UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU
WYDZIAL PRAWA

BIALOSTOCKIE STUDIA
PRAWNICZE

BIALYSTOK 2015 ZESZYT 19






BIALOSTOCKIE STUDIA
PRAWNICZE

I

Zeszyt nr 19




Redaktor Naukowy Wydawnictwa Temida 2: Cezary Kosikowski

Przewodniczacy Rady Naukowej Wydawnictwa Temida 2: Emil W. Pltywaczewski

Rada Naukowa:

Cztonkowie z Uniwersytetu w Biatymstoku: Stanistaw Bozyk, Bogustaw Cudowski, Adam Czarnota,
Leonard Etel, Ewa M. Guzik-Makaruk, Adam Jamro6z, Dariusz Kijowski, Cezary Kosikowski, Cezary
Kulesza, Agnieszka Malarewicz-Jakubow, Maciej Perkowski, Stanistaw Prutis, Eugeniusz Ruskowski,
Joanna Sienczyto-Chlabicz, Ryszard Skarzyfski, Halina Swieczkowska, Mieczystawa Zdanowicz
Cztonkowie z Polski: Marian Filar (Uniwersytet Mikotaja Kopernika w Toruniu), Edward Gniewek
(Uniwersytet Wroctawski), Lech Paprzycki (Sad Najwyzszy)

Czlonkowie Zagraniczni: Lidia Abramczyk (Pafistwowy Uniwersytet im. Janki Kupaty w Grodnie,
Biatorus), Vladimir Babcak (Uniwersytet w Koszycach, Stowacja), Renata Almeida da Costa (Uniwer-
sytet La Salle, Brazylia), Chris Eskridge (Uniwersytet w Nebrasce, USA), Jose Luis Iriarte Angél (Uni-
wersytet Navarra, Hiszpania), Marina Karasjewa (Uniwersytet w Woronezu, Rosja), Aleksiej S. Kart-
sov (Federalny Trybunat Konstytucyjny w Sankt Petersburgu, Rosja), Bernhard Kitous (Uniwerystet
w Rennes, Francja), Jolanta Kren Kostkiewicz (Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria), Martin Krygier
(Uniwersytet w Nowej Potudniowej Walii, Australia), Anthony Minnaar (Uniwersytet Poludniowej
Afryki, Republika Potudniowej Afryki), Antonello Miranda (Uniwersytet w Palermo, Wtochy), Petr
Mrkyvka (Uniwersytet Masaryka, Czechy), Marcel Alexander Niggli (Uniwersytet we Fryburgu,
Szwajcaria), Andrej A. Novikov (Panstwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja), Stawomir
Redo (Uniwersytet Wiedenski, Austria), Jerzy Sarnecki (Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja), Rick
Sarre (Uniwersytet w Poludniowej Australii, Australia), Kevin Saunders (Uniwersytet Stanowy Michi-
gan, USA), Bernd Schiinemann (Uniwersytet w Monachium, Niemcy), Sebastiano Tafaro (Uniwersytet
w Bari, Wtochy), Wiktor Trinczuk (Kijowski Pafistwowy Uniwersytet Ekonomii i Handlu, Ukraina),
Keiichi Yamanaka (Uniwersytet Kansai, Japonia)

Redaktor Naukowy Bialostockich Studiéow Prawniczych: Teresa Mroz
Sekretarz Bialostockich Studiéw Prawniczych: Anna Budnik
© Copyright by Wydziat Prawa Uniwersytetu w Biatymstoku, Temida 2, Bialystok 2015

Zadna cze$é tej pracy nie moze by¢é powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikol-
wiek sposob (elektroniczny, mechaniczny), wlgcznie z fotokopiowaniem — bez pisemnej zgody wydaw-
cy.

Wersja papierowa jest wersjg pierwotng Biatostockich Studiéw Prawniczych.

ISSN 16897404

Redaktorzy jezykowi: Ewa Brajczewska (jezyk polski), Richard Tykocki—Crow (jezyk angielski)
Redaktor statystyczny: Ewa Glinska

Redaktor tematyczny tomu: Joanna Sienczyto-Chlabicz

Sekretarz tomu: Joanna Banasiuk

Opracowanie graficzne i typograficzne: Anna Tomczyk

Projekt oktadki: Bauhaus

Wydawca: Wydziat Prawa Uniwersytetu w Bialymstoku, Temida 2

Kazdy zeszyt mozna naby¢ w Wydawnictwie Temida 2, adres: ul. A. Mickiewicza 1, 15-213 Biatystok,
e-mail: temida2@uwb.edu.pl, tel. 85 745 71 68



Spis tresci

WPTOWAAZENIE .....vveeieiiiie ettt e e et e e et e e e et e e e e e saaeeeeesraaeeesannaeeas 9
Czese 1
PRAWO AUTORSKIE

JoANNA BANASIUK
UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

Wybrane aspekty problematyki wspottworczosci utworow naukowych................. 17

KRrzyszTtor FELCHNER
UNIWERSYTET JAGIELLONSKI

Dozwolony uzytek na rzecz o$§rodkéw informacji
lub dokumentac;ji (art. 30 ustawy o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych)......29

GABRIELA JYZ
PoLiTECHNIKA OPOLSKA

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym w zakresie organizacji
i funkcjonowania spraw wlasnosci intelektualnej w szkotach wyzszych
(zagadnieNia WYDTANE) ......ccvviieeeiiiieeeciieee ettt e ettt e e et e e e e e e e e e aaeeeesaaeeeeenanaeeeas 39

KATARZYNA KLAFKOWSKA-W ASNIOWSKA
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Zamieszczanie odestan internetowych a zakres autorskich praw majatkowych .....51

IRENEUSZ MATUSIAK
PrEZES SADU POLUBOWNEGO PrRzY PIIT

Konsekwencje (braku) zmian przepisow prawa autorskiego
a status prawny gier KOMpPUtETOWYCh .......cccviiviiiiiiiiieeiee e 63

JusTYNA OZEGALSKA-TRYBALSKA
UNIWERSYTET JAGIELLONSKI

Model nabycia i komercjalizacji praw do wynikéw badan naukowych
1 prac rozwojowych w $wietle ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym.................. 77



Spis tresci

MAGDALENA RUTKOWSKA-SOwWA
UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU

Transfer wynikdw pracowniczej tworczosci intelektualnej z uczelni

do gospodarki w nowelizacji ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym.............

SYBILLA STANISEAWSKA-K1L.OC
UNIWERSYTET JAGIELLONSKI

Kilka uwag dotyczacych konsekwencji naruszenia praw wtasnosci

intelektualnej w znowelizowanej ustawie o szkolnictwie wyzszym ...................

PioTR WASILEWSKI
UNIWERSYTET JAGIELLONSKI

W sprawie odpowiedzialno$ci za naruszenie praw autorskich

w pozaprasowych publikacjach internetowych ..........ccccceevriiiieiiiiiiiiiiieeies

Tomasz KAaruzny
SAD REjoNOwY W BIALYMSTOKU

Procedura zatwierdzania tabel wynagrodzen za korzystanie z utworéw
lub przedmiotow praw pokrewnych z perspektywy nowoczesnego

TOZSIIZYZANIA SPOTOW .....vvveeeeiriieeeeireeeeestreeeeaereeeeassseeeesssseeesssseeeesssssesesssssssaeans

Czese 11
PRAWO WEASNOSCI PRZEMYSLOWEJ

DaRriusz KASPRZYCKI
UNIWERSYTET JAGIELLONSKI

Kontrowersje wokot zdolnosci patentowej wynalazkow biotechnologicznych ....

MARIAN KEPINSKI
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
JakUB KEPINSKI
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Czy istnieje potrzeba przywrdcenia instytucji pierwszenstwa
z wystawienia na krajowej wystawie publiczne]

w polskim prawie wlasnos$ci przemystowe]?.........ccovvveviiieiiiieriieeieeeeee e

145

159



Spis tresci

MicHat MAZUREK
UNIWERSYTET MARIT CURIE-SKEODOWSKIEJ

Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji
WSPOINOtOWEZO0 ZNAKU tOWATOWEZO ....ccuvvieeeriieeiieeeiiieeeiieeeieeeeiveeeiveeesereeeeeree e 179

RyszARD SKUBISZ
UNIWERSYTET MARIT CURIE-SKEODOWSKIEJ

Uzyskanie charakteru odrdzniajacego przez znak towarowy
poprzez uzywanie (przestanki, data 1 dowody nabycia) ........ccceecvvverciieenciirennennnne. 203

ANDRZEJ SZEWC
POLITECHNIKA SWIETOKRZYSKA

Przestepstwa 1 wykroczenia przeciwko prawom wlasnos$ci przemystowej ........... 229

Kincga WERNICKA
UNIWERSYTET MARIT CURIE-SKEODOWSKIEJ

Postepowanie o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego
wzoru wspdlnotowego — zagadnienia 0gOINE .........cceevcevveeiiieeniieeriie e 243

MicHAL ZIOLKOWSKI
AKADEMIA LEONA KOZMINSKIEGO W W ARSZAWIE

Wymog graficznej przedstawialnosci jako przestanka
zdolnosci ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym
— aktualne koncepcje oraz planowane zmiany...........ccccceeeevveeeeiiveeeesnieeeeeeiveeeens 255

Recenzja KS19ZKi.....eeeeieiiieiieie e 267






WPROWADZENIE

Jest to kolejny zeszyt ,,Biatostockich Studiow Prawniczych” po§wiecony po raz
pierwszy problematyce prawa wiasnosci intelektualnej, zawierajacy artykuty doty-
czace istotnych 1 aktualnych zagadnien dyskutowanych w srodowisku naukowym.
Zyjemy w czasach wyraznego wzrostu znaczenia prawa wlasnosci intelektualnej, tj.
prawa autorskiego 1 prawa wlasnos$ci przemystowej. Warto wigc skupi¢ si¢ na tym
obszarze materii prawnej, ktory praktycznie wkroczyl we wszystkie sfery aktywno-
$ci cztowieka.

Pojecie ,,wlasno$¢ intelektualna” uyjmowane jest w doktrynie w wezszym oraz
w szerszym znaczeniu. Podkre$lenia wymaga, ze poczatkowo terminem tym obej-
mowano tylko utwory z zakresu prawa autorskiego, tj. dziela artystyczne i naukowe,
a takze prawa pokrewne, np. prawa wykonawcow czy producentéw. Z kolei poje-
cie ,,wlasnos¢ przemystowa” odnoszono do tego, co dotyczylo tworczosci z zakre-
su techniki (wynalazki, wzory uzytkowe) 1 estetyki (wzory przemystowe). W §wie-
tle Porozumienia o ustanowieniu Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualne;
z 1967 r. oraz Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw wtasnos$ci intelektu-
alnej, stanowigcego zatacznik do Porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Orga-
nizacj¢ Handlu, sporzadzonego w Marrakeszu z dnia 15 kwietnia 1994 r., obecnie
przyjmuje si¢ szerokie rozumienie terminu ,,wlasnos¢ intelektualna”, obejmujac nim
zarOwno prawo autorskie 1 prawa pokrewne, jak 1 prawo witasnosci przemystowe;.
Pojecie ,,wtasno$¢ intelektualna” uzywane jest w konwencjach migdzynarodowych,
jak rowniez w nazwie Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualnej (WIPO).

Pojecie ,,prawo wilasnos$ci intelektualnej;” w szerokim znaczeniu dotyczy wia-
snosci literackiej, artystycznej i wtasno$ci przemystowej. Obejmuje wiec w szcze-
g6Inosci ochrong praw autorskich 1 pokrewnych, patentow, wzorow przemystowych,
znakow towarowych 1 ustugowych, topografii uktadow scalonych, programéw kom-
puterowych, oznaczen geograficznych, a takze ochrone przed nieuczciwg konkuren-
cja 1 ochrone know-how. Do doébr chronionych w ramach wtasnosci intelektualne;j
nalezy zaliczy¢: a) utwory chronione na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. —
rozumiane jako kazdy przejaw dziatalnosci tworczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od wartosci 1 przeznaczenia; b) wyna-
lazki, wzory uzytkowe, wzory przemyslowe, znaki towarowe, oznaczenia geogra-
ficzne 1 topografie uktadéw scalonych, objete ochrong w ustawie z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej; ¢) odmiany roslin chronione na podstawie
ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej roslin.



Wprowadzenie

Prawo wtasnosci intelektualnej nawigzuje — ze wzgledu na przyjeta konstrukcje
bezwzglednych praw podmiotowych — do wlasnosci rzeczy. Jednakze ustawodaw-
ca — z uwagi na przedmiot, ktéorym sa dobra niematerialne, eksploatowane z inny-
mi skutkami niz rzeczy — przyjal inny model ich ochrony, aczkolwiek zblizony do
ochrony wtasnosci. W swojej zasadniczej czes$ci prawo wlasnosci intelektualne;j sta-
nowi dziat prawa cywilnego usytuowany przez ustawodawce na tym samym pozio-
mie co prawo rzeczowe, prawo zobowigzan, prawo spadkowe czy prawo rodzinne.
W zakresie problematyki prawa autorskiego podstawowy jego trzon tkwi w prawie
cywilnym, bowiem calo$¢ jego przepisow opiera si¢ na konstrukcji cywilnych praw
podmiotowych. Przyktadowo, calo$¢ oceny uméw prawnoautorskich mozemy uzy-
ska¢ dopiero po si¢gnieciu do odpowiednich przepiséw Kodeksu cywilnego normu-
jacych zagadnienia dotyczace zdolnosci do czynnosci prawnych, przestanek wazno-
$ci tych czynno$ci, oceny rozwigzan w zakresie naprawienia szkody, gdy konieczne
jest zastosowanie przepisOw ogdlnych prawa zobowigzan zawartych w Kodeksie
cywilnym. Prawo wiasnosci przemystowej jako czes¢ prawa wilasnosci intelektual-
nej w znaczeniu przedmiotowym obejmuje zespot norm z zakresu prawa mi¢dzyna-
rodowego, prawa unijnego i prawa krajowego, a zwlaszcza ustawy — Prawo wtasno-
$ci przemystowej. Normy tego prawa majg zroznicowany charakter, bowiem naleza
w cze$ci do prawa publicznego, w szczegdlnosci administracyjnego, a w pozostatej
czg$ci do prawa prywatnego, przede wszystkim cywilnego. Natomiast prawo wia-
sno$ci przemystowej w znaczeniu podmiotowym stanowig bezwzgledne prawa pod-
miotowe majatkowe do dobr niematerialnych, przy czym trescig tych praw jest ko-
rzystanie z tych dobr w obrocie. Znamienne jest to, iz podmiotowe prawa wlasnosci
przemystowej, z wyjatkiem prawa do znakdéw towarowych powszechnie znanych,
powstaja w wyniku konstytutywnej decyzji Urzedu Patentowego RP. Urzad wyda-
je decyzje w przedmiocie: udzielenia praw wlasnos$ci przemystowej, uniewaznienia
tych praw, jak rowniez w przedmiocie stwierdzenia wygasniecia niektorych z tych
praw.

Zeszyt ten poswigcony prawu wilasnosci intelektualnej podzielony zostat na
dwie czesci obejmujgce opracowania z zakresu prawa autorskiego oraz prawa wia-
snosci przemystowe;.

W ramach problematyki dotyczacej prawa autorskiego zostaly zamieszczone
dwa artykuly autorstwa J. Ozegalskiej-Trybalskiej oraz M. Rutkowskiej-Sowa od-
noszace si¢ do nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie
wyzszym, ktoéra weszta w zycie dnia 1 pazdziernika 2014 r., 1 powstajacych na tym
tle niezwykle istotnych dla srodowiska uczelni wyzszych 1 nauczycieli akademic-
kich zagadnien zwigzanych z modelem nabycia i komercjalizacja wynikow badan
naukowych 1 prac rozwojowych oraz transferem wynikow pracowniczej twdrczosci
intelektualnej z uczelni do gospodarki.

10



Wprowadzenie

Artykut G. Jyz dotyczy w szczegolnos$ci problematyki regulacji prawnej tzw.
,uwlaszczenia naukowcow”, ktéra juz na etapie konsultacji srodowiskowych byta
przedmiotem krytyki, a i obecnie nie rodzi nazbyt przychylnych komentarzy $rodo-
wisk uczelni wyzszych, w tym zwlaszcza przedstawicieli doktryny z zakresu prawa
wlasnosci intelektualne;.

Artykut S. Stanistawskiej-Kloc odnosi si¢ do problematyki zwigzanej z polity-
kg poszanowania cudzej tworczosci 1 przeciwdziatania naruszeniom praw witasnosci
intelektualnej, w tym w szczegdlnosci praw autorskich (tzw. polityka antyplagiato-
wa). Kwestie te znajdujg tez swoje odbicie w regulacjach prawnych na tle kolejnych
nowelizacji ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym. Wazne miejsce zajmuje kwe-
stia zasad zarzadzania wytworami intelektualnymi tworzonymi przez pracownikow,
doktorantow 1 studentéw oraz instrumenty prawne umozliwiajace w przypadku na-
ruszenia praw wilasno$ci intelektualnej przez pracownikéw, doktorantow oraz stu-
dentdw, pociggniecie tych oséb do odpowiedzialnosci dyscyplinarnej — obok odpo-
wiedzialnos$ci cywilnej 1 karnej — a takze odebranie tytutu zawodowego.

Warto dodaé, ze J. Banasiuk w artykule pt. ,,Wybrane aspekty problematyki
wspottworczosci utworow naukowych” zwraca uwage na znaczacy wzrost publi-
kacji wspotautorskich w przypadku twoérczosci naukowej w uczelniach wyzszych
1 wskazuje na najistotniejsze problemy zwigzane ze wspottworczoscia, przestanka-
mi jej powstania oraz zagadnieniem uznania danej osoby za wspottworce utworu na-
ukowego. Autorka zauwaza, ze we wspotautorskich publikacjach naukowych mamy
do czynienia z tzw. nieustawowym oznaczaniem wspoOtautorstwa publikacji nauko-

wych.

Ciekawym zagadnieniem zajeta si¢ K. Klafkowska-Wasniowska, a dotyczy ono
kontrowersyjnej problematyki zamieszczania odestan internetowych okre§lanych
tez jako ,,linki” z perspektywy podmiotu praw autorskich i korzystajacego wykorzy-
stujac do analizy orzecznictwo TS UE oraz sadéw amerykanskich.

Natomiast P. Wasilewski poddal analizie zakres przedmiotowy art. 54b prawa
prasowego, przy czym Autor zglasza konieczno$¢ jego zrewidowania. Zwraca uwa-
ge, ze jego zastosowanie do wszystkich przekazdéw pozaprasowych, przeznaczo-
nych do nieoznaczonego krggu odbiorcow skutkuje koniecznoscig rozszerzenia spe-
cyficznych i rygorystycznych zasad odpowiedzialno$ci przewidzianych dla prasy, za
czym nie przemawiaja zadne racje, poza literalnym brzmieniem art. 54b prawo pra-
sowe.

Przedmiotem rozwazan K. Felchnera sg konsekwencje skreslenia przez usta-
wodawce w ostatniej nowelizacji ustawy o prawie autorskim i1 prawach pokrew-
nych art. 30, ktéry dotyczy dozwolonego uzytku na rzecz osrodkéw informacji lub
dokumentacji. Autor podkreslil, ze za potrzebg jego doktadniejszej analizy przema-
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Wprowadzenie

wia fakt 20-letniego okresu obowigzywania tego przepisu oraz brak takich rozwa-
zan w doktrynie.

Natomiast 1. Matusiak w artykule pt. ,,Konsekwencje braku zmian przepisow
prawa autorskiego a status prawny gier komputerowych” zwrocit uwage, ze ostatnia
propozycja zawarta w rzgdowym projekcie z dnia 9 pazdziernika 2014 r. zmierza je-
dynie do czesciowego uregulowania materii prawa autorskiego i ponownie pomija
postulaty globalnej zmiany paradygmatdéw. Autor wskazuje, 1z pozostawienie status
quo w zakresie kategoryzacji utwordéw oraz w dalszym ciggu niewyjasniony status
prawny gry komputerowej moze powodowac skutki, ktore nie byty do tej pory bra-
ne pod uwagge, a ktére moga by¢ niekorzystne dla wydawcow gier komputerowych.

W dalszej czeséci rozwazan najwigcej uwagi poswigcono zagadnieniom zarOw-
no prawa materialnego, jak i procesowego w odniesieniu do znakéw towarowych.
Zostalo tu zidentyfikowanych wiele istotnych probleméw dotyczacych zasadnosci
przywrocenia instytucji pierwszenstwa z wystawienia na krajowej wystawie pu-
blicznej w prawie wilasnosci przemystowej; przestepstwom i wykroczeniom prze-
ciwko prawom wiasnos$ci przemystowej; kontrowersjom wokot zdolnosci patento-
wej wynalazkéw biotechnologicznych oraz postgpowaniu o stwierdzenie naruszenia
prawa do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego.

Nalezy podkresli¢, ze R. Skubisz dokonal analizy niezwykle ciekawych 1 istot-
nych zagadnien dotyczacych wtornej zdolnosci odrdzniajacej znaku towarowego ze
wskazaniem przestanek jej nabycia, daty stanowigcej podstawe jej nabycia, wiacz-
nie z problemem rozktadu ci¢zaru dowodu. Catos$¢ publikacji oparta jest na szcze-
gblowych rozwazaniach dotyczacych unormowan ustawodawstwa polskiego, jak
1 prawa unijnego, wzbogaconych analizg orzecznictwa TS UE oraz Sadu UE. Cen-
ne uwagi Autora z pewnoscig beda stanowi¢ zrodio wiedzy 1 wazne wskazania dla
praktyki orzeczniczej.

Szczegotowa analiza zagadnienia informacyjnego charakteru oznaczenia jako
przeszkody rejestracji wspolnotowego znaku towarowego stata si¢ przedmiotem do-
ciekan M. Mazurka. W artykule tego Autora znalazla si¢ kwestia zdolnosci odrdz-
niajacej wspolnotowego znaku niedystynktywnego z jednoczesnym wskazaniem,
ze zasadnicze znaczenie majg ustalone w judykaturze przestanki uzywania znaku
w charakterze znaku towarowego 1 rozpoznawania znaku jako znaku towarowego.

Ciekawym zagadnieniem jest wymog graficznej przedstawialnosci jako prze-
stanki zdolno$ci ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym z uwzglednieniem
obowigzujacych uregulowan oraz tendencji w orzecznictwie opracowanym przez
M. Ziotkowskiego. Artykut odnosi si¢ do aktualnej interpretacji wymogu graficzne;j
przedstawialno$ci oraz uwzglednia projektowane zmiany przepisOw prawa unijne-
go w tym zakresie.
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Wprowadzenie

Interesujace rozwazania przedstawil A. Szewc skupiajac si¢ na zagadnieniach
dotyczacych przestepstw 1 wykroczen przeciwko prawom wiasnosci przemystowe;.
Jak wskazat Autor sg to w wigkszoS$ci przepisy materialne, okreslajace czyny za-
bronione pod grozba w zakresie wlasnos$ci intelektualnej oraz sankcje karne groza-
ce za ich popelnienie. W sprawach, ktérych w przepisach nie unormowano, stosuje
si¢ Kodeks karny oraz Kodeks wykroczen, a w zakresie procedury orzekania o wi-
nie 1 karze — przepisy o postepowaniu karnym lub — w przypadku czyndéw bedacych
wykroczeniami — o postgpowaniu w sprawach wykroczen.

Autorzy M. Kepinski oraz J. Kepinski poszukuja odpowiedzi na pytanie, czy
mozliwe 1 uzasadnione jest przywrocenie w ustawie — Prawo wlasnos$ci przemysto-
wej instytucji pierwszenstwa z wystawienia, zwanego tez pierwszenstwem wysta-
wowym lub pierwszenstwem wystawienia odnoszacego si¢ do publicznych wystaw
organizowanych w Polsce w odniesieniu do wzordéw uzytkowych, wzorow przemy-
stowych 1 znakéw towarowych. W praktyce obrotu prawnego jest to zagadnienie
o charakterze fundamentalnym.

Ponadto D. Kasprzycki poddat badaniom i analizie zagadnienie niezwykle kon-
trowersyjne dotyczace udzielania ochrony na wynalazki biotechnologiczne. Ich spe-
cyfika znajduje swdj wyraz takze w obowigzywaniu zakazu patentowania odmian
ro$lin badz ras zwierzat w sytuacji, gdy zostaly one uzyskane sposobami mikrobio-
logicznymi; wymogu dostatecznego ujawnienia wynalazku i stosowania depozytu
materiatu biologicznego; opisu wynalazku (takze w relacji do zastrzezen), jak 1 sa-
mego zakresu ochrony jakze specyficznie uregulowanego w art. 935 ustawy — Prawo
wlasnos$ci przemystowej. Zdaniem Autora artykutu najpowazniejsza debata toczaca
si¢ od lat dotyczy granic dopuszczalno$ci patentowania szczegolnych postaci wyna-
lazkéw biotechnologicznych.

Artykut K. Wernickiej dotyczy postgpowania o stwierdzenie naruszenia prawa
do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego. Autorka wskazuje, ze okres 13 lat
funkcjonowania niezarejestrowanych wzorow wspdlnotowych pokazat, ze stosowa-
nie przepisow dotyczacych tej kategorii wzoréw niesie wiele probleméw interpre-
tacyjnych, a polskojezyczna wersja rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12
grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspolnotowych zawiera liczne btedy w przekta-
dzie, co utrudnia prawidlowe stosowanie przepiséw. Orzeczenia wstepne wydawane
przez Trybunal Sprawiedliwo$ci w trybie art. 267 TFUE pomagaja w jednolitym in-
terpretowaniu tych przepiséw. Autorka wskazuje na konieczno$¢ sprostowania pol-
skojezycznej wersji rozporzadzenia nr 6/2002 w celu usprawnienia ochrony niezare-
jestrowanych wzorow wspolnotowych.

Prezentowany Czytelnikom kolejny numer Biatostockich Studiéw Prawniczych
jest dzietem znakomitych przedstawicieli srodowiska naukowego, jednoczesnie be-
dacych w znamienitej wigkszos$ci praktykami prawa. Autorami opracowan sg pra-
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cownicy naukowi czotowych osrodkow naukowych w Polsce, a mianowicie przed-
stawiciele srodowisk naukowych z wydziatéw prawa Uniwersytetu Jagiellonskiego,
Uniwersytetu Marii Curie-Sktodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu w Poznaniu oraz
Politechniki Swietokrzyskiej i Opolskiej, jak rowniez pracownicy naukowi Wydzia-
tu Prawa Uniwersytetu w Biatymstoku. Ponadto, sg to jednoczes$nie przedstawicie-
le srodowiska praktyki prawniczej, zwlaszcza sedziowie, radcy prawni i adwokaci,
ktorzy zajmuja si¢ zawodowo prawem wiasnosci intelektualnej zar6wno jako na-
uczyciele akademiccy, jak 1 prawnicy praktycy.

Jako redaktor naukowy tego tomu pragne ztozy¢ serdeczne podzigkowania
wszystkim Autorom za udzial w publikacji, a szczegdlnie bardzo dzigkuje moim
znakomitym Mistrzom Panom Profesorom: Ryszardowi Skubiszowi, Marianowi
Kepinskiemu i Andrzejowi Szewcowi, ze pomimo tak wielu obowiazkdéw poswiecili
swoj cenny czas 1 wniesli tworczy wklad u§wietniajac te publikacje. Ponadto, kieru-
je szczegolne podzigkowania za trud sporzadzenia recenzji Panstwu Recenzentom:
Pani Profesor Ewie Nowinskiej oraz Panu Profesorowi Jackowi Sobczakowi.

Wyrazam nadzieje, ze ta publikacja spotka si¢ z duzym zainteresowaniem Czy-
telnikow, stanowigc jednoczesnie zrodio przysztych inspiracji dla prowadzenia dal-
szych badan naukowych, wspartych dorobkiem orzecznictwa sagddéw polskich oraz
sadownictwa unijnego w tak interesujacej 1 dynamicznie rozwijajacej si¢ dziedzinie,
jaka jest prawo wlasnosci intelektualne;.

Prof. zw. dr hab. Joanna Sienczyto-Chlabicz
Kierownik Katedry Prawa Wiasnosci Intelektualnej
Wydziatu Prawa Uniwersytetu w Bialymstoku
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Joanna Banasiuk'

WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI WSPOLTWORCZOSCI
UTWOROW NAUKOWYCH

1. Uwagi ogodlne

Zagadnienie szeroko rozumianej wspotpracy naukowej stato si¢ przedmiotem
zainteresowania przedstawicieli doktryny juz w latach szes¢dziesigtych XX w.> Wy-
nikalo to w szczego6lnosci z faktu znaczacego wzrostu powstawania publikacji na-
ukowych, bedacych rezultatem pracy tworczej dwoch 1 wiecej autordw. Co istotne,
autorzy przedmiotowych utworéw pochodzg coraz czesciej z r6znych osrodkéw na-
ukowych, zardéwno krajowych, jak i zagranicznych. Przyktadowo, w 2007 r. 21,9%
artykuléw z zakresu nauk Scistych bylo efektem wspotpracy miedzynarodowej, co
oznacza trzykrotny wzrost w porownaniu do roku 1985.° Jakkolwiek nie budzi przy
tym watpliwosci fakt, Zze wspotpraca naukowa i wspottworczos¢ utworow nauko-
wych jest w gtownej mierze domeng nauk $cistych, to wiele ustalen w tym zakresie
znajduje takze zastosowanie do nauk spotecznych.*

Natomiast biorgc pod uwage szeroko rozumiang wspotprace, wspotdziatanie
1 partnerstwo mi¢dzynarodowe w dziedzinie nauki jako takiej, pomiedzy 1990 r.
a 2005 liczba utwordéw wspotautorskich wzrosta trzykrotnie — w 1990 r. byto 50.000
artykulow wspotautorskich, natomiast liczba ta wzrosta do ok. 150.000 w roku 2005.
Jednocze$nie nalezy odnotowaé znaczacy wzrost publikacji migdzynarodowych,
gdzie w 1990 r. przestawiono 150.000 prac mi¢dzynarodowych, a w 2005 roku
600.000, co oznacza czterokrotny wzrost.’

Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Witasnosci Intelektualnej Wydziatu Prawa Uniwersytetu w Biatymstoku.
W. Glanzel, A. Schubert, Analysing scientific networks through co-authorship, (w:) H.F. Moed, W. Glanzel,
U. Schmoch (red.), Handbook of Quantitative Science and Technology Research, 2005, s. 257.

3 OECD Science Technology and Industry Scoreboard 2009, s. 114.

N =~

4 Por. J.W. Endersby, Collaborative Research in the Social Science: Multiple Authorship and Publication Credit,
“Social Science Quarterly” 1996, vol. 77, nr 2,s. 375in.
5 J.A. Teixeira da Silva, The ethics of collaborative authorship, ,European Molecular Biology Organization Report”

vol. 12, nr 9 (2011), s. 889.
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Na gruncie literatury przedmiotu podejmowano proby okreslenia czynnikoéw
warunkujacych powstawanie wspolnych prac naukowych 1 podejmowanie wspot-
pracy naukowej. Wspdlne dla przedstawicieli doktryny jest twierdzenie, ze problem
wspotautorstwa 1 wspotpracy naukowej jest zagadnieniem ztozonym i determinowa-
nym przez szereg czynnikow.® Wskazuje sie, ze jest to w pierwszym rzedzie konse-
kwencja dynamicznego rozwoju nauki i techniki w plaszczyznie migdzynarodowe]
i jednoczesnie jest spojne z promowang aktualnie polityka naukowa.” Nie bez zna-
czenia pozostaje bowiem fakt, Ze przyjmowane obecnie strategie majace na celu
poprawe¢ powigzan pomie¢dzy naukg a technologia poprzez wspieranie badan wy-
magaja de facto wspolpracy pomigdzy sektorami uczelni i przedsigbiorstw.? Zwraca
si¢ takze uwage na szeroko zakrojong wspdiprace pomiedzy osrodkami naukowymi
w ramach prowadzonych badan naukowych, dwustronne umowy pomiedzy insty-
tucjami oraz polityke Unii Europejskiej nakierowang na integracj¢ panstw czton-
kowskich.’ J.S. Katz i B.R. Martin wyr6znili szereg czynnikow majacych wptyw
na wzrost publikacji wspotautorskich: 1) zmiana wzorcéw lub poziomu finansowa-
nia, 2) dazenie do wzrostu rozpoznawalnosci 1 uznania w srodowisku naukowym,
3) rosngce wymagania wobec naukowcow, 4) coraz bardziej zlozona aparatura,
5) znaczacy wzrost specjalizacji 1 profesjonalizacji w zakresie nauk $cistych, 6) po-
step wiedzy wymuszajacy na naukowcach zdobywanie coraz to nowej wiedzy w celu
dokonania znaczacych odkry¢, co niejednokrotnie moze zostac osiagnigte wylacznie
we wspotpracy, 7) wzrost znaczenia badan 1 publikacji interdyscyplinarnych, 8) che¢
korzystania z wiedzy i do§wiadczenia innych naukowcow.!'”

Ztozonos¢ standw faktycznych, w ktorych mamy do czynienia ze wspolpracy
naukowa, stwarza szereg zagadnien wymagajacych rozstrzygni¢cia na ptaszczyznie
stosowania prawa. W szczegolnos$ci nalezy ustali¢, jaki rodzaj wspotpracy prowadzi
do powstania wspottworczosci 1 odroznic te przypadki od wspdtpracy o charakterze
nietworczym. W tym celu zasadne jest wskazanie przestanek wspottworczosci oraz
dokonanie préby przelozenia rozwigzan autorskoprawnych w tym zakresie na sytu-
acj¢ utworow naukowych 1 praktyki oznaczania autorstwa i wspotautorstwa utwo-
row naukowych.

6 W. Glanzel, A. Schubert, Double effort=Double impact? A critical view at international co-authorship in chemistry,
“Scientometrics” vol. 50, nr 2 (2001), s. 199.
7 G. Melin, O. Persson, Studying research collaboration using co-authorships, “Scientometric” vol. 36, nr 3 (1996),

s. 363. Por. M.D. Gordon, A critical reassessment of inferred relations between multiple authorship, scientific
collaboration, the production of papers and their acceptance for publication, “Scientometrics” vol. 2. nr 3 (1980),

s. 193.
8 J.S. Katz, B.R. Martin, What is research collaboration?, “Research Policy” 26 (1997), s. 1.
9 W. Glanzel, National characteristics in international scientific co-authorship relations, “Scientometrics” vol. 51,

nr1(2001), s. 70.
10 J.S. Katz, B.R. Martin, What is research collaboration?..., op. cit., s. 4.
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2. Przestanki uznania osoby za wspéttwérce utworu

Dla przyjecia wspodtautorstwa utworu konieczne jest spetnienie zasadniczo
trzech przestanek, a mianowicie wktad w dzieto powinien spelnia¢ wymogi, o kto-
rych mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych,' tj. posiada¢ tworczy i indywidualny charakter, wklady tworcze po-
winny tworzy¢ jedno dzietlo oraz niezbedna jest wspotpraca autorow, przejawiajaca
si¢ co najmniej w uzgodnieniu zamiaru stworzenia wspolnego dzieta 1 wzajemnej ak-
ceptacji wktadow tworczych.'? W praktyce najwigcej trudnosci powstaje w zwigzku
z koniecznoscig weryfikacji pierwszej przestanki. Niewatpliwie dla oceny wkiladow
o charakterze tworczym w utwor wspoétautorski nalezy stosowac takie same kryte-
ria, jak w przypadku utworu pochodzacego od jednego tworcy. Jednoczesnie, przy
stwierdzaniu wyst¢powania w utworze wspotautorskim wkladu tworczego nalezy
korzysta¢ ze wskazoéwek wypracowanych przez orzecznictwo sagdowe. Nalezy jed-
nak zwroci¢ uwage na fakt, ze judykatura formulowata swe poglady w odniesieniu
do konkretnych stanow faktycznych, nie dokonujac uogolnien i nie wyprowadzajac
precyzyjnych kryteridw. Dlatego konieczne jest kazdorazowe weryfikowanie cech
oryginalnosci 1 indywidualnosci wktadow w dzieto wspotautorskie oparte na oko-
licznoéciach konkretnej sprawy. '

Przedmiotowe ustalenia znajdujg potwierdzenie na gruncie orzecznictwa sgado-
wego. Nalezy podzieli¢ stanowisko Sadu Najwyzszego wyrazone w wyroku z dnia
19 lutego 2014 r.,'* zgodnie z ktorym jezeli w powstawaniu utworu uczestniczy kilka
0s0b, status wspottworcy przystuguje tylko tym, ktore wniosty twérczy wktad o in-
dywidualnym charakterze, przy czym takie same przestanki zdolnosci autorsko-
prawnej tworczosci pojedynczego tworcy obowigzuja w odniesieniu do utworow
bedacych rezultatem wspottworczosci. Takiego charakteru nie ma wspodtpraca po-
legajaca na dokonywaniu czynno$ci pomocniczych, nawet kwalifikowanych 1 wy-
magajacych wilasnej inicjatywy lub technicznych $ci$le realizowanych wedtug
wskazowek innych osob. Trafnie zauwaza dalej Sad Najwyzszy, ze wspottworcy
mogg uczestniczy¢ na réznych etapach powstawania utworu, ale musza wspotde-
cydowac o jego ostatecznym ksztatcie. Decydujace znaczenie ma fakt polegajacy
na udziale w procesie powstawania utworu, a drugorzedne warto§ciowanie — ich
wktad nie musi by¢ rowny w znaczeniu rozmiaru (wielkos$ci), sposobu wyrazenia,
charakteru i ekwiwalentnej wartosci, moze, ale nie musi da¢ si¢ wyodrebnic¢ 1 mie¢
samodzielne znaczenie, jednak zawsze powinien by¢ tworczy. Stusznie zauwaza da-
lej Sad Najwyzszy, ze niezbegdne jest, aby wspotpraca byta wynikiem porozumienia,
obejmujacego stworzenie wspdlnym wysitkiem wspolnego dzieta przy wzajemne;j

1" Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm., dalej cytowana jako pr. aut.
12 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013, s. 86-87.

13 J. Banasiuk, Wspéttworczoscé i jej skutki w prawie autorskim, Warszawa 2012, s. 116.
14 V CSK 180/13.
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akceptacji wktadow tworczych, przy czym nie wyklucza si¢ jego formy konkludent-
nej."” Podobnie orzekt Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 5 lipca 2002 r.,'® uznajac,
ze wspottworczos¢ w rozumieniu prawa autorskiego nie zachodzi, gdy wspotpraca
okreslonej osoby nie ma charakteru tworczego, lecz pomocniczy, chociazby umie-
jetnos¢ wykonywania czynnosci pomocniczych wymagata wysokiego stopnia wie-
wspotpracy przy tworzeniu dzieta kilku 0s6b nie moze powstac niezaleznie od woli
tworcow, musi bowiem istnie¢, cho¢by dorozumiane, wynikajace z czynnosci kon-
kludentnych, porozumienie wspoéttworcéw co do stworzenia wspolnym wysitkiem
wspolnego dzieta.

3. Wspotltworczosé utwordéw naukowych

Kwestie autorskoprawne zwigzane z problematyka wspottworczosci utwordw
naukowych zostaty dostrzezone na gruncie literatury przedmiotu w drugiej poto-
wie XX wieku. Zwraca uwage brak jednolitego stanowiska przedstawicieli doktryny
w odniesieniu do przedmiotowego zagadnienia.'” Takze dzi$ ustalenie, jaki wktad
w utwor naukowy przesgdza o uznaniu osoby za wspottworce dziela, jest kwestig
problematyczng. Nalezy podzieli¢ stanowisko, zgodnie z ktorym wspolautorstwo
utworu 1 ocena wktadow we wspdlne dzieto r6zni si¢ w zaleznosci od dyscypliny
naukowej — o ile w przypadku nauk spotecznych samo postawienie problemu na-
ukowego, pomoc przy sprecyzowaniu tematu czy konsultacje w tym zakresie nie sg
uznawane za prowadzace do powstania wspoltworczosci, o tyle w dziedzinie nauk
eksperymentalnych specyfika prowadzonych prac wymusza poszukiwanie dodat-
kowych kryteriow w zakresie oceny wkladéw we wspolne dzieto.'® Uwage zwraca
przytoczona przez D. Leuze dyskusja przedstawicieli doktryny dotyczaca ustalenia,
jaki rodzaj dziatalnosci przy wspotpracy nad wspolnym utworem predestynuje do
miana wspoltworcey, a ukazujaca jednoczesnie rozbieznos¢ w ocenach przedmioto-
wej kwestii. Wydaje si¢, ze zbyt daleko idace bytoby stanowisko H.G. Hauffe, zgod-
nie z ktorym asystent lekarza mogtby zobowigzac si¢ wobec swego przetozonego do
wskazania tego ostatniego jako wspotautora publikacji z uwagi na fakt, ze przygo-
towywany przez niego utwor jest ,,pisany w duchu kliniki”. Natomiast nalezatoby
zasadniczo podzieli¢ poglad U. Loewenheima, stosownie do ktorego wkladem twor-
czym w utwor naukowy nie bgdzie w szczegolnosci zebranie materialow, przepro-
wadzenie badan, wykonanie preparatow anatomicznych przeznaczonych do badan,
opracowanie przypisoOw, przygotowanie bibliografii czy korekta redakcyjna. Jed-

15 Por. wyrok Sgdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2012 r., | ACa 1076/11.

16 11l CKN 1096/00, OSNC 2003/11/150.

17 D. Leuze, Die Urheberrechte der wissenschaftlicher Mitarbeiter, ,Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht”
2006, z. 7, s. 553.

18 M. Jankowska, Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011, s. 473.
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nocze$nie sluszne jest twierdzenie H. Amtmanna, ze systematyczne zebranie ma-
terialow, noszace znamiona indywidualnos$ci, moze wptywac na ostateczny ksztatt
utworu."

Podobnie jak na gruncie literatury przedmiotu, tak w przypadku orzecznictwa
sadowego nie zostato wypracowane jednolite stanowisko w przedmiocie oceny wkta-
dow w utwor wspotautorski. Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 18 listopada 1960 r.?°
uznat, ze wktadem twérczym w powstanie utworu literackiego (ksigzki) jest opra-
cowanie materiatdw wykorzystanych nastgpnie w pracy, dostarczenie cz¢sciowo
materiatu ilustracyjnego, poprawienie i przejrzenie reszty pracy, konsultacja specja-
listyczna. Zwraca jednak uwage fakt, ze Sad Najwyzszy nie poswigcit wigcej uwagi
przedmiotowym ustaleniom, w szczegdlnosci nie precyzujac, na czym polegata
wskazana wyzej praca powoda.?! Podobnie w wyroku z dnia 8 wrzesnia 1976 r.** Sad
Najwyzszy stwierdzit, ze wkladem tworczym profesora wyzszej uczelni w utwor na-
ukowy — skrypt — opracowywany wspodlnie z adiunktem, mogg by¢ notatki z wykta-
dow, bedacych owocem pracy naukowej profesora. Dla stwierdzenia wspdtautorstwa
nie jest konieczne, aby obie osoby wspdlnie pisaty skrypt. W ocenie Sadu wystarcza-
jace jest dostarczenie wynikow badan i koncepcji naukowych, udzielanie wskaz6-
wek co do tresci 1 uktadu dzieta poprzez konsultacje poszczegdlnych fragmentow
utworu 1 utozenie jego konspektu czy pokrycie czesci kosztow zwigzanych z prze-
pisywaniem r¢kopisu. Sad Najwyzszy dla sformutowania przedmiotowej tezy uznat
za niezb¢dne wyjasnienie, czy powdd, ktory sam napisat caly skrypt, wykorzystat
przekazane mu przez pozwanego notatki stanowigce podstawe prowadzonych przez
niego na Akademii wyktadow. Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 16 czerwca 1981 r.%
uznat rowniez za wktad o charakterze tworczym sporzadzenie systematyki i indeksu
systematycznego bedacego istotnym elementem publikacji naukowej. W wyroku
z dnia 12 stycznia 1981 r.** Sad Najwyzszy stwierdzit natomiast, ze wktadem twor-
czym powoda byt opracowanie koncepcji systemu sterowania transportem pneuma-
tycznym. W ocenie Sagdu w projekcie nie mozna byto odrdzni¢ elementow zalozen
techniczno-ekonomicznych od elementow o charakterze wytgcznie technicznym. Za
wklad tworczy w utwor naukowy Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 25 maja 2011 r.%
uznat weryfikacj¢ pracy naukowej polegajaca na usunieciu z niej watpliwych na-
ukowo fragmentéw. W ocenie Sadu Najwyzszego na skutek interwencji powodow
z pierwotnej wersji artykutu zostato usunietych szereg jego fragmentow, w ktorych
stwierdzono, iz muzyka 1 muzykoterapia moze by¢ metoda leczenia bolu. Jednocze-

19 D. Leuze, Die Urheberrechte der wissenschaftlicher Mitarbeiter..., op. cit., s. 555.

20 I CR 234/60, OSN 1961, nr 4, poz. 124.

21 Por. D. Sokotowska, Kreacja przez eliminacje w prawie autorskim, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellon-
skiego. Prace z Prawa Wiasno$ci Intelektualnej” 2012, z. 1, s. 7.

22 IV CR 329/76, OSP 1978, nr 2, poz. 24.

23 | CR 85/81, Prawo autorskie w orzecznictwie (CD-ROM), T. Grzeszak (red.), Warszawa 1998.

24 | CR 447/80, Prawo autorskie w orzecznictwie (CD-ROM)..., op. cit.

25 I CSK 527/10, LEX nr 794636.
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$nie, efekt pracy powodow nie sprowadzat si¢ zatem do usunigcia z artykutu tezy na-
ukowej, jak sugeruje skarzacy. W wyniku zmian zaproponowanych przez powodow,
niewatpliwie o charakterze merytorycznym, zmieniala si¢ nie tylko objetos¢ i tresé
artykutu opracowanego wstgpnie przez pozwang, ale takze jego ogdlny wydzwiek
i charakter. Z artykutu zostaty bowiem usunigte fragmenty pozostajace w sprzecz-
nosci z wiedzg medyczng, ktérej pozwana nie posiadata. Miato to istotne znacze-
nie w zwigzku z zamiarem opublikowania artykulu w czasopis$mie adresowanym
do lekarzy. W przypadku utworu naukowego sposob przedstawienia problemu ma
donioste znaczenie. Usunigcie fragmentu takiego utworu podyktowane wzgledami
merytorycznymi moze mie¢ w kontekscie powstania utworu inne znaczenie niz usu-
nigcie np. czgsci utworu muzycznego badz dzieta z zakresu literatury. W konsekwen-
cji zmian wprowadzonych przez powodoéw powstato za§ dzieto o innym charakterze,
ktore bez wktadu powoddéw wygladatoby inaczej. Dlatego w ocenie Sagdu Najwyz-
szego, prawidlowa byta ocena Sadu Apelacyjnego, ze dziatanie podj¢te przez powo-
dow miato charakter dziatalnos$ci tworcze;.

Stanowisko Sadu Najwyzszego budzi daleko idace watpliwosci. W tym kon-
tekScie nalezy podzieli¢ poglad M. Pozniak-Niedzielskiej 1 G. Tylca, zgodnie z kto-
rym czynnos$¢ polegajaca na ingerowaniu badz to w strukturg utworu, badz w jego
forme czy tre$¢ merytoryczng poza wspotpracg na etapie ustalania ogdlnej koncepcji
dzieta, konstruowania planu utworu czy tez podzialu zadan nie uzasadnia przyzna-
nia osobie ingerujgcej w dzieto statusu wspottworcy.?® Tym samym ingerencja w go-
towy utwoér naukowy nie prowadzi do powstania wspétautorstwa. Przeciwny poglad
doprowadzilby do zatarcia roznic pomiedzy utworem wspotautorskim a opracowa-
niem. Cechg wyrdzniajacg opracowania nie jest bowiem odstep w czasie powsta-
wania dzieta macierzystego 1 zaleznego, ale ,,brak zamiaru stworzenia wspdlnego
dzieta, brak porozumienia w fazie tworzenia opracowania mi¢dzy osobami, ktorych
tworcze wkilady zostaja polaczone.” Tworca opracowania dla stworzenia dzieta za-
leznego przy wykorzystaniu utworu macierzystego nie ma obowigzku uzyskania
zgody pierwotnego tworcy — dopiero eksploatacja tak powstatego utworu wymaga
porozumienia z autorem dzieta glownego.?’

Za wktad o charakterze nietworczym uznano wniesienie poprawek do tekstu
o charakterze stylistycznym. W wyroku z dnia 7 listopada 2003 r.*® Sad Najwyz-
szy uznal, ze wprowadzenie do utworu, bedacego podrecznikiem akademickim, po-
prawek niemajacych charakteru merytorycznego, a jedynie bedacych poprawkami
stylistycznymi czy korektorskimi, nie jest przejawem dziatalnosci twodrczej i nie
uzasadnia przyznania osobie, ktora dokonata takich poprawek, przymiotu wspot-

26 Por. D. Sokotowska, Kreacja przez eliminacje w prawie autorskim..., op. cit., s. 15.

27 J. Barta, Dzieta wspdlne w polskim prawie autorskim, (w:) J. Barta (red.), Problemy prawa autorskiego i ochrony
dobr osobistych, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z Wynalazczosci i Ochrony Wtasnosci
Intelektualnej” 1992, z. 58, s. 31.

28 V CK 391/02, OSNC 2004, nr 12, poz. 203.
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tworcy utworu. W ocenie Sadu, ocena, czy osobom wnoszacym poprawki nalezy
przypisac status wspottworcy, powinna by¢ wynikiem rozwazenia przede wszystkim
wktadu i jego charakteru, jaki wniosty do tekstu napisanego przez powddke osoby
dokonujace poprawek tego tekstu. Podobnie uznat Sad Najwyzszy w wyroku z dnia
10 lutego 1970 r.? W ocenie Sadu Najwyzszego nie mamy do czynienia ze wspotau-
torstwem w przypadku opracowania cudzego dzieta pod katem redakcyjnym, zaopa-
trzenia go w komentarze filologiczne, krytyczne, porownawcze itp. Nie ma przy tym
istotnego znaczenia to, ze nie miatoby racji bytu samodzielne wydanie komentarza
do tekstu dzieta (tlumaczenia), przynajmniej w takiej postaci, jakg narzuca ewentu-
alno$¢ zamieszczenia komentarza w tej samej edycji. Za wspottworce thumaczenia
nie moze by¢ rOwniez uwazana osoba, ktora przeklad przejrzata. Problem wspot-
tworstwa ksztattuje si¢ w sferze procesu tworczego 1 jego wynikow w zakresie tresci
1 formy dzietla, a nie w dziedzinie realizacji okreslonego programu wydawniczego,
majacego w zasadzie charakter organizacyjno-techniczny.

Przenoszac powyzsze ustalenia na ptaszczyzne¢ praktyki oznaczania wspotau-
torstwa utwordéw naukowych, nalezy zgodzi¢ si¢ z J. Bartg 1 R. Markiewiczem, ze
odbiega ona od zasad wyznaczonych przez rozwigzania autorskoprawne. Jest to po-
dyktowane w szczegdlnosci tym, ze dla oceny wspottworczosci irrelewantna jest
warto$¢ utworu czy jego odkrywczy charakter, a wigc te elementy, ktore posiadaja
zasadnicze znaczenie w Srodowisku naukowym.*® Dlatego powszechng praktyka
stajg si¢ wytyczne przyjmowane zarowno w osrodkach naukowych, jak 1 w poszcze-
golnych wydawnictwach wytyczne co do ,,nieustawowego™! oznaczania wspot-
autorstwa publikacji naukowych.*? Przyktadowo, zgodnie z dobrymi praktykami
wskazanymi (Guidelines on collaborative research and authorship)* w Uniwersyte-
cie w Sydney, do wspotautorstwa upowaznia nastgpujacy wktad we wspdlne dzieto:
znaczny wklad w koncepcje 1 projekt, gromadzenia danych i/lub analizy 1 interpre-
tacji danych do publikacji, a takze wktad w opracowywanie i/lub zmiany r¢kopisu.
Natomiast zasadniczo za wkiady predystynujace do miana wspottworcy nie sg uzna-
wane: 1) pozyskiwanie finansowania, 2) zbieranie danych, cho¢ jako$ciowe zebra-
nie danych moze uzasadnia¢ uwzglednienie autorstwa danej osoby, o ile stanowi
to znaczny koncepcyjny wkiad do projektu, 3) udzielanie informacji zwrotnej na te-
mat projektu, pozbawionej konceptualizacji, analizy i interpretacji, 4) ptatnos¢ za
swiadczone ustugi jako badacz lub konsultant, 5) bycie opiekunem autora publikaciji,
6) bycie kierownikiem dziatu, w ktérym zatrudnieni sg autor lub autorzy. Podobne
stanowisko zajmuje Migdzynarodowy Komitet Wydawcow Czasopism Medycznych

29 I CR 666/69, OSP 1972/2/30.

30 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie..., op. cit., s. 90.

31 Ibidem, s. 90.

32 Por. F. Yoshikane, T. Nozawa, K.Tsuji, Comparative analysis of co-authorship networks considering authors’ ro-
les in collaboration: Differences between the theoretical and application areas, “Scientometrics” vol. 68, issue 3,
s.643in.

33 http://sydney.edu.au/medicine/velim/pdfs/VELIM_authorship_guidelines.pdf (data dostepu: 10.04.2015r.).
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(International Committee of Medical Journal Editors),** uznajac, ze status wspot-
tworcy utworu naukowego powinien przystugiwaé osobie, ktora spetnia tacznie
nastgpujace przestanki: 1) wniosta istotny wktad do koncepcji lub projektu pracy;
dokonata analizy lub interpretacji danych wykorzystanych w pracy, 2) i redagowata
prace lub przejrzata ja krytycznie pod katem merytorycznym, 3) 1 ostatecznie za-
twierdzita prace do publikacji, 4) 1 potwierdzita, ze kwestie zwigzane z doktadnoscia
1integralno$cig kazdej czgsci pracy sg odpowiednio zbadane 1 wyjasnione. Jednocze-
$nie stusznie wskazuje si¢, ze osoby nie spetniajace powyzszych przestanek moga
zosta¢ oznaczone w publikacji przyktadowo jako ,,badacz kliniczny” lub ,,uczestnik
badan”, a ich wktad mogliby zostac¢ okreslony jako ,,stuzyt jako doradca naukowy”,
»dokonal krytycznego przegladu badan”, ,,uczestniczyt w pisaniu lub edycji tech-
nicznej pracy”. Z przedmiotowymi ustaleniami korespondujg wytyczne Amerykan-
skiej Akademii Nauk (National Academy of Sciences of United States of America),*
zgodnie z ktorymi status tworcy/wspottworcy moze przystugiwaé wytacznie osobie,
ktéra wniosta znaczacy wktad w powstanie utworu. Natomiast osoby wspolpracu-
jace w trakcie badan powinny zosta¢ wskazane jako wspotpracownicy w przypisie
dolnym oraz powinna by¢ okreslona ich rola. Natomiast zgodnie ze wskazowkami
kwartalnika ,,Postepy Psychiatrii i Neurologii” do miana wspottwoérstwa predysty-
nuje: 1) zasadniczy wkiad w koncepcje 1 projekt pracy, 2) zebranie danych 1 inter-
pretacja, 3) analiza statystyczna i1 przygotowanie wynikow badan do analizy, 4)
krytyczne zrecenzowanie pod katem istotnej zawartosci intelektualnej, 5) zebranie
pismiennictwa, 6) akceptacja ostatecznej wersji do opublikowania,*® przy czym nie
wskazuje si¢, czy przedmiotowe przestanki powinny wystapic tacznie.

Analiza przywolanych wyzej pogladow przedstawicieli literatury przedmiotu,
orzecznictwa sgdowego 1 dobrych praktyk przyjmowanych na uczelniach wyzszych
1 w wydawnictwach prowadzi do wniosku, ze w zakresie problematyki wspottwor-
czo$ci utworéw naukowych mamy do czynienia z ,,nieustawowym” oznaczaniem
wspotautorstwa publikacji naukowych. Wyprowadzane kryteria r6znig si¢ w zalez-
no$ci od dziedziny nauki i praktyk przyjmowanych w danym $§rodowisku nauko-
wym. Zasadniczo nalezy uznac¢, ze wspolng przestanka jest wniesienie znaczacego
wktadu w powstanie publikacji naukowej. Jednakze zwraca uwagg fakt, ze w wigk-
szo$ci zalecen dla autorOw nie precyzuje si¢, co nalezy rozumie¢ pod pojeciem
»Znaczacy, istotny wktad”. Mozna zaryzykowac twierdzenie, ze przedmiotowa oko-
liczno$¢ powinna by¢ oceniona jako stuszna, z uwagi na fakt, ze trudno bytoby sobie
wyobrazi¢ kazuistyczne, enumeratywne wyliczenie wktadow majacych istotne zna-

34 http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-con-
tributors.html#two (data dostepu: 10.04.2015r.).

35 Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, http://www.pnas.org/site/authors/journal.xhtml
(data dostepu: 10.04.2015 r.).

36 http://www.ipin.edu.pl/ppn/reg_autorzy.php (data dostepu: 10.04.2015 r.).
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czenie dla powstania danej publikacji, jako Ze ocena charakteru wspotpracy moze si¢
r6zni¢ w zalezno$ci od badanej tematyki 1 danego obszaru wiedzy.

4. Wnioski koncowe

Problematyka wspottworczosci utworéw naukowych stanowi istotne zagadnie-
nie zar6wno z punktu widzenia rozwigzan autorskoprawnych, jak i praktyki ozna-
czania autorstwa utworéw naukowych w dzialalnosci akademickiej. Okolicznosé,
ze jako wspottworcow prac naukowych wskazuje si¢ nie tylko ich tworcow w ro-
zumieniu prawa autorskiego, ale takze osob wspdluczestniczacych w uzyskiwaniu
wynikow naukowych, nalezy uzna¢ za usprawiedliwiong.’” Wydaje si¢, ze nalezy
podzieli¢ stanowisko, zgodnie z ktorym ,,nieustawowe” oznaczanie autorstwa utwo-
row naukowych mozna rekonstruowa¢ w oparciu o przepis art. 23 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny*® i powinno spetnia¢ tacznie trzy przestanki,
a mianowicie w srodowisku naukowym powinien istnie¢ powszechnie akceptowany
Zwyczaj umieszczania jako wspotautorow osob opracowujacych wyniki badan na-
ukowych, niezbedny jest faktyczny udziat w pracach badawczych danego podmiotu
oraz przedmiotowe prace nie powinny ogranicza¢ si¢ do dziatan o charakterze me-
chanicznym, rutynowym czy administracyjnym,*® przy czym charakter wspotpracy
moze si¢ r6zni¢ 1 powinno by¢ to brane pod uwage przy jego ocenie w zaleznosci
od dziedziny nauki i opracowywanego zagadnienia badawczego. Ponadto, mozna
rozwazy¢, czy nie byloby zasadne uzupetnienie przedmiotowego katalogu o wymog
akceptacji ostatecznego ksztattu utworu naukowego. Na marginesie nalezy pod-
nies¢, ze z faktem oznaczania wspotautorstwa publikacji naukowych wiaze si¢ takze
punktacja naukowa otrzymywana przez wspottworcow. O ile w dziedzinie nauk
spotecznych kolejnos¢ wspdtautoréw nie ma zasadniczo znaczenia dla wysokosci
przydzielanych punktéw, o tyle w dziedzinie nauk $cistych moze to oddzialywac
na wielko$¢ przyznawanych punktow za publikacje. W takiej sytuacji usprawiedli-
wione byloby przyjecie wewnetrznych, uczelnianych zatozen i wskazowek dla au-
toréw w zakresie oceny wktadu we wspolny utwor naukowy 1 jego wartosciowania.

Wydaje si¢, ze w przypadku utworéw naukowych wktadem predystynujagcym
do miana wspotautora zasadniczo nie bedzie:

— samo postawienie problemu naukowego,

— pomoc przy sprecyzowaniu tematu czy konsultacje w tym zakresie,

— zebranie materiatow,

— przeprowadzenie badan,

— wykonanie preparatdéw anatomicznych przeznaczonych do badan,

37 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie..., op. cit., s. 90.
38 (Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 4), dalej cytowana jako k.c.
39 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie..., op. cit., s. 91.
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opracowanie przypisow,

przygotowanie bibliografii,

korekta stylistyczna, redakcyjna,

pozyskiwanie finansowania,

udzielanie informacji zwrotnej na temat projektu, pozbawionej konceptuali-
zacji, analizy 1 interpretacji,

bycie opiekunem autora publikacji,

bycie kierownikiem dziatu, w ktérym zatrudnieni sg autor lub autorzy.
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A FEW REMARKS ON CO-AUTHORSHIP OF SCIENTIFIC WORKS

Co-authorship of scientific works is an important issue, both from the point of
view of copyright rules and practices for determining scientific works by academic
activity. The fact that the co-authors of scientific papers indicate not only their
creators under copyright law, but also those who are complicit in obtaining scientific
results, should be regarded as justified and particularly so as more and more scientific
research is being conducted by separate teams working in collaboration with each
other. It seems that, subject to certain conditions being met, the position should be
accepted according to which “non-statutory” determination by scientific works can
be reconstructed based on the provision of art. 23 of the Act of 23 April 1964 — Civil
Code,The scientific community should widely accept the practice of including as
co-authors those involved in developing the research.The nature and scope of
collaboration may vary and this too requires to be taken into consideration. It should
also be noted that determining co-authorship of scientific publications involves
accruing scientific scores which may affect the size of credits for publication. Such
a situation would justify universitiesadoptinginternal guidelines and tips to enable
authors to assess and evaluate their contribution to a common scientific work.

Stowa kluczowe: wspottworczos¢, utwor naukowy, prawo autorskie
Keywords: co-authorship, scientific work, copyright law
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DOZWOLONY UZYTEK
NA RZECZ OSRODKOW INFORMACJI LUB DOKUMENTACJI
(art. 30 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

1. Uwagi ogodine

Zacza¢ wypada od informacji, ze w ostatnio opublikowanym projekcie nowe-
lizacji prawa autorskiego® zaproponowano skreslenie przepisu powotanego w ty-
tule niniejszego artykutu.® Fakt ten jednak dodatkowo przemawia za potrzebg jego
doktadniejszej analizy, ktorej brakuje w literaturze przedmiotu, mimo 20-letniego
okresu jego obowigzywania.* Wprowadzenie tego typu regulacji byto jednak postu-
lowane jeszcze pod rzadami poprzednio obowigzujacych przepisow.’ Przywotujac
dla porzadku jego brzmienie stanowi on, ze ,,1. Osrodki informacji lub dokumenta-
cji mogg sporzadzac i rozpowszechnia¢ wlasne opracowania dokumentacyjne oraz
pojedyncze egzemplarze, nie wigkszych niz jeden arkusz wydawniczy, fragmentow
opublikowanych utworow. 2. Tworca albo wlasciwa organizacja zbiorowego zarza-
dzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi jest uprawniona do pobierania
od osrodkow, o ktorych mowa w ust. 1, wynagrodzenia za odplatne udostepnianie
egzemplarzy fragmentow utworow”.

2. Osrodek informacji lub dokumentacji

Omawiajac art. 30 pr. aut. wyj$¢ nalezy od pojecia osrodkow informacji lub
dokumentacji. Terminy te nie sg jednak zdefiniowane w zadnym akcie prawnym,

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Wiasnosci Intelektualnej Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu Ja-
giellonskiego; radca prawny.

2 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631 z pdzn. zm.; dalej pr. aut.).

3 Uzasadnienie oraz sam projekt na stronie internetowej Rzgdowego Centrum Legislacji, http://legislacja.rcl.gov.pl/

lista/2/projekt/245196 (data dostepu: 10.10.2014 r.).

4 Tekst uwzglednia stan literatury na pazdziernik 2014 r.

5 E. Traple (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz,
wyd. 5, Warszawa 2011, s. 276.
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jakkolwiek pojawiaja si¢ w niektorych. Przyktadowo ustawa o organizowaniu
i prowadzeniu dziatalno$ci kulturalnej® stanowi w art. 2, ze dzialalno$¢ kulturalna
moze by¢ prowadzona w formach takich jak m.in. o$rodki dokumentacji w r6z-
nych dziedzinach kultury. Przywota¢ mozna takze pojecie (kategori¢) ,,dyplomowa-
nego pracownika dokumentacji i informacji naukowe;j”, uzyte w art. 108, 113, 117
usw.” Zgodnie z pierwszym z powolanych przepisow, pracownicy owi sg nauczy-
cielami akademickimi. Z tego wynika, ze osrodek dokumentacji 1 informacji funk-
cjonowa¢ moze w strukturze uczelni wyzszej, w szczegdlnosci biblioteki. Wskazac
mozna takze przyktady osrodkow informacji patentowej, naukowo-technicznej. Do-
dac trzeba, ze do nowelizacji pr. aut. z 2002 r. omawiany przepis dotyczyt literal-
nie jedynie ,,0$rodkdéw informacji lub dokumentacji naukowo-technicznej”.® Pojecie
to miato z pewnos$cig wezsze znaczenie, mozna byto poza tym twierdzi¢, ze okresle-
nie naukowo-techniczne dotyczyto takze osrodka informacji, a wigc przepis ten do-
tyczyt ,,0$rodkéw informacji naukowo-technicznej” oraz ,,08rodkow dokumentacji
naukowo-technicznej”, nie natomiast jakichkolwiek osrodkéw informacji. Obecnie
przepis ten dotyczy zas$ ,,jakichkolwiek” osrodkéw informacji oraz osrodkéw do-
kumentacji. Praktyka pokazuje, ze definicja beneficjenta omawianej formy dozwo-
lonego uzytku ma duze znaczenie w kontekscie formy dziatalnosci gospodarcze;j
okreslanej mianem pressclipping, a polegajacej na monitorowaniu prasy pod katem
zadanych stow kluczowych i sporzadzaniu wyciagdw z relewantnych artykutéw pra-
sowych (o czym jeszcze bedzie mowa). J. Preussner-Zamorska 1 J. Marcinkowska
faczg jednak omawiany przepis z art. 27 1 art. 28 pr. aut., uwazajac, ze przepisy te 13-
czy wspolny cel i zostaly one skonstruowane pod katem widzenia konkretnych pod-
miotow.” Z wypowiedzi autorek wynika zatem, ze owe osrodki to raczej instytucje
publiczne realizujace interesy spoleczne, nie za§ prywatne firmy.

3. Korzystanie z utworéw

Termin ,,sporzadza¢” oznacza¢ moze badz zwielokrotnienie czg¢sci utworow,
wskutek ktorego dochodzi do powstania pojedynczych egzemplarzy fragmentow
opublikowanych utwordw, badz tworzenie opracowan dokumentacyjnych. E. Traple
twierdzi, ze komentowany przepis nie upowaznia osrodkéw do gromadzenia samych
- cudzych - utworow w bazach danych.'’ Poglad taki nalezy podzieli¢ z tym uzupet-

6 Ustawa z dnia 25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziatalno$ci kulturalnej (tekst jedn.
Dz.U. z2012r. poz. 406).

7 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z p6zn. zm.,
dalej u.s.w.).

8 Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z2002r.
Nr 197, poz. 1662).

9 J. Preussner-Zamorska, J. Marcinkowska, (w:) J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autor-

skie, wyd. 3, Warszawa 2013, s. 442.
10 E. Traple, (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), Komentarz..., op. cit., s. 276.
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nieniem, ze uznac nalezy, ze osrodki moga gromadzi¢ w bazie danych owe - wlasne
- opracowania dokumentacyjne i1 pojedyncze egzemplarze fragmentoéw opublikowa-
nych utworow, stanowigce wlasnie de facto fragmenty utworu.

Termin ,,rozpowszechnia¢” nalezy interpretowac zgodnie z art. 50 pkt. 2 1 3
pr. aut. Z uwagi jednak na fakt, Ze rozpowszechnianie dotyczy¢ ma egzemplarzy
(pojedynczych egzemplarzy fragmentéw opublikowanego utworu) przyjaé nalezy,
w zwiazku z rozumieniem pojecia ,,egzemplarz” jako materialny nos$nik utworu, ze
nie jest mozliwe przesylanie fragmentdw utwordéw za pomocg sieci komputerowe;.
Na okoliczno$c¢ t¢ zwraca uwage E. Traple.!! Trzeba jednak zauwazy¢, ze w odnie-
sieniu do ,,wlasnych opracowan dokumentacyjnych” przepis nie postuguje si¢ juz
pojeciem ,,egzemplarz”. Mozna zatem uznac, ze przesylanie ,,wtasnych opracowan
dokumentacyjnych” via Internet lub umieszczanie ich w Internecie jest dozwolone
jako forma rozpowszechniania. Kwestia korzystania w Internecie wymaga jednak
bardziej poglebionej analizy, przy uwzglednieniu przepisow dyrektywy 2001/29.12
Nie jest jasne, ktéremu z przepisow dyrektywy przyporzagdkowaé mozna omawiang
forme dozwolonego uzytku: art. 5 ust. 2 lit. c, art. 5 ust. 3 lit. a, czy art. 5 ust. 3 lit. o.
W przypadku pierwszego 1 trzeciego wariantu interpretacyjnego, korzystanie w In-
ternecie bytoby niemozliwe, w przypadku pierwszego wariantu z uwagi na motyw
40. preambuty, w przypadku trzeciego wariantu z uwagi na wyrazne brzmienie prze-
pisu stanowigce jedynie o analogowych formach korzystania. Kwestia ta jest zatem
watpliwa.

Termin ,,wlasne opracowania dokumentacyjne” jest niejasny. Skoro jednak
przepis rozroznia ,,wtasne opracowania dokumentacyjne” od ,,fragmentéw utworu”,
to omawiany termin nalezy interpretowac poprzez pryzmat opracowania z art. 2
pr. aut. E. Traple wskazuje w kontekscie owych wiasnych opracowan dokumenta-
cyjnych na dane bibliograficzne oraz abstrakty."? Nalezy podzieli¢ poglad autorki,
ze sporzadzenie samego opisu bibliograficznego w ogdle nie jest korzystaniem
z utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Mozna uzna¢, ze omawiany przepis sy-
tuacji tej w ogoéle nie dotyczy. Dlatego tez sensu omawianego przepisu nalezy upa-
trywa¢ w mozliwos$ci rozpowszechniania rodzajow opracowan (utworow zaleznych)
bez zgody podmiotu autorskich praw majatkowych. Powotana autorka twierdzi jed-
nak dalej, ze rozpowszechnianie takich abstraktow (streszczen), ktére zastepowa-
tyby zapoznanie si¢ z utworem, nie miesci si¢ juz w granicach omawianej licencji.

Jesli mowa o terminie ,,pojedyncze egzemplarze, nie wigkszych niz jeden ar-
kusz wydawniczy, fragmentéw opublikowanych utworéw”, nalezy zwrdci¢ uwage
na nastepujace kwestie.

1" Ibidem, s. 277.

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektorych
aspektow praw autorskich i pokrewnych w spoteczenstwie informacyjnym (Dz. Urz. UE L 167 z dnia 22.06.2001 r.,
s. 10).

13 E. Traple, (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), Komentarz..., op. cit., s. 276.
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Po pierwsze uwagi wymaga pojecie ,,pojedyncze egzemplarze”. Termin ,,po-
jedyncze egzemplarze” uzyty jest takze w art. 23 pr. aut. (od jego nowelizacji
w 2004 r.) podczas, gdy w omawianym przepisie termin ten funkcjonuje od poczatku
jego obowigzywania. Znacznie zaweza on mozliwos¢ rozpowszechniania fragmen-
tow utwordéw. Przyjaé trzeba, ze nie jest mozliwe ich rozpowszechnienie poprzez
publikacj¢ w rodzaju ksigzki, albowiem z reguty naklad ksigzek nie ogranicza si¢
do pojedynczych egzemplarzy. Przepis ten pozwala chyba jedynie na sporzadzenie
w kilku — kilkunastu egzemplarzach rodzaju broszury, w praktyce (z uwagi na nie-
wielka liczbe egzemplarzy) udostgpnianej jedynie do wgladu.

Po drugie omowi¢ nalezy objetoSciowe ograniczenie fragmentow utwordw do
jednego arkusza. Stusznie przyjmuje E. Traple, ze korzystanie z utwordw, ktore
w cato$ci sg mniejsze niz jeden arkusz, nie jest w ogdle mozliwe na podstawie oma-
wianego przepisu.'* Odwotanie si¢ przez ustawodawce do arkusza wydawniczego
moze rodzi¢ ponadto pytanie o kategorie utworow, z ktorych korzysta¢ mozna w ra-
mach omawianej formy dozwolonego uzytku. E. Traple uwaza, ze omawiany przepis
dotyczy tylko utworéw pismienniczych.” Wedle powszechnie przyjetych standar-
dow edytorskich, arkusz wydawniczy obejmuje 40.000 znakéw Iub 3000 cm? ilu-
stracji (zapisu nutowego, wzorow matematycznych, chemicznych, diagramow).'¢
Wydaje si¢ zatem, ze omawiany przepis nie ogranicza jednak mozliwosci korzysta-
nia z utworéw jedynie do utworow pismienniczych w sensie $cistym, tj. sktadajacych
si¢ wylacznie ze znakdéw pisma. Nie mozna bowiem, przynajmniej teoretycznie, wy-
kluczy¢ korzystania w ten sposéb takze z utwordw kartograficznych, muzycznych,
choreograficznych (pantomimicznych), architektonicznych (architektoniczno-urba-
nistycznych, urbanistycznych) - utrwalonych w formie odpowiedniego zapisu (nut,
notacji choreograficznej, projektu). Nie mozna byloby nawet wykluczy¢ korzysta-
nia w ten sposob z programu komputerowego w formie kodu zrodtowego, gdyby
nie wyrazne wytaczenie mozliwosci stosowania omawianego przepisu do programu
komputerowego, zawarte w art. 77 pr. aut. Kwestig bardziej problematyczna, a za-
razem praktyczna, jest mozliwo$¢ korzystania z utwordw plastycznych i fotogra-
ficznych ilustrujacych tekst. Przyjmujac wyzej wskazany poglad E. Traple, zgodnie
z ktérym na podstawie omawianego przepisu korzysta¢ mozna jedynie z utworow,
ktorych wielko$¢ przekracza jeden arkusz, korzystanie takie wlasciwie zawsze be-
dzie niemozliwe. Fotografie i ilustracje zamieszczone w tek$cie formalnie stanowig
bowiem odrebny utwor, niemal zawsze mniejszy niz jeden arkusz wydawniczy (ww.
3000 cm?). Niemozliwe wydaje si¢ natomiast korzystanie w ten sposob z utworow
audiowizualnych, z uwagi na trudno$¢ w ,,przeliczeniu” ich wielkosci na jednostki
uzywane dla okreslenia liczby arkuszy wydawniczych.

14 E. Traple, (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), Komentarz..., op. cit., s. 277.
15 Ibidem, s. 278.
16 Za: Wikipedia.
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Po trzecie zaznaczy¢ nalezy, ze przepis postuguje si¢ wyraznie pojeciem
,utwory opublikowane”. Pojecie to zdefiniowane jest w art. 6 ust. 1 pkt. 1 pr. aut.,
zgodnie z ktérym ,,utworem opublikowanym jest utwor, ktory za zezwoleniem
tworcy zostat zwielokrotniony 1 ktérego egzemplarze zostaty udostepnione publicz-
nie”. A zatem, w ramach tej formy dozwolonego uzytku nie mozna korzysta¢ z utwo-
row, ktore zostaty jedynie rozpowszechnione w Internecie. Omawiany przepis jest
jednym z nielicznych przepisoéw z zakresu dozwolonego uzytku, ktérego wymogiem
jest uprzednie opublikowanie utworu (a nie jedynie rozpowszechnienie utworu).

4. Korzystanie z przedmiotéw praw pokrewnych

Rozwazy¢ nalezy takze mozliwos¢ zastosowania art. 30 pr. aut. do praw po-
krewnych, na co, formalnie, pozwala przepis art. 100 pr. aut. Jak wskazano wyzej,
zdaniem E. Traple, art. 30 pr. aut. stosowa¢ mozna tylko do utworéw pismienniczych
1 przeoczeniem jest umocowanie do pobierania wynagrodzenia nie tylko organiza-
cji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi, ale takze prawami pokrewnymi.
Z pogladem tym mozna polemizowaé. Mozliwe jest bowiem korzystanie przez
osrodki dokumentacji 1 informacji z takich materialéw, ktére stanowig przedmiot
praw pokrewnych, takich jak prawo do pierwszego wydania oraz prawo do wyda-
nia naukowego lub krytycznego. Trzeba jednak przyznaé, ze bylyby to przypadki
rzadkie, o niewielkim znaczeniu praktycznym. Rozwazenia wymaga mozliwo$¢ za-
stosowania omawianego przepisu do takich praw pokrewnych, jak artystyczne wy-
konanie, fonogram, wideogram, nadanie programu. W szczegolno$ci w przypadku
wspomnianych wcze$niej osrodkéw dokumentacji dziatalno$ci kulturalnej, kwestia
ta mialaby znaczenie praktyczne. Jezeli chodzi o rozpowszechnianie w formie po-
jedynczych egzemplarzy, nie wigkszych niz jeden arkusz wydawniczy, fragmentow
opublikowanych przedmiotow praw pokrewnych, to trudnosci sprawia pojgcie ,,ar-
kusz wydawniczy”. Nie jest bowiem mozliwe ,,przeliczenie” wielkosci artystycz-
nego wykonania (i innych przedmiotow praw pokrewnych) na jednostki uzywane
dla okreslenia liczby arkuszy wydawniczych. Jesli chodzi natomiast o ,,wtasne opra-
cowania dokumentacyjne”, to w przypadku przedmiotéw praw pokrewnych wydaje
sie, ze mato praktyczne byloby tworzenie takiego opracowania, ktdre w istocie nie
stanowi lub zawiera ,,wiernego” fragmentu (fragmentow) artystycznego wykona-
nia (innych przedmiotéw praw pokrewnych), lecz stanowi jego opracowanie. Za-
gadnienie to nastrecza zatem pewnych trudnosci. Przepis art. 100 pr. aut. pozwala
jednak na stosowanie art. 30 pr. aut. nie wprost, lecz odpowiednio. Dlatego mozna
zaproponowac interpretacje, zgodnie z ktérg nalezatoby dopusci¢ sporzadzanie
1 rozpowszechnianie przez osrodki dokumentacji 1 informacji egzemplarzy frag-
mentow opublikowanych utworéw (nie wigkszych niz jeden arkusz wydawniczy)
jednoczes$nie przedmioty praw pokrewnych (fragmenty tych przedmiotow — mimo
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trudnosci z przeliczeniem ,,0bjetosci” przedmiotu praw pokrewnych na arkusze wy-
dawnicze). Przyktadowo, mogloby chodzi¢ o zwielokrotnienie i rozpowszechnie-
nie krotkiego fragmentu wykonania utworu muzycznego. Jakkolwiek w przypadku
utwordéw audiowizualnych, a bytby to przypadek o znaczeniu praktycznym, korzy-
stanie z samego utworu (inkorporujacego przedmioty praw pokrewnych) bytoby ra-
czej niemozliwe z uwagi na ten sam, sygnalizowany juz wyzej, problem przeliczenia
na arkusze wydawnicze, ktory w przypadku utwordéw jest obowigzkiem wyrazonym
przez pr. aut. wprost.

5. Korzystanie z baz danych

Osobno odnies$¢ nalezy si¢ do regulacji art. 30 [1] pr. aut., ktora wylgcza sto-
sowanie omawianej formy dozwolonego uzytku do baz danych spehiajacych ce-
chy utworu. W $wietle jego brzmienia, watpliwosci budzi poglad E. Traple, zgodnie
z ktorym art. 30 pr. aut. konstruuje dozwolony uzytek w odniesieniu do baz danych
stanowigcych przedmiot prawa autorskiego (w przeciwienstwie do baz danych pod-
legajacych ochronie sui generis).!” Trudno tez podzieli¢ poglad J. Preussner-Za-
morskiej, ze przepis ten polega na zakazie sporzadzania pojedynczych egzemplarzy
jakiegokolwiek fragmentu opublikowanej bazy.'® Nalezy bowiem mie¢ na wzgle-
dzie, ze pr. aut. reguluje jedynie ochrong tworczych baz danych, tj. baz danych,
ktorych struktura cechuje si¢ tworczo$cig. Wskazany przepis art. 30 [1] pr. aut. nie
wyklucza wiec catkowicie mozliwosci skorzystania z tworczej bazy danych, albo-
wiem wydaje si¢, ze korzystanie takie przybra¢ moze forme korzystania z samej jej
zawartosci, bez rOwnoczesnego korzystania z samej struktury bazy danych (zwie-
lokrotniania tej struktury). Jesli tworcza baza danych chroniona jest jednoczes$nie
prawem sui generis, przy korzystaniu z jej zawartosci trzeba mie¢ na wzgledzie
przepisy u.o.b.d."”

6. Wynagrodzenie

Ust. 2 analizowanego art. 30 wprowadza obowigzek zaplaty przez osrodki
dokumentacji i informacji wynagrodzenia w niektorych przypadkach korzysta-
nia z utworow zgodnie z ust. 1. Obowigzek zaplaty wynagrodzenia zwigzany jest
z rozpowszechnianiem pojedynczych egzemplarzy fragmentow opublikowanych
utwordéw (nie za$ wlasnych opracowan dokumentacyjnych) 1 tylko z rozpowszech-
nianiem o charakterze odptatnym. Mozna si¢ zatem zastanawiaé, czy obowigzek
zaplaty wynagrodzenia ma praktyczne znaczenie dla uprawnionych, skoro analizo-

17 E. Traple, (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), Komentarz..., op. cit., s. 276.
18 J. Preussner-Zamorska, J. Marcinkowska, (w:) J. Barta (red.), System..., op. cit., s. 563.
19 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z p6zn. zm.; dalej u.0.b.d.).
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wany przepis umozliwia rozpowszechnianie jedynie ,,pojedynczych” egzemplarzy
takich utworow. Literalnie przepis postuguje si¢ w ust. 2 pojeciem ,,udostgpnianie”,
nalezy jednak pojecie to rozumie¢ jako ,,rozpowszechnianie”, uzyte w ust. 1. Wy-
nagrodzenie to pobierane ma by¢ przez tworce lub organizacje zbiorowego zarza-
dzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Organizacja takg jest Repropol,
najmlodsza z polskich organizacji zbiorowego zarzadzania, dzialajagca na podstawie
decyzji MKiDN z 2009 r.?° O ile jednak decyzja ministra wyraznie umocowuje t¢
organizacj¢ do pobierania wynagrodzenia z tytulu omawianej formy dozwolonego
uzytku, to jednak jej obecna tabela wynagrodzenia, zatwierdzone orzeczeniem Ko-
misji Prawa Autorskiego, wydaje si¢ pomija¢ t¢ forme¢ wynagrodzenia (zob. np.
§ 1 ust. 4 tabeli).?! Zakres umocowania tej organizacji ogranicza si¢ zreszta tylko
do praw przystugujacych wydawcom prasy. Z doniesien popularnej prasy prawni-
czej 1 biznesowej, ze dzialalno$¢ Repropolu spotyka si¢ z oporem m.in. podmiotow
swiadczacych ustugi monitorowania medidw tj. tzw. pressclippingu (o czym jeszcze
bedzie mowa), w szczego6lnosci Press Service Monitoring Mediow oraz Instytutu
Monitorowania Mediow, czego wyrazem stat si¢ wniosek do MKiDN o cofni¢cie ze-
zwolenia na rzecz Repropolu oraz toczacy si¢ obecnie spor sadowy pomiedzy Infor
Biznes sp. z 0. 0. a Press Service Monitoring Mediow sp. z o. o., ktory odmowit za-
warcia umowy licencyjnej z Repropolem.

7. Zagadnienie autorskich praw osobistych

Jak w przypadku kazdej formy dozwolonego uzytku, rowniez 1 ta wymaga po-
szanowania autorskich praw osobistych. Obowigzek poszanowania prawa do au-
torstwa wynika bezposrednio z art. 34 pr. aut. Bardziej problematyczne w praktyce
1 wymagajace w zasadzie oceny ad casu, w szczegdlnosci w przypadku opracowan
dokumentacyjnych jako formy opracowania (w rozumieniu art. 2 pr. aut.), moze
okazac si¢ poszanowanie prawa do nienaruszalnosci tresci 1 formy utworu macierzy-
stego oraz prawa do jego rzetelnego wykorzystywania.

8. Projekt skreslenia art. 30 pr. aut.

Jak juz wskazano, w opublikowanym ostatnio projekcie nowelizacji pr. aut. pro-
ponuje si¢ skreslenie w catosci art. 30 pr. aut. Projektodawca wskazuje przy tym
w uzasadnieniu, ze: ,,Przepis ten w chwili obecnej — ze wzgledu na jego analogowy

20 Obwieszczenie MKIDN z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie ogtoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego o udzieleniu zezwolenia na zbiorowe zarzgdzanie prawami autorskimi (MP z 2010 r. Nr 3, poz. 19).

21 Tabela wynagrodzen z tytutu licencjowania korzystania z publikacji periodycznych oraz majgcych samodziel-
nie znaczenie utworéw sktadajacych sie na zawartos¢ publikacji periodycznych w zwigzku z ustugami monito-
rowania medidw zatwierdzona orzeczeniem Komisji Prawa Autorskiego z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. akt. DWIM.
PZ-006/1-2/13.
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charakter — nie jest stosowany, ma znaczenie marginalne i stanowi anachronizm po-
zostajacy bez jakiegokolwiek zwiagzku z aktualng dziatalno$cig prowadzong przez
os$rodki informacji i dokumentacji, ktore nie sporzadzaja od dawna analogowych
przegladoéw prasy. Dodatkowo bywa naduzywany jako uzasadnienie dla profesjonal-
nej dzialalno$ci gospodarczej w zakresu cyfrowego pressclippingu, tj. dziatalnosci
polegajacej na monitorowaniu mediow, z catkowitym lekcewazeniem nie tylko jego
tre$ci (w tym analogowego charakteru), ale rowniez istnienia tzw. trojstopniowego
testu uregulowanego w art. 35 pr. aut., ktory uniemozliwia opieranie na dozwolo-
nym uzytku dziatalno$ci stuzacej do osiggania korzysci majatkowych i prowadzo-
nej w ekonomicznej konkurencji wobec uprawnionych.” Mozna si¢ zastanawiaé, czy
w istocie to wlasnie Ow pressclipping wskazany pozornie nieco na marginesie, jest
rzeczywistg przyczyng zamierzonego skreslenia art. 30 pr. aut. Autorowi wiadomo,
ze MKiDN wyrazal juz podobne stanowisko dotyczace art. 30 pr. aut. w pismach
wydawanych w zwiazku ze sporami podmiotow §wiadczacych ustugi monitorowa-
nia mediow z Repropolem.

W ocenie autora, propozycja skreslenia art. 30 pr. aut. jest dyskusyjna, cho¢
zgodzi¢ si¢ trzeba, ze jego redakcja jest anachroniczna. Jak juz wskazano, w nauce
prawa od dawna postulowano wprowadzenie dozwolonego uzytku ,,dokumentacyj-
nego” i w wielu instytucjach nadal funkcjonuja tego typu osrodki (dzisiaj faktycznie
korzystajace ze zdobyczy technik cyfrowych). Nie wydaje si¢ przy tym, by nowe
brzmienie niektorych innych przepiséw z zakresu dozwolonego uzytku, zapropo-
nowane w projekcie nowelizacji pr. aut., pozwolito zastapi¢ éw przeznaczony do
uchylenia przepis. Problematyka pressclippingu wykracza poza zakres niniejszego
opracowania (w tym kontek$cie rozwazenia wymagaltby jeszcze w szczegdlnosci
art. 23 [1], 25 ust. 1 pkt. 3, 29 pr. aut.), w tym miejscu mozna jedynie krétko za-
sygnalizowa¢ t¢ kwestie. Otoz wiec jako podstawe tej dziatalnosci wskazywalo si¢
niekiedy w praktyce zainteresowanych srodowisk wtasnie art. 30 pr. aut. Stanowi-
sko takie jest jednak nietrafne. Przede wszystkim watpliwe jest, czy firma zajmu-
jaca sie pressclippingiem moze by¢ uznana za o$rodek dokumentacji lub informacji.
Dalsze watpliwo$ci nasuwa kwestia zwielokrotniania utworéw w formie elektro-
nicznej w catosci, do czego dochodzi (w catosci) w ramach automatycznego (elek-
tronicznego) przeszukiwania tekstu przez firme¢ a nastepnie prezentacji wynikow
wyszukiwania klientowi (w catosci lub w cz¢sci). Podobne stanowisko prezentuja
w literaturze M. Kowalczuk-Szymanska i O. Sztejnert-Roszak.”? Dodatkowo wska-
za¢ mozna wyrok TS UE z dnia 16 lipca 2009 r. w tzw. sprawie Infopaq I, w ktorym
uznano, ze zwielokrotnienie tekstu w postaci elektronicznej dokonywane w ramach
pressclippingu nie jest tzw. zwielokrotnieniem tymczasowym w rozumieniu art. 5

22 M. Kowalczuk-Szymanska, O. Sztejnert-Roszak, Naruszenia praw autorskich w internecie, Warszawa 2011,
s. 31. Po oddaniu niniejszego tekstu do druku, Wojewddzki Sgd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30
kwietnia 2015 r., VIl SA/Wa 2280/14 (wyrok nieprawomocny), wyrazit podobny poglad.
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ust. 1 dyrektywy 2001/29, czyli w prawie polskim art. 23 [1] pr. aut.”® Trzeba dodac,
ze art. 23 [1] legalizuje pewne formy zwielokrotniania wowczas, gdy maja stuzy¢
one ,,zgodnemu z prawem korzystaniu z utworu”, co jednak z przyczyn wskazanych
powyzej 1 tak nie ma miejsca w $wietle obecnego brzmienia art. 30 pr. aut. Dlatego
mozna krdtko zasygnalizowac, ze by¢ moze alternatywnym rozwigzaniem byloby
stworzenie regulacji umozliwiajagcej prowadzenie dzialalno$ci dokumentacyjnej
przy uzyciu technik cyfrowych w ramach dozwolonego uzytku, za posrednictwem,
w ktorym to charakterze wystepujg obecnie w istocie przedsiebiorcy $wiadczacy
uslugi monitorowania medidéw, przy jednoczesnym obowigzku zaptaty przez tych
przedsigbiorcow lub (i) osrodki dokumentacji zryczattowanego, okre§lonego usta-
wowo (lub w stosownym rozporzadzeniu) wynagrodzenia na rzecz uprawnionych,
pobieranego przez organizacje zbiorowego zarzadzania (a wigc na wzor uregulowan
z art. 20 [1] pr. aut.). Obecnie Repropol stara si¢ forsowac praktyke udzielania licen-
cji na ustugi monitorowania mediow w oparciu o wspomniang tabele wynagrodzen.

9. Wnioski koncowe

Nalezy podzieli¢ powszechny chyba poglad, ze omawiany przepis art. 30 pr. aut.
nie przystaje do obecnej rzeczywistosci ,,cyfrowej”. Anachroniczne brzmienie tej re-
gulacji sprawia wrecz wrazenie ,,przepisane]” z poprzednio obowigzujacej ustawy.
Jego znaczenie praktyczne chyba od poczatku obowigzywania obecnej ustawy byto
niewielkie, cho¢ w ostatnich latach stat si¢ nieco nieoczekiwanie przedmiotem wigk-
szego zainteresowania w kontek$cie sporéw wokot legalnosci ustug monitorowania
mediéw. Mimo to sformutowana ostatnio propozycja legislacyjna jego catkowitego
uchylenia sktania do dyskusji — moze jednak zasadne bytoby utrzymanie tej instytu-
cji w znowelizowanej wersji.

23 Wyrok TS UE z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie Infopaq International A/S przeciwko Danske Dagblades Forening;
ECLI:EU:C:2009:465.
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FAIR USE OF THE COPYRIGHT PROTECTED
WORKS FOR INFORMATION AND DOCUMENTATION CENTRES
(Article 30 of the Polish Act on Copyright and Related Rights)

Pursuant to art. 30 of The Polish Act on Copyright and Related Rights of 1994,

’[para. 1] Information and documentation centres may prepare and disseminate their
own documentation studies and single copies not larger than one publishing sheet of
excerpts of published works. [para. 2] The author and the competent organization
for collective copyright and related rights management shall be authorized to collect
from the centres specified in paragraph 1 above, remuneration for paid access to
copies of excerpts of works”.** The interpretation of this fair use provision causes
many doubts in current practice, especially whether it could constitute legal ground
for the so called pressclipping (media monitoring) services. It is not clear what is
exactly meant by the term “centre for information and documentation” and whether
it is allowed to use copyright protected work via the internet. Therefore, repealing
the quoted provision (alternatively novelizing it) is currently under discussion.

Stowa kluczowe: prawo autorskie, osrodki dokumentacji, osrodki informacji
Keywords: copyright, database, documentation centre, information centre

24 Translation in: J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wprowadzenie, Warszawa 2008,

wyd. 4.
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NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYZSZYM
W ZAKRESIE ORGANIZACJI | FUNKCJONOWANIA SPRAW
WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ W SZKOLACH WYZSZYCH

(ZAGADNIENIA WYBRANE)

1. Uwagi ogodine

Nowelizacja ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym,?
dokonana ustawg z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie
wyzszym oraz o zmianie niektoérych innych ustaw,’ ktéra weszta w zycie 1 paz-
dziernika 2014 r., zawiera m.in. regulacj¢ prawng okreslang popularnie mianem
,uwlaszczenia naukowcow”, ktéra juz na etapie konsultacji srodowiskowych byta
przedmiotem krytyki, a 1 obecnie nie rodzi nazbyt przychylnych komentarzy $ro-
dowisk uczelni wyzszych, w tym zwlaszcza teoretykéw prawa wiasnosci intelektu-
alnej. Przypomnie¢ nalezy, iz w uzasadnieniu konieczno$ci dokonania tych zmian
w ustawie wskazano na to, ze polska gospodarka w niezadowalajacy sposob dotych-
czas wykorzystuje w praktyce wyniki badan naukowych, co w konsekwencji powo-
duje niskg innowacyjnos¢ polskich przedsigbiorstw. Brak jest transferu rezultatow
prac badawczych 1 rozwojowych oraz know-how ze szkot wyzszych do gospodarki.

2. Dotychczasowy stan prawny w zakresie organizacji
i funkcjonowania spraw witasnosci intelektualnej w szkotach
wyzszych

Nie ulega watpliwosci, iz dziatalno§¢ naukowa, realizowana w zasadniczym
zakresie w szkotach wyzszych, winna stanowi¢ fundament dla rozwoju gospodarki
opartej na wiedzy. W zwigzku z tym obecnie funkcje uczelni wyzszych sg znacznie

1 Doktor habilitowana, profesor Politechniki Opolskiej, sedzia NSA Izba Gospodarcza.
2 Tekst jedn. Dz.U. 22012 r., poz. 572 z p6zn. zm.; dalej powotywana jako u.p.o.s.w.
3 Dz.U. z 2014 r. poz. 1198.
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szersze niz mialo to miejsce w przesztosci. Do funkcji fundamentalnych, tj. funkcji
ksztalcenia studentow 1 kadry naukowej, prowadzenia badan naukowych, dotaczyta
funkcja aktywnego uczestniczenia w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy. Dzia-
falno$¢ naukowa pracownikow naukowych i1 naukowo-dydaktycznych otrzymuje
nowy wymiar — dziatalno$ci uzytecznej ekonomicznie w aspekcie rozwoju gospo-
darki panstwa. Podkresli¢ nalezy, iz problematyka tworczo$ci naukowej w wyzszych
uczelniach, jej organizacji 1 funkcjonowania oraz jej gospodarczego wykorzystania,
w tym zwlaszcza w przemysle, byla przedmiotem bacznej uwagi ustawodawcy oraz
zaréwno praktykow, jak i teoretykdw takze przed obecng, omawiang w niniejszym
opracowaniu, nowelizacja ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym. Zagadnienie
to zresztg stusznie postrzegane jest jako rozlegle, nietatwe i rodzace konieczno$¢ po-
godzenia intereséw uczelni wyzszej jako pracodawcy pracownika — tworcy, z intere-
sami samych tworcow, ktoérzy maja niezaprzeczalne prawo do efektéw swojej pracy
tworczej (naukowo-badawczej), w tym do czerpania z niej korzysci majatkowe;j. Nie
mozna takze traci¢ z pola widzenia interesOw przedsigbiorcow, biznesmenow, ktorzy
sa lub beda odbiorcami efektow wytworzonych w uczelniach wyzszych przedmio-
tow wlasnosci intelektualnej, rozumianej szeroko jako zaréwno utwory w pojeciu
prawa autorskiego, jak i przedmioty wlasnos$ci przemystowe;.

Sitg rzeczy w tak krotkim opracowaniu nie mozna zamiesci¢ zbyt rozleglego
rysu historycznego regulacji prawnej dotyczacej zagadnien organizacji i funkcjono-
wania spraw wilasnosci intelektualnej w szkotach wyzszych. Z tej przyczyny w opra-
cowaniu skupiono si¢ na regulacjach bezposrednio poprzedzajacych nowelizacje
ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym, cho¢ czasami nie sposob unikna¢ poréw-
nan z jeszcze wczesniejszymi rozwigzaniami prawnymi.

Regulacje prawne dotyczace dziet intelektualnych stworzonych przez pracow-
nikow uczelni wyzszych znajdowaly si¢ do tej pory* gtownie w trzech zasadniczych
ustawach, tj.: w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych,’ ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnos$ci przemystowej® oraz
w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym.’

W ustawie o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych ochronie poddano utwory,
przy czym ustawodawca postugujac si¢ w jej regulacjach terminem ,,utwor naukowy”
nie daje jego legalnej definicji. Siggajac do stanowiska doktryny mozna postuzy¢ si¢
definicjg skonstruowana przez J. Barte, ktora brzmi: ,,przez utwor naukowy nalezy
rozumie¢ takie utwory (art. 1 ust. 1), ktore stanowig rezultat naukowego procesu po-
znawczego 1 ktore rownoczesnie, w swej podstawowej funkcji komunikacyjnej, sa
zorientowane nie na «siebiey, jak utwory artystyczne, lecz na przedstawienie obiek-

Czyli do wejscia w zycie omawianej nowelizacji ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym.
Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm., dalej powotywana jako u.o.p.a.
Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410; dalej powotywana jako u.p.w.p.

Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z p6zn. zm.

~No onbh
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tywnie istnicjgcej rzeczywistosci.”® Podobnie jak pozostate typy utworow utwory
naukowe podlegaja ochronie autorskoprawnej od momentu ustalenia bez koniecz-
no$ci dopehienia jakichkolwiek formalnosci. Art. 14 u.o.p.a. stanowi, ze: ,,1. Jezeli
W umowie o prace nie postanowiono inaczej, instytucji naukowej przystuguje pierw-
szenstwo opublikowania utworu naukowego pracownika, ktory stworzyt ten utwor
w wyniku wykonywania obowiazkow ze stosunku pracy. Tworcy przystuguje prawo
do wynagrodzenia. Pierwszenstwo opublikowania wygasa, jezeli w ciggu sze$ciu
miesiecy od dostarczenia utworu nie zawarto z tworcg umowy o wydanie utworu albo
jezeli w okresie dwodch lat od daty jego przyjecia utwor nie zostal opublikowany.”
(ust. 1). Instytucja naukowa moze, bez odrgbnego wynagrodzenia, korzysta¢ z ma-
terialu naukowego zawartego w utworze, o ktorym mowa w ust. 1, oraz udostepniac
ten utwor osobom trzecim, jezeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu
lub zostato postanowione w umowie.” (ust. 2). Jak podkresla si¢ w literaturze przed-
miotu przepis art. 14 u.o.p.a. stanowi lex specialis w stosunku do unormowan zawar-
tych w art. 12 ustawy, a dotyczacych utworéow pracowniczych w ogélnosci i zawiera
postanowienia korzystniejsze dla pracownikow — tworcoOw utwordw naukowych, np.
w zakresie prawa do wynagrodzenia. Nadto normy zawarte w tym przepisie maj3
charakter wzglednie obowiazujacy, poniewaz strony (pracownik naukowy i insty-
tucja naukowa) mogg w umowie o prace uchyli¢ prawo instytucji do pierwszej pu-
blikacji utworu naukowego, ktory powstat w wyniku wykonywania obowigzkow ze
stosunku pracy. Jednak samo prawo pierwszego wydania utworu naukowego przez
instytucje naukowg jest prawem majatkowym o charakterze bezwzglednym, co po-
woduje, 1z pracodawca (instytucja naukowa) moze wystapi¢ przeciwko kazdemu,
kto z naruszeniem jego prawa opublikowat dzieto naukowe, bez wzgledu na to czy
tworca wyrazil na to zgode.” Natomiast uprawnienia instytucji naukowej, bedace;j
pracodawcg tworcy, wynikajgce z tresci art. 14 ust. 2 u.o.p.a. sg uprawnieniami ma-
jatkowymi o charakterze wzglednym 1 sg skuteczne tylko wobec podmiotu autor-
skich praw majatkowych. Pojecie ,,korzystanie z utworu naukowego” nie zostato
przez ustawodawce sprecyzowane. Jak si¢ wydaje obejmuje ono korzystanie przez
pracodawce zarOwno z utworu jako takiego, jak 1 z materiatlu naukowego zawartego
w tym utworze na potrzeby wilasne instytucji naukowej (naukowe 1 dydaktyczne)
oraz udostepnienie osobom trzecim w takich przypadkach i w takim zakresie, ktory
wynika z umowy zawarte] przez instytucje naukowa z tworcg. Zaakcentowac takze
nalezy, iz przyznanie instytucji naukowej (w tym uczelni wyzszej) prawa pierw-
szehstwa do opublikowania utworu naukowego, ktore moze by¢ zrealizowane przez
instytucje naukowg gdy sam twoérca (pracownik instytucji naukowej) podejmie de-

8 J. Barta, (w:) J. Barta, M. Czajkowska-Dabrowska, Z Cwiakalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz do ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyd. 1, Warszawa 1995, s. 129. Idem oraz R. Markiewicz, (w:) J. Barta
(red.), System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, Warszawa 2003, s. 23-24 piszg szerzej o rozgranicze-
niu w dziele naukowym elementéw chronionych i niechronionych.

9 J. Barta, (w:) J. Barta, M. Czajkowska-Dgbrowska, Z Cwigkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz..., op. cit.,
s.130in.
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cyzje o opublikowaniu utworu, nie ma charakteru autorskiego prawa majatkowego,
a zatem nadal tworca (pracownik uczelni) pozostaje podmiotem catosci praw autor-
skich do utworu naukowego (osobistych i majatkowych).!?

Wskazane regulacje prawne wywolujg uzasadnione stowa krytyki, zwraca si¢

mianowicie uwage na nastepujace mankamenty tej regulacji prawnej:

— przepis ten w polskich realiach czesto jest przepisem martwym, z uwagi
na aktualne mozliwosci wydawnicze instytucji naukowych, w tym takze
uczelni wyzszych,

— terminy okreslone w art. 14 u.o.p.a. (6 miesigcy na skorzystanie przez insty-
tucje naukowg z mozliwos$ci pierwszenstwa w opublikowaniu pracy nauko-
wej oraz 2 lata na dokonanie publikacji) sg zbyt dtugie, co powodowac¢ moze
znaczne opoznienia w rozpowszechnianiu wynikow badan naukowych,
a w konsekwencji nie sprzyja wykorzystywaniu tych wynikow dla stworze-
nia nowoczesnej gospodarki opartej o wiedzg,

— dla pracownikow naukowych czesto korzystniejsze jest publikowanie swo-
ich prac w wydawnictwach o zasiggu og6lnokrajowym i renomowanych na-
ukowych czasopismach, a nie w wydawnictwach uczelnianych o zasiggu
lokalnym. Jest to rowniez korzystniejsze w gruncie rzeczy dla samych szkot
wyzszych z uwagi na system punktowy oceny osiggni¢¢ naukowych.!

Nalezy takze zwroci¢ uwage na tre$¢ art. 15a u.o.p.a., ktory odnosi si¢ do
studenckich prac dyplomowych bedacych utworami, a ktory brzmi: ,,Uczelni
W rozumieniu przepisow o szkolnictwie wyzszym przystuguje pierwszenstwo
w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jezeli uczelnia nie opublikowata
pracy dyplomowej w ciggu 6 miesi¢cy od jej obrony, student, ktdry ja przygotowat,
moze ja opublikowac, chyba ze praca dyplomowa jest cze$cig utworu zbiorowego.”

Odnoszac si¢ do regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej, podkresli¢ nalezy, iz przepisy tej ustawy
nie zawieraja odmiennych regulacji prawnych dotyczacych przedmiotéw wiasnosci
przemystowej tworzonych przez pracownikéw uczelni wyzszych. Zgodnie z art. 11
ust. 3 u.p.w.p.: ,,W razie dokonania wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru prze-
mystowego w wyniku wykonywania przez twdrcg obowigzkéw ze stosunku pracy
albo z realizacji innej umowy, prawo, o ktorym mowa w ust. 1, przystuguje praco-
dawcy lub zamawiajagcemu, chyba ze strony ustality inaczej.” Ust. 1 tegoz artykutu
ustawy statuuje prawo do patentu na wynalazek, prawo ochronne na wzor uzytkowy
1 prawo rejestracji wzoru przemystowego. Z mocy art. 201 u.p.w.p. zasady te do-

10 Szerzej pisza: M. Bukowski, Podmiot prawa autorskiego, ,Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994,
nr 11, s. 9; A. Kedzierska-Cieslak, Pierwszenstwo instytucji naukowej do opublikowania utworu jej pracownika,
L,Panstwo i Prawo” 1996, z. 8-9, s. 80.

1 Por.: A. Ptoski, Naukowy utwér pracowniczy w uczelni wyzszej — aspekty prawne, (w:) A. Adamczak (red.), Wyna-
lazczos$¢ i Ochrona Wihasnosci Intelektualnej, Kielce 2010, z. 34, s. 112-114.
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tycza takze topografii uktadéw scalonych. Zaréwno przepisy poprzednio obowig-
zujacej ustawy o wynalazczo$ci,'” jak i aktualnie obowigzujacej ustawy — Prawo
wlasno$ci przemystowej nie postuguja si¢ expressis verbis terminem ,,pracownik”.
Mowig natomiast o wynalazku, wzorze uzytkowym, wzorze przemystowym 1 topo-
grafii uktadu scalonego dokonanym przez tworce ,,w wyniku wykonywania obo-
wigzkéw ze stosunku pracy”, co jest opisowym okresleniem projektu dokonanego
przez pracownika. Jak podkresla si¢ w doktrynie, poniewaz ustawodawca nie de-
finiuje w prawie wilasnos$ci przemystowej terminu ,,pracownik”, rodza si¢ watpli-
wosci co do jego rozumienia na gruncie tego prawa.'? Aktualnie jednak w polskiej
doktrynie dominuje poglad, iz nalezy odstapi¢ od rozciagnigcia pojecia ,,pracownik”
na osoby $wiadczace prace w ramach stosunkow stuzbowych (np. zohierzy zawo-
dowych, policjantow, funkcjonariuszy stuzby wieziennej itp.).

Stosownie do uregulowan zawartych w art. 2 Kodeksu pracy'* pracownikiem
jest osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o prace, powotania, wyboru,
mianowania lub spoldzielczej umowy o prace. Trzeba zaznaczyé, ze samo istnie-
nie podstawy (np. wyboru, mianowania), jesli nie faczy si¢ z nim zatrudnienie w ra-
mach stosunku pracy, nie wystarcza do uznania danej osoby za pracownika. Za taka
interpretacjg art. 11 ust. 3 u.p.w.p przemawia fakt, iz prawo do uzyskania patentu
na wynalazek 1 do uzyskania pozostalych praw wytgcznych na przedmioty wiasno-
Sci przemystowej, przystugujace pracodawcy jest wyjatkiem od zasady patentu dla
wynalazcy, a wigc w my$l zasady exceptiones non sunt extendendae nie mozna go
interpretowac rozszerzajaco.

Obowiazki pracownicze cigzg na pracowniku tylko w czasie trwania stosunku
pracy. Zatem po jego ustaniu dokonane wynalazki nie mogg by¢ uznane za powstate
w wyniku wykonywania obowiazkow ze stosunku pracy. Polskie prawo wlasnosci
przemystowej nie daje podstawy do rozciggniecia przepisow o wynalazkach pracow-
niczych na wynalazki dokonane przez bytego pracownika. Niemniej jednak strony
(pracodawca 1 pracownik) moga t¢ kwesti¢ uregulowa¢ w umowie o zakazie konku-
rencji, stosownie do tresci art. 101'i nast. Kodeksu pracy. Wynalazek mozna uznac
za dokonany w wyniku wykonywania obowiazkow ze stosunku pracy, jesli: 1) obo-
wigzek tworczosci wynalazczej pracownika wynika z ustawy lub z umowy, 2) przed-
miot wynalazku jest w tych obowigzkach skonkretyzowany: poleceniem stuzbowym,
indywidualnym zakresem obowigzkéw pracownika, planem prac badawczych itp.'
Jak podkresla K. Szczepanowska-Kozlowska w przypadku niektorych kategorii pra-
cownikéw jednostek naukowych obowigzek tworczo$ci wynika wprost z ustawy.
W konsekwencji na pracownikow tych mocg ustaw natozono obowigzek dziatalno-

12 Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 z pézn.zm.).

13 Szerzej pisze na ten temat w monografii: G. Jyz, Prawo do wynagrodzenia za projekty wynalazcze, Katowice
2003, s.105in.

14 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z pdzn. zm.).

15 A. Szewc, Wynagrodzenia tworcow i wykonawcdw w prawie autorskim i wynalazczym, Sopot 1999, s. 71; G. Jyz,
Wynagrodzenia..., op. cit., s. 107 i powotana tam literatura przedmiotu.
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$ci tworczej, nawet jezeli nie zostat on bezposrednio zawarty w postanowieniach za-
wartych w umowie pomiedzy jednostkg naukowg a pracownikiem. Decydujace dla
oceny istnienia badz braku obowigzku tworczosci jako obowigzku natozonego usta-
wowo jest stanowisko, na ktorym pracownik jest zatrudniony. W uczelniach wyz-
szych, zgodnie z trescig art. 111 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 u.p.o.s.w., obowigzek twdrczosci
natozony zostat na pracownikow naukowych 1 naukowo-dydaktycznych, ale juz nie
na pracownikow dydaktycznych oraz pozostatych pracownikow posiadajacych sta-
tus nauczycieli akademickich (np. dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani
pracownicy dokumentacji i informacji naukowej — art. 108 pkt 4) u.p.o.s.w.).!¢
Przechodzac do dotychczasowych regulacji zawartych w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyzszym podkresli¢ nalezy, ze przepisy tejze ustawy nie zawieraty
— do czasu nowelizacji w 2014 r. — szczegdlnych unormowan odnoszacych si¢ do
pracowniczych utworéw tworzonych przez pracownikéw naukowych 1 studentow,
poza wskazanymi wyzej normami zawartymi w ustawie o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych. Kwestia organizacji i funkcjonowania praw wtasnosci intelek-
tualnej w szkole wyzszej, przed wejsciem w zycie omawianej nowelizacji ustawy
Prawo o szkolnictwie wyzszym, normowana byla w uczelniach przede wszystkim
w regulaminach korzystania z wlasnos$ci intelektualnej, przyjmowanych uchwatami
senatéw uczelni. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tych aktéw byl na ogoét okre-
slony do$¢ szeroko. Zakres podmiotowy obejmowat zard6wno pracownikéw uczelni
(nie tylko pracownikow naukowych 1 naukowo-dydaktycznych), osoby nie pozosta-
jace z uczelnig w stosunku pracy, w tym: doktorantow, studentow, stazystow i sty-
pendystow (jesli tak stanowita umowa), inne podmioty (jesli tak stanowita umowa).
Zakres przedmiotowy okreslano jako zastosowanie postanowien regulamindéw do
wynikéw prac intelektualnych, a w szczegolnosci do: a) dokonanych w wyniku wy-
konywania obowigzkow ze stosunku pracy, b) dokonanych przy pomocy uczelni, c)
zamowionych przez uczelnie, d) przeniesionych na rzecz uczelni, e) przekazanych
do korzystania przez uczelni¢. Regulaminy zawieraly postanowienia precyzujace
prawa i obowiazki uczelni oraz prawa i obowigzki tworcow pracowniczych wyni-
kow prac intelektualnych, a takze niepracowniczych wynikow prac intelektualnych.
Nadto w strukturze tychze regulamindéw zamieszczano postanowienia szczeg6dlne
dotyczace: projektow wynalazczych, utwor6w w rozumieniu prawa autorskiego,
programow komputerowych, baz danych. W regulacjach dotyczacych kwestii ko-
mercjalizacji wynikow prac intelektualnych wskazywano, 1z wyniki prac intelektu-
alnych uczelni powinny by¢ komercjalizowane w szczegolnosci przez: udzielanie
licencji, przenoszenie praw majatkowych, przekazywanie wynikow prac intelektu-
alnych w zarzad. Decyzja o komercjalizacji wynikow prac intelektualnych 1 jej for-
mie lezala najczesciej w gestii prorektora ds. nauki, a szczeg6towe warunki takiej

16 K. Szczepanowska-Koztowska, Wynalazki pracownicze w jednostkach naukowych, (w:) A. Adamczak (red.), Wy-
nalazczosc¢ i Ochrona Wiasnosci Intelektualnej, Kielce 2010, z. 34, s. 155.
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komercjalizacji byly okre$lane kazdorazowo w stosownych umowach zawieranych
przez uczelni¢ z podmiotem komercjalizujagcym te wyniki. Nadto w regulaminach
zamieszczano zasady dotyczace wynagrodzen tworcow w sytuacji gdy uczelnia uzy-
skuje dochod z tytutu korzystania z wynikow prac intelektualnych, zasady jego usta-
lania, terminy i okresy wyptacania, a takze wskazywano komu takie wynagrodzenie
nie przystuguje (np. osobom zajmujacym stanowiska kierownicze w strukturze orga-
nizacyjnej uczelni wynagrodzenie nie przystugiwato za projekty racjonalizatorskie)
oraz postanowienia dotyczace wlasciwosci organdw i jednostek administracyjnych
uczelni w sprawach objetych zakresem regulaminu.

W zwiagzku z polozeniem przez panstwo duzego nacisku na polityke innowa-
cyjng w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym, jeszcze przed
jej nowelizacja w 2014 r., umieszczono rozwigzania umozliwiajace uczelniom two-
rzenie akademickich inkubatorow przedsiebiorczosci w celu wspierania dziatalno-
Sci gospodarczej srodowiska akademickiego lub pracownikdéw uczelni 1 studentow
bedacych przedsigbiorcami (art. 86 ust. 1, 2, 3, 6 1 7 ustawy) oraz centrow transferu
technologii majacych posredniczy¢ w sprzedazy lub nieodplatnym przekazywaniu
wynikow badan 1 prac rozwojowych z uczelni do gospodarki (art. 86 ust. 1,4, 5,617
ustawy). Zaréwno akademickie inkubatory przedsigbiorczos$ci, jak i1 centra transferu
technologii mogly by¢ tworzone w formie jednostki ogdlnouczelnianej albo w for-
mie spotki handlowej lub fundacji. Mimo tych rozwigzan prawnych, nadal zar6wno
teoretycy, jak 1 praktycy wysuwali postulaty tworzenia i rozwijania doskonalszych
,harzedzi pomostowych” mi¢dzy naukg (realizowang gtoéwnie przez uczelnie wyz-
sze) a przemystem i biznesem, ktére w konsekwencji prowadzityby do zastosowania
1 upowszechniania w gospodarce idei nowych produktéw 1 rozwigzan technicznych
powstajacych w uczelniach wyzszych, np.: centra zaawansowanych technologii,
przedsiewziecia typu spin-off oraz spin-out, parki naukowo-technologiczne, inkuba-
tory i preinkubatory przedsigbiorczosci, projekty uznawane za best practices.'’

3. Zmiany stanu prawnego w zakresie organizacji
i funkcjonowania praw wtasnosci intelektualnej w szkotach
wyzszych, dokonane nowela z 2014 r.

Zmiany te objely przede wszystkim art. 86 ustawy Prawo o szkolnictwie wyz-
szym. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem regulacji ustawowych uczelnia,
ktora byla wlascicielem praw majatkowych do wynalazku swego pracownika, do-
konanego w wyniku wykonywania obowigzkow ze stosunku pracy, miata prawo do
uzyskania patentu na wynalazek stworzony przez jej pracownika, a po jego komer-

17 Szerzej pisze o tym: J. Ozegalska-Trybalska, Dziatalno$¢ innowacyjna i ochrona wtasnosci przemystowej w jed-
nostkach naukowych, (w:) A. Matlak (red.), Zagadnienia prawa wtasnosci przemystowej, ,Prace Instytutu Prawa
Wiasnosci Intelektualnej UJ” 2006, z. 95, s. 137 i n.
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cjalizacji wynalazca otrzymywat udziat w zysku zgodnie z postanowieniami umowy
zawartej miedzy pracownikiem a uczelnig badZz obowigzujacym w uczelni regula-
minem wiasno$ci intelektualnej. Poniewaz, w ocenie tworcéw projektu nowelizacji
ustawy, uczelnie bardzo rzadko rozpoczynaja dzialania zmierzajace do komercja-
lizacji'® prac naukowych swoich pracownikow, nalezalo wprowadzi¢ takie zmiany
w ustawie — Prawo o szkolnictwie wyzszym, zgodnie z ktorymi prawa majatkowe do
wynalazku beda nalezaty do pracownika uczelni — tworcy.

Poczatkowo projekt nowelizacji zakladat pelne ,,uwlaszczenie naukowcow”.
Jednak w wyniku prac prowadzonych w komisjach sejmowych 1 w wyniku tzw.
»konsultacji srodowiskowych” projektu nowelizacji ustawy — koncepcje te nieco
ztagodzono. Aktualnie uchwalona juz przez Sejm 1 przyjeta przez Senat 24 lipca
2014 r. bez poprawek nowelizacja ustawy, ktora weszta w zycie w dniu 1 pazdzier-
nika 2014 r., w tej kwestii zawiera nastgpujgce istotne regulacje. Strony (uczelnia
1 pracownik uczelni) beda mogly w umowie okresli¢ zasady dotyczace praw do wy-
nikow badan naukowych lub prac rozwojowych, formy komercjalizacji wynalazkéw
lub efektow badan naukowych, a takze zasady podziatu srodkow uzyskanych z ich
komercjalizacji. Majg na to trzy miesigce — liczac od dnia przekazania uczelni przez
pracownika informacji o wynikach badan naukowych lub prac rozwojowych oraz
know-how zwigzanych z tymi wynikami. Je$li taka umowa nie zostanie zawarta,
wowczas beda obowigzywaly regulacje zawarte w ustawie. Zgodnie z przepisami
ustawy uczelnia wyzsza bedzie miata 3 miesigce od dnia otrzymania od pracownika
informacji o wynikach badan naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how
zwigzanych z tymi wynikami na podj¢cie decyzji czy chce sama komercjalizowaé
wynalazek (art. 86e ust. 1 u.p.o.s.w.).

Po bezskutecznym uplywie tego 3-miesigcznego terminu (albo podjeciu przez
uczelni¢ decyzji o niekomercjalizacji) — uczelnia jest zobowigzana, w terminie 30
dni, do zlozenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej 1 odptatnej umowy
o0 przeniesienie na niego praw do wynikdéw badan naukowych lub prac rozwojowych
oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami. Umowa musi by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wynagrodzenie przystugujace uczelni za prze-
niesienie praw nie moze by¢ wyzsze niz 10% minimalnego wynagrodzenia za prace,
obowiazujacego w dniu zawarcia umowy. Pracownik uczelni ma wowczas catkowita
swobode w wyborze sposobu 1 formy komercjalizacji oraz instytucji, z ktérg w tym
zakresie podejmie wspdlprace (art. 86e ust. 2 u.p.o.s.w.). W przypadku nieprzyjecia
przez pracownika oferty zawarcia takiej umowy, prawa do wynikow badan nauko-

18 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyzszym postuguje sie terminem ,komercjalizacja bezposrednia” i ,komercjalizacja
posrednia”. W art. 2 pkt 35 ustawy ustawodawca definiuje komercjalizacje bezposrednig jako: ,sprzedaz wynikéw
badan naukowych, prac rozwojowych lub know-how zwigzanego z tymi wynikami albo oddawanie do uzywania
tych wynikéw lub know-how, w szczegdlnosci na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierzawy”; a w art. 2
pkt 36 ustawy definiuje komercjalizacje posrednig jako: ,obejmowanie lub nabywanie udziatéw lub akcji w spot-
kach w celu wdrozenia lub przygotowania do wdrozenia wynikéw badan naukowych, prac rozwojowych lub know-
-how zwigzanego z tymi wynikami”.
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wych lub prac rozwojowych oraz know-how przystuguja uczelni wyzszej (art. 86e
ust. 3 u.p.o.s.w.).

W sytuacji gdy komercjalizacji dokonuje uczelnia wyzsza pracownikowi przy-
stuguje od uczelni publicznej nie mniej niz: 1) 50% wartosci srodkéw uzyskanych
przez uczelni¢ z komercjalizacji bezposredniej, obnizonych o nie wigcej niz 25%
kosztow bezposrednio zwigzanych z ta komercjalizacja, ktére zostaty poniesione
przez uczelnig¢ lub spotke celowa, 2) 50% wartosci srodkow uzyskanych przez spotke
celowa w nastepstwie danej komercjalizacji posredniej, obnizonych o nie wigcej niz
25% kosztéw bezposrednio zwigzanych z tg komercjalizacjg, ktére zostaly ponie-
sione przez uczelni¢ lub spotke celowa (art. 86f ust. 1 pkt 1)12) u.p.o.s.w.).

W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika, uczelni przystuguje
25% warto$ci srodkow uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, obnizonych
o nie wiecej niz 25% kosztdw bezposrednich zwigzanych z tg komercjalizacja, ktére
zostaly poniesione przez pracownika.'’

Stosownie do tresci art. 86a ust. 1 ustawy uczelnia, w celu komercjalizacji po-
sredniej moze utworzy¢ wytacznie jednoosobowg spotke kapitatowa, zwang ,,spotka
celowg”. Spotka taka moze by¢ takze utworzona przez kilka uczelni publicznych
albo niepublicznych. Zasada jest taka, iz uczelnia publiczna moze przystapic tylko
do spotki celowej utworzonej przez inng uczelni¢ publiczng, natomiast uczelnia nie-
publiczna wylacznie do spotki utworzonej przez inng uczelni¢ niepubliczng (art. 86b
ust. 1 u.p.o.s.w.), a nadto wspolnikami lub akcjonariuszami spétki celowej moga
by¢ tylko uczelnie. W drodze odrebnej (odptatnej lub nieodptatnej) umowy uczelnia
moze powierzy¢ spolce celowej zarzadzanie prawami do wynikéw prac naukowych
lub do know-how w zakresie komercjalizacji bezposredniej (art. 86a ust. 1 u.p.o.s.w.).

4. Wnioski koncowe

Czy istotnie wprowadzone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyzszym zmiany
spowoduja w wigkszym wymiarze niz dotychczas szybki i efektywny transfer wy-
nikow prac badawczych i rozwojowych z uczelni wyzszych do gospodarki, a tym
samym spowodujg wzrost innowacyjnos$ci przedsiebiorstw, czas pokaze. Nalezy
jednak podkresli¢, iz w literaturze przedmiotu od wielu lat wskazuje si¢, ze ba-
riery 1 trudnos$ci zwigzane z transferem technologii z nauki do przemystu sg znane.
Zalicza si¢ do nich: bariery $wiadomosci 1 wiedzy, bariery finansowe, matg inno-
wacyjnos¢ polskiej nauki, zkozono$¢ procesdOw wdrazania innowacji w przedsigbior-
stwach, niedostatek wiedzy na temat zawierania umow o obrdt prawami wlasnosci
intelektualnej.?

19 Prawa te przystugujg nie dtuzej niz przez piec lat od dnia uzyskania pierwszych srodkow.

20 Szerzej piszg o tym: A. Szewc i in., Umowy jako prawne narzedzie transferu innowacji, Warszawa 2011, s. 49 i n.
oraz wskazana tam literatura przedmiotu; G. Jyz, Prawo do wynagrodzenia za projekty wynalazcze, Katowice
2003, s. 1051 n.; A. Szewc, G. Jyz, Prawo wiasnosci przemystowej, Warszawa 2011, s. 465 i n.
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Doda¢ nalezy, iz uczelnie wyzsze do konca marca 2015 r. mialy obowigzek
uchwalenia przez senaty regulaminow zarzadzania prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi oraz prawami wlasno$ci przemystowej oraz zasad ich komercjalizacji
(art. 86¢ ust. 1 pkt 1) u.p.o.s.w.), a takze regulaminéw korzystania z infrastruktury
badawczej uczelni (art. 86¢ ust. 1 pkt 2) u.p.o.s.w.).?! Nie ma jeszcze pelnych da-
nych, czy ten obowigzek zostal spetniony w terminie przez wszystkie uczelnie. Nie
mozna rowniez, na tym etapie badan nad tg problematyka, oceni¢ jakosci 1 zgodnosci
z postanowieniami znowelizowanej ustawy przyjetych przez senaty poszczegolnych
uczelni wyzszych regulamindw, ani tym bardziej ich funkcjonowania w praktyce.
Jednak badania tych zagadnien niewatpliwie sg godne kontynuowania.

21 Whynika to z tresci art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym
oraz niektorych innych ustaw.
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AMENDMENT OF THE LAW ON HIGHER EDUCATION IN THE ORGANIZATION
AND FUNCTIONING OF INTELLECTUAL PROPERTY ISSUES IN HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS (SELECTED PROBLEMS)

This article applies to selected issues related to the amendment of the Act of
27 July 2005. Law on Higher Education in the organization and functioning of
intellectual property matters in Polish universities. It analyses the legal solutions
designed to cause an increase in the level of use in practice by entrepreneurs (and
consequently the country’s economy) of research results obtained by universities.
Scientific reflection was the creator of the legal situation with the employees of
universities wishing to commercialize their intellectual property.

Stowa kluczowe: szkolty wyzsze, wlasno$¢ intelektualna, komercjalizacja,
innowacyjna gospodarka
Keywords: universities, intellectual property, commercialization, innovative

economy

49






Katarzyna Klafkowska-Wasniowska'

ZAMIESZCZANIE ODESLAN INTERNETOWYCH
A ZAKRES AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH

1. Uwagi ogoéine

Nazwanie Internetu siecig nie oddaje jego skomplikowanej struktury. Zamiesz-
czanie odestan okreslanych tez jako ,,linkow” (ang. linking, hyperlinking) najprosciej
mozna wyjasni¢ jako podanie adresu strony internetowej 1 jednocze$nie umozliwie-
nie bezposredniego polaczenia z konkretng strong internetowa,” co z kolei mozna
odnosi¢ do struktury sieci. W sensie technicznym link tworzy si¢ przez zamieszcze-
nie na stronie internetowej kodu HTML, ktory pozwala na taczenie z inng strong in-
ternetowq. Zamieszczanie odestan na stronie internetowej moze mie¢ r6zng postac
graficzng: albo adres strony jest widoczny, albo tez pojawia si¢ mozliwo$¢ kliknigcia
na konkretne stowo lub grafike, co umozliwia potaczenie z inng strong, w tym row-
niez z okre§lonym plikiem umieszczonym na podstronie. W definicji techniczne;j?
przeprowadzono interesujacy ze wzgledu na problemy zwigzane z prawem autor-
skim podzial, wraz z charakterystyka odestan. Wyr6znia si¢ linki proste, jako linki
do strony domowej, gtownej oraz linki glgbokie, umozliwiajace potaczenie z pod-
strong lub otworzenie bezposrednio pliku znajdujacego si¢ na podstronie, np. arty-
kulu prasowego, bez koniecznosci odwiedzania strony gldéwnej. Ponadto wyrdznia
si¢ jeszcze framed 1 embedded links, dla ktorych trudno znalez¢ polskie okreslenia.*
Istotg takich odestan jest to, ze tresci, do ktorych odsytaja, dzigki funkcjom przegla-
darki internetowej, wyswietlajg si¢ na stronie, na ktorej zamieszczony zostatl link,
a uzytkownik nie ,,przechodzi” na stron¢ podmiotu, na ktorej dane tresci zostaly za-

Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Europejskiego, Wydziat Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Ciekawag propozycjg byto ttumaczenie links (z ang. ogniwo, potaczenie) jako linek J. Barta, R.Markiewicz, Prawo
autorskie, Warszawa 2013, s. 384.

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_aspects_of _hyperlinking_and_framing (data dostepu: 11.09.2015 r.).

4 M. Zielinski proponuje nazwe “linki osadzone w tresci” dla linkdw typu embedded. M. Zielinski, Uwarunkowania
prawne odpowiedzialnos$ci za odestania internetowe w Niemczech, ,Studia Prawnicze” 2010, nr 3, s. 223.
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mieszczone.” W przypadku framed links tresci wyswietlane s3 w osobnych ramkach,
a w przypadku embedded links sa w zasadzie wkomponowane w stron¢ internetowa,
na ktorej znajduje si¢ link, po aktywacji stajg si¢ niejako jej czescig punktu widze-
nia uzytkownika. Wyrdznia si¢ tez odestania inline,® kiedy poprzez wykorzystanie
linku oraz funkcji przegladarki internetowej dana tres¢, czesto obraz, wyswietlana
jest bezposrednio na danej stronie internetowej, bez koniecznos$ci dalszych dziatan
po stronie uzytkownika.” W kazdej z powyzszych form dochodzi do wpisania okre-
slonego kodu, w ramach programowania strony internetowej, natomiast roznie moze
to wygladac z perspektywy podmiotu praw autorskich 1 korzystajacego, co moze da¢
tez asumpt do réznych ocen w $wietle prawa autorskiego.® Zainteresowanie kwe-
stig linkow wzrasta wraz z rozwojem sposobow komunikacji internetowej 1 wyko-
rzystywaniem ich dla celéw prywatnych — jak wymiana informacji, czyli ,,dzielenie
si¢” (ang. share) cytatami, obrazami, odestaniami do filméw 1 tekstow na porta-
lach spotecznosciowych oraz komercyjnych.” Ze wzgledu na harmonizacje w dy-
rektywie 2001/29/WE prawa do publicznego udostepniania utwordw,'® kluczowe
dla kwalifikacji zamieszczania linkéw jest stanowisko Trybunalu Sprawiedliwosci
Unii Europejskiej (dalej jako Trybunat Sprawiedliwosci lub TS) wyrazone w wy-
roku w sprawie Svensson.'' W kontekscie sprawy dotyczacej zestawiania linkow do
artykutow prasowych, TS powiedzial, Ze nie stanowi czynno$ci publicznego udo-
stepniania w rozumieniu art. 3 ust.1 dyrektywy 2001/29/WE udost¢pnienie na stro-
nie internetowej linkéw odsytajacych do utworéw chronionych ogdlnie dostepnych
na innej stronie internetowej. Dodatkowo TS przesadzil, ze panstwa cztonkow-
skie nie moga przyznac szerszej ochrony w tym zakresie, ustanawiajgc tym samym
maksymalny poziom ochrony. Po wydaniu orzeczenia prejudycjalnego w sprawie
Svensson TS wydat postanowienie w sprawie skierowane przez niemiecki Bundesge-
richtshof (BGH) w kontekscie sporu pomigdzy producentem systemow filtrowania
wody (BestWater), ktory byt réwniez podmiotem praw autorskich do filmu reklamo-
wego umieszczonego, jak twierdzit bez jego wiedzy, na portalu YouTube, a konkuru-
jacym przedsigbiorca, ktory na swojej stronie internetowej zamiescit wykorzystujac

5 A. Tsoutanis, Why copyright and linking can tango, “Journal for Intellectual Property & Practice” 2014, nr 6,
s. 495-509; s. 497 dostepne na: http:/papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2333686 (data dostepu:
11.09.2015r.).

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_aspects_of hyperlinking_and_framing (data dostepu: 11.09.2015r.).

7 K. Morun rozréznit ,odestania” i ,przywotania” stanowigce ,$cigganie” innych stron lub innych fragmentéw na oglg-
dang strone internetowg. K.Morun, Odpowiedzialno$¢ prawna za odestania w Internecie, ,Przeglad Prawa Han-
dlowego” 2010, nr 12, s. 40.

8 N. Rauer, D. Ettig, Zur urheberrechtlichen Zulassigkeit des Framings, “‘Kommunikation & Recht” 2013, nr 7/8,
s. 429-430.

9 Zob. réwniez: S. Klein, Search Engines and Copyright — An Analysis of the Belgian Copiepresse Decision in
Consideration of British and German Copyright Law, “International Review of Intellectual Property” 2008, nr 4,
s.451-483.

10 Dyrektywa PE i Rady 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektérych aspektéw praw au-
torskich i pokrewnych w spoteczenstwie informacyjnym (Dz.U. L 167 z 22.06.2001 r.).

11 Wyrok TS z dnia 13.02.2014 r. w sprawie C-466/12 Nils Svensson, Sten Sjogren, M. Sahiman, P. Giad przeciwko
Retriever Sverige AB.
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tzw. framing, wideo ze strony YouTube.'> Pytanie prejudycjalne skierowat rowniez
sad szwedzki (Hogsta domstolen), a wykladnia miata postuzy¢ do rozstrzygnigcia
sporu co do zamieszczenia linku pozwalajacego uzytkownikom na ogladanie trans-
misji hokejowych i obejscie wymogu zaptaty wynagrodzenia, czyli tzw. paywall."
Celem artykutu jest krytyczna analiza tez wyroku w sprawie Svensson, z uwzgled-
nieniem watpliwos$ci wyrazanych w doktrynie i orzecznictwie sadow krajowych,
na ktére decydujacy wplyw bedzie miata wyktadnia przyjeta przez TS.

2. Przeglad stanowisk dotyczacych kwalifikacji zamieszczania
odestan w orzecznictwie sagdéw krajowych

Problem zamieszczania linkéw pojawit si¢ w kilku glo$nych, szeroko omawia-
nych wyrokach sagdéw europejskich. W belgijskiej sprawie Copiepresse, dotycza-
cej ustug Google News, problem kwalifikacji z punktu widzenia prawa autorskiego
dotyczyt gléwnie podstawowej formy odestan, jaka stanowig linki proste 1 glebo-
kie. Problem odestan miat jednak znaczenie drugorzedne wobec kwestii naruszenia
prawa do zwielokrotniania.'* W norweskiej sprawie Napster, dotyczacej udostep-
niania plikow muzycznych w systemie peer-to-peer, wskazano, ze samo publiczne
zamieszczenie adresu strony internetowej nie stanowi aktu ,,publicznego udostep-
nienia na zadanie” i nie jest naruszeniem praw autorskich.'?

Stanowisko, ze udostgpnienie linku nie stanowi korzystania w sferze autorskich
praw majatkowych dobrze ilustruje amerykanski wyrok z 2013 r. W sprawie Pe-
arson Education, ocenie z punku widzenia naruszenia praw autorskich podlegata
dziatalno$¢ wydawcow, ktorzy zamiescili na serwerze (w tzw. chmurze) materiaty
edukacyjne bedace przedmiotem praw autorskich innego podmiotu, a nast¢pnie wy-
sytali zainteresowanym klientom albo same materiaty w postaci skompresowanego
pliku, albo link, za posrednictwem ktorego mogli zwielokrotni¢ materiaty. Sad ame-
rykanski wyraznie rozroéznil wystanie linku od wystania pliku, wskazujac, ze link
jako taki ,,nie zawiera utworu”, a stanowi jedynie wskazowke, kierujagca na odpo-
wiednig stron¢ internetowa. Przestanie linku nie stanowi w zwigzku z tym narusze-
nia zadnego z autorskich uprawnien majatkowych.'® W $wietle tego stanowiska nie
bedzie miato znaczenia, czy link jest przestany mailem — w prywatnej koresponden-

12 W sprawie C-348/13 BestWater przeciwko M. Mebs, S.Potsch TS wydat 21.10.2014 r. postanowienie wskazujac,
ze odpowiedz na pytanie wynika w sposéb jasny z dotychczasowego orzecznictwa. ECLI:EU:C:2014:2315.

13 Pytanie prejudycjalne skierowane 22.05.2013 r. w sprawie C-279/13 Cmore Entertaninment AB przeciwko Linus
Sandberg. Wedtug nieformalnych, ale upublicznionych informacji, wszystkie pytania poza jednym, dotyczgcym
zakresu harmonizacji w odniesieniu do praw pokrewnych zostaty wycofane. http://ipkitten.blogspot.com/2015/01/
linking-to-infringing-content-story-may.html (data dostepu: ...).

14 Zob. S. Klein, Search Engines..., op. cit., s. 458-460.

15 Napster, “International Review of Intellectual Property” 2006, vol. 37, s. 121.

16 Pearson Education, inc. et al., Plaintiffs, v. Lazar Ishayev and Yelena Leykina, both d/b/a Solutions Direct
d/b/a Solutions4Less d/b/a TextbookAnswers d/b/a SolutionManuals-Testbanks.com, and John Does 1-5, Defen-
dants. No. 11 Civ. 5052 (PAE). United States District Court, S.D. New York. pkt. B uzasadnienia. August 1, 2013.

53



Katarzyna Klafkowska-Wasniowska

cji, czy tez zamieszczony na stronie internetowej dostgpnej publicznie, poniewaz po-
przez link jako taki nie dochodzi do wykorzystywania utworu.

W kontekscie sprawy Svensson wyrazono opini¢, ze linki generalnie nie sta-
nowig ,,udostepniania publicznie utworu”.!” Z drugiej strony probowano przepro-
wadzi¢ rozroznienie na linki, ktére stanowig po prostu ,,odniesienia” do lokalizacji
utworu i linki, ktére umozliwiaja dost¢p do utworu.'® Nasuwajace si¢ pordéwnanie
linkdéw do przypiséw bywa odrzucane, gdyz w szczegolnosci glebokie linki do utwo-
row takich jak piosenki lub obrazy, framed link do przekazu strumieniowego, czy
embedded link do pliku wideo nie stanowia ,,przypiséw”, ale ,, droge na skroty”,
gdyz nie odsyltajg uzytkownika do poszukania wskazanego, innego zrodta."” Na ten
argument mozna odpowiedzie¢ rowniez tak, ze fakt, iz tres¢, do ktorej nastepuje
odestanie jest tylko ,,0 jedno kliknigcie stad”, nie neguje caltkowicie poréwnania do
przypisu.** W przypadku framed czy embedded links podkres$la si¢ jednak ich cha-
rakterystyke jako ,,nacis$nij 1 odtwarza;” (press & play), co aktywuje przekaz danych
z innej strony internetowej, a pozwala na odbior umieszczonego na nich utworu.?!
Na gruncie europejskim nie mozna mowi¢ o ogdlnej akceptacji dla tezy, ze zamiesz-
czanie odestan nie stanowi w ogole postaci publicznego udostepniania utworu.

Odrebna kwestig jest uznanie, ze zamieszczenie linku do utworu udostgpnio-
nego w sieci nie stanowi naruszenia praw autorskich, poniewaz uprawniony pozwo-
lit na takie korzystanie umieszczajac utwor w sieci bez zabezpieczen technicznych.
Stanowisko takie wynika na przyklad z wyroku niemieckiego sadu najwyzszego
BGH, w sprawie Paperboy.?* W wyroku w sprawie Vorschaubilder z 2010 r.,** BGH
rowniez przychylit si¢ do takiego podejscia, wskazujac ponadto, ze taka dorozu-
miana zgoda moze by¢ odwotana jedynie w drodze zastosowania srodkow technicz-
nych. Nie mozna wéwczas uznaé, ze uprawniony umozliwit ogoétowi korzystanie
zutworu. W sprawie Vorschaubilder chodzito o funkcjonowanie wyszukiwarki zdjec
1 zamieszczanie miniatur zdje¢ tacznie z linkiem. Takie podejscie tez rodzi liczne
watpliwosci. M. Leistner stwierdza, ze przyjeto istnienie dorozumianej zgody na ba-
zie obiektywnego ,,wazenia interesOw’”’. Sad wziagt pod uwage, ze relatywnie tatwo
uzytkownik moze skorzysta¢ ze srodkéw technicznych, ktore zabezpiecza przed np.
indeksowaniem w wyszukiwarce obrazéw, natomiast niezwykle trudno bytoby do-
stawcy ustug wyszukiwania interweniowa¢ w przypadku indywidualnych zgtoszen

17 European Copyright Society Opinion on the reference to the CJEU Case C-466/12 Svensson, http://blog.iri.uni-
-hannover.de/wp-content/upload_tmp/European-Copyright-Society-Opinion-on-Svensson-First-Signatoriespagi-
nated.pdf (data dostepu: 11.09.2015r.), s. 14.

18 ALAI Report and Opinion on the making available and communication to the public in the internet environment
— focus on linking techniques on the Internet., http://www.alai.org/assets/files/resolutions/making-available-right-
-report-opinion.pdf (data dostepu: 11.09.2015r.), s. 1.

19 A. Tsoutsanis, Why copyright and linking can tango..., op. cit., s. 497.

20 S. Klein, Search Engines..., op. cit. , s. 462.

21 A. Tsoutsanis, Why copyright and linking can tango..., op .cit., s.497.

22 BGH, 17.07.2003, | ZR 259/00.

23 Vorschaubilder | BGH, 29.04.2010 - | ZR 69/08, Vorschaubilder 11 19.10.2011 - | ZR 140/10.
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czy zastrzezen co do mozliwosci korzystania z utworé6w zamieszczonych w sieci.?
M. Leistner stawia teze, ze takie utomne rozwigzanie w stusznym celu jest podyk-
towane brakiem elastyczno$ci, jezeli chodzi o rozwigzania w zakresie dozwolonego
uzytku. W szczegodlnosci warto zwroci¢ uwage na wniosek, ze doktryna ta nie sta-
nowi rozwigzania w sytuacji, gdy zamieszcza si¢ linki do utworé6w zamieszczonych
W sieci przez osobg trzecia, a nie podmiot uprawniony.? Na tym tle wida¢, jakie zna-
czenie mogta mie¢ odpowiedz TS na pytanie prejudycjalne w sprawie Bestwater.*
Wskazano jednak, ze wystarczajace jest kierowanie si¢ tezami ze sprawy Svensson,
mimo rdznic dotyczacych zaréwno rodzaju linku, poniewaz pozwalat on na ,,wy-
swietlenie” utworu na stronie pozwanych, bez koniecznosci zwielokrotniania, jak
rowniez faktu, ze utwor zostat zamieszczony na portalu YouTube bez zgody pod-
miotu uprawnionego, ktorym byta konkurencyjna wobec pozwanych spotka.?’

Korzystanie z koncepcji dorozumianej zgody, czy tez dorozumianej ,,licencji”,
pojmowanej jako oswiadczenie woli pod stronie podmiotu uprawnionego, ktory wy-
raza zgode na okre$lone sposoby korzystania, bylo widoczne réwniez w orzecznic-
twie w panstwach skandynawskich, na co wskazuje T. Pihlarajinne.® Odwotujac si¢
do analiz przeprowadzonych w ramach poszukiwania nowych rozwigzan prawno-
autorskich probleméw w Finlandii, T. Pihlajarinne proponuje przeprowadzi¢ roz-
roznienie pomiedzy ,,lojalnym” (loyal) 1 "nielojalnym” (disloyal) zamieszczaniem
linkdow. Rozroznienie to oparte jest o kryterium poszanowania uzasadnionych intere-
sow tworcy, a sednem sg wskazowki, w §wietle ktorych nalezatoby dokonac ,,waze-
nia interesOw’’ i ocenic¢, czy zastosowanie powinna znalez¢ koncepcja dorozumianej
zgody. Nalezy bra¢ pod uwagg, czy zamieszczanie linkow odbywa si¢ w celu uzyska-
nia korzys$ci majatkowych, tzn. czy ma charakter komercyjny, czy ustuga w ramach
ktorej wykorzystywane sg odestania do innych stron opiera si¢ o systematyczne wy-
korzystywanie linkow, czy tez ma to charakter okazjonalny, czy utwory, do ktorych
zamieszczane sg odeslania wybierane sg zasadniczo przez korzystajacych z ustugi,
czy przez jej dostawce? W ten sposob proponuje si¢ wyodrgbni¢ wykorzystywanie
linkéw internetowych do ,,komercyjnej produkcji tresci”, a w takich sytuacjach wy-
kluczy¢ istnienie dorozumianej zgody.”

24 M. Leistner, The German Federal Supreme Court’s Judgement on Google’s Image Search — A Topical Example
of the ,Limitations” of the European Approach to Exceptions and Limitations, IIC 2011, vol. 42, nr 4, s. 417 i n,;
s. 430.

25 Ibidem, s. 433.

26 Postanowienie BGH z 16.05. 2013, Az. | ZR 46/12 (Die Realitat).

27 Postanowienie TS w sprawie Bestwater, pkt.4-6.

28 T. Pihlajarinne, Setting the Limits for the Implied License in Copyright and Linking Discourse — the European Per-
spective, IIC 2012, nr 6, s.704. Autor wskazuje na wyroki, w ktérych odrzucono mozliwo$¢ zastosowania koncep-
cji dorozumianej zgody. Podkresla, ze zwykle odnosito sie to do sporéw zwigzanych z wykorzystywaniem linkow
typu embedded czy framed. Argumentacja w takich przypadkach opiera sie o stwierdzenie, ze zamieszczanie
linkdbw w tych przypadkach do tego stopnia godzi w stuszne interesy tworcy, ze nie mozna zatozy¢, iz podmiot
uprawniony wyrazit na to dorozumiang zgode. Trzeba jednak odnotowacé, ze Autor cytuje wyroki sgdéw niemiec-
kich z 2001 r., a wiec sprzed wyroku BGH w sprawie Paperboy.

29 Ibidem, s. 709-710.
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W powyzszych koncepcjach wydaje si¢, ze punktem wyjscia jest ocena, ze za-
mieszczanie odestan stanowi wkroczenie w chroniong prawem autorskim sfere in-
teresOw majatkowych tworcy. Biorac pod uwage swobode komunikowania w sieci
1 fundamentalng rol¢ linkow internetowych, probuje si¢ jednak uzasadnia¢, dlaczego
uzytkownikowi wolno korzysta¢ z linkéw bez uzyskania zgody podmiotu upraw-
nionego, a w jakich wypadkach taka zgode powinien uzyskac. Istotnym problemem
jest jednak fakt, ze jesli uznamy, ze zamieszczanie odestan stanowi korzystanie
z utworu, trudno bedzie, np. w polskim systemie prawa autorskiego, uznaé, ze jest
to jednoczesnie dopuszczalne bez zgody tworcy, jesli nie mozna si¢ powota¢ na do-
zwolony uzytek prywatny.

3. Krytyczna analiza tez wyroku w sprawie Svensson

Pomigdzy tezami wyroku w sprawie Svensson, potwierdzonymi w postanowie-
niu w sprawie Bestwater, a przyjmowang koncepcjg dorozumianej zgody istnieje
zbieznos¢ co do ostatecznej konkluzji: zamieszczanie linkéw do utwordéw za-
mieszczonych w sieci bez zabezpieczen technicznych nie stanowi naruszenia praw
autorskich. E. Arezzo stusznie odnotowuje jednak, ze TS nie sigga do koncepcji do-
rozumianej zgody, ale wprowadza kryterium ,,nowej publiczno$ci”.*® Z tez wyroku
w sprawie Svensson wynika, ze in principio zamieszczenie linku do utworu wcho-
dzi w zakres prawa do udostgpniania na zadanie z art. 3 ust.1 dyrektywy 2001/29/
WE. Natomiast niezaleznie od rodzaju linku, czy od zarobkowego celu zamieszcze-
nia linku, nie stanowi to naruszenia praw autorskich, jesli nie jest udostgpnieniem
w odrebny technologicznie sposob albo nowej publicznosci.

Powyzsze tezy majg istotne znaczenie dla wyktadni prawa do udostgpniania
na zadanie. E. Arezzo zwraca uwage, ze gdyby bylo jasne, iz prawo ,,podawania do
publicznej wiadomosci” obejmuje rowniez przechowywanie kopii utworow w celu
udostegpniania publicznego, rozwigzatoby to problem kwalifikowania zamieszcza-
nia odestan, jako czynno$ci poza zakresem prawa udostgpniania na zgdanie, gdyz
nie wigze si¢ z przechowywaniem kopii.*! Z wyroku w sprawie Svensson jasno wy-
nika, Ze nie jest konieczne zwielokrotnienie utworu, ani jego transmisja. Szczegodl-
nie ten ostatni aspekt jest przedmiotem kontrowersji. W opinii European Copyright
Society przestrzega si¢, ze rozwdj w duchu takiej interpretacji moze spowodowaé
przeksztatcenie prawa publicznego udostepniania w prawo dostepu (access right),
a to moze wprowadzi¢ niejasnosci co do zakresu innych uprawnien, takich jak prawo
wprowadzania do obrotu, najmu i uzyczania.*? Argumentowano, ze wymog trans-

30 E. Arezzo, Hyperlinks and making available right in the European Union: What future for Internet after Svensson?,
s. 28, http://ssrn.com/abstract=2404250 (data dostepu: 11.09.2015 r.); réwniez IIC 2014, vol. 45, nr 5, s. 524-555.

31 Szerzej na temat wyktadni zakresu prawa udostepniania na zgdanie w opracowaniu dotyczgcym stosowania dy-
rektywy 2001/29/WE.

32 European Copyright Society Opinion..., op. cit., s. 6.
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misji wynika z pkt 23 preambuty dyrektywy 2001/29/WE, gdzie mowa o tym, Ze
uprawnienie to powinno obejmowac jakakolwiek transmisje lub retransmisjg, ale nie
powinno obejmowac zadnych innych dziatan.*® Wskazuje si¢ jednak, Ze ten seman-
tyczny argument nie jest bezdyskusyjny, gdyz ,transmisj¢” mozna rozumie¢ row-
niez jako synonim ,.komunikacji” czy ,,udostepniania”.’* Do stanowiska, ze prawo
publicznego udostepniania w sposob, w jaki zostalo zakreslone w traktacie WCT,
obejmuje samo ,,oferowanie” publicznosci, i do opinii ALAI z 16.09.2013 r. przy-
chyla si¢ J.C. Ginsburg. Zdaniem Autorki, w przypadku innej interpretacji prawo
to byloby znacznie ostabione i nieskuteczne. W §wietle wyroku w sprawie Svens-
son odrzucono w wyktadni prawa Unii koncepcje¢, jakoby zamieszczanie linkow
w zadnym wypadku nie stanowito eksploatacji utworu, a warunek ,,oferowania do-
stepu”’, nawet bez wykorzystania utworu jako takiego i bez zwielokrotnienia uznano
za wystarczajacy.

3.1. Udostepnienie w odrebny technologicznie sposob

Zgodnie z tezami TS z wczedniejszego wyroku w sprawie 7VCatchup, jezeli
udostgpnienie publiczne nast¢puje w oparciu o t¢ samg technologie, nie jest ko-
nieczne, aby spetnione byto réwniez kryterium ,,nowej publicznosci”.> W sprawie
TVCatchup chodzito o retransmisj¢ internetowg nadan telewizyjnych. W kontekscie
zamieszczania linkdw mozna si¢ zastanowic, kiedy potencjalnie mieliby$Smy do czy-
nienia z udostepnianiem w oparciu o odrebng technologie. Podnosi si¢, ze zamiesz-
czenie linku kierujacego do strony, ktorag uzytkownik moze sam znalez¢ przeszukujac
Internet nie jest korzystaniem w odrgbny technologicznie sposob.*® TS uznat, ze nie
wymaga si¢ odrebnej zgody na zamieszczenie linku, nawet jesli ta forma nie wigze
si¢ ze zwielokrotnieniem utworu, co byto konieczne dla pierwotnego udostepnienia
na zadanie. Trudno zatem bedzie argumentowac, ze nalezatoby rozrézni¢ np. zwy-
kte linki, od linkéw typu embedded, jako inny technologicznie sposob eksploata-
cji. Co wigcej, z postanowienia w sprawie Bestwater wyraznie wynika, ze nawet
kiedy scharakteryzowano tzw. linki inline, jako pozwalajace na uzyskanie efektu
analogicznego do zwielokrotnienia utworu na stronie internetowej, nie prowadzito
to do odmiennej klasyfikacji, cho¢ nie ustosunkowano si¢ wyraznie do kwestii od-
rgbnosci technologicznej. Stad mozna dalej wnioskowac, ze w zakresie eksploata-
cji internetowej Trybunat dopuscit efekt analogiczny do efektu wyczerpania, jesli
chodzi o prawo wprowadzania do obrotu. Istota wyczerpania jest, ze jesli utwor za
zgoda tworcy zostat wprowadzony do obrotu, nie moze on sprzeciwi¢ si¢ dalszemu
obrotowi danym egzemplarzem. Tezy wyroku w sprawie Svensson prowadza do

33 Ibidem.

34 T. Headdon, An epilogue to Svensson: the same old new public and the worms that didn’t turn, ,Journal of Intel-
lectual Property”, 13 May 2014, s. 2.

35 Wyrok TS z 07.03.2013 r. w sprawie C-607/11 ITV Broadcasting Ltd i inni przeciwko TV CatchUp Ltd.,
niepublikowany.

36 T. Headdon, An epilogue to Svensson..., op. cit., s. 3.
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wniosku, ze jezeli utwor zostatl udostepniony na zadanie, to dalsze udostepnianie
na zadanie, bez zwielokrotnienia, a wigc szczegolnie poprzez zamieszczanie ode-
stan, nie wymaga zgody uprawnionego. W konsekwencji, w opinii stowarzyszenia
ALAI podnosi si¢ niezgodno$¢ wyroku z art. 3 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE, w kto-
rym stwierdza si¢, iz prawo publicznego udostepniania nie ulega wyczerpaniu.®’

3.2. Kryterium nowej publicznos$ci

Sformutowanie przez TS kryterium ,,nowej publiczno$ci” spotkato si¢ z krytyka
1 licznymi watpliwo$ciami. Wskazano po pierwsze, ze wprowadzenie takiego kryte-
rium jest niezgodne z zasadami konwencji bernenskiej 1 traktatu WCT. Podniesiono,
ze Trybunal odwotat si¢ w uzasadnieniu do starej wersji przewodnika po konwen-
cji bernenskiej, zamiast do nowej z 2003 r. 1 Zze wskazanie na ,,nowa publiczno$¢”
stuzylo jedynie uzasadnieniu, dlaczego uznano rozpowszechnianie przez glosniki
za posta¢ rozpowszechniania objeta monopolem autorskim.*® Ponadto, w Opinii
Stowarzyszenia ALAI wskazano, ze wprowadzone w wyroku w sprawie Svens-
son rozwigzanie skutkuje tym, ze bezsensowne jest udzielanie licencji wylacznych
na udostepnianie na zadanie, skoro — jesli tylko nie ma nowej publicznosci, dalsza
cksploatacja jest dopuszczalna.*

Uzasadniajagc wprowadzenie kryterium nowej publicznos$ci TS powotat swoje
wczesniejsze orzecznictwo, w tym kluczowy wyrok w sprawie SGAE. W sprawie
tej chodzito o kwalifikacje udostepniania nadawanych programéw w pokojach hote-
lowych. W uzasadnieniu do wyroku w sprawie zamieszczenia linku typu embedded
na publicznym portalu kandydata do parlamentu, polski Sad Apelacyjny odnidst si¢
do tez wyroku w sprawie Svensson wskazujac, ze udostgpnienie tresci na portalu in-
ternetowym moze by¢ porownywane do nadawania tych tresci, a korzystanie z tych
tresci na innych portalach, do korzystania w pokojach hotelowych. Jak zauwazono
w uzasadnieniu: ,,0 ile w przypadku orzeczenia SGAE w istocie przymiot nowej pu-
blicznosci prowadzit do oceny, ze doszto do innego publicznego udostgpnienia tre-
$ci chronionych — przez inny podmiot, o tyle w przypadku orzeczenia S., zdaniem
Trybunatu okoliczno$¢ zaistnienia nowej publicznosci jest niezbgdna dla wykazania,
ze w ogole doszto do publicznego udostepnienia”. Zdaniem SA kryterium nowej pu-
blicznosci nie moze by¢ warunkiem sine qua non wystapienia publicznego udostep-
nienia, gdyz nie wynika to ani z dyrektywy, ani z orzecznictwa.*’

Niezaleznie od powyzszej krytyki w §wietle tez wyroku w sprawie Svensson na-
lezy zastanowi¢ si¢, kiedy publicznos$¢ jest ,,nowa” w tym sensie, ze zamieszczenie

37 ALAI Opinion on the criterion “New Public”, developed by the Court of Justice of the European Union (CJEU), put
in the context of making available and communication to the public, http://www.alai.org/en/assets/files/resolution-
s/2014-opinion-new-public.pd (data dostepu: 11.09.2015r.), s. 15.

38 Ibidem, s. 13-14.

39 Ibidem, s. 15.

40 Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7.05.2014 r., | ACa 1663/13, http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/
details/$N/154500000000503_1_ACa_001663_2013_Uz_2014-05-07_001 (data dostepu: 11.09.2015 r.), s. 18
uzasadnienia.
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linku jest traktowane jako naruszenie praw autorskich. Mozna przy tym wyroznic
trzy podstawowe sytuacje: dostep do utworu jest zabezpieczony srodkami techno-
logicznymi, okre§lono warunki korzystania z utworu lub zamieszczono zastrzezenia
co do mozliwosci eksploatacji w szczegdlnosci poprzez zamieszczanie odestan oraz
brak zgody podmiotu uprawnionego na zamieszczenie utworu na danej witrynie lub
w Internecie w ogole.

Z wyroku w sprawie Svensson wynika jasno, ze ograniczenie dostepu srodkami
technologicznymi powoduje, iz nie mozna zamieszcza¢ odestan bez zgody pod-
miotu uprawnionego. Z punktu widzenia podmiotéw uprawnionych zabezpieczenie
dostepu nie zawsze bedzie korzystne, np. w sytuacji gdy korzysci czerpie si¢ z re-
klam czy z ,,ruchu” na stronie internetowej. Z punktu widzenia uzytkownika z kolei,
E. Arezzo zwraca uwagg, ze fragment uzasadnienia, w ktorym TS wyrdznia przy-
padki, w ktérych utwor nie pozostaje dluzej do dyspozycji publicznosci, lub gdy
jest on dostepny, ale teraz jedynie dla ograniczonej publicznosci, ma bardzo istotne
konsekwencje, poniewaz oznacza konieczno$¢ monitorowania, czy nie zmienit si¢
status udost¢pniania utworow, do ktérych dany podmiot zamieszcza linki.*' T. Head-
don wskazuje jednak, ze problem jest bardziej teoretyczny niz praktyczny, poniewaz
zmiana warunkéw dostepu spowoduje, ze link zamieszczony wczesniej nie bedzie
umozliwial dostepu do utworu.*?

Istotniejszym problemem wydaje si¢ by¢ pytanie, co w sytuacji wyraznego
oswiadczenia, ze tworca nie wyraza zgody na zamieszczanie odestan do utworow
albo okresla warunki, na jakich odestania mogg mie¢ miejsce.® Z tez wyroku w spra-
wie Svensson wynika warunek, ze utwory maja by¢ ,,0g6Inie dostepne na innej stro-
nie internetowej”. Z uzasadnienia mozna wywnioskowaé, ze chodzi o sytuacje,
w ktorych sam dostep nie jest ograniczony.** Ograniczenie dostgpu w sieci inter-
netowe] automatycznie kojarzone jest ze stosowaniem ograniczen technicznych,
natomiast samo korzystanie moze by¢ ograniczane albo poprzez zastrzezenia, albo
inne $rodki techniczne, np. przed kopiowaniem. Ponadto sam odbior pozostaje tra-
dycyjnie poza sferg praw autorskich, co w orzecznictwie TS znajduje potwierdzenie
w wyroku w sprawie Premier League,” w zakresie w jakim chodzi o odbior kodo-
wanych satelitarnych nadan i w wyroku w sprawie Meltwater,*® gdzie TS wskazat, ze
kopie powstajace podczas przegladania stron internetowych moga by¢ sporzadzane
bez zezwolenia podmiotéw praw autorskich. Trudno zatem wyobrazi¢ sobie ogra-

41 E. Arezzo, Hyperlinkg and making available..., op. cit., s. 21.

42 T. Headdon, An epilogue to Svensson..., op. cit., s. 6.

43 A. Baker, EU Copyright Directive: can a hyperlink be a communication to the public?, “Computer and Telecommu-
nications Law Review” 2014, nr 4, s. 100-103.

44 Wyrok w sprawie Svensson pkt 18.

45 Wyrok TS z dnia 4.10.2011 r. w sprawach potgczonych C-403/08 C Football Association Premier League Ltd.
i inni, przeciwko Q.C.Leisure i inni i C-429/08 Karen Murphy przeciwko Media Protection Services. Zb. Orz. 2011
1-09083.

46 Wyrok TS z dnia 5.06.2014 r. w sprawie C-360/13 Public Relations Consultants Association Ltd przeciwko New-
spaper Licensing Agency Itd. i in. dotychczas nieopublikowany.
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niczenie dostepu poprzez zamieszczenie zastrzezen przez podmiot uprawniony. Je-
$li chodzi o wszelkie inne zastrzezenia dotyczace sposobow korzystania, nie znajda
one zastosowania, jesli konkluzja TS jest stwierdzenie, Ze zamieszczanie linkow
do utwordéw, do ktorych dostep nie jest ograniczony (domyslnie: technicznie) nie
bedzie stanowito publicznego udostepniania na zadanie. O ile zamieszczanie linku
nie bedzie powigzane ze zwielokrotnieniem, nie mozna tego zakaza¢ powotujac si¢
na prawo publicznego udostgpniania utworu.

Jesli natomiast chodzi o istnienie zgody podmiotu uprawnionego na zamiesz-
czenie utworu w sieci w ogole, z jednej strony w wyroku w sprawie ACI Adam,*” TS
uznat, ze kopiowanie w zakresie dozwolonego uzytku jest dopuszczalne tylko z le-
galnego zrodta, co moze by¢ przyczynkiem do rozwoju takiej interpretacji nie tylko
w zakresie prawa zwielokrotniania, ale 1 prawa publicznego udostepniania. W spra-
wie Bestwater, gdzie z okolicznos$ci sprawy wynika, ze film zostal zamieszczony
na portalu YouTube bez zgody podmiotéw uprawnionych, TS nie udzielit wyrazne;j
odpowiedzi w tej kwestii.*® Wskazat jednak, ze dane korzystanie nie bedzie trakto-
wane jako ,,udostepnienie publiczne”, jesli utwor jest juz dostgpny dla wszystkich
internautéw za zgoda podmiotéw uprawnionych.* Z jednej strony bytoby to podej-
Scie spdjne z tezami wyroku w sprawie ACI Adam, z drugiej zastosowanie si¢ ko-
rzystajacych do tej zasady moze by¢ utrudnione. Wskazuje si¢, ze poza nielicznymi
przypadkami, ani jednostki, ani systemy zautomatyzowane nie beda w stanie okre-
§li¢, czy utwor zostal zamieszczony za zgoda podmiotu uprawnionego.’® Tak moze
by¢ np., jesli chodzi o korzystanie z portalu YouTube, czy tresci, do ktérych linki za-
mieszczajg korzystajacy z portali internetowych.

4. Wnioski koncowe

W ocenie, jak na gruncie prawa Unii rozwigzuje si¢ kwesti¢ zamieszczania ode-
stan internetowych, rozdzieli¢ nalezy kwestie prawne od kwestii polityki w zakre-
sie komunikacji internetowe;j. Jesli chodzi o aspekt prawny, z jednej strony skoro
uznano, ze zamieszczanie linkéw stanowi posta¢ korzystania z utwordw, to naleza-
toby respektowac¢ prawo tworcow do wyrazania zgody na taka eksploatacjg, chyba
ze zastosowanie znajdg inne rozwigzania ustawowe. Z drugiej strony, mozna argu-
mentowac, ze TS jedynie okreslit zakres prawa do udostepniania na zadanie opie-
rajac si¢ o kryterium nowej publicznos$ci, podobnie jak wczesniej okreslono zakres
prawa do rozpowszechniania np. w art. 11bis konwencji bernenskiej. Oba rozwigza-

47 Wyrok TS z dnia 10.04.2014 r. w sprawie C-435-12, AClI Adam BV i in. przeciwko Stichting de Thuiskopie,
Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding, niepublikowany.

48 T. Headdon sugeruje, ze BGH nie zadat pytania w taki sposéb, aby otrzymaé w tej kwestii odpowiedz.

49 Postanowienie TS w sprawie BestWater, pkt 16.

50 European Copyright Society — answer to EC consultation on copyright, http:/infojustice.org/wp-content/
uploads/2014/03/ECS-answer-to-EC-consultation-on-copyright-Review.pdf, (data dostepu: 11.09.2015r.), s. 6.
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nia sg dyskusyjne i znaczenie ma fakt wprowadzenia ich w ustawie, dyrektywie czy
konwencji. Co do dokonanej przez TS wyktadni, mozna si¢ zgodzi¢, ze miesci si¢
w niej ocena czy prawo do udostepniania na zgdanie utworu wymaga zwielokrotnie-
nia, czy nie. Odpowiedz przeczaca pozostawiataby nadal pole do dyskusji, kiedy za
pomocg linkoéw korzysta si¢ bezposrednio z utworow, np. jesli dochodzi bezposred-
nio do wyswietlenia utworu, a kiedy jedynie utatwia dostep do niego.’' Taka mozli-
wos¢, niekoniecznie stanowigca rozwigzanie idealne, nie zostata dostatecznie wzieta
pod uwage przez TS. Tymczasem kluczowe kryterium ,,nowej publicznosci” stusz-
nie jest przedmiotem krytyki. Skrytykowa¢ mozna chociazby uzaleznienie istnienia
naruszenia praw autorskich lub nie, od stosowania zabezpieczen przed dostgpem.
Jezeli jednak w konsekwencji kryterium to zostanie odrzucone, zrodzi to bardzo nie-
korzystng sytuacj¢ dla korzystajacych, przy utrzymaniu zatozenia, ze zamieszczanie
linkéw stanowi udostepnianie publiczne utwordéw. Dlatego w tak wielu opracowa-
niach podkresla si¢ element ,,wazenia intereséw” oraz niekomercyjne sposoby ko-
rzystania z utwordow 1 kulture¢ komunikacji internetowej. Pragmatyczne podejscie
TS nie jest w tym zakresie wystarczajace, konieczna 1 wlasciwa bylaby interwencja
ustawodawcy.

51 W polskiej literaturze omawiajgc kwestie odestan internetowych przed wyrokiem w sprawie Svensson réwniez
wprowadzano rozroznienie w zaleznosci od rodzaju linku, aczkolwiek nie wyczerpano problematyki tzw. embed-
ded links, W. Szpringer, Linking i framing — czy nowe wyzwanie dla prawa Internetu?, ,Przeglad Ustawodawstwa
Gospodarczego” 2005, nr 4, s. 28 i n.; K. Morun, Odpowiedzialno$¢ prawna..., op. cit., s. 42.
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LINKING AND THE SCOPE OF THE AUTHOR’S ECONOMIC RIGHTS

In the article the current problems concerning clickable linking as potential
exploitation of an author’s economic rights are discussed.At the core of the article
is the critical analysis of the conditions for obtaining an author’s consent for linking
established by the CJEU in the Svensson case. The ruling is an important step in the
CJEU’s interpretation of public communication right as enshrined in art. 3 of the
information society Directive. The conditions of the separate technological mode of
exploitation and of the existence of the “new public”, are analysed with reference
to previous discussions based on court rulings in different states. It is argued that
the approach of the CJEU creates new problems, like establishing a link between
application of technological protection measures and the scope of author’s rights, or
leaving the question when the public is “new” unclear. The approach adopted by the
CJEU was not the only one possible, and it does not seem the end of discussion on
the topic, as the response by representatives of rights holders, academics and some of
the Member States’ courts demonstrate.

Stowa kluczowe: odestania internetowe, rozpowszechnianie utwordw, prawo
do publicznego udostgpniania utwordw, udostepnianie na zadanie, autorskie prawa
majatkowe, harmonizacja

Keywords: linking, public communication right, making available on-demand,
author’s economic rights, harmonization
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KONSEKWENCJE (BRAKU) ZMIAN PRZEPISOW PRAWA
AUTORSKIEGO A STATUS PRAWNY GIER KOMPUTEROWYCH

1. Uwagi ogoéine

Propozycje zmian przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych (dalej: pr. aut.) to staly element dyskusji nad niedostosowa-
niem prawa z epoki analogowej do wyzwan, jakie stawia XXI wiek. Ostatnia propo-
zycja uzewnetrzniona rzadowym projektem z dnia 9 pazdziernika 2014 r. zmierza
niestety jedynie do czgsciowego uregulowania materii prawa autorskiego i ponownie
pomija postulaty globalnej zmiany paradygmatow. Pozostawienie status quo w za-
kresie kategoryzacji utworéw oraz w dalszym ciggu niewyjasniony status prawny
gry komputerowej moze powodowa¢ skutki, ktére nie byty do tej pory brane pod
uwagge, a ktére moga by¢ niekorzystne dla wydawcoéw gier komputerowych. Przed-
stawiane w doktrynie problemy, jakie towarzysza grom komputerowym pozostaty
praktycznie bez echa.

Artykul ma na celu ukazanie skutkow, jakie moga powsta¢ w sytuacji, w ktorej
zaroOwno doktryng, jak i orzecznictwo sgdowe zdominuje stanowisko, ze gry kompu-
terowe to przyktad utworow audiowizualnych zapisanych technikg cyfrowa. Zwa-
Zywszy na rozwoj orzecznictwa sagdowego — przyjecie takiego stanowiska moze by¢
tylko kwestig czasu. Autor artykutlu nie zgadza si¢ z tym stanowiskiem i uprzedza
przed ryzykiem ponoszenia przez srodowiska producentow 1 wydawcow gier kom-
puterowych dodatkowych kosztow, ktoére obecnie ponosza podmioty dokonujace re-
produkcji utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do wilasnego
uzytku osobistego.

1 Doktor nauk prawnych, Prezes Sadu Polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikaciji.
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2. Gry komputerowe jako subkategoria utworow
audiowizualnych

W literaturze tematu przedstawia si¢ stanowisko traktujace gry komputerowe,
czyli utwory multimedialne jako subkategori¢ dzietl audiowizualnych.? Tres¢ art. 1
ust. 2 pkt. 9 pr. aut. — umozliwia takg kwalifikacje, z uwagi na wskazanie, 1z przed-
miotem prawa autorskiego sg utwory audiowizualne, w tym filmy. Mozliwe jest za-
tem wystepowanie jeszcze innych rodzajow dziet audiowizualnych. Grupa utworow
audiowizualnych jest w doktrynie powigkszana o coraz to nowe przyktady, o czym
$wiadczy m.in. propozycja P. Slezaka zaliczenia do tej grupy utwordéw kinematogra-
ficznych, dziet telewizyjnych, wideoklipéw i reklam telewizyjnych.’

Proby uznania niektérych utworéw multimedialnych, m.in. gier komputero-
wych, za dziela audiowizualne uzasadnia si¢ istniejacymi pomiedzy nimi podo-
bienstwami. Podobienstwa te dotyczg zardowno sposobu odbioru obu rodzajéow dziet
(ekran kina — ekran komputera lub innego urzadzenia przystosowanego do odbioru
tych utwordw), jak i innych, dotyczacych procesu przygotowania lub wystepuja-
cych w tych dzietach. Jako przykiad utworu audiowizualnego art. 1 ust. 2 pkt. 9
pr. aut. wskazuje utwor filmowy, ktorego cechy charakterystyczne — podobnie jak
innych utwordéw — nie zostaty okreslone w tekscie tej ustawy. Definicja filmu znaj-
duje si¢ natomiast w akcie normatywnym z zakresu prawa publicznego, w ustawie
z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii.* Artykut 4 ust. 1 u. kin. uznaje film za
utwor o dowolnej dtugosci, w tym utwér dokumentalny lub animowany, ztozony
z serii nastgpujacych po sobie obrazéw z dzwigkiem lub bez dzwigku, utrwalonych
na jakimkolwiek no$niku umozliwiajagcym wielokrotne odtwarzanie, wywotujacych
wrazenie ruchu 1 sktadajacych si¢ na oryginalng catos$¢, wyrazajaca akcje (tresc)
w indywidualnej formie, a ponadto, z wyjatkiem utworéw dokumentalnych i animo-
wanych, przeznaczony do wys$wietlania w kinie, jako pierwszym polu eksploatacji
W rozumieniu przepisow pr. aut.

Przedstawiona definicja filmu, pomimo usytuowania w akcie z dziedziny prawa
publicznego 1 watpliwosci co do tozsamosci termindéw ,film” i ,,dzieto filmowe”,
zawiera jednak elementy, ktore uznaje si¢ za wspolne cechy grupy dziet audiowizu-
alnych. Cechy te moga rowniez istnie¢ w niektorych rodzajach utworéw multime-
dialnych, w tym wtasnie w grach komputerowych. Nalezy do nich wystepowanie
serii obrazéw pozostajacych w relacji umozliwiajgcej ich percepcje w okreslone;j
kolejnosci. Obrazy te powinny wywolywa¢ wrazenie ruchu. Nie jest istotne, czy
zostaly one zarejestrowane na nos$niku fizycznym, a takze to, ze wrazenie ruchu

2 P. Slezak, Pola eksploataciji utworéw audiowizualnych, Bydgoszcz-Katowice 20086, s. 191; A. Wojciechowska, Au-
torskie prawa osobiste twércow dzieta audiowizualnego, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Prace
z Wynalazczosci i Ochrony Wtasnosci Intelektualnej” 1999, z. 72, s. 66-68.

3 P. Slezak, Umowa o rozpowszechnianie filmu, Warszawa 1999, s. 35.

4 Dz.U. Nr 132, poz. 111 z pézn. zm. (dalej: u. kin.)
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mozliwe jest dzigki programowi komputerowemu. Wymienione cechy pozwalaja za-
liczy¢ do grupy dziel audiowizualnych, poza filmami, rowniez dzieta telewizyjne
1 wideogramy.

Zwolennicy stanowiska zaliczajacego dzieta o strukturze nielinearnej — m.in.
gry komputerowe do dziet audiowizualnych podkreslaja, ze brakuje podstaw, aby
»Zawezaé znaczenie pojecia utworu audiowizualnego wytacznie do utwordow (...)
majacych linearng strukture (...)”” oraz ze z tresci pr. aut. nie mozna wywies¢ wnio-
sku, ze utwor audiowizualny musi w trakcie odtwarzania spetnia¢ wrazenie ruchu.®
Tradycyjnie uksztattowane w doktrynie prawa autorskiego stanowisko, iz ruchome
obrazy w uktadzie linearnym sg elementem charakterystycznym dla dziet audiowi-
zualnych wynika ze stosowanej w poczatkach tworczosci filmowej (kinematogra-
ficznej) fotograficznej metody rejestrujacej utwory filmowe.

W doktrynie przedstawiane sg stanowiska, ze utwory multimedialne, w tym gry
komputerowe, stanowig jednak nowe elementy sfery audiowizualnej.” Za najwaz-
niejszy argument przemawiajacy za mozliwoscig traktowania utworéw multime-
dialnych — cze$ci rozbudowanych gier komputerowych jako dziet audiowizualnych,
uwaza si¢ podobienstwo w budowie obu rodzajow dziet. W utworach audiowizual-
nych oraz w niektérych utworach multimedialnych mamy do czynienia z tak gle-
boka integracja sktadnikéw dziel, iz dzieta te rozwazane sg jako cato$¢.

Niektorzy przedstawiciele doktryny zaliczaja wtasnie gry komputerowe do
grupy utwordow audiowizualnych, kierujac si¢ kryterium ruchu, ktére, rozumiane
szeroko, moze obejmowac takze obrazy wtornie (przez uczestnika gry) wprawione
w ruch.® Obecnos$¢ programu komputerowego w grze komputerowej nie stanowi
przy tym zadnej przeszkody dla takiego stanowiska.

Co prawda w dalszym ciagu brak jest polskich orzeczen, ktére potwierdzalyby
lub negowaly traktowanie gry komputerowej jako utworu audiowizualnego, ale sta-
nowisko takie zostalo juz zaprezentowane w orzeczeniach saddéw zagranicznych.
Przyktadowo wskaza¢ nalezy na nastgpujace orzeczenia:

(1) W sprawie Menchie v Multi Media Marketing’ pozwany na swojej stronie
internetowej prezentowat tresci pornograficzne, do ktorych dostep byt moz-
liwy po wczesniejszym zakonczonym sukcesem uczestniczeniu w krotkiej
grze komputerowej. Jednak dla czes$ci osob okreslanych jako knowledge-
ableusers mozliwe byto pomini¢cie gry i bezposrednie dotarcie do prezen-
towanej na witrynie treSci. Obowigzujace od 1984 r. w Wielkiej Brytanii

5 M. Ozég, Podstawowe pojecia ustawy z 30.06.2005 r. o kinematografii, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiel-
lonskiego, Prace z Prawa Wiasnosci Intelektualnej” 2009, z. 2, s. 125.

6 P. Slezak, Umowa o rozpowszechnianie..., op. cit., s. 26.

7 A. Wojciechowska, Autorskie prawa osobiste tworcow dzieta audiowizualnego, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu

Jagiellonskiego, Prace z Wynalazczosci i Ochrony Wiasnosci Intelektualnej” 1999, z. 72, s. 67.
8 Ibidem, s. 68.
9 Podano za: I.J. Lloyd, Information technology law, Oxford 2008, s. 257-258.
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przepisy Video Recordings Act'’ uznawaly za przestgpstwo rozpowszechnia-
nie wsérdd oséb niepetnoletnich okreslonych tresci pornograficznych (video
nasties) bez stosownego zezwolenia. Artykut 1 Video Recordings Act uznaje
za nagrania wideo seri¢ obrazéw (ang. visualimages) speiniajacych tacznie
nizej wymienione warunki: 1) obrazy sg potaczone z dzwigkiem albo bez
dzwigku, 2) obrazy sg stworzone w postaci elektronicznej poprzez wyko-
rzystanie informacji zawartych na dysku, kasecie magnetycznej lub jakim-
kolwiek innym urzadzeniu, ktére moze przechowywac elektronicznie dane,
3) mamy do czynienia z ruchomymi obrazami (ang. movingpictures). Sad
I instancji stwierdzit, iz w opisywanym przypadku nie wystepuja ruchome
obrazy, za§ wy$wietlane na stronie internetowej obrazy — z uwagi na krotki
czas ich prezentacji — mozna jedynie traktowac jako seri¢ statych obrazow
(ang. series of stillimages), co nie wyczerpuje przestanek odpowiedzialno-
sci pozwanego, gdyz zarzut nie dotyczy nagran wideo. Doszlo zatem do roz-
dzielenia w utworze multimedialnym cze¢$ci w postaci gry komputerowej od
obrazow ukazywanych na stronie internetowej. Sad Il instancji uznat jednak,
1z wystepowanie polaczen — linkéw pomigdzy tekstem, dzwickiem i grafika
jest co prawda charakterystyczne dla gier komputerowych, do ktoérych co do
zasady nie ma zastosowania Video Recordings Act, lecz nie stanowi to prze-
szkody do uznania dziet multimedialnych za nagrania wideo. W omawianym
orzeczeniu przyjeto, 1z krotki czas prezentacji obrazéw nie stanowi prze-
szkody do uznania rozpatrywanego przypadku za movingpictures, chociaz
we wczesnie] wydanym przez House of Lords w 1988 r. orzeczeniu w spra-
wie R. v. Gold" wskazano, iz moving pictures obejmujg sytuacje, w ktorych
sg one prezentowane przez dluzszy okres niz ulotna chwila (ang. transient
period). Okreslenie to nie jest precyzyjne, stad moze prowadzi¢ do rdéznic
w orzeczeniach dotyczacych podobnych standéw faktycznych.

(i1) Stanowisko, zgodnie z ktérym gry komputerowe w czesci dotyczacej efek-

tow wizualnych powinny by¢ traktowane jako utwory audiowizualne pre-
zentowane jest — jako jedno z kilku odmiennych stanowisk — w doktrynie
niemieckiej. Uzasadnia je wtasnie obecnos¢ wywotujacych wrazenie ruchu
obrazéw w grach komputerowych. Wrazenie ruchu nie dotyczy starszych
gier. W sytuacji, gdy gra komputerowa zawiera obrazy statyczne, moze by¢
ona chroniona w ramach specyficznej dla niemieckiego systemu kategorii
praw pokrewnych (Laufbilder), ktoére chronig rowniez ,,nietworcze” dzieta
fotograficzne.”

(ii1) Stanowisko polegajace na zaliczeniu gry komputerowej do kategorii utwo-

réw audiowizualnych zostato przedstawione w dwoch orzeczeniach sadu
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1
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http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?active TextDocld=1810866 (data dostepu: 15.09.2015r.).
I.J. Lloyd, Information technology..., op. cit., s. 258.
U. Loewenheim, (w:) G. Schricker, Urheberrecht. Kommentar, Miinchen 2010, s. 1336.
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w Tokio z 1994 r. w sprawach Namco v Gijutsu Hyoronsha oraz Namco
v. Suishin Kogou.® W pierwszej z wymienionych spraw powod zarzucit
przeciwnikowi, iz stworzona przez niego gra wideo o nazwie Chomp za-
wiera obrazy prawie identyczne z tymi, ktore wystepuja w grze powoda
PACMANN. Powdd twierdzil, iz gra pozwanego, ktérej egzemplarze byly
sprzedawane, stanowi reprodukcje gry PACMANN, utrwalong na staltym
nosniku. Zarzucit pozwanemu wkroczenie w zakres jego praw osobistych
do utworu — gry PACMANN — poprzez naruszenie prawa do integralnosci
utworu 1 prawa do autorstwa (ang. paternityright) twierdzac, i1z gra video
stanowi utwor kinematograficzny. Przepisy japonskiego prawa autorskiego
uznaja za ten rodzaj utworow (ang. cinematograficworks) utwory, ktére spet-
niaja tacznie trzy cechy: 1) powstaty w wyniku tworzenia efektéw wizual-
nych lub audiowizualnych (przestanka metody wyrazania), 2) sg utrwalone
na no$nikach materialnych (przestanka formy istnienia) oraz 3) stanowig wy-
raz tworczej ekspresji mysli lub emocji analogicznie do tworczosci literac-
kiej 1 artystycznej (przestanka tresci). W omawianej sprawie Tokio District
Court uznal, iz gra PACMANN spelniata wszystkie przedstawione wczesniej
przestanki i stanowi utwor kinematograficzny, za§ pozwany naruszyt prawa
powoda do reprodukeji 1 dystrybucji takiego utworu poprzez utrwalenie gry
Chomp na no$niku dotaczonym do sprzedawanej ksigzki.

(iv) W sprawie Namco v. Suishin Kogou sad w Tokio uznal, iz prezentowa-
nie przez pozwanego gier wideo na przeznaczonych do tego celu urza-
dzeniach oznacza rozpowszechnienie (ang. public showing) utworow
kinematograficznych.'

(v) Podobne stanowisko zajat sad amerykanski w sprawie M. Kramer Mfg. Co.
v Andrews, ktora dotyczyla karcianych gier komputerowych (poker) typu ar-
cade. Wskazany sad uznat, iz ksztatt 1 cechy charakterystyczne kart (m.in.
kolorystyka, polaczenie obrazu z dzwigkiem) pozwalajg uzna¢ t¢ gre kom-
puterowa za dzieto audiowizualne.'

(vi) Inne orzeczenia wydawaty sady australijskie na podstawie The Copyright
Act z 1968 1., ktory z uwagi na datg wejscia w zycie nie operowat pojeciem
utworu multimedialnego 1 uznawat za utwor kinematograficzny catos¢ skta-
dajacg si¢ z pojedynczych obrazow, ktoérych sekwencja stwarza iluzje ruchu.
Najbardziej znang sprawa, w ktorej sady obu instancji uznaty gr¢ wideo za
utwor kinematograficzny (ang. cinematograph film), byl spor Galaxy v Se-
ga.'® Strona powodowa w tej sprawie uprawniona byta na podstawie sto-

13
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16

T. Doi, Infringement of a videogame ,Pacmann”, ,European Intellectual Property Review” 1994, nr 8, s. 202.
»European Intellectual Property Review” 1984, nr 10, s. 226.

M. Kramer Mfg. Co. przeciwko Andrews, 783 F 2d. 421, 436 (th Cir. 1986).

Galaxy Electronics Pty Ltd przeciwko Sega Enterprises Pty Ltd (1997) 37 37 I.P.R. 462, Full Federal Court — po-
dano za: L. York, Australia: copyright-video games, ,European Law Review” 1997, nr 8, s. 156-157.
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sownej licencji do wydawania dwoch gier wideo, tj. Virtua Cop 1 Daytona
USA Twin. Przeciwnik procesowy sprowadzat do Australii maszyny do gier
komputerowych, w ktérych uktadzie scalonym przechowywane byly kopie
wymienionych gier. Sad uwzglednit roszczenia wydawcy gier o zakazanie
sprowadzania kopii gier ustalajac jednoczesnie, iz gry wideo przechowy-
wane w ukladzie scalonym urzadzenia powinny by¢ chronione, jako utwory
kinematograficzne. W orzeczeniu koncowym wskazano nastepujace okolicz-
nosci uzasadniajace przyjecie takiego stanowiska: Po pierwsze, ustawowa
definicja utworu kinematograficznego powinna podlega¢ szerokiej, a nie li-
teralnej interpretacji 1 mie¢ zastosowanie do nowych technologii. Po drugie,
dokonujac analizy gry wideo nalezy koncentrowac si¢ bardziej na efekcie
koncowym tego produktu — ruchomych obrazach — niz na §rodkach uzywa-
nych do tworzenia tych obrazéw. Ruchome obrazy s3 cechg zarowno gier
komputerowych, jak i utworéw kinematograficznych. W ocenie sadu I in-
stancji okoliczno$¢, iz gra komputerowa nie zawiera sekwencji pojedyn-
czych obrazéw stwarzajacych iluzje ruchu oraz ze program komputerowy
gry tworzy w sposob niesystematyczny pojedyncze obrazy, nie stanowi prze-
szkody do uznania gier wideo za utwory kinematograficzne. Przeszkody ta-
kiej nie stanowig rowniez ani obrazy, ktore pojawiajg si¢ na maszynie do
gier 1 nie sg przechowywane w pamigci komputera tak jak filmy cyfrowe, ani
— zdeterminowana przez tworcow gry — interaktywnos$¢ uczestnika gry, kon-
trolujgcego sekwencje efektow wizualnych i dzwiekowych. Sad II instancji
podzielit zaprezentowane powyzej stanowisko sadu nizszej instancji 1 wy-
raznie zaznaczyt rdznice istniejagce pomiedzy programem komputerowym
stanowigcym zbior instrukcji, uktadem scalonym (ang. integratedcircuit),
ktory stanowi przedmiot materialny oraz obrazami (ang. visualimages),
ktore sg efektem interakcji pomiedzy programem komputerowym a uktadem
scalonym. Obrazy nie sg cze¢$cig programu komputerowego, a jedynie jego
efektem, mozliwe jest bowiem skopiowanie obrazow bez kopiowania pro-
gramu komputowego, np. poprzez skopiowanie bezposrednio z ekranu.

(vii) W orzeczeniu belgijskiego sadu apelacyjnego (The Ghent Court of Appeal)

z dnia 19 maja 2014 r. stwierdzono, ze definicja utworu audiowizualnego
jest tak szeroka (prawo belgijskie), ze moze obejmowac rézne nowe formy
rozwoju technologicznego — w tym gry komputerowe. Sad podkreslit réw-
niez, ze nastgpstwo ruchomych obrazow to istotny element wtasnie utworow
audiowizualnych 1 to efekty audialne oraz wizualne stanowig najwazniejszy
aspekt gier komputerowych. W konkluzji sad stwierdzil, ze gra kompute-
rowa jest utworem audiowizualnym.
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3. Egzemplarze gier komputerowych przeznaczone
do wilasnego uzytku osobistego a tantiemy z art. 70 ust. 2! pkt 4
pr. aut.

W sytuacji, gdy w dalszym ciggu ustawodawca nie wyjasnit watpliwosci, co do
statusu prawnego gry komputerowej, za§ doktryna i/lub orzecznictwo sagdowe uzna
gry komputerowego za rodzaj utworéw audiowizualnych, to liczy¢ si¢ nalezy z moz-
liwos$cig wystapienia przez organizacje zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi
1 pokrewnymi z roszczeniami o zaptate stosownego wynagrodzenia (tzw. tantiem
za nosniki) z tytulu reprodukowania utworu audiowizualnego (gry komputerowej)
na egzemplarzu przeznaczonym do wtasnego uzytku osobistego.

Okreslenie ,,tantiema za no$niki” odnosi si¢ do prawa do wynagrodzenia z ty-
tutu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do
wlasnego uzytku osobistego. Inserty to dotgczane do dziennikdéw lub czasopism no-
$niki materialne (zwykle ptyty DVD), na ktoérych w sposéb cyfrowy zapisane zostaty
utwory audiowizualne. W przypadku uznania gier komputerowych za utwory audio-
wizualne bedziemy mieli do czynienia z no$nikiem zawierajgcym gry komputerowe.
Wprawdzie aktualnie wigkszo$¢ gier komputerowych dystrybuowanych jest on-line,
to jednak wcigz pozostajag w ofercie czasopisma z zatagczonymi no$nikami z grami
komputerowymi.

Przypisanie gier komputerowych do utwordéw audiowizualnych otworzy
na nowo dyskusje nad charakterem prawa do wynagrodzenia z tytutu art. 70 ust. 2!
pkt 4 pr. aut. W doktrynie mozna zaobserwowa¢ pewng ewolucje¢ oceny charakteru
tego prawa do wynagrodzenia. Chodzi mianowicie o zagadnienie — jaki charakter
ma prawo do wynagrodzenia za tzw. tantiemy'’” od no$nikéw (egzemplarzy) zawie-
rajacych utwory audiowizualne — gry komputerowe, czy jest to prawo bezwzgledne,
wzgledne, a moze ,,potbezwgledne”. Tak wihasnie okreslata to prawo prof. Monika
Dabrowska, ktora w komentarzu do prawa autorskiego wskazywata, ze ,,wzmoc-
nione, wyposazone w rozszerzong skuteczno$¢ prawo do wynagrodzenia staje si¢
raczej elementem tresci podmiotowego prawa autorskiego”.'® Pojecie ,,prawo pol-
bezwzgledne” wprowadza dodatkowe utrudnienie w rozwigzaniu problemu, gdyz
autorskie prawa majatkowe (podobnie jak osobiste) nalezg do praw bezwzglednych,
ktore kreuja obowigzki polegajace na biernym zachowaniu si¢ 0sdb nieuprawnio-
nych, a nie na wkraczaniu w sfer¢ zastrzezong, jako sfera mozno$ci postgpowania
dla podmiotu prawa bezwzglednego. Prawom wzglednym odpowiada natomiast
obowigzek cigzacy na oznaczonych osobach okreslonego zachowania polegaja-
cego na dziataniu lub zaniechaniu."” Oznacza to, ze podmiot autorskich praw pod-
miotowych moze w ramach posiadanych ustawowo uprawien zada¢ od podmiotow

17 Uzywam okreslenia ,tantiemy” w stosunku do wszystkich wynagrodzen okre$lonych w art. 70 pr. aut.
18 J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 448.
19 E. Traple, (w:) J. Barta (red.), System prawa prywatnego. Prawo autorskie, Tom 13, Warszawa 2003, s. 134.
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nieuprawnionych m.in. zaprzestania dalszego naruszenia tych praw, usunigcia skut-
kéw tego naruszenia. Zakres przedmiotowy tych zadan zostat doktadnie okreslony
w przepisach art. 79 pr. aut.

W przypadku wynagrodzenia z tytutu reprodukowania utwordéw audiowizual-
nych - gier komputerowych na egzemplarzach przeznaczonych do wtasnego uzytku
osobistego - prawo autorskie nie przewiduje takich uprawnien. Nie gwarantuje za-
tem uprawnionym realizacji w stosunku do podmiotow nieuprawnionych zakazo-
wej 1 nakazowej sfery zachowan. Tworca nie moze zatem spowodowac zakazania
reprodukowania albo sprzedazy egzemplarzy gier komputerowych przeznaczonych
do wlasnego uzytku osobistego w sytuacji, gdy podmiot dokonujacy reprodukcji po-
siada ku temu stosowne zezwolenia (licencje). Moze jedynie zazagda¢ wynagrodze-
nia z tytulu wymienionego w art. 70 ust. 2! pkt 4 pr. aut. od konkretnego podmiotu.
Jego uprawnienie w tym zakresie obejmuje zatem nie wszystkich naruszycieli (nie
dochodzi do naruszenia jakichkolwiek praw autorskich), ale podmiotow, ktére nie
uiszczajg tantiem. Na tym polega w tej sprawie roznica mi¢dzy prawami bezwzgled-
nymi skutecznymi erga omnes a prawami wzglednymi skutecznymi jedynie wobec
okreslonych podmiotéw. Dlatego tez tantiema ustawowa z art. 70 ust. 2! pkt 4 pr.
aut. stanowi wzgledne prawo (wierzytelnos$¢ o zaptat¢) domagania si¢ wynagrodze-
nia przez wspottworcow utworu audiowizualnego z tytutu faktycznego korzystania
z tych utworéw jako cato$ci, w sposob Scisle okreslony przepisami art. 70 ust. 2!
pr. aut., bez zwigzku z posiadaniem przez tworce/wspottworce jakichkolwiek autor-
skich praw majatkowych do utworu audiowizualnego - gry komputerowe;j jako cato-
sci lub cho¢by do utworu wktadowego do tego utworu w zakresie jego eksploatacji.

W doktrynie nie ma zgody co do charakteru omawianego prawa do wynagro-
dzenia. Przedstawione stanowisko prof. M. Dabrowskiej jest stanowiskiem posred-
nim, ktore praktycznie nie wyjasnia charakteru wzglednego/bezwzglednego prawa
do wynagrodzenia za inserty. Taki wzgledny charakter prawa do wynagrodzenia
okreslonego w art. 70 ust. 2! pr. aut. zostat ostatnio potwierdzony w doktrynie. Cho-
dzi zwlaszcza o stanowisko P. Slgzaka? oraz stanowisko M. Bukowskiego przedsta-
wione w najnowszym, bo wydanym w roku 2015 komentarzu do prawa autorskiego
pod redakcja D. Flisaka. M. Bukowski podobnie jak wymieniona wczes$niej au-
torka potwierdza, ze wynagrodzenie za inserty to prawo o rozszerzonej skuteczno-
$ci 1 przystuguje tylko w stosunku do podmiotu, ktory dokonuje eksploatacji utworu
audiowizualnego na polach wskazanych w art. 70 ust. 2' pr. aut. Brak spetienia
tego roszczenia nie skutkuje jednak naruszeniem autorskich praw majatkowych i nie
rodzi odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 79 pr. aut.’! W mojej ocenie przedsta-
wione stanowiska uzasadniajg tezg: ze prawo do stosownego wynagrodzenia z ty-
tutu reprodukowania utworu audiowizualnego - w tym réwniez gry komputerowej

20 P. Slezak, Wynagrodzenie twércow filmowych i artystéw wykonawcéw z tytutu rozpowszechniania utworu, ,Pan-
stwo i Prawo” 2008, z. 10.
21 D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz LEX, Warszawa 2015, s. 927.
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na egzemplarzu przeznaczanym do wtasnego uzytku osobistego, chociaz okre§lone
w przepisach ustawy autorskoprawnej, to jednak nie stanowi elementu praw autor-
skich rozumianych jako prawa bezwzgledne.

Przedstawione powyzej stanowisko prof. Moniki Dabrowskiej; byto po-
wszechnie przytaczane w pozwach sktadanych przez OZZ i jednocze$nie sady | oraz
IT instancji chetnie odwotywaly sie do tego stanowiska. Pozwy te dotyczyly tantiem
za utwory audiowizualne, ale gdyby gry komputerowe zostaty zaliczone do utwo-
row audiowizualnych, to pozwy moglyby rowniez dotyczy¢ tej ,,nowej kategorii”
dziet audiowizualnych. Przytoczone stanowisko uzasadniato mianowicie zastosowa-
nie domniemania okres§lonego w art. 105 ust. 1 pr. aut. rowniez w odniesieniu do
tantiem za inserty. Ani sady, ani podmioty wystepujace z pozwami o zaptate wy-
nagrodzenia albo z pozwami o realizacj¢ roszczenia informacyjnego w trybie art.
105 ust 2 pr. aut. nie odnotowaly jednak, ze w artykule zatytutowanym ,,Negotiorum
Gestio w zbiorowym zarzadzaniu prawami autorskimi lub pokrewnymi” opubliko-
wanym w pracy zbiorowej, ktora ukazata si¢ pod koniec 2013 r.,** autorka wskazala,
ze prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (negotiorum gestio) dotyczy wytacz-
nie autorskich praw podmiotowych. Wydaje si¢, Ze w ten sposob autorka wytacza
z domniemania z art. 105 ust. 1 pr. aut. autorskie prawa ,,pétbezwgledne. Skoro art.
105 ust. 1 pr. aut. przyjmowany jest w wigkszosci pozwdw, jako uzasadnienie legi-
tymacji czynnej OZZ do dochodzenia wynagrodzenia z tytutu tantiem za inserty,
to zachodzi koniecznos$¢ udzielenia odpowiedzi na pytanie o charakter prawa do wy-
nagrodzenia z art. 70 ust. 2! pkt 4 pr. aut. i usytuowania tego prawa w systemie prawa
autorskiego.

Sady podejmowaly proby majace na celu wyjasnienie podnoszonej kwestii
w oparciu o dwa kryteria, tj. kryterium usytuowania przepisOw o wynagrodzeniu
w strukturze pr. aut. oraz kryterium interpretacji ministerialnej. W przypadku proby
wyjasnienie charakteru wynagrodzenia za inserty na podstawie pierwszego kryte-
rium, sady uzasadniajgc bezwzgledny charakter tego prawa odwotywaty si¢ do tre-
Sci art. 18 ust. 3 pr. aut., ktory to przepis odnosi si¢ do wynagrodzenia okreslonego
w art. 70 ust. 3.2 Sady dochodzily zatem do wniosku, ze skoro wynagrodzenie be-
dace przedmiotem roszczenia zostato uwzglednione w tresci art. 18 ust. 3, ktory
to artykut znajduje si¢ w Rozdziale 3 zatytutowanym ,,Autorskie prawa majatkowe”
— to nie ulega watpliwosci, ze mamy do czynienia z prawem bezwzglednym.

Wydaje sig, ze przyjete przez sady uzasadnienie sprzyja potwierdzeniu nastepu-
jacej tezy — to nie usytuowanie przepisu w strukturze ustawy autorskoprawnej, ale
istota tego prawa (zakres uprawnien i obowigzkoéw) przesadza o jego charakterze

22 Publikacja (w:) Oblicza prawa cywilnego. Ksigga dedykowana Profesorowi Janowi Bteszyfhskiemu, K. Szczepa-
nowska-Koztowska (red.), Warszawa 2013, s. 99-120.

23 Art. 18 ust. 3 pr. aut.: Prawo do wynagrodzenia, o ktérym mowa w art. 19 ust. 1, art. 19" art. 20 ust. 2-4, art. 20',
art. 30 ust. 2 oraz art. 70 ust. 3, nie podlega zrzeczeniu sie, zbyciu ani egzekucji. Nie dotyczy to wymagalnych
wierzytelnosci.
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jako prawa bezwzglgednego. Omawiane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem dodat-
kowym, niezaleznym od praw autorskich, przystugujacych producentowi (istnieja-
cym obok praw majatkowych producenta), a jego podstawa nie s3 ,,zasady ogdlne”,
lecz konkretny przepis ustawy — art. 70 ust. 2! pr. aut. Ten dodatkowy charakter wy-
nagrodzenia za inserty nie budzi zadnych watpliwo$ci ani w pisSmiennictwie, ani
w judykaturze. Tak rowniez jego charakter ocenit Trybunat Konstytucyjny w wy-
roku z dnia 24 maja 2006 r.>* Jest to wynagrodzenie dodatkowe, gdyz zostato przy-
znane niezaleznie od wynagrodzenia, ktore przyshuguje tworcy w zwigzku z prawem
bezwzglednym wynikajacym ze stworzenia utworu (art. 17 pr. aut.), a wigc wylacz-
nym prawem do korzystania z utworu i1 rozporzadzania nim. To ,,drugie” wynagro-
dzenie twdrca otrzymat za przeniesienie bezwzglednego prawa na nabywce.

Odwotujac si¢ do usytuowania omawianych przepisOw w strukturze ustawy au-
torsko-prawnej sady dodatkowo podnosity, ze wynagrodzenie z art. 70 ust. 2! pkt 4
pr. aut., podobnie jak bezwzgledne autorskie prawo majatkowe ma charakter uprzy-
wilejowany, jako niepodlegajace zrzeczeniu si¢, zbyciu ani egzekucji (art. 18 ust. 3
pr. aut.). To jednak w mojej ocenienie nie narzuca wyktadni przepisu, okreslajacego
rodzaje eksploatacji utworu, za ktére nalezy si¢ wspottworcom dodatkowe wynagro-
dzenie, w kierunku rozszerzenia katalogu tych pol eksploatacji. Uprzywilejowanie
dotyczy tylko tego wynagrodzenia, ktore zostalo w sposdb wyrazny przyznane i nie
stanowi podstawy objecia nim takich pol eksploatacji, ktore pozostaty poza ramami
przepisu”.?

Dodatkowo sady uzasadniajg akceptacje roszczen o zaptate wynagrodzen za in-
serty trescig decyzji albo interpretacji Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego.
MKiDN w czg$ci decyzji udzielajacych zezwolenia na zbiorowe zarzadzanie pra-
wami autorskimi wskazuje, ze w ramach uprawnien przystugujacych OZZ z mocy
art. 104 ust. 1 pr. aut. chodzi o wykonywanie uprawnien wynikajacych z ustawy
— miesci si¢ inkasowanie wynagrodzenia z art. 70 ust. 2! pkt 4 pr. aut. W sytuacjach,
w ktorych decyzje nie zawierajg zadnego odniesienia do tantiem — MKiDN wydaje
postanowienie wyjasniajagce watpliwosci co do tresci decyzji w sprawie udziela-
nia zezwolenia na zbiorowe zarzadzanie prawami autorskim. W takich sytuacjach
MKIiDN stwierdza, ze OZZ jest uprawnione do wykonywania dziatah niewymienio-
nych w decyzji. Odnoszac si¢ do tej praktyki ministerialnej mozna rozwazy¢, czy
organ administracji uprawniony jest w ogole do kreowania nowych praw bezwzgled-
nych i dostosowywania tre$ci ustawy autorskoprawnej do potrzeb OZZ. Uzasadniona
jest przedstawiana w doktrynie teza, ze zezwolenie MKiDN na prowadzenie zbioro-
wego zarzadu (art. 104 pr. aut.) reguluje wytacznie jego dopuszczalnos¢ od strony
administracyjnej. W doktrynie trafnie wskazuje si¢, ze brak jest aktualnie cywilno-

24 Wyrok TK z dnia 24 maja 2006 r., sygn. K5/05.
25 Uchwata siedmiu sedzidéw SN z dnia 25 listopada 2008 r., sygn. Il CZP 57/08, LEX 465361.
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prawnego zrodta ,,uprawnien” OZZ.* Powszechnie przytaczane w tresci pozwow
stanowiska sadoéw apelacyjnych i SN dotyczace uprawnien OZZ pomijajg aspekt hi-
storyczny tych uprawnien, ktore poczatkowo dotyczyly kategorii tzw. matych praw
w catkowicie odmiennej sytuacji prawnej. Zezwolenie MKiDN ma jedynie charak-
ter administracyjny 1 nie kreuje nowych praw podmiotowych, ktorych wykonywanie
w imieniu lub na rzecz uprawnionych podmiotow podejmuje OZZ. Dodatkowo na-
lezy postawi¢ pytanie, czy okreslenie ,,inkasowanie” odnoszgce si¢ do uprawnienia
0OZZ okreslonego w art. 70 ust. 3 pr. aut. nie posiada znaczenia jedynie technicznego
dotyczacego wylacznie sposobu pobierania wynagrodzen.

Mozna zatem rozwazy¢ zasadno$¢ tezy, ze skoro prawu do wynagrodzenia z ty-
tutu tantiem okreslonych w art. 70 ust. 2! pkt. 4 pr. aut. nie towarzyszy obowigzek
innych podmiotéw niewkraczania w sfer¢ moznosci dzialania zarezerwowang dla
podmiotu tego prawa, to mamy do czynienia z prawem wzglednym nieobjetym do-
mniemaniem z art. 105 pr. aut. A zatem OZZ nie sg uprawnione do dochodzenia tych
naleznosci. Jest to tylko jedno stanowisko, przeciwne do tego, ktore obecnie domi-
nuje w orzecznictwie.

Nie mozna wykluczy¢, ze to wlasnie ,,dominujgce” stanowisko osmieli OZZ
do wystagpienia z roszczeniami zaptaty tantiem z tytutu reprodukowania utworu au-
diowizualnego — gry komputerowej na egzemplarzu przeznaczonym do wtasnego
uzytku osobistego.

4. Uprawnieni do zadania zaptaty stosownego wynagrodzenia

Przedstawione powyzej mozliwe skutki braku zmian przepisOw prawa autor-
skiego w odniesieniu do gier komputerowych nie wyczerpuja jednak puli proble-
moOw wystgpowania z roszczeniami o zaplate tantiem za inserty zawierajace gry
komputerowe. Z treSci art. 70 ust 2! pr. aut. wynika bowiem, ze podmiotami upraw-
nionymi do otrzymania stosownego wynagrodzenia z tytulu reprodukowania utworu
audiowizualnego — gry komputerowej na egzemplarzu przeznaczonym do wia-
snego uzytku osobistego sg wspottworey oraz artysci wykonawcy. O ile okreslenie
wspottworcow ,,typowych” dziet audiowizualnych nie powinno budzi¢ watpliwosci
z uwagi na tres¢ art. 69 pr. pras., to jednak watpliwosci te powstaja, gdy uznamy, ze
utwory audiowizualne obejmujg takze gry komputerowe. W procesie tworzenia gier
komputerowych uczestnicza bowiem podmioty, ktére nie uczestniczg w procesie po-
wstawania utworow audiowizualnych.

W przypadku dziet audiowizualnych ustawodawca okreslit w art. 69 pr. aut. ka-
talog osob, ktore moga zosta¢ uznane za wspottworcow utworu audiowizualnego
— z tym, Ze nie jest to wyliczenie wyczerpujace. Wymieniony artykut wskazuje jako

26 M. Dabrowska, (w:) K. Szczepanowska-Koztowska (red.), Oblicza prawa cywilnego. Ksiega dedykowana Profe-
sorowi Janowi Bteszynskiemu, Warszawa 2013, s. 99-120.
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wspotautoréw w pierwszej kolejnosci: rezysera, operatora obrazu, tworce adapta-
cji utworu literackiego oraz tworcg stworzonych dla utworu audiowizualnego utwo-
réw muzycznych lub stowno-muzycznych oraz tworce scenariusza. W odniesieniu
do gier komputerowych grono potencjalnych wspottworcéw moze by¢ jednak szer-
sze, poniewaz w porownaniu z dzietlem filmowym dochodzg zwtaszcza takie osoby
jak: tworcy bazowego programu komputerowego wykorzystywanego w grze, pro-
gramis$ci realizujacy poszczegdlne efekty wizualno-audialne, osoby przygotowujace
dokumentacje projektowa gry, tworcy gameplay’a oraz storyboardu, animatorzy
movingpicture, graficy komputerowi. Nie mozna jednak automatycznie przenosic¢
rozwazan dotyczacych wspottworcow dzieta filmowego na obszar gier kompute-
rowych, z uwagi na odmiennos$¢ procesu tworzenia filmow i gier komputerowych.
Nalezy zatem wyeliminowac z grona potencjalnych tworcow gier komputerowych
— wystepujacych w dzietach filmowych: operatora kamery, scenografa, montazy-
ste. Wspolna zarowno dla dziet filmowych, jak i gier komputerowych jest trudno$¢
w ustaleniu, gdzie w procesie tworzenia przebiega granica mi¢dzy wktadem twor-
czym a dzialaniami o charakterze technicznym, pomocniczym i organizacyjnym.
Trudnos$¢ ta wynika z réznych mozliwosci interpretowania pojecia tworczosci — co
jest szczegblnie widoczne w przypadku wykorzystywania nowych technologii infor-
matycznych i1 utworow tworzonych przy pomocy komputera.

Zwroci¢ nalezy uwage, ze w niektorych grach komputerowych wystepuja
rowniez aktorzy, ktorych postacie (sylwetka, twarz, ruchy ciata, mimika twarzy)
sg wykorzystywane w tworzeniu postaci fikcyjnych — bohateréw. Gra tych akto-
roOw moze zosta¢ uznana za artystyczne wykonanie, za§ wykonywanym utworem
moze by¢ scenariusz gry komputerowej.”’” Taka sama kwalifikacja moze dotyczy¢
osOb udzielajagcych swojego glosu postaciom fikcyjnym bezposrednio albo w ra-
mach dubbingowania. Dla przygotowania polskojezycznych edycji gier komputero-
wych — zwlaszcza gier typu cRPG — wykorzystuje sie glosy popularnych aktorow.?
Osoby te powinny by¢ traktowane jako aktorzy odgrywajacy swoje role. Od arty-
sty wykonawcy wymaga si¢ wykonania utworu w sposob osobisty i indywidualny.
W przypadku 0s6b udzielajacych gloséw, tworczy sposdb wykonania moze polegaé
na wyrazeniu gtosem (odpowiednia modulacja gtosu, wybranie odpowiednich tonow
itp.) nastroju 1 temperamentu bohatera fikcyjnego, oddaniu jego ,,uczu¢”, odzwier-
ciedlenia dynamicznej akcji gry. Do artystow wykonawcow mogg zostac zaliczeni
réwniez wykonawcy utworéw muzycznych wykorzystywanych w grach komputero-
wych — zarowno instrumentalisci, jak 1 wykonawcy.

27 Przyktady gier z wykorzystaniem postaci i gloséw aktoréw: ,Wing Commander” — M. Hamill, J. Rhys-Davies,
M. McDowell; “X-Files The Game” — D. Duchowny, G. Anderson.

28 Przyktady gier zagranicznych, w ktérych dubbingu wykorzystano gtosy polskich aktoréw: ,Hopkins FBI”
—J. Gajos, P. Fronczewski, R. Pazura; ,Baldur’s Gate” — m.in. J. Kobuszewski, G. Kownacka, J. Opania.

29 T. Trafas, Charakter Swiadczen artystow wykonawcow a mozliwosci ich prawnej ochrony, ,Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellonskiego, Prace z Wynalazczos$ci i Ochrony Wiasnosci Intelektualnej” 1984, z. 36, s. 65.
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W doktrynie polskiej reprezentowany jest poglad, ze artySci wykonawcy — ak-
torzy powinni zosta¢ wlaczeni w krag wspottworcow dzieta filmowego, gdyz ich
rola w dziele audiowizualnym ma szczeg6lny charakter i aktorzy naznaczaja dzieto
audiowizualne pigtnem osobistej tworczo$¢.*® Wydaje sig, iz prezentowany poglad
nie bedzie mial zastosowania do tych gier komputerowych, w ktorych dzigki tech-
nikom motioncapture albo performance capture ,,wystepuja”’ aktorzy. Zachowania
aktorow sa bowiem odpowiednio modyfikowane przy wykorzystywaniu narzedzi
informatycznych.

Reasumujac te czes$¢ rozwazan nalezy podkresli¢, ze ewentualna proba ustalenia
katalogu wspottworcow gier komputerowych oraz artystow wykonawcow uprawnio-
nych do zagdania wynagrodzenia na podstawie art. 70 ust. 2! pkt 4 pr. aut. bedzie tym
bardziej trudna z uwagi na ré6znorodnos$¢ gier komputerowych. Nie kazda bowiem gra
komputerowa jest przygotowywana w stylu filmowym. Gry typu platforméwki, gry
logiczne czy tekstowe, pozbawione sg rozbudowanych scenariuszy, aktorow, akcji
1 innych elementow typowych dla dzietl audiowizualnych, np. filméw. R6znorodnos¢
rodzajow gier komputerowych prowadzi do wniosku, ze nie wszystkie gry kompute-
rowe moga by¢ ,,zaliczone” do specjalnej kategorii (subkategorii) w zbiorze utworow
audiowizualnych. Problem dalej zostaje nierozwigzany — jak w katalogu utworow
wymienionych w art. 1 ust. 2 pr. aut. kwalifikowac te pozostate gry komputerowe?

5. Wnioski koncowe

Postulaty uwzglednienia samodzielnego statusu gier komputerowych w prawie
autorskim sg jak najbardziej aktualne. Obawy zglaszane przez cz¢$¢ doktryny, ze ist-
niejacy chaos wprowadza poczucie niepewnosci nie tylko producentdw, ale 1 uzyt-
kownikow gier komputerowych dodatkowo potwierdza przeprowadzona powyzej
analiza skutkow (w ograniczonej sferze tantiem za inserty) uznania gier komputero-
wych za utwory audiowizualne. Czy skutki te znajdg odzwierciedlenie w rzeczywi-
stosci, moze zaleze¢ wylacznie od aktywnos$ci organizacji zbiorowego zarzadzania
prawami autorskimi i pokrewnymi. Jak wynika z praktyki, organizacje te sa bardzo
aktywne na polu $ciggania wszelkich naleznosci.

W artykule skupiono si¢ na jednym zagadnieniu zwigzanym ze stosowaniem
art. 70 ust. 2' pkt. 4 pr. aut., jednak skala problemow jest o wiele bogatsza. Przykta-
dowo nalezy wymieni¢ kwestie dozwolonego uzytku osobistego oraz traktowania
zagranicznych wspottworcoéw gier komputerowych. Ograniczenia co do rozmiaru
artykutu uniemozliwiajg glebsze rozwazanie w tym zakresie.

30 Zob. A. Wojciechowska, Autorskie prawa osobiste twércéw dzieta audiowizualnego, ,Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Jagiellonskiego, Prace z Wynalazczosci i Ochrony Wtasnosci Intelektualnej” 1999, z. 72, s. 95-96. Wydaje
sie, iz prezentowany poglad nie bedzie miat zastosowania do tych gier komputerowych, w ktérych dzieki techni-
kom motioncapture albo performance capture ,wystepuja” aktorzy. Zachowania aktoréw sg bowiem odpowiednio
modyfikowane przy wykorzystywaniu narzedzi informatycznych.
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THE CONSEQUENCES OF (LACK OF) CHANGES IN COPYRIGHT LAW
AND THE LEGAL STATUS OF COMPUTER GAMES

Further proposals for amendments to the provisions of the Act on Copyright and
Related Rights still do not include the postulates of the doctrine as to specification
of the independent legal status of multimedia works — including computer games.
The present situation where computer games are classified according to the needs of
the entities trading in copyright contradicts the principle of clarity and certainty of
law. The article presents the adverse effects (to a limited extent concerning the remu-
neration for the so called inserts) triggered by sub-categorizing computer games as
audiovisual works. It cannot be ruled out that the copyright collective management
organizations will begin vindication of dues for compensation for the reproduction
of works — computer games on copies designated for own personal use directly from
the publishers of computer games. The Author of the article by pointing out the pos-
sible consequences of the recognition of computer games as audiovisual works takes
a position that in this regard it is also necessary to amend the provisions of copyright
law.

Stowa kluczowe: prawo do wynagrodzenia, gry komputerowe, utwory audiowi-
zualne, artystyczne wykonanie, wspdtautorzy gier komputerowych

Keywords: remuneration for inserts, computer games, audiovisual works, arti-
stic performance, co-authors of computer games
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MODEL NABYCIA | KOMERCJALIZACJI PRAW DO WYNIKOW
BADAN NAUKOWYCH | PRAC ROZWOJOWYCH W SWIETLE
USTAWY — PRAWO O SZKOLNICTWIE WYZSZYM

1. Uwagi ogodlne

Od wielu lat problematyka zarzadzania wiasno$cig intelektualng jest wpisana
w misj¢ uczelni i stanowi jedno z nowych wyzwan, przed jakimi stoja jej wiadze
oraz tworzacy dobra niematerialne pracownicy, studenci i doktoranci.> Ten aspekt
zarzadzania uczelnig obejmuje ro6znego rodzaju dziatania w zakresie zabezpieczenia
ochrony i1 komercjalizacji débr niematerialnych powstajacych w ramach procesow
badawczych 1 dydaktycznych, jak rowniez polityke poszanowania cudzej tworczosci
1 przeciwdzialania naruszeniom praw autorskich.

W tym zakresie, swoboda ksztattowania przez uczelnie zasad zarzadzania wy-
tworami intelektualnymi jest ograniczona ustawowymi zasadami przewidzianymi
w ustawie — Prawo o szkolnictwie wyzszym z 2005 r.* (dalej p.s.w.), rozbudowanymi
i zmodyfikowanymi nowelizacjami z: 2011 r.* oraz 2014 r.°

Ostatnia nowelizacja (ktora weszta w zycie w dniu 1 pazdziernika 2014 r.)
wniosta do modelu zarzadzania wtasnoscig intelektualng na uczelniach publicznych
wiele istotnych zmian. W szczegolnos$ci, wprowadzita nowy tryb wykonywania i ko-
mercjalizacji przez uczelni¢ publiczng® praw do wynikéw badan naukowych i prac

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Witasnosci Intelektualnej Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellonskiego.
2 Szerzej: D. Kasprzycki, J. Ozegalska-Trybalska, Prawne aspekty zarzgdzania wtasnoscig intelektualng na uczel-

niach. Zagadnienia wybrane, (w:) A. Matlak, S. Stanistawska-Kloc (red.), Spory o wtasnos$¢ intelektualng, Ksiega
jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa 2013,
s. 399-427.

Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572.

Dz.U. Nr 84, poz. 455.

Dz.U.z 2014 r. poz. 1198.

Niektore ze znowelizowanych przepiséw odnoszg sie do uczelni niepublicznych. Na mocy przepisoéw przejscio-
wych ustawy nowelizujgcej zostaty zmienione: art. 94 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz.U. 22010 r. Nr 96, poz. 619 z pdzn. zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badaw-
czych (Dz.U.z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z p6zn. zm.).
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rozwojowych tworzonych przez pracownikéw, uzupetniajac w tym zakresie prze-
pisy dotyczace tworczosci pracowniczej, przewidziane w ustawie o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (dalej ,,pr.aut.””)’ oraz ustawie Prawo
wlasnosci przemystowej z 30 czerwca 2000 r. ® (dalej ,,p.w.p.”).

Niniejszy artykul ma na celu omowienie najwazniejszych rozwigzan dotycza-
cych tej problematyki przewidzianych w p.s.w. z jednoczesnym zasygnalizowaniem
tych kwestii, ktore mogg w zakresie stosowania tych przepisow rodzi¢ problemy
interpretacyjne.

2. Struktura organizacyjna oraz narzedzia prawne wspierajace
procesy zarzgdzania wlasnoscig intelektualng uczelni

Jednym z warunkéw prowadzenia efektywnych proceséw identyfikacji, ochrony
1 komercjalizacji wtasnosci intelektualnej tworzonej na uczelniach jest dostosowanie
struktury organizacyjno-prawnej uczelni do realizacji zadan w zakresie zarzadzania
wlasnoscig intelektualng. Ostatnia nowelizacja wprowadzita w tym zakresie stosun-
kowo niewielkie zmiany pozostawiajac centra transferu technologii (dalej ,,CTT”)
oraz uczelniane spétki celowe jako podmioty dedykowane do wspierania takich
proceséw. Doprecyzowane natomiast zostaly zadania CTT 1 podziat kompetencji
miedzy CTT i spotke celowa.” W Swietle znowelizowanych przepiséw pierwsze sa
odpowiedzialne za komercjalizacje bezposrednia,'® natomiast dziatania w zakresie
komercjalizacji posredniej'! (lub komercjalizacji bezposredniej w przypadku powie-
rzenia spotce zarzadzania wlasnoscia intelektualng) stanowi¢ maja domene dziatal-
nosci spotki celowej.!?

O ile jednak wczes$niej uczelnie miaty mozliwo§¢ wyboru formy prawnej dla
CTT, obecnie moze ono funkcjonowac wylacznie w formie jednostki ogdlnouczel-
nianej, dziatajacej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez odpowiednie
organy uczelni. Z kolei, spétka celowa moze by¢ utworzona jedynie w formie jed-
noosobowej spotki kapitatowej (art. 86a p.s.w.), co oznacza, ze w aktualnym stanie
prawnym nie jest mozliwe petnienie przez CTT roli takiej spotki. W $wietle aktu-

Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.

Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410.

Szczegotowo na ten temat: K. Gurba, M. Czarnik, Zasady wspotpracy miedzy spétkg celowg a centrum transferu

technologii, centrum transferu technologii a uczelnianym inkubatorem przedsiebiorczosci, (w:) J. Ozegalska-Try-

balska (red.), Regulaminy zarzgdzania wtasnoscig intelektualng w szkotach wyzszych w $wietle znowelizowanej

ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym. Poradnik, Warszawa 2015, s. 78-79.

10 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 35 p.s.w. jest to ,sprzedaz wynikéw badan naukowych, prac rozwojowych lub know-
-how zwigzanego z tymi wynikami albo oddawanie do uzywania tych wynikow lub know-how, w szczegolnosci
na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierzawy”.

1 Komercjalizacjg posrednig jest obejmowanie lub nabywanie udziatéw lub akcji w spétkach w celu wdrozenia lub
przygotowania do wdrozenia wynikow badan naukowych, prac rozwojowych lub know-how zwigzanego z tymi
wynikami (art. 2 ust. 1 pkt 36 p.s.w.).

12 Zgodnie z art. 86b 1 p.s.w., spétka celowa moze zosta¢ utworzona przez kilka uczelni publicznych albo kilka

uczelni niepublicznych.
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alnego brzmienia art. 86a p.s.w. nie ma watpliwosci, ze ta forma organizacyjna ma
charakter fakultatywny, tzn. uczelnie w zaleznosci od swoich potrzeb moga — ale
nie muszg wyodrebnia¢ ze swojej struktury odrebnego podmiotu w postaci spotki
celowe;.

Obok rozwigzan organizacyjnych, uczelnie dysponuja prawnymi narzedziami
stuzacymi do jednolitego stosowania ustawowych zasad dotyczacych zarzadzania
wlasnoscig intelektualng wewnatrz uczelni w postaci regulaminéw zarzadzania pra-
wami autorskimi 1 prawami wlasno$ci przemystowej oraz komercjalizacji, jak row-
niez — zgodnie z nowym brzmieniem at. 86¢ ust. 2 p.s.w. — regulaminow korzystania
z infrastruktury badawczej. Ustawa wprowadza nie tylko obowigzek uchwalenia ta-
kich regulamin6éw przez senat uczelni publicznej (a w przypadku uczelni niepublicz-
nej organ wskazany w statucie), ale w art. 86¢ p.s.w. precyzuje ich obligatoryjny
zakres. W odniesieniu do uczelni publicznych zostat on rozszerzony o zasady i obo-
wigzki zwigzane z nowym trybem komercjalizacji wynikéw badan 1 prac rozwo-
jowych oraz podziatem $rodkéw z komercjalizacji, jak rowniez o nowe obowiazki
pracownikow i studentow.'?

W konteks$cie — z jednej strony — ustawowego zrodta zasad nabycia praw wila-
sno$ci intelektualnej przewidzianych w przepisach ogdlnych (pr.aut., p.w.p.) oraz
ustawowych zasad komercjalizacji praw do wynikow badan i1 prac rozwojowych
(p.s.w.), z drugiej za$ strony - obowigzku implementowania tych ostatnich do we-
wnetrznych regulamindéw, pojawia si¢ praktyczna kwestia dotyczaca zwigzania pra-
cownikow uczelni oraz innych kategorii tworcéw postanowieniami regulaminow.
Chodzi tu w szczegdlnosci o pytanie, czy taki regulamin powinien by¢ indywidu-
alnie zaakceptowany przez kazdego pracownika uczelni publicznej, czy tez kazdy
pracownik jest ,,automatycznie” zwigzany jego postanowieniami, zwtaszcza tymi,
z ktérych wynikaja uregulowane ustawowo prawa 1 obowiazki. Analogiczne pytanie
dotyczy zwigzania postanowieniami regulaminu studentow i doktorantow.

Trudno$¢ z jednoznaczng odpowiedzig na to pytanie polega na tym, ze kon-
kretny regulamin moze zawiera¢ postanowienia o zr6znicowanym charakterze, kt6-
rych skuteczno$¢ powinna by¢ oceniana w sposdb odmienny.

Jezeli regulamin powtarza ustawowe przepisy o charakterze bezwzglednie obo-
wigzujacym mozna argumentowac, ze niezaleznie od tego, czy sa one zaakcepto-
wane przez pracownika jako postanowienia regulaminu czy tez nie, sg one wigzace
zaroOwno dla pracownika, jak 1 uczelni.

13 Zakres tych obowigzkowych elementéw regulaminu precyzje art. 86 ust. 2 p.s.w., zgodnie z ktérym w regulami-
nie powinny zosta¢ uregulowane: 1) zasady podziatu srodkéw uzyskanych z komercjalizacji miedzy twérca be-
dacym pracownikiem uczelni publicznej a tg uczelnig; 2) zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez
pracownika, studenta lub doktoranta tej uczelni informacji o wynikach badan naukowych lub prac rozwojowych
oraz o know-how zwigzanym z tymi wynikami, informacji o uzyskanych przez pracownika $rodkach z komercja-
lizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez pracownika przystugujgcych uczelni publicznej czesci srodkow
uzyskanych z komercjalizacji; 3) zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez uczelnig publiczng informac;ji
o decyzjach o komercjalizacji lub niekomercjalizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez uczelnie publiczng
przystugujacych pracownikowi czesci Srodkow uzyskanych z komercjalizacji.
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Niezaleznie od powyzszego, jako podstawe zwigzania zaroOwno pracownikow,
jak 1 studentow 1 doktorantow pozaustawowymi zasadami regulaminowymi — nieza-
leznie od ich akceptacji — mozna wskazywac art. 65 p.s.w. Zgodnie z tym przepisem,
wewnetrzny regulamin wydany w formie uchwatly podjetej w zakresie kompeten-
cji stanowigcych przez senat uczelni publicznej — jest wigzacy dla jej pracownikow,
studentow i doktorantow.'* Jak si¢ wydaje, sama uchwata senatu nie moze by¢ jed-
nak zrédtem modyfikacji tych zasad ustawowych, ktére cho¢ przewiduja takg mozli-
wos¢, narzucajg obligatoryjng forme, w jakiej modyfikacja taka moze by¢ dokonana.
Dotyczy to w szczeg6lnosci przepisow art. 12 1 14 pr. aut. oraz art. 11 ust. 3 p.w.p.,
z ktorych wynika, ze mozliwo$¢ odmiennego niz przewidziane w ustawie uregu-
lowania kwestii nabycia praw moze nastgpi¢ w oparciu 0 Umowe o prace, co prze-
mawia za przyjeciem rozwigzania polegajacego na inkorporowaniu regulaminu
uczelnianego lub przynajmniej niektérych jego postanowien do uméw o prace.

Takze inne kategorie tworcoOw, w tym studenci 1 doktoranci powinni znac 1 za-
akceptowac tre$¢ regulaminu po to, aby mdgt on by¢ przez nich respektowany, przy
czym sama akceptacja regulaminu nie jest wystarczajaca dla skutecznego zwigzania
postanowieniami, ktére modyfikujg przepisy ustaw ogolnych okreslajace zasady na-
bycia praw wlasnosci intelektualnej przez t¢ kategori¢ tworcow.'?

3. Tryb nabycia i komercjalizacji praw do wynikéw badan
naukowych i prac rozwojowych oraz know-how zwigzanego
z tymi wynikami

Najwazniejszym aspektem nowelizacji p.s.w. z 2014 r. w zakresie zarzadzania
wlasno$cig na uczelniach jest ustawowe uregulowanie trybu nabycia i komercjali-
zacji praw do wynikow badan naukowych, prac rozwojowych oraz know-how zwig-
zanego z tymi wynikami, uzyskanych przez pracownika w ramach wykonywania
obowigzkoéw wynikajacych ze stosunku pracy. Nowe zasady okresla art. 86d p.s.w.,
ktory znajduje zastosowanie wylacznie do tworcéw bedacych pracownikami uczelni
publicznej (ograniczenie podmiotowe) oraz wylgcznie do tych przedmiotéw ochrony
prawami wlasnos$ci przemystowej, ktore stanowig wyniki ,,badan naukowych i prac
rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami” (ograniczenie przed-
miotowe). Cho¢ jak si¢ wydaje zatozeniem ustawodawcy bylo ograniczenie zasto-
sowania nowego trybu do majacych potencjat komercjalizacyjny przedmiotéw praw
wlasnos$ci przemystowej objetych ustawowa definicja ,,wynikow badan naukowych”
(wynalazkow, wzordw uzytkowych, wzoréw przemystowym, topografii uktadu sca-
lonego, wyhodowanych lub odkrytych i wyprowadzonych odmian ro$lin), w $wietle

14 Przepis ten stosuje sie odpowiednio do uczelni niepublicznych.
15 Zob: J. Chlebny, Prawa i obowigzki uczelni, pracownikéw, studentéw oraz doktorantéw w zakresie ochrony i ko-
rzystania z praw wiasnosci intelektualnej, (w:) J. Ozegalska-Trybalska (red.), Regulaminy..., op. cit, s. 31-32.
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literalnej definicji ,,prac rozwojowych”!® nie mozna wykluczy¢ ex lege mozliwosci
zastosowania go takze do przedmiotow praw autorskich, o ile w konkretnym przy-
padku bedg one stanowi¢ wynik takich prac.!’

Nalezy zaznaczy¢, ze dalsze ograniczenia przedmiotowe stosowania ustawo-
wego trybu nabycia i komercjalizacji wynikéw badan i prac rozwojowych wynikaja
z art. 86¢ ust. 4 p.s.w. Zawiera on wylaczenia w odniesieniu do wynikow stano-
wigcych rezultat badan lub prac zleconych i finansowanych (wspoétfinansowanych)
na podstawie umowy przewidujacej zobowigzanie do przeniesienia praw do wyni-
kow badan naukowych lub prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego
podmiotu niz strona umowy, jak réwniez prac z wykorzystaniem §rodkéw finanso-
wych, ktorych zasady przyznawania lub wykorzystywania okreslaja odmienny niz
w ustawie sposob dysponowania takimi wynikami.'®

Istota modelu przewidzianego w p.s.w. jest wprowadzenie ustawowego, 3-mie-
siecznego terminu, w ktorym uczelnia — po uzyskaniu od pracownika informacji
o wynikach badan lub prac rozwojowych — powinna podja¢ decyzje o komercjali-
zacji lub niekomercjalizacji. W razie podjecia decyzji o braku zainteresowania ko-
mercjalizacja lub po bezskutecznym uptywie tego terminu jest ona zobowigzana do
ztozenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej umowy,'” a w przypadku jej
przyjecia — przeniesienia na niego tych praw za ustawowo okre§long kwote w wyso-
kosci nieprzekraczajacej 10% minimalnego wynagrodzenia za prace, obowigzuja-
cego w dniu zawarcia umowy.

Nalezy podkresli¢, ze przewidziane w art. 86d p.s.w. rozwigzanie nie mody-
fikuje ogoélnych zasad nabycia praw wynikajacych z przepiséw pr. aut. czy p.w.p.,
a jedynie wprowadza ustawowe, czasowe ograniczenie praw uczelni jako praco-
dawcy w stosunku do pewnej kategorii wytworow intelektualnych tworzonych
na uczelniach, tj. wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych oraz know-how
zwigzanego z tymi wynikami uzyskanych przez pracownika w ramach wykony-
wania obowigzkow wynikajacych ze stosunku pracy.? Podjecie przez uczelni¢ pu-

16 Wobec braku odmiennej definicji, w tym zakresie nalezy postuzy¢ sie definicjg prac rozwojowych zawartg w art. 1
ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z pézn. zm.),
zgodnie z ktérg pracami rozwojowymi jest ,nabywanie, tgczenie, ksztattowanie i wykorzystywanie dostepnej aktu-
alnie wiedzy i umiejetnosci z dziedziny nauki, technologii i dziatalno$ci gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejet-
nosci do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktow,
procesow i ustug”.

17 Inaczej M. Salomonowicz, ktéry przyjmuje, ze art. 86 d p.s.w. nie wskazuje na utwory i prawa majgtkowe — zob:
Prawa do wynikéw badan, ich komercjalizacja oraz tzw. uwtaszczenie naukowcdw w prawie o szkolnictwie wyz-
szym, ,Monitor Prawniczy” 2014, nr 22, s. 1175.

18 Dotyczy¢ to bedzie w szczegdlnosci projektow finansowanych przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, Naro-
dowe Centrum Nauki.

19 Cho¢ w przepisach brak jest wskazéwek co do rozumienia okreslenia ,umowa bezwarunkowa”, nalezy przyjac,
ze chodzi tutaj o takg umowe, ktéra nie naktada na pracownika warunkéw w rozumieniu art. 86 k.c. i/lub obowigz-
kow, ktére z jednej strony mogtyby w praktyce ,sparalizowac” wykonanie takiej umowy i skuteczne nabycie praw
do wynikéw przez pracownika, z drugiej zas strony z uwagi ha zobowigzania natozone na niego umowg mogtyby
go zniecheci¢ do jej podpisania.

20 W sposab istotny rézni sie¢ on od modelu pierwotnie zaproponowanego w rzgdowym projekcie ustawy nowelizu-
jacej (druk sejmowy 2085 z dnia 17 lipca 2014 r.), ktory zaktadat przyznanie twércom tworzgcym na uczelniach
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bliczng decyzji o komercjalizacji w trybie 86d p.s.w. ma ten skutek, ze nieskuteczne
staja si¢ ewentualne roszczenia pracownika o przeniesienie na niego praw do wyni-
kow badan przez uczelni¢, ktdra pozostaje w takiej sytuacji pierwotnie uprawniona
z tytulu praw wlasnosci intelektualnej do wynikéw badan i1 prac rozwojowych. De-
cyzja uczelni ma zatem kluczowe znaczenie dla ,,potwierdzenia” praw do tworczo-
$ci pracowniczej oraz peinej swobody uczelni w zakresie dokonywania czynnosci
prawnych obejmujacych prawa do wynikow badan.?! Nie mozna natomiast przypi-
sywac decyzji o komercjalizacji charakteru prawno-ksztalujacego w tym sensie, ze
stanowi ona zrodto praw przystugujacych uczelni. Nabycie praw przez uczelni¢ jako
pracodawce nastepuje bowiem ex lege w oparciu o przepisy regulujace zasady na-
bycia praw wlasnosci intelektualnej. Podjecie decyzji o komercjalizacji lub bezsku-
teczny uptyw terminu na jej podjecie nie powoduje ,,utraty” praw, a tylko aktywizuje
obwiazek zlozenia przez uczelni¢ pracownikowi oferty nabycia praw zgodnie z art.
86¢ ust. 2 p.s.w.?? Warto zaznaczy¢, ze decyzja taka nie ma charakteru decyzji admi-
nistracyjnej, a co za tym idzie pracownikowi nie przystuguje od niej odwotanie do
organdw administracji.

Implementowane do p.s.w. rozwigzanie ma na celu ,,zdyscyplinowanie” uczelni
w zakresie podejmowania decyzji o komercjalizacji z zatozeniem, ze jesli uczel-
nia nie jest nig zainteresowana, kompetencje w tym zakresie — jako nabywca praw
do wynikéw badan — moze przejac tworca. Nalezy jednak zauwazy¢, ze stworzenie
1 realizowanie na uczelni efektywnych procedur w tym zakresie stanowi duze wy-
zwanie. Ustawowy okres trzech miesigcy moze by¢ w praktyce za krotki, aby w spo-
sob efektywny 1 wiarygodny zweryfikowaé potencjal komercjalizacyjny 1 opcje
komercjalizacji 1 na tej podstawie podja¢ decyzje w sprawie komercjalizacji. Stad
rekomendowane jest stworzenie wewngtrznych procedur podejmowania decyzji,
precyzujacych przebieg procedury podejmowania decyzji, podmioty zaangazowane
w ten proces oraz zakres informacji, ktore zobowigzany jest notyfikowac¢ pracownik
(np. w postaci stosowanych postanowien regulaminowych albo formularza notyfika-
cj1, stanowigcego zalgcznik do takiego regulaminu). W tym kontekscie zasadne jest
przyjecie, ze bieg terminu na podj¢cie decyzji o komercjalizacji rozpoczyna si¢ od
momentu ,,skutecznego zgloszenia” przez pracownika informacji o stworzeniu wy-
nikow, w celu unikniecia sytuacji w ktoérych dokonuje on co prawda notyfikacji, ale

publicznych (pracownikom, doktorantom, studentom) prawa wtasnos$ci intelektualnej do wynikéw ich twérczosci,
uczelni jako pracodawcy przyznajgc prawo pierwokupu lub prawo pierwszenstwa nabycia takich praw. Z tego po-
wodu proponowane zmiany okreslono mianem ,uwtaszczenia pracownikéw uczelni”, ktére to sformutowanie jest
nieadekwatne w stosunku do rozwigzan przyjetych w uchwalonej nowelizacji.

21 Przyjete rozwigzanie przypomina stosowany w niektorych krajach (np. w norweskiej ustawie o wynalazkach pra-
cowniczych z 1970 r.), rezim nabycia praw do wiasnosci pracowniczej (tzw. claiming the right regime), polegajacy
na tym, ze pracodawca nabywa prawa do wynalazku stworzonego w ramach wykonywania obowigzkéw pracow-
niczych, jezeli w ciggu pewnego okresu czasu (zwykle od 3 do 6 miesiecy) od uzyskania od pracownika informac;ji
o stworzeniu wynalazku rozpocznie wykonywanie praw do wynalazku. Pracownikowi nalezy sie wynagrodzenie,
chyba ze warto$¢ rynkowa wynalazku jest niewielka.

22 Por.: M. Salomonowicz, ktéry wskazuje, ze ,konsekwencjg podjecia decyzji o komercjalizacji jest to, ze publicznej
szkole wyzszej beda przystugiwac prawa do wynikéw badan”, (w:) Prawa do wynikéw badan..., op. cit, s. 1176.
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przekazane informacje sa nieckompletne i nie daja podstaw do podjecia na ich podsta-
wie stosownej decyzji przez uczelnie.

Formalnie, stosowanie wyzej przedstawionego ustawowego trybu jest obliga-
toryjnym elementem procesu zarzadzania wynikami badan naukowych 1 prac roz-
wojowych stworzonych przez pracownika w ramach wykonywania obowigzkow
pracowniczych. Przepisy p.s.w. przewiduja jednak jeszcze jedng mozliwos¢, a mia-
nowicie uregulowanie mi¢dzy uczelnig 1 pracownikiem kwestii nabycia praw 1 trybu
komercjalizacji takich wynikow na drodze umownej (art. 861 p.w.p.). Zakres zasto-
sowania tego przepisu nie jest jednak jasny.

Z jednej strony, odwolanie do ,,odmiennego od ustawowego uregulowania
na drodze umowy ,,praw do wynikéw lub sposobu i trybu komercjalizacji tych wy-
nikéw”, powinno — jak si¢ wydaje — stwarza¢ mozliwo$¢ swobodnego regulowania
przez strony wszystkich aspektow z komercjalizacjg wynikow badan, w tym kwestii
termindw, obowigzkow stron, podziatu srodkéw z komercjalizacji. Z drugiej strony,
zgodnie z interpretacjg przepiséw art. 86 p.s.w. nie obejmuje on mozliwosci umow-
nej modyfikacji ustawowych progéw procentowych 1 zasad wyptaty wynagrodzenia.
W zakresie, w jakim na drodze umownej zasady dotyczace wynagrodzenia pracow-
nika moglyby by¢ zmodyfikowane na jego korzys¢, interpretacja taka wydaje sig
nieuzasadniona.

4. Ustawowe zasady podziatu srodkéw uzyskanych
z komercjalizacji wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych

Nowym rozwigzaniem, wprowadzonym nowelizacja p.s.w. z 2014 r. jest uregu-
lowanie minimalnego udzialu procentowego pracownika (zespotu badawczego skta-
dajacego si¢ z pracownikoéw) w §rodkach uzyskanych z komercjalizacji wynikow
badan lub prac rozwojowych dokonanej przez uczelni¢ oraz wskazanie ustawowego
progu procentowego partycypowania uczelni w zyskach z komercjalizacji uzyska-
nych przez pracownika.

Zgodnie z art. 86f p.s.w., w przypadku dokonanej przez uczelni¢ publiczng
komercjalizacji, pracownikowi przystuguje nie mniej niz 50% wartosci Srodkow
uzyskanych przez uczelni¢ z komercjalizacji bezposredniej lub spotke celowa w na-
stepstwie komercjalizacji posredniej, obnizonych o nie wigcej niz 25% kosztow bez-
posrednio zwigzanych z tg komercjalizacja, ktore zostaty poniesione przez uczelnie
lub spoétke celowa. Jesli srodki zostang uzyskane przez spotke celowa w nastepstwie
komercjalizacji posredniej, pracownikowi — tworcy ustawa gwarantuje nie mniej niz
50% ich wartosci, obnizonych o nie wigcej niz 25% kosztow bezposrednio zwia-
zanych z ta komercjalizacja, ktore zostaly poniesione przez uczelni¢ lub spdike

23 Chodzi tu przy tym o nie mniej niz 50% korzysci obliczonych proporcjonalnie do czesci, do ktdrej uprawniony jest
pracownik, a nie 50% od catosci.
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celowa. Zgodnie z definicja ustawowa, ,,koszty zwigzane bezposrednio w komer-
cjalizacja”, obejmuja koszty zewngtrzne, w szczegolnosci koszty ochrony prawne;,
ekspertyz, wyceny wartosci przedmiotu komercjalizacji 1 optat urzgdowych, nato-
miast nie obejmuja kosztow poniesionych przed podjeciem decyzji o komercjaliza-
cji oraz wynagrodzenia wyplaconego pracownikowi z tytutu przeniesienia praw do
wynikow badan.?

Ciekawym rozwigzaniem przewidzianym w przepisach p.s.w., niespotykanym
na gruncie ustaw ogolnych, jest zagwarantowanie uczelni publicznej jako zbywcy
praw do wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych ustawowego prawa do par-
tycypowania w korzysciach z komercjalizacji dokonanej przez pracownika w wy-
sokosci 25% warto$ci takich srodkéw, obnizonych o nie wigcej niz 25% kosztow
bezposrednio zwigzanych z tg komercjalizacja, poniesionych przez pracownika.
Wskazane wyzej prawa pracownika 1 uczelni do partycypowania w korzysciach
z komercjalizacji trwajg przez okres 5 lat od dnia uzyskania pierwszych korzysci
z komercjalizacji.

Na tle interpretacji i stosowania wskazanych ustawowych zasad dotyczacych
podziatu srodkow z komercjalizacji nasuwajg si¢ nast¢pujace pytania i problemy.

Po pierwsze, rozstrzygnigecia wymaga kwestia relacji art. 86f oraz art. 22 ust. 1
p.w.p., regulujacego kwestie wynagrodzenia tworcy z tytutu korzystania z wyna-
lazku, wzoru uzytkowego oraz wzoru przemystowego. W tym zakresie nalezy przy-
jaé, ze przepis przewidziany w p.s.w. jest przepisem szczegdlnym w stosunku do
przepisow ogolnych (pr.aut. oraz p.w.p.), a co za tym idzie w zakresie kalkulacji
wynagrodzenia naleznego pracownikowi uczelni publicznej z tytutu komercjalizacji
tych wytworow jako wynikéw badan naukowych 1 prac badawczych wytacza stoso-
wanie ogolnych zasad.”

Po drugie, pojawia si¢ pytanie, czy przewidziane w p.s.w. przepisy dotyczace
zasad podziatu srodkow, ich procentowej wysokosci, zasad kalkulacji oraz okresu
trwania praw do partycypowania w korzysciach moga by¢ zmodyfikowane w opar-
ciu o art. 86h p.s.w. przewidujacy mozliwos¢ umownego regulowania kwestii na-
bycia i trybu komercjalizacji wynikow badan i prac rozwojowych. Z jednej strony,
zgodnie z interpretacja MNiSW, nawet w przypadku odmiennego, umownego uregu-
lowania trybu komercjalizacji, strony zwigzane sg ustawowymi zasadami podziatu
korzys$ci okreslonymi w art.86f p.s.w., gdyz jako przepis bezwzglednie obowigzu-
jacy nie moze by¢ zmieniony w drodze umowy.?® Z drugiej strony, mozna argumen-

24 Zgodnie z art. 86g p.s.w., gdy komercjalizacja dotyczy wyniku badan naukowych lub prac rozwojowych stwo-
rzonych przez pracownikow wchodzgcych w sktad zespotu badawczego, ustawowe zasady okreslajg wysokosé
tacznego wynagrodzenia oraz udziatu w tych $rodkach, przystugujacych uczelni publicznej od pracownikéw
wchodzgcych w sktad zespotu badawczego.

25 Tak: stanowisko MNiSW z dnia 27 listopada 2014 r. nr DIR.ZSA.555.67.2014 (niepub.), a takze: A. Szewc, R. Za-
wadzka, Zasady wynagradzania tworcéw-pracownikéw oraz podziatu srodkéw uzyskanych z komercjalizacji, (w:)
J. Ozegalska-Trybalska, Regulaminy..., op. cit., s. 57.

26 Stanowisko MNiSW z dnia 27 listopada 2014 r. nr DIR.ZSA.555.67.2014 (niepub.).
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towac, ze strony umowy korzystajac z tej podstawy prawnej oraz zasady swobody
zawierania umow powinny mie¢ pozostawiong mozliwos¢ decydowania, na jakich
zasadach finansowych chca komercjalizowa¢ prawa do wynikéw badan i prac roz-
wojowych, w tym dowolnie regulowa¢ m.in. kwestie podziatu korzysci proporcjo-
nalnie do ich obowiazkow 1 obcigzen umownych zwigzanych z uzyskaniem ochrony,
prowadzeniem procesow komercjalizacji itp.

Warto zauwazy¢, ze zaden przepis dyspozytywny przewidziany w pr.aut. czy
p.w.p., umozliwiajacy stronom odmienne od ustawowego regulowanie kwestii na-
bycia 1 zarzadzania prawami, nie wprowadza podobnych ograniczen w zakresie
wynagrodzenia czy zasad podziatu $rodkow z tytutu korzystania z praw wilasno-
sci intelektualnej. Przeciwnie, jak si¢ wydaje ideg tych przepisow (w szczegdlno-
sci adekwatnego tu art. 22 p.w.p.) jest przyznanie prymatu swobodzie regulowania
tego typu kwestii przez strony umowy, w celu uelastycznienia procesOw komercja-
lizacji.?” Swoboda ta powinna dotyczy¢ takze ustalenia okresu, w jakim przystuguje
prawo do wynagrodzenia (art. 22 ust. 3 p.w.p.).

Przy zalozeniu, ze wskazany w art. 86f ust. 5 p.s.w. 5-letni okres stanowi mak-
symalny okres, w trakcie ktoérego pracownik moze skutecznie domagaé si¢ wy-
ptaty naleznej mu czgsci $srodkow z komercjalizacji oraz, ze termin ten nie moze
by¢ zmodyfikowany w umowie zawartej w trybie art. 86h p.s.w., moze okazac sie,
ze ustawowa regulacja nie zabezpiecza w sposob efektywny dochoddéw pracownika
z komercjalizacji.?® Jak si¢ slusznie zwraca uwage, w praktyce okres ten bedzie cze-
sto za krotki z punktu widzenia uzyskania srodkow z komercjalizacji. Najwyzsze do-
chody z komercjalizacji sg generowane na dtugo po uzyskaniu pierwszych korzysci
z komercjalizacji (np. zabezpieczonej przy podpisaniu umowy oplaty ryczattowej
przewidzianej obok optat okresowych).

5. Prawa i obowigzki pracownikow, doktorantow i studentow
zwigzane z komercjalizacjg

Niezbgednym uzupehlieniem regulacji okre$lajacych ustawowy tryb naby-
cia 1 komercjalizacji praw do wynikéw badan i1 prac rozwojowych jest wzmocnie-
nie roli tworcy-pracownika poprzez uregulowanie praw i obowigzkow zwigzanych
z ochrong 1 efektywng komercjalizacja, ktore odpowiadalyby potrzebom 1 specyfice
tych procesow.

Do najwazniejszych, ustawowych obowigzkéw natozonych na pracownika na-
lezy zglaszanie wynikow badan naukowych 1 prac rozwojowych oraz know-how

27 Por: J. Czarnecki, Nowe zasady komercjalizacji badan naukowych, ,Biuletyn Nowe technologie. Prace Badaw-
cze, Wardynscy i Wspdélnicy”, luty 2015, dostepny pod adresem: http://www.wardynski.com.pl/biuletyn_nowych_
technologii/2015-02/B01_PL_Komercjalizacja.pdf (data dostepu: 22.05.2015 r.).

28 Por: M. Salomonowicz, Prawa do wynikéw badan..., op. cit., s. 78. Jak wskazuje autor, ograniczenie to nie ma
charakteru propracowniczego.
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zwigzanego z tymi wynikami, a takze przekazywanie uczelni publicznej wszyst-
kich posiadanych przez niego informacji, utworow wraz z wilasnoscig no$ni-
koéw, na ktorych utwory te utrwalono i do§wiadczen technicznych potrzebnych do
komercjalizacji.

Zakres tego obowigzku jest niewatpliwie szeroki, ale uzasadnieniem takiego
jego ujecia jest potrzeba dostepu uczelni do objetych obowigzkiem dobr, informa-
cji, doswiadczen w celu zagwarantowania mozliwos$ci sprawnego prowadzenia
procesow komercjalizacyjnych. Do pozostatych ustawowych obowiazkow naleza:
obowigzek zachowania wynikéw badan w poufnos$ci, powstrzymania si¢ od prowa-
dzenia jakichkolwiek dziatan zmierzajacych do wdrazania wynikow oraz wspot-
dziatania w procesie komercjalizacji, w tym w postgpowaniach zmierzajacych do
uzyskania praw wytacznych. O ile dwa z pierwszych wymienionych obowigzkow
wydaja si¢ ze sobg logicznie powigzane, to watpliwosci budzi¢ moze potgczenie
zakazu podejmowania dziatan zmierzajacych do komercjalizacji z nakazem podej-
mowania niezb¢dnych aktywnosci w procesach komercjalizacyjnych. Cho¢ jakby
si¢ mogto wydawacé obowigzki te si¢ logicznie wykluczaja, faktycznie nie bedzie
migdzy nimi sprzeczno$ci tak daleko jak przyjmiemy, ze w praktyce ich realizacja
odbywac si¢ moze na innych etapach zarzadzania wynikami i komercjalizacji wyni-
kéw badan. Niewatpliwie, po notyfikacji badan, a przed podjgciem decyzji o komer-
cjalizacji pracownik powinien powstrzymac si¢ od podejmowanych na wtasng rgke
dziatan komercjalizacyjnych, cho¢by z tego powodu, Ze nie jest uprawniony do wy-
nikow badan, a swymi dziataniami mégltby zaszkodzi¢ zabezpieczeniu ich ochrony
przez uczelni¢ jako podmiot uprawniony. Natomiast na kolejnych etapach komer-
cjalizacji (np. wdrazania wynikow) powinien wspotdziata¢ z uczelnig w celu efek-
tywnej komercjalizacji 1 to bez wzgledu na to, do kogo ostatecznie nalezg prawa do
wynikow. W kazdym przypadku, od wsparcia ze strony pracownika jako tworcy cze-
sto zaleze¢ begdzie bowiem sukces komercjalizacji 1 dochody z tego tytulu, w ktorych
zagwarantowany udziat ma tenze pracownik.

Pewne watpliwosci zwigzane z realizacjg wskazanych wyzej obowigzkow pra-
cownika uczelni publicznej moga pojawi¢ si¢ w odniesieniu do tego, jak dtugo jest on
nimi zwigzany. Z jednej strony wydaje si¢, ze jako obowigzki pracownicze powinny
wygasa¢ z momentem ustania stosunku pracy. Do takiego wniosku, przynajmniej
w stosunku do niektorych z obowigzkow, prowadzi takze wykladnia celowosciowa.
Przyktadowo, po tym jak pracownik nie jest juz zwigzany z uczelnig stosunkiem
pracy, nieuzasadnione wydaje si¢ egzekwowanie obowigzku w postaci wspotdziata-
nia np. w postgpowaniach zmierzajacych do uzyskania praw wytacznych. Natozenie
takiego ustawowego obowiazku mogloby by¢ uznane za dyskryminujace w sto-
sunku do innych twoércoOw wytwordw pracowniczych, ktdrzy nie sg zobowigzani do
,wspierania procesOw komercjalizacyjnych” bylego pracodawcy.

Takze obowigzek zachowania wynikow badan w poufnosci wydaje si¢ by¢
ograniczony czasowo np. momentem publikacji zgloszenia patentowego, ktorego
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elementem sg takie wyniki. Nie ma racjonalnego powodu, zeby pracownik byt zo-
bowigzany do zachowania w poufnosci wynikow, ktore 1 tak sg publicznie dostgpne
w postaci opublikowanego opisu patentowego. Jezeli uczelnia pozostaje podmiotem
uprawnionym z tytulu praw do wynikow badan i zabezpiecza ich ochrong, oczy-
wisty wydaje si¢ obowigzek pracownika, tak zreszta jak kazdej osoby trzeciej, do
powstrzymywania si¢ od dzialan zwigzanych z bezprawnym korzystaniem z takich
wynikow, np. w ramach samodzielnie prowadzonych przez pracownika aktywnosci
komercjalizacyjnych.

Obok ustawowych obowigzkow, przypomnie¢ nalezy o wskazanych juz wcze-
$niej uprawnieniach pracownika wynikajacych z przepisoOw p.s.w. Nalezg do nich:
prawo nabycia od uczelni praw do wynikow badan w przypadku podjecia decyzji
o niekomercjalizacji lub niepodj¢cia decyzji przez uczelni¢ w ustawowym terminie,
za kwotg¢ nieprzekraczajacg ustawowo okreslonego putapu, prawo do wynagrodze-
nia z tytutu uzyskania srodkow z komercjalizacji w wysokos$ci nie nizszej niz okre-
Slonej w przepisach p.w.p.

Cho¢ znowelizowane przepisy p.s.w. dotyczg zasadniczo pracownikow uczelni
publicznych, niektore z nich odnoszg si¢ takze do studentow i doktorantow.”
W $wietle art. 86¢ ust. 2 pkt. 2 p.s.w. na te kategori¢ twdorcoOw natozony zostat jedy-
nie obowigzek przekazywania uczelni publicznej informacji o wynikach badan na-
ukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how zwigzanym z tymi wynikami, przy
czym zasady 1 tryb realizacji tego obowigzku powinna indywidualnie okresli¢ uczel-
nia publiczna w swoim regulaminie.

Realizacja tego obowigzku nie ma jednak zadnego wptywu na prawa studen-
tow 1 doktorantéw do ich tworczosci. W zalozeniu ustawodawcy ma on umozliwié
uczelni monitorowanie takich wynikow po to, aby w przypadku zainteresowania ko-
mercjalizacjag mogta ona podja¢ negocjacje ze studentem lub doktorantem zmierza-
jace do nabycia praw do takich wynikéw na podstawie odrebnych umow.*°

6. Wnioski koncowe

W zwigzku z wprowadzeniem nowego modelu nabycia 1 komercjalizacji praw
do wynikéw badan naukowych 1 prac rozwojowych, uczelnie publiczne stangty przed
trudnym zadaniem przystosowania swoich regulamindéw oraz wewngtrznych proce-
dur w celu realizacji ustawowych obowigzkow w zakresie zarzadzania wlasnoscig
intelektualng. Krétki czas obowigzywania nowych przepisow nie pozwala na formu-

29 Por: M. Salomonowicz, Prawa do wynikéw badan..., op.cit., s. 1175. Autor co prawda wskazuje, ze zakres pod-
miotowy nowych przepisdw ogranicza sie wytgcznie do pracownikow uczelni publicznej, ale w kontekscie zasad
nabycia praw do wynikéw badan, co ttumaczytloby tak okreslony krag adresatéw znowelizowanych przepisow
p.s.w.

30 Tak: stanowisko MNiSW z dnia 27 listopada 2014 r. nr DIR.ZSA.555.67.2014 (niepub.).
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towanie wnioskow co do ich wplywu na zwigkszenie dziatalno$ci tworczej na uczel-
niach i efektywnos$ci prowadzonych przez nie proceséw komercjalizacyjnych.

Probujac na tym etapie oceni¢ nowy model mozna zauwazy¢, ze w zatozeniu
jest on o tyle korzystny, iz z jednej strony obliguje pracownikéw do zgtaszania stwo-
rzonych przez siebie rozwigzan, z drugiej strony dyscyplinuje uczelnie do zaintere-
sowania si¢ mozliwoscig ich komercjalizacji w okreslonym terminie, pod rygorem
,utraty” praw do takich rozwigzan . W praktyce, stosowanie nowych przepisow
moze by¢ jednak trudne, zwlaszcza w zakresie terminowego podejmowania przez
uczelnie decyzji o komercjalizacji, a takze stosowania trybu ustawowego w sytu-
acjach, gdy wyniki badan naukowych 1 prac rozwojowych stanowig rezultat pracy
zespotu badawczego, w ktérego sktad wchodzg tworcy o réznym statusie z punktu
widzenia stosowania przepiséw p.s.w. (pracownicy, doktoranci, studenci, podmioty
z zewnatrz), a prace prowadzace do ich uzyskania sg finansowane z r6znych zrodet.

W tym zakresie istotne jest, aby juz na poczatku obowigzywania nowych prze-
pisow, ich interpretacja dokonywana byla w sposob odpowiadajacy zatozeniom
przy$wiecajagcym zmianom p.s.w. Dotyczy to w szczegolnosci wlasciwego inter-
pretowania art. 86h p.s.w., gwarantujacego mozliwos$¢ odbiegajacego od wymogow
ustawowych, swobodnego uregulowania w umowie mi¢dzy uczelnig i pracowni-
kiem trybu i zasad komercjalizacji, odpowiadajacego specyfice wynikow, warun-
kow, w jakich zostaty uzyskane oraz potrzebom stron.
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MODEL ACQUISITION AND COMMERCIALIZATION
OF THE RESULTS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
IN THE LIGHT OF THE LAW ON HIGHER EDUCATION

The article is focused on the most important rules establishing a statutory model
for commercialisation of R&D results, in the light of the 2014 amendments to the Law
on Higher Education. It consists of an analysis focused on, among others: statutory
tools supporting [P management at universities, statutory rules of obtaining rights to
R&D results and rules for sharing benefits from commercialisation. The article also
mentions possible problems with interpretation of particular statutory provisions as
well as provides answers to some questions, which may arise in practice.

Stowa kluczowe: zarzadzanie wlasno$cig intelektualng na wuczelniach,
uczelniane regulaminy zarzadzania wtasno$cig intelektualng, prawa do wynikow
badan naukowych i1 prac rozwojowych, komercjalizacja badan naukowych i prac
rozwojowych, nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyzszym

Keywords: Management of IP at universities, IP regulations at universities, IP
rights to R&D results, R&D commercialization, amendment of the Law on Higher
Education
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TRANSFER WYNIKOW PRACOWNICZEJ
TWORCZOSCI INTELEKTUALNEJ Z UCZELNI
DO GOSPODARKI W NOWELIZACJI USTAWY

— PRAWO O SZKOLNICTWIE WYZSZYM

1. Uwagi ogoéine

W XXI wieku jestesmy $§wiadkami zmieniajgcej si¢ roli uczelni w spoteczen-
stwie. Polskie szkoty wyzsze, dotychczas funkcjonujagce w oparciu o model hum-
boldtowski, w ktorym najwazniejsza misjg uniwersytetu jest prowadzenie badan
1 dydaktyki, staja przed wyzwaniem dostosowania si¢ do realiow gospodarki opartej
na wiedzy. Nowym okres§leniem charakteryzujagcym dziatalno$¢ uniwersytetu staje
si¢ przymiotnik ,,przedsi¢biorczy”. Uczelnie wprowadzaja do swojej misji podejscie
biznesowe, w zarzadzaniu posiadanymi zasobami, w tym witasnoscig intelektualna,
kieruja si¢ kryteriami rynkowymi. Ich celem staje si¢ skomercjalizowanie wynikow
badan naukowych, wdrozenie wiedzy do dzialalnosci gospodarczej. Zmiany zacho-
dzace w systemie nauki 1 szkolnictwa wyzszego nie pozostajg bez wptywu na unor-
mowania prawne. Kluczowa regulacje we wskazanym zakresie zawiera obecnie
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym,> w brzmieniu nada-
nym przez ustawe z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie
wyzszym oraz niektorych innych ustaw.’

2. Komercjalizacja wynikéw badan naukowych i prac
rozwojowych w ustawie — Prawo o szkolnictwie wyzszym

Jednym z 4 gléwnych zatozen ostatniej zmiany ustawy — Prawo o szkolnictwie
wyzszym stato si¢ jej doprecyzowanie w oparciu o doswiadczenia z wdrazania no-

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Wtasnosci Intelektualnej Wydziatu Prawa Uniwersytetu w Biatymstoku.
2 Tekst jedn. Dz.U. 22012 r. poz. 572 z p6zn zm., dalej jako: pr.sz.w.
3 Dz.U.z2014 r. poz.1198, dalej jako: nowelizacja z dnia 11 lipca 2014 .
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welizacji przeprowadzonej w 2011 r.* W projekcie zalozen ustawy nie przedstawiono
jednak catosciowej, spojnej wizji ksztaltowania modelu komercjalizacji wynikow
badan naukowych i prac rozwojowych (dalej jako: wyniki B+R). Autorzy w uzasad-
nieniu ograniczyli si¢ wytacznie do uwagi, iz jednag z bolaczek polskiej gospodarki
jest niezadowalajacy poziom wykorzystywania w praktyce przez przedsigbiorstwa
wynikéw B+R, czego skutkiem jest niska innowacyjno$¢ polskich przedsigbiorstw.
Ocenili, ze projektowana ustawa, poprzez zagwarantowanie naukowcom praw wia-
snosci intelektualnej, wprowadzi znaczacy impuls do aktywnych dziatan w zakresie
komercjalizacji wynikéw prowadzonych przez nich badan.’

Brak strategii mial znaczny wplyw na dalszy przebieg procesu legislacyj-
nego. Prace nad nowelizacja byly niezmiernie dynamiczne. W kolejnych projek-
tach prezentowano bez uzasadnienia zasadniczo réznigce si¢ koncepcje. Najbardziej
wyrazistym przyktadem zmienno$ci zatozen byla debata, ktora dotyczyla tzw.
,uwlaszczenia naukowcow”. W dniu 15 marca 2013 r. w projekcie zatozen projektu
ustawy MNiSW po raz pierwszy przedstawilo zmiang systemowg polegajaca na za-
gwarantowaniu pracownikom uczelni praw do tworzonych przez nich dobr wiasno-
sci intelektualnej 1 zapewnieniu szkotom wyzszym udzialu w dochodach z tytutu
komercjalizacji wynikow B+R.¢ Propozycje wlasciwych unormowan prawnych za-
warto w projekcie z dnia 16 lipca 2013 r.” Spotkat si¢ on z powszechng krytyka.?
A. Szewc ocenil jednoznacznie, ze autorzy projektu dokonuja wylaczenia ochrony
wlasnosci intelektualnej w obszarze nauki spod ogdélnych zasad prawa wlasnosci
intelektualnej, tym samym cofaja nasz system prawny o ponad 100 lat.” Pomimo
licznych negatywnych stanowisk doktryny oraz przedstawicieli srodowiska nauki
koncepcja uwlaszczenia naukowcow zostata utrzymana w kolejnym projekcie z dnia
23 pazdziernika 2013 r.,'° a nastepnie — po doprecyzowaniu — zawarta w projekcie

4 Rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym oraz niektorych innych ustaw
z dnia 17 stycznia 2014 r., Druk nr 2085 http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?documentld=32CE96E4B-
B128ADCC1257C6E00341EABS, dalej jako: Projekt rzadowy z dnia 17 stycznia 2014 .

5 Projekt rzgdowy z dnia 17 stycznia 2014 r., s. 3.

6 Pkt 2.4. Projekt zatozen projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym oraz o zmianie in-
nych ustaw z dnia 15 marca 2013 r., http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/170167/170171/170172/dokument14159.
pdf (data dostepu: 30.04.2015r.), s. 15.

7 Art. 1 pkt 52 Projektu z dnia 16 lipca 2013 r. Ustawa z dnia o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyz-
szym oraz o zmianie niektérych innych ustaw, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/170167/170171/170172/doku-
ment79857.pdf (data dostepu: 30.04.2015r.).

8 S. Softysinski, Przyczynek do dyskusji o naprawie poziomu innowacyjnosci, Kwartalnik ,Urzgd Patentowy Rze-
czypospolitej Polskiej” 2013, nr 5, s. 39; Stowarzyszenie 500 Innovators, Ocena skutkoéw art. 1 pkt 52), art. 7
pkt 4) oraz art. 8 pkt 4 projektu ustawy o zmianie ustawy — prawo o szkolnictwie wyzszym oraz o zmianie niekté-
rych innych ustaw, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/170167/170171/170174/dokument90101.pdf (data dostepu:
30.04.2015r.), s. 17; Stanowisko KRASP z dnia 20 sierpnia 2013 r. zawierajgce uwagi do Projektu ustawy o zmia-
nie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym oraz o zmianie niektérych innych ustaw z 16 lipca 2013 r., http://www.
krasp.org.pl/pl/uchwaly_opinie_komentarze/uchwaly_opinie_komentarze (data dostepu: 30.04.2015r.), s. 10.

9 A. Szewc, Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyzszym, dokument z dnia 24 lipca
2013 r., http://lwww.krasp.org.pl/pl/uchwaly_opinie_komentarze/uchwaly_opinie_komentarze (data dostepu:
30.04.2015r.).

10 art. 1 pkt 58 Projektu z dnia 23 pazdziernika 2013 r. Ustawa z dnia o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie
wyzszym oraz o zmianie niektorych innych ustaw, http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_10/c4f5656fdd-
db93e9360e98fe0ad427a4.pdf (data dostepu: 30.04.2015r.).
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rzagdowym z dnia 17 stycznia 2014 r. Dopiero w toku prac legislacyjnych w Sejmie
odstgpiono od koncepcji przekazania praw wlasnosci intelektualnej pracownikom
uczelni. W dniu 28 maja 2014 r. po pierwszym czytaniu Podkomisja stata ds. na-
uki i szkolnictwa wyzszego zaproponowata wprowadzenie do tekstu ustawy pieciu
przepisOw — art. 86d-86h, ktore nie zaktadaly pelnego uwtaszczenia naukowcow, jak
roéwniez nie przyznawaty uczelniom publicznym prawa pierwokupu lub pierwszen-
stwa w nabyciu praw wilasnosci intelektualnej.!’ Pomimo tak zasadniczych zmian,
nowe zapisy legislacyjne nie zostaly opatrzone komentarzem. Po niespetna dwdch
miesigcach, 11 lipca 2014 r. Sejm uchwalit projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo
o szkolnictwie wyzszym oraz niektorych innych ustaw. Przepisy weszty w zycie
z dniem 1 pazdziernika 2014 .

Nalezy podkresli¢, ze pomimo swojej doniostosci unormowania dotyczace bu-
dowania polskiego modelu transferu wynikéw B+R z uczelni do gospodarki wcigz
nie spotkaty si¢ z poglebionym komentarzem doktryny prawa. Nie byly réwniez
przedmiotem rozstrzygnie¢ judykatury. Niezaleznie jednak ksztattowaé zaczeta sig
praktyka stosowania przepisOw ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym. W efekcie
w coraz wigkszym stopniu zauwazalny staje si¢ podziat na uczelnie odnoszace suk-
cesy w zakresie komercjalizacji wynikow B+R oraz na szkoty wyzsze, ktore wcigz
nie maja doswiadczenia, a nawet wypracowanych procedur we wskazanym zakresie.
Rozwazenia wymaga wigc, czy znowelizowane przepisy art. 86-861 p.s.w. zdotaja
zmieni¢€ istniejacy stan rzeczy.

3. Definicja komercjalizacji wynikéw B+R

W wyniku zmian wprowadzonych przez nowelizacje¢ z dnia 11 lipca 2014 r. do
stowniczka ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym wprowadzono definicje pojec
,komercjalizacja bezposrednia” i ,,posrednia”. Komercjalizacja bezposrednia ozna-
cza sprzedaz wynikow B+R lub know-how zwigzanego z tymi wynikami albo od-
dawanie do uzywania tych wynikow lub know-how, w szczeg6lnos$ci na podstawie
umowy licencyjnej, najmu oraz dzierzawy (art. 2 pkt 35 p.s.w.). Przez komercjali-
zacje posrednig nalezy natomiast rozumie¢ obejmowanie lub nabywanie udziatow
lub akcji w spotkach w celu wdrozenia lub przygotowania do wdrozenia wynikow
B-+R lub know-how zwigzanego z tymi wynikami (art. 2 pkt 36 p.s.w.). W definien-
sie obu poje¢ pojawia si¢ odniesienie do ,,badan naukowych” 1 ,,prac rozwojowych”,
ustawa — Prawo o szkolnictwie wyzszym nie zawiera ich definicji legalnych. Po-
winny by¢ wigc rozumiane zgodnie z regulacjg art. 2 pkt 3-4 u.z.f.n.'? Nalezy przy
tym zaznaczy¢, ze z dniem 25 maja 2015 r. wejdzie w zycie nowe brzmienie wska-

1" Art.1 pkt 58 Projektu z dnia 28 maja 2014 r. — sprawozdanie Podkomisji statej ds. nauki i szkolnictwa wyzszego
o rzgdowym projekcie Ustawy o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym oraz niektorych innych ustaw,
http://lwww.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult (data dostepu: 30.04.2015r.).

12 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1620).

93



Magdalena Rutkowska-Sowa

zanych przepisow, zardéwno w przypadku badan naukowych, jak i prac rozwojowych
zawierajgce odniesienie do potencjatu komercyjnego wynikow B+R."

4. Regulaminy zarzagdzania prawami wtasnosci intelektualnej

Podstawe ksztalttowania wewnetrznej polityki szkoty wyzsze; w zakresie ko-
mercjalizacji wynikow B+R stanowig regulaminy zarzadzania wtasno$cig intelektu-
alng. Ich uchwalenie nalezy obecnie do obowigzkoéw uczelni. Prawodawca poszerzyt
zakres przedmiotowy tego rodzaju regulacji, jednocze$nie wprowadzit rozréznienie
dotyczace obligatoryjnej tresci regulaminéw obowigzujacych w uczelniach publicz-
nych 1 prywatnych. Zgodnie z art. 86¢ ust. 1 pkt 1 p.s.w. regulamin powinien zawie-
ra¢ postanowienia dotyczace w szczegdlnosci:

— praw 1 obowiazkow uczelni, pracownikéw oraz studentow i1 doktorantow

w zakresie ochrony i korzystania z praw wlasnosci intelektualne;;

— zasad wynagradzania tworcow;

— zasad 1 procedur komercjalizacji;

— zasad korzystania z majatku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji

oraz $wiadczenia ustug naukowo-badawczych.

Ponadto, uczelnie publiczne w regulaminie powinny okresli¢ zasady:

— podziatu srodkéw uzyskanych z komercjalizacji miedzy twoérca bedacym
pracownikiem a uczelnia;

— zasady 1 tryb przekazywania uczelni przez pracownika, studenta lub dokto-
ranta tej uczelni informacji: o wynikach B+R oraz o know-how, zwigzanym
z tymi wynikami, o uzyskanych przez pracownika $rodkach z komercjali-
zacji oraz zasady 1 tryb przekazywania przez pracownika przystugujacych
uczelni czesci srodkow uzyskanych z komercjalizacji;

— zasady 1 tryb przekazywania pracownikowi przez uczelni¢ informacji o de-
cyzjach w sprawie komercjalizacji lub niekomercjalizacji oraz zasady 1 tryb
przekazywania przez uczelni¢ przystugujacych pracownikowi czesci $rod-
kow uzyskanych z komercjalizacji.

Na mocy art. 46 pkt 1 nowelizacji z dnia 11 lipca 2014 r. uczelnie zostaty zo-
bowigzane dostosowac tres¢ regulaminéw do nowych wymogdéw do konca marca
2015 r. Pomimo Ze ustawodawca na wprowadzenie do regulamindéw zagadnien wy-
nikajacych z art. 86¢ p.s.w. przewidziat potroczny termin, to na wigkszosci uczelni
byly one uchwalane dopiero w ostatnim momencie. Jednymi z pierwszych, ktére
znowelizowaty obowigzujace regulaminy byty: Uniwersytet Medycznym w Lubli-

13 Por. art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. 0 zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz nie-
ktorych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 249).
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nie (17 grudnia 2014 r.)," czy Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (30
stycznia 2015 r.)."> W wigkszosci szkoty wyzsze czekaly jednak na wytyczne, kto-
rych opracowanie uprzednio zapowiadatlo MNiSW oraz UPRP. Dopiero 26 stycz-
nia 2015 r. pierwsza propozycje¢ przedstawito NCBiR,'® przy czym w komentarzu do
preambuty regulaminu autorzy zastrzegli, ze jego tre$¢ ma charakter ramowy 1 nie
uwzglednia specyfiki uczelni i jej schematu organizacyjnego.

Mozna przewidywac, ze znaczenie regulaminow bedzie wzrasta¢ — nie tylko
w wymiarze krajowym. Posiadanie wewngtrznej regulacji w zakresie zarzadzania
wlasnos$cig intelektualng stanowi jedno z zalecen Komisji Europejskiej.!” Wymog
posiadania regulaminu zarzadzania wiasno$cig intelektualng w szczegdlny sposob
dotyczy beneficjentow programu Horyzont 2020, wynika m.in. z art. 23a Modelowe;j
Umowy Grantowe;.'

5. Procedura rozpatrywania zgloszenia pracowniczego
wyniku pracy intelektualnej w uczelniach publicznych

Nowy, wyznaczony ustawowo zakres przedmiotowy i podmiotowy regulami-
néw nalezy interpretowacé w zwigzku z dalszymi przepisami ustawy — Prawo o szkol-
nictwie wyzszym. Wskutek nowelizacji z dnia 11 lipca 2014 r. do tre$ci ustawy
dodano przepisy art. 86d-86h p.s.w., w ktorych prawodawca odnidst si¢ do proce-
dury rozpatrywania wynikOw pracowniczej tworczosci intelektualnej w uczelniach
publicznych. Zgodnie z art. 86d p.s.w. w przypadku zgloszenia przez pracownika
wyniku w postaci:

1) badan naukowych bedacych wynalazkiem, wzorem uzytkowym, wzorem

przemystowym lub topografig uktadu scalonego, wyhodowang albo odkryta
1 wyprowadzong odmiang rosliny,

2) prac rozwojowych powstalych w ramach wykonywania obowigzkow ze sto-

sunku pracy, uczelnia — w okresie trzech miesi¢cy od dnia otrzymania od

14 Regulamin zarzgdzania prawami wiasnosci intelektualnej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Zatgcznik do
Uchwaty Nr CCCLIV/2014 Senatu UM w Lublinie z dnia 17 grudnia 2014 r., http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-
-akty-prawne/uchwaly-senatu/page,2.html (data dostepu: 30.04.2015 r.).

15 Regulamin zarzadzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami wtasnosci przemystowej oraz
zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Warminsko-Mazurskim w Olsztynie Zatgcznik do Uchwaty Nr 661 z dnia
30 stycznia 2015 r., http://www.uwm.edu.pl/ciitt/wp-content/uploads/2015/02/27.01.2015-Tekst-ujednolicony-Re-
gulaminu-IP.pdf (data dostepu: 30.04.2015 r.).

16 Wz6r regulaminu zarzadzania prawami wiasnosci intelektualnej, http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/regula-
min-zarzadzania-prawami-wlasnosci-intelektualnej-okresla-komercjalizacje-badan-naukowych/ (data dostepu:
30.04.2015r.).

17 Pkt 1-2 Zatgcznik | do Zalecen KE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zarzgdzania wtasnoscig intelektualng
w ramach dziatan zwigzanych z transferem wiedzy oraz Kodeks postepowania dla uczelni wyzszych i innych
publicznych instytucji badawczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1329) (Tekst majacy znaczenie dla
EOG), Dz. Urz. UE L 146 z dnia 5 czerwca 2008 r., s. 21.

18 General Multi-Beneficiary Model Grant Agreement For The Horizon 2020 Programme1 (H2020 General MGA
— Multi), http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf (data
dostepu: 30.04.2015r.).
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pracownika informacji o ich stworzeniu — zobowigzana jest podja¢ decyzje
o komercjalizacji albo niekomercjalizacji.

Nalezy podkresli¢, ze przepisy ustawy nie wyznaczaja procedury rozpatrywa-
nia zgloszenia pracowniczego wyniku pracy intelektualnej. W art. 86e p.s.w. pra-
wodawca okreslit wylacznie obowigzek uczelni publiczne; do podjecia decyzji
w sprawie komercjalizacji. W przypadku powzigcia decyzji o niekomercjalizacji
albo tez po bezskutecznym uptywie trzymiesigecznego terminu, uczelnia jest zobo-
wigzana, w terminie 30 dni, do ztozenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarun-
kowej 1 odptatnej umowy o przeniesienie praw do wynikow B+R oraz know-how
zwiazanego z tymi wynikami, lgcznie z informacjami, utworami wraz z wilasno-
scig nosnikow, na ktérych utwory te utrwalono 1 do§wiadczeniami technicznymi,
przekazanymi uprzednio przez pracownika. Artykut 86e ust. 2 p.s.w. precyzuje, ze
umowa powinna zosta¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Po-
nadto, ustawodawca przyjmuje, ze wynagrodzenie przystugujace uczelni publicznej
za przeniesienie praw nie moze by¢ wyzsze niz 10% minimalnego wynagrodze-
nia za prace, obowigzujacego na dzien zawarcia umowy. W 2015 r. nie moze wigc
ono przekroczy¢ 175 zL.' Jest to jednoczesnie maksymalna wysoko$¢ wynagrodze-
nia przystugujacego uczelni z tytutu przeniesienia praw do wynikéw B+R. Zgodnie
z wykladnig dokonang przez MNiSW nie istnieje potrzeba dokonywania dodatko-
wej wyceny praw przenoszonych przez uczelni¢ publiczng na pracownika, bowiem
pozostaje ona bez zwigzku z wysokos$ciga wynagrodzenia przystugujacego uczelni
z tytutlu przeniesienia praw. Uczelnia zobowigzana jest jednak zaptaci¢ podatek do-
chodowy przyjmujac za podstawe opodatkowania wysoko§¢ wynagrodzenia okre-
slonego w umowie.?’

W przypadku nieprzyjecia przez pracownika oferty zawarcia umowy, prawa
do wynikow B+R oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami, tacznie z infor-
macjami, utworami wraz z wlasnoscig nosnikéw, na ktorych utwory te utrwalono
1 dos$wiadczeniami technicznymi przekazanymi uprzednio przez pracownika, przy-
stuguja uczelni publicznej. Od tego momentu moze ona rozporzadza¢ prawami 1 ko-
rzysta¢ w wynikow B+R na zasadach ogdlnych.?!

Powyzsze reguly postgpowania ze zgloszeniem wyniku pracowniczej twor-
czosci intelektualnej nie dotyczg przypadkéw, gdy badania naukowe lub prace
rozwojowe:

— stanowig badania lub prace zlecone;

19 Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace w 2015 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1220).

20 MNiSW, Odpowiedz na pismo Rady Rzecznikdw Patentowych Szkdét Wyzszych z dnia 29 wrzesnia 2014 r., http://
patentmen.org.pl/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/odp_z_MNiSW.pdf (data dostepu: 30.04.2015r.), s. 4.

21 Ibidem, s. 4.
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— byly prowadzone z wykorzystaniem srodkow finansowych, ktérych zasady
przyznawania lub wykorzystywania okre$laja odmienny niz w ustawie spo-
sob dysponowania wynikami B+R oraz know-how zwigzanym z tymi wyni-
kami (art. 86¢e ust. 4 p.s.w.)

Warto podkresli¢, ze ustawa — Prawo o szkolnictwie wyzszym nie zawiera
przepisOw okreslajacych przebieg procesu komercjalizacji sensu stricto, rozumia-
nego jako zawieranie umow z podmiotami gospodarczymi, czy zaktadanie nowych
spotek. Zgodnie z art. 861 p.s.w. w sprawach nieuregulowanych stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,** ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej* oraz ustawy z dnia 26
czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian ro$lin.?*

Nalezy zauwazy¢, ze w istocie ustawodawca motywuje uczelnie jedynie do
podjecia decyzji o komercjalizacji badz niekomercjalizacji, co nie jest jednak toz-
same z wymogiem rozpoczecia dziatan, ktorych efektem bedzie skomercjalizowa-
nie wyniku badan. Wydaje si¢, ze wprowadzenie ograniczenia w postaci nalozenia
na uczelnie publiczne obowigzku podjecia decyzji o komercjalizacji w okresie trzech
miesi¢cy od dnia otrzymania od pracownika informacji o stworzeniu wyniku pracy
intelektualnej mozna ocenia¢ jako probe zmobilizowania szkét wyzszych do szyb-
szego okreslania potencjatu komercjalizacyjnego posiadanych wynikéw B+R,
a jednocze$nie forme zabezpieczenia interesOw pracownikow — ochrony przed za-
przepaszczaniem wynikéw ich dzialalnosci naukowej. Pozostaje przy tym wyrazi¢
nadziej¢, ze uczelnie faktycznie beda podeymowatly merytoryczne decyzje, a w przy-
padku braku perspektyw urynkowienia posiadanych zasobéw umozliwig dziatania
tworcom. Nalezy bowiem zauwazy¢, ze w praktyce zapis art. 86e p.s.w. nie wyklu-
cza podjecia przez uczelni¢ odgdrnej decyzji o komercjalizowaniu wszelkich wyni-
kéw B+R, a nastgpnie tak jak w dotychczasowy sposob — w niedookreslonym czasie
— podejmowania prob ich komercjalizacji. Ustawodawca nie przewidzial sankcji za
niezawarcie z pracownikiem umowy o przeniesienie praw, czy za niezrealizowanie
komercjalizacji pomimo uprzedniej decyzji uczelni publicznej o komercjalizacji.
MNiSW zapowiedzialo jedynie, iz ,,bedzie monitorowaé dziatalno$¢ uczelni w za-
kresie komercjalizacji, w szczegdlnosci w celu oceny, czy uczelnie nie blokuja lub
ograniczajg procesu komercjalizacji dokonywanej przez pracownikow”.” Kolejng
kontrole w przedmiocie dziatalno$ci szkot wyzszych w zakresie ochrony ich wlasno-
Sci intelektualnej oraz upowszechniania nauki przeprowadza obecnie takze delega-
tura NIK w Kielcach.?®

22 Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z pézn. zm.

23 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410.

24 Dz.U.z2003r. Nr 137, poz. 1300, z p6zn. zm.

25 Odpowiedz na pismo Rady Rzecznikéw Patentowych Szkét Wyzszych..., op. cit., s. 6.

26 Plan pracy Najwyzszej Izby Kontroli na 2015 rok, Nr kontroli P/14/084, https://www.nik.gov.pl/plik/id,7642.pdf
(data dostepu: 30.04.2015r.), s. 39.
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6. Obowiagzki pracownika uczelni publicznej w zakresie
komercjalizacji wynikéw B+R

Uwagi wymaga fakt, iz ustawodawca w art. 86e ust. 5 p.s.w. expressis verbis
natozyl na pracownika uczelni publicznej — nie dtuzej niz przez okres przystugiwa-
nia praw uczelni — cztery obowigzki. Jest on zobowigzany do zachowania poufnosci
wynikéw B+R oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami. Po drugie, zostal zo-
bligowany do przekazania uczelni wszystkich posiadanych przez niego informacji,
utworow wraz z wlasnoscig nosnikéw, na ktorych utwory te utrwalono i doswiadczen
technicznych potrzebnych do komercjalizacji. Po trzecie, powinien powstrzymywac
si¢ od prowadzenia jakichkolwiek dziatan zmierzajacych do wdrazania wynikow,
wreszcie po czwarte wspoldziata¢ w procesie komercjalizacji, w tym w post¢powa-
niach zmierzajacych do uzyskania praw wytacznych.

Obowigzki te zostatly sformutowane w sposob bardzo ogolny, powinny by¢
uszczegdtowione w regulaminie zarzadzania wlasno$cig intelektualng oraz w umo-
wie z pracownikiem. Wystarczy zauwazy¢, ze wykladnia literalna obowigzku za-
chowania wynikow B+R oraz know-how w poufnosci przez okres przystugiwania
praw uczelni publicznej moze powodowac np. blokowanie publikowania wynikow
badan. W przypadku stworzenia wynalazku, na ktéry nastgpnie szkota wyzsza uzy-
ska patent, zachowanie wskazanego w ustawie maksymalnego okresu poufnos$ci
powodowatoby, ze pracownik przez okres trwania prawa wytacznego, a zatem mak-
symalnie nawet przez 20 lat nie mogltby rozpowszechnia¢ wynikow badan. Co do
zasady nie powinno by¢ natomiast przeszkod, by po dokonaniu zgloszenia patento-
wego w UPRP ujawni¢ istote wynalazku. Podobnie doprecyzowania wymaga jakie
informacje, utwory, do§wiadczenia techniczne niezbedne sg uczelni do komercjali-
zacji. MN1SW stoi na stanowisku, ze ich katalog be¢dzie okre§lany biorgc pod uwage
charakter wynikdéw oraz ustalenia stron dokonywane w odniesieniu do konkretnych
przypadkow. Zaznacza przy tym, ze uczelnie oraz tworca powinni mie¢ na wzgle-
dzie zasady publikacji utworow naukowych oraz obowigzek zachowania poufnosci
wynikow B+R, czy zwigzanego z nimi know-how.*’

Pracownik zobowigzany jest takze do przekazania uczelni cz¢sci srodkow uzy-
skanych z komercjalizacji. Zgodnie z art. 86f p.s.w. uczelni publicznej przystuguje
25% wartos$ci srodkow uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, obnizonych
o nie wigcej niz 25% kosztéw bezposrednio zwigzanych z tg komercjalizacja, ktore
zostaty poniesione przez pracownika. Odpowiednio, w przypadku komercjalizacji
dokonanej przez uczelni¢ publiczng albo spotke celowa, pracownikowi przyshu-
guje nie mniej niz 50% wartosci srodkow uzyskanych z komercjalizacji, obnizonych
o nie wigcej niz 25% kosztoéw bezposrednio zwigzanych z komercjalizacja, ktére zo-
staly poniesione przez uczelni¢ lub spotke celowa. Powyzsze prawa przystuguja nie

27 Odpowiedz na pismo Rady Rzecznikéw Patentowych Szkét Wyzszych..., op. cit., s. 1.
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dluzej niz przez 5 lat od dnia uzyskania pierwszych srodkow. Nalezy podkresli¢, ze
wskazane zasady podziatu srodkow z komercjalizacji nie moga by¢ modyfikowane
wolg stron, w tym w drodze umowy, o ktorej mowa w art. 86h p.s.w. W swietle dys-
pozycji wskazanego przepisu po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach
B+R oraz o know-how zwigzanym z tymi wynikami, uczelnia publiczna oraz pra-
cownik mogg, w sposdéb odmienny niz stanowi ustawa, okresli¢ w drodze umowy
wylacznie prawa do tych wynikéw lub sposob 1 tryb ich komercjalizacii.
Znowelizowane przepisy ustawy akcentuja aktywnag postawe pracownika
w transferze wynikdéw B+R do gospodarki. W sytuacji braku dziatan uczelni albo de-
cyzji o niekomercjalizacji moze on przeja¢ odpowiedzialnos¢ za ich skomercjalizo-
wanie. Nalezy zaaprobowa¢ wprowadzenie przez ustawodawce obowigzku ztozenia
przez uczelni¢ publiczng pracownikowi oferty zawarcia umowy o przeniesienie praw
do wynikow B+R. W przypadku, gdy szkota wyzsza nie posiada opracowanych pro-
cedur zarzadzania wlasno$cig intelektualng, ustalonych struktur zdolnych do doko-
nania transferu wiedzy, powierzenie pracownikowi komercjalizacji wynikow B+R
moze by¢ postrzegane jako korzystne rozwigzanie. Uczelnia nie musi podejmowac
wysitkow zwigzanych m.in.: z analizg rynku, poszukiwaniem podmiotow zaintere-
sowanych wdrozeniem wynikéw B+R, nie ponosi kosztéw wynikajacych z przepro-
wadzenia procedur ochronnych. Jednocze$nie przez okres 5 lat zachowuje prawo do
udziatu w zyskach. Rownolegle pracownik osigga wyzsza pewnos¢, ze stworzone
przez niego wyniki B+R zostang zaoferowane podmiotom rynkowym. Zyskuje bo-
wiem prawng mozliwos$¢ samodzielnego przeprowadzenia procesu komercjalizacji.
Z drugiej strony mozna przypuszczaé, ze jedynie osoby posiadajace wystarcza-
jaca wiedze z zakresu prawa wlasnosci intelektualnej, Swiadome swoich uprawnien
wynikajacych z przepisOw ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym bgdg monito-
rowac losy zgtoszenia wyniku B+R, a nastepnie w przypadku braku decyzji uczelni
podejmowac dzialania zmierzajace do ich urynkowienia. Zbyt optymistycznym wy-
daje si¢ jednak zatozenie, ze wszyscy naukowcy wykazag rownie przedsigbiorcza
postawe. Proces transferu wynikéw B+R taczy w sobie wiele zagadnien z zakresu
prawa, zarzadzania, czy ekonomii, wymaga naktadow finansowych, czasu, posiada-
nia kontaktéw biznesowych. Powinien by¢ realizowany przy wsparciu specjalistow.
Brzmienie znowelizowanych przepisOw budzi ryzyko, iz w praktyce pracownik be-
dzie samodzielnie 1 na wlasny koszt m.in. przygotowywat oferte technologiczna,
dokonywat wyceny wlasnos$ci intelektualnej, poszukiwat licencjobiorcdw, czy nego-
cjowat umowy. Jednocze$nie, pomimo ze nie uzyska przy tym pomocy uczelni, be-
dzie zobowigzany przekaza¢ uczelni czgs$¢ osigganych zyskow. Wypada zauwazyc¢,
1z wbrew pierwotnym zalozeniom — przedstawionym w rzadowym projekcie ustawy
z dnia 17 stycznia 2014 r. — nie wprowadzono zobowigzania centrum transferu tech-
nologii lub spotki celowej dziatajacych na uczelni publicznej do udzielania pracow-
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nikowi, na jego wniosek, wsparcia w zakresie komercjalizacji stworzonych przez
niego wynikow B+R .

Warto takze podkresli¢, ze zakres podmiotowy regulacji ustawowej — art.
86e-86h p.s.w. — zostat ograniczony do pracownikow uczelni publicznej. Traktujac
komercjalizacj¢ wynikow B+R jako element strategii zarzadzania wlasnoscig inte-
lektualng, szkoty wyzsze w regulaminie powinny wigc ustali¢ postgpowanie w sto-
sunku do wynikéw B+R tworzonych takze przez studentow, doktorantow, czy osoby
wspotpracujace z uczelnig na podstawie umowy zlecenia, o dzieto. Nalezy bowiem
zauwazy¢, ze rzadko beda one stanowi¢ przedmiot odrgbnych procedur. Powszechng
praktyka jest prowadzenie badan i prac rozwojowych w interdyscyplinarnych ze-
spotach sktadajacych si¢ z cztonkdéw posiadajacych rdzne stopnie 1 tytuty naukowe.
Okreslenia wymagaja wigc prawa oraz obowiagzki informacyjne pracownikow 1 in-
nych osob, do ktorych znajduje on zastosowanie. Nalezy wskaza¢ m.in., w jakiej
formie, w jakich terminach zainteresowane strony beda powiadamiane o stworzeniu
wyniku B+R, rozstrzygnigciach w sprawie ich komercjalizacji, czy podjetych dzia-
faniach majacych na celu urynkowienie uzyskanych w ramach dziatalnosci uczelni
wynikow pracy intelektualne;.

7. Wstepna ocena znowelizowanych przepisow ustawy
— Prawo o szkolnictwie wyzszym

Jak wykazano ze znowelizowane] ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym
wynikaja wylacznie wstepne zatozenia procesu rozpatrywania zgloszen pracowni-
czych wynikow pracy intelektualnej, ktore powinny by¢ uszczegdétowione w tresci
wewnetrznych regulaminow. Obcigzenie uczelni budowaniem modelu komercjali-
zacji wynikow B+R mozna ocenia¢ jako rozwigzanie umozliwiajagce dostosowanie
go do specyfiki kazdej szkoty wyzszej oraz przejaw poszerzania zakresu samo-
stanowienia instytucji naukowych. Wydaje si¢ jednak, ze wcigz jest ono nieuza-
sadnione. Uczelnie nadal posiadajg nieznaczne doswiadczenie w komercjalizacji
wynikow B+R.? Powyzsze prowadzi do wniosku, ze ustawodawca nowe regulacje
oparl na btednym zatozeniu, ze szkoty wyzsze wykazuja dostateczne kompetencje,
by samodzielnie okresli¢ 1 efektywnie realizowac strategie zarzadzania wtasnoscia
intelektualng. Tymczasem, w obszarze polityki B+R utrzymywane sg utrudnienia od
wielu lat identyfikowane przez specjalistow z zakresu prawa, zarzadzania, czy eko-
nomii.*® Nadal niezadowalajacy jest poziom $wiadomosci naukowcow, jak i przed-

28 Projekt rzgdowy z dnia 17 stycznia 2014 r., s. 25.

29 D. Pustuta, Podsumowanie stanu ochrony wtasnosci intelektualnej w uczelniach oraz zalecenia dotyczgce wdro-
zenia/usprawnienia zarzadzania wiasnoscig intelektualna, http://www.uott.uw.edu.pl/images/IPR/podsumowa-
nie_stanu_ochrony_ipr_pustula.pdf (data dostepu: 30.04.2015r.), s. 7.

30 Por. m.in. W. Ortowski, Komercjalizacja badan naukowych w Polsce. Bariery i mozliwo$ci ich przetamania, War-
szawa 2013; K.B. Matusiak, J. Gulinski, System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce — sity mo-
toryczne i bariery, Poznan-t.6dz-Wroctaw-Warszawa 2010.
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sigbiorcoOw co do kluczowej roli wtasnos$ci intelektualnej w gospodarce. Pomiedzy
przedstawicielami sektora nauki i biznesu wcigz istniejg bariery komunikacyjne. Za-
sadniczych zmian wymaga struktura finansowania nauki, ktéra w wigkszym stopniu
powinna opiera¢ si¢ na srodkach pochodzacych z sektora prywatnego, postulowane
jest rowniez wprowadzenie ulg podatkowych na dzialalno$¢ innowacyjng. Ponadto,
poszerzajacy si¢ zakres obowiazkow zwigzanych z komercjalizacjg wiedzy powi-
nien wptyna¢ na struktur¢ zatrudnienia w szkotach wyzszych. Z jednej strony, ko-
nieczne jest kreowanie kompetentnych zespotdow obstugujacych proces transferu
wynikéw B+R z uczelni do gospodarki, z drugiej, pobudzeniu aktywnos$ci pracow-
nikéw w zakresie komercjalizacji, powinno stuzy¢ ograniczenie liczby godzin dy-
daktycznych, obcigzen promotorskich, badawczych. Zaniechanie dalszych reform
prowadzi¢ bedzie do wzmocnienia pozycji nielicznych uczelni, ktore juz osiagaja
korzysci z transferu wiedzy, nie wesprze jednak tych jednostek, ktére dotychczas nie
wypracowaly efektywnych regul kooperacji z podmiotami gospodarczymi. Obecnie
priorytetem MNiSW powinno sta¢ si¢ opracowanie strategii rozwoju nauki i szkol-
nictwa wyzszego, wyznaczenie celoéw dlugoterminowych, ktore stanowi¢ beda dro-
gowskaz i uzasadnienie dziatan podejmowanych przez szkoly wyzsze.
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TRANSFER OF INTELLECTUAL PROPERTY
FROM UNIVERSITY TO ECONOMY

The main goal of this article is analysis of the legal solutions introduced by the
Polish legislature to facilitate transfer of intellectual property between universities
and the economy. It discusses the methods of R&D transfer stemming from the
regulations of the Law on Higher Education after the amendment of 11 July 2014.
New provisions came into force on 1 October 2014. The author attempts to set
a model of the transfer of intellectual property created by the employees from
university to the economy.

Stowa kluczowe: transfer wlasnosci intelektualnej, komercjalizacja, uczelnia,
pracownik, wyniki B+R

Keywords: transfer of intellectual property, commercialization, university,
employee, R&D
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KILKA UWAG DOTYCZACYCH KONSEKWENCJI NARUSZENIA
PRAW WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ W ZNOWELIZOWANEJ
USTAWIE O SZKOLNICTWIE WYZSZYM

1. Uwagi ogoélne

W ostatnich latach problematyka wlasnos$ci intelektualnej na uczelniach od-
grywa coraz wigksza role. Przy czym wigze si¢ ona nie tylko z zarzadzaniem tymi
prawami (w tym ochrong i komercjalizacjg dobr intelektualnych tworzonych w tych
jednostkach), ale takze obejmuje polityke poszanowania cudzej tworczosci 1 prze-
ciwdziatania naruszeniom tych praw, w tym w szczegdlnosci praw autorskich (tzw.
polityka antyplagiatowa). Kwestie te znajduja tez swoje odbicie w regulacjach praw-
nych. Zasady zarzadzania wytworami intelektualnymi tworzonymi przez pracowni-
kow, doktorantdw 1 studentdow oraz instrumenty prawne umozliwiajace w przypadku
naruszenia praw wiasnos$ci intelektualnej przez pracownikéw, doktorantéw oraz
studentdw, pociggniecie ww. 0sob do odpowiedzialnosci dyscyplinarnej (obok od-
powiedzialnosci cywilnej 1 karnej), a takze odebranie tytutu zawodowego zostaty
przewidziane w ustawie o szkolnictwie wyzszym z 2005 r. (dalej ,,u.s.w.”). Kolejne
nowelizacje ustawy, tj. gtdéwnie z 2011 r.? oraz z dnia 11 lipca 2014 r.*> (weszta w zy-
cie* w dniu 1 pazdziernika 2014 r.) wprowadzity dalsze istotne zmiany w odniesie-
niu do omawianej problematyki. Juz na wstepie nalezy przypomnie¢, iz ta regulacja
Z u.s.w. stanowi w pewnym zakresie swoiste uszczegdtowienie regul zawartych
w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.° oraz
ustawie prawo wiasnosci przemystowej z dnia 30 czerwca 2000 r.° lub tez ich swo-
iste rozwinigcie (np. w zakresie konsekwencji naruszenia tych praw). Nowelizacje

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Wiasnosci Intelektualnej Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu Ja-
giellonskiego; adwokat.
2 Po ktérych zostat opublikowany tekst jednolity w Dz.U. z 2012 r. poz. 572.

3 Ustawa o zmianie ustawy — prawo o szkolnictwie wyzszym oraz niektérych innych ustaw, Dz.U. z 2014 r. poz.
1198.

4 Por. jednak art. 34 i 35 ustawy nowelizujgcej z 11 lipca 2011 r.

5 Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z pdzn. zm.

6 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410.
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u.s.w. nie skutkowaly zmianami ww. ustaw. Natomiast wraz z t3 nowelizacjg u.s.w.
zmieniono kilka innych ustaw majacych znaczenie dla Srodowiska naukowego,
w tym przede wszystkim: ustawe o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki’ i ustawe¢ o Polskiej Akademii Nauk.?

Obecnie w u.s.w. zmienione (doprecyzowane 1 zasadniczo zaostrzone) zostaty
reguly odpowiedzialnosci dyscyplinarnej z tytulu naruszenia praw wtasnosci inte-
lektualnej przez nauczycieli akademickich. Wigkszy nacisk potozono na skuteczne
przeciwdziatanie przypadkom nielegalnego wykorzystywania cudzych utwér w pra-
cach dyplomowych. Ma to si¢ odbywa¢ poprzez obligatoryjne sprawdzanie kazdej
pracy z uzyciem programu antyplagiatowego oraz stworzenie ogdlnopolskiego repo-
zytorium pisemnych prac dyplomowych.

2. Ustawowe obowiazki w zakresie zapobiegania naruszeniom
praw witasnosci intelektualnej (,,walka z plagiatami”)

Zgodnie z art. 86 c ust. 1 pkt 1 lit. ,,a” u.s.w. w regulaminie ,,zarzadzania pra-
wami autorskimi 1 prawami pokrewnymi oraz prawami wilasnosci przemystowe;j
oraz zasad komercjalizacji” w szczeg6dlnosci powinny by¢ okreslone prawa 1 obo-
wiazki pracownikow oraz studentow 1 doktorantow w zakresie ochrony i korzystania
z praw autorskich 1 praw pokrewnych oraz praw wlasnosci przemystowej. Wydaje
sie, ze w celach edukacyjnych w regulaminach powinny znalez¢ si¢ ogdlne postano-
wienia nakazujace przestrzeganie praw wlasnos¢ intelektualnej osob trzecich. Takze
w regulaminie studiéw wzmianka o poszanowaniu praw chronigcych rezultaty pracy
intelektualnej innych tworcow powinna by¢ zamieszczona.’ Niektore uczelnie w ko-
deksach etyki wprowadzaja postanowienia dotyczace poszanowania cudzej twor-
czosci. Uczelnie powinny dba¢ o rozpowszechnianie informacji o przyjmowanych
przez uznane gremia kodeksach etycznych (np. kodeks etyki pracownika PAN!?)
oraz o zbiorach dobrych praktyk w sferze publikacji naukowych.!

Praktyka wielu uczelni pokazuje, iz prowadzone byty archiwa cyfrowe (repo-
zytoria) prac dyplomowych oraz prace te byly sprawdzane z wykorzystaniem tzw.
programow antyplagiatowych. Nowelizacja u.s.w. z 2014 r. praktyke!'? t¢ stosowang

Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1852.
Dz.U.z2010r. Nr 96, poz. 619 z pézn. zm.
W praktyce ma to miejsce.

0 Przyjety na Zgromadzeniu Ogolnym PAN w dniu 13 grudnia 2012 r., tres¢ kodeksu stanowi zatgcznik do uchwaty
nr 10/2012 http://www.instytucja.pan.pl/images/stories/pliki’/Komisja_ds_Etyki_Nauce/dokumenty/Kodeks_etyki_
pracownika_naukowego_31.12._2012.pdf (data dostepu: 30.04.2015r.).

11 Opracowanie pt.: Rzetelnos¢ w badaniach naukowych oraz poszanowanie wiasnosci intelektualnej z 2012 r.
— przygotowane przez Zespét do spraw Dobrych Praktyk Akademickich przy MNiSzW, http://www.nauka.gov.pl/
nauka/zespol-ds-dobrych-praktyk-akademickich/. (data dostepu: 30.04.2015r.).

12 Por. informacje z raportu NIK dotyczgcego: ochrony praw autorskich w pracach dyplomowych w szkotach wyz-

szych, odnosnie stosowania w uczelniach programéw antyplagiatowych, s. 18-22; informacja z dnia 31 pazdzier-

nika 2014 r., https://www.nik.gov.pl/plik/id,7598,vp,9530.pdf (data dostepu: 30.04.2015r.).
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przez wiele uczelni, ale jednak nie bedaca powszechng zamienia w powszechny
obowiazek.

Dodane w nowelizacji dwa artykuty tj. 167 ,,a” 1 167 ,,b” u.s.w. nakladaja
na uczelnie znaczne obowigzki, ktére z zatozenia majg przeciwdziala¢ zjawisku
naruszenia praw wilasno$ci intelektualnej, gldéwnie praw autorskich, w pracach
dyplomowych.

Wprowadzono definicj¢ pracy dyplomowej, zgodnie z ktorg jest to: ,,samo-
dzielne opracowanie okreslonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub do-
konanie artystyczne prezentujgce ogolng wiedze i umiejetnosci studenta zwigzane
z kierunkiem studidéw, poziomem i profilem ksztatcenia oraz umiejetnosci samodziel-
nego analizowania 1 wnioskowania”. Przykladowe kategorie prac dyplomowych
wskazano w ust. 2 art. 167 ,,a” u.s.w., naleza do nich: praca pisemna, opublikowany
artykut," praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu kom-
puterowego oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna. Pracg dyplo-
mow3g jest przede wszystkim praca magisterska oraz licencjacka. Pomimo ze nie
wynika to z literalnego brzmienia przepisu (i nie ma powodu, aby musiato wynikac),
wszystkie prace dyplomowe beda utworami (niektore beda zawiera¢ dodatkowo ar-
tystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy, rozwigzania stanowigce wynalazki,
wzory uzytkowe czy przemystowe).'* Prace dyplomowe maja by¢ samodzielnymi'
opracowaniami, przy czym moga zawiera¢ odwotania lub fragmenty cudzych utwo-
row wykorzystane zgodnie z regulami prawa autorskiego (cudze utwory moga by¢
w nich wykorzystane gldéwnie w postaci tzw. cytatow,'® dotyczy to takze utworow
promotoréw). Nie przekresla charakteru samodzielnej pracy wykorzystanie w niej
cytatow (nawet licznych), o ile przewaga ilosciowa lub jako$ciowa zapewniona jest
przez elementy wlasne pochodzace od dyplomanta.

Obowigzek sprawdzania z wykorzystaniem programow antyplagiatowych doty-
czy tylko prac pisemnych (sporzadzonych w kazdym jezyku'”), pisemnos¢ powinna
by¢ rozumiana szeroko (obejmowac prace przygotowane z uzyciem znakoéw stow-
nych, symboli matematycznych). Nie wykluczone, ze w przysztosci, gdy zostang

13 Zauwazmy, iz wtedy rodzi sie ciekawy problem zwigzany z realizacjg przez uczelnie uprawnienia z art. 15 a pr.
aut. Mozna sie zastanawia¢ czy uprawnienie to w ogdle wtedy powstaje.

14 Por. J. Barta, R. Markiewicz, Autorskoprawne problemy prac magisterskich i doktorskich, Ksiega pamigtkowa ku
czci Profesora Janusza Szwaji, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Prace Instytutu Prawa Wtasno-
Sci Intelektualnej” 2004, z. 88, s. 79in.

15 ,Praca magisterska ma by¢ samodzielnym opracowaniem tematu na podstawie i z wykorzystaniem dostepnych
zrodet. Praca magisterska spetniajgca powyzsze kryteria, czego dowodem sg oceny wystawione przez promo-
tora i recenzenta, jest istotng okoliczno$cig stanu faktycznego sprawy, warunkujgcg nadanie tytutu magistra” tak
przyjeto w orzeczeniu NSA w sprawie | SA 841/99, z dnia 22 grudnia 1999 r., teza nr 2.

16 Por. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013, s. 190 i n.; E. Traple, (w:) J. Barta, M. Czajkow-
ska-Dabrowska, Z. Cwigkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2011,
J. Barta i R. Markiewicz (red.), s. 267 i n.; S. Stanistawska-Kloc, (w:) M. Bukowski, D. Flisak (red.), Z. Okon,
P. Podrecki, J. Raglewski, S. Stanistawska-Kloc, T. Targosz, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz LEX,
Warszawa 2015, s. 444 i n.; S. Stanistawska-Kloc, Zasady wykorzystywania cudzych utworéw: prawo autorskie
i dobre obyczaje (etyka cytatu), ,Diametros” 2009, nr 19, s. 160-184, http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.
php/diametros/article/view/338 (data dostepu: 30.04.2015r.).

17 Problemy moga dotyczy¢ sprawdzania prac powstatych przy uzyciu innych alfabetéw anizeli tacinski.

105



Sybilla Stanistawska-Kloc

rozbudowane programy komputerowe i odpowiednie bazy (repozytoria), wtedy be-
dzie mozna sprawdza¢ takze inne rodzaje prac anizeli pisemne (egzekwowanie obo-
wiazku sprawdzania innych niz pisemne prac bedzie wymagaé¢ nowelizacji ustawy).
Obecnie podlegaja temu obowigzkowi prace pisemne, ktore co prawda zawieraja
elementy graficzne, fotograficzne, tj. inne anizeli wyrazone slowem (cho¢ te inne
elementy nie b¢da weryfikowane przez program).

Sprawdzanie moze odbywac si¢ z wykorzystaniem jednego programu, ustawa
nie okresla doktadnie rodzaju programu,'® musi on spetnia¢ tyko jeden warunek,
tj. wspotpracowac z ogolnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych
(oznacza to, ze musi by¢ kompatybilny z programem, ktory zarzadza/obstuguje to re-
pozytorium). W praktyce chodzi o to, aby program, ktorym postuguje si¢ uczelnia byt
w stanie porownac sktadne przez studentow prace dyplomowe z tymi, ktore sg juz nie
tylko w bazie uczelnianej (jak miato to miejsce z regulty dotychczas), ale z pracami
studentow z innych uczelni, ktére bedg przechowywane w ogdlnopolskim repozyto-
rium prac. Im wigkszy zakres poréwnania (wyznaczony ,,mocami obliczeniowymi”
komputeréw repozytorium ogolnokrajowego), tym wigksze prawdopodobienstwo
doktadnego zweryfikowania pracy i ewentualnego wykrycia nieujawnionych zapo-
zyczen (wykrycia plagiatu). Repozytorium ogélnopolskie pisemnych prac dyplomo-
wych prowadzi MNiSZW (por. art. 167 ,,b” u.s.w.). Wérdd 9 kategorii danych, ktore
s3 w nim umieszczane (m.in. tytut pracy, imiona 1 nazwiska autora), ostatnig stanowi
tre$¢ pracy dyplomowej (wyjatek dotyczy prac zawierajacych informacje niejawne).
Praca jest wprowadzana (na stale) do repozytorium niezwlocznie po zdaniu egza-
minu dyplomowego (zapewne mogtyby by¢ wprowadzone ,,automatyczne” rozwia-
zania, iz w momencie zdania egzaminu — po ,,podpi¢ciu” protokotu egzaminu do
»konta” studenta jego praca begdzie przesytana do repozytorium).

Opisane obowigzki w zakresie sprawdzania prac dyplomowych nie stosuje si¢
do studentow, ktorzy w dniu wejécia w zycie ustawy, tj. 1 pazdziernika 2014 r. stu-
diowali na ostatnim roku (studiow licencjackich czy magisterskich).!” Rozwigza-
nie to ma na celu umozliwienie uczelniom, szczegdlnie tym, ktore nie stosowatly
dotychczas na szerokg skale tych programow, przygotowanie si¢ do wypetniania
obowigzku sprawdzania prac. W praktyce wypelnienie tego obowigzku zostato prze-
suniete w czasie niemal o 1,5 roku, tj. do wiosny 2016 r., gdy beda podchodzi¢ do
egzaminow dyplomowych studenci, ktérzy w pazdzierniku 2014 r. byli na przed-
ostatnim roku studiow (przyktadowo dotyczy to studentéw studidéw szescioseme-
stralnych licencjackich czy czterosemestralnych uzupetniajacych magisterskich).

18 Uzycie liczby mnogiej powinno by¢ odczytywane jako wyraz swobody uczelni w wyborze programu sposréd funk-
cjonujgcych na rynku. Uczelnia moze postugiwaé sie programem specjalnie napisanym na jej zaméwienie przez
osoby trzecie, jak i przez pracownikéw; albo ktédryms z programoéw funkcjonujacych na rynku, na ktérego korzy-
stanie nabedzie licencje. Programy te bedg chronione prawami autorskimi. Natomiast skuteczno$¢ postugiwania
sie tymi programami w praktyce uzalezniona jest od zawartosci bazy danych (bazy tekstow), z ktérymi program
bedzie porownywac tekst poddawany kontroli.

19 Por. art. 34 ustawy nowelizujgcej z dnia 11 lipca 2014 r.
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Natomiast do konca 2016 r. rektorzy sa zobowigzani przekazaé¢ do repozytorium
ogolnopolskiego dane dotyczace prac, ktdrych obrona zakonczyla si¢ pozytywnym
wynikiem po dniu 30 wrze$nia 2009 r.2° Realizacja tego obowigzku moze mie¢ miej-
sce, o ile uczelnia posiada uprawnienie do korzystania z pracy studenta. Mozna si¢
zastanawiaé, czy ktoras z postaci dozwolonego uzytku przewidziana w pr. aut.?! nie
stanowi takiej podstawy. Natomiast samo nalozenie w u.s.w. obowiazku przekaza-
nia prac do repozytorium nie kreuje nowej postaci uzytku* spoza ustawy autorskiej.
W niektérych uczelniach juz od lat kwestie wykorzystywania prac dyplomowych
(szczegodlnie magisterskich) byty regulowane na drodze uméw (licencyjnych) za-
wieranych ze studentami lub jednostronnych o§wiadczen studentéw kierowanych do
uczelni. W o$wiadczeniach tych studenci wyrazaja zgode na wykorzystywanie ich
prac (gtownie zwielokrotnianie 1 udostepnianie) na potrzeby weryfikacji autorstwa.

Obowiazujace przepisy nie nakladaja na uczelnie obowigzku sprawdzania prac
doktorskich oraz innych opracowan przygotowanych przez pracownikow uczelni.
W praktyce niektére wydawnictwa (w tym uczelniane) stosuja programy antypla-
giatowe w celu zminimalizowania ryzyka opublikowania utworu, ktory okazalby si¢
plagiatem (zawieralby nieoznaczone fragmenty cudzych utworéw). A poniewaz od-
powiedzialno$¢ z tytutu naruszenia autorskich praw osobistych 1 majgtkowych ma
charakter obiektywny,” nie zalezy od dobrej lub zlej wiary czy stopnia winy ko-
rzystajacego (okolicznosci te majg jednak znaczenie dla mozliwo$ci wystepowania
z pewnymi roszczeniami lub dla wysoko$ci zasadzanych roszczen), to takze wy-
dawca wprowadzony w btad przez autora co do samodzielnos$ci publikowanej pracy
bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ z tytulu naruszenia praw autorskich.** Wydawca
bedzie jednak mogt wystapi¢ z roszczeniami regresowymi do autora; ale nie moze
catkowicie zwolni¢ si¢ z ponoszenia odpowiedzialnosci. Co prawda w praktyce au-
torzy naruszeni w swoich prawach najczesciej pozywaja samych ,,plagiatorow”,
arzadziej takze wydawcow, ale z uwagi na reguty odpowiedzialnos$ci solidarnej legi-
tymacj¢ bierng procesowg majg obydwa te podmioty i wybor kto zostanie pozwany
lezy po stronie uprawnionego z tytulu praw autorskich.

20 Zamiarem bylo, jak wydaje sie, objecie weryfikacjg prac dyplomowych (obronionych mniej niz pie¢ lat wcze-
$niej), ktérych autorzy mogliby w przypadku wykrycia naruszenia praw autorskich zosta¢ pociggnieci do odpo-
wiedzialnosci karnej (przedawnia sie ona po 5 latach od popetnienia czynu — art. 115 pr. aut. w zw. z art. 101 § 1
pkt 4 k.k.). Co prawda w zwigzku z wyznaczonym na koniec 2016 r. terminem realizacji tego obowigzku autorzy
wiekszosci prac obronionych w 2010 r. i 2011 r. nie bedg juz mogli by¢ pociggnieci do odpowiedzialnosci karnej
w przypadku wykrycia naruszenia, po przekazaniu pracy do tego repozytorium.

21 Niekiedy rozwaza sie powotanie na art. 33 ,2” pr. aut. — kwestia ta jest przedmiotem analizy Autorki w innej
publikacji.

22 Zasygnalizowa¢ mozna watpliwosc¢ czy taka posta¢ uzytku bytaby zgodna z regulacjami unijnymi, w szczegolno-
sci dyrektywag 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizaciji nie-
ktérych aspektéw praw autorskich i pokrewnych w spoteczenstwie informacyjnym.

23 Por. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie..., op. cit., s. 279-280.

24 W przypadku, gdyby praca zawierata fragmenty cudzych utworéw wykorzystane w warunkach przywtaszczenia
autorstwa.
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3. Zasady odpowiedzialnosci pracownikéw, doktorantow
i studentéw z tytulu naruszenia praw wilasnosci intelektualnej
(w tym popetnienia plagiatu)

3.1. Zagadnienia ogolne

Na wstepie tej czesci celowe jest podkreslenie, iz odpowiedzialnos¢ dyscypli-
narna nie wylacza, ani w zaden inny sposéb nie wptywa na odpowiedzialno$¢ cy-
wilng, karng czy zawodowa® oraz naukowg zwigzang z naruszeniem praw wlasnosci
intelektualnej. Przyktadowo odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu naruszenia praw au-
torskich okreslona jest w art. 78 1 79 pr. aut., roszczen z tytulu naruszenia tych praw
mozna dochodzi¢ przed sadem cywilnym. Odpowiedzialno$¢ karna uregulowana
jest wart. 115-119 pr. aut.

Pod pojeciem odpowiedzialno$ci naukowej rozumie¢ nalezy mozliwos¢ ,,ode-
brania” stopnia (doktora, doktora habilitowanego) lub tytutu naukowego oraz stop-
nia lub tytutu w zakresie sztuki uregulowang w przepisach ustawy z dnia 13 marca
2003 r. o stopniach naukowych 1 tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (dalej ,,u.tyt.st.nauk.”). Ustawa z 2014 r. nowelizujgca ustawe o szkolnictwie
wyzszym wprowadzila tez zmiany do u.tyt.st.nauk., w tym jedna z nich dotyczyta
uregulowania kwestii ,,odebrania” tytutu naukowego profesora. Co prawda w $wie-
tle art. 29 u.tyt.st.nauk. mozliwe bylo wznowienie postepowania w sprawie nadania
stopnia doktora lub doktora habilitowanego oraz tytutu profesora nie tylko na pod-
stawie art. 145-145 ,,b” k.p.a. —ale takze na podstawie nowych okolicznos$ci wskazu-
jacych na to, ze zostaty one nadane na podstawie dorobku powstalego z naruszeniem
prawa, w tym praw autorskich, lub dobrych obyczajow w nauce. A z kolei na podsta-
wie art. 29 a u.tyt.st.nauk. mozliwe jest stwierdzenie przez rade jednostki lub Cen-
tralng Komisj¢ niewazno$ci postgpowania w sprawie nadania tytutu lub stopnia,
jezeli w pracy stanowigcej podstawe nadania tytulu lub stopnia osoba ubiegajaca
si¢ o tytut lub stopien przypisata sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych
elementow cudzego utworu lub ustalenia naukowego. Jednak w praktyce ,,peine”
odebranie tytulu profesora bylo niemozliwe, gdyz w ustawie brak bylo podstawy
do wydania przez prezydenta decyzji pozbawiajace] prawa do postugiwania si¢
tym tytutem. Dopiero ostatnia nowelizacja z 2014 r. usuneta t¢ luke. W nowym art.
29 ,,b” u.tyt.st.nauk. przyjeto, iz: ,,w przypadku stwierdzenia niewaznosci postgpo-
wania o nadanie tytutu profesora albo uchylenia, w wyniku wznowienia postgpowa-
nia, uchwaty o przedstawieniu kandydata do tytutu profesora, osoba, ktorej nadano
tytut profesora, traci prawo do postugiwania si¢ tym tytulem”. Postugiwanie? si¢

25 W tym dyscyplinarng uregulowang w innych przepisach. Por. art. 139 ust. 2 u.s.w.

26 Przepis postuguje sie terminem ,przywtaszcza”, ktéry zasadnie jest w doktrynie interpretowany jako bezprawne,
nieuprawnione postugiwanie sig; dotyczy sytuacji gdy osoba nie ma uprawnienia do postugiwania sig tym tytutem
lub stopniem. Tak W. Jankowski, (w:) T.H. Grzegorczyk (red.), W. Jankowski, M. Zbrojewska, Kodeks wykroczen.
Komentarz, LEX/el 2013, teza nr 2 do art. 61.
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bezprawne tytulem naukowym (jak i stopniem naukowym) stanowi wykroczenie
z art. 61 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczen (tekst jedn. Dz.U. 22013 .
poz. 482). To nowe rozwigzanie umozliwito skuteczne odebranie tytutu naukowego.
Ponadto w tej ostatniej nowelizacji przyznano Prezydentowi RP, ktory nadaje tytut
naukowy, mozliwos¢ zwrocenia si¢ do Centralnej Komisji o dotgczenie do wnio-
sku opinii komisji ds. etyki w nauce przy PAN, w przypadku powzigcia wiadomosci
o mozliwosci naruszenia praw autorskich przez kandydata do tytutu profesora.

Postgpowanie dyscyplinarne toczy si¢ niezaleznie od innych postepowan?’
(a nawet gdy inne postgpowania nie beda lub nie moga np. z powodu przedawnienia
by¢ prowadzone). Orzeczone w postepowaniu dyscyplinarnym kary nie wptywaja
bezposrednio na wymiar kar, srodkow stosowanych (czy roszczen zasadzanych)
w innych postepowaniach. Niemniej jednak zawsze mozna, majac na wzgledzie
ogolne zasady stusznosci 1 sprawiedliwos$ci, przy kolejnych rozstrzygnigciach brac
pod uwage juz zasadzone kary, rekompensaty. Przy orzekaniu komisje dyscypli-
narne sg niezawiste 1 samodzielnie rozstrzygaja wszelkie zagadnienia faktyczne oraz
prawne. Natomiast sg one zwigzane skazujgcym wyrokiem sagdu karnego®® (ustale-
niami poczynionymi w tym wyroku) oraz opinig komisji do spraw etyki w nauce
przy PAN® (w zakresie ustalenia tre$ci naruszenia).

3.2. Odpowiedzialno$¢ pracownikow z tytulu naruszenia praw wlasnosci
intelektualnej

U.s.w. wyrdznia dwie kategorie pracownikow tj. nauczycieli akademickich oraz
pracownikow niebedacych nauczycielami akademickimi.

Konsekwencje naruszenia praw wilasnos$ci intelektualnej dokonanego przez na-
uczyciela akademickiego zostaty uregulowane w dwoch sferach tj. zwigzanych z:

— rozwigzaniem stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim

oraz
— odpowiedzialnoscig dyscyplinarng nauczycieli akademickich.*

Przy czym nalezy wskazac, iz znaczenie regulacji zwigzanej z rozwigzaniem
stosunku pracy z mianowanym?®' nauczycielem akademickim bez wypowiedzenia

27 Tak tez P. Wajda, A. Wiktorowska, (w:) W. Saneta (red.), M. Wierzbowski (red.) Prawo o szkolnictwie..., op. cit.,
wersja elektroniczna, pkt 38 komentarza do art. 139 u.s.w. oraz H. lzdebski, J. Zielinski, Prawo o szkolnictwie
wyzszym. Komentarz, LEX 2013 r., teza 5 do art. 139 u.s.w.

28 Por. art. 11 k.p.c.

29 Por. art. 143 ust. 4 w zw. z art. 144 ,@” u.s.w.

30 Szczeg. por. wazne opracowanie J. Sienczyto-Chlabicz, Odpowiedzialno$¢ nauczycieli akademickich, doktoran-
téw i studentéw z tytutu popetnienia plagiatu, ,Transformacje Prawa Prywatnego” 2010, nr 1, s. 133-157; oraz
S. Stanistawska-Kloc, Plagiat contra autoplagiat, (w:) Spory o witasno$¢ intelektualng. Ksiega jubileuszowa de-
dykowana Profesorom Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza, (red.) A. Matlak, S. Stanistawska-Kloc, Warszawa
2013, s. 1091-1114.

31 Po nowelizacji w 2011 r. ograniczono mozliwos¢ zawierania takich umow tylko z osobami, ktére maja tytut na-
ukowy profesora (por. art. 126). Przy czym jak zasadnie wskazuje W. Saneta osoby zatrudnione przed wejsciem
w zycie tej nowelizacji na podstawie mianowania (ale nie posiadajace tytutu profesora) nalezy nadal uwazag,
za pozostajgce w stosunku pracy z mianowania, por. (w:) W. Saleta (red.), M. Wierzbowski (red.), M. Kubiak,
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(art. 126 u.s.w.) bedzie male¢, jezeli przepis nie zostanie znowelizowany (co naleza-
toby postulowac). Wynika to z tego, iz obecnie mozliwo$¢ zatrudnienia na podsta-
wie mianowania dotyczy tylko osob z tytulem naukowym (profesora). Ustawodawca
nie zauwazyt, iz dotychczas (tj. do 2011 r.) podstawowa forma zatrudnienia na uczel-
niach, jakg bylo mianowanie, nie bedzie juz nig za kilka lat (gdy wygasng stosunki
mianowania osob nieposiadajacych tytutu naukowego, a nowych nie mozna juz
z tymi osobami nawigzac).

Do nauczycieli akademickich zatrudnionych na innej podstawie niz miano-
wanie maja zastosowanie (por. art. 136 u.s.w.) w zakresie wypowiedzenia umowy
0 prace przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeksu pracy (tekst jedn.
w Dz.U. 22014 r. poz. 1502 z pdzn. zm.; dalej powotywane jako k.p.). Kodeks pracy
nie przewiduje regulacji stanowigcej odpowiednik art. 126 u.s.w. Czesto dokonane
w zwigzku z wykonywaniem podstawowych obowigzkéw pracowniczych narusze-
nie cudzych praw wilasnosci intelektualnej (w szczegdlnosci przywiaszczenie au-
torstwa istotnego fragmentu cudzego utworu) moze by¢ rozpatrywane w kategorii
cigzkiego naruszenia obowigzkow pracowniczych i rodzi¢ bedzie konsekwencje
wskazane w art. 52 k.p.

Podstawe do rozwigzania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem aka-
demickim bez wypowiedzenia, na gruncie art. 126 u.s.w. stanowi dopuszczenie si¢
przez niego: czynu z art. 115 pr. aut. stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sg-
dowym, przy czym moze tu chodzi¢ nie tylko o czyn polegajacy na przywlaszcze-
niu sobie autorstwa cudzego utworu (ktore potocznie okresla si¢ terminem plagiat,
por. art. 115 ust. 1 pr. aut.), ale takze o inne postacie naruszenia prawa do autorstwa
(utworu lub artystycznego wykonania), jak wprowadzenie w biad, rozpowszechnia-
nie bez podania nazwiska (art. 115 ust. 2 pr. aut.) czy tez publiczne znieksztatcenie
utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu, nadania; a nadto doko-
nanego w inny sposob, w celu osiaggni¢cia korzys$ci majatkowej naruszenia cudzych
praw autorskich lub praw pokrewnych (por. art. 115 ust. 3 pr. aut.??).

Podstawe do rozwigzania umowy w trybie art. 126 pkt 3 u.s.w. stanowi wy-
danie przez sad karny prawomocnego wyroku potwierdzajacego dopuszczenie si¢
przez nauczyciela akademickiego naruszenia praw autorskich 1 praw pokrewnych
z art. 115 pr. aut.*® Natomiast w tym punkcie przepisu nie zostal przywotany jako

B. Kudrycka, A. Kurkiewicz, M. Lenard, M. Migskiewicz, P. Orzeszko, J. Rdg, E. Sieczek, P. J. Suwaj, A. Szyman-
ska, E. Ura, P. Wajda, A. Wiktorowska, G. Winiarz, Prawo o szkolnictwie wyzszym. Komentarz, Warszawa 2013,
wersja elektroniczna, pkt 1 i 3 do art. 118; tak tez z odwotaniem sie do brzmienia przepisu intertemporalnego
H. l1zdebski, J. Zielinski, Prawo o szkolnictwie wyzszym. Komentarz, LEX 2013 r., teza 1i 2 do art. 118 u.s.w.

32 Przepis ten w sposob bardzo szeroki i dosy¢ nieprecyzyjny zakres$la dziatanie, ktére moze polegac penalizaciji.
Byt on niedawno przedmiotem postepowania przed Trybunatem Konstytucyjnym, ktéry w wyroku z dnia 17 lu-
tego 2015 r. (sygn. akt K15/13) nie dopatrzyt sie¢ w tej nieprecyzyjnosci ztamania zasady nullum crimen sine lege,
a przede wszystkim nie doparzyt sie niezgodnosci tego przepisu z art. 42 ust.1 Konstytucji RP (ktéry wciela te
zasade).

33 Przy czym mozna mie¢ znaczng watpliwosc¢, czy to bezrefleksyjne odwotanie do catego art. 115 pr. aut. jest za-
sadne i celowe. Poniewaz art. 126 u.s.w. daje rektorowi ,tylko” uprawnienie, a nie nakfada na niego obowigzku
rozwigzania stosunku pracy, to nalezy postulowac i oczekiwa¢ wywazonego realizowania tego uprawnienia.
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podstawa do rozwigzania umowy wyrok potwierdzajacy naruszenie praw wiasno-
sci przemystowej (np. w zwigzku z popetnieniem ,,plagiatu” wynalazku). Niemniej
w tych przypadkach, gdy zostanie potwierdzone (w prawomocnym wyroku skazu-
jacym) naruszenie praw wlasnos$ci przemystowej stanowigce przestepstwo umysine
(np. w art. 303 czy 304, to rektor bedzie mogt rozwigzaé stosunek pracy na podsta-
wie art. 126 pkt. 4 u.s.w.

Kolejng podstawe do stosowania ww. trybu rozwigzania stosunku pracy stanowi
prawomocne orzeczenie komisji dyscyplinarnej potwierdzajace dopuszczenie si¢
przez mianowanego nauczyciela jednego z rodzajow 6 czyndéw (wymienienie ma
charakter enumeratywny, aczkolwiek poszczegdlne rodzaje czyndéw sa zrdznico-
wane w stopniu precyzji ich opisania).

W pierwszych trzech przypadkach, chodzi o czyny stanowiace ,,odpowiednik”
przestepstwa z art. 115 ust. 1 12 pr. aut. (opis/znamiona czynu zostat niemal wprost
przejety z tych przepisow??). Poniewaz komisja dyscyplinarna nie jest organem wy-
miaru sprawiedliwo$ci, wigc nie moze orzeka¢ o popetnieniu przez pracownika
przestepstwa. Niemniej niektére czyny podlegajace penalizacji mogg by¢ kwalifi-
kowane jako dziatania uchybiajgce obowigzkom nauczyciela lub godnosci zawodu
nauczyciela akademickiego zostaty wigc dodatkowo objete zakresem odpowiedzial-
nosci dyscyplinarnej i poddane kompetencji komisji.

W czwartym przypadku, szerzej anizeli w art. 115 ust. 3 pr. aut., wskazano czyny
polegajace na ,,innym naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych”.%

Ostatnie kategorie czynow polegaja na falszowaniu badan lub wynikow badan
naukowych (jak wydaje si¢ chodzi tu o wlasne, jak 1 cudze wyniki) oraz dokonywa-
niu innych oszustw naukowych. Ta ostatnia kategoria wydaje si¢ na tyle pojemna,
ze mogtaby obejmowac czyny polegajace na przywlaszczeniu sobie autorstwa roz-
wigzania (wyniku badan naukowych), ktore stanowito podstawe wynalazku, wzoru
uzytkowego powstalego w wyniku badan naukowych. Przypomnijmy bowiem, ze
zgodnie z art. 86 d u.s.w. do wynikéw badan naukowych zalicza si¢: wynalazki,
wzory uzytkowe, wzory przemystowe, topografie uktadow scalonych, wyhodowang
albo odkryta 1 wyprowadzong odmiang rosliny.

Rozwigzanie przez rektora stosunku pracy z mianowanym nauczycielem w try-
bie art. 126 u.s.w. jest ,,dodatkowg karg” poza karami dyscyplinarnymi orzekanymi
przez komisje na podstawie art. 140 u.s.w.

Ustawa nie precyzuje zasad odpowiedzialnosci dyscyplinarnej osob niebeda-
cych nauczycielami akademickimi. Do pracownikéw niebedacych nauczycielami

34 Wymienione w art. 303 i 304 p.w.p przestepstwa majg charakter umysiny; por. J. Raglewski, Komentarz do art.
303 p.w.p., pkt 32, do art. 304 p.w.p. pkt 19, LEX/el, 2009.

35 Pewne réznice w tym trzecim przypadku nie sg tutaj przedmiotem analizy.

36 Szerzej niz w ustawie autorskiej, gdyz przepis u.s.w. wskazuje wszystkie ,inne” sposoby naruszenia, a nie tylko
podejmowane w celu osiggniecia korzysci majgtkowej, jak stanowi art. 115 ust. 3 pr. aut.
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akademickimi, ktérzy sg zatrudniani na podstawie umowy o prace maja zastosowa-
nie przepisy k.p.

Nowelizacja ustawy z 2014 r. wprowadzita zmiany w zakresie odpowiedzialno-
$ci dyscyplinarnej nauczycieli akademickich.?’

Przede wszystkim dopuszczono mozliwo$¢ wszczecia postepowania dyscypli-
narnego po ustaniu zatrudnienia nauczyciela akademickiego w uczelni, nie pdznie;j
jednak anizeli w ciggu 5 lat od popetnienia czynu. Jesli jednak czyn zawieratby zna-
miona przestepstwa (np. z art. 115 pr. aut.), to postgpowanie wyjasniajgce moze by¢
wszczete az do uptywu okresu przedawnienia przewidzianego dla tego przestgpstwa.
Poniewaz przestepstwa z ustawy o pr. aut. (art. 115-119°®) i p.w.p. sg zagrozone karg
do 3 lat pozbawienia wolnosci, ktore przedawniajg si¢ z uptywem 5 lat od czasu jego
popekienia (por. art. 101 § 1 pkt 4 k.k.) to w praktyce ten dtuzszy niz 5-letni termin
raczej nie wystepowalaby, dlatego przyjeto inne jeszcze rozwigzanie, o ktorym be-
dzie mowa nieco dale;.

Prowadzenie post¢powania dyscyplinarnego juz po ustaniu stosunku zatrudnie-
nia moze mie¢ znaczenie wychowawcze, §wiadczy¢ o przestrzeganiu przez uczelnie¢
wysokich standardow etycznych. Nadto regulacja ta odgrywa istotng role, jesli z po-
wodu trwania postgpowania wyjasniajacego (co czesto moze mie¢ miejsce w przy-
padkach skomplikowanych), ktérego nie udato si¢ zakonczy¢ w okresie stosunku
zatrudnienia, przejScie do nastgpnego etapu moze mie¢ miejsce juz po ustaniu sto-
sunku zatrudnienia.

W art. 144 u.s.w. przewidziano dwa rozwigzania, utatwiajace pociggniecie do
odpowiedzialno$ci dyscyplinarnej osob, ktore narusza prawa wilasnos$ci intelektual-
nej. Po pierwsze, obowigzek wszczecia z urzedu przez rzecznika dyscyplinarnego
postepowania wyjasniajagcego, w szczegolnosci w przypadku gdy nauczycielowi
akademickiemu zarzuca si¢ popetnienie czynu polegajacego na naruszeniu wska-
zanych doktadnie praw autorskich i praw pokrewnych® oraz sfalszowaniu badan
lub wynikow badan naukowych lub dokonaniu innego oszustwa naukowego. Po
drugie, tylko w przypadku stawiania nauczycielowi akademickiemu zarzutu naru-
szenia praw autorskich i1 pokrewnych oraz falszowania badan i wynikéw badan na-
ukowych (tj. wskazanych w art. 144 ust. 3 pkt 1-5 u.s.w.) wszczecie postgpowania
dyscyplinarnego nie jest ograniczone w czasie, tj. nie stosuje si¢ przedawnienia.*’
Dodatkowo zniesiono sze$ciomiesieczny termin do wszczgcia postepowania dys-
cyplinarnego, liczony od dnia dowiedzenia si¢ przez rektora lub ministra o popet-
nieniu czynu (ktory co prawda nie dotyczyl czyndéw stanowigcych przestgpstwo).

37 Dotyczy ona odpowiedzialnosci wszystkich nauczycieli, bez wzgledu na podstawe zatrudnienia.

38 Wyzsze zagrozenie kary (art. 116 ust. 3, 118 ust. 112 pr. aut., art. 305 ust. 3 p.w.p.) przewidziano dla przestgpstw
nie bedacych typowo ,naukowymi”.

39 Przy czym chodzi tu o te same czyny, ktére zostaty wskazane w art. 126 u.s.w.

40 Jednak po ustaniu zatrudnienia nie moze by¢ wszczete pdzniej niz 5 lat od popetnienia czynu lub gdy czyn za-
wiera znamiona przestepstwa po uptywie okresu przedawnienia przewidzianego dla tego przestepstwa (por. art.
130 ust. 3 w zw. z 144 ust. 2 lit. ,@”" u.s.w.).
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Nadto nalozono na rzecznika dyscyplinarnego obowiazek wszczecia postepowania
wyjasniajacego nie podzniej niz w terminie trzech miesiecy od powzigcia wiadomosci
o popetnieniu czynu skutkujacego mozliwoscig ponoszenia odpowiedzialno$ci. Roz-
wigzanie to bardziej odpowiada realiom, mimo ze termin jest krotszy niz pierwotnie
to jednak dotyczy podmiotu, ktéry z zalozenia moze od razu profesjonalnie popro-
wadzi¢ postepowanie. Wieksza sprawno$¢ prowadzenia postepowania wyjasniaja-
cego moze wynika¢ posrednio z nowego obowigzku natozonego na rzecznika, tj.
niezwlocznego poinformowania rektora lub ministra o niewszczeciu postgpowania
w terminie 3 miesi¢cy od dnia powzigcia wiadomosci o popetieniu czynu. Z uwagi
na to, ze spraw naruszen dyscyplinarnych jest coraz wiecej i w dodatku dotycza one
takze osob pethigcych funkcje rektorow, prorektorow, w nowelizacji uregulowano
funkcjonowanie rzecznikdéw dyscyplinarnych powotywanych przez MNiSzW. Po-
wotanych zostaje szesnastu rzecznikow, z ktérych potowa reprezentuje po jednym
z obszaréw wiedzy*' (oraz posiada co najmniej stopien doktora habilitowanego),
a druga potowa posiada co najmniej stopien doktora nauk prawnych. Zapewnienie
udziatu prawnikéw w gronie rzecznikow jest bardzo dobrym rozwigzaniem, gdyz
pozwala ograniczy¢ (lub co najmniej znacznie wyeliminowac) ryzyko wystapie-
nia bledow proceduralnych oraz merytorycznych zwigzanych ze ,,stosowaniem”
prawa (np. na etapie interpretacji przestanek odpowiedzialno$ci). Wzrost roli tych
rzecznikOw ministerialnych jest zauwazalny w zwigzku z utworzeniem Konwentu
Rzecznikow (art. 145 lit. ,,a” u.s.w.), do ktorego zadah nalezy formulowanie opinii
1 wnioskdw w sprawach niebedacych przedmiotem post¢powania dyscyplinarnego
dotyczacych dobrych praktyk w nauce 1 pracy akademickiej, jak 1 formutowanie opi-
nii w sprawach szczegdlnie skomplikowanych wynikajacych w toczacych si¢ po-
stepowaniach oraz podejmowanie prac nad projektami dokumentoéw okreslajacych
zasady dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyzszym.*?

W celu zapewnienia sprawno$ci postepowania (gdy obwiniony lub rzecz-
nik uchylajg si¢ od stawiennictwa) przewidziano mozliwo$¢ odbywania posiedzen
komisji pod ich nieobecno$¢, ale pod warunkiem ze zostali prawidtowo zawiado-
mieni o terminie i miejscu posiedzenia.* Uregulowano cz¢$ciowa jawnos$¢ rozprawy
dyscyplinarnej wskazujac zamkniety krag podmiotow (7 kategorii), ktére moga
w niej uczestniczy¢ (jedynymi dopuszczonymi osobami ,,postronnymi” sg pracow-
nicy uczelni oraz przedstawiciel zwigzku zawodowego, ktorego czlonkiem jest
obwiniony).

41 Okreslonych w rozporzadzeniu MNiSzW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszaréw wiedzy, dziedzin nauki
i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065).

42 Szczegotowe zasady organizacji wewnetrznej konwentu oraz trybu realizacji zadan okresla rozporzgdzenie
MNiSzW z dnia 26 wrzes$nia 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 1305.

43 Dotychczas dotyczyto to tylko przypadkéw, gdy obwiniony uchylat sie od uczestnictwa, a nie obejmowato przy-
padkow nieobecnosci rzecznika.
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Potozono wigkszy nacisk na profesjonalizm postepowania wyjasniajacego
i dyscyplinarnego, ktéry ma stuzy¢ zapewnieniu rzetelnosci, obiektywnosci, przej-
rzysto$ci i sprawnosci rozpatrywania spraw.*

4. Odpowiedzialnos¢ studentow i doktorantéw z tytutu
naruszenia praw wtasnosci intelektualnej

U.s.w. przewiduje odpowiedzialno$¢ dyscyplinarng studentow za narusze-
nie przepisdw obowigzujacych w uczelni oraz za czyny uchybiajace godnosci stu-
denta (art. 211-225). Podczas ostatnich nowelizacji nie zmieniano tych przepisow.
Przypomnie¢ nalezy tylko, iz w tym rozdziale ustawy znajduje si¢ jedyny przepis,
w polskim systemie prawnym, ktory postuguje si¢ terminem plagiat. Czy zasadnie,
to kwestia dyskusyjna.®

Nadto zgodnie z art. 214 ust. 4 u.s.w. w przypadku podejrzenia popetienia
przez studenta czynu polegajacego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego*® frag-
mentu utworu lub innych elementéw cudzego utworu rektor niezwtocznie poleca
przeprowadzenie postgpowania wyjasniajgcego. Ustawa przewiduje, ze nie stosuje
si¢ przedawnienia w odniesieniu do wszczgcia postepowania dyscyplinarnego wo-
bec studenta, ktéremu zarzuca si¢ popelnienie plagiatu. Podobnie reguty odpowie-
dzialno$ci dyscyplinarnej dotycza doktorantow. Albowiem na podstawie art. 226
u.s.w. odpowiadajg oni za naruszenie przepisOw obowigzujacych w uczelni oraz
za czyny uchybiajace godnosci doktoranta na zasadach okreslonych w art. 211-224
u.s.w. W trakcie przewodu doktorskiego, jak 1 po jego zakonczeniu juz na podsta-
wie przepisoOw u.tyt.st.nauk. mozliwe jest odpowiednio stwierdzenie przez radg jed-
nostki lub Centralng Komisj¢ niewaznosci postgpowania w sprawie nadania stopnia
(art. 29 a u.tyt.st.nauk.) oraz wznowienie postepowania w sprawie nadania stopnia
doktora (art. 29 u.tyt.st.nauk.) w zwigzku z naruszeniami praw autorskich.

Ostatnia nowelizacja nie wniosta zmian do regulacji z art. 193 u.s.w., ktory
w praktyce stanowi najwazniejsze narzedzie walki ze zjawiskiem przywlaszczania
autorstwa w pracach dyplomowych. Uczelnia posiada uprawnienie do odebrania®’
tytulu zawodowego (magistra, licencjata) w przypadku, gdy w pracy stanowiacej
podstawe nadania tego tytulu zawodowego student przypisat sobie autorstwo istot-
nego fragmentu lub innych elementéw cudzego utworu lub ustalenia naukowego
(ktorym moze by¢ odkrycie naukowe).

44 Na podstawie tego przepisu zostato wydane nowe rozporzgdzenie MNiSzW z dnia 17 pazdziernika 2014 r.
w sprawie szczegoétowego trybu postepowania wyjasniajgcego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczy-
cieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych; opubl. w Dz.U. z 2014 r. poz. 1430.

45 Nalezatoby rozwazy¢ celowos$¢ swoistego ujednolicenia terminologii w ustawie i wzorowania sie na art. 144
u.s.w.

46 Istotnos¢ moze by¢ oceniana w kategorii ilosciowe;j i/lub jakosciowe;.

47 Odbywa sie to w zwigzku z wydaniem decyzji o stwierdzeniu niewaznos$ci postepowania w sprawie nadania tytutu
zawodowego.
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5. Zakonczenie

Wejscie w zycie w pazdzierniku 2014 r. nowych przepiséw niemal zbieglo si¢
z opublikowaniem przez NIK informacji o wynikach kontroli nt. ochrony praw au-
torskich w pracach dyplomowych w szkotach wyzszych.*

Pomimo zZe nie stwierdzono wielu drastycznych uchybien w procedurach nada-
wania tytuléw zawodowych czy czestych (nagminnych) przypadkéw wystepowania
plagiatéw w pracach dyplomowych, to jednak zastanawiajace jest, ze na 14 skon-
trolowanych jednostek tylko pig¢ otrzymalo oceng pozytywna. Zasadnie w rapor-
cie wskazano, ze przydatno$¢ programow antyplagiatowych jest zréznicowana (np.
mniejsza w pracach z zakresu nauk $cistych) i1 uzalezniona od zawarto$ci baz da-
nych. Zauwazono, ze programy pomagaja wykry¢ nieujawnione zapozyczenia (pet-
nig funkcje prewencyjne — u§wiadamiaja, ze ryzyko wykrycia naruszen wzrasta), ale
nie zapewnia, ze teraz powstawac beda tylko oryginalne prace. W raporcie podkre-
slono, ze kluczowe znaczenie ma podejmowanie dziatan zwigzanych z upowszech-
nianiem wiedzy o zasadach poszanowania cudzej wtasnosci intelektualnej, zasadach
cytowania oraz wlasciwa opieka promotorska. Uwazam,ze w tym tez kierunku po-
winny zmierza¢ dziatania podejmowane na uczelniach.

48 Raport z dnia 31 pazdziernika 2014 r., por. przypis nr 12.
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A FEW COMMENTS ON THE CONSEQUENCES OF A BREACH
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE AMENDED
HIGHER EDUCATION ACT

Intellectual property rights currently play a very important role in educational
institutions. The rules on managing and commercializing intellectual property
created by scientists, PhD candidates and students, as well as rules governing
disciplinary responsibility (besides civil and criminal liability) in the case of
infringement of intellectual property rights, were already present in the Act of 27
July 2005 on Higher Education. Recent amendments of that act (enacted in 2011 and
2014) introduce significant changes in this field. More emphasis has been placed on
combating the illegal use of copyright works in degree theses. This is to be achieved
by obligatory proof checking of each paper with anti-plagiarism software and
establishing a national database (repository) of degree theses.

Stowa kluczowe: prawo wilasnosci intelektualnej, prawo autorskie,
odpowiedzialno$¢ dyscyplinarna, plagiat, programy antyplagiatowe, repozytorium
prac dyplomowych

Keywords: intellectual property rights, copyright, disciplinary responsibility,
plagiarism, anti-plagiarism software (system), national repository of degree theses
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W SPRAWIE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA NARUSZENIE
PRAW AUTORSKICH W POZAPRASOWYCH
PUBLIKACJACH INTERNETOWYCH?

1. Uwagi ogodine

Art. 54b ustawy Prawo prasowe® wydaje si¢ by¢ niedostrzegany i to zarowno
przez polskie orzecznictwo, jak i piSmiennictwo prawnicze, tymczasem jego zna-
czenie jest nie do przecenienia — wszak wyznacza on zasady odpowiedzialnosci ,,za
naruszenia prawa zwigzane z przekazywaniem mysli ludzkiej za pomocg innych niz
prasa Srodkow przeznaczonych do rozpowszechniania, w tym wytworow druku,
wizji i fonii”, a zatem w szczegodlnosci naruszenia majatkowych i osobistych praw
autorskich. Jezeli uwzgledni si¢ rowniez, ze wigkszo$¢ przedstawicieli doktryny
prawa prasowego opowiada si¢ za szerokim ujgciem przedmiotowym art. 54b pr.
pras., wlaczajac w to jego zastosowanie w odniesieniu do ksigzek, filméw, ptyt mu-
zycznych, czy nawet homilii, wystgpien na wiecach lub nieprasowych stron interne-
towych, to przepis ten nalezy uznac za jeden z filarow systemu odpowiedzialnosci
cywilnoprawnej zwigzanej z wypowiedziami pozaprasowymi.

Przyczyn marginalizowania art. 54b pr. pras. upatrywa¢ mozna w dos¢ daleko
idacych skutkach praktycznych jego zastosowania, a takze w catkowitym niedopa-
sowaniu do innych przepisow wyznaczajacych zasady odpowiedzialnosci w pol-
skim systemie prawnym, w tym przede wszystkim w zakresie uregulowanym ustawg
z dnia 18 lipca 2002 r. o $§wiadczeniu ustug drogg elektroniczng.* Jak zatem powinno
si¢ stosowa¢ wymieniony przepis 1 jakie rodzi to konsekwencje? Niniejszy artykut
stanowi probe racjonalnej interpretacji art. 54b pr. pras. oraz wyznaczenia jego miej-

1 Doktor nauk prwnych, Katedra Prawa Wiasnosci Intelektualnej Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu Ja-
giellonskiego; adwokat.

Praca naukowa finansowana ze srodkéw budzetowych na nauke w latach 2010-2014 jako projekt badawczy.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 24 z p6zn. zm., dalej jako pr. pras.).

Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z pézn. zm., dalej jako u.S.u.d.e.

A WN
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sca w polskim porzadku prawnym, ze szczegdlnym uwzglednieniem naruszen praw
autorskich w pozaprasowych wypowiedziach pojawiajacych si¢ w sieci Internet.

2. Ogodlne zasady odpowiedzialnosci dotyczace wypowiedzi
pozaprasowych

Nie ulega watpliwosci, ze art. 54b pr. pras. wprowadza rozréznienie na narusze-
nia prawa ,,prasowe’ oraz ,,pozaprasowe”, za kryterium podziatu przyjmujac sposob
rozpowszechniania mysli ludzkiej, a w szczegolnosci, czy owo rozpowszechnianie
dokonywane jest za posrednictwem prasy, czy innego srodka przekazu. Podstawowa
réznicg pomiedzy sprawami prasowymi i pozaprasowymi jest natomiast stosowanie
przepiséw o odpowiedzialnosci prawnej (Rozdziat 7 pr. pras.) oraz o postgpowaniu
w sprawach prasowych (Rozdzial 8 pr. pras.). Przepisy te, w stosunku do pierwszej
z wymienionych kategorii (naruszenia prasowe) znajdujg bezposrednie zastosowa-
nie, w stosunku do drugiej (naruszenia pozaprasowe) — jedynie odpowiednie.

Rozdzielenie dwoéch rezimow odpowiedzialnosci (prasowego i pozaprasowe-
g0)’ bylo przedmiotem rozstrzygnigcia Sagdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11
pazdziernika 2012 r.® Sad ten stwierdzil, ze: ,,Publikacje internetowe umieszczone
nieodptatnie przez anonimowych uzytkownikéw portalu internetowego pod arty-
kulem zamieszczonym w elektronicznym wydaniu dziennika, w odréznieniu od sa-
mego artykutu, nie stanowig materialu prasowego w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 z pdzn. zm.)”
1 w tym konteks$cie rozroznit dwie §wiadczone przez administratora portalu ushugi:
nieodplatnego udostepnienia informacji w formie dziennika w wersji elektronicz-
nej oraz nieodptatnego udostepnienia portalu dyskusyjnego. W pierwszym rodzaju
dziatalnos$ci administrator wystepuje w roli wydawcy gazety internetowej; w drugim
za$ jako dostawca ustug internetowych (administrator serwisu). Podziat ten bezpo-
srednio rzutuje réwniez, zdaniem Sadu Apelacyjnego w Warszawie, na wylgczenie
mozliwos$ci zastosowania przepiséw ustawy — Prawo prasowe do odpowiedzialnosci
administratora portalu internetowego za tres$ci pozaprasowe (wpisy uzytkownikow
zamieszczone na portalu dyskusyjnym pod artykutem w elektronicznym wydaniu
dziennika).

Sad Apelacyjny w Warszawie w przywotanym powyzej wyroku jednoznacznie
rozstrzygnat takze, ze granice odpowiedzialno$ci administratora portalu interneto-

5 Definiowanie pojecia ,prasa” wykracza poza ramy niniejszego opracowania, dos¢ zatem stwierdzi¢, ze podsta-
wowym kryterium pozwalajgcym na odroznienie publikacji prasowych od pozaprasowych jest periodycznos¢. Do
kryterium tego odwotuje sie zaréwno art. 7 ust. 2 pkt 1 pr. pras.: ,prasg sg takze wszelkie istniejgce i powstajgce
w wyniku postepu technicznego srodki masowego przekazywania, w tym takze rozgtosnie oraz tele- i radiowe-
zty zaktadowe, upowszechniajgce publikacje periodyczne za pomoca druku, wizji, fonii lub innej techniki roz-
powszechniania”, jak i art. 54b pr. pras., wymieniajgc publikacje nieperiodyczne jako przykfad innych niz prasa
Srodkéw przekazu.

6 VIACa 2/12, www.orzeczenia.ms.gov.pl (data dostepu: 25.02.2015r.).
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wego za pozaprasowe elementy tego portalu wyznacza ustawa o §wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng 1 to réwniez w przypadku, gdy na portalu tym, obok tresci poza-
prasowych, znajduja si¢ tre$ci, ktére mozna uznaé za pras¢ w rozumieniu art. 7 ust. 2
pkt 1 pr. pras. Stanowisko to wpisuje si¢ w utartg lini¢ orzeczniczg, ktérag wyznaczyt
Sad Apelacyjny we Wroctawiu w wyroku z dnia 15 stycznia 2010 r.” oraz Sad Ape-
lacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 18 stycznia 2011 r.,® a rozwingt Sad Najwyzszy
w wyroku z dnia 8 lipca 2011 r.” stwierdzajac, ze: ,,Zgodnie z art. 2 pkt 4 1 6 u.u.e.,
strona pozwana jest ustugodawca §wiadczacym ustugi droga elektroniczng w ro-
zumieniu tej ustawy, a Swiadczone przez nig ushugi elektroniczne polegaja na bez-
ptatnym udostepnianiu mozliwosci korzystania z Internetu i utworzonego przez nig
portalu dyskusyjnego, co miesci si¢ w ustudze okreslonej w art. 14 ust. 1 u.u.e. jako
ustuga udostgpnienia zasobdw systemu teleinformatycznego w celu przechowywa-
nia danych przez ustugobiorce”. Stanowisko to potwierdzil nastepnie Sad Apela-
cyjny w Krakowie identyfikujac w wyroku z dnia 19 stycznia 2012 r.!° udostepnianie
mozliwosci wpisywania komentarzy do wpisOw na blogu jako ustuge hostingu.
W uzasadnieniu ostatnio przywotanego orzeczenia Sad Apelacyjny w Krakowie
stwierdzil, ze: ,,Prowadzac blog internetowy A J jest bowiem ustugodawca w ro-
zumieniu art. 2 pkt 4 ustawy. W pojeciu ustugodawcy mieszcza si¢ bowiem takze
podmioty posredniczace w dostepie do ustug internetowych, w tym podmioty §wiad-
czace tzw. ustuge hostingu. Usluga ta polega na udostepnieniu przez §wiadczacy ja
podmiot miejsca w pamigci powszechnie dostgpnego komputera w celu stworze-
nia tam np. stron www, grup dyskusyjnych i innego rodzaju ustug. Pojecie hostingu
oznacza zatem udostepnianie pami¢ci podlagczonych do sieci serwerow w celu prze-
chowywania réznego rodzaju danych, w szczegdlnosci sktadajacych si¢ na strony
internetowe, przy czym dane te pochodza nie od podmiotu §wiadczacego ustugi ho-
stingowe, lecz od podmiotu trzeciego — ustugobiorcy”. Co za tym idzie, zdaniem
Sadu Apelacyjnego w Krakowie, odpowiedzialno$¢ administratora bloga interneto-
wego ksztattowana jest przez art. 14 1 15 u.S.u.d.e. Ostatnio, ten sam poglad podzie-
lit takze Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 13 lutego 2014 r."' uznajac,
ze: ,,(...) ustugodawca §wiadczacy ustuge polegajaca na udostepnieniu mozliwosci
bezptatnego korzystania z Internetu oraz zamieszczania wpisOw na uruchomionym
przez siebie portalu dyskusyjnym, odpowiada za naruszenie tg droga cudzych dobr
osobistych wtedy, gdy wiedzial, ze wpis narusza takie dobro i mimo to nie uniemoz-
liwil niezwlocznie dostepu do wpisu, a wigc nie usungt go niezwtocznie”.
Stanowisko orzecznictwa, zgodnie z ktorym administrator strony lub portalu
internetowego umozliwiajacego dokonywanie wpisow przez uzytkownikdéw powi-

I ACa 1202/09, OSA/Wr. 2010 nr 2, poz. 167.

| ACa 544/10, www.orzeczenia.ms.gov.pl (data dostepu: 25.02.2015 r.).

IV CSK 665/10, OSNC 2012/2/27, OSP 2012/4/45, M. Prawn. 2012, nr 10, s. 537-540.
I ACa 1273/11, www.orzeczenia.ms.gov.pl (data dostepu: 25.02.2015r.).

I ACa 1086/13, www.orzeczenia.ms.gov.pl (data dostepu: 25.02.2015r.).
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nien by¢ traktowy jako ustugodawca w rozumieniu art. 2 pkt 4 1 6 u.S.u.d.e., jest
rowniez powszechnie akceptowane w doktrynie. Podziat na ustugi hostingu pole-
gajace na przechowywaniu materiatow pochodzacych od okreslonego ustugobiorcy
(np. indywidualna strona www) oraz od nieokreslonej liczby uzytkownikéw (np.
prowadzenie forum dyskusyjnego) zaproponowat X. Konarski.!? W. Chomiczewski
podkresla z kolei, ze pojecie host providera z art. 14 u.§.u.d.e. powinno by¢ rozu-
miane szeroko 1 obejmuje ,.,takze takie osoby, ktore umozliwiajag dodawanie do wia-
snych stron WWW treéci przez uzytkownikow, np. filméw, zdje¢ czy komentarzy™,'?
do ktoérych autor ten zalicza np. ,,organizatora forum w odniesieniu do tresci poja-
wiajacych si¢ na nim wpisow dodanych przez uzytkownikow”!'* oraz ,,wlasciciela
portalu bedacego dziennikiem lub czasopismem w stosunku do komentarzy poja-
wiajacych si¢ pod dodanymi przez niego artykutami”.'” Do podobnych wnioskoéw
dochodzi D. Ggsicka zauwazajac, ze: ,,Dostawcami ustug hostingowych sg zar6wno
podmioty, ktore przechowuja na zadanie ustugobiorcy cate strony www, a takze pod-
mioty, ktore umozliwiajg uzytkownikom umieszczanie tresci na wtasnych stronach
dostawcow”,'® zaliczajac do tej drugiej kategorii m.in. ,,operatoréow forow dyskusyj-
nych w odniesieniu do tresci wpisOw pochodzacych od uzytkownikow, np. forum
Ted.com”"” oraz ,,wlascicieli portali, ktore stanowig elektroniczng forme czasopism
lub magazynow, w odniesieniu do komentarzy pojawiajacych si¢ pod udostepnia-
nymi przez nich artykutami, np. Gazeta.pl, Gp24.pl”.'8

Podsumowujac, zarbwno w orzecznictwie, jak 1 w literaturze powszechnie
1 w zasadzie jednomys$lnie przyjmuje si¢, ze granice odpowiedzialnosci za tresci
pozaprasowe, takie jak np. dane zgromadzone na koncie uzytkownika, wypowie-
dzi uzytkownikoéw forow internetowych lub komentarze pod artykutami prasy elek-
tronicznej, wyznaczane sg przez art. 14" i 15%° ustawy o $wiadczeniu ushug droga
elektroniczng. Z pogladem tym trudno polemizowac, jednakze nie sposob rowniez

12 X. Konarski, Komentarz do ustawy o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, Warszawa 2004, s. 139. Zob. takze
rozréznienie odpowiedzialnosci za ustugi ,wtasne” i ,cudze” opisane przez M.Z. Zielinskiego, (w:) Odpowiedzial-
nos¢ deliktowa posredniczacych dostawcow ustug internetowych. Analiza prawnoporéwnawcza, Warszawa
2013, s. 150-163.

13 W. Chomiczewski, Komentarz do art. 14 ustawy o $wiadczeniu ustug drogg eletroniczng, (w:) D. Lubasz, M. Na-
mystowska (red.), Swiadczenie ustug drogg elektroniczng oraz dostep warunkowy. Komentarz do ustaw, War-
szawa 2011, s. 227.

14 Ibidem.

15 Ibidem.

16 D.K. Gesicka, Wytgczenie odpowiedzialno$ci cywilnoprawnej dostawcow ustug sieciowych za tresci uzytkowni-
kéw, Warszawa 2014, s. 261.

17 Ibidem.

18 Ibidem, s. 261-262.

19 Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialnos¢ za przechowywane dane uzalezniona jest od wiedzy o ich bez-
prawnosci lub zwigzanej z nimi dziatalnosci albo od braku uniemozliwienia dostepu do tych danych w przypadku
otrzymania urzedowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomosci o bezprawnym charakterze danych lub
zwigzanej z nimi dziatalnosci.

20 Przepis ten w sposob wyrazny wytgcza m.in. obowigzek sprawdzania przechowywanych danych przez podmioty
Swiadczace ustugi hostingu.
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poming¢ istnienia art. 54b pr. pras., ktérego zastosowanie prowadzi¢ moze do zupet-
nie odmiennych wnioskow.

3. Zakres przedmiotowy art. 54b pr. pras.

Jak to juz wspomniano powyzej, art. 54b pr. pras. nakazuje stosowa¢ odpowied-
nio przepisy Rozdziatow 7 i 8 pr. pras. do pozaprasowych §rodkow przekazywa-
nia mysli ludzkiej, nie wyjasniajac jednak dokladnie co kryje si¢ pod tym pojeciem.
Zakresu przedmiotowego wymienionego przepisu nie pozwalajg ustali¢ takze wy-
mienione w nim do$¢ ogodlnie przyktady pozaprasowych srodkoéw przekazu, tzn. pu-
blikacje nieperiodyczne, wytwory druku, wizji 1 fonii. Mozna bowiem zada¢ pytanie,
czy zamiarem ustawodawcy byto dokonanie dychotomicznego podziatu na przekazy
prasowe, w stosunku do ktérych zasady odpowiedzialno$ci 1 postepowania w spra-
wach prasowych stosuje si¢ wprost 1 inne przekazy mysli ludzkiej (pozaprasowe),
w stosunku do ktorych wymienione zasady znajduja jedynie odpowiednie zastoso-
wanie? Czy moze oprocz dwoch wymienionych kategorii (przekazy prasowe i poza-
prasowe) istnieje rowniez trzecia, w stosunku do ktorej przepisy pr. pras. w ogole nie
powinny znalez¢ zastosowania?

W literaturze dominuje szeroka interpretacja przedmiotowego zastosowania art.
54b pr. pras. Zdaniem J. Sobczaka, wymieniony przepis reguluje odpowiedzialno$¢
m.in. redaktorow wydawnictw ksigzkowych, tworcoéw filmow, wideokaset, wydaw-
coOw plyt gramofonowych 1 taSm magnetofonowych, a takze podmiotow odpowie-
dzialnych za r6znego rodzaju publikacje internetowe, w tym internetowe wydania
prasy klasycznej.?! G. Kuczynski sugeruje z kolei, aby art. 54b pr. pras. znajdowat
zastosowanie nie tylko do ksigzek, albuméw muzycznych, filmow, czy nieprasowych
stron internetowych, lecz nawet do wypowiedzi wyglaszanych podczas koncertow
muzycznych lub wystepow kabaretowych, nabozenstw (w szczego6lnosci homilii),
informacji zamieszczanych na ,,slupach ogtoszeniowych”, bilbordach 1 plakatach,
wypowiedzi na wiecach politycznych, e-maili, SMS-6w 1 MMS-6w wysylanych do
szerszego grona adresatow, czy wypowiedzi zamieszczanych na forach interneto-
wych, gdyz ,,podwyzszone rygory odpowiedzialno$ci sg uzasadnione dla tych $rod-
kow wyrazu, ktore maja charakter masowy”.?* Autor ten zastrzega jednoczes$nie, ze
w stosunku do literatury pigknej, czy fikcji literackiej zastosowanie art. 54b pr. pras.
,jest w zasadzie zerowe”, podobnie jak w przypadku filméw o charakterze fabular-
nym (chyba ze mozliwe do ustalenia sg konkretne osoby, ktérych prawa lub dobra
zostaly naruszone).” J. Barta i R. Markiewicz zauwazaja natomiast, ze wymieniony

21 J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 900-901.

22 G. Kuczynski, Komentarz do art. 54b prawa prasowego, (w:) B. Kosmus, G. Kuczynski, Prawo prasowe. Komen-
tarz, Warszawa 2013.
23 Ibidem. Niestety autor nie uzasadnia jednak swojego stanowiska.
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przepis powinien znalez¢ zastosowanie do niektdrych publikacji internetowych, jako
ze adresowany jest do ,,innych niz prasa srodkow przekazu”.**

W podobnym tonie, cho¢ nie wprost, wypowiedziat si¢ rowniez Sad Apelacyjny
we Wroclawiu, w najprawdopodobniej jedynym jak do tej pory orzeczeniu, w kto-
rym w ogoble poruszono watek art. 54b pr. pras., tj. w wyroku z dnia 17 listopada
2009 r.>> W uzasadnieniu wymienionego orzeczenia stwierdzono bowiem, ze mozli-
wos¢ zastosowania art. 54b pr. pras. w odniesieniu do wpiséw zamieszczonych w in-
ternetowej encyklopedii (Wikipedii) ,,nie jest uwarunkowana uznaniem » Wikipedii«
za tytut prasowy, konieczne jest natomiast istnienie zwigzku przyczynowego pomig-
dzy dzialaniem pozwanych (...), a faktem zamieszczenia w Internecie kwestionowa-
nego artykulu”. Na tej podstawie domniemywac mozna, ze gdyby 6w zwigzek zostat
wykazany (co w rzeczywistos$ci si¢ jednak nie stato), to problem zastosowania art.
54b pr. pras. statby si¢ aktualny.

Powyzsze, nieliczne interpretacje wskazujg na to, ze art. 54b pr. pras. wprowa-
dza w zasadzie dychotomiczny podzial na publikacje prasowe i pozaprasowe — przy
czym reguly odpowiedzialno$ci ustanowione w prawie prasowym znajdujg zasto-
sowanie w obydwu przypadkach: w pierwszym wprost, w drugim odpowiednio.
W praktyce oznaczatoby to, ze analiz¢ w zasadzie kazdego przypadku naruszenia np.
débr osobistych nalezatoby rozpocza¢ od odpowiedniego zastosowania Rozdziatu
7 1 8 pr. pras. Podej$cie takie moze prowadzi¢ jednak do daleko idacych konsekwen-
cji, ktore trudno pogodzi¢ z przedstawiong powyzej utartg linig orzecznicza, doty-
czaca naruszen w pozaprasowych publikacjach internetowych.

Stosujac bowiem konsekwentnie art. 54b pr. pras. nalezatoby doj$¢ do wniosku,
ze znajduje on zastosowanie do tresci uzytkownikow serwisow 1 portali interneto-
wych (np. wpisow na forach internetowych). W szczegolnosci zatem odpowiednio
zastosowany powinien zosta¢ w takim przypadku — zamieszczony w Rozdziale
7 pr. pras. pt. ,,Odpowiedzialno§¢ prawna” — art. 38 pr. pras. Zgodnie z ust. 1 tego
przepisu, odpowiedzialno$¢ cywilng za naruszenie prawa spowodowane opubliko-
waniem materiatu prasowego ponoszg autor, redaktor lub inna osoba, ktorzy spowo-
dowali opublikowanie tego materiatu, co nie wytacza odpowiedzialno$ci wydawcy
(w zakresie odpowiedzialno$ci majatkowej, odpowiedzialno§¢ wymienionych pod-
miotow jest solidarna®). Pozostawiajgc chwilowo na marginesie, jak wygladatoby
odpowiednie zastosowanie art. 38 pr. pras., warto za J. Sobczakiem zauwazy¢, ze
solidarno$¢ odpowiedzialno$ci majatkowej przewidzianej w tym przepisie ozna-
cza ,,wspotzalezno$¢ uprawnien i obowigzkow dhuznikow” na tej zasadzie, ze kazdy

24 J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Krakow 1998, s. 40-41.

25 | ACa 949/09, OSAW 2010/1/156.

26 Solidarno$¢ odpowiedzialnosci nalezy rozumieé w kontekscie art. 366 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ko-
deks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z p6zn. zm. dalej jako k.c.), zgodnie z ktérym: ,Kilku dtuznikéw
moze by¢ zobowigzanych w ten sposob, ze wierzyciel moze zada¢ catosci lub czesci Swiadczenia od wszystkich
diuznikéw tgcznie, od kilku z nich lub od kazdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez ktéregokolwiek
z diuznikéw zwalnia pozostatych (solidarno$é¢ dtuznikéw)”.
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z podmiotow odpowiedzialnych odpowiada za cato$¢ sumy naleznej osobie po-
krzywdzonej naruszeniem.?’” Stanowisko to znajduje pelne potwierdzenie w orzecz-
nictwie Sgdu Najwyzszego, ktory w wyroku z dnia 26 wrzesnia 2002 r.>® wyraznie
stwierdzil, ze: ,,Konstrukcyjna jedno$¢ deliktu (spowodowanie opublikowania ma-
teriatu prasowego), krzywdy 1 mozliwosci zagdania zado$¢uczynienia za t¢ krzywde,
wylacza dopuszczalno$¢ roéznicowania zakresu odpowiedzialnos$ci osob okreslo-
nych w art. 38 ust. 1 prawa prasowego w odniesieniu do zaptaty zados¢uczynienia”.
Zdaniem Sadu Najwyzszego, do naruszenia dochodzi w wyniku popetnienia czynu
niedozwolonego polegajacego na ,,spowodowaniu opublikowania materiatu praso-
wego”’, niezaleznie od udziatu poszczegolnych osdb w odpowiednich czynnosciach
(ich sekwencji) sktadajacych si¢ na ten czyn.”? W konsekwencji pokrzywdzony po-
nosi krzywde 1 przystuguje mu jedno zados¢uczynienie od wszystkich podmiotow
okreslonych w art. 38 ust. 1 pr. pras. i objetych weztem solidarnos$ci.*

Wracajac do tez cytowanego powyzej wyroku Sadu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 11 pazdziernika 2012 r. warto przypomnie¢, ze administrator serwisu interne-
towego, na ktorym zamieszczone zostaty artykuly prasy elektronicznej oraz komen-
tarze ich czytelnikow wystepuje w dwojakiej roli: wydawcy gazety internetowej oraz
dostawcy ustugi internetowej nieodptatnego udostepnienia portalu internetowego.
Wydaje si¢, ze w kontekscie odpowiedniego zastosowania art. 38 ust. 1 pr. pras. (co
wynika z art. 54b pr. pras.), obydwie funkcje nalezaloby uzna¢ za paralelne, co ozna-
cza, ze administrator portalu powinien by¢ traktowany jak wydawca na gruncie art.
38 ust. 1 pr. pras.: w odniesieniu do tresci prasowych (gazety internetowej) — wprost;
w odniesieniu do tresci pozaprasowych (tresci uzytkownikéw) — odpowiednio. W re-
zultacie ponosi on solidarng odpowiedzialno$¢ majatkowa za tresci uzytkownikow,
wraz z uzytkownikiem bgdacym autorem wpisu, redaktorem takiego wpisu (jezeli
wpisy w ogole sg redagowane w sposOb inny niz automatyczny) oraz inng osoba,
ktora spowodowata opublikowanie takiego wpisu.®' Oznacza to, ze w zdecydowane;j
wigkszosci przypadkow zastosowanie art. 54b pr. pras. skutkuje (poprzez odpowied-
nie zastosowanie art. 38 ust. 1 pr. pras.) powstaniem solidarnej odpowiedzialno$ci

27 J. Sobczak, Prawo prasowe..., op. cit., s. 849.

28 Il CKN 1037/00, LEX nr 56905.

29 Ibidem.

30 Ibidem.

31 Powstaje uzasadnione pytanie, kto mogtby by¢ taka inng osoba? Czy odpowiedzialnos¢ na tej zasadzie mozna

bytoby przypisa¢ np. dostawcy Internetu, ktéry umozliwit uzytkownikowi nawigzanie potgczenia z portalem lub
dostawcy Internetu administratora portalu, a nawet host providerowi, na serwerze ktérego zamieszczony zostat
portal? Pomimo, ze literalnie rzecz biorgc, wszystkie te podmioty bez watpienia przyczynity sie do opublikowania
spornego materiatu, to jak sie wydaje nie nalezy zalicza¢ ich do kregu o0sob, ktére ,spowodowaty” jego opubliko-
wanie. Jak to stwierdzit Sgd Najwyzszy na gruncie art. 38 ust. 1 pr. pras., spowodowanie obejmuje czynnosci nie-
zbedne przed przekazaniem materiatu do druku, takie jak np. redagowanie, opracowywanie lub przygotowywanie
materiatu prasowego do druku (wyrok z dnia 23 lutego 2001 r., Il CKN 587/00, OSNC 2001/7-8/123, Biul.SN
2001/4/17), a zatem — jak nalezy domniemywac¢ — nie obejmuje samego druku. Analogicznie nalezatoby uznac,
ze Swiadczenie ustug hostingu lub dostepu do Internetu to za mato, aby moc przypisa¢ odpowiedzialnos¢ za spo-
wodowanie opublikowania konkretnego wpisu. Odpowiedzialno$¢ za pomocnictwo wymagataby z kolei zasadni-
czo wykazania umysInosci po stronie pomocnika.
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majatkowej administratora portalu (serwisu) internetowego oraz uzytkownika, beda-
cego autorem spornego wpisu. Taki wniosek stoi jednak w fundamentalnej sprzecz-
nosci z opisanymi powyzej zasadami odpowiedzialno$ci administratora portalu
(serwisu) internetowego, ktore ksztattuje art. 141 15 u.$.u.d.e., réznicujgc mozliwos¢
przypisania odpowiedzialnosci podmiotow przechowujacych okres§lone tresci 1 auto-
row tychze tre$ci. Innymi stowy, pokrzywdzony, aby moc dochodzi¢ odszkodowa-
nia lub zado$¢uczynienia od administratora portalu (serwisu) internetowego za tresci
uzytkownika powinien, zgodnie z tymi ostatnimi przepisami, wykaza¢ co najmniej
wiedze tego administratora o bezprawnos$ci wpisu lub zwigzanej z nim dziatalnosci
lub brak jego reakcji w odniesieniu do urzgdowego zawiadomienia lub wiarygodne;]
wiadomosci co do bezprawnos$ci wpisu lub zwigzanej z nim dziatalnos$ci. Przestanki
te wydaja si¢ jednak istotnie wykracza¢ poza ramy odpowiedzialno$ci solidarnej,
ktorg narzuca z kolei art. 54b w zw. z art. 38 ust. 1 pr. pras.

4. Wnioski koncowe — interpretacja systemowa i celowosciowa
art. 54b pr. pras.

Powyzsze rozwazania prowadza do koniecznos$ci zrewidowania przedmioto-
wego zakresu art. 54b pr. pras. Jego zastosowanie do wszystkich przekazéw poza-
prasowych przeznaczonych do nieoznaczonego kregu odbiorcow skutkuje bowiem
konieczno$cig rozszerzenia specyficznych i rygorystycznych zasad odpowiedzialno-
$ci przewidzianych dla prasy, za czym nie przemawiaja zadne racje, poza literal-
nym brzmieniem art. 54b pr. pras. Wydaje si¢, ze przeciwne rozszerzajacej wyktadni
tego przepisu jest takze orzecznictwo, ktore w sposdb milczacy ignoruje fakt jego
istnienia.

W jakich zatem przypadkach powinnismy odpowiednio stosowaé przepisy
o odpowiedzialno$ci prasowej i postepowaniu w sprawach prasowych? Moim zda-
niem, odpowiedz tkwi w wyktadni systemowej 1 celowoSciowej art. 54b pr. pras.
Warto bowiem zauwazy¢, ze przepis ten zamieszczony jest w ustawie Prawo pra-
sowe 1 znajduje zastosowanie do ,,naruszen prawa zwigzanych z przekazywaniem
mys$li ludzkiej za pomoca innych niz prasa §rodkéw przeznaczonych do rozpo-
wszechniania”. De facto wymieniony przepis rozrdznia zatem nie tres¢, a jedynie
sposob przekazu: prasa 1 inne srodki przekazu. Tym samym nalezy uznac, ze w oby-
dwu przypadkach chodzi o publikacje petnigce funkcje wymienione w art. 1 pr. pras.
(rzetelne informowanie, jawnos$¢ zycia publicznego, kontrola i1 krytyka spoteczne),
tyle tylko, ze moga by¢ one przekazywane za pomocg prasy lub innych srodkow
przeznaczonych do rozpowszechniania, ktore nie sg prasg nie z uwagi na tres¢, lecz
niespetnienie technicznych przestanek definicji prasy, takich jak przede wszystkim
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periodycznos¢.>* Argumentacja ta prowadzi do wniosku, Ze art. 54b pr. pras. powi-
nien by¢ stosowany wytacznie do publikacji prasopodobnych, tzn. takich, ktore od
prasy rdznig si¢ tylko aspektami technicznymi wymienionymi w art. 7 ust. 2 pkt 1
pr. pras., np. ksiazki publicystyczne, filmy dokumentalne, blogi dziennikarskie lub
paradziennikarskie. Zasad odpowiedzialnosci prasowej 1 postepowania w sprawach
prasowych nie powinni$my natomiast stosowac co do zasady do prywatnych tresci
uzytkownikoéw (np. wypowiedzi na forach internetowych, czy portalach dyskusyj-
nych), nawet jezeli wpisy te sg powszechnie dostepne, gdyz celem takich publikacji
jest jedynie zaprezentowanie subiektywnych pogladéw ich autorow.*
Podsumowujac, oczywiscie problemu zakresu przedmiotowego zastosowania
art. 54b pr. pras. nie da si¢ rozstrzygna¢ w sposob abstrakcyjny. Konieczna jest kaz-
dorazowa analiza poszczegdlnego przypadku, z tym jednak zastrzezeniem, ze prze-
pis ten powinien znalez¢ zastosowanie wytacznie do przekazéw prasopodobnych,
a zatem spetniajacych te same co prasa funkcje. Tylko w takim przypadku podniesie-
nie poprzeczki odpowiedzialno$ci do poziomu prasy moze znalez¢ usprawiedliwie-
nie, a co za tym idzie opisane powyzej konsekwencje zastosowania art. 54b pr. pras.,
w tym wylaczenie mozliwo$ci powolania si¢ przez administratora portalu (serwisu)
internetowego na art. 141 15 u.s.u.d.e., sg mozliwe do zaakceptowania.

32 Zob. takze P. Wasilewski, Wolno$¢ prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle poréwnaw-
czym, Warszawa 2012, s. 252, 316-317.

33 Nie mozna jednak wykluczy¢, ze na zasadzie wyjatku takze i do wpisow, czy komentarzy uzytkownikéw znajdg
zastosowanie prasowe zasady odpowiedzialnosci. Sytuacja taka bedzie jednak wyjatkowa, gdyz wpis musiatby
spetniac cechy artykutu prasowego.
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REFERRING TO THE LIABILITY FOR THE COPYRIGHT INFRINGEMENTS
IN THE OFF-THE-PRESS ONLINE PUBLICATIONS

It is not easy to draw lines on copyright infringement in the internet environment
(e.g. forums and blogs). One can infringe not only an author’s intellectual property
but also his economic and moral rights. Who shall be responsible for that, except the
infringer? Is it possible to sue the online services provider such as the administrator
of the content or host provider?

This article aims to outline the inconsistence between the obligation to relevant
application of the principles of liability from the Press Law Act of 26 January,1984,
to all press infringements connected with the transfer of ideas by meansother than
press to disseminate non-periodical publications (pursuantto art. 54b of the Press Law
Act), and the liability of internet services providersregulated by the Act on Providing
Services by Electronic Means of 18 July, 2002. On the one hand, art. 54b of the Press
Law Act obliges to apply the strict rules of press responsibility not only to press
publications, but also to some content similarto the press, which strongly affects the
internet, while on the other hand, the host provider shall not be responsible for the
stored data unless he is aware, or has been made aware, of the unlawful nature of
thedata or the activity related to them and has failed to immediately block access to
said data. What is the border line between these two principles? Taking into account
that art. 54b of the Press Law Act refers to the press liability it shall be applied to all
means of transferring human thought thatare similar to press in that they act as press
(fulfil the press obligations pursuant to art. 1 of the Press Law Act). In other words,
the legal provisions of press liability shall be extended only to such means that could
be named as press, ifthey were periodical.

Stowa kluczowe: prawo autorskie, naruszenie, prawo prasowe, art. 54b pr. pras.,
ISP, hosting

Keywords: copyright, infringement, press law, art. 54b of the Press Law Act,
ISP, hosting
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Tomasz Katuzny'

PROCEDURA ZATWIERDZANIA TABEL WYNAGRODZEN
ZA KORZYSTANIE Z UTWOROW LUB PRZEDMIOTOW
PRAW POKREWNYCH Z PERSPEKTYWY NOWOCZESNEGO
ROZSTRZYGANIA SPOROW

1. Tabele wynagrodzen z utworéw lub przedmiotéw praw
pokrewnych — uwagi ogélne

Zasady procedowania w przedmiocie zatwierdzania tabel wynagrodzen z utwo-
ré6w lub przedmiotow praw pokrewnych w ramach postepowania prowadzonego
przez zespot orzekajacy Komisji Prawa Autorskiego okreslone zostaty w obowigzu-
jacych regulacjach w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych? (dalej: ustawa o prawie autorskim). Zgodnie z art. 110" ust. 1
pr. aut. Komisja Prawa Autorskiego (dalej: Komisja) jest organem wtadzy publicz-
nej powolywanym przez ministra wtasciwego do spraw kultury 1 dziedzictwa naro-
dowego celem realizacji zadan okreslonych przepisami ustawy o prawie autorskim.
Sktad Komisji, zasady dziatania i kompetencje zostaly wskazane w przepisach roz-
dziatu 12. ustawy o prawie autorskim, ktore to przepisy wprowadzono nowelizacja
ustawy dokonang ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. 0 zmianie ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sagdowych w sprawach cywilnych.?
Nowelizacja byta konsekwencja wyroku Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 24
stycznia 2006 r.,* w ktorym to wyroku za niezgodny z Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej uznany zostat art. 108 ust. 3 pr. aut. dotyczacy postgpowania przed Komisja
w kwestii zatwierdzenia przedstawionych przez organizacj¢ zbiorowego zarzadza-
nia tabel wynagrodzen za korzystanie z utwordéw lub artystycznych wykonan.

1 Sedzia Sadu Rejonowego w Biatymstoku.
Por. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631 ze zm.).

3 Por. przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
ustawy o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1016).

4 Por. wyrok Trybunatu Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt SK 40/04 (Dz.U. z 2006 r. Nr 21, poz. 164).
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Zaréwno w przepisach w dotychczasowym brzemieniu, jak tez w regulacjach
aktualnie obowigzujacych ustawodawca precyzyjnie wskazal, iz do zadan Komis;ji
nalezy miedzy innymi rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie 1 zmian¢ zatwierdzo-
nych tabel wynagrodzen za korzystanie z utworoéw lub przedmiotéw praw pokrew-
nych.’ Realizacja tego zadania odbywa si¢ zgodnie z art. 110! i n. pr. aut. zasadniczo
w dwoch etapach, mianowicie opracowania otwartej propozycji tabel® przez orga-
nizacj¢ zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi oraz zatwierdzenie przedsta-
wionego projektu w ramach postgpowania przed Komisjg. Organizacje zbiorowego
zarzadzania reprezentujace autorOw praw opracowuja tabele wynagrodzen w ramach
realizacji statutowego zadania zbiorowego zarzadzania i ochrony powierzonych im
praw autorskich lub praw pokrewnych zgodnie z art. 104 i n. pr. aut. Tabele wyna-
grodzen za korzystanie z utwordw lub przedmiotow praw pokrewnych koresponduja
z ustalonym ustawg o prawie autorskim obowigzkiem stosowania stawek z tabel
w umowach zawieranych przez organizacje zbiorowego zarzadzania prawami autor-
skimi z uzytkownikami praw. Stawki wynagrodzen okre§lone w ustalonych tabelach
maja wiec istotne znaczenie w ,,obrocie” prawami autorskimi, bowiem zawierane
umowy nie moga przewidywac stawek nizszych niz okreslone w tabeli.” Organi-
zacje zbiorowego zarzadzania reprezentujace interesy tworcOw oraz uzytkownicy
korzystajacy z praw autorskich lub praw pokrewnych zawierajg wigc umowy od-
powiednio, przy wykorzystaniu stawek okreslonych w tabelach wynagrodzen za-
twierdzonych w ramach realizacji trybu postepowania publicznoprawnego zgodnie
z przepisami ustawy o prawie autorskim.

W powotanym wyroku Trybunatu Konstytucyjnego nie zostala zakwestio-
nowana materia dotyczaca istotnos$ci 1 znaczenia stawek wynagrodzen okreslo-
nych w tabelach dla zawieranych umow dotyczacych obrotu prawami autorskimi.
Podobnie nie podwazono dziatalno$ci na rynku organizacji zbiorowego zarzadza-
nia (réwniez w ramach wnioskowania o zatwierdzenie tabel), ani tez nie zostat za-
kwestionowany status Komisji dokonujgcej zatwierdzenia tabel wynagrodzen
za korzystanie z utworow lub przedmiotow praw pokrewnych. Przedmiotem roz-
wazan 1 rozstrzygniecia Trybunatu Konstytucyjnego stala si¢ natomiast regulacja
dotyczaca postgpowania przed Komisjg 1 to wylacznie w zakresie pozbawienia kwe-
stionowanymi przepisami mozliwo$ci uczestniczenia w tym postgpowaniu w cha-
rakterze strony uzytkownikow korzystajacych z utwordow lub przedmiotow praw
pokrewnych.

5 Por. G. Materna, Antymonopolowa ocena wysokosci stawek wynagrodzen za korzystanie z utworéw lub przed-
miotow praw pokrewnych w swietle znowelizowanego prawa autorskiego. Teza nr 3, ,Przeglagd Ustawodawstwa
Gospodarczego” 2013, nr 4, s. 28-36.

6 Por. odnosnie okreslenia propozycji tabel otwartg ofertg, a nie projektem J.Bteszynski, Komentarz do wyroku TK
z dnia 24 stycznia 2006 r., SK 40/04. Teza 4, ,Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego” 2006, nr 8, s. 10.
7 Por. E. Ferenc-Szydetko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2014,

System Informacji Prawnej Legalis 2015, komentarz do art. 110'¢, t. 1.
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Regulacje wprowadzone powolana wyzej zmiang ustawy o prawie autor-
skim okreslajg tryb postepowania w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagro-
dzen za korzystanie z utwordéw lub przedmiotéw praw pokrewnych zgodnie z oceng
przedmiotowych przepisow dokonang powotanym wyzej wyrokiem Trybunalu
Konstytucyjnego. Obowigzujace przepisy przewidujg zatem okreslenie zakresu pro-
cedowania przed Komisjg celem zatwierdzenia stawek zaproponowanych przez or-
ganizacj¢ zbiorowego zarzadzania z zagwarantowaniem mozliwosci kontynuacji
przedmiotowego postepowania przed sadem powszechnym w przypadku kwestio-
nowania decyzji Komisji. W obowigzujacych przepisach podkre§lono, ze postgpo-
wanie w przedmiocie zatwierdzenia tabel prowadzone jest zgodnie z przepisami
Kodeksu postepowania cywilnego o postgpowaniu nieprocesowym. Ponadto obo-
wigzujace regulacje precyzyjnie okres$laja uczestnikow przedmiotowego poste-
powania z zagwarantowaniem wezwania do udzialu w sprawie zainteresowanych
podmiotéw przez obowigzek dokonania stosownego ogtoszenia w dziennikach o za-
sieggu ogo6lnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publiczne;.

2. Specyfika procedury zatwierdzania tabel wynagrodzen
z utworéw lub przedmiotéw praw pokrewnych

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim, mianowicie art. 110" ust. 1 pr.
aut. sprawy o zatwierdzanie tabel wynagrodzen za korzystanie z utwordw lub przed-
miotow praw pokrewnych rozpatruje zespot orzekajacy Komisji w skladzie piecio-
osobowym. Zgodnie z art. 110" ust. 2-4 pr. aut. sktad zespotu orzekajacego ustalany
jest przez przewodniczacego Komisji z grona trzydziestu arbitrow powotanych
w trybie ustawy (art. 110? pr. aut.), przy czym arbitrzy wskazywani sg z czterech
grup srodowisk (odpowiednio reprezentujgcych tworcow 1 uzytkownikéw korzysta-
jacych z praw) uprawnionych do zglaszania kandydatow do Komisji. Nadto w trybie
okreslonym w tych przepisach wyznaczeni arbitrzy dokonujg wyboru przewodni-
czacego zespotu orzekajgcego Komisji z listy arbitréw Komisji, a jezeli wyznaczeni
arbitrzy Komisji nie dokonaja wyboru przewodniczacego zespotu orzekajacego Ko-
misji, zostanie on wyznaczony przez przewodniczacego Komisji.

Ustalenia sktadu zespolu orzekajacego Komisji wedlug zasad okreslonych
w powotanych przepisach ma istotne znaczenie, przy uwzglednieniu okolicznosci, iz
zespot orzekajacy Komisji, bedacej organem publicznym ustalany jest zgodnie z za-
sadg reprezentatywnosci sktadu Komisji. Fakt ten ma ogromne znaczenie dla akcep-
tacji rozstrzygnie¢ w przedmiocie zatwierdzania tabel wynagrodzen przez majacych
zasadniczo rozbiezne interesy uczestnikOw obrotu prawami. Nalezy przy tym pod-
kresli¢, iz zespot orzekajacy Komisji, a wiec kazdy z arbitrow wchodzacych w sktad
zespotu, winien realizowa¢ czynno$ci zwigzane z zatwierdzaniem tabel zgodnie
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z prawem i w poczuciu interesu publicznego.® Wykluczone zatem jest podejmowa-
nie przez arbitrow jakichkolwiek dziatanh majacych na celu zabezpieczenie intere-
sSOW czy to tworcow, czy uzytkownikow korzystajacych z praw. Zespot orzekajacy
powinien podejmowac decyzje bezstronnie 1 niezaleznie, z zagwarantowaniem po-
glebiania zaufania do organéw publicznych. Nalezy tez nadmieni¢, ze zgodnie z art.
110 pr. aut. arbitrzy wchodzacy w skiad zespotow orzekajacych Komisji powinni
w ramach prowadzenia postgpowania dokonywa¢ analizy wysoko$ci wynagrodzen
dochodzonych przez organizacje zbiorowego zarzadzania, przy uwzglednieniu wy-
sokosci wptywow osigganych z korzystania z utwordéw 1 przedmiotdw praw pokrew-
nych, a takze charakter i1 zakres korzystania z tych utwordéw i przedmiotéw praw
pokrewnych.

Postepowanie w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzen za korzystanie
z utworéw lub przedmiotoéw praw pokrewnych zgodnie z art. 110" ust. 1 pr. aut.
inicjowane jest wnioskiem sktadanym przez organizacj¢ zbiorowego zarzgdzania.’
Zgodnie z wymogami okre$lonymi w art. 110'% ust. 4 pr. aut. wniosek powinien za-
wiera¢ wskazanie pola eksploatacji oraz kategorie utworéw lub przedmiotéw praw
pokrewnych, ktérych dotyczy tabela, a takze kategorie podmiotow, na rzecz ktorych
wnioskodawca dziata oraz wysoko$c¢ stawek wynagrodzenia. Uczestnikami postepo-
wania w sprawach o zatwierdzenie tabel wskazani zostali zgodnie z art. 110'* ust. 6
pkt 1-3 pr. aut. odpowiednio wnioskodawca, inne organizacje zbiorowego zarzadza-
nia, ktore w udzielonym im zezwoleniu na zbiorowe zarzadzanie 1 ochron¢ powie-
rzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych majg wskazane pola eksploatacji,
ktorych dotycza tabele wynagrodzen oraz organizacje zrzeszajace podmioty ko-
rzystajace z utwordw lub przedmiotow praw pokrewnych, ktérych dzialalnosé
obejmuje pola eksploatacji wynikajace z tabel wynagrodzen, jezeli ztoza wniosek
o udzial w tym postepowaniu.'’ Zasadniczo wigc przez odniesienie okres$lenia stron
postepowania adekwatnie do przepisOw postgpowania cywilnego o postepowaniu
nieprocesowym zrealizowany zostat postulat rownouprawnienia uczestnikéw poste-
powania w przedmiocie zatwierdzenia tabel. Nalezy tez podkresli¢, ze z powotanych
regulacji wynika prawo udziatu w postgpowaniu podmiotéw korzystajacych z utwo-
row lub przedmiotéw praw pokrewnych bez jakiegokolwiek ograniczenia praw tych
podmiotdéw, pozbawionych mozliwosci udziatu w postepowaniu w poprzednim sta-
nie prawnym przed nowelizacja omawianych przepiséw dokonang w roku 2010.
O transparentno$ci analizowanych regulacji gwarantujacych udziat w postgpowaniu
zainteresowanych podmiotéw przesadza okreslony w art. 110'* ust. 8 pr. aut. obo-
wigzek przewodniczacego zespotu orzekajacego Komisji zamieszczenia oglosze-

8 Ibidem, komentarz do art. 110", t. 1.

9 Por. R. Flejszar, M. Malczyk-Herdzina, Postepowanie cywilne w sprawach o zatwierdzanie i o zmiane zatwierdzo-
nych tabel wynagrodzen za korzystanie z utworéw lub przedmiotéw praw pokrewnych. Teza nr 6, ,Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego” 2011, z. 111, s. 20-24.

10 Ibidem, t. 7.
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nia w co najmniej dwoch drukowanych dziennikach o zasiggu ogdlnopolskim oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra wtasciwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wszczeciu postepowania w spra-
wie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzen, wzywajacego zainteresowane podmioty do
wstepowania do postepowania. Udziat wigc w charakterze uczestnika w prowadzo-
nym postgpowaniu uzalezniony jest od ztozenia wniosku przez zainteresowanych,
z zaznaczeniem, iz w przypadku odmowy dopuszczenia do udzialu w sprawie przy-
stuguje zgodnie art. 110'? ust. 7 pr. aut. zazalenie rozpoznawane w ramach sagdowej
kontroli prawidtowosci procedowania zespotu orzekajagcego Komisji.

Przepisy regulujace postgpowania w zakresie zatwierdzenia tabeli wynagro-
dzen precyzyjnie zgodnie z trescig art. 110'° ust. 1 pr. aut. okreslajg ograniczenie
czasu trwania postepowania do 6 miesigcy, chyba ze wszyscy uczestnicy poste-
powania wyrazg zgode na okreslone przedtuzenie tego terminu. Nalezy przy tym
nadmieni¢, iz zgodnie z tre$cig art. 110" ust. 2 pr. aut. w szczegolnie uzasadnio-
nych przypadkach, zespot orzekajacy Komisji moze dokonaé przedtuzenia terminu
na dalszy czas oznaczony, niezbedny do wydania orzeczenia w sprawie, przy czym
wylacznie za zgodg uczestnikéw postgpowania. Podkreslenia wymaga wskazanie,
iz prowadzone postepowanie na podstawie art. 110" ust. 3 pr. aut. ulega umorzeniu
decyzja zespotu orzekajacego Komisji w przypadku niezakonczenia postepowania
w ustawowo okreslonym terminie lub terminach przedluzonych za zgoda uczestni-
kéw postepowania. Omawiane ograniczenie czasowe trwania postepowania nalezy
zatem oceni¢ jako wyjatkowo dyscyplinujace zespdt orzekajacy Komisji do spraw-
nego podejmowania czynnosci, zasadniczo w interesie uczestnikdw postgpowania.
Sprawnos¢ postgpowania przy zachowaniu gwarancji jakosci staje si¢ wyzwaniem
zarOwno w dziatalno$ci podmiotow podejmujacych czynnosci decyzyjne poza syste-
mem sgdowniczym, a szczegdlnie w odniesieniu do decyzyjnosci orzeczniczej w ra-
mach rozstrzygania sporow. Okreslenie w obowigzujacych regulacjach terminow
prowadzenia postgpowania ze sprecyzowaniem sankcji w postaci umorzenia poste-
powania wydaje si¢ by¢ rozwigzaniem nie tylko dyscyplinujagcym organy orzeczni-
cze, ale rowniez inspirujgcym uczestnikow postepowania do aktywnej partycypacji
w czynnosciach realizowanych w toku postepowania. Zarowno wigc spetnienie wy-
mogow formalnych wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzen, jak tez precyzyjne
1 zwiezle formutowanie stanowisk stron moze mie¢ istotne znaczenie w zachowa-
niu okre$lonych ustawowo termindéw postepowania, z wykluczeniem ryzyka umo-
rzenia postgpowania w razie przekroczenia ustalonych termindéw. Nalezy réwniez
podkresli¢, iz przepisy ustawy o prawie autorskim zgodnie z treécig art. 110'* ust. 3
pr. aut. przewiduja w przypadku umorzenia postepowania decyzjg zespotu orzeka-
jacego Komisji mozliwo$¢ wystapienia przez wnioskodawce o zatwierdzenie tabeli
przez sad. Konsekwencja zatem stwierdzenia przewlektosci postgpowania przez
przekroczenie ustalonych termindw staje si¢ przekazanie sprawy na drogg postepo-
wania sgdowego z wytaczeniem postepowania przed zespolem orzekajagcym Komi-
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sji. Przeniesienie postgpowania na poziom sagdowego zatwierdzania tabel okazuje si¢
wiec najdalej idacym $rodkiem dyscyplinujagcym prowadzacych postepowanie i bio-
ragcych w nim udzial uczestnikow postepowania.

Zasadniczym celem postgpowania w przedmiocie zatwierdzenia tabel wyna-
grodzen za korzystanie z utwordéw lub przedmiotow praw pokrewnych pozostaje
zgodnie z treScig art. 110" ust. 4 pr. aut. rozstrzygnigcie w zakresie zatwierdzenia
badZz odmowy zatwierdzenia tabel, w catoSci lub w czgsci.!! Rozstrzygniecie zespotu
orzekajacego Komisji moze by¢ oceniane jako arbitralna decyzja, przy czym nalezy
podkresli¢, iz w mys$l art. 110" ust. 4 zd. 2 pr. aut. w zakresie, w ktérym odmdéwiono
zatwierdzenia stawek okreslonych w tabelach, zespot orzekajacy Komisji zobowig-
zany jest przedstawi¢ na piSmie propozycje zmian w przedtozonej do zatwierdze-
nia tabeli wynagrodzen, wraz z ich uzasadnieniem. Wskazany obowigzek ma istotne
znaczenie dla dalszego postepowania w sprawie zatwierdzenia tabel, bowiem zgod-
nie z art. 110" ust. 4 zd. 3 pr. aut. zaproponowane przez zespot orzekajacych pro-
pozycje zmian, przy akceptacji uczestnikOw postepowania, staja si¢ prawomocne.
Dokonujac merytorycznego rozstrzygnigcia zespot orzekajacy ma obowigzek wzigé
pod uwage stanowiska uczestnikow postepowania 1 zebrany w sprawie materiat
dowodowy, ale rowniez zgodnie z treécig art. 110" ust. 5 pkt 1-2 pr. aut. rdwniez
charakter, zakres 1 wysoko$¢ wptywow osigganych z korzystania z utwordw 1 przed-
miotow praw pokrewnych oraz kwote ogolnego obcigzenia podmiotow korzysta-
jacych z utwordw i przedmiotéw praw pokrewnych z tytutu korzystania z praw
autorskich i praw pokrewnych na danym polu eksploatacji.!* Nalezy przy tym pod-
kresli¢, 1z zespot orzekajacy Komisji przy podejmowaniu rozstrzygnigcia powinien
wzig¢ pod uwage zgodnie z art. 110" ust. 5 pkt 5 pr. aut. rdwniez uzasadniony inte-
res spoleczny, rozumiany jako wywazenie interesow podmiotdw, ktore zobowigzane
beda do stosowania tabeli wynagrodzen. Zatwierdzone tabele wynagrodzen podle-
gaja zgodnie z treScig art. 110" ust. 7 pr. aut. publikacji przez przewodniczacego
Komisji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra wlasci-
wego do spraw kultury 1 ochrony dziedzictwa narodowego.

Obowigzujace przepisy ustawy o prawie autorskim, uwzgledniajagce zmiany
wprowadzone w zwigzku z powotanym wyzej wyrokiem Trybunatu Konstytucyj-
nego kwestionujacym pozbawienie mozliwosci udziatu w postepowaniu podmio-
tow reprezentujacych interesy korzystajacych z utwordéw lub przedmiotéw praw
pokrewnych przewiduja nie tylko regulacje okreslajace mozliwos¢ zgtoszenia za-
interesowanego do udzialu w postepowaniu, ale rOwniez przepisy gwarantujace
uczestnikom postepowania prowadzonego przed zespotem orzekajagcym Komisji
wystapienie na droge postepowania sagdowego. Uczestnicy postepowania o zatwier-

11 Por. A. Jucewicz, Glosa do wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 3 stycznia 2007 r., IV CSK 303/06. Teza 1, Glosa
2007/4, s. 93-102.

12 Por. J. Bteszynski, Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 8 lipca 2010 roku. Teza 5,
.Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego” 2011, nr 8, s. 23-32;
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dzenie tabel wynagrodzen, niezadowoleni z orzeczenia zespotu orzekajacego Komi-
sji zgodnie art. 110 ust. 1 pr. aut. uprawnieni sg do ztozenia wniosku o przekazanie
sprawy o zatwierdzenie tabeli, w catosci lub w czesci przez sad. Konsekwencjg za-
tem kwestionowania rozstrzygnigcia zespotu orzekajacego Komisji przez zloze-
nie stosownego wniosku uczestnika postepowania staje si¢ obowigzek przekazania
wniosku wraz z aktami sprawy do rozstrzygnigcia wlasciwemu sadowi.’> Nalezy
rowniez wskaza¢, iz w przepisach obowigzujacych przed zmiang ustawy o prawach
autorskich przewidziane byto stosowanie przepiséw Kodeksu postepowania admini-
stracyjnego,'* natomiast obowigzujace regulacje w art. 110! ust. 3 pr. aut. okreslaja,
1z do postepowan prowadzonych przed Komisjg stosuje si¢ odpowiednio przepisy
Kodeksu postgpowania cywilnego o postepowaniu nieprocesowym. Obowigzujace
brzmienie przepiséw istotnie zmienia zatem sposob 1 zakres procedowania w ramach
postepowania zardwno przed zespotem orzekajagcym Komisji, jak tez postgpowania
prowadzonego przed sadem powszechnym przez umozliwienie merytorycznej in-
gerencji w tres¢ zatwierdzanych tabel 1 zastgpienie kontroli sagdowo-administracyj-
nej odpowiednio mozliwoscig prowadzenia sadowego postepowania przed sadem
powszechnym w ramach rozpoznawania sprawy rOwnouprawnionych uczestnikow
postepowania o zatwierdzenie tabel wynagrodzen z utwordéw lub przedmiotow praw
pokrewnych.

Prowadzenie postepowania przed zespolem orzekajacym Komisji zasadni-
czo powinno konczy¢ si¢ prawomocnym rozstrzygnieciem i staje si¢ tak zgodnie
z trescig art. 110 ust. 4 pr. aut. w razie zakonczenia postgpowania i akceptacji roz-
strzygnigcia przedmiotu postepowania przez biorgcych w nim udziat uczestnikow.
Nieztozenie wniosku przez niezadowolonego uczestnika postepowania skutkuje
zatem prawomocnos$cig rozstrzygnigcia zespotu orzekajacego Komisji, przy czym
zgodnie z art. 110" ust. 4 zd. 2 pr. aut. rowniez odpowiednio akceptacji rozstrzy-
gnigcia w czesci, co do ktorej nie ztozono wniosku o zatwierdzenie tabeli przez sad.
Jeszcze raz warto w tym miejscu podkresli¢ mozliwo$¢ uprawomocnienia zmian za-
proponowanych przez zespot orzekajacy Komisji w sytuacji odmowy zatwierdze-
nia wnioskowanych tabel. Ingerencja w merytoryczng tre$¢ zatwierdzanych tabel
moze okaza¢ si¢ konstruktywng inicjatywa zespotu orzekajacego Komisji w zakre-
sie przedstawienia propozycji tabel wynagrodzen, ktéra zostanie zaakceptowana
przez uczestnikOw postepowania. Przedstawiony tryb ,,quasi-uzgodnienia” migdzy
organem rozstrzygajacym a uczestnikami postgpowania w ramach negatywnego

13 W odniesieniu do wskazania sadu wtasciwego por. rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 3 lutego
2011 r. w spawie wyznaczenia sgdu okregowego wiasciwego do rozpoznania niektérych spraw z zakresu prawa
autorskiego i praw pokrewnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 36, poz. 186), w ktérym zgodnie z §1 rozporzadzenia wyzna-
czony zostat Sgd Okregowy w Poznaniu, jako wiasciwy do rozpoznania miedzy innymi spraw o zatwierdzenie ta-
bel wynagrodzen z utwordéw lub przedmiotéw praw pokrewnych.

14 Por. uchylony art. 108 ust. 4 ustawy o prawach autorskich w brzmieniu przed zmiang tych regulacji przepisami
ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach
sgdowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1016).
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rozstrzygnigcia w przedmiocie odmowy zatwierdzenia wnioskowanych stawek wy-
nagrodzen moze faktycznie skutkowa¢ pozytywnym zakonczeniem prowadzonego
postepowania przez prawomocne ustalenia tabel wynagrodzen zgodnie z propozycja
zespotu orzekajacego Komisji, przy nieckwestionowaniu tej propozycji przez uczest-
nikéw powstepowania. W ramach powotlanych wyzej przepiséw ustawy o prawie
autorskim eksponowany jest wigc koncyliacyjny charakter rozwigzywania sporow
odpowiednio okreslony przez mozliwo$¢ sformutowani propozycji zakonczenia po-
stepowania z akceptacjg zamian w zatwierdzanych tabelach zaproponowanych przez
zespot orzekajacy Komisji. Konieczno$¢ prowadzenia ewentualnego postgpowania
sadowego poprzedzona jest wiec faktycznie prowadzeniem uprzedniego efektyw-
nego postepowania, w ramach ktérego poszukiwane sg rozwigzania w zakresie za-
twierdzenia tabel wynagrodzen, przy czym inicjatywa aktywnos$ci procesowej stron
koresponduje z zaangazowaniem arbitrow wchodzacych w sktad zespotu orzekaja-
cego Komisji. Efektywne, skuteczne i aktywne procedowanie przed zespotem orze-
kajagcym Komisji moze zatem doprowadzi¢ do wykluczenia potrzeby prowadzenia
dhugotrwatego 1 narazajacego strony na ponoszenie znacznych kosztow postepowa-
nia sgdowego, co przez pryzmat sprawnosci procedowania lezy niewatpliwie w in-
teresie uczestnikOw postepowania oraz szeroko rozumianego interesu publicznego.

W przepisach ustawy o prawie autorskim przewidziana zostala zgodnie art.
110" pr. aut. rowniez mozliwos¢ zmiany uprzednio zatwierdzonych stawek wy-
nagrodzen z mozliwoscig wystapienia przez kazdego z uczestnikow postgpowania
o zmian¢ zatwierdzonej tabeli wynagrodzen, ale wyltacznie w przypadku istotnej
zmiany okoliczno$ci stanowigcych podstawe orzeczenia w sprawie zatwierdzenia
tabeli wynagrodzen.'?

3. Zatwierdzanie tabel wynagrodzen z utworéw
lub przedmiotéw praw pokrewnych w kontekscie koncepciji
nowoczeshego rozstrzygania sporow

Przedstawione zasady prowadzenia postgpowania przed zespotem orzekajagcym
Komisji w przedmiocie zatwierdzania tabel wynagrodzen z utworow lub przedmio-
tow praw pokrewnych okre§lone zostaty w obowigzujacych przepisach zmianami
ustawy o prawie autorskim, ktorej nowelizacja zostata niejako wymuszona powo-
fanym wyzej orzeczeniem Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r.
Stwierdzona niezgodno$¢ przepisu postgpowania prowadzonego przez Komisje
w odniesieniu do kwestionowanego pozbawienia uzytkownikéw korzystajagcych
z praw mozliwo$ci udziatu w postepowaniu w charakterze strony wynikata z oczy-
wistego naruszenia zasady petnej ochrony prawnej gwarantowanej w art. 45 Kon-

15 Por. J. Bteszynski, Nowelizacja ustawy..., op. cit., s. 23-32.
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stytucji Rzeczypospolitej Polskiej.!® Nalezy w petni podzieli¢ stanowisko wyrazone
w uzasadnieniu powotanego wyroku Trybunatu Konstytucyjnego, iz w ramach pro-
wadzonego postepowania winno by¢ zapewnione umozliwienie stronom zajecia
rOwnoprawnego stanowiska wzgledem zatwierdzanych tabel wynagrodzen oraz re-
alizacja zagwarantowanej w Konstytucji pelnej ochrony prawnej, w tym rowniez
udziatu strony w postgpowaniu prowadzonym w ramach sagdowej kontroli prawidto-
wosci rozstrzygnigcia organu publicznego.

Analizowane obowigzujace przepisy regulujace zasady procedowania w przed-
miocie zatwierdzania tabel wynagrodzen z utworéw lub przedmiotow praw po-
krewnych zapewniajg pelng ochrone praw uczestnikéw postepowania zgodnie ze
stanowiskiem Trybunalu Konstytucyjnego wyrazonym w powotanym orzeczeniu.
W tym kontekscie nalezy wyeksponowac¢ przewidziang w regulacjach ustawy o pra-
wie autorskim mozliwos$¢ zgtoszenia zainteresowanego do udziatu w postgpowaniu,
czy tez okreslony w analizowanych przepisach tryb realizacji sgdowej kontroli roz-
strzygniecia zespotu orzekajacego Komisji w ramach postepowania prowadzonego
przed sadem powszechnym zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania cywilnego
0 postepowaniu nieprocesowym. Zgodnosci omawianych przepiséw ze standardem
zapewnienia ochrony prawne] potwierdzona zostata rowniez okresleniem zasad
uprzedniego procedowania w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzen przed
zespolem orzekajacym Komisji i zagwarantowaniem w przypadku kwestionowania
rozstrzygnigcia Komisji skierowania sprawy na drogg postepowania sgdowego. Za-
sadniczo bowiem postepowanie moze by¢ prowadzone przed zespolem orzekajagcym
Komisji z gwarancja zachowania prawa do sagdu w ramach realizacji postepowania
sagdowego przed wiasciwym sagdem. Podobnie za istotng z punktu widzenia realiza-
cji procedur przed zespotem orzekajacym Komisji nalezy uznaé¢ posrednig mozli-
wos$¢ decydowania uczestnikOw postepowania w zakresie ustalenia sktadu zespotu
orzekajacego. Ponownie jednak warto podkresli¢, i1z przedstawiona wyzej repre-
zentatywno$¢ sktadu zespotu orzekajacego Komisji nie moze stuzy¢ réwnowazeniu
przeciwstawnych interesow uczestnikow postgpowania, czy tez by¢ wyrazem naru-
szania podstawowej zasady bezstronnos$ci 1 niezaleznos$ci arbitrow. Rozstrzyganie
sporu przez arbitréw bedacych przedstawicielami srodowisk reprezentujacych twor-
coOw 1 uzytkownikoéw korzystajacych z praw ma ogromne i1 decydujace znaczenie
dla akceptacji rozstrzygnie¢ zespotu orzekajacego Komisji oraz pogiebiania zaufa-
nia obywateli do obowigzujacych sposoboéw rozstrzygania sporow uksztattowanych
na miar¢ demokratycznego panstwa prawa.

Podobnie nalezy doceni¢ przedstawione rozwigzanie w zakresie okreslenia cza-
sowego limitu dtugosci prowadzenia postgpowania, gwarantujacego z jednej strony
dyscyplinowanie arbitr6w w ramach prowadzenia postgpowania, a z drugiej strony

16 Por. art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483
ze zm.), zgodnie z ktérym kazdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnio-
nej zwiloki przez wtasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisty sad.
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réwniez uczestnikéw do aktywnego podejmowania czynnosci w toku postepowania.
Trzeba tez doda¢, ze aktywna partycypacja uczestnikow, czesto reprezentowanych
przez profesjonalnych pelnomocnikéw procesowych powinna zmierza¢ do osiagnie-
cia celu postepowania, jakim pozostaje ustalenie 1 zatwierdzenie tabel wynagrodzen.
Wszelka wigc bierno$¢ 1 zwloka w realizacji czynno$ci w toku postepowania, a na-
wet destrukcja postgpowania naduzywaniem zbednej argumentacji, czy w skrajnych
przypadkach podejmowania préby dowodzenia okolicznosci bezspornych pozostaje
w omawianym postgpowaniu pod ryzykiem umorzenia postepowania i narazenia
uczestnikoOw na koniecznos$¢ kontynuacji postgpowania przed sgdem powszechnym.
Realna mozliwo$¢ redukcji czasu 1 kosztow postgpowan prowadzonych przed ze-
spotami orzekajacymi Komisji winna by¢ doceniona zarowno przez uczestnikow
postepowan, jak tez korzystajacych z obrotu prawami autorskim uczestnikow, kto-
rzy nie biorg udzialu w postgpowaniu, ale sa zobligowani do zawierania umow przy
wykorzystaniu stawek wynagrodzen ustalonych w zatwierdzanych tabelach.

W powotanym wyroku Trybunat Konstytucyjny obok konieczno$ci zapewnie-
nia pelnej ochrony prawnej w ramach prowadzenia postepowania w przedmiocie
zatwierdzenia tabel wynagrodzen wskazal na istotno$¢ ksztattowania spotecznej go-
spodarki rynkowej w oparciu o dialog i wspotprace partneréw spotecznych zgodnie
z art. 20 Konstytucji.'” W pelni nalezy podzieli¢ wywdd przedstawiony w uzasad-
nieniu wyroku, iZ w postepowaniu o zatwierdzenie tabel nie chodzi tylko o swobodg
dzialalnosci gospodarczej, w tym swobode ksztalttowania stawek tabel wynagrodzen
na rynku, lecz takze o to, by majacy z natury przeciwstawne interesy uczestnicy ob-
rotu mogli ze sobg wspotdziata¢ dla uksztattowania si¢ wlasciwego tadu gospodar-
czego, w mys$l ktorego ochrony wymagaja nie tylko interesy jednej ze stron, ale obu
stron. Wyeksponowana idea wspoétdziatania 1 wspotpracy partneroéw obrotu prawami
autorskimi koresponduje z zapewnieniem powszechnego dostepu do dobr kultury,
nauki 1 sztuki. Tylko bowiem efektywna wspolpraca przejawiana w toku procedo-
wania w przedmiocie zatwierdzenia tabel pozostaje gwarancjg osiggnigcia zamie-
rzonego celu w postaci ustalenia obowiazujacych stawek, w poczuciu realizacji nie
tylko swobody umownego ksztattowania wysokos$ci tych stawek, ale réwniez ryn-
kowej stabilizacji wzajemnych relacji gospodarczych tworcow i uzytkownikéw ko-
rzystajacych z ich praw. Powyzsze znajduje potwierdzenie réwniez w akceptacji
rozstrzygnigcia zespotu orzekajacego Komisji, z wykluczeniem koniecznosci konty-
nuacji postgpowania w ramach sagdownictwa powszechnego. Aktywny udziat w po-
stepowaniu 1 akceptacja orzeczen stanowig o pokojowym sposobie rozstrzygania
sporow, ktore to rozwigzanie powszechnie przyjmowane jest przyktadowo w mig-
dzynarodowym arbitrazu, z tendencja podmiotow handlu miedzynarodowego do

17 Por. art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z ktérym spoteczna gospo-
darka rynkowa oparta na wolnosci dziatalnosci gospodarczej, wtasnosci prywatnej oraz solidarnosci, dialogu
i wspotpracy partnerow spotecznych stanowi podstawe ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
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ucieczki od sadownictwa panstwowego w kierunku arbitrazu i innych alternatyw-
nych metod rozwigzywania sporow.'®

7 ideg dialogu spotecznego 1 wspoOlpracy partnerow obrotu prawami autor-
skimi koresponduje roéwniez wprowadzony do ustawy o prawie autorskim przepis
art. 110" pr. aut. przewidujgcy mozliwos$¢ rozpatrywania sporow dotyczacych sto-
sowania zatwierdzonych prawomocnie tabel wynagrodzen w drodze postepowania
mediacyjnego miedzy stronami, ze wskazaniem stosowania odpowiednio przepisow
Kodeksu postgpowania cywilnego o mediacji. Wiasnie stosowanie alternatywnych
metod rozwigzywania sporow (w skrocie okreslanych ADR'"), przedstawianych
roOwniez jako mozliwo$¢ alternatywnego rozstrzygania sporow wzgledem wymiaru
sprawiedliwos$ci sprawowanego przez sadownictwo powszechne, okazuje si¢ naj-
bardziej akceptowanym sposobem rozwigzywania sporéw w duchu wspotpracy
opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku, bedacych ,,fundamentem podtrzymuja-
cym ludzkie spoteczenstwo”.

4. Wnioski koncowe

Podsumowujac problematyke stosowania przepisow obejmujacych procedowa-
nie dotyczace zatwierdzania tabel wynagrodzen z utwordéw lub przedmiotow praw
pokrewnych w ramach postepowan prowadzonych przez zespotly orzekajace Komi-
sji nalezy podkresli¢ zgodno$¢ 1 spojnos¢ z tendencjami nowoczesnego rozstrzyga-
nia sporow.

W szczegolnosci nalezy doceni¢ mozliwos$¢ procedowania w zakresie zatwier-
dzania tabel wynagrodzen przez zespoty orzekajace organu publicznego, jakim jest
Komisja Prawa Autorskiego, umocowana przez ustawodawce obowigzujacymi prze-
pisami ustawy o prawie autorskim do rozstrzygania spraw obejmujacych migdzy
innymi zatwierdzanie tabel wynagrodzen z utwordw lub przedmiotow praw pokrew-
nych. Poszukiwanie instytucjonalnych rozwigzan w zakresie mozliwosci rozpa-
trywania okreslonych kategorii spraw przed ewentualnym wystgpieniem na droge
postepowania sgdowego staje si¢ w obecnych czasach nie tylko wyzwaniem w ra-
mach ustawodawstw krajowych, ale rowniez pozostaje w kregu zainteresowania
legislacji unijnej. Zgodnie z danymi statystycznymi opracowywanymi w ramach
funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwosci 1 przedstawionymi w Raporcie

18 Por. A.W. Wisniewski, Migdzynarodowy arbitraz handlowy w Polsce, Warszawa 2011, s. 85 w zakresie przedsta-
wienia danych potwierdzajgcych, iz w obszarze stosunkéw miedzynarodowych arbitraz staje sie regutg, bowiem
ocenia sie wspotczesnie, iz nawet ok. 90% miedzynarodowych kontraktéw zawiera klauzule arbitrazowa, a wy-
jatkowo rzadko spotyka sie kontrakt szczegdlnie znacznej wartos$ci pozbawiony regulacji sposobu rozstrzygania
sporow lub zawierajacy klauzule jurysdykcyjng przewidujgca wtasciwos¢ sgdow okreslonego panstwa.

19 Akronim ADR utworzony zostat od angielskiego wyrazenia alternative dispute resolution, co nalezy przettuma-
czyé, jako ,alternatywne metody rozwigzywania sporéw”, do ktérych zalicza sie miedzy innymi arbitraz, mediacje,
negocjacje i koncyliacje.
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z dziatalno$ci sadéw powszechnych w latach 2010-2014% liczba spraw wptywaja-
cych do poszczegolnych jednostek organizacyjnych sagdownictwa powszechnego
pozostaje na ogromnym poziomie kilkunastu milionow spraw rocznie. Ogromny
wplyw spraw ma zasadnicze znaczenie w zakresie ustalania termind6w rozpoznawa-
nia poszczegodlnych kategorii spraw sadowych oraz dlugosci trwania procedowania,
ktore niestety pozostajg dalekie od uzasadnionych oczekiwan stron i uczestnikow
postepowan sagdowych. Wszelkie wigc rozwigzania organizacyjne, a szczegdlnie
znajdujace odzwierciedlenie we wprowadzanych przepisach wychodza naprzeciw
realizacji ,,przedsadowego” lub ,,pozasadowego” rozstrzygania sporéw. Inicjatywy
w zakresie podnoszenia skuteczno$ci wymiaru sprawiedliwosci we wszystkich pan-
stwach cztonkowskich Unii Europejskiej promowane sg rowniez w ramach funkcjo-
nowania wielu organdw i instytucji na poziomie unijnym.*! W zwigzku z powyzszym
przygotowywane i uchwalane sg regulacje, zgodnie z ktorymi eksponuje si¢ koniecz-
nos$¢ zapewnienia dostepu do prostych, skutecznych, szybkich i tanich sposobow
rozstrzygania sporow krajowych 1 transgranicznych, w tym réwniez wykorzysty-
wania alternatywnych metod rozstrzygania sporow.”> W odniesieniu do wskazanych
obiektywnych trudno$ci w rozpoznawaniu spraw w ramach sagdowego rozstrzygania
sporow nie mozna zatem podzieli¢ stanowiska wyrazanego w pisSmiennictwie w za-
kresie ewentualnego zlikwidowania Komisji 1 przekazania spraw rozstrzyganych
przed zespotami orzekajacymi Komisji do rozstrzygnigcia w ramach sadownictwa
powszechnego.”® Poszukiwanie optymalnego sposobu rozstrzygania sporow, przy
zachowaniu gwarancji sprawnosci 1 jakosci prowadzonych postepowan okazuje si¢
zatem niezwykle istotne w ramach zgodnosci ze standardami europejskimi, a przede
wszystkim z oczekiwaniami uczestnikow postepowan pozasagdowych 1 stron poste-
powan prowadzonych w ramach sgdowego sprawowania wymiaru sprawiedliwosci
w odniesieniu do standardow procedowania oczekiwanych w demokratycznym pan-
stwie prawa.

Przedstawione 1 omoOwione przepisy ustawy o prawie autorskim dotyczace pro-
wadzenia postepowania w zakresie zatwierdzania tabel wynagrodzen z utworow lub
przedmiotow praw pokrewnych przewidujg wiele istotnych rozwigzan, ktére maja
znaczenie 1 wplyw nie tylko na sprawnos$¢ postepowania, ale rowniez akceptacje
rozstrzygnie¢ konczacych postgpowanie w sprawie. W ramach rozwigzan uspraw-

20 Publikowanym na stronie internetowej: http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/ (data dostepu:
04.09.2015.).

21 Por. komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Banku
Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego i Komitetu Regionéw obejmujacy unijng tablice
wynikéw wymiaru sprawiedliwosci z 2015 r., publikowany http://ec.europa.eul/justice/effective-justice/files/justice
scoreboard_2015_pl.pdf (data dostepu: 04.09.2015r.).

22 Por. motyw 4 i n. oraz przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporéw konsumenckich oraz zmiany rozporzgdzenia (WE) nr
2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, s. 63).

23 Por. E. Ferenc-Szydetko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2014,
System Informacji Prawnej Legalis 2015, komentarz do art. 110'¢, t. 1.
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niajacych postgpowanie nalezy wyeksponowaé ograniczenie czasu prowadzenia
postgpowania, jako mechanizmu dyscyplinujacego zaréwno prowadzacy postepo-
wanie zespot orzeczniczy Komisji, jak tez uczestnikow postgpowania w ramach
ich aktywnej partycypacji w czynnos$ciach realizowanych w toku postepowania.
Podobnie reprezentatywnos¢ wyboru sktadu zespotu orzekajacego Komisji z listy
arbitrow Komisji, przy uwzglednieniu mozliwosci przedstawiania do Komisji kan-
dydatéw zglaszanych przez organizacje reprezentujace zarowno tworcow, jak tez
uzytkownikoéw korzystajacych z praw ma ogromne znaczenie dla aprobaty czynno-
Sci realizowanych w ramach prowadzenia postepowania 1 wspomnianej akceptacji
rozstrzygnie¢ zespotdw orzekajacych Komisji.

Wobec powyzszego nalezy skonstatowac, ze w obszarze zaréwno procedowania
w zakresie zatwierdzania tabel wynagrodzen, a szczego6lnie w sporach dotyczacych
stosowania zatwierdzonych prawomocnie tabel wynagrodzen mozliwe 1 wskazane
jest stosowanie nowoczesnych pozasadowych metod rozwigzywania 1 rozstrzyga-
nia sporéw, pozostajacych w zgodnosci ze standardami najnowszej legislacji unijnej,
w tym z regulacjami majacymi na celu zapewnienie koordynacji krajowych przepi-
sow dotyczacych warunkéw podejmowania dziatalnos$ci w zakresie zarzadzania pra-
wami autorskimi 1 prawami pokrewnymi przez organizacje zbiorowego zarzadzania
celem miedzy innymi zapewnienia wysokiego poziomu zarzadzania, przejrzystosci
i sprawozdawczosci, z korzyscig dla tworcow oraz uzytkownikow.?*

24 Por. motywy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbio-
rowego zarzadzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych do-
tyczacych praw do utworéw muzycznych do korzystania on-line na rynku wewnetrznym (Dz. Urz. UE L 84/72
z20.03.2014 r.).
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PROCEDURE OF APPROVING THE TABLES OF REMUNERATION
FOR THE USE OF OBJECTS OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS
FROM THE MODERN LITIGATION PERSPECTIVE

The paper includes the presentation and discussion on the proceeding rules
regarding the approval of the remuneration tables for the use of objects of copyright
and related rights within proceedings conducted by adjudicating panels of the
Copyright Commission in accordance with the provisions of the Act on Copyright
and Related Rights of 4 February 1994.

The Copyright Commission conducts the proceedings essentially based on the
provisions amended by the Constitutional Tribunal in its judgment of 24 January 2006
case file SK 40/04, in which it ruled on the unconstitutionality of Article 108(3) of
the aforementioned Act on Copyright regarding proceedings before the Commission
on the approval of the remuneration tables for the use of objects of copyright or
performances submitted by collective management organizations. As a result of the
amendment, the binding regulations provide for defining the scope of proceeding
before the Commission on the approval of rates submitted by collective management
organizations with ensuring, in case of contesting a Commission’s decision, the
possibility to continue the proceedings before a general court. In the legislation the
participation of parties in determining the composition of the adjudicating panel of
the Commission, the introduction of restrictions on the length of proceedings and the
opportunity to challenge a decision of the adjudicating panel of the Commission by
filing a relevant application to the participant and to submit the case to court were
exposed.

In the assessment of the proceeding concerning the approval of remuneration
tables for objects of copyright or related rights, its consistency and compatibility with
the concepts of the modern settlement of disputes were indicated. Additionally, the
compliance of the provisions with the EU law standards laid down in the latest EU
legislation was underlined, including regulations aimed at ensuring the coordination
of national provisions concerning the conditions for copyright and related rights
management by collective management organizations to ensure a high level of
management, transparency and reporting according to the objectives of Directive
2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on
collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing
of rights in musical works for online use in the internal market.

It can be concluded that it is possible and desirable to use the modern
alternative methods of dispute resolution in the area of proceeding on the approval
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of remuneration tables, particularly in disputes concerning the application of the
approved remuneration tables.

Stowa kluczowe: prawo autorskie, organizacje zbiorowego zarzadzania,
zatwierdzanie tabel wynagrodzen, Komisja Prawa Autorskiego, nowoczesne
rozstrzyganie spordéw, alternatywne metody rozstrzygania spordw, pozasadowe
prowadzenie postgpowan

Keywords: the Copyright Commission, copyright and related rights, approval
of remuneration tables, proceedings before a general court, collective management
organizations, Directive 2014/26/EU, alternative dispute resolutions, modern
litigation
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Dariusz Kasprzycki'

KONTROWERSJE WOKOL ZDOLNOSCI PATENTOWEJ
WYNALAZKOW BIOTECHNOLOGICZNYCH

1. Uwagi ogoéine

Dyskusja nad wynalazkami biotechnologicznymi rozpoczeta si¢ szerzej w la-
tach 80. XX wieku, koncentrujac si¢ nad wytyczeniem linii pomi¢dzy patentowal-
nymi 1 niepatentowalnymi rozwigzaniami. Z powodzeniem mozna powiedziec, ze
trwa do dzisiaj, mimo ze nikt nie ma juz watpliwosci co do mozliwosci patento-
wania organizméw zywych. Zwyciezyla wigc droga wyznaczona w stynnym orze-
czeniu przyznajacym ochrong patentowag wszystkiemu, co ,,cztowiek stworzyt pod
stoncem”.? Wydaje sig¢, ze jedyne, co pozostalo prawu patentowemu, to mozliwos¢ te
ogranicza¢ poprzez albo powotywanie si¢ na wartosci wyzszego rz¢du, albo restryk-
cyjng interpretacje przestanek patentowalnosci.

Poczatkowo uwazano, ze organizmy Zywe nie moga zosta¢ opatentowane. Stop-
niowo jednak upadaly kolejne bariery w tym zakresie. ,,Stare” wynalazki biotech-
nologiczne postugiwaty si¢ mechanizmem selekcji, izolacji i hodowli organizmow,
a sama dziedzina zostata okreslona mianem biotechnologii ,,intuicyjnej”.> Te wy-
nalazki rowniez wywotywaty kontrowersje, jednak gldéwnie z powodu istniejacej
dychotomii w zakresie ochrony odmian roslin w prawie wilasnosci przemystowej
1 wylaczen odnos$nie ras zwierzat pod zakresu patentowalnosci.*

,»Nowe” wynalazki biotechnologiczne postuguja si¢ technologiami obejmuja-
cymi modyfikacje informacji genetycznej. W tym zakresie patentuje si¢ nie tylko
sposoby otrzymywania produktow biotechnologicznych, ale i same produkty w nich
uzyskiwane. Juz relatywnie od dawna udziela si¢ patenty na organizmy samoist-

1 Doktor, Katedra Prawa Wtasnosci Intelektualnej Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloriskiego.

2 “Anything under the sun that is made by man” Diamond przeciwko Chakrabarty, 447 US 303,309 (1980).

3 Przyktadem bedzie tu chociazby wynalazek, ktéry otrzymat Ludwik Pasteur na oczyszczone drozdze do produkcji
piwa w 1873 roku.

4 Zob. przeglad historycznego orzecznictwa M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 360 i n.
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nie wystepujace w naturze i zmodyfikowane przez cztowieka oraz organizmy takie
same, jak wystepujace naturalnie, ale wyizolowane lub stworzone sztucznie.’

Dla porzadku nalezy wskaza¢ wlasciwe ramy prawne, ktoére wyznaczone sg przez
ustawe z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasno$ci przemystowej,® w szczegolno-
Sci art. 24-29 ogolnie regulujace zdolno$¢ patentowg oraz art. 93'-937 zawierajace
przepisy szczegolne, stanowigce transpozycje unijnej dyrektywy 98/44/WE w spra-
wie ochrony prawnej wynalazkow biotechnologicznych.” W stosunku do patentow
europejskich beda to przepisy Konwencji o udzielaniu patentow europejskich® (art.
52-57) oraz przepisy szczegdlne dotyczace wynalazkéw biotechnologicznych za-
warte w regulaminie wykonawczym.” Na poziomie konwencji ponadregionalnych
nalezy wskazaé na porozumienie TRIPS' potwierdzajace mozliwos¢é patentowania
mikrorganizmow i proceséw mikrobiologicznych (art. 27.3 (b)). W wymienionych
regulacjach mamy grup¢ przepisOw zawierajacych wylaczenia patentowania, znaj-
dujaca zastosowanie do wynalazkow biotechnologicznych. Ze wzgledu na ich czeste
w nich odniesienia do norm pozaprawnych (moralnos$¢, porzadek publiczny, dobre
obyczaje) duze znaczenie beda posiadac przepisy wielu aktow prawa migdzynarodo-
wego wspomagajgcego konkretyzacj¢ wskazanych norm."

Po drugie, nalezy réwniez nadmieni¢, ze zakres wynalazku biotechnologicz-
nego wyznacza nie odniesienie do definicji biotechnologii, lecz definicja materialu
biotechnologicznego zawarta w dyrektywie biotechnologicznej, czyli w uproszcze-
niu — materialu zawierajacego informacje genetyczng i wykazujacego zdolnos¢ do
samoreprodukcji.

2. Przestanki patentowalnosci

Wynalazki biotechnologiczne podlegaja tym samym wymaganiom wzgledem
patentowalnosci, jak i pozostate, co potwierdza art. 93' prawa wlasnosci przemy-
stowej. Najciekawsze wydaje si¢ wigc wlasnie to, w jaki sposdb wynalazki biotech-

5 Zob. H. Zakowska-Henzler, Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu, Warszawa 2006.

6 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410, dalej jako p.w.p.

7 Dyrektywa 98/44/WE z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazkéw biotechnologicznych,
(Dz.U.UE.L.1998 Nr 213, poz. 13), dalej jako dyrektywa biotechnologiczna.

8 Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich (European Patent Convention — EPC) (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz.

737), ze zmianami wprowadzonymi aktem rewidujgcym z dnia 29 listopada 2000 r., ktéry wszedt w zycie dnia 13
grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736), dalej jako EPC.

9 Regulamin wykonawczy jest integralng czescig EPC, a przepisy szczegolne dotyczgce wynalazkéw biotechno-
logicznych sg zawarte w rozdziale V, art. 26-34 i de facto sg zaczerpniete z dyrektywy biotechnologicznej. Zob.
www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ma2.html (data dostepu: 11.09.2015r.).

10 Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektow Praw Wiasnosci Intelektualnej, Obwieszczenie Ministra Spraw
Zagranicznych z 12 lutego 1996 r. w sprawie publikaciji zatgcznikéw do Porozumienia ustanawiajgcego Swiatowg
Organizacje Handlu (WTQ), Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143.

11 Bedag to m.in. Karta praw podstawowych UE (Dz.U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569);Konwencja Rady Europy o ochro-
nie praw cztowieka i godnosci istoty ludzkiej wobec zastosowan biologii i medycyny (Europejska Konwencja Bio-
etyczna), CETS No. 164; Konwencja o ochronie praw cztowieka i podstawowych wolnosci (Dz.U. z 1993 r. Nr 61,
poz. 284 z pézn. zm.).
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nologiczne wplynety na interpretacje przestanek ogélnych. Mogtoby si¢ zdawac, ze
istota wynalazkoéw biotechnologicznych opartych na inzynierii genetycznej spro-
wadza problem patentowalnosci na poziom wiasciwy dla zwigzkow chemicznych,
ktorymi geny sa ze swej istoty. Natomiast fakt, ze wynalazek dotyczy materii 0zy-
wionej nie ma znaczenia.'? Nie jest jednak mozliwe stosowanie tu petnej analogii ze
wzgledu na fakt, ze najistotniejsza cechg DNA jest zdolno$¢ do kodowania biatek,
a wiec sama jego struktura nie posiada wartosci decydujacej przy ocenie zdolnosci
patentowej. Ponadto zastrzezenia patentowe nie sg redagowane w kategorii wtasci-
wej dla zwigzkow chemicznych, a odnosza si¢ do informacji genetycznej kodowane;j
w okreslonych genach."® Oznacza to, Ze ocena patentowalnosci wynalazkow bio-
technologicznych nie moze postugiwac si¢ w petni drogg interpretacji wyksztalcong
na gruncie wynalazkoéw chemicznych.

2.1. Nowos¢

Fundamentalna zasada systemu patentowego mowi o nowosci odnoszonej do
pojecia ,,stan techniki” ocenianej w wymiarze globalnym. Co do zasady, nie bu-
dzi kontrowersji patentowanie sposobow uzyskiwania materiatu biologicznego,
w szczegolnosci izolacji DNA. Pytanie, ktore w przypadku biotechnologii musiato
si¢ pojawi¢ wczesniej czy podzniej dotyczy dopuszczalnosci patentowania w kate-
gorii produktu wynalazkéw obejmujacych struktury juz istniejgce w naturze. Odpo-
wiedz zostata udzielona w dyrektywie biotechnologicznej, za ktérg prawo wtasnosci
przemyslowej powtarza,'* ze ,,za wynalazki biotechnologiczne, na ktére moga by¢
udzielane patenty, uwaza si¢ wynalazki stanowigce material biologiczny, ktory jest
wyizolowany ze swojego naturalnego Srodowiska lub wytworzony sposobem tech-
nicznym, nawet jezeli poprzednio wystepowal w naturze”. Stan techniki jest okre-
slony natomiast jako ,,wszystko to, co (...) zostato udostepnione do wiadomosci
powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawie-
nie lub ujawnienie w inny sposob” (art. 25 ust. 2 p.w.p.). W efekcie nalezy uznac, ze
o nowosci lub jej braku nie przesadza fakt, ze dane rozwigzanie istniato przed data
bedaca miarodajnym punktem do oceny (data pierwszenstwa), lecz to, czy publiczna
wiedza o nim byta dostgpna. '

Jak zatem uzasadnia si¢ nowo$¢ takich wynalazkéw? Po pierwsze, stan tech-
niki obejmujacy wszystko, co zostato udostepnione do wiadomosci publicznej nie
obejmuje tej informacji genetycznej, ktdra choc istniejgca wezesniej nie byta znana.

12 Stanowisko to byto powszechnie akceptowane w poczatkowym okresie biotechnologii, E. Zakowska-Henzler,
Wynalazek..., op. cit., s. 153 i n. Zob tez orzeczenie w sprawie In re Bergy, “the fact that microorganisms are alive
is a distinction without legal significance and that they should be treated under 101 no differently from chemical
compounds”, Ex parte Roslin Institute (Edinburgh), P.T.A.B., Appeal no. 2010-006828 (2013) at 18-19.

13 Por. Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., USSC 12-398.

14 Art. 932ust. 1 pkt 1i2 p.w.p.

15 Powyzsze potwierdza to chociazby stanowisko EPO zawarte w Wytycznych (Guideliness for Examination), kto-
rych ostatnia wersja pochodzi z listopada 2014 r., https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html
(data dostepu: 11.09.2015r.).
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Ta okoliczno$¢ miataby jedynie znaczenie dla odmowy udzielenia patentu z uwagi
na dokonanie odkrycia. Po drugie, w ramach procesu izolacji lub syntezy otrzymuje
si¢ material genetyczny o innej nieco strukturze, niz istniejgcy w naturze. Dos¢ ob-
razowo tlumaczy to proces otrzymywania tzw. komplementarnego DNA (cDNA),
gdzie w wyniku oddzielenia jednej nici DNA do mRNA, a nast¢pnie odwrotnej tran-
skrypcji do cDNA, otrzymuje si¢ gen o takiej samej informacji genetycznej, ale
pozbawiony struktur niekodujacych (intronéw). Produkt koncowy moze speiniac
te same funkcje, ale jego budowa jest inna od oryginatu. Obecno$¢ genéw w naturze
nie antycypuje ich izolacji, poniewaz geny wyizolowane zawierajace jedynie struk-
tury kodujace sg inne od naturalnych.'¢ Po trzecie, nowosci wynalazku majacego za
przedmiot DNA nie niweczy ujawnienie DNA w ramach zsekwencjonowania catego
genomu ani jej zdeponowanie, poniewaz dostepnos¢ do informacji o tym materiale
jest porownywalna do stanu, w jakim znajdowat si¢ w naturze.!” Zatem dostepnos$¢
informacji o naturalnym produkcie (nawet w bankach genow'®) nie niweczy automa-
tycznie nowosci, poniewaz niekoniecznie muszg by¢ znane jego funkcje. Zatem, fakt
poznania genomu ludzkiego nie stanowi przeszkody patentowania jego poszczego6l-
nych sekwencji.”” Tutaj objawia si¢ wlasnie odmienno$¢ traktowania wynalazkow
biotechnologicznych od zwigzkow chemicznych. Swoistym kryterium zdolnosci pa-
tentowej staje si¢ wigc szczegotowos¢ ujawnionych informacji decydujaca o jedno-
znacznos$ci zdefiniowania zwigzku oraz jednoznaczne wskazanie jego funkcji, co
odzwierciedla specyfike przedmiotu wynalazkow biotechnologicznych. Reasumu-
jac, nowos¢ w kategorii produktu niweczy brak réznic w zakresie zaréwno struktury,
jak 1 wlasciwosci oraz funkcji w stosunku do zwigzkow istniejagcych w naturze.

2.2. Poziom wynalazczy

Najistotniejszy zarzut w zakresie niespelniania poziomu wynalazczego wyna-
lazkow biotechnologicznych dotyczy ich rutynowosci. O wyniku decyduje bowiem
tutaj 1lo$§¢ podejmowanych prob a nie tworczy element rozwigzania stanowiacy
o nieoczywistosci. Dodatkowo, badania w zakresie inzynierii genetycznej postuguja
si¢ wysoce skomputeryzowang metodg dopasowywania sekwencji DNA,? ktdora
usprawnia caty proces poprzez powtarzajace si¢ procedury. Stanowiskiem ograni-
czajagcym szerokg patentowalno$¢ jest uznanie, ze w sytuacji, kiedy wynik jest prze-
widywalny 1 zalezny jedynie od liczby prob (obvious to try), to nalezy odmowié
ochrony patentowej. To podejscie koresponduje z powszechnie akceptowang zasada,
ze poziomu wynalazczego nie spetniajg wynalazki, ktorych dokonanie ma charakter

16 Howard Florey/Relaxin, EPO Oposition Division 8 grudnia 1994, EPOR 541.

17 M. du Vall, Prawo patentowe..., op. cit., s. 372.

18 Kiren Amgen, EPO Oposition Division 21 listopada 1994, EPOR 629.

19 E. Zakowska-Henzler, Wynalazek..., op. cit.,, s. 154.

20 Computerised matching of DNA process. Zob W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, Intellectual Property: Patents, Co-
pyright, Trade Marks and Allied Rights, London 2013, s. 908.
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pewny.?! Mozna argumentowac, ze rutynowo$¢ nie jest rOwna pewnosci, ale nalezy
wzig¢ pod uwage, ze za wynalazki oczywiste uznaje si¢ nie tylko te, ktérych pew-
no$¢ otrzymania istnieje, ale takze i te, ktoére wynikaja w sposdb wyrazny lub lo-
giczny ze stanu techniki.?

Drugim problemem jest tu kwestia osoby ,,znawcy”, od ktorej zalezy ocena
nieoczywistosci. Powszechnie przyjmuje si¢, ze chodzi tu o poziom przecigtnego
specjalisty, co w przypadku wynalazkéw biotechnologicznych oznacza np. wy-
kwalifikowang osobg¢ pracujaca w jednej z dziedzin inzynierii genetycznej,”® a nie
laureata nagrody Nobla.** Mozna jednak zauwazy¢, ze mimo zatozenia pewnej
»przecietnosci” poziomu wiedzy, dziedzina biotechnologii stawia wysokie wyma-
gania wzgledem ekspertow zatrudnianych w urzedach patentowych. Trudno jednak
wskaza¢ precyzyjnie wlasciwy poziom, zwlaszcza ze hipotetyczna charakterystyka
osoby znawcy roézni si¢ w wielu niuansach w zaleznosci od krajowej linii orzeczni-
czej, w dodatku zmieniajgcej si¢ w czasie. Np. moze tu chodzi¢ o poziom wiedzy
1 umiej¢tnosci, jaki mozna spotka¢ w zespotach badawczych pracujacych w tej za-
awansowanej dziedzinie.”> Moze to tez by¢ osoba co najmniej doskonale znajaca
techniki sekwencjonowania biatka (operowania mRNA) i posiadajgca najlepsze wy-
posazenie badawcze.”® Dlatego tez, probujac wskaza¢ najbardziej reprezentatywne
podejécie mozna odwota¢ si¢ do wytycznych EPO, zgodnie z ktorymi chodzitoby
o przecigtnego praktyka (ordinary practitioner) $wiadomego wiedzy ogélnej w da-
nym (aczkolwiek waskim) zakresie, majacego dostgp do stanu techniki w zakresie
wyznaczonym przez wynalazek oraz srodki i mozliwo$¢ rutynowej pracy. Nie sa
to jednak problemy wtasciwe tylko biotechnologii 1 mozna je spotka¢ w innych dzie-
dzinach, jak np. nanotechnologia. Natomiast pewng specyfika biotechnologii jest
wykorzystywanie osiggni¢¢ z innych dziedzin pokrewnych, co w przypadku osoby
znawcy oznacza posiadanie wiedzy interdyscyplinarnej. W praktyce uwaza si¢ za-
tem, ze jezeli przedstawione rozwigzanie do oceny wymaga poszukiwania rozwig-
zania w innej dziedzinie, za znawcg uwaza si¢ specjaliste w tej dziedzinie wtasnie.”’

2.3. Przemyslowa stosowalnos¢

Tradycyjnie uwazana za mniej kontrowersyjng przestanke patentowalnosci,
w przypadku wynalazkéw biotechnologicznych nabrata dodatkowego znaczenia.
Jednym z kontrowersyjnych punktow byta poczatkowo interpretacja pojecia ,,prze-

21 Co nie oznacza, ze tylko ,pewne” wynalazki sg uwazane za oczywiste.

22 K.K. Singh, Biotechnology and Intellectual Property Rights. Legal and Social Implications, New Delhi-Heidelberg-
New York-London 2015, s. 72.

23 Tak EPO w sprawie Genentech T 0455/91.

24 Harvard Oncomouse, EPO T 60/89.

25 Tak sad brytyjski w sprawie Genentech Inc.’S Patent, [1989] R.P.C. 147 (C.A.).

26 H. Zakowska-Henzler, Wynalazek..., op. cit., s. 179.

27 Zob. Wytyczne EPO oraz orzeczenie w sprawie Genentech T0455/91 lub Antiviral nucleosis / Wellcome Founda-
tion cyt. za H. Zakowska-Henzler, Wynalazek..., op. cit., s. 177, gdzie problem ten wigzat sie takze z ustalaniem
tzw. najblizszego stanu techniki.
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myst”, ktéry rozumiany wasko prowadzitby do zawezenia patentowalnosci wyna-
lazkow biotechnologicznych. Wymagano bowiem wskazania mozliwo$ci wdrozenia
wynalazku w skali przemystowej zorientowanego na odniesienie korzysci natury
ekonomicznej. Tak restrykcyjne podejscie, nieprzystajace do specyfiki wielu rodza-
jow wynalazkéw zostalo jednak porzucone i obecnie produkt, ktéry moze zostaé
uzyty do zwalczania okre$lonej choroby posiada przemystowe zastosowanie, mimo
iz w ogdle moze nie by¢ przedmiotem obrotu.?®

Nie to jednak zagadnienie stalo si¢ najbardziej kontrowersyjne w przy-
padku wynalazkéw biotechnologicznych. Do$¢ typowa sytuacja w dziedzinie ba-
dan biotechnologicznych jest otrzymanie zwigzkow o nieokres§lonym precyzyjnie
zastosowaniu,?’ co owocowato zgtoszeniami gendw o nieznanych funkcjach. W ta-
kich przypadkach nie mozna byto wykluczy¢, Ze nie istnieje zadne zastosowanie,
w zwiazku z czym celowe stato si¢ zadanie wskazania konkretnej formy, w jakiej
wynalazek mozna zastosowac. | tak, zgodnie z art. 93% ust. 2 p.w.p. zgloszenie wyna-
lazku dotyczacego sekwencji lub cze¢sciowej sekwencji genu powinno ujawniac jego
przemystowe zastosowanie.’* Mozna na wstepie zadac pytanie, jakie znaczenie ma
tego typu doprecyzowanie skoro, jak zawsze, mozliwo$¢ przemystowego zastoso-
wania powinna wynika¢ z dokumentacji patentowej.’! Przepis ten posiadatby jedy-
nie funkcj¢ techniczng, nie zmieniajgc przestanki ogolnej, a znajdujac zastosowanie
jedynie do oceny zdolnosci patentowej wynalazkow biotechnologicznych. Rzeczy-
wiste znaczenie tego zapisu posiada jednak sporg warto$¢, poniewaz przecina kon-
trowersje, czy samo wskazanie funkcji genu moze by¢ interpretowane jako forma
przemystowego zastosowania.

I tak, w sytuacjach nawet doktadnego wskazania samej substancji wystepuja-
cej w naturze, a otrzymywanej na drodze pewnego procesu, kiedy jego funkcja jest
nieznana lub zbyt ztoZzona i przez to niedokladnie poznana, np. kiedy zaden stan
chorobowy nie zostal powigzany ze zmiang ilosci (nadmiarem lub niedoborem)
wskazanej substancji, to zdolno$¢ przemystowa nie jest rozpoznana.’> Takze zbyt
szerokie wskazanie funkcji stoi na przeszkodzie udzielenia ochrony.*® W przeciw-
nym razie dochodzitoby do monopolizacji ,,czystych” wynikow badan, ktorych za-
stosowanie jest niewiadome. Z drugiej jednak strony pojawiaja si¢ takze tendencje

28 Kwestia zysku (lub zamiaru jego odniesienia) nie powinna by¢ okolicznoscig brang w tej kwalifikacji pod uwage.
Zob. uzasadnienie wyroku w sprawie Eli Lilly v. Human Genome Project, UK High Court 31 lipca 2008, EWHC

1903 Pat.
29 Zwlaszcza biorgc pod uwage skomputeryzowany proces ,maszynowego” sekwencjonowania DNA.
30 Punkt 24 preambuty dyrektywy biotechnologicznej precyzuje, ze w ,celu spetnienia kryterium przemystowego

stosowania niezbedne jest okreslenie, w przypadkach wykorzystania sekwencji lub czesciowej sekwencji genu
do produkc;ji biatka lub czesci biatka, jakie biatko lub cze$¢ biatka jest wytwarzana albo jaka funkcje spetia”. Jed-
noczesnie punkt 23 stanowi, ze sama sekwencja DNA, bez wskazania funkcji, nie zawiera zadnej informacji tech-
nicznej, a zatem nie jest wynalazkiem posiadajgcym zdolno$¢ patentowa.

31 Nie powinno ulegac¢ watpliwosci, ze przemystowa stosowalno$¢ powinna by¢ odczytywana przez znawce wytgcz-
nie z dokumentaciji patentowej. Dokumentacja powinna zatem wskazywa¢ mozliwo$¢ zastosowania z wystarcza-
jacg dozg szczegotowosci.

32 BDPI Phosphatase v. Max Planck, T 0870/04 EPO.

33 Zymogenetics, EPO T 0898/05.
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odwrotne, dzigki temu, ze przemystowe zastosowanie moze by¢ jedynie uprawdo-
podobnione, co sprzyja wyksztatceniu bardziej liberalnego podejscia. W rezultacie
wystarczyloby, wskazanie zastosowania, ktore jest ,,rozsadnie wiarygodne”, a nawet
moze to by¢ swego rodzaju ,,naukowe przypuszczenie”.>* To kontrowersyjne stano-
wisko otwieratoby droge do uznania zdolnos$ci patentowej szerokiej gamy produk-
tow biotechnologicznych, ktorych zastosowanie nie jest szczegdtowo zdefiniowane,
a jedynie w racjonalny sposob spodziewane.

Jeszcze innym specyficznym problemem pojawiajacym si¢ takze w zakresie
wynalazkéw biotechnologicznych sg zastrzezenia typu ,,reach-through”. Ich poja-
wienie si¢ zwigzane jest z proObami opatentowania wynikéw badan na wczesnym
etapie rozwoju (badan podstawowych, czy tez tzw. upstream research), ktore posia-
daja potencjalne szerokie zastosowanie. Na poziomie technicznej redakcji zastrzeze-
nia reach-through dotycza zwigzku chemicznego (lub zastosowania tego zwigzku)
zdefiniowanego wytacznie funkcjonalnie w odniesieniu do efektu technicznego, jaki
wywiera na okreslong czasteczke zwigzku. Ta definicja nie precyzuje wprost skut-
kéw przyznania ochrony na tak zdefiniowany wynalazek, jednakze w istocie ozna-
cza objecie jego zakresem takze substancji nieznanych, ktére moga oddziatywac
W sposOb opisany w zastrzezeniu. Wniosek patentowy zmierzatby zatem do patento-
wania czego$, czego jeszcze nie wynaleziono.

2.4. Kiedy pojawia si¢ wynalazek biotechnologiczny? Charakter techniczny
wynalazku

Jednym z trudniejszych, aczkolwiek fundamentalnych pytan, jest wskazanie
momentu, ktory decyduje o tym, ze w procesie badawczym pojawia si¢ okreslony
funkcjonalnie wynik predestynujacy do bycia juz wynalazkiem, a nie — jeszcze od-
kryciem. Sfera wynalazkéw biotechnologicznych szczegdlnie rozmyta i tak skom-
plikowany juz tutaj obraz. By¢ moze wcale jednak nie jest konieczne, aby usilnie
doszukiwac si¢ tego momentu. Potwierdza to w pewnym sensie brak wyksztatconej
definicji wynalazku w prawie patentowym, ktory od lat radzi sobie z tym problemem
poprzez posrednie wskazanie, jak rozumie pojecie ,,wynalazek™. W jednej z opinii
sadowych wskazano przyktad wody, ktorej wynalez¢ nie mozna, ale mozna doko-
na¢ wynalazku w zakresie jej syntezy, czy tez destylacji.*® Zdanie to miato postu-
zy¢ do ilustracji niedopuszczalnos$ci opatentowania w kategorii produktu zwigzku,
ktorego istnienie bylo znane, a w wyniku badan odkryto jego nieznang wiasciwosc.
Nieco polemizujac z tym pogladem mozna podniesé, ze ten przyktad jest zbyt oczy-

34 “Plausible” or “reasonably credible” claimed use, or an “educated guess”, can suffice — wyrok w sprawie Human
Genome Sciences Inc v Eli Lilly & Co. Podobne rozstrzygniecie zapadto w takiej samej sprawie przed EPO (EPO
T0018/90). Co ciekawe ten sam stan faktyczny trafit ,rykoszetem” przed TS UE (sprawa dotyczyta zasadnosci
udzielenia SPC), ktory potwierdzit w sposob ogolny mozliwos¢ funkcjonalnej definicji produktu w zastrzezeniach
patentowych.

35 You cannot invent water, although you certainly can invent ways in which it may be distilled or synthesised — Lord
Mustill w sprawie Genentech Inc’s Patent (1989). W tej sytuacji dopuszczalne jest jedynie udzielenie ochrony
na proces.

151



Dariusz Kasprzycki

wisty 1 nie oddaje jako$ciowej roznicy pomig¢dzy zestawionymi tak przedmiotami
ochrony (woda vs otrzymana z niej substancja). Podnosi si¢ jednak, ze nalezy odrzu-
ci¢ intuicyjne rozumienie wynalazku, a samo badanie, czy co$ jest wynalazkiem jest
w gruncie rzeczy zbedne, zawsze bowiem, kiedy wykaze si¢ spelnienie przestanek
patentowalnos$ci nie b¢dzie mozliwe odrzucenie wniosku o ochron¢ z uwagi na nie-
dopasowanie do koncepcji wynalazku.*

W przypadku wynalazkéw biotechnologicznych kolosalne znaczenie posiada
ogolne wylaczenie patentowalnosci odkry¢. Punktem wyjscia staje si¢ zatem wska-
zanie, ze doszto do jakiegokolwiek przetworzenia materiatu biologicznego wystgpu-
jacego w naturze w wyniku ingerencji cztowieka. Ramy prawne wyznaczone przez
dyrektywe biotechnologiczng przyniosty wytyczenie arbitralnej granicy pomig¢dzy
odkryciem a szczeg6lnym rodzajem wynalazku zawierajacym materiat biologiczny
wystepujacy w naturze. Warunkiem jest tutaj wyizolowanie z naturalnego srodowi-
ska lub wyprodukowanie sposobem technicznym (art. 3 ust. 2 dyrektywy biotech-
nologicznej). Obydwa wskazane zabiegi nie przynosza dostatecznego uzasadnienia,
dlaczego fakt izolacji lub wyprodukowania poza organizmem nalezy traktowac jako
wynalazek. Ich rezultatem bedzie bowiem substancja juz znana. Konieczno$¢ ponie-
sienia istotnych naktadéw niczego tutaj nie zmienia, poniewaz jest to okoliczno$¢
irrelewantna dla kwalifikacji na linii odkrycie — wynalazek. Uzasadnienia szuka si¢
na wyzszym poziomie szczegotowosci w okreslaniu struktury materiatu biologicz-
nego. Nie ulega bowiem watpliwosci, jak juz wyzej wskazano, ze produkty otrzy-
mane w wyniku izolacji lub pozaustrojowej produkcji nie sg identyczne.>” Produkty
uzyskane sposobem technicznym réwniez nie beda tozsame. Wihasciwe pytanie, ja-
kie nalezaloby postawi¢ to takie, czy sama modyfikacja naturalnego materiatu bio-
logicznego oznacza przetworzenie wykluczajace mozliwos¢ jego kwalifikacji jako
odkrycia. Zwtaszcza jesli modyfikacja prowadzi jedynie do ,,oczyszczenia” i to nie
tyle oczyszczenia z elementow szkodliwych, ale elementéw obojetnych z perspek-
tywy funkcji, jakg sekwencja DNA ma peic.

Dyrektywa biotechnologiczna udzielita odpowiedzi pozytywnej, a nawet poszia
dalej, w gruncie rzeczy zezwalajgc na patentowanie odkry¢ polegajacych na sztucz-
nym stworzeniu lub wyizolowaniu materiatu biologicznego.*® Czytajac ten przepis
wprost, nie ma znaczenia, czy otrzymany material biologiczny rézni si¢ w jakikol-
wiek sposéb od istniejacego wezesniej w naturze. Nie sposob jednak wykluczy¢,
ze rozw(j nauki doprowadzi do calkowitego zatarcia r6znic pomiedzy produktem
naturalnym a wyizolowanym lub zsyntetyzowanym. Nie jest to jedyny argument
w tym konteks$cie. Najistotniejszy wydaje si¢ fakt, ze przedmiotem ochrony pozo-

36 Lord Hoffmann w sprawie Biogen Inc przeciwko Medeva plc (1997).

37 Sekwencje DNA nie sg tym samym DNA, lecz tzw. komplementarnym DNA (cDNA) pozbawionym nieaktywnych
elementow (intronow).

38 H. Zakowska-Henzler, Dostep do procedur medycznych w $wietle ochrony patentowej, (w:) L. Kondratiewa-Bry-
zik, K. Sekowska-Koztowska (red.), Prawa cztowieka wobec rozwoju biotechnologii, Warszawa 2013, s. 169.
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staje w efekcie ten element, ktory juz wczesniej istniat. Modyfikacja, niezbg¢dna dla
oddzielenia go do odkrycia, nawet jezeli istnieje nie staje si¢ nastepnie istotnym ele-
mentem roéznicujgcym zakres ochrony.

Nieco inaczej przedstawia si¢ zagadnienie ,,patentowalno$ci odkry¢” w prawie
USA. Przede wszystkim brak jest w nim wyraznej opozycji wynalazek — odkrycie
(takze z powodow ,konstytucyjnych”), natomiast wynalazek nie moze stanowic
abstrakcyjnej idei, praw natury lub naturalnego zjawiska.* Na tle wyraznej dopusz-
czalno$ci patentowania gendw zsyntetyzowanych lub wyizolowanych w Europie,
ciekawie prezentuje si¢ glo$ne orzeczenie Sadu Najwyzszego USA w sprawie My-
riad Genetics,* w ktérym uznano, ze naturalnie wystepujacy segment DNA jest wla-
$nie produktem natury przy jednoczesnym zastrzezeniu mozliwo$ci patentowania
cDNA, ktéry juz nie jest produktem wystepujacym naturalnie.

Ciekawych argumentow w tym wzgledzie dostarczajg roéwniez przypadki klo-
nowania zwierzat. Podstawowe pytanie, jakie tutaj pada, to pod jakimi warunkami
kopia zywego organizmu nie bedzie uwazana za produkt natury. Organizm sklono-
wany pochodzacy zawsze z naturalnego odpowiednika nie jest nowym organizmem
z istotnie r6znigcy si¢ charakterystyka od swego naturalnego pierwowzoru. W tym
przypadku ,,cztowiek nie tworzy niczego nowego pod stoncem”. Na ile jednak ta ar-
gumentacja jest spdjna z dotychczasowgq linig orzeczniczg w zakresie sekwencji
DNA, gdzie uznaje si¢, ze kopia w postaci cDNA posiada inng charakterystyke niz
pierwowzor, jest pytaniem otwartym, a odpowiedz jest zalezna od przypisania wagi
ewentualnym réznicom pomigdzy klonem a dawcg materialu genetycznego. Dodat-
kowo pobrzmiewa tu takze niespdjnos¢ z linig orzecznicza opartg na rozrdznieniu,
czy wynalazek jest nowy jako$ciowo (new in kind), czy tez nowy w formie (new in
degree) w rozumieniu zmiany niektorych parametrow. Klon nie r6znigc si¢ jako-
sciowo od dawcy, stanowi jednak jego inng forme chociazby poprzez to, ze posiada
informacj¢ genetyczng pochodzaca od pojedynczego ,,rodzica”. Niewatpliwie tez
powstaje inaczej, bo na drodze pozapliciowe;.

3. Moralnos¢

Art. 29 p.w.p. zabrania udzielenia patentow na wynalazki, ktérych wykorzysty-
wanie bytoby sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Nato-
miast art. 93° p.w.p. dodaje jeszcze przestank¢ moralno$ci, jednocze$nie wskazujac
cztery szczegolne przypadki sprzeczno$ci. Wyliczenie ma charakter przyktadowy
1 w oparciu o klauzule generalng z art. 29 p.w.p. dozwolone jest identyfikowanie in-
nych przypadkow.*!

39 “Laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas are not patentable” 35 U.S.C. § 101.
40 Association for Molecular Pathology przeciwko Myriad Genetics, Inc. USSC 12-398.
41 Polska regulacja koresponduje tu z prawem miedzynarodowym w tej dziedzinie, w szczegdlnosci EPC (art. 53a),

TRIPS (art. 27.2) oraz dyrektywa biotechnologiczna.
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Mozna zada¢ ogolne pytanie, czy patentowanie organizmoéw zywych oraz ma-
terialu biologicznego pochodzacego od czlowieka jest zgodne z moralno$cig pu-
bliczng. Odpowiedz zostata przesadzona wtasnie przez samo uchwalenie dyrektywy
1 poparta odrzuceniem przez TS UE skargi Holandii zwierajacej m.in. zarzuty nie-
zgodno$ci z podstawowymi prawami czlowieka.*” Wobec powyzszego pozostaje
skupienie si¢ na interpretacji wskazanych ustawowo egzemplifikacji niezgodno$ci
z moralno$cia, gdzie szczeg6lng role odgrywaja wynalazki biotechnologiczne wy-
korzystujace material genetyczny cztowieka. Nie wiadomo, czy na poziomie eu-
ropejskim istnieje wspolne rozumienie moralnosci, ale przynajmniej w zakresie
mozliwosci patentowania ludzkich embrionéw i klonowania ludzi panuje zgod-
no$¢. Powyzsze wspomaga podejscie przyjete przez EPO, nie dopuszczajace paten-
towania, jezeli bytoby ono sprzeczne z zasadami moralnymi przyjetymi chociazby
w jednym panstwie cztonkowskim.* Reguta ta dziata w sposdb rozszerzajacy, za-
pewniajac jednak spdjnos¢ orzecznictwa w wigkszym stopniu niz mozliwa reguta
przeciwna. O ile kategoryczne ujecie pierwszych dwoch wyjatkow 93° p.w.p. w za-
sadzie przecina,* przynajmniej na chwil¢ obecng, spekulacje, to sprawa stosowa-
nia embrionow ludzkich do celow przemystowych wymagata usci§lenia w zakresie
pojecia ,,embrion”. Dzigki dwom niedawnym wyrokom TS UE* otrzymaliSmy
wzgledng pewnos$¢, ze elementem konstytutywnym embrionu jest ,,wrodzona zdol-
nos$¢ rozwinigcia si¢ w jednostke ludzka”, ktorg posiadaja zaptodnione komorki ja-
jowe. Natomiast niezaptodnione komérki jajowe pobudzone do podziatu w wyniku
partenogenezy takiej zdolnosci nie maja,* jak powiedziat TS UE w pdzniejszym
wyroku (International Stem Cell Corporation), zmieniajacym wczesniejszg inter-
pretacje w sprawie Brustle. W tym zakresie wyrok jest korzystny dla przemystu bio-
technologicznego, ale nadal pozostawia otwarte pytanie natury etycznej. Mozliwe
jest bowiem zakazanie patentowania takze tego typu zarodkow (partenot) w oparciu
0 0gblng przestanke porzadku publicznego lub moralnosci.*’

Warto jednak podkresli¢, ze ,,uregulowania zawarte w prawie wlasnosci prze-
mystowej jedynie zakazuja udzielania patentow na sposoby klonowania ludzi, nie

42 Wyrok TS UE w sprawie C-377/98 Kingdom of the Netherlands przeciwko European Parliament and Council of
the European Union.

43 H.P Gétting, Patents for biotechnological inventions and morality, artykut przeznaczony do publikacji w ksiedze
pamigtkowej $p. prof. M. du Valla (wrzesien 2015).

44 Niedopuszczalny jest jakikolwiek sposéb zmierzajgcy do klonowania cztowieka, wigcznie z technikami dzielenia
embrionu (pkt 41 dyrektywy biotechnologicznej). Modyfikacja tozsamosci genetycznej linii zarodkowej cztowieka
tez powinna by¢ rozumiana szeroko, dzieki czemu nie jest mozliwe ,mieszanie” materiatu genetycznego i paten-
towanie tzw. chimer, ani tez patentowanie sposobow terapii genowej dotyczgcej ludzkich komoérek rozrodczych
(M. du Vall, Prawo patentowe..., op. cit., s. 381).

45 International Stem Cell Corporation C-364/13 oraz Bristle przeciwko Green Peace C-34/10.

46 Ostateczne ustalenie w Swietle zasad nauki nalezy tu do sadu krajowego.

47 A. Nowicka, Wynalazek biotechnologiczny jako przedmiot patentu. Prawnopatentowy status ludzkich embrio-
nalnych komoérek macierzystych, artykut przeznaczony do publikacji w ksiedze pamigtkowej $p. prof. M. du Valla
(wrzesien 2015).
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zakazujac zarazem tego typu eksperymentow”.* Zakaz patentowania czgsto jest bo-
wiem mylony w odbiorze spotecznym z brakiem legalnosci przeprowadzania nie-
ktorych badan w tym zakresie, a prawo patentowe nie jest odpowiednim miejscem
do wprowadzania ewentualnych zakazow.

4. Podsumowanie

Wskazane powyze] zagadnienia nie wyczerpuja kontrowersji zwigzanych
z udzielaniem ochrony na wynalazki biotechnologiczne. Ich specyfika znajduje swoj
wyraz takze w obowigzywaniu zakazu patentowania odmian roslin badz ras zwierzat
w sytuacji, gdy zostaly one uzyskane sposobami mikrobiologicznymi;* wymogu do-
statecznego ujawnienia wynalazku 1 stosowania depozytu materiatu biologicznego;
opisu wynalazku (takze w relacji do zastrzezen), jak 1 samego zakresu ochrony jakze
specyficznie uregulowanego w art. 93° p.w.p. Wydaje si¢ jednak, ze najpowazniej-
sza debata toczgca si¢ od lat dotyczy granic dopuszczalno$ci patentowania szczegol-
nych postaci wynalazkéw biotechnologicznych. Artykul poruszal wytacznie kwestie
prawnej interpretacji przestanek patentowalno$ci 1 wytaczen spod tego zakresu,
bez oceny innych argumentow natury pozaprawnej. A w szczegdlnosci wlasnie one
podgrzewaja temperature wokot toczacej sie debaty. Z jednej strony mamy spory
etyczne, toczone takze z uzyciem argumentdw z perspektywy idealistyczne;j i religij-
nej, wymogow ochrony srodowiska naturalnego, takze odwotujacych sie do spotecz-
nych 1 kulturowych uwarunkowan oraz wolno$ci prowadzenia badan naukowych.
Z drugiej strony mamy silne argumenty natury ekonomicznej, ktore by¢ moze posia-
daja istotniejszy realny wptyw na ksztaltowanie si¢ polityki patentowej w tym zakre-
sie. Nalezy przyzna¢, ze te ostatnie odwotujg si¢ do zalozen systemu patentowego,
ktory powinien zapewni¢ skuteczne $rodki ochrony dziatan innowacyjnych, jed-
noczesnie je stymulujac poprzez zabezpieczenie uzyskania finansowej rekompen-
saty. Co nie znaczy, ze roOwniez w sferze ekonomicznej nie dostrzega si¢ pewnych
dysfunkcji systemu, dla przyktadu jak: zapewnienie nieproporcjonalnie szerokiego
zakresu wytacznosci w stosunku do innowacyjnego wktadu dla spoteczenstwa;
gaszcz nakladajacych si¢ wzajemnie zastrzezen patentowych zaciemniajacych ob-
raz ochrony, czy tez bezrefleksyjne udzielanie ochrony na wyniki watpliwych badan
naukowych.>® Komisja Europejska bronigc dyrektywy biotechnologicznej, podkre-
Slita miedzy innymi pozytywny skutek w postaci utrzymania w Europie przemystu

48 M. Lipinski, Regulacje prawne dotyczgce klonowania w prawie polskim de lege lata na tle unormowan europej-
skich ,Palestra” 2007, nr 5-6, s. 53.

49 Na ten temat zob. K. Felchner, Z. Pacud, Ochrona roslin w prawie wkasnosci przemystowej — poréwnanie ochrony
patentowej i ochrony wytgcznym prawem hodowcy, ,Europejski Przeglad Sadowy” 2015, nr 1, s. 26 i n.

50 Zob. Disscusion Paper on The Ethics of Patenting DNA przygotowany przez Nuffield Council on Bioethics, do-
stepny na http://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/2014/07/The-ethics-of-patenting-DNA-a-discussion-
-paper.pdf (data dostepu: 11.09.2015.).
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biotechnologicznego zdolnego sprosta¢ konkurencyjnym wyzwaniom zza oceanu,’!
ktore otwierajac si¢ na wynalazki biotechnologiczne daty silny bodziec do rozwoju
przemystu.

51 Raport KE, Development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering
COM(2002) 545 final.
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CONTROVERSY SURROUNDING THE PATENTABILITY
OF BIOTECHNOLOGICAL INVENTIONS

In this article the patentability of biotechnological invention is discussed
focusing on some controversies still arising in that area. Beginning from a few
landmark decisions permitting broad patenting of biotechnological inventions both
in Europe and USA (albeit not issued concurrently) the answer for the patentability
of living organisms has been made obvious. The assessment should no longer rely
on the distinction that the subject matter of the invention is alive. The above has
confirmed the biotechnology directive enacted in 1998. The directive should not be
perceived as the sufficient tool for regulation of patentability of biotechnological
invention. In the last ten years patent offices across the world are facing several
important questions regarding more specific interpretation of the requirements of
patentability in that context. The article shows how the concept of novelty, inventive
step (non-obviousness) and industrial capability is understood in the field of
biotechnology, with particular focus on gene patents. Also the line between invention
and discovery is commented. As a separate issue, the exclusion from patentability
due to contradiction with morality principles is briefly introduced.

Stowa kluczowe: biotechnologia, patenty, zdolno$¢ patentowa, przestanki
patentowalno$ci, wylaczenia patentowania, odkrycia, moralnos$¢, gen, DNA,
komorki macierzyste

Keywords: Biotechnology, patents, patentability requirements, limitations of
patenting, discovery, morality, gene, DNA, stem cells
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CZY ISTNIEJE POTRZEBA PRZYWROCENIA INSTYTUCJI
PIERWSZENSTWA Z WYSTAWIENIA NA KRAJOWEJ
WYSTAWIE PUBLICZNEJ W POLSKIM PRAWIE
WLASNOSCI PRZEMYSLOWEJ?

1. Uwagi ogoéine

Celem niniejszego artykutu jest odpowiedz na pytanie, czy mozliwe 1 uzasad-
nione jest przywrocenie w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci prze-
mystowej® instytucji pierwszenstwa z wystawienia (zwanego tez pierwszenstwem
wystawowym lub pierwszenstwem wystawienia*) odnoszacego si¢ do publicznych
wystaw organizowanych w Polsce w odniesieniu do wzorow uzytkowych, wzo-
réw przemystowych i znakdéw towarowych? Instytucja pierwszenstwa z wystawie-
nia na publicznych wystawach krajowych znajdowata si¢ w polskim systemie prawa
wlasno$ci przemystowej do dnia 31 pazdziernika 2007 r. Jednakze w wyniku prze-
prowadzonej nowelizacji przepisy jej dotyczace zostaly uchylone.> Obecnie polski
ustawodawca nie przewiduje mozliwo$ci powolania si¢ na pierwszenstwo z wysta-
wienia w przypadku wystawienia dobr niematerialnych na wystawach publicznych
organizowanych w Polsce.® Wydaje si¢, ze usuni¢cia z p.w.p. instytucji pierwszen-
stwa z wystawienia na publicznych wystawach krajowych w odniesieniu do wzo-

1 Profesor zwyczajny, doktor habilitowany, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tekst jedn. Dz.U. 22013 r. poz. 1410, dalej jako p.w.p.

Zob. R. Skubisz, Pierwszenstwo do uzyskania patentu, Warszawa 1982, s. 129-147.

Ustawa o zmianie ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 958).
Ustawe ogtoszono 31 lipca 2007 r. i weszta w zycie po 3 miesigcach od jej ogtoszenia.

Jak wskazuje sig w literaturze przedmiotu w wyniku przeprowadzonej nowelizacji przepiséw o pierwszenstwie
z wystawienia Prezes Urzedu Patentowego RP utracit kompetencje do wskazywania w formie obwieszczenia
w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” wystaw publicznych w Polsce, na ktérych wystawienie prowadzi do
nabycia pierwszenstwa. Zob. R. Skubisz, (w:) R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, tom 14 A, Prawo wia-
snosci przemystowej, Warszawa 2012, s. 464, nb. 76.
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row uzytkowych, wzorow przemystowych i znakow towarowych dokonano zbyt
pospiesznie.

2. Instytucja pierwszenstwa w ogolnosci

Wylaczno$¢ przyznawana przedsiebiorcom do korzystania z okreslonych débr
niematerialnych przez ich rejestracje w Urzedzie Patentowym zaklada, Zze prawa
takie sg przyznawane zglaszajacemu na jego wniosek. Jest oczywiste, ze do tego
samego wzoru czy znaku moga zosta¢ zgtoszone kolidujace wnioski o rejestracje.
W takim przypadku rozstrzygnigcie kolizji nastgpuje wedlug zasady pierwszen-
stwa.” W literaturze przedmiotu stusznie wskazuje si¢, ze instytucja pierwszenstwa
to zespot norm prawnych regulujacych stosunki powstajace w wyniku dokonywa-
nia 1 zgtaszania w Urzedzie Patentowym takich samych dobr niematerialnych przez
rozne osoby niezalezenie od siebie. Celem tych norm jest wytonienie sposrod kilku
uprawnionych jednej osoby z najlepszym pierwszenstwem, ktorej zostanie przy-
znane prawo wylgczne.®

W Polsce pierwszenstwo powstaje z reguly z chwilg dokonania zgloszenia w UP
(zob. art. 13 p.w.p. 1 art. 123 p.w.p.). Decydujaca bedzie tu data zgloszenia stwier-
dzona przez UP. Jest to tzw. pierwszenstwo wedtug daty zgloszenia.

Pierwszym wyjatkiem od zasady, ze pierwszenstwo oznacza si¢ wedtug daty
zgloszenia w UP jest instytucja pierwszenstwa konwencyjnego (art. 14 p.w.p. 1 art.
124 p.w.p.). W takim przypadku pierwszenstwo przystuguje nie wedtug daty zgto-
szenia w polskim UP, a wedtug daty pierwszego prawidlowego zgloszenia we wska-
zanym Panstwie, jezeli od tej daty zgloszenie zostanie dokonane w UP w okresie 12
miesi¢cy w przypadku wynalazkow i wzoréw uzytkowych, 6 miesiecy w przypadku
wzoréw przemystowych 1 znakéw towarowych.

Drugim wyjatkiem jest instytucja pierwszenstwa wedlug daty wystawienia do-
bra niematerialnego w Polsce lub za granicg na wystawie miedzynarodowej ofi-
cjalnej lub oficjalnie uznanej, jezeli zgloszenie w UP zostanie dokonane w ciggu
6 miesigcy od daty wystawienia (art. 15 p.w.p. i art. 125 p.w.p.).

W konsekwencji nie zawsze osoba, ktora pierwsza zglosita swoje dobro niema-
terialne w UP do rejestracji (pierwszenstwo wedtug daty zgtoszenia) uzyska prawo
wylaczne. Moze si¢ bowiem okaza¢, ze ma pierwszenstwo ,,gorsze” niz inna osoba,
ktora takie samo dobro niematerialne zgtosita juz wezesniej w innym panstwie lub
wystawila na okreslonej w przepisach wystawie mi¢dzynarodowej (pierwszenstwo

7 Zob. wiecej R. Skubisz, Problem zgtoszen z rownym pierwszenstwem, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiel-
lonskiego, Prace z Wynalazczosci i Ochrony Wiasnosci Intelektualnej” 1978, z. 18, s. 67-82. | cho¢ artykut do-
tyczy wynalazkéw rozwazania aktualne pozostajg takze w odniesieniu do innych débr niematerialnych. Zob. tez
R. Skubisz, Pierwszenstwo do uzyskania patentu, Warszawa 1982.

8 Zob. wigcej: R. Skubisz, Pierwszenstwo do uzyskania patentu, (w:) J. Szwaja i R. Szajkowski (red.), System
prawa wiasnosci intelektualnej, tom Ill, Prawo wynalazcze, Wroctaw, Warszawa, Krakéw, Gdansk, £6dz 1990,
s. 145.
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z wystawienia). Prawo wylaczne zostanie w takim przypadku przyznane osobie
z lepszym pierwszenstwem. W chwili obecnej prawo pierwszenstwa nie przystuguje
w przypadku wystawy o charakterze krajowym lub wystawy migedzynarodowe;j ofi-
cjalnie nie uznawane;j.

3. Pierwszenstwo z wystawienia w p.w.p.

W Polsce regulacje dotyczace instytucji pierwszenstwa z wystawienia na wysta-
wach mie¢dzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych znajduja si¢ w art. 15
p.-w.p. (w odniesieniu do wynalazku, wzoru uzytkowego i1 wzoru przemystowego)
iw art. 125 p.w.p. (w odniesieniu do znaku towarowego). Przepisy te maja swoja
podstawe w art. 11 Konwencji paryskiej o ochronie wlasnosci przemystowej z dnia
20 marca 1883 r.,° dalej zwanej Konwencja paryska. Zgodnie z Konwencja paryska
panstwa zwigzkowe,'* w tym Polska, muszg zapewni¢ przyznanie ochrony tymcza-
sowej wynalazkom nadajacym si¢ do opatentowania, wzorom uzytkowym, wzorom
przemystowym, jak réwniez znakom towarowym umieszczonym na produktach,
ktore beda wystawione na wystawach migdzynarodowych oficjalnych lub oficjal-
nie uznanych, urzadzanych na terytorium jednego z panstw.!! W literaturze przed-
miotu nie kwestionowano zgodnosci przyjetych w art. 15 1 art. 125 p.w.p. rozwigzan
(w brzmieniu sprzed i po nowelizacji) z Konwencja paryska.'?

Obecnie art. 15 p.w.p. stanowi, ze: ,,Pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa
ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza si¢, na zasadach okreslonych w umo-
wach miedzynarodowych, wedtug daty wystawienia wynalazku, wzoru uzytkowego
albo wzoru przemystowego w Polsce lub za granicg, na wystawie migdzynarodowej
oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jezeli zgltoszenie w Urze¢dzie Patentowym tego wy-
nalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego dokonane zostanie w okre-
sie 6 miesiecy od tej daty”.

Art. 125 p.w.p. dotyczy znakow towarowych, a jego tre$¢ jest tozsama z trescig
art. 15 p.w.p.

Jak mozna zauwazy¢ przytoczone przepisy reguluja co prawda kwestie zwia-
zane z pierwszenstwem z wystawienia, jednakze na pierwszenstwo z wystawienia-

9 Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51. Art. 11 Konwencji paryskiej stanowi, ze ,1. Panstwa bedace czionkami Zwigzku
udzielg, zgodnie ze swym ustawodawstwem wewnetrznym, ochrony tymczasowej wynalazkom nadajgcym sie
do opatentowania, wzorom uzytkowym, wzorom przemystowym, jak réwniez znakom towarowym umieszczo-
nym na produktach, ktére bedg wystawione na wystawach miedzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uzna-
nych, urzgdzanych na terytorium jednego z nich. 2. Ochrona tymczasowa nie przedtuzy terminéw przewidzianych
w artykule 4. Jezeli na prawo pierwszenstwa powotano sie pozniej, organ administracji kazdego Panstwa bedzie
mogt liczy¢ bieg terminu od daty wprowadzenia produktu na wystawe. 3. Kazde Panstwo bedzie mogto zadac¢, dla
stwierdzenia tozsamosci przedmiotu wystawianego i daty wprowadzenia, dowodéw, jakie uzna za konieczne”.

10 Zwigzek tworzg panstwa nalezgce do Konwenc;ji paryskiej. Polska nalezy do zwigzku do 1919 .

1" Szczegotowo na temat art. 11 Konwenciji paryskiej i mozliwych modelach ,tymczasowej ochrony” M. du Vall,
Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 67-71, a takze R. Skubisz, Pierwszenstwo..., op. cit., s. 131-133.

12 Wiecej: M. du Vall, Uwagi do art. 11 Konwencji paryskiej, (w:) A. Adamczak, A. Szewc (red.), Konwencja paryska
o ochronie wiasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 347-352.
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mozna powolac si¢ tylko i wylacznie w przypadku wystawienie dobr niematerialnych
na wystawach mi¢dzynarodowych oficjalnych i oficjalnie uznanych.

W literaturze przedmiotu wskazuje sie, ,,ze wystawg oficjalng jest wystawa or-
ganizowana 1 zarzadzana przez panstwo (tzn. jego rzad) lub inng wtadzg publiczna,
za wystawe oficjalnie uznang uznaje si¢ natomiast wystawe organizowang i zarzg-
dzang przez organizacje, ktora uzyskata formalng autoryzacje ze strony panstwa”.'?

Z kolei definicje pojecia ,,wystawa mig¢dzynarodowa” mozna znalez¢ w Kon-
wencji o wystawach migedzynarodowych, podpisanej w Paryzu w dniu 22 listopada
1928 r. (dalej zwana Konwencja o wystawach miedzynarodowych'?).

Zgodnie z Konwencjg o wystawach migdzynarodowych ,,wystawa” to ,,pokaz,
ktoéry, niezaleznie od nazwy, ma cel poznawczy poprzez ukazanie przegladu $rod-
kow, jakimi dysponuje czlowiek dla zaspokojenia potrzeb cywilizacji oraz post¢pu
osiggnietego w jednej lub w kilku dziedzinach dziatalnos$ci ludzkiej albo ich per-
spektyw na przyszto$¢” 1 w ktorym uczestniczy wigcej niz jedno panstwo (zob. art.
1 Konwencji o wystawach miedzynarodowych). Doda¢ trzeba, ze Konwencja o wy-
stawach migdzynarodowych nie obejmuje swym zakresem wystaw migdzynarodo-
wych krotszych niz trzy tygodnie, wystaw sztuk pigknych i wystaw o charakterze
$ci$le handlowym (zob. art. 2 Konwencji o wystawach). Tylko 1 wytacznie wysta-
wienie na takiej wystawie migdzynarodowej da mozliwo$¢ powolania si¢ na pierw-
szenstwo z wystawienia.'> Wystawienie na wszelkich innych wystawach nie bedzie
dawalo takiej mozliwosci.

Jak zauwazaja niektorzy autorzy'® ustawodawca polski nie odsyla w art. 15
p.w.p. 1w art. 125 p.w.p. wyraznie do Konwencji o wystawach migdzynarodowych.
Pojawila si¢ tym samym propozycja, by pojecie ,,wystawa miedzynarodowa ofi-
cjalna lub oficjalnie uznana” w p.w.p., rozumie¢ w sposOb autonomiczny i nie ogra-
nicza¢ go do wystaw w rozumieniu Konwencji o wystawach mi¢dzynarodowych.
Sugeruje si¢ zatem, ze ,,mozliwe jest uznanie za oficjalne takze takich wystaw, ktore
nie spetniajg wymogoéw z Konwencji o wystawach mi¢dzynarodowych”.!” Takie ro-
zumowanie moze jednak praktycznie prowadzi¢ do negatywnych konsekwencji dla
uprawnionego, gdyz cale ryzyko odmowy uznania wystawy mig¢dzynarodowej za
oficjalng lub oficjalnie uznang ponosi¢ bedzie uprawniony powotujacy si¢ na pierw-
szenstwo z wystawienia. Niebezpieczenstwo jest tym bardziej uzasadnione, ze obec-
nie nie ma obowiazku informowania w Polsce, ktore wystawy uznaje si¢ za oficjalne
1 oficjalnie uznane w §wietle art. 15 p.w.p. 1 art. 125 p.w.p. Tym samym uzasad-

13 Tak M. du Vall, Prawo patentowe, op. cit., s. 70

14 Dz.U.z 1994 r. Nr 56, poz. 232.

15 Zob. tez A. Szewc, G. Jyz, Prawo wtasnosci przemystowej, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 168-169.

16 P. Kostanski, Uwagi do art. 15 p.w.p., Nb 7, a takze M. Andrzejewski, Uwagi do art. 125 p.w.p., Nb 2, (w:)
P. Kostanski (red.), Prawo wtasnosci przemystowej Komentarz, wyd. 2., Warszawa 2014, tez M. du Vall, Uwagi do
art. 11 Konwencji paryskiej, s. 352, Nb. 6, M. du Vall, Prawo patwentowe, s. 69-70, Z. Miklasinski, Prawo wtasno-
$ci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2001, s. 42.

17 Ibidem.
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nionym jest stanowisko M. du Vall, ktéry uwaza, ze ,,wymogi stawiane wystawom
na gruncie konwencji z 1928 [Konwencji o wystawach migdzynarodowych — przyp.
J 1 M. Kepinscy] sg tak surowe, ze bez obawy popetnienia btgdu mozna przyjac, iz
kazda wystawa zorganizowania zgodnie z przepisami tej konwencji bedzie w kto-
rymkolwiek kraju Zwiazku Paryskiego uznana za wystawe mi¢dzynarodowa ofi-
cjalng lub oficjalnie uznang w rozumieniu art. 11 ust. 1 konwencji paryskie;j”.

Tym samym, mimo iz zdania sg podzielne, to najpewniejsze jednak jest zatoze-
nie, ze umowg mi¢dzynarodowa, o ktorej mowa w przepisie jest Konwencja o wy-
stawach migdzynarodowych.'®

Podsumowujac nalezy podkresli¢, ze w Polsce obecnie instytucja pierwszen-
stwa z wystawienia ma praktycznie bardzo mate znaczenie 1 znajdzie zastosowanie
wyjatkowo. Stad w pelni nalezy podzieli¢ poglad przedstawiany w literaturze przed-
miotu,” Ze przedsigbiorca wystawiajac w Polsce wynalazek, wzor uzytkowy, wzor
przemystowy lub towary czy §wiadczac ustugi oznaczone znakiem towarowym po-
winien wczesniej dokona¢ ich zgloszenia w Urzegdzie Patentowym lub Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego.

4. Instytucja pierwszenstwa z wystawienia w p.w.p.
przed nowelizacjq

Art. 151 125 p.w.p. w wyniku wspominanej nowelizacji z 2007 r. uleglty zmia-
nie. Bowiem do dnia 31 pazdziernika 2007 r. w p.w.p. przewidziane byto pierwszen-
stwo wystawowe do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji
takze w przypadku wystawienia wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemy-
stowego na innej niz okre§lona w art. 15 ust. 1 p.w.p. (art. 15 ust. 1 p.w.p. dotyczyt
wystawy mig¢dzynarodowej oficjalnie lub oficjalnie uznanej) wystawie publicznej
w Polsce, wskazanej przez Prezesa Urzedu Patentowego w formie obwieszczenia
w Dzienniku Urzgdowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”.?°

Art. 15 p.w.p. (a takze art. 125 w odniesieniu do znakdéw towarowych) przed no-
welizacja mial nastepujac brzmienie :

1. Pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z reje-

stracji oznacza si¢, na zasadach okreslonych w umowach migdzynarodo-
wych, wedlug daty wystawienia wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru

18 Zob. A. Nowicka, (w:) U. Prominska (red.), Prawo wiasnosci przemystowej, Warszawa 2005, s. 75; R. Skubisz,
(w:) System prawa prywatnego..., op. cit., s. 465, Nb. 77, a takze A. Szewc, G. Jyz, Prawo wtasnosci przemysto-
wej, op. cit., s. 168.

19 Zob. R. Skubisz, (w:) System prawa prywatnego..., op. cit., s. 465, Nb. 78, a takze P. Kostanski, Uwagi do art. 15
p.w.p..., op. cit., Nb. 10.

20 Zob. np. Obwieszczenie Prezesa Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o wskazaniu wystaw publicz-
nych dajgcych pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku
wystawienia na nich wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego lub towaru oznaczonego znakiem to-
warowym z dnia 5 pazdziernika 2007 r. (M.P. Nr 74, poz. 801).
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przemystowego w Polsce lub za granicg, na wystawie miedzynarodowe;j ofi-
cjalnej lub oficjalnie uznanej, jezeli zgloszenie w Urzedzie Patentowym tego
wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego dokonane zosta-
nie w okresie 6 miesiecy od tej daty.

2. Pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z reje-
stracji przystuguje takze, na zasadach okre§lonych w ust. 1, w przypadku
wystawienia wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego
na innej niz okres$lona w ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wskazanej
przez Prezesa Urzgdu Patentowego w formie obwieszczenia w Dzienniku
Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski™.

3. Wskazanie wystawy, o ktorym mowa w ust. 2, moze dotyczy¢ tylko im-
prezy dajacej rekojmie jej wiarygodnosci, w szczegolnosci jezeli cieszy si¢
ona ustalong renoma, ma dlugoletnia tradycje badz organizowana jest przez
uznang jednostke zajmujaca si¢ zawodowo organizacja podobnych wystaw.

4. Z zachowaniem warunkéw okre§lonych w ust. 3, z inicjatywg wskazania
wystawy publicznej w Polsce jako dajacej pierwszenstwo, o ktorym mowa
w ust. 2, moze takze wystgpi¢ wlasciwy minister lub wojewoda.

W wyniku nowelizacji art. 15 ust. 2, 314 p.w.p. 1 art. 125 ust. 2, 314 p.w.p. zo-
staty uchylone.

ZauwazyC trzeba, ze poczatkowo w projekcie nowelizacji przedstawionej
w druku sejmowym nr 882! nie przewidywano zmiany art. 15 p.w.p. i art. 125 p.w.p.
Propozycja takich zmian pojawita si¢ dopiero w druku sejmowym nr 1176, w kto-
rym w punkcie 4 1 28 przewidziano, ze w art. 15 p.w.p. uchyla si¢ ust. 2-4 (zob. s. 2
druku 1176), a w art. 125 p.w.p. uchyla si¢ ust. 2-4 (zob. s. 7 druku 1176). W uza-
sadnieniu projektu przedstawionego w druku 1176 (i kolejnych drukach np. 1176-
A, 1858, 1881) nie ma zadnego wyjasnienia, dlaczego wskazane ustepy 2-4 art. 15
p.w.p. i ustepy 2-4 art. 125 p.w.p. zostaty uchylone.?

Jedyna wskazowka dotyczaca wprowadzonych zmian moze by¢ komunikat
umieszczony na stronie internetowej Urzedu Patentowego,** w ktorym Urzad wska-

21 Dostepny na stronie Sejmu w archiwum Sejmu V kadencji — http://orka.sejm.gov.pl/DrukiSka.nsf/0/6DD-
789357CB40779C12571D20050D02C?0OpenDocument (data dostepu: 14.09.2015 r.).

22 Dostepny na stronie Sejmu w archiwum Sejmu V kadencji — http://orka.sejm.gov.pl/DrukiSka.nsf/0/A9F-
5750D087A4FABC125723E0046700D?0OpenDocument (data dostepu: 14.09.2015r.).

23 Kwestia ta nie byta ani przedmiotem rozwazan Biura Analiz Sejmowych (zob. Opinia prawna z dnia 29 stycz-
nia 2007 r. Ocena zgodnosci z konstytucjg zmian do ustawy prawo wtasnosci przemystowej zawartych w druku
sejmowym nr 1176-A punkt 2-4. (dostgpna na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/opisy/882.htm , data do-
stepu: 14.09.2015 r.), ani zadnej dyskusji podczas procesu legislacyjnego (Zob. zapis przebiegu prac legislacyj-
nych http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/opisy/882.htm , data dostepu: 14.09.2015r.).

24 http://www.uprp.pl/pierwszenstwo-z-wystawy/Lead05,743,3619,4,index,pl,text/ (data dostepu: 14.09.2015 r.).
Tres¢ komunikatu jest nastepujgca: ,Rezygnacja z przyznawania pierwszenstwa z organizowanych w kraju wy-
staw zwigzana jest z koniecznoscig przestrzegania przez Polske wigzgcych jg porozumien miedzynarodowych,
w tym Konwencji o wystawach miedzynarodowych z dnia 22 listopada 1928 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 56, poz. 232
i 233). Pierwszenstwo przyznawane przez Prezesa Urzedu Patentowego w formie obwieszczenia nie byto uzna-
wane w przypadku ubiegania sie o patent europejski, jak réwniez przy dokonywaniu zgtoszen w trybie miedzyna-
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zuje, ze zmiany te zwigzane sa z obowigzkiem przestrzegania przez Polske porozu-
mien migdzynarodowych, w tym Konwencji o wystawach miedzynarodowych.

5. Instytucja pierwszenstwa z wystawienia w pracach
nad nowelizacja p.w.p.

Obecnie trwajg prace nad nowelizacjg p.w.p. Na stronie internetowej Rzado-
wego Centrum Legislacji mozna znalez¢ informacje na temat prac nad ,,Projektem
zatozen projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo wlasnos$ci przemystowej”.*

Jak wynika z tych dokumentéw prace nad nowelizacja rozpoczeto w 2012 .
z inicjatywy Ministra Gospodarki. Projekt nowelizacji ma realizowac przepisy
prawa Unii Europejskiej, tzn. ,,Dyrektywe Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia
13 pazdziernika 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorow (98/71/WE) (Dz. Urz.
UE L. z 28.10.1998 r., nr 289/28), pierwszg Dyrektywe Rady z dnia 21 grudnia
1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych
si¢ do znakoéw towarowych (98/104/EWG),?® Dyrektywe 98/44/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego 1 Rady z dnia 6 lipca 1998 r. o ochronie prawnej wynalazkow biotechno-
logicznych oraz wyroki TS UE C-428/08, C-198/10, C-245/02 i C- 17/06”. Obecnie
ukonczone zostaly prace nad projektem zatozen projektu ustawy p.w.p.?’ Przedsta-
wiona zostata nowa wersja ,,Projektu zalozen projektu ustawy o zmianie ustawy
— Prawo wiasnos$ci przemystowej” z dnia 19 kwietnia 2013 r.,?® na podstawie ktorego
przygotowany zostal ,,Rzadowy projekt ustawy”, ktéry w dniu 13 marca 2015 r. zo-
stat skierowany do Sejmu (zob. projekt ustawy?).

rodowym w ramach Ukfadu o wspdipracy patentowej (PCT). Oznaczalo to, iz zgtaszajgcy wystawiajgc wynalazek
na takiej wystawie, ponosit ryzyko, iz Europejski Urzad Patentowy, badz tez urzad patentowy kraju, w ktérym
ubiegano sig o ochrong, odméwi udzielenia patentu na zgtoszony wynalazek ze wzgledu na brak nowosci. Wo-
bec powyzszego, obecnie istnieje jedynie mozliwos¢ ubiegania sie o pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji w przypadku wystawienia wynalazku, wzoru uzytkowego lub wzoru przemy-
stowego na wystawie miedzynarodowe;j oficjalnej lub oficjalnie uznanej w rozumieniu ww. Konwencji o wysta-
wach miedzynarodowych.

25 Przebieg zapisu prac wraz z przedstawiony projektem zatozen na stronie Rzgdowego Centrum Legislacji: http:/
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/67441/katalog/67442# (data dostepu: 14.09.2015r.).

26 Warto zauwazy¢, ze jest to wiec btedne wskazanie Dyrektywy, gdyz Dyrektywa ta w tym momencie juz nie obo-
wigzywata. Obecnie obowigzuje bowiem nowa Dyrektywa 2008/95/WE. Zob. tez pkt 4.3. Opinii.

27 Prace nad projektem trwaja. Projekt ,przeszedt’ przez faze konsultacji spotecznych (projekt byt konsultowany
spotecznie z : Polska Izbg Rzecznikéw Patentowych, Stowarzyszeniem Ochrony Wiasnosci Przemystowej, Zrze-
szeniem Rzecznikéw Patentowych Prowadzacych Kancelarie, Stowarzyszeniem Polskich Wynalazcéw Racjo-
nalizatoréw, Polskim Zwigzkiem Wynalazcéw i Racjonalizatoréow, Naczelng Organizacjg Techniczng — Federacjg
Stowarzyszen Naukowo-Technicznych, Polskg Konfederacjg Pracodawcéw Prywatnych Lewiatan, Business
Centre Club, Pracodawcami RP, Krajowg lzbg Gospodarczg oraz Polskim Zwigzkiem Pracodawcéw Przemystu
Farmaceutycznego.), uzgodnien (uwagi przedstawili: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Prokuratoria Ge-
neralna Skarbu Panstwa, Minister Finanséw. Minister Obrony Narodowej, Rzadowe Centrum Legislacji, Minister-
stwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Spraw Wewnetrznych, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Minister Spraw Zagranicznych), dyskutowany byt w Statym Komitecie Rady Ministréw, w Komite-
cie do spraw Europejskich oraz w Radzie Ministrow.

28 Zgodnie z protokotem ustalen nr 29/2013 z posiedzenia Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2013 r. projekt zatozen
zostat przyjety przez Rade Ministréw.

29 Projekt ustawy jest dostepny na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=R-
PL&Id=RM-10-62-13 (data dostepu: 14.09.2015 r.). Zgodnie z informacjami na stronach sejmowych projekt ma
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Z analizy przedstawionych dokumentow i prac wynika, ze w projekcie zatozen
nie byla podnoszona kwestia pierwszenstwa z wystawienia na publicznych wysta-
wach w Polsce. Nie jest ona w zadnym zakresie ujeta w projekcie ustawy.

6. Przedmiotowy zakres instytucji pierwszenstwa
z wystawienia

6.1. Uwagi ogolne

Rozwazania dotyczace przywrdcenia instytucji pierwszenstwa z wystawie-
nia na publicznych wystawach w Polsce powinno ograniczy¢ si¢ do pierwszenstwa
z wystawienia w odniesieniu do wzorow uzytkowych, wzorow przemystowych
1 znakow towarowych. Zgodzi¢ si¢ bowiem nalezy, ze w przypadku wynalazkow,
w zwiazku z konieczno$cig przestrzegania przez Polske porozumien mi¢dzynaro-
dowych, ograniczenie mozliwo$ci powotania si¢ na pierwszenstwa z wystawienia
wynalazku do wystaw migedzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych w ro-
zumieniu Konwencji o wystawach miedzynarodowych jest uzasadnione. Warto za-
uwazy¢, ze podobnie zdecydowal ustawodawca niemiecki, ktory juz w roku 1980
dopasowujac niemieckie prawo patentowe do europejskiego prawa patentowego
wykluczyl mozliwo$¢ powotywania si¢ na pierwszenstwo z wystawienia wynalaz-
kéw na wystawach krajowych.*°

6.2. Wzor uzytkowy

Regulacje dotyczace wzoréw uzytkowych znajdujg si¢ w p.w.p. w Dziale III
,Wzory uzytkowe 1 prawa ochronne na wzory uzytkowe” (zob. art. 94-101 p.w.p.).
Ponadto, zgodnie z art. 100 p.w.p. w stosunku do wzordéw uzytkowych znajda odpo-

realizowaé przepisy prawa Unii Europejskiej: ,Akt genewski Porozumienia haskiego o miedzynarodowej reje-
stracji wzoréw przemystowych — zmiany w artykutach 117(1)-117(5) ustawy p.w.p., Traktat Singapurski o prawie
znakoéw towarowych — zmiany w artykule 243 ust 2 ustawy p.w.p., Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 13 pazdziernika 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw — zmiany w artykule 102 ust. 1
ustawy p.w.p., Dyrektywa 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 pazdziernika 2008 r. ws. zbli-
zenia ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych — zmiany w artykule 131
ust.1 pkt 3 ustawy p.w.p., Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. o ochro-
nie prawnej wynalazkéw biotechnologicznych — zmiany w artykule 932 ustawy p.w.p., Wyrok TSUE w sprawie
C-428/08 (Monsanto Technology) — zmiany w artykule 93 ustawy p.w.p., Wyrok TSUE w sprawie C-198/10 (Cas-
sina) i C-168/09 (Flos) — zmiany w artykule 116 ustawy p.w.p.”.

30 Zob. A. Krieger, Das neue deutsche Patentrecht nach der Harmonisierung mit dem europaischen Patentrechte
— eine Ubersicht, GRUR Int, 1981, s. 273-284. Autor wskazuje, ze dopasowanie prawa niemieckiego konieczne
byto w zwigzku z § 4 ust. 4 Konwenciji strasburskiej w sprawie ujednolicenia niektérych poje¢ prawa materialnego
dotyczacego patentéw dla wynalazkéw z dnia 27 listopada 1963 r., ktéry przewidywat mozliwos¢ pierwszenstwa
z wystawienie wynalazku na wystawach oficjalnych lub oficjalnie uznanych w rozumieniu Konwencji z 1928 r.
o wystawach miedzynarodowych. Przepis ten zostat przejety do art. 55 Konwencji monachijskiej o patencie eu-
ropejskim, Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporzadzona
w Monachium dnia 5 pazdziernika 1973 r., zmieniona aktem zmieniajgcym artykut 63 Konwencji z dnia 17 grudnia
1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r. 13
grudnia 1994 r. 20 pazdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r. wraz z Protokotami stanowig-
cymi jej integralng cze$¢ z dnia 5 pazdziernika 1973 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737).
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wiednie zastosowanie takze przepisy dotyczace wynalazkow. Ustawowa definicja
wzoru uzytkowego znajduje si¢ w art. 94 p.w.p., zgodnie z ktorym jest to nowe, uzy-
teczne rozwigzanie o charakterze technicznym, dotyczace ksztattu, budowy lub ze-
stawienia przedmiotu o trwatej postaci.

W przypadku wzoru uzytkowego na wystawie najistotniejszy jest wymog po-
siadania przez wzor uzytkowy nowosci (art. 94 w zw. z art. 100 1 art. 25 p.w.p.).
Nowo$¢ moze utraci¢ rozwigzanie bedace wzorem uzytkowym przez kazde jego
udostegpnienie do wiadomosci publicznej w tym przez jego wystawienie (verba legis
art. 25 ust. 2 p.w.p.). A zatem umieszczenie na wystawie przedmiotu wystawionego
wedhlug rozwigzania bedacego wzorem uzytkowym pozbawia to rozwigzanie tech-
niczne automatycznie ochrony poprzez rejestracje z braku cechy nowosci. Priorytet
wystawowy pozwala natomiast zachowac ochrong takiego rozwigzania, jezeli jego
zgloszenie w Urzedzie Patentowym nastapi w okresie trwania priorytetu. Zatem bez
regulacji ustawowej w tej kwestii wystawienie wzorow uzytkowych na targach 1 wy-
stawach z reguty prowadzi do odmowy ich rejestracji z braku cechy nowosci.

Na poziomie unijnym nie udato si¢ zharmonizowac przepiséw dotyczacych
wzoréw uzytkowych, cho¢ takie proby bytly podejmowane. Proby takie zakonczyty
si¢ fiaskiem 1 od 2002 r. nie podj¢to dalszych dziatan.

Tym samym rozwazana kwestia pierwszenstwa z wystawienia na publicznych
wystawach w Polsce odnosi si¢ wylacznie do polskich wzordéw uzytkowych.

6.3. Wzor przemyslowy

Problematyka wzoréw przemystowych zostata uregulowana w p.w.p. w dziale
IV ,,Wzory przemystowe i prawa z rejestracji wzorow przemystowych”.?! Zgodnie
z art. 102 ust. 1 p.w.p. wzorem przemystowym jest nowa i posiadajgca indywidualny
charakter posta¢ wytworu lub jego czesci, nadana mu w szczegdlnosci przez cechy
linii, konturéw, ksztaltoéw, kolorystyke, strukture lub material wytworu oraz przez
jego ornamentacje.

Obecne brzmienie przepisOw p.w.p. jest implementacja Dyrektywy 98/71/
WE w sprawie prawnej ochrony wzorow,* ktorej celem byto zblizenie przepisow
prawnych panstw cztonkowskich dotyczacych wzoréow przemystowych. Panstwom
cztonkowskim pozostawiono swobod¢ uregulowania procedury rejestracji, odno-
wienia i uniewaznienia praw dotyczacych wzordéw oraz skutkow uniewaznienia.*

31 Zastosowanie znajdujg takze niektore z przepiséw dotyczgce wynalazkéw — zob. art. 118 p.w.p., ktéry odsyta do
wskazanych w nim przepiséw dotyczacych wynalazkow.

32 Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pazdziernika 1998 r. w sprawie prawnej ochrony
wzorow, Dz.Urz. UE L 289 z dnia 28 pazdziernika 1998 ., s. 28-35.

33 Doda¢ nalezy, ze Rozporzadzenie 6/2002 (z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspolnotowych, Dz. Urz.
UW L 3 z dnia 5 stycznia 2002 r., s. 1-24) wprowadza na poziomie unijnym, system ochrony wspdlnotowych wzo-
row wspotistniejgcy z krajowymi systemami ochrony, lecz w stosunku do nich autonomiczny. Przewiduje on reje-
stracje wzoru w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (dalej zwany OHIM) w Alicante. Rejestracja wzoru
w OHIM umozliwia uzyskanie ochrony we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rejestracja ta nie wytgcza mozli-
wosci ochrony wzoréw przemystowych przez przepisy krajowe i dopuszcza ich rejestracje w krajowych urzedach
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Podobnie jak w przypadku wzorow uzytkowych wzor przemystowy, by mogt
uzyska¢ ochrong, musi odznacza¢ si¢ nowoscig. Nowos¢ wzoru niweczy jego pu-
bliczne udostgpnienie nastgpujgce miedzy innymi przez jego wystawienie (art. 103
ust. 1 p.w.p.). W zwigzku z tym podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do wzoru
uzytkowego wystawienie wytworow wytworzonych wedlug wzoru przemystowego
jest zagrozeniem dla jego zdolnos$ci rejestracyjnej] w Urzedzie Patentowym. Jed-
nakze w odniesieniu do wzoru przemystowego uzyskanie prawa z rejestracji wzoru
jest tatwiejsze niz wzoru uzytkowego, mimo wystawienia wzoru przemystowego
na wystawie, gdyz wzorowi przemystowemu przystuguje okres taski (grace period,
delai de grace). Oznacza to, ze w ciggu 12 miesi¢cy od ujawnienia wzoru mozna
zglosi¢ wniosek o jego rejestracje w Urzedzie Patentowym i uzyska¢ ochrong przed
innymi zglaszajacymi taki sam wzér po dacie jego ujawnienie na targach lub wy-
stawach. Jak z tego wynika, ujawnienie wzoru przemystowego na targach lub wy-
stawach daje az 12-miesigczny okres na to, aby mozna byto zgtosi¢ ten wzor do
ochrony przed wszystkimi, ktorzy zglaszajg taki sam wzor do ochrony po dacie
ujawnienia. Z tego jednakze wynika takze, ze uzyskanie na targach lub wystawach
wlasciwych zaswiadczen ulatwia proces rejestracji wzoru przemystowego w Urze-
dzie Patentowym. Wystawienie bowiem wzoru na oficjalnej wystawie jest w takim
przypadku urzedowo poswiadczone.

Ponadto wzor przemystowy ujawniony publicznie na terenie UE jest takze chro-
niony jako niezarejestrowany wzor wspolnotowy przez okres 3 lat od daty jego ujaw-
nienia (art. 11 ust. 1 rozporzadzenia 6/2002 w sprawie wzoréw wspolnotowych®?).
Ochrona takiego wzoru zaczyna ptyna¢ z chwilg jego publicznego udostepnienia.
Tym samym ustalenie daty ujawnienia wzoru na wystawie pozwala na wyznaczenie
w pewny sposob okresu ochrony takiego wzoru. Ochrona przystuguje bez zadnych
formalno$ci na terenie catej Unii Europejskiej. Chociaz p.w.p. nie zawiera w tej
sprawie zadnej wzmianki, ochrona ta nastepuje takze w Polsce, gdyz przepisy rozpo-
rzadzenia 6/2002 sa stosowane w catej UE bezposrednio.

Tym samym rozwazana kwestia pierwszenstwa z wystawienia na publicznych
wystawach w Polsce odnosi si¢ wytgcznie do wzorow przemystowych rejestrowa-
nych w Polsce.

patentowych lub ich odpowiednikach. W takim wypadku jednak ochrona wzoru obejmuje tylko panstwo, w ktérym
rejestracja miata miejsce.

34 W Rozporzadzeniu 6/2002 inaczej niz w p.w.p., wyrézniono odrebng kategorie wzoréw wspdlnotowych, tj. wspal-
notowy wzor niezarejestrowany (Zob. J. Sienczyto-Chlabicz, Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspolnoto-
wego, ,Europejski Przeglad Sadowy” 2008, nr 2, s. 10-17; A. Tischner, Niezarejestrowany wzoér wspdlnotowy,
,Przeglad Prawa Handlowego” 2006, nr 7, s. 36-42; J. Kepinski, Wzér przemystowy i jego ochrona w prawie pol-
skim i wspdlnotowym, Warszawa 2010, s. 119-131, V. Séez, The Unregistered Community Design, ,European
Intellectual Property Review” 2002, nr 12, s. 585-590). W odréznieniu od wzoru wspoélnotowego (zarejestrowa-
nego) wzoér wspoélnotowy niezarejestrowany nie musi zosta¢ zarejestrowany, aby uzyska¢ ochrone, aczkolwiek
zakres ochrony jest ograniczony, w poréwnaniu do wspdélnotowego wzoru (zarejestrowanego). p.w.p. nie zawiera
w ogodle regulacji dot. wzoru przemystowego niezarejestrowanego.

168



Czy istnieje potrzeba przywrdcenia instytuciji pierwszenstwa z wystawienia...

6.4. Znak towarowy

Polski system ochrony znakéw towarowych uregulowany jest w p.w.p. w tytule
[I Dziat I ,,Znaki towarowe i prawa ochronne”. Zgodnie z art. 120 ust. 1 p.w.p. zna-
kiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie, ktére mozna przedstawi¢ w sposob
graficzny, jezeli oznaczenie takie nadaje si¢ do odroznienia towaréw jednego przed-
sigbiorcy od towardw innego przedsigbiorcy.

Przepisy dotyczace znakéw towarowych zostaly zharmonizowane na mocy
pierwszej Dyrektywy Rady 89/104 z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zbli-
zenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towa-
rowych,* ktora zostat zastgpiona Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacg na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszgcych si¢ do znakéw towarowych.®

Polski przedsigbiorca moze wybra¢ krajowy badz unijny system ochrony zna-
kow. Podstawa przyznania ochrony znaku towarowego jest jego rejestracja w pol-
skim Urzedzie Patentowym lub w OHIM.

W wyniku krajowej rejestracji prawo ochronne na znak towarowy bedzie przy-
znane na terytorium Polski, a w przypadku rejestracji unijnej jednolita ochrona
zostanie przyznana na terytorium calej Unii Europejskiej. Oba systemy ochrony
wspoOlistnieja ze soba, co moze pociggac za sobg réznego rodzaju konsekwencje.
Przyktadowo jesli znak wspdlnotowy zostat zarejestrowany, a wczesniej byt juz za-
rejestrowany taki sam znak w panstwie cztonkowskim, to znak wspolnotowy bedzie
mogt by¢ uniewazniony. Podobnie jest takze w sytuacji odwrotnej. Wczesniejsza
unijna rejestracja znaku w OHIM bedzie stata na przeszkodzie rejestracji takiego sa-
mego znaku w panstwach cztonkowskich UE.

W przeciwienstwie do wzorow uzytkowych 1 wzorow przemystowych znak to-
warowy zglaszany do rejestracji nie musi by¢ nowy. Wystarcza w zasadzie, ze taki
sam znak nie jest jeszcze zarejestrowany dla takich samych lub podobnych towarow
lub ustug. Jednakze wystawienie na wystawie lub targach atrakcyjnie oznaczonego
towaru moze zacheca¢ konkurentow do nasladowania takiego oznaczenia 1 jego
zgltoszenia w Urzedzie Patentowym w celu ochrony. Przyznanie znakom towarowym

35 Dz. Urz. WE L nr 40 z dnia 11 lutego 1989, s. 1.

36 Dz. Urz. UE L nr 299 z dnia 8 listopada 2008, s. 25. Dyrektywy 89/104 i 2008/95/WE miaty na celu tylko i wy-
tgcznie zharmonizowanie systemoéw krajowych, tak aby utatwiac¢ przeptyw towaréw i ustug pomiedzy panstwami
cztonkowskimi UE. Systemy krajowe panstw cztonkowskich UE, w tym Polski, wspétistniejg z unijnym systemem
ochrony wspéinotowych znakéw towarowych. System unijny zostat ustanowiony Rozporzgdzeniem Rady (WE)
NR 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. WE L nr 11 z dnia 15
grudnia 1994 r., s. 1). Rozporzadzenie to byto nowelizowane i dla zapewnienia jasno$ci i zrozumiatosci jego prze-
piséw zostata sporzadzona wersja ujednolicona. Obecnie obowigzuje Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 207/2009
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L nr 78 z dnia 24 marca
2009r., s. 1). Celem Rozporzadzenia byto stworzenie jednolitego prawa do znaku wspélnotowego, ktére rozcigga
sie na catg Unie Europejska. Zob. Art. 1 ust. 2 Rozporzadzenia 207/2009 ,Wspdlnotowy znak towarowy ma cha-
rakter jednolity. Wywotuje on ten sam skutek w catej Wspodlnocie: moze on by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przed-
miotem zrzeczenia sie lub decyzji stwierdzajgcej wygasniecie praw wiasciciela znaku lub uniewaznienie znaku,
a jego uzywanie moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do catej Wspélnoty. Zasade te stosuje sie, jezeli ni-
niejsze rozporzgdzenie nie stanowi inaczej”.
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1 ushugowym prezentowanym na targach i wystawach pierwszenstwa uzyskania re-
jestracji ulatwia rozstrzygnigcie takich kolizji na rzecz przedsigbiorcow wystawia-
jacych swoje towary na targach lub wystawach. Podnosi to zatem prestiz targoéw
1 wystaw. Przedsiebiorcom utatwia to dostarczenie Urzedowi Patentowemu dowodu,
ze wystawiajacy przedsiebiorca korzysta z okreslong urzegdowo datg z pierwszen-
stwa wystawienia towaru lub ustugi oznaczonej znakiem towarowym. Ponadto z re-
guly bedzie to takze dowod na to, ze znak byl uzywany w sposob rzeczywisty juz
w tej dacie (art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 1 ust. 5 p.w.p.).

Niniejsza propozycja wprowadzenia instytucji pierwszenstwa z wystawienia to-
waru opatrzonego znakiem towarowym na publicznej wystawie w Polsce bedzie od-
nosita si¢ do znakow towarowych rejestrowanych w Polsce.

7. Pierwszenstwo z wystawienia w prawie UE i wybranych
panstw cztonkowskich

7.1. Prawo unijne

W przypadku wzoréw wspdlnotowych 1 wspolnotowych znakéw towarowych
rozporzadzenie 6/2002 i rozporzadzenie 207/2009 przewiduja pierwszenstwo z wy-
stawienia. Jednakze pierwszenstwo z wystawienia ogranicza si¢ tylko do wystawie-
nia na oficjalnej lub oficjalnie uznanej wystawie mi¢dzynarodowej podlegajace]
warunkom Konwencji o wystawach mi¢dzynarodowych podpisanej w Paryzu dnia
22 listopada 1928 .

W przypadku wzoru wspdlnotowego (art. 33 rozporzadzenia 6/2002), jezeli
zglaszajacy zarejestrowany wzor wspolnotowy wystawit wytwory, w ktorych wzor
jest zawarty lub zastosowany, podczas oficjalnej lub oficjalnie uznanej wystawy mie-
dzynarodowej podlegajacej warunkom Konwencji o wystawach miedzynarodowych
podpisanej w Paryzu dnia 22 listopada 1928 r. 1 ostatnio zmienionej dnia 30 listopada
1972 r., moze on, pod warunkiem dokonania zgloszenia w terminie sze$ciu miesi¢cy
od daty pierwszego ujawnienia wytworow, zastrzec prawo pierwszenstwa od tej daty
w rozumieniu art. 43. Zglaszajacy, ktdry zamierza zastrzec prawo pierwszenstwa
zgodnie z ust. 1, przedstawia dowody, ze wystawione towary byly wytworzone we-
dhlug wzoru, na warunkach przewidzianych w rozporzadzeniu wykonawczym.

Pierwszenstwo z wystawienia przyznane w panstwie cztonkowskim lub w pan-
stwie trzecim nie powoduje przedluzenia terminu pierwszenstwa ustanowionego
w art. 41.

Identycznie uregulowano pierwszenstwo z wystawienia w odniesieniu do znaku
towarowego. | tak, art. 33 rozporzadzenia 207/2009 reguluje, ze jezeli zglaszajacy
wspoOlnotowy znak towarowy wystawil towary lub ushugi oznaczone zgltaszanym
znakiem podczas oficjalnej lub oficjalnie uznanej wystawy miedzynarodowej pod-
legajacej warunkom Konwencji o wystawach migdzynarodowych podpisanej w Pa-
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ryzu dnia 22 listopada 1928 r. 1 ostatnio zmienionej dnia 30 listopada 1972 r., moze
on, pod warunkiem dokonania zgtoszenia w terminie sze$ciu miesiecy od daty pierw-
szego wystawienia towarow lub ustlug oznaczonych zglaszanym znakiem, zastrzec
prawo pierwszenstwa od tej daty w rozumieniu art. 31. Zgtaszajacy, ktory zamierza
zastrzec prawo pierwszenstwa zgodnie z ust. 1, przedstawia dowody, ze wystawione
towary lub ustugi byly oznaczone zglaszanym znakiem, na warunkach ustanowio-
nych w rozporzadzeniu wykonawczym.

W art. 33 ust. 3 rozporzadzenia 207/2009 wyraznie podkreslono, ze pierwszen-
stwo z wystawienia, przyznane w panstwie cztonkowskim lub w panstwie trzecim,
nie powoduje przedtuzenia terminu pierwszenstwa ustanowionego w art. 29. Ozna-
cza to, ze data pierwszenstwa z wystawy mi¢dzynarodowej jest uznawana za datg
dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego w celu ustalenia, ktore
z kolidujacych ewentualnie praw posiadajg lepsze pierwszenstwo (art. 31).

Zauwazy¢ nalezy, jak juz zreszta podkreslano wczesniej, ze tylko nieliczne wy-
stawy uzyskujg status wystawy w rozumieniu Konwencji o wystawach migdzynaro-
dowych. Jasnym jest tez, co podkresla si¢ w literaturze niemieckiej, ze np. wystawy
wskazane w oficjalnym publikatorze przez niemieckie Ministerstwo Sprawiedliwo-
$ci 1 Ochrony Konsumenta, ktore umozliwiajg powotanie si¢ na krajowe pierwszen-
stwo wystawowe, nie naleza do tej kategorii wystaw.?’

Podobnie zaznacza Prezydent Urzedu Harmonizacji Rynku Wewng¢trznego
w Alicante w komunikacie z dnia 27 stycznia 2003 r. Zgodnie z komunikatem nie
mozna w przypadku rejestracji wspdlnotowej powolywacé si¢ na pierwszenstwo
z wystawienia na wystawach krajowych, ktore nie s3 wystawami w rozumieniu
Konwencji o wystawach migedzynarodowych (do ktorej odwoluje si¢ art. 44 roz-
porzadzenia 207/2009 i art. 33 rozporzadzenia 6/2002).%® Jesli wystawa migdzyna-
rodowa korzystajaca z przywileju pierwszenstwa bedzie miata miejsce, Prezydent
OHIM oglasza o tym w komunikatach. Do tej pory Prezydent OHIM wskazal za-
ledwie (od 1997 r.) 5 wystaw, na ktorych wystawienie dawato mozliwos¢ powota-
nia si¢ na pierwszenstw z wystawienia.*” Nie ulega tym samym watpliwosci, ze rola
pierwszenstwa z wystawienia w odniesieniu do wspolnotowych wzoréw 1 znakow
jest bardzo ograniczona.

37 Zob. G. Eisenflhr, D. Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, wyd. 2, KéIn, Berlin, Minchen 2007, s. 427,
Nb. 1.

38 http://oami.europa.eu/en/office/aspects/communications/01-03.htm (data dostepu: 14.09.2015r.).

39 Komunikaty dostepne sg na stronie: https://oami.europa.eu/ohimportal/pl/decisions-and-communications-
-of-the-president (data dostepu: 14.09.2015 r.). Zob. Communication No 3/97 of the President of the Office of
17.12.1997 — The Oceans, a Heritage for the Future’ (22.05 to 30.09. 1998 in Lisbon, Portugal, ‘Man, Nature,
Technology’ (1.06 - 31.10) 2000 in Hanover, Germany, Communication No 1/05 of the President of the Office of
26.01.2005 — The 2005 World Exposition, Aichi, Japan (25.03 to 25.09 2005 in Nagoya, Japan), Communication
No 1/08 of the President of the Office 24.01.2008, The World Exposition ‘Water and Sustainable Development’
from 14.06-14.10.2008 in Zaragoza, Spain, The World Exposition ‘Better City - Better Life’ (1.05 - 31.10.2010 in
Shanghai, China).
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Warto zwroci¢ uwage, ze z tych trudnos$ci zdaja sobie sprawe podmioty zwia-
zane z branzg targowg. Dla przykladu mozna przywota¢ stanowisko stowarzyszenia
European Major Exhibition Centres Association (EMECA)* z siedzibg w Brukseli,
przedstawione w “EMECA Position Paper, EMECA and the Review of the EU Co-
uncil Regulation No 6/2002 on Community Design”.*' Stowarzyszenie postuluje, by
wprowadzi¢ mozliwo$¢ wystawiania certyfikatow pierwszenstwa przez organizato-
row targdw 1 wystaw w odniesieniu do wzordéw wspolnotowych, ktére bytyby akcep-
towane przez OHIM. EMECA podkresla, Ze takie certyfikaty wystawiane na targach
nie sg uwzglednianie przez OHIM. W zwigzku z tym EMECA stoi na stanowisku, ze
z art. 33 rozporzadzenia 6/2002 dotyczacego wspdlnotowego wzoru powinno zostac
usuni¢te odwotanie do Konwencji o wystawach miedzynarodowych, a zamiast tego
powinna by¢ wprowadzona jednolita definicja targdéw migdzynarodowych uzywana
m.in. przez Global Association of the Exhibition Industry.* Pozwolitoby to na obje-
cie zakresem art. 33 Rozporzadzenia 6/2002 wigkszej liczby wystaw.

By¢ moze, biorac pod uwage propozycje stowarzyszenie EMECA mozna by
ewentualnie postulowaé nie tylko zmiang definicji okre$lenia ,,wystawa migdzy-
narodowa” zawartej w rozporzadzeniu 6/2002, ale nawet wprowadzenie instytucji
pierwszenstwa z wystawienia na publicznych wystawach krajowych. Katalog wy-
staw bylby publikowany tak jak obecnie, np. w komunikatach Prezydenta OHIM
w uzgodnieniu np. z Urzedami Patentowymi lub ich odpowiednikami w panstwach
cztonkowskich. Uwaga to pozostaje takze aktualna w odniesieniu do wspdlnoto-
wych znakéw towarowych.

7.2. Francja
We Francji ochrona tymczasowa wilasno$ci przemystowej na wystawach jest
uregulowana w zasadzie poza art. L.611-13 Code de la Propriété Intellectuelle. ¥ Ar-

40 Zob. wiecej: http://www.emeca.eu/ (data dostepu: 14.09.2015r.).

41 EMECA Position Paper, EMECA and the Review of the EU Council Regulation No 6/2002 on Community Design,
Niepublikowane.

42 Zob. EMECA Position Paper, EMECA and the Review of the EU Council Regulation No 6/2002 on Community
Design, s. 3. Kryteria sg nastepujace, Miedzynarodowe Targi muszg spetni¢ jeden z warunkow : a) zagraniczni
wystawcy muszg reprezentowac co najmniej 10% catej liczby wystawcdw lub 2) zagraniczni odwiedzjgcy muszg
stanowi¢ co najmniej 5% catej liczby odwiedzajacych (ttumaczenie wiasne z jezyka angielskiego) International
Trade Fair must fulfil one of these conditions: a) direct foreign Exhibitors representing at least 10% of the total
number of exhibitors; or b) foreign visitors representing at least 5% of the total number of visitors.

43 Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 22 décembre 2014). Dostepny na http://www.wipo.
int/wipolex/en/text.jsp?file_id=359679 (data dostepu: 14.09.2015 r.). Art. 611-13 “Pour I'application de I'article
L. 611-11, une divulgation de I'invention n’est pas prise en considération dans les deux cas suivants :-si elle a lieu
dans les six mois précédant la date du dépdét de la demande de brevet ;-si elle résulte de la publication, aprées
la date de ce dépdt, d’'une demande de brevet antérieure et si, dans I'un ou 'autre cas, elle résulte directement
ou indirectement : a) D’'un abus évident a I'égard de I'inventeur ou de son prédécesseur en droit ; b) Du fait que
l'invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la co-
nvention révisée concernant les expositions internationales signée a Paris le 22 novembre 1928. Toutefois, dans
ce dernier cas, I'exposition de I'invention doit avoir été déclarée lors du dép6t et une justification produite dans les
délais et conditions fixés par voie réglementaire”.
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tykut ten jest uzupetniony przez przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 1908 r.,* ktora
odnosi si¢ do wystaw miedzynarodowych i1 dekretu z dnia 17 lipca 1908 r., ktéry od-
nosi si¢ m.in. do wystaw urzedowo uznanych organizowanych we Francji. Przepisy
te dotycza m.in. wzordw przemystowych i znakow towarowych (ale takze wynalaz-
kow). Kazdy wystawca towarow dotyczacych tych praw wlasnosci przemystowe;j
moze na zadanie we wilasciwym urzedzie (prefekturze) otrzymacé swiadectwo wy-
stawienia (Un Certificat de Garantie). Swiadectwo takie daje wystawiajacemu taka
samg ochrong, jaka daje zgloszenie do ochrony wzoru przemystowego lub znaku
towarowego w L office National de la Propriété Industrielle. Ochrona tymczasowa
trwa przez okres 12 miesi¢cy od daty otwarcia wystawy. Opis wystawianych przed-
miotdw sporzadza sam wystawiajacy. Opis ten jest nastepnie po§wiadczony przez
komisarza wystawy lub inny organ petigcy taka role.

7.3. Niemcy

Szczegolne) uwagi wymaga sytuacja prawna w Niemczech, gdzie pierwszen-
stwo z wystawienia na wystawach krajowych wzoréw uzytkowych, wzordéw prze-
mystowych 1 towardéw lub ustug oznaczonych znakiem towarowym jest popularnym
1 powszechnym sposobem promowania okre§lonych wystaw 1 targdw.

Niemieckie prawo wilasnosci przemystowej przewiduje w odniesieniu do wzo-
row uzytkowych (Gebrauchsmuster), wzoréw przemystowych (dawniej Geschmack-
smuster, obecnie Design) 1 znakdw towarowych (Marken) instytucj¢ pierwszenstwa
z wystawienia na: a) oficjalnych lub oficjalnie uznanych wystawach miedzynaro-
dowych w rozumieniu Konwencji podpisanej w dniu 22 listopada 1928 r. w Paryzu
o wystawach mig¢dzynarodowych (amtlichen oder amtlich anerkannten interna-
tionalen Ausstellung im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichne-
ten Abkommens iiber internationale Ausstellungen) lub b) pozostalych wystawach
krajowych lub zagranicznych (auf einer sonstigen inldindischen oder ausldndischen
Ausstellung).

W przypadku wystawienia na takiej wystawie wzoru uzytkowego, wzoru prze-
mystowego lub towaru czy uslugi oznaczonej znakiem towarowym zglaszajacy
moze powola¢ si¢ na prawo pierwszenstwa z wystawienia, jesli dokona zgloszenia
w niemieckim Urzedzie Patentowym w terminie 6 miesiecy od dnia pierwszego wy-
stawienia na wyzej wymienionej wystawie.

Przepisy te znajduja si¢ w § 6a ust. 3 ustawy o wzorach uzytkowych (Gebra-
uchsmustergesetz (GebrMG),* § 15 ust. 3 ustawy o prawnej ochronie wzoroéw (Ge-

44 Loi du 13 avril 1908 r.elative a la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions internatio-
nales étrangeres officielles ou officiellement reconnues, et dans les expositions organisées en France ou dans
les territoires d’outre-mer avec I'autorisation de I'administration ou avec son patronage. Ustawa dostepna na stro-
nie : http://www.legifrance.gouv.fr (data dostepu: 14.09.2015r.).

45 Ustawa dostepna na stronie: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gebrmg/gesamt.pdf (data dostepu:
14.09.2015r.), (BGBI. z dnia 28.sierpnia 1986 r., | s. 1455 z p6zn. zm.).
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setz tiber den rechtlichen Schutz von Design (Designgesetz — DesignQ)),* a takze
w § 35 ust. 3 ustawy o ochronie znakow towarowych i1 innych oznaczen (Gesetz
tiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - Marken-
(G)).*” We wszystkich powyzej przywolanych niemieckich ustawach przewiduje
si¢, ze Ministerstwo Sprawiedliwosci 1 Ochrony Konsumenta (Bundesmisterium
der Justiz und Verbraucherschutz) okre$la katalog wystaw krajowych i zagranicz-
nych, na ktorych wystawca bedzie mogt si¢ powotac na pierwszenstwo z wystawie-
nia.*® Katalog takich wystaw musi zosta¢ opublikowany w monitorze federalnym
(Bundesanzeiger).®

W ustawach zostat natozony tez obowigzek, zar6wno w stosunku do wystaw
w rozumieniu Konwencji o wystawach migdzynarodowych, jak i pozostatych wystaw
krajowych 1 zagranicznych, ze ten kto powotuje si¢ na pierwszenstwo z wystawie-
nia, musi wskaza¢ dzien 1 miejsce wystawy, a takze przedstawi¢ dowod z wystawie-
nia (zob. § 6 ust. 4 GebrMG, § 15 ust. 4 DesignG 1 § 35 ust. 4 MarkenQG). Z analizy
ogloszen organizatorow wystawcOw wynika, ze organizatorzy wystaw w wiekszo-
$ci przypadkow wskazujag w informacjach o organizowanych targach 1 wystawach
na mozliwo$¢ skorzystania przez wystawcow w pierwszenstwa wystawienia.

Jak wskazuje si¢ w niemieckiej literaturze przedmiotu ogtoszenie w oficjalnym
publikatorze o pierwszenstwie z wystawy ma znaczenie konstytutywne. Komenta-
torzy zwracaja tez uwage na wzrastajaca liczbe oglaszanych wystaw krajowych, jak
i zagranicznych.>

8. Uzasadnienie przywrdécenia instytucji pierwszenstwa
z wystawienia na publicznych wystawach krajowych w p.w.p.
i uwagi de lege ferenda

8.1. Uzasadnienie wprowadzenia

Wydaje si¢ wiec, ze instytucja pierwszenstwa z wystawienia, dotyczaca innych
wystaw niz wystaw miedzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych, jest po-
trzebna 1 dopuszczalna. Obecna, polska regulacja pierwszenstwa z wystawienie poza
niejasnym statutem wystaw miedzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych
W sposob oczywisty pomija wszystkie wystawy organizowane w Polsce.

46 Ustawa dostepna na stronie: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/geschmmg_2004/gesamt.pdf (data
dostepu: 14.09.2015r.), (BGBI z dnia 24 lutego 2014 ., | s. 122).

47 Ustawa dostepna na stronie: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/markeng/gesamt.pdf (data dostepu:
14.09.2015r.), (BGBI. z dnia 25 pazdziernika 1994 r., | s. 3082 z pézn. zm.).

48 Dla przykfad mozna przytoczy¢ tres¢ § 6 ust. 3 GebrMG (zblizona regulacja jest tez w § 15 ust. 3 DesignG i § 35
ust. 3 MarkenG) , ktérego brzmienie jest nastepujgce =: ,Wystawy, o ktérych mowa w ust. 1 numer 1, bedg w kaz-
dym przypadku ustalone przez Ministerstwo Sprawiedliwosci i opublikowane w monitorze federalnym” (Die Au-
sstellungen nach Absatz 1 Nummer 2 werden im Einzelfall vom Bundesministerium der Justiz bestimmt und im
Bundesanzeiger bekanntgemacht).

49 Bekanntmachung Uber den Ausstellungsschutz z dnia 18 listopada 2014 r. Opublikowane dnia 26 listopada
2014 r. w BAnz AT dnia 26 listopada 2014 B1.

50 Zob. K-H. Fazer, Markenrecht, wyd. 4, Monachium 2009, s. 1951, Nb, 7.
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Pierwszenstwo z wystawienia na publicznych wystawach krajowych miatoby
przede wszystkim znaczenie dla dwoch grup podmiotdw, z jednej strony to organiza-
torzy wystawy 1 targdw, z drugiej strony wystawcy.

Niewatpliwie pierwszenstwo z wystawienia na publicznych wystawach kra-
jowych ma duze znaczenie marketingowe. Mozna zauwazy¢, ze zdaja sobie z tego
sprawe niemieccy organizatorzy wystaw, ktorzy w informacjach o wystawach 1 tar-
gach bardzo wyraznie podkreslaja, ze wystawienie na danej wystawie daje podstawe
do ubiegania si¢ o pierwszenstwo z wystawienia. Bioragc pod uwage, ze nie kazda
wystawa, czy targi daja takg mozliwos¢, czyni to dane targi czy wystawe bardziej
atrakcyjng dla wystawcow. Natozenie pewnych wymogoéw (jak np. przed noweli-
zacja — r¢kojmia wiarygodnosci, ustalona renoma, dlugoletnia tradycja, organizacja
wystawy przez uznang jednostke) co do takich wystaw jest zasadne, gdyz podnosi
dodatkowo ich znaczenie.

Niewatpliwie przyznanie prawa pierwszenstwa wystawowego podnosi znacz-
nie rang¢ organizowanej wystawy. Wystawcy majg poprzez priorytet pewno$¢ uzy-
skania praw wylacznych do przedmiotéw wlasnosci przemyslowej ujawnianych
na wystawie. W okresie priorytetu konkurencyjne zgloszenia dokonane przez in-
nych przedsigbiorcow musza ustapi¢ pierwszenstwa przedsiebiorcy biorgcemu
udzial w wystawie, o ile potrafi on wykaza¢, ze wcze$niej niz zglaszajacy konku-
rent wystawil przedmiot zastlugujacy na ochrong przez prawo wilasnos$ci intelektu-
alnej na tej wystawie. Nadaje to wystawie rangi oficjalnie akceptowanej wystawy,
na ktérej wystawcy sg ,,pod opieka” wladzy panstwowej. Zacheca takze wystawcow
do wystawiania na targach nowych rozwigzan technicznych, estetycznych czy od-
rézniajacych bez obawy utraty sity atrakcyjnej 1 nowosci w wyniku wystawienia.
Dla organizatoréw targdéw jest to takze okazja przyciagni¢cia nowosci rynkowych
i technicznych, ktore bez zabezpieczonego priorytetu z wystawy nie mialyby szansy
pojawienia si¢ na wystawie. O takie nowosci tymczasem w znacznej mierze chodzi
organizatorom targow 1 wystaw.

Ponadto przyznanie priorytetu wystawowego targom czy wystawom zwicksza
zainteresowanie wystawami ze strony lokalnych §rodowisk fachowcéw zajmujacych
si¢ wlasnos$cig przemystowa. Targi muszg zatrudnia¢ fachowcow — z reguty rzecz-
nikow patentowych — wystawiajacych zaswiadczenia uczestnictwa w wystawie czy
targach dla celé6w powotywania si¢ na priorytet z wystawienia. W toku targdbw mogag
powstac¢ spory o wlasno$¢ intelektualng angazujace czgsto lokalne srodowiska rad-
coOw prawnych, adwokatéw lub rzecznikdw patentowych. Ro$nie w ten sposob takze
posrednio §wiadomo$¢ znaczenia i roli wlasnos$ci intelektualnej wsrod wystawcow
1 zwiedzajacych. Takze organy prokuratury 1 policji muszg by¢ fachowo przygoto-
wane do §cigania naruszen praw wilasnosci intelektualnej wystepujacych na targach
czy wystawach, gdyz czesto tylko interwencja tych organéw w czasie targdw czy
wystaw daje mozliwo$¢ stwierdzenia naruszen praw wilasnos$ci intelektualne;.
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Z powyzszych obserwacji wynika, ze priorytet wystawowy jest istotnym ele-
mentem podnoszacym $wiadomos$¢ roli 1 znaczenia wlasno$ci intelektualnej
w prowadzeniu dziatalno$ci gospodarczej zaréwno wsrod przedsigbiorcow, jak
1 w spoteczenstwie w ogolnosci.

Jednakze podmioty powotujace si¢ na pierwszenstwo z wystawienia w przy-
padku proponowanej regulacji musza mie¢ na uwadze, ze co do zasady pierwszen-
stwo ograniczatoby si¢ tylko do wystaw na terytorium Polski. Skutecznos¢ w Polsce
pierwszenstwa z wystawienia za granicg na wystawie nie uznanej oficjalnie naleza-
toby bada¢ w indywidualnym przypadku biorgc pod uwage, ze kwestie te reguluja
przepisy krajowe, a nie przepisy Unii Europejskiej.

Uzna¢ nalezy tez, ze przyjete obecnie przez Polske regulacje sa zgodne z Kon-
wencja paryska, ktora okresla pewne minimum zabezpieczenia pierwszenstwa wy-
stawowego. Wprowadzenie pierwszenstwa z wystawienia takze na publicznych
wystawach krajowych nie byloby jednak sprzeczne z ta Konwencja, ani prawem
UE. Dowodza tego w szczegdlnosci rozwigzania niemieckie i francuskie.

8.2. Uwagi de lege ferenda

Nowelizacja p.w.p. z 2007 r., na podstawie ktorej uchylono instytucje pierw-
szenstwa z wystawienia na polskich wystawach (art. 15 ust. 2-4 1 art. 125 ust. 2-4)
nie miata wystarczajacych podstaw w odniesieniu do wzorow uzytkowych, wzorow
przemystowych i znakoéw towarowych. Swiadczy o tym zreszta brak jakiegokolwiek
uzasadnienia dla wprowadzonych zmian.

Obecnie, w toku prac nad kolejng nowelizacjg p.w.p., nalezatoby podda¢ pod
dyskusje mozliwo$¢ przywrdcenia instytucji pierwszenstwa z wystawienia na pol-
skich wystawach. Przyktad innych panstw europejskich, a w szczegdlnosci Niemiec,
daje faktyczne uzasadnienie proponowanej zmianie. Przywrocenie omawianej insty-
tucji moze mie¢ duze znaczenie dla polskich organizatoréw wystaw, wystawcow,
Urzedu Patentowego (ze wzgledu na zwigkszong liczbe zgloszen do rejestracji),
prawnikow, a takze spoteczenstwa w ogolnosci.

Ewentualnie mozna by dyskutowac, czy to Prezesa Urzgdu Patentowego nalezy
obcigza¢ obowigzkiem wskazywania wystaw publicznych w Polsce, podczas kto-
rych mozna zgda¢ pierwszenstwa z wystawienia. Moze wlasciwszym bytyby tu inne
organy administracji publicznej np. wojewoda? Kwestia ta musi by¢ doktadnie skon-
sultowana, przede wszystkim z przedstawicielami UPRP, ktorzy maja w tym zakre-
sie najwigksze doswiadczenie zebrane podczas obowigzywania uchylonej regulacji.

Istotng propozycja rozwigzan legislacyjnych byloby takze jasne 1 wyrazne okre-
slenie procedury wskazywania i oglaszania wystaw, podczas ktorych mozna by po-
wota¢ si¢ na pierwszenstwo z wystawienia. Wskazanym byltoby zaangazowanie
specjalistycznych instytucji, ktére powinny proponowac (badz konsultowac) wy-
stawy, ktore ,,daja rekojmie¢ jej wiarygodnosci, w szczegolnosci cieszg si¢ ustalong
renomg, na dtugoletnig tradycj¢ badz organizowana jest przez uznang jednostke zaj-
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mujaca si¢ zawodowo organizacja podobnych wystaw”. Uzna¢ nalezy, ze klauzule
generalne zawarte w uchylonych przepisach zapewnialy elastyczno$¢ w wyborze
wystawy. Ewentualnag kwesti¢ ich pominigcia, czy wprowadzenia bardziej precy-
zyjnych 1 szczegdlowych wymogow trzeba wzig¢ pod dyskusje z zainteresowanymi
podmiotami 1 instytucjami w toku prac legislacyjnych.

W $wietle powyzszych uwag mozna by zaproponowac nastepujace rozwigzania
legislacyjne.

W tekscie art. 15 p.w.p. dodaje si¢ ust. 2, 3 1 4:

2.

Pierwszenstwo do uzyskania, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji
przystuguje takze, na zasadach okreslonych w ust. 1, w przypadku wystawie-
nia, wzoru uzytkowego albo wzoru przemyslowego na innej niz okreslona
w ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wskazanej przez Prezesa Urzgdu Pa-
tentowego w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospo-
litej Polskiej «Monitor Polski».

. Wskazanie wystawy, o ktorej mowa w ust. 2, moze dotyczy¢ tylko imprezy

dajacej rekojmie jej wiarygodnosci, w szczegolnosci jezeli cieszy si¢ ona
ustalong renomg, ma dhugoletnig tradycje¢ badz organizowana jest przez
uznang przez Polska Izbg Przemystu Targowego jednostke zajmujaca si¢ za-
wodowo organizacja podobnych wystaw.

. Z zachowaniem warunkéw okreslonych w ust. 3, z inicjatywa wskazania

wystawy publicznej w Polsce jako dajacej pierwszenstwo, o ktorym mowa
w ust. 2, moze takze wystgpi¢ wlasciwy minister lub wojewoda”.

W tekscie art. 125 p.w.p. dodaje si¢ ustep 2, 3 1 4:

2.

Pierwszenstwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przystu-
guje takze na zasadach okreslonych w ust. 1, wedtug daty wystawienia to-
waru oznaczonego znakiem towarowym lub $§wiadczenia ustugi pod takim
znakiem na innej niz okres$lona w ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wska-
zanej przez Prezesa Urzgdu Patentowego w formie obwieszczenia w Dzien-
niku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski».

. Wskazanie wystawy, o ktorej mowa w ust. 2, moze dotyczy¢ tylko imprezy

dajacej rekojmie jej wiarygodnosci, w szczegolnosci jezeli cieszy si¢ ona
ustalong renomg, ma dhugoletnig tradycje¢ badz jest organizowana przez
uznang przez Polska Izbg¢ Przemystu Targowego jednostke zajmujaca sie¢ za-
wodowo organizacja podobnych wystaw.

. Z zachowaniem warunkow okreslonych w ust. 3, z inicjatywa wskazania

wystawy publicznej w Polsce jako dajacej pierwszenstwo, o ktorym mowa
w ust. 2, moze takze wystgpi¢ wlasciwy minister lub wojewoda”.
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IS THERE A NEED TO REINTRODUCE THE EXHIBITION PRIORITY ON THE
NATIONAL EXHIBITIONS IN THE POLISH LAW OF INDUSTRIAL PROPERTY?

Until 2007 the exhibition priority on public national exhibitions organized
in Poland recognized utility models, designs and trademarks in the Polish Law of
Industrial Property. An exhibitor who exhibited his products at a public exhibitions
organized in Poland, could claim the priority before the Polish Patent Office in the
case of registering his intangible goods (such as trademarks, utility models and
designs). With the priority certificate so issued, the date of the exhibition counted as
the date of submission of the application for registration.

As a result of an amendment in 2007, this form of the exhibition priority has
been repealed and nowadays exhibitors cannot claim an exhibition priority on public
exhibitions organized in Poland in registering his intangible goods.

In the opinion of the authors the amendment repealing the exhibition priority
was not justified. The authors consider that the exhibition priority could be an useful
tool not only for exhibitors willing to register their products but also for the Polish
organizers of the exhibitions to attract exhibitors, patent attorneys and lawyers.
The German Industrial Property law in which the exhibition priority is recognized
provides a good example thereof.

Stowa kluczowe: prawo wlasno$ci przemystowej, pierwszenstwo z wystawie-
nie, wzor uzytkowy, wzor przemystowy, znak towarowy

Keywords: industrial property law, exhibition priority, utility models, design,
trademark
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INFORMACYJNY CHARAKTER OZNACZENIA
JAKO PRZESZKODA REJESTRACJI WSPOLNOTOWEGO
ZNAKU TOWAROWEGO

1. Uwagi ogdine

Wspolnotowe znaki towarowe maja niewatpliwe znaczenie dla uczestnikow
obrotu gospodarczego na rynku wewnetrznym. Z jednej strony, powalajg unijnym
przedsigbiorcom na indywidualizacj¢ ich towarow (ustug) wsrdd towardw (ustug)
tego samego rodzaju oferowanych przez konkurentéw. Z drugiej strony, umozliwiaja
unijnym konsumentom ponowne dokonanie zakupu tych samych towarow (ustug),
jezeli doswiadczenie pierwszego zakupu okazato si¢ pozytywne albo ich unikanie,
jezeli to doswiadczenie byto negatywne. Te korzystne skutki dotycza jednak wy-
tacznie prawidlowo zarejestrowanych wspdlnotowych znakow towarowych. Wspdl-
notowy znak towarowy pozbawiony zdolno$ci odrdzniajacej dla danych towardéw
(ustug) nie wykonuje bowiem, pomimo rejestracji, wlasciwej znakom towarowym
funkcji oznaczania pochodzenia. Ponadto, podmiot legitymujacy si¢ rejestracja ta-
kiego znaku zyskuje niestuszng przewage nad innymi podmiotami, co pozostaje
w sprzecznos$ci z traktatowym celem nieznieksztatconej konkurencji. W interesie
wszystkich uczestnikéw obrotu gospodarczego na rynku wewnetrznym jest zatem
uniemozliwianie monopolizacji oznaczen niedystynktywnych, jako wspolnotowych
znakow towarowych. Dotyczy to zwlaszcza znakow opisowych (informacyjnych),
ktére wskazuja na rodzaj towardow lub ustug albo ich cechy.

W zgodzie z powyzszym celem prawodawca unijny wprowadzit zakaz rejestra-
cji, jako wspodlnotowych znakow towarowych, oznaczen informacyjnych. Stosownie
do art. 7 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (dalej jako ,,RWZT”),? nie sa reje-

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Unii Europejskiej Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-
-Skiodowskiej; radca prawny.
2 Dz. Urz. UE L 78 z dnia 24 marca 2009 r., s. 1. To rozporzgdzenie zastgpito — bez wprowadzania zmian meryto-

rycznych, takze w zakresie art. 7 — rozporzadzenie Rady WE nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspol-
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strowane znaki towarowe, ktore sktadaja sie¢ wytacznie z oznaczen lub wskazdéwek
mogacych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilo$ci, przeznaczenia,
wartos$ci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $swiadczenia
ustugi, lub innych wlasciwosci towarow lub ustug. Jednoczesnie, z uwagi na godne
ochrony interesy zglaszajacego, w art. 7 ust. 3 RWZT wylaczono zastosowanie
art. 7 ust. 1 lit. ¢ RWZT, o ile w nastgpstwie uzywania znak uzyskat charakter od-
rozniajacy w odniesieniu do zglaszanych towarow lub ustug (wtdrng zdolnos¢ od-
rézniajgcg). Stosowanie obydwu norm jest jednym z najwazniejszych praktycznie
zagadnien w unijnym prawie znakow towarowych.

Juz tylko praktyczna doniosto$¢ art. 7 ust. 1 lit. ¢ 1 art. 7 ust. 3 RWZT uza-
sadnia niniejszg wypowiedz w przedmiocie informacyjnego charakteru znaku, jako
przeszkody rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego. Podstawe normatywna
wypowiedzi stanowig przede wszystkim te wlasnie normy RWZT, z uwzglednie-
niem ich interpretacji przyjmowanej w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci®
i Sadu* w Luksemburgu oraz Urzgdu Harmonizacji Rynku Wewngtrznego (Znaki to-
warowe i Wzory)’ w Alicante. Ponadto, w istotnym zakresie zostaty uwzglednione
wyroki prejudycjalne Trybunatu Sprawiedliwosci dotyczace dyrektywy Parlamentu
Europejskiego 1 Rady 2008/95 z 22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (da-
lej jako ,,dyrektywa”),® a zwlaszcza art. 3 ust. 1 lit. ¢ i art. 3 ust. 3 tej dyrektywy.
Te normy majg tres¢ analogiczng z, odpowiednio, art. 7 ust. 1 lit. ¢ 1 art. 7 ust. 3
RWZT. Dlatego wyroki Trybunatu dotyczace tych norm dyrektywy sg stale powoty-
wane w orzecznictwie na tle wskazanych regulacji RWZT.

2. Zasady oceny informacyjnego charakteru oznaczania

2.1. Czasowy i terytorialny punkt odniesienia oceny

Nie budzi watpliwosci, ze czasowym punktem odniesienia oceny art. 7 ust. 1
lit. ¢ RWZT jest data zgloszenia znaku do rejestracji. Nie jest jednak wymagane,
aby w tej dacie znak, z punktu widzenia wtasciwych odbiorcéw, stanowit opis cech
towarow (ustug). Jest wystarczajace, gdy z perspektywy wskazanej daty mozna ra-

notowego znaku (Dz. Urz. WE L 11 z dnia 14 stycznia 1994, s. 1; tekst w jez. polskim w: Dz. Urz. UE, polskie wyd.
specj. z 2004 r., rozdz. 17, 1. 1, s. 146).

3 Do 1 grudnia 2009 r. — Trybunat Sprawiedliwosci Wspdlnot Europejskiej. W dalszej czegsci niniejszego tekstu,
w odniesieniu do wszystkich orzeczen tego organu stosowany jest termin , Trybunat”.

4 Do 1 grudnia 2009 r. — Sad Pierwszej Instancji. W niniejszym teks$cie stosowany jest aktualny termin (,Sad”) w od-
niesieniu do wszystkich wyrokoéw tego organu.

5 Przepisy art. 7 ust. 1 i ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 nie ulegty zmianie, w poréwnaniu z art. 7 ust. 1 i ust. 3

rozporzgdzenia nr 40/94. Dlatego w obecnym stanie prawnym aktualno$¢ zachowuje orzecznictwo wydane na tle
ww. norm rozporzgdzenia nr 40/94.

6 Dz. Urz. UE L 299 z dnia 8 listopada 2008 r., s. 25. Ta dyrektywa zastgpita Pierwszg Dyrektywe Rady WE nr
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacg na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszg-
cych sie do znakéw towarowych (Dz. Urz. WE L 40 z dnia 11 lutego 1989 r., s. 1; tekst w j. polskim opublikowany
w: Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 17, .1, s. 92), jednak bez wprowadzenia zmian merytorycz-
nych. W konwenciji, aktualno$¢ zachowuje orzecznictwo, wydane na tle art. 3 dyrektywy nr 89/104.
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cjonalnie przyja¢, ze tak bedzie w okresie pozniejszym (po tej dacie).” Zatem, znak
jest objety hipoteza art. 7 ust. 1 lit. ¢ RWZT takze wowczas, gdy mozna prognozo-
wac obior znaku jako informacji o cesze oznaczanych towarow (ustug).® Do przy-
jecia takiego zatozenia muszg jednak istnie¢ uzasadnione podstawy. Znaczenie ma
przyktadowo ustalenie, ze po dacie zgtoszenia danego znaku inni przedsi¢biorcy
zaczgli stosowaé analogiczne oznaczenia w celach informacyjnych (zwlaszcza
w zwigzku z tymi samymi towarami). Znaczenie ma takze stopien jasnosci znacze-
nia znaku, uzasadniajacy jego dobra ,,podatno$¢” na wykorzystywanie w celach
informacyjnych.

Natomiast co do wymogu terytorialnego, to stosownie do art. 7 ust. 2 RWZT
kazda bezwzgledna przeszkoda rejestracji znajduje zastosowanie w razie, gdy ist-
nieje cho¢by w czesci UE. W zgodzie z tg zasada, znak podlega odmowie rejestra-
cji juz w przypadku, gdy ma charakter opisowy dla oznaczanych towarow (ustug)
z punktu widzenia odbiorcow w jednym panstwie czionkowskim. W szczegdl-
nosci, dotyczy to znaku opisowego w jezyku obowigzujacym w danym panstwie
(np. stowo informacyjne w jezyku chorwackim). Oczywiscie, zastosowanie oma-
wianej przeszkody wchodzi w rachube tym bardziej, gdy dany znak ma charakter
opisowy w odniesieniu do wigkszej liczby panstw cztonkowskich. Tak jest przykta-
dowo w przypadku terminu opisowego w jezyku francuskim (z uwagi na odbior-
céw we Francji, Belgii i Luksemburgu).” Znak moze mie¢ charakter opisowy takze
z punktu widzenia odbiorcow w catej UE. Dotyczy to, przyktadowo, powszechnie
zrozumiatych stow w jezyku tacinskim,'® wielu termindw w jezyku angielskim'' czy
jednoznacznie zrozumianych elementéw graficznych.!

Odrebnego komentarza wymaga ocena opisowego charakteru znaku wspdlno-
towego, w zwigzku z rozszerzeniem UE o nowe panstwa cztonkowskie. Poczawszy

7 Jest to utrwalone stanowisko unijnej judykatury. Zob. zamiast wielu wyrok Trybunatu z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, pkt 56; tekst wyroku w j.polskim (przektad M. Mazurek),
w: R. Skubisz (red.), Wtasnos$¢ przemystowa. Orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskich, Kra-
kow 2015, poz. 24 oraz wyrok Sgdu z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie T-85/08, Exalation przeciwko OHIM (Vektor-
-Lycopin), pkt 26. Wszystkie wyroki Trybunatu i Sagdu sag dostepne na stronie internetowej: www.curia.europa.eu
(data dostepu: 14.09.2015r.).

8 Ten ,przysziosciowy” aspekt oceny opisowego charakteru trafnie zaakcentowano w literaturze przedmiotu. Zob.
K. Szczepanowska-Koztowska, Bezwzgledne przeszkody rejestracji znaku towarowego, (w:) R.Skubisz (red.),
System prawa prywatnego. Tom 14 B. Prawo wiasnos$ci przemystowej, Warszawa 2012, s. 583.

9 W kwestii roznych jezykdw urzedowych obowigzujgcych w dwoch lub wiecej panstwach cztonkowskich UE
zob. ,Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad, Czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen. Dziat 4: Bez-
wzgledne podstawy odmowy rejestracji”, s. 82-83 — tekst tych Wytycznych na stronie www.oami.europa.eu (data
dostepu: 14.09.2015r.).

10 Taka optyke przyjat Sad m.in. w sprawie stownego znaku ,cannabis” zgtoszonego dla piwa i napojéw alkoholo-
wych. Sad uznat wskazany znak za opisowy dla tych towaréw przyjmujgc, ze termin ,cannabis” jest zrozumiaty
dla docelowego konsumenta na catym terytorium Wspdlnoty. Zob. wyrok z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie
T-234/06, Torresan przeciwko OHMI — Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), pkt 31.

1 Przyktadowo, gdy w danej specjalistycznej branzy stowo jest zrozumiate. Por. wyrok Sadu z dnia 26 wrzes$nia
2012 r. w sprawie T-301/09, IG Communications przeciwko OHMI — Citigroup i Citibank (CITIGATE), pkt 41.
12 | tak, Sad uznat za opisowy znak obejmujgcy graficzng prezentacje konia, zgtoszony dla wyrobéw skérzanych

i odziezy. Sad faktycznie przyjat — jako punkt odniesienia swojej oceny — odbiorcéw w catej UE. Zob. wyrok z dnia
8 lipca 2010 r. w sprawie T-386/08, Trautwein przeciwko OHIM (Représentation d’'un cheval), pkt 31.
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bowiem od 2004 r., rozszerzenie UE skutkuje ,,rozciggnigciem” systemu wspdlno-
towego znaku towarowego na terytorium nowych panstw cztonkowskich. Zasada
ta wynika wprost z art. 165 ust. 1 RWZT, zgodnie z ktorym od dnia przystapienia
nowych panstw cztonkowskich (Bulgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Chorwacji,
Cypru, Lotwy, Litwy, Wegier, Malty, Polski, Rumunii, Stowenii i Stowacji) wspol-
notowy znak towarowy zarejestrowany lub zgloszony przed dniami ich przystapienia
ulega rozszerzeniu na terytorium tych panstw cztonkowskich, tak, aby wywierat taki
sam skutek w catej Wspdlnocie. Stosujac ogdlne zasady, nalezatloby odmoéwic reje-
stracji takiego znaku, z powodu jego opisowego charakter cho¢by w jednym nowym
panstwie cztonkowskim. Obowigzuje jednak szczegolny przepis 165 ust. 2 RWZT."?
Stosownie do jego tresci, nie mozna odmdowic rejestracji wspolnotowego znaku to-
warowego, bedacego przedmiotem zgloszenia w dniu przystgpienia, na podstawie
ktorejkolwiek z podstaw wymienionych w art. 7 ust. 1 RWZT, jezeli mozliwo$¢ za-
stosowania tych podstaw wynikataby z samego faktu przystapienia nowego panstwa
cztonkowskiego. Zatem, nie mozna odmowic¢ rejestracji wspolnotowego znaku to-
warowego, zgtoszonego przed datg przystagpienia nowego panstwa cztonkowskiego
do UE tylko z tego powodu, ze znak ten jest opisowy dla odbiorcow tego panstwa.
Wykluczona jest zwlaszcza odmowa rejestracji takiego znaku z powodu jego zna-
czenia w jezyku urzedowym nowego panstwa cztonkowskiego. Ta zasada nie stoi
jednak na przeszkodzie odmowie ochrony znaku, jesli mozna zatozy¢, ze ma on cha-
rakter opisowy takze z punku widzenia odbiorcéw w ,.starych” panstwach czton-
kowskich UE. Dotyczy to miedzy innymi znanych nazw geograficznych zwigzanych
z terytorium nowych panstw UE.!

2.2. Ustalenie przeci¢tnego odbiorcy oznaczanych towarow (ushug) i odnie-
sienie znaku do tych towarow (ustug)

Ocena informacyjnego charakteru znaku moze by¢ dokonana jedynie, po pierw-
sze, z uwzglednieniem postrzegania go przez wlasciwy krag odbiorcéw, 1 po drugie,
w odniesieniu do oznaczanych towarow lub ustug.'> Wykluczone jest zatem prze-
prowadzenie tej oceny w sposob abstrakcyjny. W kazdym przypadku nalezy ustali¢
wlasciwych obiorcéw towardw (ustug) pod tym znakiem 1 odnies¢ znak do tych to-
warow (ustug).

Ustalenie wlasciwego kregu odbiorcow jest dokonywane przy uwzglednieniu
tre$ci oznaczenia 1 rodzaju oznaczanych towarow. Tre$S¢ oznaczenia moze powo-

13 Odnosnie do tego przepisu szerzej zob. A. von Miuhlendahl, The enlargement of the European Union and the
Community trade marks — harmony or conflict?, ECTA Special Newsletter nr 49, October 2003, s. 10-11; E. Szi-
geti, Z. Klauber, Enlargement of the European Union: Trade Mark Issues in Hungary and Other New EU States,
TMR 2005, vol. 94, s. 925-926.

14 Zob. przyktady stéw ,TOKAI", ,.BALATON” powotywane w ,Wytycznych dotyczgcych rozpatrywania spraw przez
Urzad, Czes$¢ A: Zasady ogolne; Dziat 9: Rozszerzenie”, s. 4; tekst na stronie www.oami.europa.eu (data do-
stepu: 14.09.2015r.).

15 Zob. zamiast wielu wyrok Sadu z dnia 16 pazdziernika 2014 r. w sprawie T-458/13, Larrafiaga Otafio przeciwko
OHIM (GRAPHENE), pkt 17 i powotane tam orzecznictwo.
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dowa¢ zawezenie odbiorcéw do 0sob wiadajacych danym jezykiem (np. tylko od-
biorcy francuskojezyczni). Natomiast rodzaj oznaczanych towaréw (ustug) sprawia,
ze w danym stanie faktycznym odbiorcami s3: a) wlasciwie poinformowani, dosta-
tecznie uwazni i rozsadni konsumenci (og6t odbiorcéw), b) podmioty profesjonalne,
czesto dysponujace techniczng, niedostepng kazdemu wiedza albo c) zaréwno ,,zwy-
kli” odbiorcy (przecigtni konsumenci), jak 1 profesjonalisci. Zastosowanie art. 7 ust.
1 lit. ¢ RWZT wchodzi w rachubg, gdy znak ma charakter opisowy z punktu widze-
nia wiasciwej grupy odbiorcow (lub jednej z wlasciwych grup). Cechy odbiorcow
maja przy tym wazny wplyw na ocen¢ opisowego charakteru znaku. Przyktadowo,
poziom ich specjalizacji moze uzasadnia¢ potwierdzenie tego charakteru, nawet je-
sli zwykly konsument nie dostrzega w znaku informacji o wlasciwosciach towaru.
Przykladem jest sprawa znaku ,,PIPELINE” (,,rurociagg” w jezyku angielskim) zglo-
szonego dla urzadzen medycznych stosowanych w leczeniu tetniakow. Jako punkt
odniesienia oceny opisowego charakteru tego znaku Sad trafnie przyjat profesjona-
listow, szczegdlnie dobrze poinformowanych i1 uwaznych. Wedlug Sadu, wskazani
odbiorcy — medycy wyspecjalizowani w leczeniu tetniaka — bez wigkszego trudu
zrozumieja, 1z funkcja oznaczanego tym znakiem produktu jest z punktu widzenia
przeptywu krwi analogiczna jak rurociggu dla ropy i1 gazu (umozliwienie ,,prze-
ptywu”). Szkolenie zawodowe 1 do§wiadczenie pozwolg wymienionym odbiorcom
tatwiej zrozumie¢ opisowe konotacje zgtaszanego oznaczenia. Jednoczesnie nie ma
znaczenia, ze przecietnym anglojezycznym konsumentom wskazane stowo z pew-
nos$cia nie kojarzyltoby si¢ z urzadzeniami medycznymi, ale raczej z instalacjami shu-
zacymi przesytaniu weglowodorow na dtugi dystans. Tacy konsumenci nie stanowili
bowiem punktu odniesienia przy ocenie zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c RWZT.!¢

Z kolei, stosownie do nakazu odniesienia znaku do towaréw lub ustug wymie-
nionych w zgloszeniu, ocena opisowego charakteru znaku musi dotyczy¢ kazdego
z tych towarow (ustug). Stanowisko co do opisowego charakteru znaku (lub braku
tego charakteru) nalezy zatem uzasadni¢, co do zasady, w odniesieniu do kazdego
z towarow/kazdej z ustug wymienionych w zgloszeniu.'” Dopuszczalne jest jednak
przeprowadzenie oceny jednoczesnie w odniesieniu do kilku towaréw (ustug), o ile
istnieje migdzy nimi na tyle bezposredni 1 konkretny zwiazek, ze tworza one jedna
kategorie lub jedna grupe towaréw (ustug) o dostatecznie jednorodnym charakte-
rze.'® Dopuszczalna jest zatem, przyktadowo, ocena znaku w odniesieniu do jedno-
rodnej kategorii towaréw w zgloszeniu, ktorg stanowig wszystkie towary w klasie
25, a nie osobno — wzgledem odziezy, obuwia 1 nakry¢ glowy. Potwierdzenie opiso-
wego charakteru znaku wobec kategorii towarow (ustug) jest przy tym uzasadnione

16 Zob. wyrok z dnia 11 pazdziernika 2011 r. w sprawie T-87/10, Chestnut Medical Technologies przeciwko OHIM
(PIPELINE), pkt 23-29.

17 Por. postanowienie Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie C-282/09 P, CFCMCEE prze-
ciwko OHIM, pkt 37.

18 Jest to utrwalona teza w orzecznictwie unijnym. Zob. m.in. juz powotany wyrok Sgdu w sprawie T-458/13, Lar-
rafiaga Otafio przeciwko OHIM (GRAPHENE), pkt 26 i cytowane tam orzecznictwo.
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juz wowczas, gdy sg podstawy do uznania takiego charakteru tylko wobec czesci
towarow (ustug) tej kategorii. Gdyby bowiem dany znak zostat zarejestrowany dla
catej kategorii objetej zgtoszeniem, nic nie statoby na przeszkodzie, aby uprawniony
do takiego znaku uzywat go roéwniez w stosunku do takich towarow (ustug) wska-
zanej kategorii, wobec ktorych znak ma charakter opisowy."” W konsekwencji, w ra-
zie gdy w wykazie znaku zawarto np. ustugi transportu, bez doprecyzowania o jaki
transport chodzi, stwierdzenie opisowego charakteru znaku dla catej tej kategorii
ustlug jest uzasadnione juz wéwczas, gdy opisowy charakter znaku zostanie wyka-
zany wobec ustug transportu lotniczego.

2.3. Wymog zwigzku pomiedzy oznaczaniem a towarami (uslugami). Znak
opisowy a znak aluzyjny

Informacyjny charakteru znaku jest rtOwnoznaczny z powstaniem, w percepcji
wlasciwych odbiorcow, dostatecznego zwigzku myslowego pomigdzy tym znakiem
a oznaczanymi towarami (ustugami). Stosownie do utrwalonej judykatury, ten zwia-
zek musi by¢ wystarczajaco bezposredni 1 konkretny, tak aby umozliwia¢ danemu
kregowi odbiorcow natychmiast i bez glebszego zastanowienia dostrzec w znaku
opis oznaczanych towaréw lub ustug lub jednej z ich wlasciwosci.?! Wiasciwy prze-
cigtny konsument musi zatem by¢ w stanie — bez glebszej refleksji — zrozumie¢ dany
znak jako informacje o samym towarze (ustudze) lub jednej z ich cech. Fakt ro-
zumienia tresci znaku mozna uzasadni¢ w roznoraki sposob. Znaczenie mogg miec
definicje stownikowe dotyczace badanego znaku (jego elementow).?* Istotne sg row-
niez przyktady uzycia znaku w sposéb opisowy w materiatach drukowanych (np.
katalogach) jak i na stronach internetowych.* Znaczenie ma jednak takze ogolne do-
$wiadczenie praktyczne zdobyte przy okazji obrotu danymi towarami (ustugami).?*

19 Tak przyktadowo Sgd w wyroku z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06, Reber przeciwko OHIM — Chocoladefa-
briken Lindt & Spriingli (Mozart), pkt 92.

20 Tak Sad w wyroku z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie T-244/12, Unister przeciwko OHIM (fluege.de), pkt 35 i 40.
Na tle prawa krajowego panstw cztonkowskich UE przyjmowano odmienne podejscie. Zob. przyktadowo w prak-
tyce francuskiej J.Passa, Droit de la propriété industrielle, Paris 2009, s. 105.

21 Zob. zamiast wielu wyroki Sadu: z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie T-28/10, Euro-Information przeciwko OHIM
(EURO AUTOMATIC PAYMENT), pkt 40; z 6 lipca 2011 r. w sprawie T-318/09, Audi i Volkswagen przeciwko
OHIM (TDI), pkt 17; z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie T-258/09, i-content przeciwko OHIM (BETWIN), pkt 24; z dnia
15 stycznia 2013 r. w sprawie T-625/11, BSH przeciwko OHIM (ecoDoor), pkt 16.

22 Przyktadowo, uwzgledniono definicje stownikowg przy ocenie zdolnosci ochronnej znaku stownego ,NORWE-
GIAN GETAWAY”. W wyniku weryfikacji znaczenia stowa ,GETEWAY” w stowniku stwierdzono, ze to stowo ozna-
cza ,urlop” w j. angielskim. Przyjeto, ze anglojezyczny przecietny odbiorca zrozumie ten znak jako odniesienie do
urlopu (wakacji) w Norwegii i w konsekwenciji potwierdzono opisowy charakter tego znaku dla m.in. ustug organi-
zacji podrézy. Zob. wyrok Sgdu z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie T-513/12, NCL przeciwko OHMI (NORWE-
GIAN GETAWAY), zwtaszcza pkt 47 i 49.

23 Na takie materialy zwrécono uwage m.in. w sprawie znaku stownego ,CONTINENTAL” zgtoszonego dla m.in.
zywych zwierzat, mianowicie pséw (klasa 31. klasyfikacji nicejskiej). Sad uznat odmowe rejestracji tego znaku
na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢ RWZT podkreslajagc, ze powotane w sprawie strony internetowe potwierdzaty ist-
nienie rasy psow ,Continental buldog”, odmiennej od innej rasy tych zwierzat (,English bulldog”). Zob. wyrok
z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie T-383/10, Continental Bulldog Club Deutschland przeciwko OHIM (CONTI-
NENTAL), pkt 29 n.

24 Zamiast wielu zob. wyrok Sgadu z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie T-236/12, Airbus przeciwko OHIM (NEO). W tej
sprawie Sad potwierdzit opisowy charakter znaku stownego ,NEO” dla m.in. silnikéw, maszyn i obrabiarek. Sad
zwazyl, ze wyraz ,neo” wystepuje w nowozytnej grece jako odrebne stowo i oznacza w tym jezyku ,nowy”. Wita-
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Uznanie wystarczajaco bezposredniego 1 konkretnego zwigzku pomiedzy zna-
kiem a oznaczanymi towarami (uslugami) jest uzasadnione w trzech grupach przy-
padkéw. Po pierwsze, chodzi o nazwy rodzajowe towarow albo ustug. Po drugie
— wyrazy nazywajace wprost cechy oznaczanych towardw. Po trzecie — inne ozna-
czenia, ktore fatwo moga by¢ zrozumiane jako informacja o cechach oznaczanych
towarow. W dwoch pierwszych grupach oznaczen, dostrzezenie informacyjnej tre-
Sci nastgpuje bltyskawicznie. W trzeciej grupie oznaczen reakcja odbiorcy moze by¢
wolniejsza. Takze jednak i takie oznaczenia odbiorca bez wickszego trudu moze
zrozumie¢ jako ,,wskazoéwke” cech oznaczanych towarow (np. ich jakosci czy prze-
znaczenia). Nie ma przy tym znaczenia, Ze osoby trzecie moga pomoc w zrozumie-
niu tresci znaku.” Przyktadem jest znak stowny ,,HALLUX” zgloszony m.in. dla
artykuldw ortopedycznych. Termin ten jest uzywany samodzielnie dla okreslenia
znieksztalcenia stopy (tj. wykrzywienia w stron¢ wewnetrznej jej krawedzi stawu
znajdujacego sie u podstawy duzego palca) 1 na pewno nie stanowi nazwy artykuléw
ortopedycznych ani zadnej z ich cech. Trafnie jednak Sad uznal, ze jest to okresle-
nie opisowe, wskazujace na przeznaczanie ww. artykuléw (do potrzeb osob cierpig-
cych na patologie¢ stopy). Sad przyjal przy tym, ze osoby biorace pod uwage zakup
artykutow ortopedycznych mogg same si¢ dowiedzie¢ lub zosta¢ poinformowane co
do naukowej nazwy patologii, na ktdra cierpig lub tez zosta¢ poinformowane przy
dokonywaniu zakupu artykuléw przystosowanych na potrzeby posiadanej przez nie
patologii.?®

Od powyzszych kategorii oznaczen informacyjnych nalezy odr6zni¢ oznaczenia
aluzyjne (sugestywne). Takie oznaczenia takze przywodza na mysl cechy oznacza-
nych towarow lub ustug. Nastepuje to jednak dopiero w wyniku gltebszego procesu
myslowego. Zwigzek znaku z oznaczanymi towarami (ustugami) jest, z punktu wia-
sciwego widzenia przecietnego odbiorcy, zbyt nieokreslony i niejasny, aby mogt on
bez glebszego zastanowienia zrozumie¢ ten znak jako opis towardéw (ustug) albo
ich cech. Przyktadem jest znak ,,FUN” dla ladowych pojazdéw silnikowych. Sad
trafnie przyjal, ze znak ten moze by¢ rozumiany, przez anglojezycznych odbior-
cow, jako wskazujacy na to, ze pojazdy te moga dostarcza¢ rozrywki lub stanowi¢
zrodio rozrywki. Oznaczenie to moze by¢ zatem postrzegane jako nadajace towa-
rowl pozytywny wizerunek, ale nie wykracza poza zakres sugestii. Istniejagcy mie-

Sciwy konsument wywiedzie z samego tego stowa, nie przeprowadzajgc zadnych ztozonych proceséw my-
Slowych, iz odnosi sie ono do czego$ nowego, nowoczesnego lub zgodnego z najnowszymi osiggnieciami
technicznymi oraz ze w tym jezyku owo oznaczenie ma po prostu charakter zachwalajgcy i stuzy podkresleniu
pozytywnych cech towaréw objetych zgtoszeniem znaku towarowego. Wedtug Sadu, te rozwazania byty uzasad-
nione, jako oparte na ogélnym doswiadczeniu praktycznym zdobytym przy okazji obrotu towarami (zob. pkt 36
i 37 powotywanego wyroku).

25 Por. wyraznie w tym kierunku K. Szczepanowska-Koztowska, Bezwzgledne przeszkody..., op. cit., s. 585.

26 Por. wyrok Sadu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie T-286/08, Fidelio przeciwko OHMI (Hallux), pkt 48 i 49. Co
do innych interesujgcych przypadkéw uznania wymaganego zwigzku pomiedzy znakiem i towarami (ustugami)
zob. przyktadowo wyroki Sadu z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie T-77/09, hofherr communikation przeciwko
OHIM (NATURE WATCH), pkt 23 i n.; z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie T-294/10, CBp Carbon Industries prze-
ciwko OHIM (CARBON GREEN), pkt 27 i n.
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dzy znaczeniem stowa ,,fun” a ladowymi pojazdami silnikowymi zwigzek jest zbyt
niewyrazny, nieokreslony i subiektywny, aby nada¢ temu stowu charakter opisowy
w stosunku do tych towarow. Ten znak nie moze stuzy¢ do opisania w sposob bez-
posredni ladowego pojazdu silnikowego czy tez jednej z jego podstawowych cech
w odrdznieniu od takich wskazowek, jak ,turbo”, ,,ABS” czy ,,4x4”.?

W praktyce, rozgraniczenie znakow opisowych od aluzyjnych moze napoty-
ka¢ trudnosci. Kryterium delimitacji tych oznaczen powinna by¢ fatwos$¢ rozumie-
nia znaczenia znaku jako wskazoéwki samych oznaczanych towarow (ustug) albo ich
cech.

2.4. Okolicznosci niewykluczajace kwalifikacji opisowego charakteru
znaku

W razie zakwestionowania znaku jako opisowego, zglaszajacy zwykle powo-
tuje zréznicowane argumenty, w celu uzasadniania pierwotnej zdolnosci odroz-
niajacej tego znaku. Jak jednak wynika z dotychczasowej judykatury, najczesciej
podnoszone argumenty nie sg uwzgledniane.

Nie jest w szczegdlnosci uwzgledniany argument o braku uzywania w obrocie,
w celach opisowych, znaku objetego zgltoszeniem. Do odmowy rejestracji na pod-
stawie art. 7 ust. 1 lit. ¢ RWZT nie jest bowiem konieczne, aby w chwili zgtoszenia
dane oznaczenie faktycznie bylo uzywane do celéw opisowych. Wystarczy, by mo-
glo by¢ ono uzywane w ten sposob.”® Jednak fakt informacyjnego stosowania da-
nego znaczenia (lub analogicznych oznaczen) przez inne podmioty dla tych samych
towarow (ustug) jest traktowany jako argument wzmacniajacy kwalifikacje znaku
jako opisowego, przyktadowo, w sporze dotyczacym zdolnosci rejestrowej oznaczen
liczbowych ,,222”,,333”1,,555” zgloszonych dla czasopism, ksigzek i broszur sza-
radziarskich. Sad podkreslil, Ze istnienie opisowego zwigzku miedzy wskazanymi
oznaczeniami 1 towarami wydaje si¢ jeszcze bardziej niepodwazalne, jesli wziag¢ pod
uwage sposob, w jaki liczby sg uzywane na rynku publikacji, gdzie sg one czgsto
umieszczane na kartach tytulowych czasopism w celu opisania ich cech.?

Opisowego charakteru znaku nie eliminuje jego wieloznaczno$¢, z punktu wi-
dzenia wilasciwego odbiorcy. Dla wylaczenia znaku spod ochrony wystarczy bo-
wiem, ze przynajmniej w jednym ze swych mozliwych znaczen opisywat on ceche

27 Wyrok Sgdu UE z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie T-67/07, Ford Motor przeciwko OHIM (FUN), pkt 34-37.
W kwestii oznaczen aluzyjnych w orzecznictwie unijnym zob. réwniez wyroki Sadu z dnia 31 stycznia 2001 r.
w sprawie T-135/99, Taurus-Film przeciwko OHIM (Cine Action), pkt 28-29; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie
T-219/00, Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), pkt 42-45; z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie T-334/03, Deutsche
Post EURO EXPRESS przeciwko OHIM (EUROPREMIUM), pkt 43-46. W orzecznictwie Urzedu w Alicante zob.
m.in. decyzje Il Izby Odwotawczej z dnia 11 wrzesnia 2014 r., R 757/2014-2, BABES.COM, pkt 23. Na kategorig
znakow aluzyjnych wielokrotnie zwrécono uwage w literaturze przedmiotu. Zob. m.in. J. Passa, Droit..., op. cit.,
s. 103-104 i podawane tam intersujgce przyktady znakéw aluzyjnych w jezyku francuskim.

28 Por. wyrok Trybunatu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko
OHIM, pkt 38 i powotywane tam ogrzewnictwo. W praktyce Sadu zob. przyktadowo wyrok z dnia 16 marca 2006 r.
w sprawie T-322/03, Telefon & Buch przeciwko OHMI — Herold Business Data (WEISSE SEITEN), pkt 92.

29 Wyrok Sadu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach potgczonych T-200/07 do T-202/07, Agencja Wydawnicza
Technopol przeciwko OHIM (222, 333, 555), pkt 29.
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danych towardéw lub ustug.’® Zasada ta jest bardzo cze¢sto stosowana w praktyce.
Tak np. Sad potwierdzit opisowy charakter znaku ,,BETWIN” dla uslug majacych
za przedmiot oferowanie zaktadow lub gier pieni¢znych. Podkreslit, ze potaczenie
stow ,,BET” 1 ,,WIN” postrzegane calo§ciowo, wskazuje na mozliwos¢ ztozenia za-
ktadu 1 wygrania. Jest bezpos$rednio pojmowalne dla wiasciwego kregu odbiorcow
1 istnieje Scisty zwigzek miedzy znaczeniami tych dwoch stow: trzeba ztozy¢ za-
ktad, zeby wygra¢, a zeby wygrac¢, nalezy najpierw zalicytowac. Jednocze$nie Sad
nie uwzglednit argumentu, iz przedmiotowy znak mozna takze interpretowac jako
sktadanke stow ,,be” i ,,twin”.3!

Przeszkody rejestracji z art. 7 ust. 1 lit. ¢ RWZT nie wylgcza rowniez istnienie
alternatywnych okreslen (synonimow), ktére mogltyby by¢ stosowane w celu opisu
cech towar6éw lub ustug albo brak takich okreslen. O ile bowiem wskazany przepis
dotyczy znakdw sktadajacych si¢ ,,wylacznie” z oznaczen lub wskazéwek mogacych
stuzy¢ w obrocie do okreslenia cech towarow lub ustug, to nie wprowadza wymogu,
aby takie znaki lub wskazowki byly jedynym sposobem na okreslenie tych cech.*
Tym samym, nie jest uwzgledniany cz¢sto podnoszony argument, iz wobec dostep-
nosci innych termindw o analogicznym znaczeniu, zgloszone oznaczenie zastuguje
na ochrong. W zgodzie z tym stanowiskiem, Sad odmoéwil rejestracji znaku stow-
nego ,,CHROMA” — stanowigcego transliteracje stowa ,,ypoua” (,,kolor” w jezyku
greckim) na alfabet facinski — dla m.in. materialéw budowlanych 1 artykuléw sani-
tarnych. Wedtug Sadu, z punktu widzenia zainteresowanego konsumenta (grecko-
jezycznego) oznaczenie ,,CHROMA™ moze stanowi¢ wskazowke, ze rozpatrywane
towary dostepne sg w roznych kolorach i wskazuje w ten sposob na wtasciwos$¢ ma-
jaca znaczenie dla sprzedazy rozpatrywanych towardéw. Jednoczesnie Sad uznat za
nieistotne twierdzenie, iz istniejg inne terminy mogace przekazac t¢ samg informa-
cje, takie jak ,,kolorowany” Iub ,,wielokolorowy”.**

Nie ma réwniez znaczenia, czy cecha wskazywana przez oznaczenie ma cha-
rakter podstawowy czy akcesoryjny. Z uwagi bowiem na interes publiczny lezacy
u podstaw omawianej przeszkody, kazde zainteresowane przedsigbiorstwo musi
moéc swobodnie uzywacé takiego oznaczenia dla celow opisu swoich wtasnych pro-
duktow bez wzgledu na to, jak wazna jest ta cecha w handlu.’* Podobnie, nie jest
istotna liczba konkurentow zglaszajacego, ktorzy byliby zainteresowani stosowa-

30 Jest to utrwalone stanowisko Trybunatu. Zob. migdzy innymi juz powalany wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w spra-
wie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 97; zob. rowniez. postanowienie Trybunatu z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie C-212/07 P, Indorata-Servigos e Gestao przeciwko OHIM, pkt 35.

31 Wyrok z dnia 6 lipca 2011 w sprawie T-258/09, i-content przeciwko OHIM (BETWIN), pkt 32-39.

32 Zob. juz powotany wyrok Trybunatu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt
101 oraz wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00, Campina Melkunie, pkt 42; tekst tego ostatniego wy-
roku w j. polskim (przektad M. Mazurek) takze w: R. Skubisz (red.), Wtasno$¢ przemystowa..., op. cit., poz. 25.

33 Wyrok z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie T-281/09, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer przeciwko OHIM
(CHROMA), pkt 41 42.

34 Zob. juz powotywany wyrok Trybunatu w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 102; por. réwniez wy-
rok Sadu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie T-165/11, Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam
przeciwko OHMI — Investimust (COLLEGE), pkt 17.
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niem elementow, z ktorych sktada si¢ zgltoszony znak. Kazdy przedsigbiorca, ofe-
rujacy obecnie lub mogacy oferowac¢ w przysztosci towary (ustugi) konkurencyjne
z towarami (ustugami) objetymi zgloszeniem, musi méc swobodnie uzywaé ozna-
czen, ktore mogg stuzy¢ do opisywania cech tych towarow (ustug).’

Najczg$ciej nie sg roéwniez istotne powotywane przez zglaszajacego rejestra-
cje identycznych lub podobnych znakow, dla identycznych lub podobnych towarow
(ustug), zar6wno na poziomie UE, jak 1 w poszczegolnych panstwach cztonkow-
skich. W praktyce zglaszajacy czesto wskazujg na takie rejestracje w celu uzasad-
niania zdolno$ci ochronnej znaku zgltoszonego w Urzgdzie w Alicante. W zwigzku
z tym w unijnym orzecznictwie przyjeto, ze decyzje dotyczace podobnych znakow
wspolnotowych powinny zosta¢ wzigte pod uwage przy ocenie zgtaszanego ozna-
czania 1 ze szczegllng uwagg nalezy rozwazy¢, czy w ocenianym przypadku roz-
strzygniecie winno brzmie¢ podobnie.** Wielokrotnie jednak rowniez podkreslono,
ze zdolnos$¢ ochronna zgtaszanego znaku jest oceniana na podstawie RWZT, a nie
na podstawie wczesniejszej praktyki w tym systemie.’” Ponadto silnie akcentowana
jest zasada legalno$ci, zgodnie z ktérg dane przedsigbiorstwo nie moze powoltywaé
si¢ na korzysci ptynace z praktyki decyzyjnej organu unijnego, ktora jest sprzeczna
z obowigzujacym prawodawstwem lub ktora prowadzi omawiany organ do wyda-
nia decyzji niezgodnej z prawem.*® To wlasnie z powyzszych powodow, zwykle nie
przypisuje si¢ istotnego znaczenia wczesniejszym rejestracjom identycznych lub po-
dobnych znakéw wspolnotowych. Analogicznie traktowane sg zreszta wczesniej-
sze rejestracje krajowe. Stosownie do utrwalonego stanowiska unijnej judykatury,
system wspoOlnotowego znaku towarowego jest systemem autonomicznym, sktada-
jacym si¢ ze zbioru norm i zmierzajacym do osiggnigcia szczegolnych dla niego ce-
16w, a jego stosowanie jest niezalezne od wszystkich systeméw krajowych. Zatem,
zdolno$¢ rejestracyjna oznaczenia jako wspolnotowego znaku towarowego powinna
by¢ oceniana wytacznie na podstawie wlasciwych przepisow prawa. Urzad w Ali-
cante 1 w razie potrzeby s¢dzia wspolnotowy mogg wzig¢ pod uwage, ale nie sa
zwigzani decyzjami wydanymi w panstwach czlonkowskich, w szczegdlnosci de-
cyzjami stanowigcymi o zdolno$ci rejestracyjnej danego oznaczenia, nawet wtedy,
gdy zostaly one wydane zgodnie z ustawodawstwem krajowym zharmonizowanym
na mocy dyrektywy nr 89/104 (obecnie dyrektywy 2008/95).%

35 Zamiast wielu zob. wyzej powotywany wyrok Trybunatu w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 58;
zob. réowniez wyrok Sgdu z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie T-108/09, Ravensburger przeciwko OHMI — Educa
Borras (Memory), pkt 36.

36 Por. przykiadowo wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol prze-
ciwko OHIM, pkt 74.

37 Por. m.in. wyrok Sadu z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie T-341/09, Consejo Regulador de la Denominacién de Ori-
gen Txakoli de Alava i in. przeciwko OHIM (TXAKOLI), pkt 38 i powotywane tam orzecznictwo.

38 Tak m.in. Trybunat w powotywanym juz wyroku w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko
OHIM, pkt 76-79 oraz Sad w powotywanym juz wyroku w sprawie T-318/09, Audi i Volkswagen przeciwko OHIM
(TDI), pkt 23.

39 Por. wyroki Sadu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie T-207/06, Europig przeciwko OHIM (EUROPIG), pkt 42;
z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie T-648/13, I0IP Holdings przeciwko OHIM (GLISTEN), pkt 31.
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3. Kategorie oznaczen informacyjnych

3.1. Znaki stowne

W dotychczasowej unijnej judykaturze odnoszacej si¢ do oceny opisowego
charakteru oznaczen, zdecydowana wigkszo$¢ spraw dotyczyta oznaczen stow-
nych. Niewatpliwe wynika to z duzej liczby zgloszen do rejestracji wtasnie takich
oznaczen. SzczegoOlne zainteresowanie oznaczeniami stownymi jest z kolei $ci-
Sle zwigzane z szerokim zakresem ich ochrony. Uprawniony z rejestracji stownego
wspolnotowego znaku towarowego niejednokrotnie moze skutecznie blokowac sto-
sowanie przez osoby trzecie znakow z tym samym lub podobnym elementem stow-
nym, bez wzgledu na sposob jego graficznej prezentacii.

Jak si¢ wydaje, znaki slowne, w poréwnaniu z innymi kategoriami ozna-
czen, s3 w wigkszym stopniu narazone na odmowe rejestracji z powodu ich opi-
sowosci. W szczegolnosci, nie istnieje w takich znakach element graficzny (czy
graficzno-przestrzenny), ktérego prezentacja mogtaby zapewni¢ wymagane mini-
mum konkretnej zdolnosci odrézniajacej. Ocenie podlega sama tres¢ stow (elemen-
tow stownych) i ta wlasnie tre$¢ niejednokrotnie uzasadnia potwierdzenie opisowego
charakteru znaku wzglgdem oznaczanych towaréw (ustug). Taka kwalifikacja bywa
uzasadniona w odniesieniu do réznych podkategorii oznaczen stownych, jak poje-
dyncze stowa, ich zestawienia (w tym slogany), skréty, liczby, a nawet pojedyncze
litery.

Stowa mogg informowac o bardzo r6znych cechach oznaczanych towarow — za-
réwno tych wprost wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. ¢ RWZT (np. przeznaczenie,
warto$¢, pochodzenie geograficzne), jak 1 innych (np. przedmiot oznaczanych towa-
réw czy okreslenie docelowego konsumenta).*” Nie ma znaczenia, do jakiej (i ilu)
z tych cech odnosi si¢ oceniane oznaczenie. Istotne jest bowiem istnienie wystar-
czajacego bezposredniego zwigzku pomiedzy znakiem a towarami (ustugami), ktory
umozliwia odbiorcy tatwe dostrzezenie z znaku informacji o jakiejkolwiek ich ce-
sze. Przy tej ocenie, bardzo pomocne s3 szczegétowe kryteria interpretacyjne do-
tyczace oceny opisowego charakteru znakéw stownych okreslonych podkategorii.
Przyktadowo, praktycznie istotne sg ustalone w unijnym orzecznictwie wskazdwki
dotyczace oznaczen geograficznych. Scisle biorac, z tego orzecznictwa wynikaja
dwa podstawowe warunki wytaczenia z rejestracji oznaczenia geograficznego jako
oznaczania opisowego.*' Po pierwsze, dany znak musi by¢ znany wlasciwym odbio-
rom wilasnie jako oznaczenie obszaru (miejsca) geograficznego. Po drugie, nalezy

40 Odnosnie do réznorakich cech, ktére mogg by¢ wskazywane przez oznaczania informacyjne zob. ,Wytyczne do-
tyczace rozpatrywania spraw przez Urzgd, Cze$¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen. Dziat 4: Bezwzgledne podstawy
odmowy rejestracji”, s. 40 i 41; tekst na stronie www.oami.europa.eu (data dostepu: 14.09.2015r.).

41 Zob. wyrok Sadu z dnia 25 pazdziernika 2005 r. w sprawie T-379/03, Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM
(Cloppenburg), pkt 38; zob. réwniez wyrok Sadu z dnia 15 pazdziernika 2008 r. w sprawie T-230/06, REWE-Zen-
tral przeciwko OHIM (Port Louis), pkt 45 i 46.
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zbada¢, czy dana nazwa geograficzna jest aktualnie kojarzona przez wtasciwych od-
biorcéw z kategorig oznaczanych towarow (ustug) albo czy mozna racjonalnie za-
ktada¢, ze w przysztos$ci, z punktu widzenia wlasciwych odbiorcow, ta nazwa bedzie
wskazywala na pochodzenie geograficzne tej kategorii towardéw lub ustug. W ra-
mach tego badania nalezy zwrécic szczeg6lng uwage na mniejszg lub wigksza znajo-
mos$¢ danej nazwy geograficznej w zainteresowanych kregach, jak rowniez na cechy
samego okreslanego miejsca oraz danej kategorii towarow 1 ustug.* W razie, gdy
ktorykolwiek z dwoch powyzszych warunkow nie jest spetniony, wykluczona jest
kwalifikacja nazwy geograficznej jako oznaczania opisowego dla zglaszanych towa-
row (ustug). W zgodzie z powyzszym, wykluczono opisowy charakter oznaczania
okreslenia ,,Cloppenburg” (nazwa miasta w Dolnej Saksonii) dla ustug handlu deta-
licznego. Sad podkreslit, ze miasto Cloppenburg cieszy si¢ wsrod wlasciwego kregu
odbiorcow niewielka, a co najwyzej przecigtng znajomoscig. Jest to male miasto.
Nie wskazano rowniez jakiejkolwiek kategorii towardéw lub ustug, dla ktoérych mia-
sto to cieszyloby si¢ renomg jako miejsce produkcji lub §wiadczenia ustug. Ponadto,
nie ustalono, czy w obrocie powszechne jest oznaczanie pochodzenia geograficz-
nego ustug handlu detalicznego. Poza tym, pochodzenie geograficzne takich ustug
nie jest zwykle uznawane za istotne w ocenie ich jakos$ci lub cech. Z uwagi na ogot
powyzszych argumentow, w odczuciu zainteresowanego kregu odbiorcoOw miasto
Cloppenburg nie wykazuje zwigzku z ustugami handlu detalicznego 1 nie mozna
w uzasadniony sposob przypuszczaé, ze omawiana wskazowka mogtaby w przy-
szto$ci oznaczaé pochodzenie geograficzne tych ustug.* Oczywiscie, w odniesieniu
do innych nazw geograficznych mozliwa jest odmienna ocena. I tak, niedawno Sad
potwierdzit opisowy charakter znaku ,,Monaco” dla m.in. drukow 1 fotografii. We-
dlug Sadu, wyraz , MONACO” bedzie przywotywal na mysl, niezaleznie od przy-
naleznosci jezykowej wlasciwego kregu odbiorcow, obszar geograficzny o tej samej
nazwie. Sad zaaprobowat ocene co do wystarczajgco bezposredniego i konkretnego
zwiazku pomiedzy ww. towarami a zgloszonym znakiem. Zgodzit si¢, ze znak ,,MO-
NACO” mogl stanowi¢ wskazanie przedmiotu tych towardéw, na przyktad przewod-
nikow turystycznych i fotografii majacych zwigzek z ksigstwem Monaco.*

Bez wzgledu na rodzaj stowa zgloszonego do rejestracji, informacyjnego cha-
rakteru wobec oznaczanych towaréw (ustug) nie eliminuje btad w pisowni danego
znaku ani btad gramatyczny, jesli tylko przecietny odbiorca tatwo dostrzeze w ozna-
czeniu wskazowke co do cech towardw albo ustug. To samo dotyczy wprowadzenia,

42 Na konieczno$¢ uwzglednienia tych czynnikéw zwrdcit uwage Trybunat Sprawiedliwosci juz w wyroku z dnia
4 czerwca 1999 r. w potgczonych sprawach C-108/97 and C-109/97, Windsurfing Chiemsee, pkt 32; tekst w j. pol-
skim (przektad E. Catka), w: R. Skubisz (red.), Orzecznictwo Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci, War-
szawa 2003, poz. 119.

43 Por. wyzej powotywany wyrok w sprawie T-379/03, Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg), pkt 50
i51.

44 Wyrok z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie T-197/13, MEM przeciwko OHIM (MONACO), zwlaszcza pkt 52, 53
oraz pkt 58 w zw. z pkt 20.
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w miejsce liter, znakéw-symboli czy zastgpienia liter tak samo wymawiajacym si¢
elementem stownym, (np. zastgpienie litery ,,a” symbolem ,,@”, czy wprowadze-
nie cyfry ,,2” zamiast angielskiego wyrazu ,,t0”). Opisowy charakter znaku elimi-
nuje natomiast zmiana uderzajaca, zaskakujaca, niespotykana czy arbitralna i/albo
taka, ktora moze zmieni¢ znaczenie elementu stownego, ewentualnie — wymaga
od odbiorcy wysitku intelektualnego.** Przyktadowo, uznano, ze stowo ,,LIQID”
ma zdolno$¢ ochronng dla m.in. napojow bezalkoholowych. Kombinacja liter ,,QI”
jest niespotykana w jeyku wlasciwego konsumenta (jezyku angielskim), poniewaz
w tym jezyku po literze ,,Q” zwykle nastepuje litera ,,U”. Z uwagi na swoj niezwy-
kty charakter, kombinacja ‘QI’ w stowie ,,liqid” jest ,,uderzajacym” bledem w po-
roOwnaniu ze stowem ,,liquid”. Przecietny odbiorca, nawet $pieszac si¢, zauwazy te
odmiennos¢.

Co do zasady, znak sktadajacy si¢ z potaczenia stow, z ktérych kazde ma cha-
rakter opisowy wzgledem oznaczanych towaréw (ustug), ma takze charakter opi-
sowy wzgledem tych towarow. Z samego zwyktego zespolenia stow o charakterze
informacyjnym zwykle powstaje bowiem oznaczenie o takim samym charakterze.
Odmienna kwalifikacja wchodzi w rachube wylacznie woéwczas, gdy kombinacja
elementéw (stow) ma charakter niezwykly 1 jest odbierana jako co$ wigcej od pro-
stej sumy elementéw sktadowych.*” W dotychczasowym orzecznictwie najczesciej
jednak stwierdzano opisowy charakter oznaczenia sktadajacego si¢ z elementow
opisowych.*®

Opisowymi oznaczeniami ztozonymi bywaja rowniez slogany reklamowe. Taki
charakter stwierdzono cho¢by w odniesieniu do znaku ,,BUILT TO RESIST” (,, wy-
tworzony by by¢ trwalym” w jez. angielskim)* zgtoszonego dla m.in. odziezy. Sad
zgodzil si¢ z oceng, ze wskazane oznaczenie zostanie natychmiastowo zrozumiane
jako informacja, ze oznaczane towary sg szczegolnie wytrzymate i odporne na zuzy-
cie. Slogan odnosi si¢ zatem do wytrzymatosci 1 trwatosci, ktore to cechy sg decydu-
jace przy ocenie jakosci takich towaréw.>® Nadmieni¢ jednak nalezy, ze w systemie
wspolnotowego znaku towarowego opisowos¢ nie jest najczestszym powodem
braku pierwotnej zdolnosci odrdzniajacej sloganu reklamowego. W odniesieniu do
tej kategorii oznaczen stownych, wylaczenie spod ochrony uzasadnia najczgsciej art.
7 ust. 1 lit. b RWZT z tego powodu, ze slogan jest odbierany jako sformutowanie re-

45 Tak trafnie Urzad w Alicante w ,Wytycznych dotyczacych rozpatrywania spraw przez Urzad, Czes$¢ B: Rozpatry-
wanie zgtoszen. Dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji’, s. 44-45.

46 Decyzja Il Izby Odwotawczej Urzedu w Alicante z dnia 22 lutego 2008 r. sygn.. R 1769/2007-2, LIQID, pkt 25.

47 Por. juz powotywany wyrok Trybunatu w sprawie C-265/00, Campina Melkunie, pkt 39-41.

48 Jako jeden z bardzo wielu przyktadow takiej kwalifikacji zob. wyrok z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie T-190/05,
Sherwin-Williams przeciwko OHIM (TWIST & POUR), pkt 51 i 54.

49 W jezyku angielskim czasownik to built oznacza nie tylko ,budowac”, ale rowniez ,wytwarzac”.

50 Por. wyrok dnia 16 wrzesnia 2009 r. w sprawie T-80/07, JanSport Apparel przeciwko OHIM (BUILT TO RESIST),
m.in. pkt 27, 28, 42 i 44.
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klamowe 1 nie jest postrzegany jako wskazanie pochodzenia handlowego rozpatry-
wanych towaroéw i ustug.”!

Skrét (zestawienie liter) ma charakter opisowy wobec oznaczanych towarow
(ustug), jezeli wiasciwi przeci¢tni odbiorcy dostrzegg w takim znaku jego rozwi-
nigcie, ktore — z ich punktu widzenia — informuje o cesze oznaczanych towarow
(ustug). Taki przypadek ilustruje sprawa znaku ,,SnTEM” zgloszonego dla produk-
tow posrednich z metalu w ksztalcie np. arkuszy blachy pokrytych jedno- lub dwu-
stronnie warstwg metaliczng, w szczegdlnosci wykonang z cyny lub stopu cyny.
Sad zauwazyl, ze element ,,Sn” jest symbolem chemicznym cyny. Z kolei, element
»TEM” odnosi si¢ do stowa ,temper” (,, hartowany” w je¢z. angielskim), wskazujg-
cego na obrobke termiczng, bedaca jedng z cech rozpatrywanych towarow. Z uwagi
na charakter towarow wskazanych w zgloszeniu wiasciwy krag odbiorcow, to jest
specjali§ci w dziedzinie metalurgii, zrozumie oznaczenie stowne ,,Sn'TEM” w ten
sposob, ze towary wytworzone sg z cyny hartowanej. Znak ,,Sn'TEM” stanowi sam
w sobie opis zgloszonych towardw, poniewaz nie istnieje dostrzegalna roznica mie-
dzy tym oznaczeniem a zwyklg sumg elementow, ktore si¢ na nie sktadaja.’? Rzecz
jasna, wlasciwy odbiorca (zwtaszcza niewyspecjalizowany) nie zawsze dostrzeze
informacyjng tres¢ w samym skrocie. Skrot (jako taki) moze by¢ bowiem po prostu
niezrozumialy dla wlasciwych odbiorcow. Nalezy jednak potwierdzi¢ opisowy cha-
rakter stownego znaku sktadajacego si¢ z potaczenia kombinacji wyrazéw majace]
opisowy charakter 1 ciggu liter, ktéry — jesli rozpatrywany odrebnie — nie ma cha-
rakteru opisowego, o ile tylko ciagg ten jest postrzegany przez odbiorcéw jako skrot
wspomnianej kombinacji, poniewaz odzwierciedla on pierwszg liter¢ kazdego z wy-
razu kombinacji, a oceniany stowny znak towarowy rozpatrywany w cato$ci moze
by¢ rozumiany jako kombinacja wzajemnie objasniajacych si¢ 1 majacych charakter
opisowy wskazdwek lub skrotow, ktora z tego wzgledu pozbawiona jest charakteru
odrdzniajgcego.>

Cyfry lub liczby sg powszechnie wykorzystywane do przekazywania istotnych
informacji o réznorakich cechach towaréw lub ustug. Dotyczy to przyktadowo roz-
miaru produktu (,,185/65” dla opon), daty jego produkcji (,,2005” dla wina), mocy
(,,115” jako oznaczenia liczby koni mechanicznych dla silnikow) czy czasu §wiad-
czenia ushugi (,,24/7” na oznaczenie ustug sprzedazy detalicznej siedem dni w ty-

51 Zob. wyrok Trybunatu z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C-398/08 P, Audi przeciwko OHIM, pkt 45i46. W kwe-
stii oceny konkretnej zdolnosci odrézniajgcej sloganéw reklamowych w orzecznictwie unijnym zob. szerzej
M. Mazurek, E. Pijewska, Ocena zdolnosci odrézniajgcej znaku towarowego (wybrane problemy) w: Material-
noprawne i procesowe problemy ochrony débr intelektualnych, ze szczegélnym uwzglednieniem obrotu takimi
dobrami, ,Zbiér referatéw z seminarium rzecznikéw patentowych szkét wyzszych”, Cedzyna 15-19.09.2014 r.,
Zeszyt 38, s.119-120.

52 Wyrok Sadu z 12 stycznia 2005 r. w potgczonych sprawach T-367/02 do T-369/02, Wieland-Werke przeciwko
OHIM (SnTEM, SnPUR and SnMIX), zwtaszcza pkt 23, 25, 35 i 38. Sad zaaprobowat oceng, ze uzywanie sym-
boli chemicznych jest powszechne w badanym sektorze. Weditug Sadu, w srodowiskach specjalistéw znane jest
znaczenie skroétu ,Sn”, a ,TEM” jest skrotem zwykle uzywanym w jezyku angielskim.

53 Wyrok Trybunatu z dnia 15 marca 2012 r. w sprawach potgczonych C-90/11 i C-91/11, Strigl i Secrurvita, zwtasz-
cza pkt 38-40.
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godniu przez calg dobe).’* Szczegolnie czesto dotyczy to jednak sktadu/zawarto$ci
danego produktu (np. liczba ,,1000” jako informacja o liczbie krzyzowek czy rebu-
sOw w danym czasopi$mie®’). We wszystkich wymienionych przyktadach oznacze-
nia liczbowe zostang z tatwoscia ,,odczytane” jako wskazowki cech towaru/ustugi,
co samo w sobie uzasadnia odmowge rejestracji tych oznaczen, na podstawie art. 7
ust. 1 lit. ¢ RWZT. Zdarzy¢ si¢ jednak moze, ze liczba nie bedzie kojarzona z jaka-
kolwiek cechg towaru/ustugi. Dotyczy to sytuacji, gdy z punktu widzenia warunkow
rynkowych mozna wykluczy¢ odbior liczby jako informacji. Jest przyktadowo nie-
prawdopodobne, aby znak ,,333” zostal odebrany przez przeci¢tnego odbiorce jako
informacja o cesze papierosOw (zwtaszcza o liczbie papierosow zawartych w opako-
waniu, czy zawarto$ci substancji smolistych w papierosach).”® W takich sytuacjach,
oznaczenie nie przedstawia sobg jakiegokolwiek znaczenia dla przeci¢tnego od-
biorcy i dlatego nie jest uzasadniona odmowa rejestracji, na podstawie art. 7 ust. 1
lit. c RWZT.

Oznaczeniami informacyjnymi mogg by¢ réwniez pojedyncze litery. Sama li-
tera moze bowiem wywotywac bezposrednie skojarzenia z cechami danych produk-
tow, przekazujac wlasciwym odbiorcom informacj¢ o tych cechach. Taka ocene Sad
przyjat wobec znaku stownego ,,E” zgloszonego dla m.in. turbin wiatrowych. Sad
zwrocit uwage, 1z w jezyku technicznym dotyczacym energetyki wiatrowej istnieje
wiele akronimow, gdzie litera ,,e” oznacza ,,energi¢” 1 tak tez jest rozumiana przez
wlasciwy krag odbiorcéw (w omawianym przypadku — profesjonalistow). Ta li-
tera jest rowniez skrotem terminu ,.energia” w wielu formutach nauk fizycznych.
Ponadto, moze by¢ rozumiana jako skrot terminu niemieckiego stowa oznaczaja-
cego ,.elektrycznos¢” w kontekscie turbin wiatrowych, ktorych celem jest produkcja
energii. W tych okolicznosciach uzasadnione byto przyjecie, ze litera ,,E” wskazuje,
przynajmniej w jednym ze swoich mozliwych znaczen, na cech¢ oznaczanego towa-
ru.’” Wielu innych przyktadéw pojedynczych liter, odbieranych jako znaki opisowe,
dostarcza obserwacja rynku (np. litery ,,S”, ,M” czy ,,L” jako okreslenie rozmiaru
artykuléw odziezowych). Z drugiej strony, w innych sytuacjach trudno jest racjonal-
nie uzasadni¢ opisowy charakter litery (np. litera ,,T” dla napojow alkoholowych).

54 Co do przyktadéw réznorodnych cech wskazywanych przez oznaczenia liczbowe zob. ,Wytyczne dotyczgce roz-
patrywania spraw przez Urzad, Cze$¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen. Dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy reje-
stracji’, s. 54.

55 Kwalifikacja liczb jako opisowych dla publikacji z krzyzéwkami (szaradziarskich) zostata wielokrotnie potwier-
dzona przez Sad i Trybunat. Zob. wyroki Sgdu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach potgczonych T-64/07 do
T-66/07, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (350, 250 i 150); w sprawach potgczonych T-200/07
do T-202/07, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (222, 333, 555); w sprawach potgczonych
T-425/07 do T-426/07, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (100 i 300) oraz w sprawie T-298/06,
Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (1000). Wszystkie powyzsze wyroki zostaty utrzymane w mocy
orzeczeniami Trybunatu. Zob. wyrok Trybunatu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P; postanowienie Try-
bunatu z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawach potgczonych C-54/10 P i C-55/10 P oraz postanowienie Trybunatu
z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie C-56/10.

56 Por. przyktady w ,Wytycznych dotyczgcych rozpatrywania spraw przez Urzad, Czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen.
Dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji’, s. 40 i 54.

57 Wyrok Sadu z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie T-329/06, Enercon przeciwko OHMI (E), pkt 25-30.
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Brak podstaw do takiej kwalifikacji nie jest jednak réwnoznaczny z uznaniem zdol-
nosci ochronnej litery jako wspolnotowego znaku towarowego. W szczegdlnosci,
w rachube wchodzi wylagczenie pierwotnej zdolno$ci odrozniajacej litery, na podsta-
wie art. 7 ust. 1 lit. b RWZT.*®

3.2. Znaki graficzne, przestrzenne i nieckonwencjonalne

W obrocie informacje o rodzaju towaru (ustugi) albo ich cechach moga by¢
przekazywane nie tylko poprzez stowa, ale rowniez w inny sposob.

W szczegolnosci, odmowa ochrony znaku graficznego na podstawie powotywa-
nej normy musi nastgpi¢ w razie, gdy konsument bez trudu dostrzeze w grafice infor-
macje o cesze oznaczanych towarow (ustug), a sposob przedstawienia znaku nie jest
wystarczajaco stylizowany, aby zaakceptowa¢ wymagane minimum zdolnosci od-
rozniajacej. Zgodnie z tg zasada Sad odmdwit ochrony znakowi graficznemu obej-
mujgcemu prostg, czarng sylwetke psa dla m.in. psich obrozy 1 smyczy. Sad uznal,
ze ten znak bedzie postrzegany przez odbiorcow jako wskazanie na przeznaczenie
towaru, podkreslajac przy tym, ze jest rozpowszechniong praktyka postugiwanie
si¢ prezentacjami zwierzat w celu wskazania, dla akcesoriow dla zwierzat, okreslo-
nej kategorii tych zwierzat. Jednoczesnie, odrzucajgc argument zgtaszajacego, Sad
przyjal, ze oceniany znak ,,nie wykraczal” poza zwykte swoje znaczenie (wskaza-
nie na psa), poniewaz przedstawienie czarnej sylwetki tego zwierzecia nie stanowito
szczegoOlnie stylizowanej prezentacji.”” Wymaga jednak podkreslenia, ze powoly-
wane rozstrzygniecie zostatlo wydane w konkretnym stanie faktycznym. Odnos$nie
do inaczej przedstawionych znakow graficznych mozliwa jest odmienna ocena.

W przypadku form przestrzennych, ocen¢ informacyjnego charakteru nalezy
poprzedzi¢ zasadniczym ustaleniem, czy dana forma jest w ogdle postrzegana jako
oznaczenie. Jesli bowiem konsument dostrzega w formie tylko sam przedmiot,
to oczywiscie zbedna jest ocena jakichkolwiek aspektéw zdolnos$ci odrdzniajacej tej
formy (w tym jej opisowosci). W razie natomiast, gdy forma jest oznaczeniem, to na-
lezy rozwazy¢, jakiego rodzaju informacje przekazuje konsumentowi. Bez watpie-
nia mozliwymi informacjami sg te dotyczace okreslonych cech oznaczanego towaru
lub ustugi.®® Nawigzujac od poprzedniego przyktadu, typowa forma przestrzenna psa

58 Wedtug Trybunatu, sposéb postrzegania znakéw przez wiasciwy krag odbiorcéw nie musi byc¢ taki sam w przy-
padku kazdej z kategorii znakoéw. Z tego powodu ustalenie zdolnosci odrozniajgcego w przypadku niektorych
kategorii znakéw towarowych moze okazac sie trudniejsze niz w przypadku innych kategorii. Istnienie takich
szczegolnych trudnosci Trybunat potwierdzit w odniesieniu do znakéw sktadajgcych sig z pojedynczych liter. Try-
bunat zastrzegt jednoczesnie, ze takie trudnosci nie zwalniajg z obowigzku nalezytego zbadania konkretnej zdol-
nosci odrézniajgcej oznaczenia, w ramach jego odniesienia do zgtaszanych towaréw lub ustug. Zob. wyrok z dnia
9 wrzesnia 2010 r. w sprawie C-265/09 P, OHMI przeciwko BORCO-Marken-Import Matthiesen, pkt 33 i n.

59 Wyrok Sgdu z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie T-385/08, Trautwein przeciwko OHIM (Représentation d’un chien),
pkt 25-27 i 37. Zob. analogiczne w odniesieniu do znaku przedstawiajgcego sylwetke konia zgtoszonego dla m.in.
wyrobdéw skoérzanych, odziezy i zywnosci dla zwierzat domowych — wyrok Sgdu z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie
T-386/08, Trautwein przeciwko OHIM (Représentation d’un cheval).

60 Mozliwos¢ kwalifikacji formy przestrzennej jako oznaczenia opisowego wprost potwierdzit Trybunat w wyroku
z dnia 8 kwietnia 2003 r. w potaczonych sprawach C-53/01 do C-55/01, Linde i inni, pkt 68 i n.; tekst w j. polskim
(przektad M. Mazurek) w R. Skubisz (red.), Wiasnos$¢ przemystowa..., op. cit., poz. 21.
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(np. realistyczne trojwymiarowe przedstawienie owczarka niemieckiego) umiejsco-
wiona obok sklepu zoologicznego zostanie zapewne zrozumiana tylko jako infor-
macja o przeznaczeniu sprzedawanych produktow (np. karmy). Jednak oryginalna
1 niespotykana prezentacja formy tego zwierzecia moze zosta¢ odebrana jako infor-
macja o pochodzeniu oznaczanych towaréw z okreslonego przedsiebiorstwa — na-
wet gdy jednoczesnie budzi pewne skojarzenia z cechami oznaczanych towarow lub
ustug.

Wylaczenie ochrony na podstawie informacyjnego charakteru wchodzi row-
niez w rachub¢ w przypadku oznaczen niekonwencjonalnych — niezaleznie od in-
nych okoliczno$ci przemawiajacych przeciwko ich ochronie. I tak, kolory w obrocie
pelnig rézne funkcje techniczne,®! co niejednokrotnie taczy si¢ z okreslonym prze-
kazem znaczeniowym koloréw. Mozliwa jest zatem odmowa rejestracji koloru per
se jako opisowego w razie, gdy konsument fatwo zrozumie ten kolor jako informa-
cje o cesze oznaczanych towaréw (np. kolor czerwony czesto wskazuje na zasto-
sowanie produktu w sytuacjach niebezpiecznych). Zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. ¢
RWZT moze takze dotyczy¢ innych oznaczen niekonwencjonalnych (np. znak ru-
chomy obrazujacy sposéb uzycia produktu wymienionego w zgloszeniu tego znaku
do rejestracji).

3.3. Znaki kombinowane

Praktyczne trudno$ci w ocenie informacyjnego charakteru dotycza oznaczen
kombinowanych, zwlaszcza oznaczen stowno-graficznych. Na tle unijnej praktyki,
w tym zakresie mozna wskaza¢ dwie ogdlne zasady. Po pierwsze, zastosowanie gra-
fiki w znaku obejmujacym element opisowy uzasadnia potwierdzenie pierwotnej
zdolnos$ci odrézniajacej takiego znaku, jesli grafika odwraca uwage konsumenta od
informacyjnego przekazu elementu stownego, a caty znak jest tatwy do zapamigta-
nia jako znak towarowy. Taka kwalifikacja jest uzasadniona zwtaszcza w przypadku
zastosowania w znaku silnie odrézniajacych elementéw graficznych, nie budzacych
jakichkolwiek skojarzen z rodzajem oznaczanych towaréw/ustug lub ich cechami.
Nie jest przy tym konieczne, aby stowno-graficzne oznaczenie w ujeciu catoscio-
wym byto skomplikowane (obejmowato wiele elementéw). Nawet znak obejmujacy
dwa-trzy proste elementy stowne moze nadawac si¢ do odrdézniania oznaczanych to-
wardow (ustug), ze wzgledu na graficzny sposob ich przedstawienia (np. nietypowy
sposob polaczenia liter, wymagajacy od odbiorcy wysitku intelektualnego).®? Po dru-
gie, samo wykorzystanie grafiki nie eliminuje opisowego charakteru catego ozna-
czenia, wynikajacego z uzycia informacyjnego stowa albo stow. Jest tak zwlaszcza

61 Zob. M. Mazurek, Rejestracja pojedynczego koloru jako znaku towarowego, ,Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Jagiellonskiego, Prace Instytutu Prawa Wiasnosci Intelektualnej” 2004, nr 86, s. 209 i powotywane tam
orzecznictwo.

62 Por intersujacy przyktad graficznego przedstawienia skrotu, w sposéb uzasadniajgcy rézne mozliwosci jego
odczytania — decyzja Il Izby Odwotawczej Urzedu w Alicante z dnia 9 pazdziernika 2008 r. w sprawie sygn.
R 1641/2007-2, pkt 23 i n.
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w razie zastosowania nieodrézniajacego kroju czcionki do catosci/ czeéci stow, typo-
wego sposobu formatowania stow (pogrubienie, kursywa, podkreslenie), podstawo-
wej 1/lub powszechnie wykorzystywanej kolorystyki dla stow, czy rozmieszczenia
elementow stownych w sposob typowy, nie wywolujacy ,,uderzajacego” efektu (np.
rozmieszczenie opisowych stow w kolejnych wierszach, pionowa orientacja stow
czy nawet napisanie stow ,,do goéry nogami”). To samo dotyczy wykorzystania
w znaku prostych ksztattow 1 figur geometrycznych, ,,wlaczenia” w znak realistycz-
nego przedstawienia oznaczanych towarow, elementow powszechnie wykorzysty-
wanych w handlu czy postrzeganych tylko jako dekoracja.®

W zgodzie z powyzszymi zasadami w unijnym orzecznictwie wielokrotnie po-
twierdzono informacyjny charakter oznaczen, nawet z bardzo istotnym powierzch-
niowo udzialem grafiki. Przykladem jest sprawa znaku zawierajacego element ,,NOT
MADE IN CHINA” zapisanego za pomocg pogrubionej czcionki oraz element gra-
ficzny przypominajacy pieczeé. Izba Odwoltawcza Urzgdu w Alicante uznata opi-
sowy charakter znaku z uwagi na element stowny jasno wskazujacy na pochodzenie
towardw z innego obszaru niz Chiny. Takiego charakteru oznaczania nie elimino-
wala czcionka, zblizona do czcionki ,,pieczatkarskiej”. Tego skutku nie powodowat
rowniez element graficzny pieczgci, wskazujacy, ze oznaczane towary pochodzity
z importu. Ten element zostat wrecz potraktowany jako wzmacnianie informacyj-
nego charakteru znaku.*

4. Ochrona na podstawie wtérnej zdolnosci odrézniajacej

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RWZT, dopuszczalna jest rejestracja znaku pierwotnie
opisowego dla oznaczanych towardéw (ustug), o ile uzyskal on wtoérng zdolnos¢
odrozniajacg dla tych towarow (ustug). Jest tak w kazdym przypadku, gdy wsku-
tek uzywania znak traci konotacje czysto opisowa i identyfikuje oznaczane towary
(ustugi) jako pochodzace z jednego 1 tego samego przedsigbiorstwa (zwigzku przed-
siebiorstw). Ocena wtornej zdolno$ci odrozniajacej obejmuje wiele szczegdtowych
zagadnien.® Z punktu widzenia rejestracji na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT, zasadni-
cze znaczenie majg nastepujace z nich.

Po pierwsze, Urzad w Alicante ocenia wtdrng zdolnos$¢ odrdzniajacg wytacznie
na wniosek podmiotu wnoszacego o ochron¢ znaku na postawie tej zdolnosci. Tym

63 Co do licznych przyktadéw braku znaczenia grafiki dla kwalifikacji informacyjnego charakteru znaku stowno-gra-
ficznego por. ,Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad, Czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen. Dziat 4:
Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji” w wersji z dnia 2 stycznia 2014 r., s. 58-66.

64 Zob. decyzja IV Izby Odwotawczej Urzedu w Alicante z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie R 1461/2006-4, pkt
29; co do innych przyktadow kwalifikacji jako opisowych znakéw zawierajgcych elementy stowne i graficzne zob.
m.in. decyzje I1zb Odwotawczych: z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie R 35/2006-1, pkt 9 i 14; z dnia 31 maja
2007 r. w sprawie R 108/2007-2, pkt 16.

65 Zob. w najnowszej literaturze R. Skubisz, Uzyskanie charakteru odrdzniajgcego przez znak towarowy po-
przez uzywanie (przestanki, data i dowody nabycia) — artykut w niniejszym numerze ,Biatostockich Studiow
Prawniczych”.
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samym, w postepowaniu o rejestracj¢ wspolnotowego znaku towarowego to zgla-
szajacy zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody na okoliczno$¢ wtdrnej
zdolno$ci odrdzniajacej. Charakter odrdzniajacy w nastepstwie uzywania, stanowi
przeciez wyjatek od podstaw odmowy wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b, c¢) lub d)
RWZT, a skoro chodzi o wyjatek, to obowigzek przedstawienia dowodu uzasadnia-
jacego jego zastosowanie spoczywa na podmiocie, ktory zamierza si¢ na niego po-
wotac. Ponadto, zglaszajacy jest w najlepszym potozeniu do przedstawienia dowodu
na konkretne dziatania uzasadniajgce twierdzenie, ze znak uzyskal wtdérng zdolnosé
odrdzniajaca.® Z tych powodow, ciezar dowodu wykazania wtornej zdolno$ci od-
roézniajacej zawsze spoczywa na zglaszajagcym. W razie natomiast, gdy zglaszajacy
nie przedstawi wtasciwych dowodow, nalezy odmowi¢ rejestracji znaku na podsta-
wie art. 7 ust. 3 RWZT. Taki skutek majg rowniez spéznione dowody.*’

Po drugie, uzyskanie ochrony na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT jest mozliwe
tylko pod warunkiem wykazania nabycia wtérnej zdolnos$ci odrdzniajacej znaku
przed data jego zgtoszenia.®® Ten wymog nie musi jednak pozbawiaé znaczenia do-
wodoéw sporzadzonych po tej dacie. Takie dowody sg istotne, o ile potwierdzaja
wtorng zdolno$¢ odrdzniajgcg znaku przed wskazang datg.” Natomiast dowody
wskazujace na wtorng zdolno$¢ odrdzniajacej znaku w dacie pdzniejszej sa pozba-
wione znaczenia w postgpowaniu o rejestracje — nawet jesli moga mie¢ znaczenie
w postgpowaniu o uniewaznienie (art. 52 ust. 2 RWZT).”

Po trzecie, przepis art. 7 ust. 3 RWZT znajduje zastosowanie pod warunkiem
nabycia wtornej zdolnosci odrozniajacej na wlasciwym terytorium. Znak moze za-
tem zosta¢ zarejestrowany na podstawie powotywanej normy tylko wowczas, gdy
zostanie wykazane, iz uzyskat on charakter odr6zniajacy w nastepstwie uzywania
w tej czesci Unii, w ktorej poczatkowo nie miat takiego charakteru.”! W odniesieniu
do znaku pierwotnie opisowego wskazang zasad¢ nalezy rozumie¢ w ten sposob,
ze jego wtorna zdolnos¢ odrdzniajaca musi zosta¢ wykazana na tym obszarze UE,
gdzie — z punktu widzenia wlasciwych odbiorcow — znak podlegat odmowie reje-
stracji, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢ RWZT. Tym samym, istotne jest ustalenie,
na jakim obszarze obowigzuje jako urzedowy jezyk, w ktorym oceniany znak ma

66 Por. wyrok Trybunatu z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawach potgczonych C-217/13 i 218/13, Oberbank, Banco
Santander i Santander Consumer Bank, pkt 68-70.

67 Dotyczy to zwtaszcza dowoddw powotanych dopiero w postepowaniu przed Sgdem. Por. wyrok z dnia 19 listo-
pada 2008 r. w sprawie T-269/06, Rautaruukki przeciwko OHIM (RAUTARUUKKI), pkt 20-24 i pkt 49.

68 Zob. zamiast wielu wyrok Trybunatu z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-542/07 P, Imagination Technologies
przeciwko OHIM, pkt 60; wyrok Sadu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie T-338/11, Getty Images przeciwko
OHIM (PHOTOS.COM), pkt 45.

69 Tak Sad m.in. w wyroku z dnia 28 pazdziernika 2009 r. w sprawie T-137/08, BCS przeciwko OHIM — Deere
(i jaune), pkt 49.

70 Zgodnie z tg norma, w przypadku gdy wspoélnotowy znak towarowy zostat zarejestrowany z naruszeniem przepi-
séw art. 7 ust. 1 lit. b), ¢) i d), nie mozna stwierdzi¢ jego niewaznosci, jezeli w wyniku jego uzywania uzyskat on po
jego rejestracji odrozniajgcy charakter w odniesieniu do towardw lub ustug, dla ktérych jest zarejestrowany.

71 Zamiast wielu zob. wyrok Trybunatu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P, Storck przeciwko OHIM,
pkt 83 oraz wyrok Sadu z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie T-7/10 Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon
‘Ygeia’ przeciwko OHIM (uyeia), pkt 41.
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charakter opisowy. Znaczenie ma réwniez rozumienie znaczenia znaku na danym
obszarze, nawet jesli nie zostal on wyrazony w jezyku urzgdowym tam obowigzu-
jacym. Uwzglednienie powyzszych okolicznosci w konkretnym stanie faktycznym
uzasadnia konieczno$¢ wykazania wtornej zdolnosci odrdzniajacej w odniesieniu
do odbiorcow jednego’ lub wigkszej liczby panstw cztonkowskich UE.” W dotych-
czasowym orzecznictwie potwierdzano rowniez wymog wykazania wtérnej zdol-
nosci odrozniajacej we wszystkich panstwach cztonkowskich UE — w przypadkach
znakow pierwotnie opisowych z punktu widzenia odbiorcoéw w tych wszystkich
panstwach.” W kazdym jednak przypadku, istotny jest co najwyzej obszar odpowia-
dajacy terytorium tych panstw, ktore byly panstwami cztonkowskimi UE w dacie
zgloszenia znaku do rejestracji. Nie ma zatem znaczenia uzyskanie charakteru od-
roznianego znaku w panstwach, ktorych data akcesji do UE jest pdzniejsza niz data
zgloszenia znaku do rejestracji. Dotyczy to zgloszen wspolnotowych znakoéw, o ktd-
rych mowa w art. 165 ust. 1 RWZT.”

Po czwarte, wtdrna zdolno$¢ odrdzniajgca znaku powstaje wytacznie wskutek
jego uzywania w obrocie w charakterze znaku towarowego, tj. w tym celu, aby wia-
sciwy krag odbiorcéw rozpoznawat towar lub ustuge jako pochodzace z okreslonego
przedsiebiorstwa. Dla spelniania tego wymogu nie jest bezwzglednie konieczne, by
zgloszony znak byl uzywany samodzielnie. W rachube wchodzi takze jego uzywa-
nie jako czesci lub elementu innego znaku, ewentualnie — uzywanie znaku w pola-
czeniu z innym znakiem.”® Uznanie wtdrnej zdolno$ci odrozniajgcej zawsze jednak
wymaga potwierdzenia jego uzywania w celu identyfikowania komercyjnego po-
chodzenia towarow przez przecigtnych odbiorcéw. Z pewnoscig nie jest tak w przy-

72 Przyktadowo, Sgd zaaprobowat, iz nie byto potrzeby wykazywania wtérnej zdolnosci odrézniajacej stownego
znaku ,PAGINE GIALLE” poza Wtochami, poniewaz znak ten legitymowat sie pierwotng zdolno$¢ odrézniajgcy
dla oznaczanych towaréw w innych panstwach. Zob. wyrok z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie T-589/11, Pho-
nebook of the World przeciwko OHIM — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE), pkt 16, 45-46.

73 Takiego przypadku dotyczyta m.in. sprawa znaku ,uyeia” (,zdrowie” w jezyku greckim) zgtoszonego dla ustug me-
dycznych. Sad zwazyt, ze ten znak jest opisowy z punktu widzenia odbiorcéw greckich i cypryjskich, zwazywszy,
ze tylko w tych dwdch panstwach jezyk grecki ma status jezyka urzedowego. Dlatego, w ocenie Sadu, rejestracje
tego znaku mozna by potwierdzi¢ tylko wéwczas, gdyby zgtaszajacy wykazat, ze co najmniej istotna czesé od-
biorcéw w tych dwéch panstwach identyfikowata oznaczane ustugi jako pochodzgce od zgtaszajgcego. Zob. wy-
rok z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie T-7/10 Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon ‘Ygeia’ przeciwko OHIM
(vyeia), pkt 49 50.

74 Przyktadowo Sad potwierdzit, ze skoro oznaczenie ,TDI” posiada samoistny charakter opisowy dla pojazdéw
samochodowych i ich czesci w catej Unii, to nalezato udowodni¢ uzyskanie charakteru odrdzniajgcego w na-
stepstwie uzywania w odniesieniu do kazdego z panstw cztonkowskich Unii. Sad odrzucit interpretacje, iz mozna
zarejestrowac opisowy znak towarowy na podstawie uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzy-
wania w zasadniczej czesci Unii, w sytuacji gdy w innych czesciach Unii znak ten bedzie miat nadal charak-
ter opisowy. Wedtug Sadu taka wyktadnia jest sprzeczna z literg samego rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. juz
powotywany wyrok w sprawie T-318/09, Audi i Volkswagen przeciwko OHIM (TDI), pkt 48-61). Zwazy¢ jednak
nalezy, ze w pozniejszym okresie Trybunat uznat, ze bytoby zbyt wygérowane wymaganie dowodu uzyskania
wtornej zdolnosci odrézniajgcej, oznaczania pierwotnie niedystynktywnego w catej UE, w odniesieniu osobno
do kazdego z panstw cztonkowskich (zob. wyrok z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie C-98/11 P, Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli przeciwko OHIM, pkt 62).

75 Tak Urzad w Alicante w ,Wytycznych dotyczacych rozpatrywania spraw przez Urzad, Cze$¢ A: Zasady ogolne;
Dziat 9: Rozszerzenie”, s. 4.

76 Na takg mozliwos$¢ Trybunat wskazat w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353,03, Nestlé, pkt 27, 28 i 30.
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padku kazdego uzywania. 7 Czgste sg zwlaszcza sytuacje stosowania oznaczenia
w celu informowania o wlasciwos$ciach towaréw ustug, z tym skutkiem, ze wiasciwi
odbiorcy postrzegaja znak tylko jako taka informacje. W takich sytuacjach, z uwagi
na brak realizacji przestanki uzywania znaku w charakterze znaku towarowego, wy-
kluczona jest rejestracja znaku, na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT.

Po piate, potwierdzenie wtornej zdolnosci odrozniajgcej zaktada, ze whasciwi
odbiorcy lub przynajmniej ich znaczaca czg$¢, potrafig dzigki zgtoszonemu znakowi
okresli¢ towar lub ustuge jako pochodzace od okre§lonego przedsiebiorstwa.”® Ko-
nieczne jest zatem wykazanie rozpoznawalnosci oznaczenia jako znaku towarowego
przez co najmniej istotng czg$¢ wiasciwych odbiorcéw oznaczanych towaréw albo
ushug (oczywiscie — we wiasciwej dacie). Ocena, czy ten warunek zostat spelniony
jest dokonywana na podstawie réznych czynnikdéw, w szczegolnosci, udziatu znaku
w rynku, intensywnosci, zasiggu geograficznego 1 dtugosci okresu uzywania znaku,
wysokosci nakladow przedsigbiorstwa zwigzanych z jego promocja, odsetka zain-
teresowanego kregu odbiorcow, ktory dzieki temu znakowi rozpoznaje towar jako
pochodzacy od okreslonego przedsigbiorstwa, jak rowniez oswiadczen izb handlo-
wych i przemystowych oraz innych stowarzyszen zawodowych.” Wniosek z tego,
ze dla wykazania rozpoznawania znaku jako znaku towarowego w rachube wchodza
zréznicowane srodki dowodowe. Ich moc nie jest jednak rownorzedna. W szczegdl-
nosci, zgodnie z orzecznictwem, dane dotyczace wielkosci sprzedazy 1 materiatu re-
klamowego s3 dowodami wtoérnymi, ktore ewentualnie moga stanowi¢ poparcie dla
bezposrednich dowodow uzyskania charakteru odrozniajacego w nastgpstwie uzy-
wania, takich jak dowody wynikajace z oswiadczen wyspecjalizowanego kregu od-
biorcéw. Wielko$¢ sprzedazy 1 material reklamowy jako takie nie wskazujg bowiem
na to, ze krag odbiorcéw, do ktorego skierowane sg rozpatrywane towary, postrzega
oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego. Z tego wzgledu, jezeli cho-
dzi o panstwa cztonkowskie, w odniesieniu do ktoérych nie przedstawiono zadnych
innych dowodow, samo wskazanie na wielkos$¢ sprzedazy i materiat reklamowy nie
moze dowodzi¢ uzyskania charakteru odrdzniajacego w nastgpstwie uzywania.®
To stanowisko dotyczy zwlaszcza znakéw pierwotnie informacyjnych. Nawet bar-
dzo intensywna sprzedaz 1 reklama towardéw pod takim znakiem nie jest tozsama
z jego rozpoznawaniem jako znaku towarowego.

77 W judykaturze wielokrotnie podkreslano, ze nie kazde uzywanie znaku jest jego uzywaniem w charakterze znaku
towarowego. Por. w nowszym orzecznictwie wyrok Sadu z dnia 25 wrzesénia 2014 r. w sprawie T-474/12, Giorgis
przeciwko OHIM — Comigel (Forme de deux gobelets emballés), pkt 56 i powotane tam orzecznictwo.

78 Zamiast wielu w orzecznictwie Trybunatu zob. wyroki Trybunatu z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99,
Philips, pkt 61; z dnia 7 wrze$nia 2006 r. w sprawie C-108/05, Bovemij Verzekeringen, pkt 27.

79 Tak Trybunat w juz powotywanym wyroku z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach C-108/97 i C-109/97 Windsurfing
Chiemsee, pkt 49 i 51. Do tych tez wielokrotnie odwotywano sie w pézniejszym orzecznictwie. Zob. przyktadowo
wyrok Trybunatu w sprawie C-353,03, Nestlé, pkt 31 oraz wyrok Sgdu z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie
T-59/10, Geemarc Telecom przeciwko OHIM — Audioline (AMPLIDECT), pkt 75.

80 Wyrok Sadu z dnia 29 wrzesnia 2010 r. w sprawie T-378/07, CNH Global v OHIM (and grise pour un tracteur), pkt
54 i powotywane tam orzecznictwo.
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Po szoste, dla oceny wtornej zdolnos$ci odrozniajacej znaku znaczenie majg nie
tylko dziatania samego zglaszajacego. W szczegdlnosci, istotne jest ustalenie, ilu
przedsigbiorcow uzywato oznaczenie dla danych towardéw (ustug). W swietle sta-
nowiska Trybunatu, uzywanie znaku tylko przez jednego przedsi¢biorce jest oko-
licznos$cia sprzyjajaca uznaniu wtornej zdolnosci odrdzniajacej znaku.?' Logicznie,
odwrotny skutek ma stosowanie tego samego oznaczania (ewentualnie analogicz-
nych oznaczen) przez wielu przedsigbiorcow. Ten wniosek znajduje zresztg potwier-
dzenie w realiach obrotu gospodarczego. Na rynku wewngtrznym mozna bez trudu
wskaza¢ oznaczenia ze swojej istoty opisowe, ktore z uwagi na rozpowszechnie-
nie tych lub analogicznych znakéw praktycznie nigdy nie bedg mogly naby¢ wtor-
nej zdolnosci odrozniajacej. Oczywiscie, dla oceny zastosowania art. 7 ust.3 RWZT
znaczenie moga mie¢ rowniez inne okoliczno$ci nie zwigzane ze zglaszajacym.
Przyktadowo, Urzad w Alicante wskazuje na szczegolne uwarunkowania uzywania
znaku, ktore powodujg szybsze zaznajamianie si¢ odbiorcoOw ze znakiem, co moze
znaczgco przyspieszy¢ nabycie przez znak wtérnej zdolnosci odrdzniajacej. Tak
moze by¢ w przypadku znaku stosowanego w zwigzku z imprezg masowa, ktéra ze
swojej istoty budzi szerokie zainteresowanie odbiorcow. *

5. Wnioski

Na tle niniejszej wypowiedzi nasuwaja si¢ nastepujace zasadnicze wnioski:

1) W systemie wspolnotowego znaku towarowego wlasciwa ocena informa-
cyjnego charakteru znaku (art. 7 ust. 1 lit. ¢ RWZT) wymaga uwzglednie-
nia ogdlnych i szczegdétowych dyrektyw interpretacyjnych, wynikajacych
z praktyki unijnej.

2) Najwazniejsze znaczenie ma wielokrotnie potwierdzona w unijnym orzecz-
nictwie konieczno$¢ zbadania wystarczajagco bezposredniego 1 konkretnego
zwigzku pomiedzy znakiem a oznaczanymi towarami (ustugami), z punktu
widzenia wiasciwie ustalonego przeci¢tnego odbiorcy. Przestanka tego
zwigzku wyznacza granice pojecia znaku informacyjnego (opisowego).
W szczegdlnosci, w swietle tej przestanki nie jest uzasadnione stosowanie
art. 7 ust. 1 lit. c RWZT do oznaczen, ktére nasuwajg skojarzenia z towarami
(ustlugami lub ich cechami) dopiero w wyniku glebszego procesu myslo-
wego. Jednoczesnie, nalezy odrzuci¢ zbyt waska interpretacje wymaganego
zwiazku. Przyjecie takiej interpretacji grozi bowiem niestusznym przyzna-
niem ochrony oznaczeniom opisowym.

81 Por. powotywany wyrok Trybunatu w sprawie C-299/99, Philips, pkt 65.
82 Zob. ,Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad, Czes$¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen. Dziat 4: Bez-
wzgledne podstawy odmowy rejestraciji” w wersji anglojezycznej z dnia 1 lutego 2015, s. 93.
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3) Ocena wtdrnej zdolno$ci odrozniajacej (art. 7 ust. 3 RWZT) znaku nie-
dystynktywnego takze wymaga skorzystania z tez unijnej judykatury. Za-
sadnicze znaczenie maja ustalone w tej judykaturze przestanki uzywania
znaku w charakterze znaku towarowego i rozpoznawania znaku jako znaku
towarowego. Odnosnie do wielu oznaczen pierwotnie opisowych, wykaza-
nie realizacji tych przestanek bedzie w praktyce niemozliwe, cho¢by z uwagi
na skale rozpowszechnienia uzywania tych samych (ewentualnie analogicz-
nych) oznaczen w celach informacyjnych przez inne podmioty.

4) Wiasciwe orzecznictwo dotyczace art. 7 ust. 1 lit. ¢ 1 ust. 3 RWZT ma do-
nioste znaczenie nie tylko dla praktyki na tle tych wtasnie przepisow.
To orzecznictwo jest rowniez istotne w sprawach dotyczacych oceny opiso-
wego charakteru znaku, rozstrzyganych przez Urzad Patentowy RP i polskie
sady administracyjne. W takich sprawach co do zasady powinny by¢ stoso-
wane te same kryteria oceny opisowego charakteru znaku — 1 wtoérnej zdol-
nosci odrozniajgcej znaku pierwotnie opisowego — co kryteria przyjmowane
w systemie wspdlnotowego znaku towarowego. Przemawia za tym nie tylko
zbiezno$¢ wlasciwych norm prawa polskiego i prawa unijnego. Istotny jest
rowniez fakt, ze w orzecznictwie dotyczacym powotanych norm RWZT re-
spektowane sg wyroki prejudycjalne Trybunatu, wydane na tle art. 3 ust. 1
lit. ¢ 1 ust. 3 dyrektywy. Tymi wyrokami urzedy patentowe 1 sagdy wszystkich
panstw cztonkowskich UE sg przeciez bezwzglednie zwigzane.
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THE DESCRIPTIVE CHARACTER OF A TRADEMARK AS A GROUND
OF REFUSAL FOR COMMUNITY TRADE MARK REGISTRATION

This commentary concerns one of the most practical issues in the Community
trademark system. First of all, it highlights the general rules for the evaluation of the
mark’s descriptiveness applied by OHIM and EU courts. Besides the territorial and
temporal aspects of that evaluation and view of the relevant customer, the appropriate
approach is accentuated with regard to the “direct and specific relationship” between
the mark and the goods or services that it represents. It is precisely that relationship
which provides the necessary condition for its descriptiveness. Secondly, the
commentary characterizes the different categories of descriptive trademarks. It can
be derived from extensive EU case-law that not only wordedmarksmay reasonably be
qualified as descriptive. Such a qualification is also possible with regard to graphical,
three-dimensional, combined and even non-conventional imagery. Thirdly, the
commentary addresses the problems concerning acquired distinctiveness. It is noted
that some inherently descriptive signs may never acquire distinctiveness through
use due to the specific circumstances involved. Generally the commentary provides
practical guidelines for the evaluation of a mark’s distinctiveness, which may be
useful also in the field of Polish trade mark law.

Stowa kluczowe: wspolnotowy znak towarowy, orzecznictwo UE, opisowos¢
oznaczania, kategorie oznaczen, wtdrna zdolno$¢ odrozniajaca

Keywords: Community trade mark, EU case-law, sign's descriptiveness,
categories of signs, acquired distinctiveness
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UZYSKANIE CHARAKTERU ODROZNIAJACEGO
PRZEZ ZNAK TOWAROWY POPRZEZ UZYWANIE
(PRZESLANKI, DATA | DOWODY NABYCIA)

1. Uwagi ogoéine

Rozwo6j gospodarki rynkowej, wyrazajacy si¢ w podwyzszeniu jej konkuren-
cyjnosci, powoduje wzrost znaczenia oznaczen odrozniajagcych, w szczegolnosci
znakow towarowych. Zapewniaja one bowiem komunikacj¢ przedsigbiorcy z po-
tencjalnym nabywca towarow pod tym znakiem poprzez przekazywanie informacji
o tych towarach. W rezultacie nabywca moze odszuka¢ na rynku wsrdd wielu pro-
duktow te wlasnie pochodzace od przedsiebiorcy, ktory uzywa tego znaku. Dzigki
znakowi nabywcy otrzymuja informacje, iz wszystkie tak samo oznaczone towary
pochodzg z jednego 1 tego samego zrodia. Potencjalny odbiorca nie przypisuje tym
towarom pochodzenia z tego samego zrodta w znaczeniu fizycznym. To pochodze-
nie jest rozumiane w znaczeniu komercyjnym. Przecig¢tny nabywca postrzega znak
towarowy jako informacjg, 1z wszystkie tak samo oznaczone towary zostaty wpro-
wadzone do obrotu za zgoda uprawnionego do znaku towarowego. Nie ma znacze-
nia osoba rzeczywistego wytworcy catosci produktu lub jego czesci sktadowych, jak
roéwniez miejsca ich wytworzenia, montazu, opakowania itd.

Przekazujac wskazane informacje znak towarowy wykonuje funkcje ozna-
czenia pochodzenia.? Jest to pierwotna funkcja znaku towarowego, ktora wynika
z jego istoty. Wykonywanie tej funkcji jest mozliwe tylko wtedy, gdy oznaczenie
ze wzgledu na swojg strukture i sposéb uzycia, moze by¢ postrzegane przez konsu-
mentow, jako informacja o pochodzeniu towarow pod tym znakiem. Innymi stowy,

1 Profesor zwyczajny, doktor habilitowany, Kierownik Katedry Prawa Unii Europejskiej Wydziatu Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Marii Curie-Sktodowskiej; rzecznik patentowy i radca prawny.
2 Jest to tradycyjne okreslenie w Polsce tej funkcji. Przepisy prawa unijnego w polskiej wersji jezykowej (akapit je-

denasty dyrektywy), jak rowniez sady unijne w orzeczeniach publikowanych w jezyku polskim, okreslaja te funk-
cje jako ,wskazania pochodzenia” (np. wyrok Trybunatu Sprawiedliwo$ci z dnia 18 czerwca 2009 r., w sprawie
C-487/07 L'Oreal, Zb.Orz. 2009, s. 11-5185, pkt 60. Ta odmiennos¢ terminologiczna jest nieistotna z punktu widze-
nia tresci tej funkcji.
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znak towarowy moze wykonywac¢ funkcj¢ oznaczenia pochodzenia, jezeli jest wy-
posazony w ceche¢ okreslang jako zdolno$¢ odrozniajaca. W braku tej cechy, chocby
oznaczenie byto uzywane w obrocie w zwigzku z towarem, potencjalni nabywcy nie
sga w stanie, na jego podstawie, zidentyfikowa¢ na rynku towary pochodzace od okre-
slonego przedsigbiorcy.

Oznaczenie moze charakteryzowac si¢ zdolno$cig odrdzniajaca ze wzgledu
na swoja strukture (pierwotna zdolno$¢ odrdzniajaca). Moze jednak rowniez naby¢
taka zdolnos$¢ poprzez uzywanie w obrocie gospodarczym w zwigzku z konkretnym
towarem (wtérna zdolno$¢ odrdzniajaca).

Przedmiotem niniejszego tekstu jest proba okreslenia najwazniejszych zagad-
nien dotyczacych wtérnej zdolnosci odrdzniajacej. Sg to przestanki jej nabycia, data
stanowigca podstawe jej nabycia, jak rdéwniez dowody nabycia, wigcznie z zagad-
nieniem ci¢zaru dowodu. Punktem wyjscia jest okreslenie pojecia ,,zdolno$¢ odroz-
niajgca”, jej postaci oraz znaczenia. Przedstawienie stanowiska autora odnosnie do
tych zagadnien pozwoli na przeprowadzenie charakterystyki szczegétowych kwestii
wchodzacych w obszar wtornej zdolnosci odrozniajace;.

Podstaw¢ normatywng stanowig przepisy ustawy prawo wiasnosci przemysto-
wej.* Przepisy tej ustawy powinny by¢ interpretowane i stosowane przy wykorzysta-
niu wyktadni przepisow prawa Unii Europejskiej. Taki obowigzek sadow 1 Urzedu
Patentowego wynika z obowigzku lojalnego wykonywania obowigzku panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej (art. 4 ust. 3 TFUE). Dlatego konieczne jest row-
niez uwzglednienie wyrokéw Trybunatu Sprawiedliwosci wydanych w trybie odpo-
wiedzi na pytania w trybie prejudycjalnym (art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej).” Ustalaja one bowiem tre$¢ norm prawa unijnego i ich uwzglednienie
w toku wyktadni przepisow prawa polskiego jest bezwzglednie konieczne. Trybunat
jest bowiem powotany do interpretacji przepisOw prawa unijnego.

W zakresie zagadnien objetych tematem niniejszego artykutu podstawowe zna-
czenie majg wyroki Trybunalu Sprawiedliwo$ci o charakterze prejudycjalnym do-
tyczace przepisow dyrektywy Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2008/95 z dnia 22
pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych si¢ do znakow towarowych.® Jedynie pomocniczy charakter majg na-

3 Niniejsza wypowiedz stanowi kontynuacje badan autora w dziedzinie zdolnosci odrézniajacej, zob. R. Skubisz,
Zdolnos¢ odrézniajgca znaku towarowego w prawie europejskim i w prawie polskim, (w:) Sgdownictwo Admini-
stracyjne Gwarantem Wolnosci i Praw Obywatelskich, 1980-2005, Warszawa 2005, s. 374-394; Zdolnos¢ odréz-
niajgca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci Wspdlnot Europejskich, (w:) A. Adamczak
(red.), Wspolnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony wiadnosci przemystowej, ,Urzad Paten-
towy Rzeczypospolitej Polskiej” 2005, nr 29, s. 111.

Ustawa prawo witasnosci przemystowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 22013 r. poz. 1410 — dalej p.w.p.).

Dz. Urz. UE C115 z dnia 9 maja 2008 ., s. 47 — dalej TFUE.

Dz. Urz. UE z dnia 8 listopada 2008 r., L 299/25, dyrektywa ta zastgpita Pierwszg dyrektywe Rady nr 89/104/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych (Dz. Urz. WE z 1989 r., nr L 40, s. 1; tekst w j. polskim opublikowany w: Dz. Urz. Polskie wy-
danie specjalne 2004, rozdz. 17, t.1, s. 92). Dyrektywa 2008/95 nie wprowadzita zmian w regulacji charakteru od-
rézniajgcego w stosunku do dyrektywy nr 89/104. Dlatego w catej rozciggtosci jest nadal aktualne wczesniejsze
orzecznictwo i piSmiennictwo dotyczgce zdolnosci odrézniajgcej, zob. w tej kwestii wyrok TS z dnia 19 czerwca

o o b
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tomiast wyroki Sadu Unii Europejskiej i Trybunatu Sprawiedliwo$ci wydane w na-
stepstwie skargi na decyzj¢ Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewng¢trznego
(znaki towarowe i wzory przemystowe) w Alicante.” Te orzeczenia, inaczej niz wy-
dane w trybie odpowiedzi na pytania wstgpne, nie wigzg bowiem Urzedu Patento-
wego RP, sadow administracyjnych i sgdéw powszechnych oraz Sadu Najwyzszego.
Niewatpliwie stanowig one jednak cenne Zrddto informacji o stosowaniu analogicz-
nych norm rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego.?

2. Charakter odrézniajacy znaku towarowego. Charakterystyka
ogolna

Przepisy p.w.p. w zamierzeniu ustawodawcy miaty na celu, obok kilku innych,
implementacj¢ dyrektywy o znakach towarowych. Pomijajac w tym miejscu zagad-
nienia oceny calosciowej realizacji tego celu’ nalezy wskazac, iz w zakresie regula-
cji zdolnosci odrozniajgce] wzorcem unijnym sg przepisy art. 2 i art. 3 tej dyrektywy.
Dlatego wskazane jest przeprowadzenie krotkiej charakterystyki tych przepisow.

Przepis art. 2 dyrektywy definiuje pojecie znaku towarowego. W swietle tego
przepisu znak towarowy powinien spetnia¢ nastepujace przestanki. Po pierwsze,
musi by¢ to oznaczenie rozumiane jako pewne quid, ktore jest jako takie postrzegane
1 rozpoznawane wsrdd wielu innych. Po drugie, musi ono nadawac¢ si¢ do przedsta-
wienia w sposob graficzny. To przedstawienie oznaczenia musi by¢ jasne, precy-
zyjne, kompletne, tatwo dostepne, trwale 1 obiektywne (graficzna przedstawialnos¢).
Po trzecie, nadaje si¢ do odrozniania towardéw jednego przedsigbiorstwa od towarow
innych przedsigbiorstw. Wystarczy, iz to oznaczenie nadaje si¢ do odrozniania jakie-
gokolwiek towaru lub ustugi.'” Ta cecha jest okreslana jako abstrakcyjna zdolnosc¢
odrdzniania znaku towarowego.!! Jezeli oznaczenie zawarte w zgloszeniu, nie re-

2014 w sprawach potgczonych C-217/12 i 218/13 Oberbank AG (C-217/13) Banco Santander S.A. (C-218/13),
Santander Consumer Bank (C-218/13) Santander Consumerbank AG p. Deutscher Sparkassen- und Girover-
band e.V., pkt 31, www.curia.europa.eu (data dostepu: 11.09.2015r.).

7 Dalej OHIM.

8 Dz. Urz. UE z 24.3.2009, L 78/1 rozporzadzenie to zastgpito rozporzadzenie Rady WE z 20 grudnia 1993 r.
0 znaku towarowym Wspdlnoty (Dz. Urz. z 1994 r., Nr L 011/1).

9 Zob. w tej kwestii R. Skubisz, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo witasnosci przemystowej, t. XIV b, War-
szawa 2012, s. 38-40

10 Zob. wyrok TS z 6.5.2003 r. w sprawie C-104/01, Libertel Groep BV przeciwko Benelux-Markenbureau, Zb. Orz.
z2003r., s. 1-3793, pkt 39-41, tekst w . polskim (przektad M. Mazurek), (w:) R. Skubisz (red.), Wtasno$¢ przemy-
stowa. Orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Wspélnot Europejskich i Sgdu Pierwszej Instancji, Krakéw 2006,
poz. 18.

1" Zob. szerzej na tle art. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. R. Skubisz, Glosa do wyroku Naczelnego Sadu Ad-
ministracyjnego z 23.11.2004 r., || GSK 864/04, OSP 2005, nr 9, poz. 108, E. Wojcieszko-Gtuszko, (w:) System
Prawa Prywatnego. Prawo wiasnosci przemystowej, t. XIV b, s. 432-434. W orzecznictwie Trybunatu jest okre-
slana jako ogdlna zdolno$¢ oznaczenia do tego, aby mogto stac sie znakiem towarowym, zob. powotany wyzej
wyrok TS w sprawach potagczonych C-217/13 i 208/13, Oberbank, pkt 37, wyrok TS z 24.6.2004 r., w sprawie
C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH, pkt 22, wyrok TS z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-321/03 Dyson
Ltd przeciwko Registrar of Trade Marks, pkt 28, www.curia.europa.eu (data dostepu: 11.09.2015r.).
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alizuje wszystkich tych trzech przestanek, to Urzad Patentowy powinien wyda¢ de-
cyzje o odmowie rejestracji. W razie udzielenia prawa ochronnego moze ono zostac¢
uniewaznione.

Przepis art. 3 ust. 1 wylacza od rejestracji lub w przypadku rejestracji umozli-
wia uniewaznienie znakéw towarowych, ktére sg pozbawione charakteru odroznia-
jacego (b), ktore sktadajg si¢ wylacznie ze znakoéw lub oznaczen mogacych stuzy¢
w obrocie do oznaczenia rodzaju, jakos$ci, ilo$ci, przeznaczenia, warto$ci, pochodze-
nia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub o$§wiadczenia ustug lub innych
wlasciwosci towarow lub ustug (c), jak rowniez znaki towarowe sktadajace si¢ wy-
facznie ze znakow lub oznaczen, ktore weszty do jezyka potocznego lub prowadzo-
nych w dobrej wierze i utrwalonych praktykach handlowych.

Przepis art. 3 ust. 3 dyrektywy stanowi, iz: ,,Nie mozna odméwic rejestracji
znaku towarowego ani stwierdza¢ jego niewaznosci zgodnie z ust. 1 lit. b), c¢) lub d),
jezeli przed data zlozenia wniosku o rejestracje i w nastepstwie jego uzywania znak
ten uzyskal charakter odrdézniajacy. Kazde panstwo czionkowskie moze ponadto
postanowic€, ze niniejszy przepis bedzie miat takze zastosowanie, kiedy charakter
odrozniajacy zostat uzyskany po dacie zlozenia wniosku o rejestracje lub po dacie
rejestracji”. Przytoczony przepis w zdaniu pierwszym sankcjonuje zatem nabycie
charakteru odrdzniajagcego przed data zgloszenia znaku towarowego. Natomiast
w zdaniu drugim umozliwia panstwom cztonkowskim wprowadzenie do swojego
systemu prawnego normy przewidujacej nabycie charakteru odrozniajacego po da-
cie zgtoszenia lub po dacie rejestracji. Przepis art. 3 ust. 2 zd. 2 zawiera zatem norme
fakultatywng. Panstwa cztonkowskie moga zatem przewidzie¢ mozliwo$¢ nabycia
wtornej zdolnos$ci odrdzniajacej znaku towarowego takze po dacie zgloszenia lub
po dacie rejestracji. Fakultatywny charakter normy nie moze jednak by¢ rozumiany
jako dowolno$¢ regulacji przepiséw dotyczacych przeszkod rejestracji znakow to-
warowych. Ustawodawca krajowy, jezeli korzysta z tej mozliwosci, to powinien
jednak wprowadzi¢ t¢ norm¢ w postaci, w jakiej jest zawarta w dyrektywie.!? Pan-
stwo cztonkowskie ma zatem do wyboru nastgpujaca alternatywe — nie skorzystac
z normy art. 3 ust. 2 zd. 2 dyrektywy, badZ wprowadzi¢ ja do prawa wewngtrznego
w postaci, jaka zostala przyjeta w dyrektywie. Ustawodawca krajowy nie ma na-
tomiast innych mozliwosci postepowania, jezeli chce pozosta¢ w zgodzie z regula-

12 Wedtug prawodawcy unijnego ,podstawy do odmowy lub stwierdzenia niewaznosci dotyczg rejestracji samego
znaku towarowego, na przyktad brak charakteru odrézniajacego /.../ powinny byé wymienione w sposéb wyczer-
pujacy, nawet jezeli niektore z tych podstaw sg wymienione, jako alternatywa dla panstw cztonkowskich, ktére
dzieki temu mogg utrzymac lub wprowadzi¢ te podstawy do swoich przepiséw prawnych (motyw 8 preambuty
dyrektywy), zob. takze w odniesieniu do skutkdw normy fakultatywnej art. 5 ust. 2 dyrektywy, wyrok TS z dnia 23
pazdziernika 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon AG (dawniej Adidas AG i Adidas Benelux BV p. Fit-
nessworld Trading Ltd., pkt 20, przektad na j. polski: M. Mazurek, (w:) R. Skubisz (red.), Wtasnos$¢ przemystowa
orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Wspdlnot Europejskich i Sadu Pierwszej Instancji, Krakéw 2006, poz.
19.
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cja prawa unijnego. Inna regulacja prawa krajowego w tej kwestii pozostawalaby
w sprzecznos$ci zaréwno z literg, jak 1 duchem dyrektywy.

Ustawodawca w ustawie prawo wiasnosci przemystowej podjal probe transpo-
zycji do prawa polskiego powotanych wyzej przepisow dyrektywy w art. 120 1 art.
129-130 oraz art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Wyjs¢ trzeba od stwierdzenia, iz z punktu
widzenia tematu tej publikacji znaczenie ma unormowanie zdolno$ci odrozniajace]
znaku towarowego. Legitymowanie si¢ takg zdolnoscig jest koniecznym 1 najwaz-
niejszym, chociaz nie jedynym, warunkiem udzielenia prawa ochronnego. Brak tej
cechy oznaczenia prowadzi do odmowy udzielenia prawa. Natomiast w razie udzie-
lenia prawa na znak pozbawiony charakteru odrézniajacego prawo to podlega unie-
waznieniu, jezeli zostanie wszczete odpowiednie postepowanie.

Przepis art. 120 p.w.p. stanowi, i1z znakiem towarowym moze by¢ kazde ozna-
czenie, ktore mozna przedstawi¢ w sposob graficzny, jezeli oznaczenie takie nadaje
si¢ do odréznienia towaréw jednego przedsiebiorstwa od towardw innego przedsig-
biorstwa. Przepis ten, chociaz literalnie odbiega od tresci art. 2 dyrektywy, to jed-
nak transponuje do prawa polskiego wymieniong norme. Dlatego powyzsze uwagi,
w tym dotyczace abstrakcyjnej zdolno$ci odrozniajacej, stosuje si¢ w petni do art.
120.

Zgodnie z art. 129 p.w.p. ,,Nie udziela si¢ praw ochronnych na oznaczenia,
ktore: 1) nie moga by¢ znakiem towarowym; 2) nie majg dostatecznych znamion
odrozniajacych. 2. Z zastrzezeniem art. 130 nie majg dostatecznych znamion odroz-
niajacych oznaczenia, ktore: 1) nie nadaja si¢ do odr6zniania w obrocie towarow, dla
ktorych zostaty zgloszone; 2) sktadajg si¢ wylacznie z elementéw mogacych stuzy¢
w obrocie do wskazania w szczegdlnosci rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakosci,
lo$ci, wartosci, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, sktadu, funkcji lub przydat-
nosci; 3) weszty do jezyka potocznego lub sg zwyczajowo uzywane w uczciwych
1 utrwalonych praktykach handlowych”.

Przepis art. 130 p.w.p. stanowi, iz: ,,Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne
znamiona odrdzniajace, nalezy uwzgledni¢ wszystkie okoliczno$ci zwigzane z ozna-
czaniem nim towar6w w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podsta-
wie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 nie moze nastgpi¢ w szczegolnosci, jezeli przed datg
zgloszenia znaku towarowego w Urzedzie Patentowym znak ten nabral, w nastep-
stwie jego uzywania, charakteru odrozniajacego w przecigtnych warunkach obrotu”.

Wedtug art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. stanowl, iz: ,,Z wnioskiem o uniewaznienie
prawa ochronnego nie mozna wystapi¢ po uptywie pieciu lat od udzielenia prawa
ochronnego, jezeli prawo to udzielone zostato z naruszeniem przepiséw art. 129,
lecz znak w wyniku uzywania nabrat charakteru odrdzniajacego”.

Przytoczone przepisy operuja okresleniem ,,dostateczne znamiona odroznia-
jace” oraz ,,charakter odrozniajacy”. Sa to synonimy okreslenia ,,zdolno$¢ odroznia-
jaca”, ktore nadal wystepuje w orzeczeniach Urzedu Patentowego oraz sadow 1 sg
uzywane w literaturze dotyczacej prawa znakow towarowych.
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Znak towarowy moze charakteryzowac si¢ samoistnym badz nabytym charakte-
rem odrdzniajgcym. Charakter odrozniajacy znaku towarowego zarowno samoistny,
jak 1 nabyty poprzez uzywanie wyraza si¢ w tym, ze znak towarowy pozwala na iden-
tyfikacje towaru lub ustugi, dla ktorych stanowi oznaczenie indywidualizujace
i przez to odroznia od towarow lub ustug pochodzacych z innych przedsiebiorstw.'?

Ocena samoistnego charakteru odrozniajacego oznaczenia jest niezalezna od
jego uzywania. Dotyczy ona wylgcznie tego, czy oznaczenie uzyte w zwigzku z to-
warem moze odrozni¢ ten towar od innych towaréw. Chodzi jedynie o to, czy ze
swojej istoty to oznaczenie, w kontek$cie konkretnego towaru, w percepcji prze-
cigtnego nabywcy tych towardw, moze odr6zni¢ te towary na podstawie ich pocho-
dzenia z jednego i tego samego zrddta. Ta zdolnos¢ moze by¢ o rozmaitym stopniu
intensywnos$ci. W §wietle dostownego brzmienia art. 129 ustawy, znak towarowy
powinien by¢ zarejestrowany, pod warunkiem spetnienia innych przestanek udzie-
lenia prawa, nawet jezeli legitymuje si¢ tylko minimalnym stopniem charakteru
odrézniajacego. Powstaje zatem potrzeba rozgraniczenia pomiedzy koniecznym
minimum charakteru odrézniajacego a jego catkowitym brakiem. Problem ten jest
juz z pewnoscig nieaktualny w odniesieniu do trojwymiarowych (przestrzennych)
znakow towarowych. Trybunal Sprawiedliwos$ci stwierdza wprawdzie, iz kryteria
oceny zdolno$ci odrozniajacej tych znakow sg takie same jak wszystkich innych.'
Jednoczes$nie akcentuje jednak okoliczno$é, iz ,,percepcja przecigtnego konsumenta
nie jest koniecznie taka sama w przypadku znaku trojwymiarowego, sktadajacego
si¢ z opakowania towaru, jak w przypadku znaku stownego albo graficznego (...).
W rzeczywistos$ci, przeci¢tni konsumenci nie sg przyzwyczajeni domniemywac po-
chodzenia towaru na podstawie formy ich opakowania (...) totez ustalenie zdolnos$ci
odrozniajacej mogloby si¢ okaza¢ trudniejsze w odniesieniu do znaku tréjwymiaro-
wego niz w odniesieniu do znaku stownego lub graficznego (...).”"* Dlatego ,,w od-
niesieniu do znakow trojwymiarowych sktadajgcych si¢ z opakowania towarow,
ktore sa opakowywane w handlu z powodow zwigzanych z samym charakterem to-
waru, zdolno$¢ odrdzniajaca (...) musi by¢ okreslana w zwigzku z percepcja na-
lezycie poinformowanego, uwaznego i racjonalnego przeci¢tnego konsumenta tych
towardw. Taki znak powinien pozwoli¢ mu, bez przeprowadzania analizy lub poréw-
nania 1 bez wykazywania szczegdlnej uwagi, na odrdéznienie danego towaru od to-

13 Wyrok TS z dnia 4 maja 1999 r., w sprawie C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH
(WSC) p. Boots- und Segelzbehdr Walter Huber, Franz Attenberger, wyrok w ttum. E. Catka, w: R. Skubisz,
Orzecznictwo Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci 2003, poz. 119, pkt 46, wyrok TS z dnia 18 czerwca
2002 r. w sprawie C-289/99 Philips p. Remington Consumer Products Ltd., pkt 35; powotany wyzej wyrok TS
z dnia 19 czerwca 2014 r., w potgczonych sprawach C-217/12 i C-218/13 Oberbank i inn., pkt 38.

14 Wyrok TS z dnia 8 kwietnia 2003 r., w sprawie C-53/01, C-54/01 i C-55/01 Linde AG (C-53/01), Winward Industries
Inc. (C-54/01) i Rado Uhren AG (C-55/01), pkt 40 i 47, zob. takze wyrok Sadu Pierwszej Instancji z 15.12.2005 r.
w sprawie T-262/04 BIC S.A. p. OHIM, pkt 24 i powotane tam orzecznictwo.

15 Zob. wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01, Henkel, pkt 52, przekfad na j.
polski M. Mazurek, (w:) R. Skubisz (red.), Wtasno$¢ przemystowa, Krakéw 2006, poz. 25.
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warow innych przedsigbiorstw.”'® Wynika z tego, iz tréjwymiarowy znak towarowy
charakteryzuje si¢ zdolnoscig odrdzniajaca tylko wtedy, gdy ,,w sposob znaczacy
odbiega od normy lub zwyczajéw branzowych i w zwigzku z tym moze petni¢ pod-
stawowg funkcje wskazania na pochodzenie”.'” Nalezy takze zauwazy¢, ze wedtug
Trybunatu Sprawiedliwosci ,,im bardziej ksztalt, o ktorego rejestracje wystapiono
jest blizszy ksztattowi towaru, tym wigksze jest prawdopodobienstwo, iz jest on po-
zbawiony charakteru odrdzniajacego”.'® W przypadku ptyndow, gazow, materiatow
pis$mienniczych oraz sypkich, ktére sg pozbawione okreslonej formy 1 postaci opa-
kowania jest jedyng formg dostrzegang przez konsumenta, ktérg mozna przedstawic
graficznie. W takich przypadkach zastosowane opakowania nadaja ksztatt produk-
towi i dlatego powinno by¢ z nim utozsamiane.' Powyzsze uwagi dotyczace ksztattu
towarow odnoszg si¢ zatem odpowiednio do opakowan na wskazane produkty.

Znacznie bardziej zlozony jest problem stownych graficznych 1 kombinowa-
nych znakow towarowych. Jak si¢ wydaje, w orzecznictwie Trybunatu brak do-
tad wypowiedzi dotyczacej generalnej oceny minimalnego stopnia charakteru
odrdzniajacego tych znakow.?® Dlatego ta ocena powinna by¢ zarowno skierowana
na okolicznos$ci konkretnego stanu faktycznego. Mozna jednak zauwazy¢, iz wy-
roki Trybunatu Sprawiedliwosci dotyczace zdolno$ci odrozniajacej takich znakdéw
towarowych — wydane zard6wno w trybie odwotawczym, jak i o charakterze preju-
dycjalnym — rozstrzygaja w istocie zagadnienie minimalnego poziomu charakteru
odrozniajacego.

Znak towarowy legitymuje si¢ natomiast wtorng zdolnoscig odroézniajaca wtedy,
gdy uzyty w zwiazku z towarem wprawdzie poczatkowo nie przekazuje informacji
o pochodzeniu towarow, ale pozniej, wskutek uzywania, najczesciej intensywnego
1 w dluzszym okresie na znacznym terytorium, przekazuje taki komunikat odbior-
com. Oznaczenie wskutek uzywania zmienia zatem sw@j wczesniejszy, pierwotny
charakter 1 staje si¢ nos$nikiem informacji o pochodzeniu towarow. Innymi stowy,
takie oznaczenie, od chwili uzyskania wtasciwosci odrézniania towarow wedtug ich
pochodzenia komercyjnego, zachowuje si¢ na rynku jak znak towarowy, czyli jest
znakiem towarowym.

W przypadku obydwu wymienionych postaci zdolnos$ci odrdzniajacej, inaczej
niz przy zdolnosci abstrakcyjnej, oznaczenie identyfikuje okreslony rodzaj towaru
wymieniony w zgloszeniu znaku towarowego i tym samym odréznia od towarow
innych przedsigbiorstw. Ocena charakteru odrézniajacego zawsze odnosi si¢ do kon-

16 Zob. powotany wyzej wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01, Henkel, pkt
53.

17 Zob. wyrok TS z dnia 12 stycznia 2006 r., w sprawie C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG
p. OHIM, pkt 31 i powotane tam orzecznictwo.

18 Wyrok TS z dnia 7 pazdziernika 2004 r., w sprawie C-136/02P Mag Instrument p. OHIM, pkt 31, www.curia.eu-
ropa.eu (data dostepu: 11.09.2015r.).

19 Zob. powotany wyzej wyrok TS z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/07, Henkel, pkt 33.

20 Zob. opinia rzecznika generalnego J. Colomera, w sprawie C-24/05 Storck, pkt 47, www.curia.europa.eu (data
dostepu: 11.09.2015r.).
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kretnego towaru. Towar zgloszony do rejestracji badz juz wymieniony w rejestrze
znakow towarowych jest jasno okreslony. Dlatego ta zdolno$¢ jest nazywana kon-
kretng zdolno$cig odrdzniajaca (zdolnos$¢ odrozniajaca in concreto).

Uzyskanie charakteru odrdzniajagcego w nastepstwie uzywania zaktada legity-
mowanie si¢ przez oznaczenie zdolnoscig abstrakcyjng. Brak zdolnosci do odréz-
niania dowolnego towaru wylacza per se mozliwo$¢ nabycia wtornej zdolnosci
odrozniajacej.?! Jezeli oznaczenie nie moze w ogodle odrozniaé jakichkolwiek towa-
row, to nie moze przeciez odroznia¢ takze towarow wymienionych w zgloszeniu.
Obydwie przestanki rejestracji znaku towarowego, abstrakcyjng 1 konkretng zdol-
nos¢ odrdzniajacy, nalezy ostro odroznic.

W kazdym przypadku charakter odrézniajacy znaku towarowego powinien by¢
oceniany zarowno w stosunku do towarow (ustug), dla ktérych wystgpiono o reje-
stracje, jak 1 przy uwzglednieniu domniemanego sposobu jego postrzegania przez
wlasciwych odbiorcow.*?

W odniesieniu do okreslonej kategorii towarow oznaczenie moze mie¢ charak-
ter opisowy, rodzajowy lub z innych powodéw nie nadawac si¢ do odrdzniania towa-
row. To samo oznaczenie uzyte w zwigzku z innymi towarami moze by¢ uwazane za
fantazyjne i nadawac si¢ do wypetniania funkcji wtasciwej znakom towarowym. Tak
wiec rodzaj towaru ma podstawowe znaczenie dla oceny charakteru odrozniajacego.

Zasadnicze znaczenie dla oceny tego charakteru znaku towarowego ma poglad
przecigtnego odbiorcy towaréw pod tym znakiem. Istotne jest bowiem odczytywanie
tego oznaczenia przez modelowego nabywce towardw pod znakiem, jako informacji
o pochodzeniu towarow z jednego i tego samego zrodla (pojedyncze przedsigbior-
stwo lub zwiazek przedsigbiorstw). W celu ustalenia pogladu przeci¢tnego odbiorcy
nalezy dokonac¢ nastepujacych czynnosci. Najpierw zakresli¢ krag nabywcow tych
towarOw majac na uwadze, ze do tego kregu naleza nie tylko aktualni, ale rowniez
potencjalni nabywcy towaréw pod tym znakiem. Nastepnie typowe cechy tych osob
ustala si¢ wzorzec osoby dobrze poinformowanej, wystarczajagco uwaznej i racjonal-
nej. Charakter towaru ma zasadnicze znaczenie dla rekonstrukceji cech przecigtnego
odbiorcy.? Jak juz wyzej wskazano, takie normatywne ujecie przeci¢tnego odbiorcy
jest podstawg oceny zaréwno samoistnego charakteru odrozniajacego, jak 1 uzyska-
nia charakteru odrozniajacego przez znak towarowy w nastgpstwie jego uzywania.

Przy ocenie charakteru odrdzniajgcego istotne znaczenie majg wewngtrzne ce-
chy znaku, w szczegolnos$ci, czy zawiera on elementy opisowe dotyczace cech to-
wardéw zgloszonych towarow. Skladnik opisowy nie dyskwalifikuje bowiem znaku

21 Zob. wyrok TS z dnia 14 wrzesnia 2010 r., w sprawie C-48/09P, Lego Juris A/S p. OHIM, pkt 40, www.curia.eu-
ropa.eu (data dostepu: 11.09.2015 r.).

22 Zob. zamiast wielu, powotane wyzej wyroki TS z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, pkt 59
z dnia 22 czerwca 2006 r., w sprawie C-25/05 P Storck p. OHIM, pkt 25, z dnia 25 pazdziernika 2007 r., zob. takze
wyrok w sprawie C-238/06 P Develey p. OHIM, pkt 79, z dnia 24 maja 2012 r., w sprawie C-98/11P Chocoladen-
fabriken Lindt & Spriingli AG p. OHIM, pkt 41, www.curia.europa.eu (data dostepu: 11.09.2015r.).

23 Zob. np. wyrok UE z dnia 25 wrzes$nia 2014 r., w sprawie T-474/12 Giorgio Giorgis p. OHIM, pkt 17.
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towarowego, jezeli jako calo$¢ nadaje si¢ do odrdzniania towardw. Jezeli jednak
sktada si¢ wylacznie z oznaczen lub wskazowek opisowych lub z innych powodow
pozbawionych zdolno$ci odrozniajacej w stosunku do zgloszonych towardw, to nie
powinien by¢ zarejestrowany.?*

Od zdolnosci odrdzniajacej znaku towarowego nalezy odrozni¢ jego rozpozna-
walno$¢ w obrocie jako odrebng kategorie¢ pojeciowa. Obejmuje ona tacznie dwie
wlasciwosci znaku. Po pierwsze, zdolnos¢ (zdatnos$¢) oznaczenia do odrdzniania
konkretnych towarow na rynku wedtug ich komercyjnego pochodzenia. Ta zdolnos¢
do odrozniania wynika ze struktury (istoty) znaku i jego zwigzku z konkretnym to-
warem (ustugg). Te cechy oznaczenia oraz szczegolnie cechy towaru przesadzaja,
1z charakteryzuje ono pierwotng zdolno$¢ odrozniajaca. Nie mozna wykluczy¢, 1z
to oznaczenie uzyte w zwigzku z innym towarem bedzie pelni¢ funkcje opisowe.
Po drugie, znajomo$¢ znaku wérdd odbiorcéw towaréw pod tym znakiem.? Jest
ona wynikiem skali i czasu obecnos$ci towaréw na rynku oraz zakresu i form ich
reklamy. Znak towarowy moze naby¢ wysoka rozpoznawalnos¢, takze wtedy, gdy
nie miat pierwotnej zdolnosci odrozniajacej. Jednakze istnienie samoistnego cha-
rakteru odrozniajacego niewatpliwie pozwala na szybkie uzyskanie znajomosci
znaku towarowego w obrocie. Drugi skladnik rozpoznawalnos$ci znaku towaro-
wego, jego znajomo$¢, ma znaczenie podstawowe w praktyce. Dlatego rozpozna-
walno$¢ jest niekiedy utozsamiana ze znajomoscig znaku towarowego w obrocie.
W przypadku znakow pozbawionych samoistnego charakteru odrozniajgcego znajo-
mos$¢ (rozpoznawalno$¢) znaku towarowego jest rownoznaczna z wtdrng zdolnoscia
odrozniajaca.

Rozpoznawalno$¢ znaku towarowego jest kluczowg przestankg w toku ustala-
nia, czy osoba trzecia, poprzez uzywanie tego oznaczenia bez zgody uprawnionego,
wkracza w zakres prawa ochronnego, a tym samym narusza to prawo.** Pominigcie
rozpoznawalno$ci znaku towarowego w procesie o naruszenie prawa ochronnego
moze prowadzi¢ do wydania nieprawidlowego wyroku sadu.

3. Przestanki nabycia charakteru odrézniajgcego
poprzez uzywanie znaku towarowego

Przepis art. 130 przesadza, iz oznaczenie pozbawione pierwotnie charakteru
odr6zniajgcego moze go naby¢ poprzez uzywanie w obrocie. Kluczowe znaczenie
ma zatem okreslenie warunkow, ktorych realizacja warunkuje uzyskanie charakteru

24 Zob. wyrok TS z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV przeciwko Benelux-
-Merkenbureau, pkt 104, przektad na j. polski M. Mazurek, (w:) R. Skubisz (red.), Wtasnos¢ przemystowa, poz.
10, wyrok TS z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00, Campina Melkunie BV przeciwko Beneluks-Merkenbu-
reau, przektad na j. polski M. Mazurek, (w:) R. Skubisz (red.), Wtasnos$¢ przemystowa, op. cit., poz. 24.

25 Zob. szerzej R. Skubisz, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wtasnosci przemystowej, t. 14b, Warszawa
2012, s. 702-703.

26 Zob. Ibidem, s. 1066.
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odrdzniajacego takich znakéw towarowych. Analiza przepisOw p.w.p. nie udziela
jednak jasnej odpowiedzi w kwestii tych przestanek. Dlatego konieczne jest ich usta-
lenie przede wszystkim na drodze wyktadni funkcjonalnej przy wykorzystaniu sta-
nowiska wyrazonego w judykaturze i piSmiennictwie.?’

Odwotanie si¢ do wyktadni funkcjonalnej pozwala okresli¢ jako pierwszy waru-
nek istnienie oznaczenia o cechach okreslonych w art. 120 powotanej ustawy. Skoro
bowiem znak towarowy ma identyfikowa¢ towary na rynku, wedtug ich pochodzenia
komercyjnego, to nie ulega watpliwosci, iz musi by¢ postrzegany, co najmniej poj¢-
ciowo, jako odrebny byt w stosunku do towaru (opakowania) i1 innych danych doty-
czacych tego towaru. Musi by¢ rdwniez graficznie przedstawialny i mie¢ zdolno$¢
do wyrdzniania w obrocie towaru. Tak wiec, pierwszg przestankg nabycia zdolnosci
odrozniajacej poprzez uzywanie jest istnienie oznaczenia (znaku) zdefiniowanego
w art. 120 p.w.p.

Druga przestanka jest uzywanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego.
Jest to wymog uzywania oznaczenia w celu odrozniania towarow jednego przedsig-
biorstwa od towarow innych przedsigbiorstw na podstawie kryterium ich pochodze-
nia.”® Rowniez w tym przypadku nalezy mie¢ na uwadze funkcje wykonywane przez
oznaczenie w obrocie gospodarczym. Oznaczenie moze bowiem by¢ uzywane na to-
warze, jego opakowaniu, itd. w rozmaitych celach (np. jako cena, okreslenie okresu
przydatnosci, dekoracja). Tylko jedng z wielu mozliwych sposobdw uzycia oznacze-
nia moze by¢ jego uzywanie w celu zidentyfikowania towaru na rynku i przez to od-
roznienie od towaréw innych przedsiebiorstw. Nie ma przy tym znaczenia intencja
przedsigbiorcy towarzyszaca uzywaniu oznaczenia. Podstawowe znaczenie prze-
sadzajace charakter uzywania ma bowiem poglad nabywcow tych towarow. Jezeli
rozpoznajg oni to oznaczenie w nastepstwie jego uzywania, jako nosnik informacji
o pochodzeniu towaru, to jest to uzycie w charakterze znaku towarowego. Natomiast
w sytuacji, gdy to oznaczenie jest przez nich uwazane za okreslenie produktu (jako
nazwa) lub jego wlasciwosci, badz nie ma ono jakiegokolwiek czytelnego przekazu
dotyczgcego towaru, to nie mozna mowic, iz jest uzywane jako znak towarowy.*

27 Zob. w najnowszej literaturze zwiezte przedstawienie przestanek nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajgcej M. Ma-
zurek, E. Pijewska, Ocena zdolnosci odrézniajgcej znaku towarowego (wybrane problemy), (w:) Materialno-
prawne i procesowe problemy ochrony dobr intelektualnych, ze szczegdlinym uwzglednieniem obrotu takimi
dobrami, ,Zbidr referatéw z seminarium rzecznikéw patentowych szkoét wyzszych” Cedzyna 15-19.09.2014 r.,
Zeszyt 39, s.121-124.

28 Zob. powotany wyzej wyrok TS z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-289/99 Philips p. Remington Consumer
Products Ltd., pkt 64, wyrok z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Société des produits Nestlé SA p. Mars
UK Ltd., pkt 26, wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r., w sprawie C-24/05, Storck p. OHIM, pkt 67; w literaturze kra-
jowej zamiast wielu U. Prominska, (w:) A. Nowicka, E. Nowinska, U. Prominska, Prawo wtasnosci przemysto-
wej, Warszawa 2005, s. 215; K. Szczepanowska-Koztowska, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wiasnosci
przemystowej t. XIV b, Warszawa 2012, s. 599; E. Wojcieszko-Gtuszko, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo
wiasnosci przemystowej t. XIV b, Warszawa 2012, s. 459; P. Kostanski, L. Zelechowski, Prawo wtasnosci prze-
mystowej, s. 306.

29 Wedtug Naczelnego Sadu Administracyjnego (wyrok z dnia 8 listopada 2002 r., Il SA 76/02) ,samo wieloletnie
uzywanie okreslonego znaku przez przedsiebiorce nie wystarcza, by znak nabyt wtérng zdolno$é odrézniania”,
»Monitor Prawniczy” 2003, nr 1, s. 5. Podobnie réwniez powofany wyzej wyrok Sadu UE z dnia 25 wrzes$nia
2014 r. w sprawie T-474/12 Giorgio Giorgis p. OHIM, pkt 56 i powotane tam orzecznictwo.
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Wskazana przestanka jest zrealizowana, jezeli znak towarowych jest uzywany
dla towaréw zgloszonych do rejestracji. Dlatego nie mozna skutecznie wykazywac
nabycia zdolnosci odrdzniajacej poprzez uzywanie zarowno odmiany zgloszonego
znaku towarowego, jak 1 takiego samego znaku dla innych towaréw, chociazby na-
wet podobnych.*°

Znak towarowy moze naby¢ charakter odrozniajacy jedynie w przypadkach
okreslonych w art. 129 ust. 2 pkt 1-3. Taka wykladnia pozwala zachowa¢ zgodno$¢
tej regulacji z dyrektywa. Wykluczone jest natomiast przezwyci¢zenie w drodze
uzywania przeszkody rejestracji ustanowionej w art. 129 ust. 1 pkt 1, w mys$l ktérego
nie udziela si¢ praw ochronnych na oznaczenia, ktore nie moga by¢ znakami towaro-
wymi. Chodzi o oznaczenia nie spetniajgce warunkéw wymaganych do kwalifikacji
jako znaku towarowego (art. 120 p.w.p.).

Przepis art. 131 p.w.p. wylacza od rejestracji konkretnie wymienione kategorie
oznaczef. Scislej biorac, te oznaczenia moga spetniaé warunki znaku towarowego
zdefiniowane w art. 120 ustawy. Jednakze art. 131 wylacza wymienione oznacze-
nia od rejestracji jako znaki towarowe.’' Lege non distiguente nie ma mozliwosci
ich rejestracji jako znakéw towarowych. Nie ma zatem znaczenia, czy one uzyskaty
charakter odr6zniajacy poprzez uzywanie, co wyjatkowo moze jednak zdarzy¢ si¢
w praktyce. To wylaczenie jest istotne rowniez w kontekscie art. 165 ust. 1 pkt 2
p.w.p., ktory odnosi si¢ wylacznie do oznaczen wymienionych w art. 129 ustawy.*
Dlatego art. 165 ust. 1 pkt 2 expressis verbis nie moze by¢ stosowany do oznaczen
wymienionych w art. 131.

Uzywanie oznaczenia niezb¢dne do nabycia wtornej zdolno$ci odrdzniajace;j
musi odbywac si¢ na terytorium Polski. Nie jest oczywiscie wymagane roOwnie in-
tensywne uzywanie oznaczenia w kazdym regionie. Nie wystarczy natomiast co do
zasady uzywanie w innym panstwie. W szczegdlnosci zgtaszajacy nie moze powotac
si¢ skutecznie na art. 6 C Konwencji paryskiej w celu uwzglednienia sytuacji na in-
nych rynkach. Dotyczy to takze znakow zgtoszonych w trybie miedzynarodowe;j re-
jestracji. Nie mozna jednak wykluczy¢, iz w dobie Internetu, telewizji satelitarnej
1 kablowej uzywanie transgraniczne moze mie¢ pewne znaczenie, chociaz bedzie
to jednak marginalne znaczenie. W kazdym przypadku wymagane jest bowiem uzy-
wanie oznaczenia na terytorium Polski.*

Nie ma takze znaczenia praktyka zagranicznych urzedéw patentowych potwier-
dzajacych zdolnos¢ odrdzniajaca tego znaku towarowego. Istotna jest bowiem ocena

30 Zob. tak The Manual concerning proceedings before the Office, Part B, s. 40.

31 Zob. R. Skubisz, Funkcjonalno$¢ techniczna jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w prawie unijnym
i prawie polskim, (w:) K. Szczepanowska-Koztowska (red.), Oblicza prawa cywilnego. Ksiega jubileuszowa de-
dykowana Profesorowi Janowi Bteszynskiemu, Warszawa 2013, s. 477 i n. Zob. takze t. Zelechowski, Zdolno$¢
odrézniajgca znaku towarowego — przeglad orzecznictwa Sadu Najwyzszego i Naczelnego Sgdu Administracyj-
nego z lat 2000-2004, ,Glosa” 2005, nr 3, s. 93.

32 Zob. nizej uwagi w pkt VI.

33 Zob. wyrok TS z dnia 7 wrzesnia 2006 r. w sprawie C-108/05, Bovemij Verzekeringen NV p. Benelux-Merkenbu-
reau, pkt 23.
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charakteru odrdzniajacego tego znaku towarowego w $wietle domniemanej percep-
¢ji nabywcow towaréw pod tym znakiem na terytorium Polski.*

Charakter odrozniajacy moze by¢ uzyskany w szczegoélnosci podczas zwy-
klego zapoznawania si¢ danego kregu odbiorcow ze znakiem.**> Przy ocenie, czy
znak towarowy uzyskat charakter odrdzniajacy w nastepstwie uzywania bierze si¢
pod uwage wszystkie sytuacje, w ktorych odbiorcy towaréw wchodza w kontakt ze
znakiem. Chodzi tutaj przede wszystkim o chwile podejmowania decyzji o zakupie
1 jej wykorzystaniu, ale rowniez moze to by¢ moment zapoznania si¢ z reklamg lub
chwilg konsumpcji towaru.’® Kluczowe znaczenie ma jednak moment podejmowa-
nia przez nabywce decyzji o zakupie towaru. W tej bowiem chwili jest faktycznie
urzeczywistniana najwazniejsza zasada gospodarki rynkowej, jaka jest konkuren-
cja przedsigbiorcow. Nabywca wybierajac (kupujac) bowiem konkretny towar pod
znakiem faktycznie wyr6znia ten produkt wsrod wielu legitymujacych si¢ innym
pochodzeniem.

Powstanie znajomos$ci oznaczenia w obrocie, jego upowszechnienie, chocby
nawet bardzo szerokie, nie moze by¢ jednak uwazane w kazdym przypadku za re-
alizacje przestanki uzywania w charakterze znaku towarowego. Oznaczenie moze
bowiem by¢ znane jako nazwa produktu (ustugi) lub jako okreslenie jednej z wielu
cech towarow (np. wskazanie na pochodzenie produktu z okreslonego obszaru geo-
graficznego). Dlatego przyktadowo skutkiem intensywnej reklamy moze by¢ jedy-
nie upowszechnianie okreslonego oznaczenia jako informacji o pewnej wtasciwosci
towaru (np. o jego pochodzeniu geograficznym, o jego zastosowaniu, skladzie).
Tak wigc, utozsamianie znajomosci okreslonego oznaczenia uzywanego w zwigzku
z towarem ws$rdd jego odbiorcow z uzywaniem jako znaku towarowego jest zasad-
niczym bledem metodologicznym. Skutkiem braku wilasciwego rozrdznienia po-
miedzy znajomoscig oznaczenia jako okres$lenia rodzajowego lub opisowego a jego
postrzeganiem jako znaku towarowego jest udzielanie albo utrzymywanie w spo-
sob bezzasadny prawa ochronnego na takie oznaczenia. Moze to prowadzi¢ takze
do btednej kwalifikacji zachowania pozwanego jako naruszajgcego prawo ochronne
na znak towarowy.

Znak towarowy moze naby¢ charakter odrdzniajacy jako cato$¢. Moze jednak
naby¢ taki charakter, takze w razie jego uzywania jako cze$¢ innego, zarejestro-
wanego znaku towarowego lub uzywanie go jako odrgbnego oznaczenia w pola-
czeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym.’’” Nie jest bowiem bezwzglednie
konieczne, aby znak towarowy byl uzywany samodzielnie. Sg to jednak, jak poka-

34 Zob. odpowiednio wyrok TS z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/07 Henkel, pkt 65, (w:) R. Skubisz (red.),
Wiasnos$c¢ przemystowa..., op. cit., poz. 25.

35 Zob. zamiast wielu wyrok TS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-244/03, Libertel, pkt 67, (w:) R. Skubisz (red.),
Wiasnos¢ przemystowa..., op. cit., poz. 18.

36 Zob. powotany wyzej wyrok TS z dnia 22 czerwca 2006 r., w sprawie C-24/05P August Storck, pkt 70 71.

37 Zob. powotany wyzej wyrok z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestle, pkt 27 i 30; wyrok TS z dnia 9 marca
2007 w sprawie C-245/06P Saiwa Spa p. OHIM, pkt 43, www.curia.europa.eu (data dostepu: 11.09.2015r.).
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zuje praktyka, przypadki wyjatkowe. Oczywiscie muszg wtedy by¢ spelnione, w od-
niesieniu do tego znaku, wszystkie wyzej wymienione warunki. Przeci¢tny odbiorca
powinien bowiem takze w tym przypadku odrézni¢ dane oznaczenie jako odrgbne
od towaru (opakowania) 1 innych oznaczen na towarze (opakowaniu) oraz postrze-
gac je jako wytaczna wskazdwke o pochodzeniu komercyjnym konkretnego towaru.

4. Miarodajna data nabycia wtérnej zdolnosci odrézniajacej

Przepis art. 130 p.w.p. expressis verbis okresla datg¢ zgloszenia znaku w Urzedzie
Patentowym jako date wtasciwg dla ustalenia zdolnosci odrozniajacej. Majac jednak
na uwadze art. 123 ustawy nalezy takze uwzgledni¢ date zgloszenia znaku towa-
rowego w zagranicznym urzedzie patentowym panstwa cztonkowskiego konwencji
paryskiej (pierwszenstwo konwencyjne) lub zgloszenia, wystawienia na migdzy-
narodowej wystawie (pierwszenstwo z wystawienia). W tych dwoch przypadkach,
w praktyce raczej niezbyt czestych, data pierwszenstwa bedzie wczesniejsza niz data
zgloszenia znaku towarowego w Urzedzie Patentowym. Poniewaz data zgtoszenia
w Urzedzie Patentowym réwniez konstytuuje pierwszenstwo (pierwszenstwo zwy-
kte), to Scisle biorgc podstawa oceny, zgodnie z powolanymi przepisami, jest data
pierwszenstwa znaku towarowego. Skoro jednak przepis art. 130 odnosi ocen¢ do-
statecznych znamion odrdzniajacych literalnie do daty zgloszenia, to ponizej, z za-
strzezeniem regulacji art. 123, rdwniez jest uzywane to okreslenie. Prawidtowo
nalezatoby jednak mowi¢ o dacie pierwszenstwa jako dacie, ktdra ustala podstawe
oceny zdolnos$ci odrozniajacej.’® Ta data bowiem w prawie polskim wyznacza kry-
terium wlasciwe do okreslenia zdolno$ci odrézniajacej znaku towarowego. Dotyczy
to zarbwno postgpowania o udzieleniu prawa ochronnego, jak i uniewaznienia tego
prawa (art. 164 w zw. z art. 130). Jest to data, w ktorej zgtoszony do rejestracji znak
towarowy powinien najpozniej legitymowac si¢ charakterem odrdzniajgcym.

W $wietle literalnej wyktadni tego przepisu nabycie przez oznaczenie zdolno-
Sci odrozniajacej po dacie zgloszenia, nie moze uzasadnia¢ udzielenia przez Urzad
Patentowy prawa ochronnego na znak towarowy. Przy zastosowaniu dostownej in-
terpretacji tego przepisu nie ma zatem znaczenia, czy oznaczenie nabyto charakter
odrozniajacy bezposrednio po zgloszeniu (w toku postepowania o udzielenie prawa
ochronnego), czy tez juz po udzieleniu prawa ochronnego. Brak dostatecznych
znamion odrézniajacych, najpdzniej w dacie zgloszenia, jako bezwzgledna prze-
szkoda rejestracji, stanowi podstawe uniewaznienia prawa ochronnego, cho¢by znak
w okresie pozniejszym, wskutek uzywania nabyt takie cechy.

38 Takie stanowisko reprezentuje réwniez Trybunat Sprawiedliwosci na tle art. 7 ust. 3 rozporzgdzenia nr 207/2009,
zob. np. wyrok z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie C-332/09 P Frosch Turistik GmbH p. OHIM, pkt 39 i n; www.
curia.europa.eu (data dostepu: 11.09.2015r.).
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Wyjasnienia wymaga uzycie okreslenie ,,w szczeg6lnosci” w art. 130 ustawy.
To okreslenie nie moze by¢ uwazane za dozwolenie ustawodawcy na przesuwanie
daty stanowigcej podstawe oceny zdolnosci odrozniajacej (np. do daty rejestracji).
Ustawodawca w ten sposob wyrazit bowiem swoja wole oceny charakteru odroznia-
jacego na date zgloszenia, ale jednoczes$nie zaznaczyl odstgpstwa od tej podstawo-
wej zasady, ktore to odstepstwo w bardzo waskim zakresie jest zrealizowane jedynie
w art. 165 ust. 1 pkt ustawy.*’

W $wietle powyzszego, data zgltoszenia ma bezwzgl¢dnie podstawowe znacze-
nie dla okreslenia kazdej zdolno$ci odrozniajacej, w tym nabycia charakteru odroz-
niajacego poprzez uzywanie oznaczenia w obrocie gospodarczym.*® Dlatego w razie
zgloszenia znaku, ktory nie ma zdolnosci odrdzniajacej w tej dacie, Urzad Patentowy
powinien wyda¢ decyzj¢ o odmowie udzielenia prawa ochronnego na zgtoszony
znak towarowy. Rowniez w sytuacji, gdy znak zostat zarejestrowany, to w postgpo-
waniu o uniewaznienie prawa ochronnego ocena charakteru odrdzniajgcego znaku
towarowego nastepuje takze na dzien zgloszenia znaku w Urzg¢dzie Patentowym.

Powyzsza wykladnia art. 130 zapewnia spdjnos¢ systemu bezwzglednych
1 wzglednych podstaw odmowy rejestracji w dziedzinie znakow towarowych, po-
niewaz data zgloszenia znaku towarowego okresla jego pierwszenstwo 1 rozstrzyga
kolizj¢ z innymi znakami.*! Nie mozna bowiem przeoczy¢, iz prawo jest udzielone
po pewnym czasie od daty zgloszenia, ale ze skutkiem od daty zgtoszenia. Ta inter-
pretacja art. 130 uniemozliwia zglaszajacemu wykorzystanie czasu postepowania
rejestracyjnego w celu udowodnienia, iz jego znak uzyskat charakter odrozniajacy
po zgloszeniu do rejestracji. Odmienna wykltadnia prowadzitaby do uprzywilejowa-
nia zglaszajacych znaki towarowe pozbawione zdolnosci odrozniajacej, ktore po jej
uzyskaniu w okresie pozniejszym mogtyby legitymowac si¢ wczesniejszym pierw-
szenstwem w stosunku do znakow towarowych, wyposazonych w dacie zgtoszenia
(pierwszenstwa) zdolno$cig odrozniajgca.*

Jezeli znak towarowy jest zarejestrowany, a nie ma charakteru odrdzniajacego,
osoby trzecie moga wystapi¢ do Urzedu Patentowego ze sprzeciwem wobec rejestra-
cji znaku towarowego, ewentualnie z wnioskiem o uniewaznienie prawa ochronnego.
Taki charakter moze jednak naby¢ réwniez znak towarowy po dacie zgtoszenia, jak
rowniez po dacie rejestracji (art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy).* W tym przypadku, jak

39 Zob. nizej pkt VI.

40 Zob. takze K. Szczepanowska-Koztowska, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wiasnosci przemystowe;j,
s. 599; P. Kostanski, £.. Zelechowski, Prawo wtasnosci przemystowej, op. cit., s. 306; U. Prominska, (w:) E. No-
winska, U. Prominiska, M. du Vall, Prawo wtasnosci przemystowej, Warszawa 2014, s. 426; odmiennie W. Wio-
darczyk, Zdolnos¢ odrozniajgca znaku towarowego, Lublin 2001, s. 232-233 i M. Andrzejewski, (w:) P. Kostanski
(red.), Prawo wiasnosci przemystowej, Komentarz, Warszawa 2014, s. 814.

41 Tak Trybunat Sprawiedliwosci, na tle art. 7 ust. 3 rozporzagdzenia nr 207/2009, w wyroku z dnia 11 czerwca
2009 r. w sprawie C-542/07P, Imagination Technologies Ltd pko OHIM, pkt 51, www.curia.europa.eu (data do-
stepu: 11.09.2015 r.). Ta teza byta nastepnie wielokrotnie powtarzana przez Trybunat.

42 Zob. powotany wyzej wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-542/07P, Imagina-
tion Technologies Ltd pko OHIM, pkt 52.

43 Zob. w kwestii znaczenia art. 165 ust. 1 pkt 2 uwagi w pkt VI ponize;j.
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zdaje si¢ wynikac z tego przepisu, data zgloszenia (pierwszenstwa) nie stanowi pod-
stawy oceny zdolnosci odrozniajgcej znaku towarowego. Jednakze norma art. 165
ust. 1 pkt 2 ma charakter wyjatkowy, poniewaz zawiera odstepstwo od ustawowych
warunkéw wymaganych dla uzyskania prawa (art. 164 zw. z art. 130). Charakter wy-
jatkowy normy art. 165 ust. 1 pkt 2 ma zasadnicze znaczenie dla interpretacji tego
przepisu. Przepis ten powinien by¢ przedmiotem $cistej wyktadni.

5. Dowody nabycia zdolnosci odrézniajgcej poprzez uzywanie;
ciezar dowodu

Zglaszajacy znak towarowy moze wykaza¢ nabycie wtdrnej zdolnosci odroz-
niajacej znaku towarowego poprzez przedstawienie odpowiednich dowodow. Do-
wody te powinien zglaszajacy zaoferowaé w postepowaniu zgloszeniowym, jezeli
Urzad Patentowy zakwestionuje istnienie samoistnego charakteru odrdzniajacego
znaku towarowego w dacie zgloszenia. W toku postepowania o uniewaznienie prawa
ochronnego na znak towarowy Uprawniony ma rowniez mozliwo$¢ przedstawienia
takich dowodow. Chodzi o te wszystkie przypadki, gdy w toku postgpowania o unie-
waznienie prawa ochronnego wnioskodawca powotuje si¢ na brak charakteru odr6z-
niajgcego w dacie zgloszenia znaku towarowego do Urzedu Patentowego.

W kazdej z tych dwoch sytuacji, zgtaszajacy znak towarowy w toku postepo-
wania o udzielenie prawa, badZ uprawniony z tytulu rejestracji znaku, w toku po-
stepowania o uniewaznienie, w celu wykazania charakteru odr6zniajacego poprzez
uzywanie moze przedstawi¢, w gruncie rzeczy, takie same dowody. Przepisy prawa
nie réznicujg bowiem srodkéw dowodowych w zaleznos$ci od postepowania, w kto-
rym powstat problem wykazania charakteru odr6zniajacego nabytego poprzez uzy-
wanie znaku. Dlatego podstawowe znaczenie praktyczne ma ustalenie dowodow,
jakie moga by¢é przedstawione w celu wykazania tej zdolnosci i ich ocena. Scisle
bioragc, zagadnienia dowoddw jako materia proceduralna, zgodnie z zasadg auto-
nomii proceduralnej obowigzujacej w prawie unijnym, podlega prawu krajowemu,
chyba ze Trybunal Sprawiedliwo$ci w konkretnej kwestii zajal stanowisko w trybie
prejudycjalnym. Taki przypadek dotyczy dowoddw na uzyskanie wtornej zdolnosci
odrozniajacej poprzez uzywanie znaku towarowego.

Trybunat Sprawiedliwo$ci w wyroku w sprawie Chiemsee wyrazit nastepujacy
poglad w kwestii okoliczno$ci odnoszacych si¢ do nabycia charakteru odrozniaja-
cego poprzez uzywanie oznaczenia. Wedlug Trybunalu w celu ustalenia, czy znak
towarowy uzyskal charakter odrdzniajacy w nastepstwie uzywania, wlasciwy organ
musi dokonac catosciowej oceny dowoddéw mogacych wykaza¢, ze znak towarowy
stal si¢ zdolny do identyfikowania danego towaru jako pochodzacego z okreslonego
przedsigbiorstwa a zatem do odrdzniania tego towaru od towaréw innych przedsie-
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biorstw.* I dalej Trybunat podnosi, iz nalezy uwzglednié takie okolicznosci, ktore
wskazujg na ,,udziat znaku w rynku; intensywnos$¢, zasieg geograficzny i dlugotrwa-
to$¢ uzywania znaku; kwotg zainwestowana przez przedsigbiorstwo w promocje
znaku; odsetek osob danej kategorii, ktore, ze wzgledu na znak, identyfikujg towary
jako pochodzace z konkretnego przedsicbiorstwa; a takze o$wiadczenia stosow-
nych izb handlowo-przemystowych oraz innych stowarzyszen handlowych i zawo-
dowych”.* Trybunal zaakcentowat zatem dyrektywe catosciowej oceny dowodow
1 wymienit rozmaite fakty (np. udzial w rynku, wydatki na reklame) takze $rodki
dowodowe (np. oswiadczenia izb handlowych). Jak wynika ze stanowiska Trybu-
natu powyzsze wyliczenie okolicznosci (faktéw) istotnych w toku oceny nabycia
wtornej zdolnosci odrozniajace)] ma charakter jedynie przyktadowy. Nie jest zatem
wykluczone uwzglednienie takze innych okolicznosci. Wszystkie one powinny by¢
wykazane w toku postgpowania za pomoca przedstawionych dowodéw. Srodkami
dowodowym moga by¢ katalogi, ulotki reklamowe, gazetki, plakaty, tablice rekla-
mowe, nosniki reklamy telewizyjnej, radiowej, internetowej, a takze raporty in-
stytutdow zajmujacych si¢ badaniem sytuacji na rynku, oswiadczenia stowarzyszen
zawodowych, wyniki badan sondazowych opinii konsumentéw, dane sprzedazowe,
informacje o naktadach reklamowych, o§wiadczenia poszczegdlnych osob itp. Do-
wodem moze by¢ zatem kazdy $rodek, ktory wskazuje na uzywanie i rozpoznawa-
nie oznaczenia jako znaku towarowego w obrocie przez znaczacg cze¢$¢ nabywcow
tych towarow. W toku postepowania sg rowniez niekiedy przez strong przedstawiane
opinie prawnikoéw, socjologdéw, psychologéw, a nawet odpowiednich instytucji na-
ukowo-badawczych. Ich warto§¢ dowodowa jest bardzo ograniczona. Wydaje sig, 1z
nalezy je traktowac raczej za stanowisko strony.

Srodki dowodowe, przydatne w toku wykazywania wtornej zdolnosci odroz-
niajacej, nie sg jednak rownowazne wobec siebie. Orzecznictwo sadow unijnych
wyrdznia bowiem wsrod tych dowoddéw dwie kategorie: bezposrednie 1 posrednie
(wtorne). Bezposrednim dowodem o charakterze empirycznym sg wyniki badania
opinii publicznej oraz opinie branzowych stowarzyszen i izb handlowo-przemysto-
wych. Do posrednich nalezg informacje o wysokosci udziatu w rynku, naktadach
na reklamg¢ itd. Sg to dane, ktore pozwalaja na ustalenie zakresu, czasu oraz inten-
sywnos$ci uzywania znaku towarowego.

Istotne znaczenie w praktyce ma ocena wszystkich dowodoéw przedstawia-
nych w celu wykazania nabycia wtornej zdolnos$ci odrdzniajacej. Sady unijne wy-
pracowaly juz szereg konkretnych zasad dotyczacych tej oceny.*® Przede wszystkim

44 Zob. wyzej powotany wyrok TS z dnia 4 maja 1999 r., w sprawie C-109/97, Windsurfing Chiemsee, pkt 49.

45 Zob. wyzej powotany wyrok TS z dnia 4 maja 1999 r., w sprawie C-109/97, Windsurfing Chiemsee, pkt 51.

46 W kwestii dowoddw zamiast wielu powotany wyzej wyrok z dnia 19 czerwca 2014 r., w sprawach potgczonych
C-217/12 i 218/13 Oberbank AG (C-217/13) Banco Santander S.A. (C-218/13), Santander Consumer Bank
(C-218/13) Santander Consumerbank AG p. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., pkt 41-49, wyrok
Sadu UE z dnia 29 stycznia 2013 r., w sprawie T-25/11, Germans Boada p. OHIM, pkt 72-90 i przytoczone tam
orzecznictwo.
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uzyskania charakteru odrozniajacego nie mogg definitywnie dowodzi¢ ogélne i abs-
trakcyjne dane, takie jak udziaty procentowe w rynku.*” Okre$lony odsetek osob
dotyczacy poziomu rozpoznawalno$ci znaku.*® Takie dane nie przesagdzajg bowiem
definitywnie, ze krag odbiorcéw tych towardw postrzega oznaczenie jako wska-
zowke o ich pochodzeniu komercyjnym. Takie informacje moga bowiem dowodzié¢
jedynie faktu odczytania przez potencjalnych nabywcoéw oznaczenia jako infor-
macji o wlasciwosci towaru (produktu). To samo dotyczy odpowiednio wielkosci
sprzedazy towarow, jak rowniez naktadow na ich reklame.” Przedstawiane dowody
powinny dotyczy¢ okresu najpozniej na dzien zgloszenia (pierwszenstwa) znaku to-
warowego do Urzedu Patentowego. Odwotanie si¢ do okolicznosci pdzniejszych, co
do zasady, nie moze by¢ zaakceptowane w §wietle regulacji p6zniejszych. Wyjatek
dotyczy sytuacji, gdy takie dowody pozwalajg na ustalenie sytuacji na dzien zglosze-
nia znaku towarowego.>

Szczegbdlnej oceny wymagajg wyniki badan opinii publicznej. Trybunat Spra-
wiedliwosci wyraza dla nich aprobate jednak z duzg ostroznoscia.’! W bardzo wielu
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej badania sondazowe nie odgrywaja ja-
kiejkolwiek roli lub sa oceniane bardzo sceptycznie. Faktycznie najwieksze znacze-
nie maja jedynie w praktyce sgdow niemieckich.> Co si¢ tyczy polskiej praktyki

47 Zob. zamiast wielu powotany wyzej wyrok TS z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie C-109/97 Windsurfing Chiemsee,
pkt 52.

48 Zob. powotany wyzej wyrok TS z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawach potgczonych C-217/12 i 218/13 Ober-
bank AG (C-217/13) Banco Santander S.A. (C-218/13), Santander Consumer Bank (C-218/13) Santander Con-
sumerbank AG p. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., pkt 48 i 49, www.curia.europa.eu (data dostepu:
11.09.2015r.).

49 Zob. wyrok Sadu z dnia 6 lipca 2011 r., w sprawie T-318/09 Audi AG, Volkswagen AG p. OHIM, pkt 64 i 65 oraz
cytowane tam orzecznictwo. llustracje tego stanowiska zawart Sgd UE w wyroku z dnia 29 wrze$nia 2010 r.
w sprawie T-378/07 CNH Global NV p. OHIM, w ktérym stwierdzit, co nastepuje: ,Co sie tyczy w drugiej kolejnosci
wielkosci sprzedazy i materiatu reklamowego, nalezy wyjasni¢ ze zgodnie z orzecznictwem sg to dowody wtorne,
ktére ewentualnie mogg stanowi¢ poparcie dla bezposrednich dowodéw uzyskania charakteru odrézniajgcego
w hastepstwie uzywania, takich jak dowody wynikajgce ze wspomnianych oswiadczeh. Wielkos¢ sprzedazy i ma-
teriat reklamowy jako takie nie wskazujg bowiem na to, ze krag odbiorcéw, do ktérego skierowane sg rozpatry-
wane towary, postrzega oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego. Z tego wzgledu, jezeli chodzi
o panstwa czionkowskie, w odniesieniu do ktdrych nie przedstawiono zadnych innych dowodoéw, samo wskaza-
nie na wielkos$¢ sprzedazy i materiat reklamowy nie moze dowodzi¢ uzyskania charakteru odrézniajgcego w na-
stepstwie uzywania (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Struktura szklanej powierzchni, pkt 41)”, pkt 54, www.
curia.europa.eu (data dostepu: 11.09.2015r.).

50 Zob. wyrok TS z 19.06.2014 r. w sprawach potgczonych C-217/13 i C-218/13 Oberbank AG (C-217/13), Banco
Santander S.A. (C-218/13), Santander Consumer Bank (C-218/13), Santander Consumerbank AG p. Deutscher
Sparkassen- und Giroverband e.V., pkt 60 i powotane tam orzecznictwo, www.curia.europa.eu (data dostepu: ...).

51 Zob. powotany wyzej wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie C-109/97 Windsurfing Chiemsee, w ktérym Trybunat
stwierdzit ,jezeli chodzi o0 metode, ktéra ma by¢ uzyta do oceny zdolnosci odrézniajgcej znaku, w zwigzku z kté-
rym wnosi sie o rejestracje, prawo wspolnotowe nie zabrania wlasciwemu organowi, ktéry napotyka szczegolne
trudnosci w tym wzgledzie (podkres$lenie autora), odwotanie sie do sondazu opinii publicznej, jako wytycznych
dla wydania przezen wyroku”, pkt 53. To bardzo ostrozne stanowisko w kwestii znaczenia badan sondazowych
potwierdzit Trybunat w wyroku z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawach C-217/13 i C-218/13 Oberbank i inni. We-
dtug Trybunatu ,nawet gdy wyniki badania opinii mogg (podkreslenie autora) stanowi¢ czes¢ elementéw po-
zwalajgcych na ocene, czy taki znak towarowy uzyskat charakter odrozniajgcy w nastepstwie uzywania, wynik
takich badan opinii nie moze stanowi¢ jedynego (podkreslenie autora) determinujgcego elementu pozwalajgcego
na wniosek co do istnienia charakteru odrozniajgcego uzyskanego w nastepstwie uzywania” pkt 48.

52 Zob. w tej sprawie A. v. Mihlendal, Verkehrsdurchsetzung in der Rechtsprechung des EuGH Anmerkungen zu
EuGH, Urt. V. 19.6.2014 — C-217/13 — Oberbank na/DSGV, GRUR, 2014, Nr 11, s. 1045.
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najwigkszg przydatno$¢ powinny mie¢ badania sondazowe, ktére zostaty przepro-
wadzone, po wczesniejszej akceptacji metodyki badania, na zlecenie Urzedu Paten-
towego lub sadow. Jezeli natomiast zostaty przedstawione przez strong, to moga by¢
brane pod uwage jedynie wtedy, z uwzglednieniem przytoczonego stanowiska Try-
bunatu Sprawiedliwosci, gdy ich poprawnos¢ metodyczna 1 tresciowa nie wywotuje
jakichkolwiek zastrzezen.

Przedstawione przez stron¢ dowody podlegaja ocenie organu orzekajacego
(Urzedu Patentowego lub sadu). Te organy, bioragc pod uwage okoliczno$ci stanu
faktycznego moga przypisywac zroznicowane znaczenie poszczegodlnym dowodom.
W kazdym przypadku powinny jednak zmierza¢ do okreslenia pogladu przecigtnego
nabywcy towaru co do wyodrebnienia okreslonego oznaczenia i jego postrzegania
jako wskazdéwki o komercyjnym pochodzeniu towaru.

Posrednie dowody nie przesadzaja o nabyciu charakteru odrozniajacego przez
uzywanie, gdy ,,0znaczenie pozbawione samoistnego charakteru odrdzniajgcego
wystepuje zawsze wraz z innymi znakami towarowymi — w odroznieniu od niego po-
siadajgcymi taki charakter...”.>® Takie oznaczenie moze wprawdzie takze naby¢ cha-
rakter odrdzniajacy poprzez uzywanie, ale sg potrzebne inne dowody, ktoére pozwola
na ustalenie, iz przecigtny nabywca postrzega to oznaczenie jako odrgbne od innych
znakow 1 informacji na towarze i jako wskazéwke o pochodzeniu tych towarow.

Praktyczne znaczenie ma zagadnienie, kogo obcigza obowigzek wykazania, 1z
oznaczenie uzyskato charakter odr6zniajacy w nastgpstwie uzywania. W gruncie
rzeczy chodzi o dwie sytuacje: w postepowaniu o udzielenie prawa ochronnego oraz
W postepowaniu o jego uniewaznienie. W obydwu tych postepowaniach cigzar do-
wodu obcigza zglaszajacego badz uprawnionego z tytutu rejestracji. W pierwszym
przypadku, jezeli Urzad Patentowy zglosi zastrzezenia w przedmiocie charakteru
odrézniajacego, to zglaszajacy powinien podjaé probe wykazania, iz zglaszajacy
znak towarowy ma samoistny charakter odrdzniajacy lub wystapi¢ z teza, iz nabyt
charakter odrdzniajacy poprzez uzywanie i przedstawi¢ odpowiednie dowody na po-
parcie swojego twierdzenia. W drugim przypadku, w postepowaniu o uniewaznienie
prawa ochronnego, rOwniez uprawniony powinien przeprowadzi¢ taki dowod.>*

W tych dwéch sytuacjach obowigzek przeprowadzenia dowodu nabycia wtornej
zdolnos$ci odrézniajacej obcigza zatem zglaszajacego badz uprawnionego z tytutlu
rejestracji znaku towarowego.

Powyzsze zasady stosuje si¢ w pelni do postepowania przed Urzedem Patento-
wym 1 sagdami administracyjnymi. Dowody na nabycie charakteru odr6zniajacego
poprzez uzywanie znaku towarowego powinny by¢ przedstawione w postgpowaniu
przed organem administracyjnym. W szczegdlnosci art. 106 § 3 prawa o postepo-

53 Zob. powotany wyzej wyrok z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie T-318/09 Audi AG, pkt 73 i wskazane tam
orzecznictwo.

54 Zob. w kwestii ciezaru dowodu powotany wyzej wyrok TS z dnia 19 czerwca 2014 r., w potgczonych sprawach
C-217/12 i C-218/13 Oberbank, pkt 62-74 i powotane tam obszernie orzecznictwo.
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waniu przed sadami administracyjnymi” ,,nie moze by¢ podstawa zadania przepro-
wadzenia przed sgdem administracyjnym postepowania dowodowego wskazujacego
na istnienie nowych okolicznosci faktycznych, ktorych strona nie podniosta w toku
postgpowania przed organem administracyjnym”.’® Celem art. 106 § 3 powotanej
ustawy ,,nie jest ponowne ustalenie stanu faktycznego sprawy administracyjne;j, lecz
ocena, czy wlasciwe w sprawie organy ustalily ten stan zgodnie z regutami proce-
dury, a nastgpnie, czy prawidlowo zastosowaty przepisy prawa materialnego do po-

czynionych ustalen”.”’

6. Problem zastosowania art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.

Przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. stanowi, iz ,,z wnioskiem o uniewaznienie
prawa ochronnego nie mozna wystapi¢ po uplywie pieciu lat od udzielenia prawa
ochronnego, jezeli prawo to udzielone zostalo z naruszeniem przepiséOw art. 129,
lecz znak w wyniku uzywania nabral charakteru odrozniajacego”. Tres¢ tego prze-
pisu pozwala ustali¢ nastepujace przestanki jego zastosowania.

Przede wszystkim przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 odnosi si¢ do wszystkich przy-
padkéw braku ,,charakteru odrozniajacego”, o ktorych stanowi art. 129 tej ustawy.
Przepis ten nie dotyczy natomiast innych przeszkdd rejestracji znaku towarowego.
Dlatego nie mozna skutecznie w postgpowaniu o uniewaznienie prawa ochronnego
powolywac sie na przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 w odniesieniu do innych przeszkod re-
jestracji niz brak charakteru odr6zniajacego.

Fakt, iz przepis art. 165 ust. 1 wymienia art. 129 nalezy rowniez rozumie¢ w ten
sposob, iz stosuje si¢ on jedynie do znakow zgtoszonych pod rzadami ustawy prawo
wlasnosci przemystowej, tj. 22 sierpnia 2001 r. i p6zniej. Odmienny poglad, w mysl
ktorego art. 165 ust. 1 pkt 2 nalezy stosowac takze do znakow towarowych zareje-
strowanych na podstawie ustawy z 1985 r. o znakach towarowych,>® bytby sprzeczny
nie tylko z brzmieniem tego przepisu, ale takze z art. 315 ust. 3 zd. 1 p.w.p. Przepis
art. 315 ust. 3 zd. 2 jako norme wyjatkowa w stosunku do regulacji w zd. 2 tego prze-
pisu przewiduje stosowanie art. 37 ust. 2 nowej ustawy jedynie do wynalazkoéw, do
wzorow uzytkowych nakazuje stosowanie przepisOw nowej ustawy. Przepis ten nie
przewiduje natomiast odmiennej rejestracji w zakresie zdolno$ci odrozniajace;.

Whiosek o uniewaznienie prawa ochronnego podlega oddaleniu, jezeli zostat
zlozony po uptywie pieciu lat od daty udzielenia tego prawa, a znak towarowy uzy-
skat charakter odr6zniajacy. Jezeli znak towarowy uzyskal wprawdzie charakter od-
roézniajacy po dacie zgloszenia, ale nie uptynat okres pigciu lat od daty rejestracji,

55 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz.U. 2012, poz.
270).

56 Zob. wyrok WSA w todzi z 6.11.2013 r. | SA/kd 369/13, www.nsa.gov.pl (data dostepu: 11.09.2015r.).

57 Zob. wyrok WSA w Opolu z 11.7.2013 r., Il SA/Op 97/13, www.nsa.gov.pl (data dostepu: 11.09.2015r.).

58 Dz.U.z1985r. Nr 5, poz. 17.
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to ten wniosek powinien by¢ skuteczny. W §wietle tego przepisu nie ma znacze-
nia, czy znak pozbawiony samoistnego charakteru odrdzniajacego uzyskat zdol-
no$¢ odrozniania jeszcze przed datg rejestracji, czy tez juz po tej dacie. Wniosek
o uniewaznienie podlega oddaleniu nawet w tym przypadku, gdy znak nabyt cha-
rakter odrdzniajacy po uplywie pieciu lat, jezeli tylko stalo si¢ to przed datg ztozenia
wniosku.

Lektura tego przepisu prowadzi do wniosku, iz jest to norma wyjatkowa, ktora
pozwala zachowa¢, w §wietle dostownej wyktadni, po spelnieniu przewidzianych
warunkow, prawo ochronne na znak towarowy, pomimo iz ten znak nie legitymowat
si¢ w dacie zgloszenia zdolno$cig odrozniajaca. Niewatpliwie ratio legis tego prze-
pisu nalezy upatrywa¢ w fakcie, iz uprawniony mogt po dacie rejestracji poczynic
naktady, ktore oznaczenie opisowe lub rodzajowe zmienity w wyposazone w zdol-
nos¢ odrozniajgcy. Jednakze ten przepis niewatpliwie zaktoca spojnos¢ bezwzgled-
nych i wzglednych przeszkod rejestracji. Respektuje bowiem interesy uprawnionego
z rejestracji takiego znaku towarowego kosztem osoby uprawnionej do kolizyjnego
znaku, ktorej znak w dacie zgloszenia (pierwszenstwa) charakteryzowat si¢ charak-
terem odrozniajacym.

Z tresci art. 165 ust. 1 pkt 2 zdaje si¢ wynikaé, iz w tym przepisie ustawodawca
przeprowadzit transpozycje art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy do prawa polskiego. Z ca-
tosci art. 165 ust. 1 wynika jednak, iz ustawodawca dokonat potaczenia art. 3 ust. 3
zd. 2 1 art. 9 dyrektywy (tolerowanie uzywania znaku towarowego bez zgody upraw-
nionego przez okres pigciu lat). Takie rozwigzanie nie wystepuje w legislacji innych
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej. Potaczenie implementacji art. 3 ust. 3 zd.
2 1 art. 9 dyrektywy budzi zasadnicze watpliwosci w $wietle odmiennego ratio legis
tych przepisow.”

Jak juz wyzej wskazano, przepis art. 3 ust. 3 zd. 2 zawiera normg¢ fakultatywna,
co ma taki skutek, iz ustawodawca krajowy nie jest obowigzany implementowac tej
ustawy do swojego krajowego porzadku prawnego, ale jezeli juz decyduje si¢ na taki
zabieg, to powinien przenie$¢ norme¢ dyrektywy w jej dostownym brzmieniu. Za-
poznanie si¢ z ustawami innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej pozwala
na stwierdzenie, 1z wigkszos$¢ tych panstw nie skorzystata z normy art. 3 ust. 3 zd.
2 dyrektywy. Natomiast brak ograniczenia czasowego w krajach, ktore takg norme
wprowadzity do swojego prawa.

W tym kontek$cie szczegdlnego znaczenia nabiera zagadnienie zgodnosci art.
165 ust. 1 pkt 2 z prawem unijnym. Polski ustawodawca dopuszcza wprawdzie
mozliwo$¢ nabycia charakteru odrozniajacego przez znak towarowy po dacie zglo-
szenia lub rejestracji, ale wylgcza skuteczne wystgpienie z wnioskiem o uniewaz-
nienie w okresie pigciu lat od daty rejestracji. Uzyskanie charakteru odrozniajacego

59 Zob. w kwestii wyktadni art. 9 dyrektywy wyrok TS z dnia 22 maja 2011 r. w sprawie C-482/09 Budé&jovicky Budvar,
narodni podnik przeciwko Anheuser-Busch Inc., pkt 27-84, www.curia.europa.eu (data dostepu: 11.09.2015r.).
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przez oznaczenie w nastgpstwie uzywania jest zatem mozliwe po uptywie kilku lat.
W praktyce ten okres moze wynosi¢ ponad siedem lat (co najmniej dwa lata po-
stepowania o udzielenie prawa ochronnego i pig¢ lat od daty rejestracji). Wynika
z tego, iz polski ustawodawca nie implementowatl prawidlowo fakultatywna norme
art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy. Ustanowil bowiem pigcioletni okres, nieprzewidziany
w dyrektywie, jako dodatkowg przestanke nabycia charakteru odrdzniajacego dla
oznaczen pozbawionych takiej wlasciwosci w dacie zgtoszenia. Na tym tle powstaje
zatem pytanie, czy taka zmiana normy fakultatywnej dyrektywy przez ustawodawce
krajowego uzasadnia zarzut sprzecznosci z regulacja unijng, a w razie odpowiedzi
twierdzacej, jakie skutki z tego wynikaja dla osoby uprawnionej z rejestracji 1 0sob
trzecich (np. pozwanego w postepowaniu o naruszenie®).

Przede wszystkim nalezy ponownie zauwazyc¢, iz ustawodawca krajowy trans-
ponujac do prawa krajowego norme fakultatywng moze jedynie przyja¢ norme o ta-
kiej samej tresci badZz nie uczyni¢ tego. Nie moze jednak zmieniaé tresci normy
fakultatywnej.®! Nie ulega zatem watpliwosci, iz wystepuje sprzecznos¢ pomigdzy
normg art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy a art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tej sprzecznos$ci nie
mozna wyeliminowa¢ za pomocg interpretacji art. 165 ust. 1 pkt 2, ktore zapewnig
zgodnos$¢ tej normy ze wskazang regulacja dyrektywy. Przeszkoda jest jednoznaczne
brzmienie art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy w zakresie ustanowienia dodatkowej prze-
stanki — 5-letniego okresu nabycia zdolnosci odrozniajgcej poprzez uzywanie.

Wykluczenie wyktadni prounijnej w celu zapewnienia zgodno$ci prawa pol-
skiego z prawem unijnym nakazuje rozwazy¢ pominigcie art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy
1 stosowanie bezposrednio normy art. 3 ust. 3 zd. 2. Ta mozliwos¢ zaklada, iz usta-
wodawca zdecydowatl si¢ na wprowadzenie do swojego porzadku prawnego normy
fakultatywnej, ale skoro uczynit to nieprawidtowo, to stosuje si¢ bezposrednio dys-
kutowang norm¢ dyrektywy. W rezultacie nalezatoby przyjac, iz nie obowigzuje
juz jakikolwiek termin dla nabycia wtornej zdolnos$ci odrozniajacej. Dyskutowana
mozliwo$¢ zapewnienia zgodno$ci prawa polskiego z prawem unijnym ma u swo-
ich podstaw zatozenie, iz norma art. 3 ust. 3 zd. 2 nadaje si¢ do bezposredniego
stosowania oraz normy fakultatywne dyrektywy w stosunkach wertykalnych mogag
by¢ bezposrednio stosowane, jezeli ustawodawca krajowy wyrazil wole, chociaz
w sposOb nieprawidlowy przeciecia do prawa krajowego normy fakultatywnej dy-
rektywy. Kwestia ta nie jest dotad wyjasniona w orzecznictwie Trybunatu Sprawie-
dliwosci. Wydaje si¢ jednak, iz taka mozliwo$¢ nie wchodzi w rachubg w $wietle
orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwos$ci. Ewentualne watpliwos$ci dotyczace takiej

60 Zob. w kwestii rozwigzywania sprzecznosci normy prawa krajowego z normg prawa unijnego zamiast wielu
R. Skubisz, Roszczenie o udzielenie informacji w prawie wlasnosci przemystowej (w Swietle dyrektywy nr
2004/48 i prawa polskiego), (w:) Aurea Praxis Aurea Theoria, Ksiega Pamigtkowa ku czci Profesora Tadeusza
Erecinskiego, Warszawa 2011, s. 2565 i n. i powotane tam orzecznictwo. Zob. P. Brzezinski, Stosowanie pozy-
tywne i negatywne dyrektywy unijnej pomiedzy podmiotami prywatnymi, ,Europejski Przeglad Sadowy” 2010,
nr8,s.11-18.

61 Zob. wyzej uwagi w pkt 1.
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interpretacji art. 3 ust. 3 zd. 2 uzasadniatyby skierowanie przez polski sad pytania
prejudycjalnego do Trybunatu Sprawiedliwosci.

Mozliwa jest takze jeszcze inna interpretacja. Przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 jest
normg obowigzujacego prawa. Poniewaz nie ma mozliwosci ani nadania temu prze-
pisowi tresci zgodnej z dyrektywa, ani wylaczenia jego stosowania, to podstawg nor-
matywng rozstrzygni¢cia Urzgdu Patentowego 1 sadow administracyjnych jest ten
przepis pomimo jego sprzecznosci z normg pochodnego prawa unijnego. Osobie fi-
zycznej lub osobie prawnej przysluguje ewentualne roszczenie odszkodowawcze
wobec panstwa ze wzgledu na naruszenie obowigzku implementacji normy prawa
unijnego. Oczywiscie ta osoba, wytaczajgc odpowiednie powddztwo, powinna udo-
wodni¢ wszystkie przestanki tej odpowiedzialnosci.®> Generalne stanowisko o prze-
stankach tej odpowiedzialnos$ci znalazto takze ostatnio wyraz w orzecznictwie
polskiego Sadu Najwyzszego.®

Kazdy z wyzej przedstawionych wariantdéw oceny normy art. 165 ust. 1 pkt 2
w $wietle prawa unijnego moze budzi¢ rozmaite watpliwosci 1 zastrzezenia. W prze-
konaniu autora niniejszego tekstu, najbardziej znaczace sg argumenty przemawia-
jace za trzecim stanowiskiem, ktore przyjmuje obowigzywanie art. 165 ust. 1 pkt 2
ustawy pomimo jego sprzecznosci z art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy. Stosuje si¢ zatem
art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy, a osobie, ktorej wyrzadzono szkode w nastepstwie niepra-
widlowej implementacji przystuguje wobec panstwa roszczenie odszkodowawcze.

7. Wnioski koncowe

Na podstawie orzecznictwa sadow unijnych, w szczegolnosci Trybunatu Spra-
wiedliwosci, mozna ustali¢ metodyke dziatan organu orzekajacego (Urzedu Paten-
towego, sadow administracyjnych) przy ustalaniu nabycia zdolnosci odrozniajace;j
przez znak towarowy w nastgpstwie uzywania. Kolejnos¢ tych dziatan przedstawia
si¢ nastepujaco:

1. Nalezy okresli¢, czy znak towarowy ma pierwotng zdolno$¢ odrdzniajaca.
Dopiero uzyskanie odpowiedzi przeczacej uzasadnia przej$cie do oceny
nabycia wtornej zdolno$ci odrozniajacej, jezeli zglaszajacy twierdzi, i1z
to oznaczenie legitymuje si¢ taka zdolnoscia i1 przedstawi¢ odpowiednie do-
wody na poparcie swojego stanowiska.

2. Okresla, czy zgloszony znak towarowy jest tozsamy z uzywanym znakiem
dla tych samych towardéw. Brak tej zgodnosci czyni bezzasadnym dalsze
badania.

62 Zob. zamiast wielu wyrok TS z dnia 23 kwietnia 2009 r. w potgczonych sprawach C-378/07 do 380/07, Kiriaki An-
gelidaki i inni p. Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis (C-378/07), Charikleia Giannoudi p. Dimos
Geropotamou (C-379/07) i Georgios Karabousanos i Sofoklis Michopoulos p. Dimos Geropotamou (C-380/07),
pkt 202 wraz z powotanym tam orzecznictwem, www.curia.europa.eu (data dostepu: 11.09.2015r.).

63 Zob. wyrok SN z dnia 19 czerwca 2013 r., | CSK 392/12, LEX nr 1365589, OSNC-ZD 2014/3/58.
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3. Ustali¢, czy zgloszone oznaczenie jest uzywane w charakterze znaku towa-

rowego. To uzywanie powinno wyraza¢ si¢ W rozpoznawaniu oznaczenia
przez odbiorcow towardw pod tym znakiem jako pochodzacych z jednego
1tego samego przedsigbiorstwa (zwigzku przedsigbiorstw pozostajacych pod
jednolitg kontrolg).

4. Uzywanie to powinno by¢ wykazane w odniesieniu do catego terytorium Pol-

ski. Nie jest oczywiscie wymagane rOwnie intensywne uzywanie oznaczenia
na catym terytorium.

5. Nalezy okresli¢ krag osob, do ktorych sg adresowane towary (ustugi) pod

tym znakiem. Nastepnie ustali¢ model osoby przecigtnego nabywcy tych
towarOw jako osoby dobrze poinformowanej, wystarczajgco uwaznej
1 racjonalne;j.

6. W celu ustalenia, czy znak towarowy uzyskat charakter odr6zniajacy w na-

stepstwie uzywania, nalezy przeprowadzi¢ cato$ciowa ocen¢ dowodow,
ktére mogg wykazac, ze znak stat si¢ zdolny do identyfikowania towardéw
na podstawie ich pochodzenia 1 tym samym odr6zniania tych towardéw od to-
wardw innych przedsiebiorstw.

7. Charakter odr6zniajacy oznaczenia podlega ocenie, z jednej strony w odnie-

sieniu do towaréw, a z drugiej strony przypuszczalnego sposobu postrze-
gania przez wlasciwie (dobrze) poinformowanego, wystarczajagco uwaznego
1 racjonalnego nabywce towardéw tej kategorii.

8. Ocena charakteru odrdzniajacego znaku towarowego powinna by¢ dokonana

na dat¢ zgloszenia znaku towarowego (data pierwszenstwa). Pod uwage
bierze si¢ jedynie dowody, ktore pozwalaja oceni¢ charakter odrdzniajacy
znaku na te date.

Powyzsze zasady dotyczace nabycia zdolno$ci odrozniajgcej przez uzywanie

oznaczenia przed datg zgtoszenia (data pierwszenstwa) w coraz szerszym stopniu
znajduja wyraz takze w praktyce Urzedu Patentowego 1 sadow administracyjnych.
Swiadczy o tym w szczegdlnosci obszerne orzecznictwo Urzedu Patentowego i Wo-
jewodzkiego Sadu Administracyjnego dotyczace oznaczen liczbowych dla wy-
dawnictw szaradziarskich.** Mozna oczekiwaé, iz te zasady, z czasem, stang si¢
utrwalong linig orzekania w zakresie wtornej zdolnos$ci odrozniajace;.

Odrebng kwestig jest ocena regulacji w prawie polskim wtornej zdolnosci od-

rézniajgcej oznaczen nabytej poprzez uzywanie przez oznaczenie, ktore nie byty
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Zob. wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. Il GSK 1278/11 w sprawie o uniewaznienie prawa ochronnego
na znak stowno-graficzny ,,300”; wyrok NSA z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. Il GSK 38/12, w sprawie o uniewaz-
nienie prawa ochronnego na znak stowno-graficzny ,300”; wyrok NSA z dnia 2 pazdziernika 2014 r. w sprawie

Il GSK 714/13 w sprawie o uniewaznienie prawa ochronnego na znak stowno-graficzny ,500”; wyrok NSA z dnia
14 listopada 2014 r. sygn. Il GSK 1605/13 w sprawie o uniewaznienie prawa ochronnego na znak stowno-gra-

ficzny ,,200”, www.nsa.gov.pl (data dostepu: 11.09.2015r.).

225



Ryszard Skubisz

wyposazone w t¢ ceche w dacie zgloszenia (data pierwszenstwa). Analiza art. 165
ust. 1 pkt 2 prowadzi do nastepujacych wnioskow:

1. Przepis ten budzi zasadnicze watpliwos$ci z punktu widzenia swojej zgodno-
$ci z prawem unijnym. Stad nalezatoby sugerowac skierowanie pytan preju-
dycjalnych do Trybunatu w kwestii wyktadni art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy,
a mianowicie, czy ten przepis dyrektywy dozwala na przyjecie normy o tre-
sciw art. 165 ust. 1 pkt 2.

2. Do czasu rozstrzygnigcia Trybunatu przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 obowigzuje
1 powinien by¢ stosowany. Jednakze osobie, ktorej wyrzadzono szkode w na-
stepstwie nieprawidtowej implementacji — przy zatozeniu, iz przepis ten jest
sprzeczny z prawem unijnym — stuzy roszczenie odszkodowawcze.

3. Przepis art. 165 ust. 1 pkt 2, jako norma wyjatkowa, podlega $cistej wyktadni.
W szczegdlnosci stosuje si¢ jedynie do znakow towarowych zgtoszonych do
rejestracji w Urze¢dzie Patentowym pod rzadami obowigzujacej ustawy.

4. Przy ocenie nabycia wtornej zdolnos$ci odrozniajacej zarejestrowanych zna-
kéw towarowych pozbawionych zdolnosci odrdzniajacej w dacie zgloszenia
(pierwszenstwa), w odniesieniu do ktérych uprawniony powotuje si¢ na art.
165 ust. 1 pkt 2, znajduja odpowiednie zastosowanie wyzej wymienione za-
sady dotyczace nabycia wtdrnej zdolno$ci odrdzniajacej na date zgloszenia
(art. 130).
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THE ACQUIRED DISTINCTIVE CHARACTER OF A TRADE MARK
AS A CONSEQUENCE OF ITS USE (GROUNDS, DATES AND PROOF OF USE)

The subject of this commentary — the acquired distinctive character of a trade
mark as a consequence of its use — is a very practical issue. Especially with
regard to the grounds, dates and proof of use necessary to establish the acquired
distinctive character of a trade mark which was devoid of inherent distinctive
character. The Author provides an interpretation of the appropriate regulations laid
down in the Industrial Property Act of 2000. He also takes into consideration the
newest judgments of the EU Court of Justice based on a reference for a preliminary
ruling. Discussing the criteria for establishing the acquired distinctiveness and the
methodology for its correct evaluation. Another issue addressed is the evaluation
of the provision of the Polish law where the distinctive character of the trade
mark was acquired as a consequence of the use of that trade mark after the date
of its application for registration. Article 165 (1) (3) of the Industrial Property Act,
which addresses the issue of acquired distinctiveness, raises considerable doubts as
to its accordance with EU law. Therefore, the Author suggests that a reference for
a preliminary ruling should be raised. However until such a judgment is made the
current meaning of the said Article needs to be applied. It should, nevertheless, be
subject to very strict interpretation, especially with regard to trade marks which were
applied for registration under the currently applicable law.

Stowa kluczowe: znak towarowy, wtérna zdolno$¢ odrézniajaca, orzecznictwo
Trybunatu Sprawiedliwosci UE, ustawa Prawo wlasnos$ci przemystowej, zgodnos¢
z prawem UE

Keywords: trade mark, acquired distinctiveness, CJEU case-law, IP Law Act,
conformity with EU law
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PRZESTEPSTWA | WYKROCZENIA PRZECIWKO
PRAWOM WLASNOSCI PRZEMYSLOWEJ

1. Uwagi ogodine

Gtowng metoda ochrony wiasnos$ci intelektualnej jest metoda cywilnoprawna

polegajaca na stosowaniu takich narzedzi prawnych, jak roszczenie o zaniechanie
naruszen, naprawienie szkody, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzysci itp.?
W pewnym zakresie stosuje si¢ jednak takze inne metody prawne, w tym metode
karnoprawng.> Po metode te siggnat rowniez ustawodawca polski zamieszczajac
w ustawach normujacych ochrong tej wlasno$ci przepisy karne. W ustawie z dnia 30
czerwca 2000 r. Prawo wlasno$ci przemystowej* jest to tytut X, zatytutowany ,,Prze-
pisy karne”, obejmujacy art. 303-310 tej ustawy, w ustawie dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych® — rozdziat 14., zatytutowany ,,Odpowie-
dzialnos¢ karna” (art. 115-123), a w ustawie dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji — rozdziat 4 ,,Przepisy karne” (art. 23-27 u.z.n.k.).6

N -

[e20Né)]

Doktor habilitowany, profesor Politechniki Swietokrzyskiej.

Z najnowszych opracowan zob. P. Podrecki, Srodki ochrony praw wiasnosci intelektualnej, Warszawa 2010;
E. Traple, Naruszenie patentu, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14a, Prawo wiasnosci prze-
mystowej, Warszawa 2012, s. 737 i n.; K. Szczepanowska-Koztowska, Naruszenie praw witasnosci przemy-
stowej, (w:) E. Nowinhska (red.), K. Szczepanowska-Koztowska (red.), System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo
wiasnosci przemystowej, Warszawa 2015, s. 667 i n. (dalej: SPH, t.3).

Z prac tre$ci ogélnej zob. zwtaszcza Z. Cwigkalski, Odpowiedzialno$é karna, (w:) J. Barta (red.), M. Czajkowska-
-Dabrowska, Z. Cwigkalski, R. Markiewicz (red.), E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, Warszawa 1995, s.472 i n.; idem, Wybrane zagadnienia ochrony prawno-karnej w prawie autorskim
i prawie wlasnosci przemystowej, (w:) T. Szymanek (red.), Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, War-
szawa 2001, s.367in.

Tekst jedn. Dz.U. 22013 r. poz. 1410; dalej: p.w.p.

Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.; dalej: pr. aut. Zob. art. 115 i n. tej ustawy.

Tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.; dalej w skrdcie — u.z.n.k. Z uwagi na ograniczone ramy
artykutu oraz odmienny od systemu ochrony patentowej i autorsko-prawnej, system zwalczania nieuczciwej kon-
kurencji, oparty na zasadzie ochrony deliktowej, a nie na konstrukcji wytgcznych praw podmiotowych, w dalszych
wywodach pominieto przepisy u.z.n.k., tym bardziej ze z znacznym stopniu pozostaje tu aktualne wczesniejsze
pismiennictwo dotyczgce tej materii — zob. M. Mozgawa, (w:) J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Komentarz, Warszawa 2000, s. 593 i n. oraz A. Szewc, Naruszenie wtasnosci przemystowej, War-
szawa 2003, s. 105 i n. i powotane tam pi$miennictwo. Z nowszych publikacji zob. zwtaszcza M. Zdyb (red.),
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Sa to w wigkszo$ci przepisy materialne, okreslajace czyny zabronione pod
grozbg kary w zakresie wlasnosci intelektualnej oraz sankcje karne grozace za ich
popelnienie. W sprawach, ktorych w przepisach nie unormowano, stosuje si¢ ustawe
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny’ oraz ustawe¢ z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczen,® a w zakresie procedury orzekania o winie i karze — przepisy o postepo-
waniu karnym’ lub (w przypadku czynéw bedacych wykroczeniami) o postepowa-
niu w sprawach wykroczen. '

2. Ogélna charakterystyka czynéw zabronionych przez p.w.p."

Czynami zabronionymi przez p.w.p. sa:

— naruszenie praw osobistych twoércy projektu wynalazczego (art. 303);

— naruszenie cudzego prawa do uzyskania tytulu ochronnego na projekt wyna-
lazczy (art. 304);

— uzywanie podrobionych znakéw towarowych (art. 305-306);

— wprowadzanie w btad co do istnienia ochrony prawnej (art. 307 1 308).

Czyny te sg w wigkszosci wystepkami.'? Jedynie czyny polegajace na wprowa-
dzaniu w btad co do istnienia ochrony prawnej sa wykroczeniami. Zaden z nich nie
jest zbrodnia, tj. przestepstwem, za ktorego popelnienie grozi co najmniej kara po-
zbawienia wolnosci na czas nie krotszy niz 3 lata (art. 7 § 2 k.k.).

Za popetienie tych czynow odpowiada si¢ tylko w razie winy umyslnej, tj.
po wykazaniu, ze sprawca miat zamiar popelnienia tego czynu (dolus directus)
albo przewidujac mozliwo$¢ jego popetienia, na to si¢ godzit (dolus eventualis).
Z winy nieumyslnej, polegajacej na popetnieniu czynu bez zamiaru jego popetnie-
nia, na skutek niezachowania ostroznosci wymaganej w danych okolicznos$ciach (tj.
na skutek lekkomyslnosci lub niedbalstwa), odpowiada si¢ tylko w przypadku naru-
szenia cudzego prawa do uzyskania tytulu ochronnego okreslonego w art. 304 ust. 3
p.w.p. oraz w wypadku popehienia wykroczenia, chyba Ze ustawa ogranicza odpo-
wiedzialno$¢ za wykroczenie tylko do winy umyslnej (zob. art. 5 k.w.).

A. Michalak, M. Mioduszewski, J. Raglewski, J. Rasiewicz, M. Sieradzka, J. Sroczynski, M. Szydto, M. Wyrwinski,
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, LEX 2011, objasnienia do art. 23 i n. u.z.n.k.

7 Dz.U.z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z pézn. zm., dalej: k.k.

8 Tekst jedn. Dz.U. 22013 r. poz. 482 z pdzn. zm., dalej: k.w.

9 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postgpowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 z pézn. zm.).

10 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.— Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.
poz. 395 z pdzn. zm.).

11 Zob. tez S. Tosza, W. Wrébel, (w:) Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz, 2. wydanie, Warszawa 2014,
s.1432in.

12 Wystepkami nazywa sie czyny zabronione zagrozone grzywng powyzej 30 stawek dziennych, karg ograniczenia
wolnosci albo karg pozbawienia wolnosci przekraczajgca miesigc (art. 7 § 3 k.k.). Czyny zagrozone karami niz-
szymi sg wykroczeniami.
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Niektére z omawianych czynow wystepuja w podwodjnej, a nawet potrojnej
postaci: zwyklej (standardowej), uprzywilejowanej (karanej lzej) i1 kwalifikowa-
nej (karanej surowiej). Okolicznosciami zaostrzajagcymi odpowiedzialno$¢ karng
s3: dzialanie w celu osiggniecia korzysci majatkowej lub osobistej (art. 303 ust. 2
p.-w.p.), uczynienie sobie z popetnienia czynu stalego zrédta dochodu oraz dopusz-
czenie si¢ przestepstwa w stosunku do towaru o znacznej wartosci (art. 305 ust.
3). Okolicznos$cig tagodzaca odpowiedzialno$¢ sprawcy jest ,,przypadek mniejszej
wagi” (art. 305 ust. 2 p.w.p.).

Wigkszo$¢ czyndw okreslonych w tytule X p.w.p. to tzw. przestepstwa i wykro-
czenia kierunkowe — znamienne celem, motywem lub pobudkg dzialania sprawcy,
na przyklad checiag osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej lub celem wpro-
wadzenia towarow do obrotu.

Okreslone w omawianym tytule p.w.p. czyny mozna klasyfikowaé takze
z punktu widzenia podziatu przestepstw 1 wykroczen na przestepstwa (wykroczenia)
skutkowe (inaczej: materialne) i bezskutkowe (inaczej: formalne)."

Cecha przestepstw materialnych jest wiaczenie skutku czynu do ustawowych
znamion przestepstwa. Inaczej mowiac, dopiero wystagpienie skutku powoduje, ze
czyn staje si¢ przestgpstwem w ogole lub przestepstwem danego rodzaju. Nie ma
zabdjstwa dopdty, dopdki ofiara nie zostanie pozbawiona zycia (wczesniejsze dzia-
tania mozna kwalifikowa¢ jedynie jako naruszenie nietykalnoS$ci cielesnej, uszko-
dzenie ciata, spowodowanie rozstroju zdrowia, a nawet usitowanie zabojstwa);
nie ma przestepstwa naruszenia tajemnicy panstwowej lub stuzbowej dopoty, do-
poki wiadomos$¢ tajna lub poufna nie zostanie przekazana osobie niepowotanej do
jej uzyskania itp. Pojecie skutku rozumiane jest przy tym szeroko. ,,Jest to zmiana
w §wiecie zewnetrznym, ktdéra moze mie¢ rézny charakter, 1 ktora da si¢ oddzie-
li¢ od samego zachowania si¢. Zmiang taka jest uszkodzenie rzeczy (art. 288 k.k.),
uszczerbek na zdrowiu (art. 156 k.k.), pozar (art. 163 k.k.), ale r6wniez bezposrednie
niebezpieczenstwo dla zycia (art. 160 k.k.), pozbawienie cztowieka wolnos$ci (art.
189 k.k.) lub obawa (art. 190)”.'

Dla przestgpstw formalnych wystapienie skutku czynu jest prawnie oboje¢tne; li-
czy si¢ wylacznie zachowanie sprawcy spetniajace ustawowe znamiona, na przyktad
naklanianie do uprawiania nierzgdu lub do sktadania fatszywych zeznan, sktadanie
takich zeznan, podzeganie do popelnienia przestgpstwa itp. Przestepstwo naklania-
nia (podzegania) jest popetnione niezaleznie od tego, czy osoba naktaniana do upra-
wiania nierzadu lub do popetnienia przestepstwa data si¢ do tego przekonaé, zas za
sktadanie falszywych zeznan odpowiada si¢ takze wtedy, gdy sad nie dat im wiary.

Czyny, o ktorych expressis verbis mowia przepisy art. 303-310 p.w.p., to w zde-
cydowanej wigkszo$ci przestepstwa (wykroczenia) formalne, dla ich popehienia

13 Zob. blizej K. Buchata, Prawo karne materialne, Warszawa, 1989, s. 155-156; A. Marek, Prawo karne. Czes¢
ogolna, wydanie drugie poprawione i uzupetnione, Warszawa 1993, s. 113 in.
14 L. Gardocki, Prawo karne, 6. wydanie, Warszawa 2000, s. 57.
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nie jest bowiem konieczne zaistnienie takiej zmiany w §wiecie zewnetrznym, ktéra
da si¢ oddzieli¢ od samego zachowania si¢ sprawcy. Na przyklad przypisywanie
sobie autorstwa cudzego projektu wynalazczego (plagiat), czy zgtoszenie cudzego
projektu wynalazczego w UP przez osobe, ktéra nie jest do tego uprawniona, jest
przestepstwem niezaleznie od tego, czy sprawca czynu osiggnie zamierzony skutek
— a wigc, czy otrzyma patent na cudzy wynalazek, zgtoszony na swoja rzecz. Po-
dobnie ma si¢ rzecz z wprowadzaniem do obrotu przedmiotéw niechronionych pra-
wami wytgcznymi napisami lub rysunkami majacymi wywota¢ mylne mniemanie,
ze przedmioty te korzystaja z ochrony prawnej — przestepstwo zostaje popetnione
z chwilg wprowadzenia tak oznaczonych wyrobow do obrotu, niezaleznie od tego
czy w wyniku tego doszto do konfuzji wsrdd nabywcow.

Przestgpstwami skutkowymi sg jedynie:

— wprowadzenie innej osoby w btad co do autorstwa cudzego projektu wyna-
lazczego (art. 303 ust. 1 p.w.p.);

— uniemozliwienie osobie uprawnionej uzyskania patentu, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji, np. poprzez ujawnienie uzyskanej informacji o cu-
dzym wynalazku, wzorze uzytkowym, wzorze przemystowym albo cudzej
topografii uktadu scalonego.

Nie mozna wykluczy¢, ze charakter przestepstw skutkowych moga mie¢ takze
niektore przestgpstwa polegajace na naruszeniu praw tworcy projektu wynalazczego
,»W 1Inny sposob” niz sposoby opisane w art. 303 ust. 1 p.w.p.

Przestepstwa opisane w tytule X p.w.p. sa §cigane z oskarzenia publicznego.
Znamienng cechg wigkszosci tych czynow jest jednak ich wnioskowy charakter. Sto-
sownie bowiem do art. 310 ust. 1 p.w.p., Sciganie ich sprawcoOw odbywa si¢ ,,na wnio-
sek pokrzywdzonego”. Jedynie przestepstwo z art. 305 ust. 3 §cigane jest z urzedu.

Karami za przestepstwa przeciwko witasnosci przemystowej sa: grzywna, kara
ograniczenia wolnosci albo kara pozbawienia wolnosci.

Grzywna jest karag majatkowa; polega na obowigzku zaplaty przez skazanego
na rzecz Skarbu Panstwa orzeczonej przez sad sumy pienieznej. Wedle art. 33 § 1
k.k. grzywne wymierza si¢ w tzw. stawkach dziennych, okreslajac liczbe stawek
oraz wysoko$¢ jednej stawki. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, najnizsza liczba
stawek wynosi 10, zas najwyzsza 540. Jednakze przy nadzwyczajnym obostrzeniu
kary (mozliwym na przyktad wtedy, gdy sprawca uczynit sobie z przestepstwa state
zroédto dochodu lub w razie recydywy) sad moze orzec grzywne w wysokosci 810
stawek (art. 38 § 2 k.k.). Ustalajac stawke dzienng, sad bierze pod uwage dochody
sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majatkowe 1 mozliwosci zarob-
kowe; stawka dzienna nie moze by¢ nizsza od 10 ztotych, ani tez przekracza¢ 2.000
ztotych (art. 33 § 3 k.k.).

Grzywna jest zasadniczo karg samoistng. Moze jednak by¢ takze karg akceso-
ryjng (orzekang obok kary pozbawienia wolnosci), jezeli sprawca dopuscit si¢ czynu
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w celu osiggniecia korzy$ci majatkowej lub gdy korzys¢ majatkowa osiagnat (art. 33
§ 2 kk).

Kara ograniczenia wolnosci polega na tym, iz w czasie odbywania tej kary ska-
zany nie moze bez zgody sagdu zmienia¢ miejsca statego pobytu i jest obowigzany do
wykonywania pracy wskazanej przez sad; ma tez obowigzek udzielania wyjasnien
dotyczacych przebiegu odbywania kary (art. 34 § 2 k.k.). Obowigzek wykonywa-
nia pracy polega na wykonywaniu wskazanej przez sad, nieodptatnej, kontrolowane;j
pracy na cele spoteczne w odpowiednim zakladzie pracy, placowce stuzby zdro-
wia, opieki spotecznej, organizacji lub instytucji niosacej pomoc charytatywna lub
na rzecz spotecznos$ci lokalnej, w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku mie-
siegcznym (art. 35 § 1 k.k.).

W stosunku do osoby zatrudnionej mozna — zamiast obowigzku wykonywania
pracy — orzec potracenie od 10 do 25% wynagrodzenia za prace na rzecz Skarbu
Panstwa albo na cel spoteczny wskazany przez sad, przy czym w okresie odbywania
kary skazany nie moze rozwigzac bez zgody sadu stosunku pracy (art. 35 § 2 k.k.).

Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolnosci trwa najkroce;j
miesigc, najdtuzej 12 miesigcy; wymierza si¢ ja w miesigcach (art. 34 § 1 k.k.).

Wymierzajac kare ograniczenia wolnosci, sad moze nadto zobowigza¢ skaza-
nego do:

— przeproszenia pokrzywdzonego,

— wykonywania cigzacego na skazanym obowigzku tozenia na utrzymanie in-

nej osoby,

— powstrzymania si¢ od naduzywania alkoholu lub uzywania innych srodkow

odurzajacych,

— naprawienia w catosci albo w czg$ci szkody wyrzadzonej przestepstwem

(art. 36 § 2.).

Kare pozbawienia wolno$ci wymierza si¢ w miesigcach i latach; minimum kary
pozbawienia wolnos$ci wynosi 1 miesigc, maksimum — 15 lat. (art. 37 k.k.).

Z uwagi na to, ze gorna granica kary pozbawienia wolnosci przewidziana za
przestepstwa okreslone w PWP nie przekracza 5 lat, sad moze w kazdym przypadku
orzec zamiennie grzywng albo karg ograniczenia wolnosci (art. 58 § 3 k.k.). Przepisu
tego nie stosuje si¢ jednakze wobec sprawcy wystepku o charakterze chuliganskim
oraz wobec sprawcy, o ktérym mowa w art. 178a kk. (art. 58 § 4 k.k.).

Karami za wykroczenia sg:

— areszt,

— ograniczenie wolnosci,

— grzywna,

— mnagana (art. 19 k.w.).
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Kara aresztu trwa najkrocej 5, najdtuzej 30 dni; wymierza si¢ ja w dniach. Kara
ograniczenia wolnosci, identyczna z karg unormowang w kodeksie karnym, trwa
1 miesigc. Wymierzajac te kare, organ orzekajacy moze zobowigza¢ ukaranego do:

— naprawienia w catosci albo w czesci szkody wyrzadzonej wykroczeniem,

— przeproszenia pokrzywdzonego.

Jezeli ukarany uchyla si¢ od wykonywania kary ograniczenia wolnosci, ulega
ona zamianie na zastgpcza kare grzywny, przy czym miesigc ograniczenia wolnosci
przyjmuje si¢ za rownowazny grzywnie od 75 do 2.250 ztotych, a jezeli okoliczno-
sci wskazujg na to, ze egzekucja grzywny nie bedzie skuteczna — na zastepcza kare
aresztu, przy czym miesigc ograniczenia wolnosci odpowiada 15 dniom aresztu.

Grzywna za wykroczenia jest grzywng ryczattowa; wymierza si¢ ja w wyso-
kosci od 20 do 5.000 ztotych, chyba Ze ustawa stanowi inaczej. Jezeli za wykrocze-
nie popetlione w celu osiagnigcia korzysci majatkowej wymierzono kare aresztu,
orzeka si¢ obok tej kary réwniez grzywne, chyba Ze orzeczenie grzywny nie bytoby
celowe. Wymierzajac grzywne, bierze si¢ pod uwage dochody sprawcy, jego wa-
runki osobiste i rodzinne, stosunki majatkowe 1 mozliwo$ci zarobkowe.

Oprocz — a niekiedy zamiast — kary sagd moze orzec §rodki karne (art. 39 1 n. k.k.
oraz art. 28 k.w.).!> W szczegdlnos$ci, w odniesieniu do omawianych spraw znacze-
nie moga mie¢ takie $rodki karne, jak: zakaz prowadzenia okres§lonej dziatalnosci
gospodarczej, przepadek przedmiotow, obowigzek naprawienia szkody, nawigzka,
$wiadczenie pieni¢zne, o ktorym mowa w art. 49 k k. oraz podanie orzeczenia o uka-
raniu do publicznej wiadomosci w szczegolny sposob. W zwigzku z tym podkresli¢
nalezy, ze wedle art. 306 ust. 1 p.w.p. w razie skazania za przestepstwo okreslone
w art. 305 ust. 3 sad obligatoryjnie orzeka przepadek na rzecz Skarbu Panstwa towa-
roOw pochodzacych z przestepstwa oraz materiatléw 1 narzedzi, jak rowniez Srodkow
technicznych, ktére stuzyty lub byly przeznaczone do popetnienia przestepstwa; je-
zeli takie materialy, narzedzia albo srodki techniczne nie byty wlasnoscig sprawcy,
sad moze orzec ich przepadek na rzecz Skarbu Panstwa, a w razie skazania za prze-
stepstwo okreslone w art. 305 ust. 1 12 p.w.p. — moze orzec ich przepadek na rzecz
Skarbu Panstwa nawet wtedy, gdy nie s3 one witasnoscig sprawcy (art.306 ust. 2
p.w.p.).

W pismiennictwie podniesiono rowniez, ze ,,szczegodlnym srodkiem karnym,
nie wymienionym jednak w art. 39 k.k. jest nalozenie obowigzku zwrotu korzysci
majatkowych (w catosci lub w czgéci) odniesionych z przestepstwa. Chodzi o sy-
tuacje, gdy w wyniku przestepstwa sprawcy inna osoba fizyczna lub prawna albo
jednostka organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej odniosta korzy$¢ ma-

15 Zwane dawniej ,karami dodatkowymi”.
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jatkowa kosztem Skarbu Panstwa, sprawca dzialal zas§ w imieniu lub w interesie tych

podmiotow”.'®

3. Przestepstwa przeciwko prawom tworcy projektu
wynalazczego (art. 303 p.w.p.)

Nalezg tutaj:

— przypisywanie sobie autorstwa cudzego projektu wynalazczego,

— wprowadzenie w btad innej osoby co do autorstwa projektu wynalazczego,
— naruszenie praw tworcy projektu w inny sposob.

Pojecie praw tworcy zdefiniowano w art. 8 p.w.p. Obejmuja one prawo do au-
torstwa (ktore — jako prawo osobiste — przyshuguje zawsze tworcy projektu) '7 oraz
prawa majatkowe (jak np. prawo do uzyskania patentu), ktére — jako prawo majat-
kowe — moze przystugiwa¢ rowniez innym podmiotom, w tym nastgpcom prawnym
tworcy.'* W tym ostatnim przypadku sankcje karne za naruszenie praw tworcy prze-
widziane w art. 303 p.w.p. — zgodnie z zasada nullum crimen sine lege — beda miaty
zastosowanie tylko wowczas, gdy podmiotem tych praw bedzie twoérca projektu
wynalazczego.

Przypisywanie sobie autorstwa cudzego projektu wynalazczego, czyli tzw. pla-
giat, polega na bezpodstawnym podawaniu si¢ za tworce lub wspditworce projek-
tu."” Przedmiotem ochrony jest autorstwo projektu wynalazczego, czyli okoliczno$é
faktyczna polegajaca na dokonaniu projektu i zwigzane z tym ,,0jcostwo” projektu.
Nie nalezy go myli¢ z dobrem osobistym, jakim jest rezultat tworczos$ci wynalazczej
lub racjonalizatorskiej (zob. art. 23 k.c.).

Omawiane przestepstwo jest przestepstwem z dzialania, ale formalnym, jego
karalno$¢ nie zalezy bowiem od tego, czy osoby trzecie, wobec ktorych sprawca po-
daje si¢ za tworce lub wspottworce projektu, uwierza w te okolicznosé, czy nie. Po-
pehi¢ je mozna tylko z winy umyslnej w zamiarze bezposrednim.

Wprowadzenie w blad innej osoby co do autorstwa projektu wynalazczego jest
—podobnie jak plagiat — przestgpstwem umyslnym, z tym ze popeti¢ je mozna takze

16 J. Wojciechowska, (w:) G. Rejman (red.), Kodeks karny. Cze$¢ ogdlna. Komentarz, Warszawa 1999, s. 881.

17 Blizej na ten temat zob. A. Kubiak-Cyrul, J. Szwaja, Twércy i ich prawa osobiste, (w:) R. Skubisz (red.), System
Prawa Prywatnego, t. 14a, Prawo wiasnosci przemystowej, Warszawa 2012, s. 343 in.

18 Prawa majgtkowe wtasnosci przemystowej sg zbywalne i podlegajg dziedziczeniu — zob. art. 17 ust. 1 i art. 67
ust. 1 p.w.p.

19 E. Czepita, Prawnokarna ochrona autorstwa projektu na podstawie art. 116 ustawy o wynalazczosci, ,Prace Na-
ukowe Uniwersytetu Slgskiego” nr 257, seria: Problemy Prawa Wynalazczego i Patentowego, t. 4, M. Staszkéw
(red.), Katowice 1978, s.71in.; A. Szewc, Plagiat, ,Monitor Prawniczy” 1996, nr 2, s. 43-46, a z nowszej literatury
J. Sienczyto-Chlabicz, Odpowiedzialnos¢ nauczycieli akademickich, doktorantéw i studentéw z tytutu popetnie-
nia plagiatu, ,Transformacje Prawa Prywatnego” 2010, nr 1; J. SiefAczyto-Chlabicz, J. Banasiuk, Pojecie i istota
zjawiska autoplagiatu w tworczosci naukowej, ,Panstwo i Prawo” 2012, z. 3; S. Stanistawska-Kloc, Plagiat contra
autoplagiat, (w:) A. Matlak, S. Stanistawska-Kloc (red.), Spory o wiasnos¢ intelektualng, LEX, s. 1091 i n.; eadem,
Plagiat — zagrozenie dla autorstwa w XXI w., (w:) J Balcarczyk (red.), Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe warto-
Sci, zasady, technologie, Warszawa 2012, s. 313 in.

235



Andrzej Szewc

w zamiarze ewentualnym. W przeciwienstwie do plagiatu jest ono przestgpstwem
materialnym (skutkowym), polega bowiem na wprowadzeniu (a nie — wprowadza-
niu) innej osoby w btad co do tego, kto jest autorem (twodrca) projektu wynalazczego.
Od plagiatu r6zni je takze to, ze moze by¢ popetnione przez zaniechanie.

Naruszenie praw tworcy projektu w inny sposob polegaé bedzie na takim wkro-
czeniu w sfer¢ praw podmiotowych tworcy, ktore nie wyraza si¢ w czynach expres-
sis verbis opisanych w art. 303 ust. 1 1 304 p.w.p. Bedzie to na przyktad naruszenie
prawa tworcy do wynagrodzenia za projekt wynalazczy przez bezzasadng odmowe
przyznania lub wyplaty wynagrodzenia. Przestepstwo to jest przestepstwem umysl-
nym (w zamiarze bezposrednim lub ewentualnym), ktore moze przejawiac si¢ jako
przestepstwo z dzialania badZ zaniechania, skutkowe lub formalne.

Przestgpstwa przeciwko prawom twoércy sg zagrozone alternatywnie karami:
grzywny, ograniczenia wolno$ci albo pozbawienia wolnosci do roku badz — przy
kwalifikowanej postaci czynu, znamiennej tym, ze sprawca dziata w celu osiggnig-
cia korzysci majatkowej lub osobistej — do lat dwdch. Alternatywnos$¢ zagrozenia
1 gorny wymiar kary pozbawienia wolnosci powoduja, ze w przypadkach, w ktorych
spoteczna szkodliwo$¢ czynu nie jest znaczna, sad moze odstapi¢ od wymierzenia
kary i zastosowac srodek karny,?’ jezeli cele kary zostang przez ten §rodek spetniony
(art. 59 k.k.), jak rowniez — w razie spetnienia przestanek okreslonych w art. 69 k k.
— zawiesi¢ wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolnosci. Z kolei kierunkowy
charakter kwalifikowanej postaci tych przestepstw (dzialanie w celu osiagniecia ko-
rzysci majatkowej) sprawia, 1z sagd moze w tych przypadkach wymierzy¢, obok kary
pozbawienia wolnosci, rowniez grzywne (art. 33 § 2 k.k.).”!

Omawiane tutaj wystepki sg przestgpstwami wnioskowymi — ich $ciganie naste-
puje na wniosek pokrzywdzonego tworcy lub wspottworcy projektu wynalazczego
(art. 310 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 3 p.w.p.).

4. Przestepstwa przeciwko prawu do uzyskania tytutu
ochronnego

Przestgpstwa te — okreslone w art. 304 p.w.p. — obejmujg trzy typy czynow:

— zgloszenie cudzego projektu wynalazczego w UP w celu uzyskania prawa
wylacznego (patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji),

— ujawnienie uzyskanej informacji o cudzym wynalazku, wzorze uzytkowym,
wzorze przemystowym albo cudzej topografii,

— uniemozliwienie uzyskania prawa wytacznego w inny sposéb.

20 Odnosnie do $rodkéw karnych zob. art. 39-52 k.k.

21 Podobna sytuacja zachodzi, gdy sprawca nie miat wprawdzie zamiaru osiggniecia korzysci majgtkowej, ale ko-
rzy$c¢ takg osiggnat. Nie daje natomiast podstawy do akcesoryjnego wymierzenia grzywny dziatanie w celu osig-
gniecia lub osiggniecie korzysci osobiste;.
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Przestepstwa te maja wspdlny przedmiot zamachu, tj. materialne uprawnienie

innej osoby do uzyskania tytulu ochronnego na projekt wynalazczy.”> W pozostatych
cechach si¢ r6znig. I tak:

— zgloszenie cudzego projektu wynalazczego w UP jest przestgpstwem z dzia-

fania, kierunkowym (w celu uzyskania prawa wylacznego) i formalnym
(ustawowe znamiona tego czynu wyczerpuje juz samo zgtoszenie cudzego
projektu w UP, uzyskanie tytutu ochronnego nie jest konieczne);

ujawnienie uzyskanej informacji o cudzym wynalazku, wzorze uzytkowym,
wzorze przemystowym albo cudzej topografii mozna si¢ dopusci¢ z dzia-
tania lub zaniechania (np. przez nienalezyte zabezpieczenie dokumentacji
projektu przed dostepem osob niepowotanych). Przestepstwo to ma charak-
ter skutkowy poniewaz zostaje popelnione dopiero wtedy, gdy ujawnienie
informacji uniemozliwi osobie uprawnionej uzyskanie tytulu ochronnego
(w szczegbdlnosci w wyniku utraty zdolnosci patentowej, ochronnej lub re-
jestrowej);

uniemozliwienie uzyskania prawa wylacznego w inny sposdb moze by¢ re-
zultatem dziatania lub zaniechania (na przyktad niezgloszenia pracodawcy
pracowniczego projektu wynalazczego w umoéwionym terminie, skutkiem
czego inny podmiot wczesniej zglosit do UP rozwigzanie pararelne), ale za-
wsze jest przestgpstwem skutkowym.

W obrgbie hipotezy wystepku polegajacego na zgloszeniu bez uprawnienia cu-

dzego wynalazku w UP mieszczg si¢ dwojakiego rodzaju sytuacje:

— gdy zglaszajacy zglasza cudzy wynalazek w celu uzyskania patentu na wia-

sng rzecz. Naruszenie prawa do patentu polega tu na przywlaszczeniu so-
bie cudzego prawa. Przywlaszczenie moze dotyczy¢ tylko czg¢sci prawa, stad
omawiane przestepstwo zachodzi réwniez wtedy, gdy zglaszajacy ubiega si¢
o udzielenie mu patentu na caty wynalazek, gdy w istocie jest tylko jednym
ze wspoOtuprawnionych do uzyskania tego tytutu;

gdy zglaszajacy zglasza cudzy wynalazek w celu udzielenia patentu na rzecz
osoby uprawnione] wbrew woli tej osoby. Naruszenie prawa do patentu be-
dzie tu polega¢ na odebraniu osobie uprawnionej prawa do decydowania
o formie ochrony wynalazku (ochrona prawna lub faktyczna)* oraz jej za-
kresie — uniemozliwia jej bowiem uzyskanie ochrony w innym ksztatcie ani-

22

23

24

Odnosnie do tych praw zob. blizej A. Szewc, (w:) A. Szewc, G. Jyz, Prawo wiasnosci przemystowej, 2. wydanie,
Warszawa 2011, s. 161 i n.; M. du Vall, Prawo do uzyskania patentu i jego ochrona, (w:) R. Skubisz (red.), System
Prawa Prywatnego, t. 14a, Prawo wtasnosci przemystowej, Warszawa 2012, s. 383 in.

W sprawie tych zdolnosci zob. M. du Vall, Przestanki zdolnosci patentowej, (w:) System Prawa Prywatnego,
t. 14a, s. 308 i n.; idem, Przestanki zdolnosci ochronnej [wzoru uzytkowegol, ibidem, s .830 i n.; A. Wojciechow-
ska, A. Tischner, Przestanki zdolnosci rejestrowej wzoréw przemystowych, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa
Prywatnego, t. 14b, Prawo wiasnosci przemystowej, Warszawa 2012, s. 68 i n.

Zagadnienia faktycznej i prawnej ochrony dobr intelektualnych zostaly ostatnio obszernie oméwione przez
J. Ozegalska-Trybalskg i K. Szczepanowskg-Koztowskg, M. Modrzejewskg, A. Niewegtowskiego i A. Szewca,
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zeli wynika to z dokonanego zgloszenia. Z tego wzgledu czyn taki mozna
rowniez kwalifikowa¢ jako wystepek z art. 304 ust. 2 p.w.p. polegajacy
na uniemozliwieniu ,,w inny sposob” uzyskania patentu, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji.

Przestepstwo ujawnienia informacji o cudzym projekcie wynalazczym moze
by¢ popehione zaréwno z winy umyslnej (celowo), jak 1 z winy nieumyslnej, po-
legajacej na tym, ze ,,sprawca nie majac zamiaru popetnienia czynu, popetnia go
jednak na skutek niezachowania ostroznosci wymaganej w danych okoliczno$ciach,
mimo ze mozliwo$¢ popetienia tego czynu przewidywatl albo mogl przewidzie¢”
(art. 9 § 2 k.k.).* W tym drugim przypadku warunkiem odpowiedzialno$ci sprawcy
jest wymog, aby byl on zobowigzany do zachowania w tajemnicy uzyskanej infor-
macji. Obowigzek ten moze wynikac na przyktad z przepisOw o ochronie informacji
niejawnych. Moze to by¢ jednak rowniez obowiazek ptynacy ex contractu. Jest to je-
dyne przestgpstwo nieumys$lne przewidziane w p.w.p.

Sankcja za nieumyslne ujawnienie informacji o cudzym projekcie wynalazczym
jest wylacznie grzywna (art. 305 ust. 2 p.w.p.).

5. Uzywanie podrobionych lub cudzych zarejestrowanych
znakéw towarowych (art. 305 p.w.p.)

Wystepek opisany w art. 305 p.w.p. ma trzy formy modalne:

1) oznaczanie towaréw podrobionym znakiem towarowym;

2) oznaczanie towarOw zarejestrowanym znakiem towarowym, ktérego sprawca
nie ma prawa uzywac;

3) dokonywanie obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami.

Dwie pierwsze formy sa przestgpstwami kierunkowymi, znamionuje je bowiem
cel przy$wiecajacy sprawcy — oznaczanie towarOw wymienionymi znakami w celu
wprowadzenia ich do obrotu.?® Nie spetnia tego znamienia dokonywanie obrotu to-
warami oznaczonymi takimi znakami.?”’

Czyny sprawcy (oznaczanie towarow lub dokonywanie obrotu towarami ozna-
czonymi takimi znakami) polegaja zawsze na dziataniu. Mozna je popemic tylko

(w:) K. Szczepanowska-Koztowska, E. Nowinska (red.), System Prawa Handlowego t. 3, Prawo wiasnosci prze-
mystowej, Warszawa 2015, s. 233-352 i 499-666.

25 Praktycznie biorgc, przestepstwo nieumysine popetnia sie w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa.
26 Nie spetnia znamion tego przestepstwa oznaczanie towardw takimi znakami w innym celu niz wprowadzanie ich
do obrotu.

27 W sprawie poje¢ ,wprowadzanie do obrotu” oraz ,dokonywanie obrotu” zob. m.in. uchwate (7) SN z dnia 30
czerwca 2008 r., | KZP 8/08 (OSNKW 2008/7/52), a takze wyroki SN: z dnia 15 stycznia 2010 r., V KK 342/09
(LEX nr 570163); 19.04.2012 r., Ill KK 53/12 (LEX nr 1162703) i z dnia 23 maja 2013 r., Il KK 91/13 (LEX nr
1318209).
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z winy umyslnej, zar6wno w zamiarze bezposrednim, jak i — przynajmniej w odnie-
sieniu do trzeciej postaci modalnej — w zamiarze ewentualnym.

Przestanka odpowiedzialno$ci za pierwszy typ tego przestepstwa jest to, aby
znak byt ,,podrobiony”. Przez taki znak rozumie si¢ ,,znak identyczny lub taki, ktory
nie moze by¢ odrézniony w zwyklych warunkach obrotu od znaku zarejestrowa-
nego, uzyty bezprawnie dla towaréw objetych prawem ochronnym” (art. 297 ust. 2
p.w.p.).

Omawiany wystepek jest zagrozony alternatywnie karami: grzywny, ogranicze-
nia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch (art. 305 ust. 1 p.w.p. Kary
te wymierza si¢ przy zwyktej (standardowej) odmianie czynu. Ustawa wyrdznia jed-
nak dwie dalsze jego odmiany:

— uprzywilejowana, zachodzaca ,,w wypadku mniejszej wagi” — sprawca pod-

lega wowczas tylko grzywnie (art. 305 ust. 2);

— kwalifikowang tym, ze ,,sprawca uczynit sobie z popelnienia przestepstwa
okreslonego w ust. 1 state Zrédto dochodu albo dopuszcza si¢ tego przestep-
stwa w stosunku do towaru o znacznej warto$ci” — grozi za nie wowczas kara
pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 5 (art. 305 ust. 3).

Ustawa nie precyzuje, co oznacza okreslenie ,,towar znacznej wartosci”. Moim
zdaniem, nalezy je rozumie¢ analogicznie jak ,,mienie znacznej wartosci”, ktorym
— zgodnie z art. 115 § 5 k.k. — jest ,,mienie, ktorego wartos¢ w chwili popelnienia
czynu zabronionego przekracza dwustukrotng wysoko$¢ najnizszego miesi¢cznego
wynagrodzenia”, czyli ,najnizszego wynagrodzenia pracownikéw okreslonego
na podstawie kodeksu pracy” (art. 115 § 8 k.k.).?® Wnioskujac a minori ad maius
mozna przyjac, ze z kwalifikowang odmiang tego czynu bedziemy — i to tym bardziej
— mie¢ do czynienia woéwczas, gdy przedmiotem przestepstwa jest ,,towar wielkiej
wartos$ci”, tj. taki, ,.ktorego warto§¢ w chwili popetnienia czynu zabronionego prze-
kracza tysigckrotng wysokos$¢ najnizszego miesiecznego wynagrodzenia” (art. 115
§ 6 kk.).

Ze skazaniem za przestepstwo kwalifikowane (okreslone w art. 305 ust. 3
p.-w.p.) wigze si¢ obowigzek orzeczenia przez sad srodka karnego w postaci prze-
padku na rzecz Skarbu Panstwa towaréw pochodzacych z przestepstwa oraz ma-
teriatow 1 narzedzi, jak rowniez Srodkow technicznych, ktore stuzyly lub byty
przeznaczone do popetnienia przestepstwa albo mozliwos$¢ orzeczenia takiego prze-
padku, jezeli takie materiaty, narzedzia albo $rodki techniczne nie byty wlasnoscia
sprawcy (art. 306 ust. 1 p.w.p.). Natomiast w razie skazania za przestgpstwo stan-
dardowe (z art. 305 ust. 1 p.w.p.), sad moze orzec przepadek na rzecz Skarbu Pan-
stwa towarow pochodzacych z przestepstwa oraz materiatléw 1 narzedzi, jak rowniez

28 Aktualnie (w 2015 r.) wynosi ono 1750 zt — zob. rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w spra-
wie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w 2015 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1220).
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srodkéw technicznych, ktore stuzyly lub byly przeznaczone do popehienia prze-
stepstwa, chociazby nie byly wlasnos$cig sprawcy.

Stosownie do art. 187 1 188 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wy-
konawczy® wykonanie powyzszego $rodka karnego polega na tym, ze sad bez-
zwlocznie po uprawomocnieniu si¢ wyroku przesyta jego odpis lub wyciag urzedowi
skarbowemu, wlasciwemu ze wzgledu na siedzibe sadu pierwszej instancji, w celu
wykonania §rodka karnego przepadku przedmiotow lub §ciggniecia kwoty pieni¢z-
nej stanowigcej rownowartos¢ przedmiotow, ktorych przepadku orzec nie bylo
mozna. Na tej podstawie urzad skarbowy przejmuje w posiadanie sktadniki mienia
wymienione w wyroku. Nastepnie przejete nieruchomosci przekazuje w zarzad wia-
sciwym organom administracji rzadowej, a przejete rzeczy ruchome, wierzytelnosci
1 inne prawa majatkowe spieni¢za wedtug przepiséw o egzekucji $wiadczen pienigz-
nych w postepowaniu egzekucyjnym w administracji.*

Inny tryb postepowania stosuje si¢ wowczas, gdy warto$¢ przedmiotdéw, ktorych
przepadek orzeczono, jest nieznaczna; stosownie do art. 195 k.k.w. sad pozostawia
je w aktach sprawy albo zarzadza ich zniszczenie.

W tej sytuacji przepis art. 306 ust. 3 p.w.p. nakazujacy odpowiednie stosowa-
nie art. 195 k.k.w. do kazdego orzeczenia przepadku przedmiotéw, o ktérym mowa
w art. 306 ust. 112 p.w.p., 1 to ,,niezaleznie od wartosci towarow, ktorych przepadek
orzeczono”, wydaje si¢ — oglednie méwiac — zbyt radykalny 1 niespdjny z zasadami
prawa karnego wykonawczego.

6. Wprowadzanie w btad co do istnienia ochrony prawnej
(art. 308 p.w.p.)

Czyny, ktore tutaj naleza, sa wykroczeniami. Tak, jak si¢ wydaje, nalezy rozu-
mie¢ niezbyt fortunne wyrazenie, iz orzekanie w sprawach o te czyny ,,nast¢puje
w trybie przepisdw o postepowaniu w sprawach o wykroczenia” (art. 310 ust. 2
p.w.p.). Nie jest bowiem mozliwe, aby sad rozpoznajacy sprawg karng stosowat pro-
cedure obowigzujaca dla orzekania w sprawach wykroczen. Cytowany przepis na-
lezy zatem rozumie¢ jako odsylajacy in extenso do prawa wykroczen, w tym takze
do prawa materialnego — kodeksu wykroczen, a nie tylko do kodeksu postepowania
w sprawach o wykroczenia.

Omawiane wykroczenia obejmuja:

— oznaczanie przedmiotow niechronionych patentem, prawem ochronnym

na wzor uzytkowy albo prawem z rejestracji wzoru przemystowego, topo-
grafii uktadu scalonego lub rejestracji na oznaczenie geograficzne, napisami

29 Dz.U.z 1997 r. Nr 90, poz. 557 z p6zn. zm. Dalej: k.k.w.
30 Tj. wedtug art. 67 i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst
jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z p6zn. zm.).
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lub rysunkami majgcymi wywola¢ mylne mniemanie, ze przedmioty te ko-
rzystaja z takiej ochrony;

— wprowadzanie tak oznaczonych przedmiotow do obrotu;

— przygotowywanie tak oznaczonych przedmiotéw do celéw obrotu lub ich
przechowywanie;

— podawanie w ogtoszeniach, zawiadomieniach lub w inny sposob wiadomo-
sci majacych wywola¢ mniemanie, ze te przedmioty korzystaja z ochrony
prawnej;

— wprowadzanie do obrotu towaréw oznaczonych znakiem towarowym z wy-
roznikiem (®), majagcym wywota¢ mylne mniemanie, ze przedmioty te ko-
rzystaja z takiej ochrony.

Wszystkie wymienione czyny sg wykroczeniami formalnymi, nie jest bowiem
konieczne wywotanie skutku w postaci wprowadzenia nabywcow w blad co do
stanu ochrony prawnej tak oznaczonych przedmiotéw. W przypadku zaistnienia ta-
kiego skutku 1 wyrzadzenia w ten sposob istotnej szkody klientowi nastapi zbieg
tego wykroczenia z wykroczeniem przewidzianym w art. 25 u.z.n.k., warunkiem
odpowiedzialnos$ci jest w tym wypadku jednak umysine dziatanie sprawcy. W wy-
padku pozostatych wykroczen sprawca odpowiada takze za dziatanie nieumysine
(art. 5 k.w.).

Za popelnienie wymienionych wykroczen grozi kara aresztu lub grzywna (art.
307 p.w.p., art. 25 u.z.n.k.) badz tez tylko grzywna (art. 308 p.w.p.).
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OFFENCES AND MALFEASANCES AGAINST
INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

The main method adopted for the protection of industrial property is civil
liability, which uses claim litigation as the primary legal tool for addressing the
exploitation of industrial property rightsand for recovering losses to the rights holder.
However, in some cases the instruments of penal law are applied. In this respect
the legislator saw fit to incorporate penal provisions on the violation of industrial
property rightsin the Polish Patent Act.

This paper discusses the following offences and malfeasances against industrial
property:

1) infringement of the moral rights of aninventor;

2) infringement of patent rights;

3) use of falsified trade-marks;

4) wilfully misleading third parties into believing in the existence of legal

protection of an invention, utility model, etc.,
and the attendant principles of penal responsibility for committing such acts.

Stowa kluczowe: naruszenie wlasnos$ci przemystowej, odpowiedzialnos$¢ karna
Keywords: violation of industrial property, penal responsibility
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POSTEPOWANIE O STWIERDZENIE NARUSZENIA
PRAWA DO NIEZAREJESTROWANEGO WZORU
WSPOLNOTOWEGO - ZAGADNIENIA OGOLNE

1. Uwagi ogoéine

Koncepcja ochrony niezarejestrowanych wzoréw wspolnotowych wywodzi si¢
z prawa brytyjskiego.”? W prawie Unii Europejskiej regulacje dotyczace tej kategorii
wzordw zostaly zawarte w rozporzadzeniu 6/2002.° Niezarejestrowane wzory wspol-
notowe stuzg do ochrony produktow, ktore wymagaja czgstych zmian w wygladzie,
a w konsekwencji — nie potrzebujg dlugiej ochrony obarczonej formalnosciami reje-
strowymi 1 zwigzanymi z tym kosztami. Mniej rygorystyczny sposdb przyznawania
ochrony niezarejestrowanym wzorom wspolnotowym wigze si¢ jednak z wezszym
jej zakresem oraz dodatkowymi obowigzkami spoczywajacymi na uprawnionym
w toku postepowania o stwierdzenie naruszenia prawa do tych wzordw.

2. Zakres prawa do niezarejestrowanych wzoréw
wspolnotowych

Prawo do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego przyznaje uprawnio-
nemu do wzoru* wylgcznosé jego stosowania i zakazywania osobom trzecim uzy-

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Unii Europejskiej Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Sktodowskiej; rzecznik patentowy.
2 Szerzej w kwestii ochrony prawnej wzoréw niezarejestrowanych w prawie brytyjskim zob. J. SiefAczyto-Chla-

bicz, Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspoélnotowego, ,Europejski Przeglad Sgdowy” 2008, nr 2, s. 10-12;
L. Bently, B. Sherman, Intellectual Property Law, Oxford 2014, s. 740 i n. W dniu 1 pazdziernika 2014 r. wszedt
w zycie Intellectual Property Act 2014 z dnia 14 maja 2014 r. (UK Public General Acts 2014 c. 18; dostepny
na stronie internetowej www.legislation.gov.uk , data dostepu: 11.09.2015 r.), ktéry wprowadzit w prawie brytyj-
skim liczne zmiany w ochronie niezarejestrowanych wzoréw przemystowych.

3 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspolnotowych (Dz.Urz.
WE L 3 z dnia 5 stycznia 2002 r.; polskie wydanie specjalne rzdz. 13, tom 27, s. 142; dalej jako rozporzgdzenie
6/2002).

4 W oficjalnym ttumaczeniu na jezyk polski rozporzgdzenia 6/2002 postuzono sie okresleniem ,wiasciciel wzoru”.
Ze wzgledu na specyficzny charakter débr niematerialnych w literaturze przedmiotu przedstawiciele polskiej dok-
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wania przedmiotowego wzoru bez jego zgody (art. 19 ust. 1 zd. 1 rozporzadzenia
6/2002). ,,Uprawnienie do zakazania uzywania [zarejestrowanego wzoru wspolno-
towego] przez osoby trzecie rozciagga si¢ na kazda osobe trzecia, ktora uzywa wzoru
niewywotujacego u poinformowanego uzytkownika innego catosciowego wraze-
nia, w tym réwniez na osobe trzecig bedaca wlascicielem pdzniej zarejestrowanego
wzoru wspolnotowego”.’

Uzywanie niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego polega, migdzy innymi,
na: ,,(...) wytwarzaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, imporcie, eksporcie
lub uzywaniu produktu, w ktoéry wzor jest zawarty badz zastosowany lub sktadowa-
niu takiego produktu w tych celach” (art. 19 ust. 1 zd. 2 rozporzadzenia 6/2002). Jest
to wylacznie przykladowy katalog dziatan, ktore wkraczaja w zakres zastrzezonej
wylacznosci.

Prawo zakazywania uzywania niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego
przystuguje jednak uprawnionemu wyltacznie wowczas, gdy ,,sporne uzywanie wy-
nika z nasladowania chronionego wzoru” (art. 19 ust. 2 rozporzadzenia 6/2002).
W rozporzadzeniu 6/2002 nie ma jednakze definicji legalnej pojecia ,,nasladowa-
nie”. Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w polskim piSmiennictwie ,,prawo
Ze wzoru niezarejestrowanego wigze si¢ (...) z mozliwoscig zakazywania osobom
trzecim uzywania chronionego wzoru na skutek niedozwolonej reprodukcji”.® Pra-
wodawca unijny doprecyzowat jedynie, Ze ,,spornego uzywania nie uwaza si¢ za
wynikajgce ze skopiowania chronionego wzoru, jezeli nasladowanie jest wynikiem
pracy tworcy, ktory mozna uznaé, ze nie znal wzoru ujawnionego przez wlasciciela”
(art. 19 ust. 2 zd. 2 rozporzadzenia 6/2002), a praca tworcy ma charakter niezalezny.
W polskojezycznej wersji rozporzadzenia 6/2002 pomini¢to sformutowanie doty-

tryny prawa wzoréw przemystowych postuguija sie okresleniem ,uprawniony do wzoru” oraz ,uprawniony z prawa
rejestracji (w odniesieniu do wzoréw zarejestrowanych) (zob. szczegétowo w kwestii argumentéw przemawiajg-
cych za odejsciem od okreslenia ,wtasciciel wzoru”: M. Pozniak-Niedzielska, J. Sienczyto-Chlabicz, Europejskie
prawo wzoréw przemystowych, Warszawa 2010, s. 85; J. Kepinski, Przejscie i obcigzenie praw do wzoru przemy-
stowego i do wzoru wspolnotowego; umowy licencyjne dotyczace praw do wzoru przemystowego i wzoru wspol-
notowego, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Prace z Prawa Wiasnosci Intelektualnej” 2012,
z. 118, s. 55). W niniejszej pracy stosowane sg zamiennie okreslenia ,uprawniony do wzoru” oraz ,uprawniony do
niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego”.

5 Tak wyr. Trybunatu Sprawiedliwos$ci z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos
Internacional SA przeciwko Proyectos Integrales de Balizamiento SL.; powotywane w niniejszej pracy wyroki
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej sg dostepne na stronie internetowej www.curia.europa.eu (data do-
stepu: 11.09.2015 r.). Przedmiotowe orzeczenie zapadto w odniesieniu do zarejestrowanego wzoru wspolnoto-
wego, jednakze odnosi si¢ ono rowniez do niezarejestrowanych wzoréw wspdlnotowych (zob. komentarze do
wyroku: M. Gimeno, On the question of whether there is infringement of a Community registered design and
the definition of «third parties», (w:) P. Claassen (red.), J. Keustermans (red.), Landmark IP Decisions of the Eu-
ropean Court of Justice 2008-2013, Bruksela 2014 s. 212-218; L. Mastroianni, Disegno o modello comunitario
e registrazione posteriore, |l diritto industriale 2012, nr 3, s. 201-206; R. Sciaudone, Community design: prior in
time, stronger in right, ,Journal of Intellectual Property Law and Practice” 2012, nr 7, s. 401-403).

6 Podaje za: L. Brancusi, Wz6r wspolnotowy i jego zakres ochrony, Warszawa 2012, s. 363, ktéra swoje stano-
wisko oparta na pogladach: A. Tischner, Niezarejestrowany wzér wspolnotowy, ,Przeglad Prawa Handlowego”
2006, nr 7, s. 39; J. Sienczyto-Chlabicz, Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspoélnotowego..., op. cit., s. 15;
J. Kepinski, Wzor przemystowy i jego ochrona w prawie polskim i wspolnotowym, Warszawa 2010, s. 125. Na te-
mat zakresu ochrony niezarejestrowanych wzoréw wspélnotowych zob. tez M. Pozniak-Niedzielska, J. Sienczyto-
-Chlabicz, Europejskie prawo wzoréw przemystowych..., op. cit.,, s. 51).
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czace ,,niezaleznosci (samodzielnosci) pracy tworcy”.” Nie oznacza to jednak, ze
w toku oceny potencjalnego naruszenia ten aspekt nie powinien by¢ uwzgledniany.

Z polskiej oficjalnej wersji jezykowej rozporzadzenia 6/2002 rowniez nie spo-
sOb wywnioskowacé, czy niezarejestrowany wzor wspdlnotowy jest chroniony przed
kopiowaniem czy nasladowaniem. W polskojezycznej wersji brakuje bowiem spoj-
no$ci terminologicznej. W art. 19 ust. 1 postuzono si¢ okresleniem ,,nas§ladownic-
two”, a w pkt 21 preambuty do rozporzadzenia 6/2002 uzyto zwrotu ,.,kopiowanie”.
Analiza r6znych wersji jezykowych rozporzadzenia 6/2002 pokazuje jednak, ze
niezarejestrowane wzory wspolnotowe nalezy raczej chroni¢ przed kopiowaniem,
ktore, zgodnie z pogladem wyrazonym w doktrynie, na potrzeby stosowania art. 19
ust. 2 rozporzadzenia 6/2002 trzeba poddawac¢ wyktadni ,,w oderwaniu od wszelkich
skojarzen z cywilistycznymi pojeciami winy lub dobrej/ztej wiary, z ktorych usta-
wodawca unijny wyraznie zrezygnowat”.?

W toku postgpowania o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowa-
nego wzoru wspolnotowego powod powinien zatem udowodni¢ trzy przestanki. Po
pierwsze, musi wykazac, ze naruszyciel znat niezarejestrowany wzor wspolnotowy
bedacy przedmiotem postepowania o naruszenie (zgodnie z przepisem art. 19 ust.
2 rozporzadzenia 6/2002). Po drugie, powinien dowie$¢, ze wzor naruszajacy nie-
zarejestrowany wzor wspolnotowy nie powstat w wyniku niezaleznej pracy twor-
czej (art. 19 ust. 2 rozporzadzenia 6/2002). Po trzecie, ma uzasadni¢, dlaczego wzor,
ktérym postugiwat si¢ naruszyciel, nie wywotywat odmiennego ogolnego wrazenia
wzgledem wzoru, do ktorego jest on uprawniony (zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporza-
dzenia 6/2002). Natomiast w odpowiedzi na pozew pozwany powinien przedstawic
stanowisko przeciwne, jak rowniez, w Swietle przepisu art. 19 ust. 2 rozporzadze-
nia 6/2002 musi wykaza¢, ze wzor bedacy przedmiotem naruszenia opracowat
samodzielnie.’

7 Por. art. 19 ust. 2 zd. 2 rozporzadzenia 6/2002 w réznych wersjach jezykowych, np. wersja polskojezyczna:
»,Sporne uzywanie nie uwaza sie za wynikajgce ze skopiowania chronionego wzoru, jezeli nasladowanie jest
wynikiem pracy tworcy, ktéry mozna uznac, ze nie znat wzoru ujawnionego przez wtasciciela”; wersja angielsko-
jezyczna: ,The contested use shall not be deemed to result from copying the protected design if it results from
an independent work of creation by a designer who may be reasonably thought not to be familiar with the design
made available to the public by the holder”; wersja francuskojezyczna: ,L utilisation contestée n’est pas consi-
dérée comme résultant d’une copie du dessin ou modéle protégé si elle résulte d’'un travail de création indépen-
dant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modele
divulgué par le titulaire”; wersja hiszpanskojezyczna: ,La utilizaciéon impugnada no se considerara resultante de
haber sido copiado el dibujo 0 modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creacion indepen-
diente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocia el dibujo o modelo divulgado
por el titular’); wersja niemieckojezyczna: ,Die angefochtene Benutzung wird nicht als Ergebnis einer Nacha-
hmung des geschiitzten Geschmacksmusters betrachtet, wenn sie das Ergebnis eines selbstéandigen Entwurfs
eines Entwerfers ist, von dem berechtigterweise angenommen werden kann, dass er das von dem Inhaber offen-
barte Muster nicht kannte”).

8 L. Brancusi, Wzor wspolnotowy..., op. cit., s. 378.

9 Por. wyr. Sagdu Okregowego w Warszawie Wydziat XXIl Sgd Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw
z dnia 23 listopada 2009 r., XXIl GWwp 7/09; powotywane w niniejszej pracy wyroki Sagdu Okregowego w War-
szawie Wydziat XXIlI Sgd Wspdlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw sg dostepne na stronie internetowej
http://www.warszawa.so.gov.pl/zbiory-orzeczen-xxii-wydzialu.html (data dostepu: 11.09.2015r.).
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3. Ograniczenie zakresu ochrony niezarejestrowanych
wzoréow wspoélnotowych

Prawodawca unijny wyliczyl okolicznos$ci, ktére ograniczaja prawo do nieza-
rejestrowanego wzoru wspdlnotowego. Ich katalog w zasadzie pokrywa si¢ z ogra-
niczeniami dotyczacymi zarejestrowanych wzoréw wspolnotowych oprocz, tak
zwanego, prawa uprzedniego uzywania odnoszacego si¢ wyltacznie do zarejestrowa-
nych wzorow wspodlnotowych.

W $wietle rozporzadzenia 6/2002 nie narusza prawa do niezarejestrowanego
wzoru wspolnotowego uzywanie wzoru w celu prywatnym i niechandlowym oraz
wykorzystanie wzoru w celu do$wiadczalnym badz w ramach cytowania czy na-
uczania, pod warunkiem, ze takie dzialania sg zgodne z praktyka uczciwego handlu
1 nie utrudniajg zwyktego uzywania wzoru. W przypadku stosowania wzoru w celu
do$wiadczalnym, cytowania czy nauczania nalezy jednak bezwzglednie wskazac
zrodto pochodzenia wzoru (art. 20 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 6/2002). Ponadto,
podobnie jak w przypadku wzordéw zarejestrowanych, nie dochodzi do naruszenia
w przypadku sprzetu w srodkach komunikacji morskiej 1 powietrznej czasowo znaj-
dujacego si¢ na terytorium Unii Europejskiej, ktory zostat zarejestrowany w pan-
stwie trzecim, importu do Unii Europejskiej czgsci zamiennych 1 wyposazenia
akcesoridow w celu napraw tych srodkéw, jak rowniez wykonania ich naprawy (art.
20 rozporzadzenia 6/2002).

Prawa do niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego nie sg takze naruszane
w odniesieniu do wzoru produktu, ktory zostal wprowadzony do obrotu w Unii Eu-
ropejskiej przez uprawnionego do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego lub
za jego zgodg (art. 21 rozporzadzenia 6/2002). Jest to sytuacja zwana w doktrynie
wyczerpaniem prawa. '

Zakres ochrony niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego moze by¢ réwniez
ograniczony w sytuacji, gdy uzywanie wzoru ,,jest niezbedne dla zasadniczych po-
trzeb obronnosci lub bezpieczenstwa” (art. 23 rozporzadzenia 6/2002). Jest to moz-
liwe wylacznie woéwczas, gdy takg sytuacje dopuszczaja przepisy prawne panstwa
cztonkowskiego. W Polsce ustawodawca nie przewidziat tego rodzaju rozwigzania
wzgledem wzoru przemystowego, a jedynie w odniesieniu do wynalazku dotycza-
cego obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa.'!

Prawo do niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowego ogranicza takze licen-
cja'? w zakresie, w jakim zostata udzielona.”® Licencjobiorca, uzywajac niezareje-

10 Szerzej na temat wyczerpania praw wtasnosci przemystowej zob.: R. Skubisz, Zakres wyczerpania praw wtasno-
Sci przemystowej w prawie polskim, ,Przeglad Prawa Handlowego” 2002, nr 1, s. 1-9.

11 Zob. art. 56-62 PWP.

12 Rozporzadzenie 6/2002 dopuszcza udzielanie licencji na niezarejestrowane wzory wspélnotowe (art. 32 ust. 1
rozporzgdzenia 6/2002). Licenciji, ktérej przedmiotem jest niezarejestrowany wzér wspoélnotowy, nie ma jednak
mozliwosci wpisania do rejestru ani publikacji informac;ji o jej udzieleniu (art. 32 ust. 5 rozporzgdzenia 6/2002).

13 Na temat umowy licencyjnej dotyczacej prawa do niezarejestrowanego wzoru wspoélnotowego zob. J. Kepinski,
Przejscie i obcigzenie prawa do wzoru przemystowego i wzoru wspolnotowego..., op. cit.,, s. 70.
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strowanego wzoru wspolnotowego, nie narusza prawa do tego wzoru. Gdy jednak
licencjobiorca nie przestrzega postanowien umowy licencyjnej dotyczacych ,,czasu
jej obowiazywania, formy, w jakiej wzor moze by¢ uzywany, asortymentu produk-
tow, na ktore licencja zostata udzielona, i jakosci produktow produkowanych przez
licencjobiorce” (art. 32 ust. 2 rozporzadzenia 6/2002), wowczas uprawniony do
niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego moze wystgpi¢ przeciwko licencjo-
biorcy z pozwem o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru
wspolnotowego.

4. Domniemanie waznosci niezarejestrowanych wzorow
wspolnotowych

W toku postepowania o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanych
wzoréw wspdlnotowych, podobnie jak wzgledem zarejestrowanych wzoréw wspol-
notowych, domniemywa si¢, ze wzory bedace przedmiotem postgpowania sg wazne
(art. 85 ust. 2 zd. 1 rozporzadzenia 6/2002). W tym przedmiocie stuszne jest stano-
wisko Sadu Okregowego w Warszawie Wydzial XXII Sad Wspolnotowych Znakow
Towarowych 1 Wzordw, ze ,,Niezarejestrowany wzor wspolnotowy nie korzysta (...)
z domniemania waznos$ci wynikajacego z rejestracji w OHIM”.'* Niezarejestrowane
wzory wspolnotowe nie sg bowiem rejestrowane. Brak jest wiec podstaw, aby do-
mniemywac, ze sg wazne na podstawie rejestracji. Mimo powyzszego, w przypadku
spetnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 85 ust. 2 rozporzadzenia 6/2002, nie-
zarejestrowane wzory wspolnotowe korzystajag z domniemania wazno$ci. Nie jest
zatem zasadny zaprezentowany w tym samym wyroku poglad, zgodnie z ktorym
,Zadajacego ochrony przed naruszeniami wiasciciela takiego wzoru obcigza obo-
wigzek udowodnienia jego nowosci 1 indywidualnego charakteru, w sposob okre-
$lony krajowymi przepisami postepowania cywilnego”."” Nie ma podstaw, aby od
uprawnionego do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego wymagaé, jeszcze
na etapie postgpowania o stwierdzenie naruszenia, zeby wykazat, iz jego wzor od-
znacza si¢ indywidualnym charakterem i nowos$cig w sytuacji, gdy uprawniony do
wspolnotowego wzoru zarejestrowanego takiego obowigzku nie posiada. Upraw-
niony do zarejestrowanego wzoru wspolnotowego korzysta z domniemania waz-
nosci swojego wzoru pod warunkiem, ze przedstawi sgdowi §wiadectwo rejestracji
wzoru, mimo ze rejestracja wzorow wspolnotowych odbywa si¢ bez badania istnie-
nia przestanek nowosci 1 indywidualnego charakteru.

Aby sad mogt przyjaé, ze niezarejestrowany wzor wspolnotowy jest wazny,
uprawniony do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego musi zatem udowodnic,

14 Zob. wyr. Sagdu Okregowego w Warszawie Wydziat Xll Sgd Wspodlnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw
z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie XXIl GWwp 10/11).
15 Ibidem.
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ze warunki okreslone w art. 11 rozporzadzenia 6/2002 zostaty spetnione, a ponadto
powinien wskaza¢, w czym przejawia si¢ indywidualny charakter wzoru, do ktérego
jest uprawniony.

Wykazanie spehienia przestanek z art. 11 rozporzadzenia 6/2002 ma na celu
okreslenie dnia rozpoczgcia ochrony oraz sprecyzowanie jej zakresu.'® O narusze-
niu prawa do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego jest bowiem mowa tylko
wtedy, gdy to prawo jest w mocy, czyli w okresie trzech lat'” poczawszy od dnia,
w ktorym wzor zostal ujawniony w Unii Europejskie;.

W praktyce moment ujawnienia jest trudny do okreslenia. Jest to zwigzane
z brakiem jakiegokolwiek wykazu niezarejestrowanych wzoréw wspdlnotowych,
z ktorych wynikatyby daty ich pierwszego publicznego udostepnienia. W zwigzku
z tym w przypadku ewentualnego postgpowania sgdowego powod musi sam przed-
stawi¢ sagdowi dowod na okoliczno$¢ pierwszego publicznego udostgpnienia wzo-
réw.'® Sprawdzenie przez sad prawdziwosci pierwszego publicznego udostepnienia
wzoru wydaje si¢ by¢ jednak tatwiejsze, anizeli zweryfikowanie daty stworzenia
wzoru, od ktorej jest liczony okres ochrony utworéow prawnoautorskich."

Sposoby ujawnienia wzorow moga by¢ rozne 1, co istotne, nie zaleza one od
tego, czy mamy do czynienia ze wzorami zarejestrowanymi czy niezarejestrowa-
nymi. Ujawnienie mogto nastgpi¢, migdzy innymi, przez: opublikowanie, wy-
stawienie czy wykorzystanie w handlu (art. 11 ust. 1 rozporzadzenia 6/2002).%°
Prawodawca unijny wskazal wytacznie przyktadowy katalog sytuacji, ktore moga
spowodowac publiczne udostepnienie wzoru.?! W wyroku w sprawie C-479/12 Try-
bunal Sprawiedliwo$ci uznat, ze ,,wzor mogt sta¢ si¢ dostatecznie znany dziataja-
cym w Unii, wyspecjalizowanym w danej branzy srodowiskom podczas zwyktego
toku prowadzenia spraw, jesli rysunki tego wzoru zostaty udostepnione handlowcom

16 Tak wyr. Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawie C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd.
przeciwko Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd. pkt 43.

17 Pierwotnie proponowano dwuletni okres ochrony (szerzej na temat ksztattowania ochrony niezarejestrowanych
wzoréw w Unii Europejskiej zob. J. Kepinski, Wzér przemystowy..., op. cit, s. 122-123). D. Musker zwraca uwage,
ze w takich dziedzinach przemystu jak: moda, systemy elektroniczne czy sektor zabawek trzyletni okres ochrony
wydaje sie wystarczajgcy (D. Musker, Community Design Law Principles and Practice, London 2002, s. 57).

18 Pojecie ,publiczne udostepnienie wzoru” wystepuje w rozporzgdzeniu 6/2002 zaréwno w toku badania przestanki
nowosci wzoru (art. 7 ust. 1 rozporzgdzenia 6/2002), jak i w konteks$cie wyznaczania poczatku ochrony dla nie-
zarejestrowanych wzoréw wspdlnotowych (art. 11 rozporzgdzenia 6/2002). W obydwu przepisach definicja tego
okreslenia jest w zasadzie tozsama. W zwigzku z tym przedstawiciele doktryny postulujg przyjecie jednakowego
terminu (zob. D. Musker, Community Design Law..., op. cit., 2-052A; podaje za A. Tischner, Niezarejestrowany
wzor..., op. cit., s. 39).

19 Zob. art. 36 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631 z pézn. zm.).

20 Zob. komentarze dotyczace wyroku: R. Hackbarth, Unregistered Community designs, limitations, forfeiture and
sanctions in the context of multistate infringements, ,Journal of Intellectual Property Law and Practice” 2014,
nr 9, s. 778-780; H. Hartwig, Schutzvoraussetzungen des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmu-
sters — Gautzsch Grof3handel/MBM Joseph Duna [Gartenpavillon], ,Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht” 2014, z. 4, s. 372-373 .

21 Na temat sposobow ujawnienia wzoru wspolnotowego (w odniesieniu do art. 7 ust. 1 rozporzgdzenia 6/2002)
zob. J. Sienczyto-Chlabicz, Utrata nowosci i indywidualnego charakteru wzoru wspoélnotowego wskutek jego pu-
blicznego ujawnienia, ,Europejski Przeglad Sgdowy” 2010, nr 4, s. 13-21.
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dziatajacym w tej branzy”.> W powolywanej sprawie ujawnienie polegato na ,,roz-
powszechnianiu «Magazynu z nowos$ciami — MBM», zawierajacego rysunki tego
modelu, w liczbie 300-500 egzemplarzy, wsrod sprzedawcoOw 1 posrednikow han-
dlowych, jak rowniez wsrod dwdch niemieckich zwiazkoéw kupcéw meblowych”.?
Sad orzekajacy w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa do niezarejestrowa-
nego wzoru wspolnotowego, po rozwazeniu materialu dowodowego przedstawio-
nego przez powoda na okolicznos$ci wskazane w art. 11 ust. 2 rozporzadzenia 6/2002
oceni zatem, czy naruszenie nastgpilo w momencie, gdy niezarejestrowany wzor
wspolnotowy byt chroniony oraz czy kwalifikowat si¢ do ochrony. Jezeli pozwany
uzna, ze wzor, na ktoéry powotuje si¢ powdd nie zastuguje na ochrong, wowczas
w toku postepowania o stwierdzenie naruszenia prawa do tego wzoru moze podnies¢
zarzut niewaznosci wzoru lub wystgpi¢ o uniewaznienie wzoru w drodze powodz-
twa wzajemnego (art. 85 ust. 2 zd. 2 rozporzadzenia 6/2002). Wniosek o uniewaz-
nienie prawa do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego moze zosta¢ rowniez
ztozony w postepowaniu zabezpieczajacym (art. 90 ust. 2 rozporzadzenia 6/2002).
W odniesieniu do niezarejestrowanych wzoréw wspolnotowych jedynym organem
wladnym do uniewaznienia niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego jest sad do
spraw wzoréow wspolnotowych. W przeciwienstwie do zarejestrowanych wzoréw
wspolnotowych nie ma takich uprawnien Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrz-
nego w Alicante. Podstawy uniewaznienia prawa do niezarejestrowanego wzoru
wspolnotowego sa analogiczne, jak w przypadku zarejestrowanego wzoru wspol-
notowego (art. 25. ust. 1 rozporzadzenia 6/2002). Pozwany moze przyktadowo pod-
nies$¢, ze wzor nie byt chroniony w momencie zarzucanego mu czynu ze wzgledu
na uplyw czasu przewidziany do ochrony niezarejestrowanych wzoré6w wspdlnoto-
wych lub nie zastuguje na ochron¢ jako niezarejestrowany wzor wspolnotowy ze
wzgledu na niedostateczne ujawnienie.”* W odniesieniu do niezarejestrowanych
wzorow wspdlnotowych nie ma jednak mozliwo$ci zachowania uniewaznionego
wzoru w zmienionej formie, co jest mozliwe wzgledem zarejestrowanych wzoréw
wspolnotowych uniewaznionych z nastg¢pujagcych powoddw: niespetnienia przez
wzO0r wymogow z art. 4-9 rozporzadzenia 6/2002; gdy we wzorze wykorzystano cu-
dze oznaczenie odrdzniajace; jezeli wzor jest przejawem niedozwolonego uzywania
utworu chronionego na gruncie prawa autorskiego jednego z panstw cztonkowskich;
kiedy ,,wzér stanowi niewlasciwe uzywanie jednego z przedmiotéw wymienionych
w art. 6 bis «Konwencji paryskiej» (...) oraz odznak, godet 1 herbow innych niz

22 Wyr. Trybunatu Sprawiedliwos$ci z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-479/12, H. Gautzsch GroBhandel GmbH
& Co. KG przeciwko Miinchener Boulevard Mébel Joseph Duna GmbH., pkt 30.

23 Ibidem, pkt 25.

24 Zob. przyktadowo wyr. Bundesgerichtshof (BGH) z 9 pazdziernika 2008 r. w sprawie | ZR 126/06, ,Gebackpresse,
gewerblicher rechtsschutz und urheberrecht” 2009, z. 79. Zob. tez komentarz do wyroku A. Gartner, The Disclo-
sure of Designs Outside the European Community — The Federal Supreme Court’s Gebackpresse Decision and
its Implications, ,European Intellectual Property Review” 2010, nr 4, s. 181-183.
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wymienione w art. 6 bis i ktére sg przedmiotem szczegodlnego interesu publicznego
Panstwa Cztonkowskiego™.

Natomiast w przedmiocie udowodnienia, ze wzor posiada indywidualny cha-
rakter wypowiedziat si¢ Trybunat Sprawiedliwo$ci. W ramach wniosku o wydanie
orzeczenia wstepnego brytyjski sad w trybie art. 267 TFUE zwrdcit si¢ do Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z pytaniem o tresci: ,,Czy wlasciwy w sprawach
wzoréw wspolnotowych sad jest zobowigzany do tego, by traktowac niezarejestro-
wany wzor wspdlnotowy jako wazny do celow art. 85 ust. 2 rozporzadzenia [nr
6/2002], jesli wilasciciel wskazuje jedynie, co stanowi indywidualny charakter tego
wzoru, czy tez wilasciciel jest zobowigzany do udowodnienia, ze wzor posiada in-
dywidualny charakter zgodnie z art. 6 tego rozporzadzenia?”’. W $wietle stanowiska
Trybunalu wykazanie, w czym przejawia si¢ indywidualny charakter wzoru powoda
»polega [wylacznie] na zidentyfikowaniu przez wtasciciela wzoru elementu lub ele-
mentow danego wzoru, ktore wedtug tego witasciciela nadaja mu ten charakter”.
W celu udowodnienia, ze wzor posiada indywidualny charakter powdd nie musi za-
tem przedstawia¢ doglebnej analizy tej przestanki. Takie rozumienie przepisu art.
85 ust. 2 rozporzadzenia 6/2002 nie uprzywilejowuje zadnej ze stron postepowa-
nia. W przypadku odmiennej wyktadni uprawniony do niezarejestrowanego wzoru
wspolnotowego, zamiast skupi¢ si¢ na istotnych aspektach postgpowania o stwier-
dzenie naruszenia, jeszcze przed wystapieniem przez naruszyciela czy powoda wza-
jemnego z wnioskiem o uniewaznienie prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego,
koncentrowatby si¢ rowniez na obronie waznosci swojego wzoru. Stawiatoby to za-
tem naruszyciela w korzystniejszej sytuacji procesowe;.

5. Zagadnienia procesowe — uwagi ogolne

W sprawach dotyczacych naruszenia prawa do niezarejestrowanych wzoréw
wspolnotowych sagdem wylgcznie wlasciwym jest sad w sprawach wzorow wspolno-
towych dziatajacy na terytorium panstwa czionkowskiego, w ktorym doszto do na-
ruszenia (art. 81 rozporzadzenia 6/2002). Na mocy przepisu art. 80 rozporzadzenia
6/2002 panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej zostaty zobowigzane do utworze-
nia na swoich terytoriach sagdow orzekajacych w sprawach wzoréw wspolnotowych.
Sady te maja wytaczng wlasciwos¢ w przypadku wnioskéw o uniewaznienie niezare-
jestrowanych wzorow wspdlnotowych, jak rowniez powddztw o naruszenie wzoréw
wspolnotowych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych). W Polsce funkcje takiego
sadu pelni Sad Okregowy w Warszawie Wydziat XXII Sad Wspolnotowych Zna-
kéw Towarowych 1 Wzordw. Sad ten stosuje przepisy rozporzadzenia 6/2002, zas

25 W kwestii zagadnien zwigzanych z powddztwami réwnolegtymi ze wzoréw wspolnotowych i prawa ze wzoru kra-
jowego, o ktérych mowa w przepisie art. 95 rozporzgdzenia 6/2002 (zob. m.in. P. Stone, EU Private International
Law, Cheltenham — Northampton 2010, s. 162).
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w sprawach nieuregulowanych w rozporzadzeniu 6/2002 — przepisy ustawodawstw
wlasnych krajow (art. 88 ust. 2 rozporzadzenia 6/2002). Rowniez w odniesieniu do
przepisOw proceduralnych sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych stosuje przepisy
krajowe, jezeli rozporzadzenie 6/2002 nie stanowi inaczej, ,,do tego samego rodzaju
postepowania w sprawie zarejestrowania wzoru w Panstwie Cztonkowskim, w kt6-
rym sad ma swojg siedzibe” (art. 88 ust. 3 rozporzadzenia 6/2002).

Wszelkich roszczen dotyczacych naruszenia prawa do niezarejestrowanego
wzoru wspdlnotowego moze dochodzi¢ nie tylko sam uprawniony do niezarejestro-
wanego wzoru wspolnotowego, ale réwniez, pod pewnymi warunkami, licencjo-
biorca (art. 32 ust. 3 rozporzadzenia 6/2002). Co do zasady, licencjobiorca moze
wystgpi¢ z powddztwem wylgcznie za zgoda uprawnionego do niezarejestrowanego
wzoru wspolnotowego. Wyjatkowo, ,,(...) wlasciciel licencji wylacznej moze wsz-
czac¢ (...) postgpowanie, jezeli wlasciciel prawa ze wzoru wspolnotowego po otrzy-
maniu wezwania sam nie wytoczy we wlasciwym terminie powddztwa w sprawie
naruszenia” (art. 32 ust. 3 zd. 2 rozporzadzenia 6/2002). Istnieje takze mozliwosé
przystapienia przez licencjobiorce do juz toczacego si¢ postegpowania (art. 32 ust. 4
rozporzadzenia 6/2002).

W przedmiocie roszczen, z jakimi powdd moze wystepowaé w postepowaniu
o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego
prawodawca unijny ograniczyt si¢ do wskazania wytacznie roszczenia przystuguja-
cego prawowitemu uprawnionemu do niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego.
Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 w sytuacji, gdy wzor zostat uyjawniony lub stanowi
przedmiot roszczenia przez osobe nieuprawniong do tego w §wietle art. 14 rozporza-
dzenia 6/2002, uprawniony moze zada¢ uznania go za prawowitego uprawnionego
do wzoru wspdlnotowego. Z rozporzadzenia wynika rowniez, ze powod moze za-
broni¢ pozwanemu kontynuowania dziatan, ktore naruszajg prawo do niezarejestro-
wanego wzoru wspolnotowego (art. 89 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia 6/2002). Poza
roszczeniami wymienionymi powyzej, istnieje takze mozliwo$¢ wystapienia z in-
nymi roszczeniami przewidzianymi w przepisach prawa panstwa cztonkowskiego,
jak 1 prawa prywatnego migdzynarodowego obowigzujacego na terytorium, na kto-
rym doszto do naruszenia (art. 89 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 6/2002). Roszczenia
te zostaty szeroko opisane przez przedstawicieli doktryny i nie sg przedmiotem ni-
niejszego omowienia.*®

26 Zob. w szczegolnosci: A. Szewc, Naruszenie wiasnosci przemystowej, Warszawa 2003, s. 180-218; P. Podrecki,
Srodki ochrony praw wiasnosci intelektualnej, Warszawa 2010, s. 189-494; P. Podrecki, E. Traple, Roszczenia
z tytutu naruszenia praw witasnosci przemystowej, (w:) R. Skubisz (red.), Prawo wtasnosci przemystowej. Sys-
tem..., op. cit., s. 1409-1437.
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6. Uwagi koncowe

Okres 13 lat funkcjonowania niezarejestrowanych wzoréw wspolnotowych po-
kazatl, ze stosowanie przepiséw dotyczacych tej kategorii wzorow niesie wiele pro-
blemoéw interpretacyjnych, a polskojezyczna wersja rozporzadzenia 6/2002 zawiera
liczne btedy w przektadzie,?” co utrudnia prawidlowe stosowanie przepiséw. Orze-
czenia wstepne wydawane przez Trybunal Sprawiedliwosci w trybie art. 267 TFUE
pomagaja w jednolitym interpretowaniu tych przepisoéw. Ulatwia to uprawnionym
do niezarejestrowanych wzorow wspolnotowych sadowe dochodzenie przystugu-
jacych im roszczen. Aby w pelni usprawni¢ ochrong¢ niezarejestrowanych wzorow
wspolnotowych, polskojezyczna wersja rozporzadzenia 6/2002 w dalszym ciggu
wymaga jednak sprostowania.

27 Na temat usterek przektadu aktdw prawa Unii Europejskiej w dziedzinie prawa wiasnosci przemystowej zob.
R. Skubisz, Polskie prawo wiasnosci przemystowej (stan obecny i perspektywy zmian), “Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellonskiego, Prace z Prawa Wiasnosci Intelektualnej” 2014, z. 126, s. 155.
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INFRINGEMENT ACTION OF AN UNREGISTERED
COMMUNITY DESIGN — GENERAL ISSUES

This article aims to outline the nature of infringement action based on an
unregistered community design. The author indicates the principles of this kind of
action. The article consists of 4 parts (excluding introduction and final remarks).
In the first part, the author indicates the rights conferred by Community designs
based on art. 19.1 of the Council Regulation (EC) N° 6/2002 of 12 December 2001
on Community designs, and endeavours to define the scope of protection of an
unregistered design. The second part concerns the limitation of rights conferred by
an unregistered community design, while the third provides analysis on the issue
of the presumption of validity of unregistered community design based on art. 85.2
(1) of regulation 6/2002, in which the author enumerates the proof that should be
produced by the rights holder. The final part of the article presents some remarks on
the procedural aspects of proceedings relating to infringement of an unregistered
design. All aspects concerning the subject of the article are based on judgements of
the Court of Justice of the European Union and the literature on the topic.

Stowa kluczowe: postepowanie o naruszenie, niezarejestrowany wzor wspolno-
towy, zakres ochrony, domniemanie waznosci

Keywords: infringement action, unregistered community design, scope of
protection of designs, presumption of validity
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WYMOG GRAFICZNEJ PRZEDSTAWIALNOSCI
JAKO PRZESLANKA ZDOLNOSCI OCHRONNEJ ZNAKU
TOWAROWEGO W PRAWIE UNIJNYM — AKTUALNE
KONCEPCJE ORAZ PLANOWANE ZMIANY

1. Uwagi ogoéine

Wymég graficznej przedstawialnos$ci oznaczenia zgloszonego w celu uzyska-
nia prawa ochronnego na znak towarowy jest jednym z dwoch istotnych kryteriow
przyznawania ochrony prawnej.? Drugim istotnym kryterium zdolnosci ochronnej
znaku towarowego jest dystynktywnos$¢, czyli zdolno$¢ odrozniajaca, jaka musza
charakteryzowac si¢ oznaczenia, ktore opatrujg towary lub ustugi, aby doszto do
jednoznacznej identyfikacji z przedsiebiorca, wprowadzajagcym je na rynek. Wspo-
mniane wymogi sg ze sobg $cisle powigzane. Trudno jest bowiem zweryfikowaé
zdolno$¢ odrozniajaca znaku, jezeli nie jest on ujety w pewnych ramach graficznej
przedstawialno$ci. Tematyka ta budzi watpliwos$ci judykatury 1 doktryny od prze-
szto trzydziestu lat, na przestrzeni ktorych formy przedstawieniowe znakow towaro-
wych ewoluowaty 1 obecnie mogg by¢ percypowane ré6znymi zmystami, co utrudnia
ich przedstawialno$¢ w sposob graficzny. Wspodlczesne regulacje unijne w zakresie
prawa wtasnosci przemystowej zawierajg otwarty katalog form przedstawieniowych
znakow towarowych, co niejednokrotnie wzbudza kontrowersje zwigzane z nalezy-
tym ustaleniem przedmiotu ochrony.?

Graficzna przedstawialno$¢ znaku towarowego istotna jest juz na etapie zglosze-
nia znaku w odpowiednim urzedzie patentowym, w celu uzyskania prawa wytacz-
nego, jak rowniez podczas jego uzywania w obrocie gospodarczym. Wprowadzenie
do prawa znakow towarowych wymogu graficznej przedstawialnosci jest uwarun-
kowane przede wszystkim realizacjg funkcji publikacyjnej zwigzanej z wpisem do

1 Rzecznik patentowy, doktorant w Akademii Leona Kozminskiego w Warszawie.
2 J. Sienczyto-Chlabicz, Prawo wiasnosci intelektualnej, Warszawa 2011, s. 337-338.
3 M. Zidtkowski, Rodzaje znakow towarowych ze wzgledu na ich percepcje zmystami oraz przedstawialnosé w re-

jestrze, ,Przeglad Prawa Handlowego” 2015, nr 1, s. 54-58.
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rejestru, co ma zapewnia¢ uczestnikom rynku, w szczegolno$ci przedsigbiorcom,
mozliwos¢ uzyskania jasnej 1 jednoznacznej informacji o zgtoszonych 1 zarejestro-
wanych znakach towarowych 1 w konsekwencji precyzyjnie okresla¢ tres¢ prawa
1 zakres ochrony znaku towarowego.

Celem artykutu jest analiza wymogu graficznej przedstawialnos$ci jako prze-
stanki zdolno$ci ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym z uwzglednieniem
obowigzujacych uregulowan oraz tendencji w orzecznictwie. Artykut odnosi si¢ do
aktualnej interpretacji wymogu graficznej przedstawialnos$ci oraz uwzglednia pro-
jektowane zmiany przepisOw prawa unijnego w tym zakresie.

2. Wymég graficznej przedstawialnosci w Dyrektywie
nr 89/104/EWG oraz Dyrektywie nr 2008/95/WE

Po kilkunastu latach pracy nad projektem aktu, ktorego celem byto zharmonizo-
wanie zagadnien materialnoprawnych dotyczacych znakdéw towarowych w poszcze-
g6Inych panstwach cztonkowskich UE, powstata Pierwsza Dyrektywa Rady 89/104/
EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw czton-
kowskich odnoszacych si¢ do znakdéw towarowych.* Harmonizacja objeta rowniez
definicj¢ znaku towarowego.’ Dyrektywa 89/104/EWG miata bowiem za zadanie
ujednolici¢ przepisy dotyczace prawa znakdéw towarowych, obowigzujace w pan-
stwach czlonkowskich w celu stworzenia optymalnych warunkéw dla sprawnego
funkcjonowania wspdlnotowego rynku wewnetrznego.6

Artykut 2 Dyrektywy 89/104/EWG stanowit, iz znak towarowy moze sktadac
si¢ z jakiegokolwiek oznaczenia, ktore mozna przedstawi¢ w formie graficznej, pod
warunkiem, ze takie oznaczenie umozliwia odrdznianie towardow lub ustug jednego
przedsigbiorstwa od towarow lub ustug innych przedsigbiorstw.” W dalszej czgsci
tego artykulu wyszczego6lniony zostat otwarty katalog oznaczen, ktore 6w wymog
mogg spetniaé. Znaki towarowe mogg sktadac si¢ z wyrazoéw (facznie z nazwiskami),
rysunkow, liter, cyfr, ksztattu towarow lub ksztaltu opakowan.® Pomimo braku jedno-
znacznego wskazania, ze wzgledu na otwarty katalog znakow, nie zostaty wytaczone

Dz. Urz. WE L40z1989r.

T. Ptachtej, Urzad ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Alicante jako wyspecjalizowany organ Unii Europej-
skiej w zakresie ochrony praw wtasnosci przemystowej, ,Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego” 2011, nr 1,
s. 29; por. I. Schwartz, The Rationale of the approximation Directive and the Regulation on Community trade-
marks, ,International Review of Intellectual Property and Competition law” 1981, nr 12, s. 319-335; E. Armitage,
The CTM: Comments on the latest drafts of the proposed EEC Regulation and Directive, ,European Intellectual
Property Review” 1981, nr 3, s. 72-79.

D. Kiedrowska, Zdolnos¢ rejestrowa znakéw dzwigkowych, ,Rzecznik Patentowy” 2003, nr 1-2, s. 68.

Por. J. Bornkamm, Harmonising Trade Mark Law in Europe, ,Intellectual Property Quarterly” 1999, nr 3,
S. 292-294.

8 W. Tabor, E. Wojcieszko, Polskie prawo znakéw towarowych a wytyczne EWG (problemy harmonizacji), ,Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Prace z Prawa Wiasnosci Intelektualnej’, z. 60, 1993, s. 12; R. Sku-
bisz, Wytyczne o ujednoliceniu przepiséw prawa w panstwach-cztonkach EWG w dziedzinie znakéw towarowych
i ustugowych. Préba oceny znaczenia dla polskiego prawa znakéw towarowych, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellonskiego, Prace z Prawa Wiasnosci Intelektualnej” 1993, z. 60, s. 26.
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z ochrony oznaczenia w postaci koloréw oraz dzwickoéw.” Brzmienie angielskiego
tekstu Dyrektywy 89/104/EWG w odniesieniu do wymogu graficznej przedstawial-
no$ci bylo nastepujace: ,,A trade mark may consist of any sign capable of being re-
presented graphically, particularly words, including personal names, design, letters,
numerals, the shape of goods or of their packaging (...)”.

W dniu 22 pazdziernika 2008 r. Parlament Europejski i Rada uchwality Dyrek-
tywe 2008/95/WE w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich od-
noszacych si¢ do znakow towarowych,'® ktéra weszta w zycie z dniem 28 listopada
2008 r. Dyrektywa 2008/95/WE, zastepujaca Dyrektywe 89/104/EWG, przyje¢ta nie-
zmieniong w stosunku do poprzednio obowigzujacej definicje znaku towarowego.
Nie zostaly zmienione takze inne kluczowe przepisy.!! Wymog graficznej przedsta-
wialnos$ci nie zostal zawezony ani rozszerzony w odniesionemu do jakichkolwiek
nowych form znakow towarowych 1 zachowany zostal otwarty katalog oznaczen
mogacych charakteryzowac si¢ przedstawialnos$cig w formie graficzne;j.'?

Bioragc pod uwage wyzej przedstawiong definicjg znaku towarowego, zadne
oznaczenie nie moze by¢ automatycznie wytgczone z mozliwosci uzyskania reje-
stracji — kazdy znak moze bowiem potencjalnie uzyskac¢ ochrone, jezeli spetnione
zostang dwa kryteria wskazane w definicji — mozliwo$¢ graficznego przedstawie-
nia oraz zdatno$¢ do odrdzniania towaréw lub ustug jednego podmiotu od towarow
lub ustug innych podmiotow."* Uregulowania zawarte we wspomnianych Dyrekty-
wach zostaly transponowane do prawa polskiego, a przestanka graficznej przedsta-
wialnosci jest rowniez jednym z kryteridw przyznania ochrony znakom towarowym
na gruncie ustawy Prawo wlasnosci przemystowej.'* Zgodnie z art. 120 ust. 1 p.w.p.
znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie, ktore mozna przedstawi¢ w spo-
sob graficzny, jezeli oznaczenie takie nadaje si¢ do odroznienia towardéw jednego
przedsigbiorstwa od towarow innego przedsigbiorstwa. Art. 120 ust. 2 p.w.p. zawiera
natomiast przykladowe wyliczenie form przedstawieniowych znakoéw towarowych.

9 Ch. Gielen, European trade mark legislation: the Statements, ,European Intellectual Property Review” 1996, nr
18 (2), s. 83-89.

10 Dz. Urz. UE L 299 z 2008 r.

1" Szerzej: E. Jaroszynska-Koziowska, M. Trzebiatowski, Dyrektywa o znakach towarowych po ,liftingu”, ,Monitor

Prawniczy” 2009, nr 1; R. Skubisz, M. Trzebiatowski, Znaki towarowe w prawie migdzynarodowym i prawie Unii
Europejskiej, ,Studia Prawa Prywatnego” nr 1, 2010, s. 140.

12 K. Szczepanowska-Koztowska, Znaki towarowe w Unii Europejskiej (1), ,Przeglad Prawa Handlowego” 2004,
nr8,s.5.

13 L.G. Schmidt, Definition of a trademark by the European trademark regime — theoretical exercise?, ,International
Review of Intellectual Property and Competition law” 1999, nr 7, s. 1.

14 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnos$ci przemystowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410), dalej
jako p.w.p.

257



Michat Zidtkowski

3. Wymég graficznej przedstawialnosci w Rozporzadzeniu
Rady nr 40/94 oraz Rozporzadzeniu Rady nr 207/2009

Rozporzadzenie Rady 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r."° oraz zastepujace je Roz-
porzadzenie Rady nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego,'® ktore weszto w zycie z dniem 13 kwietnia 2009 r., przewiduje
mozliwo$¢ uzyskania jednego prawa z rejestracji znaku towarowego na terytorium
wszystkich panstw UE, niezaleznie od praw wytacznych udzielanych na podstawie
krajowych systemow ochrony znakéw towarowych.!” Prawo z rejestracji na wspol-
notowy znak towarowy istnieje obok praw krajowych, chociaz coraz cz¢sciej jest
wybierane przez przedsiebiorcow zamiast oddzielnych rejestracji krajowych, ze
wzgledu na terytorialng rozpieto$¢ ochrony.'®

W omawianych rozporzadzeniach definicja znaku towarowego oraz wymog
graficznej przedstawialnosci nie r6znig si¢ od definicji zawartej w dyrektywach."
Pomimo pewnych watpliwosci w doktrynie, co do konieczno$ci wprowadzenia kry-
terium graficznej przedstawialnos$ci zamiast szerszego wymogu przedstawialnosci,
ze wzgledow administracyjno-technicznych zwigzanych z prowadzeniem rejestrow,
utrzymano kryterium graficznej przedstawialno$ci.?

Brzmienie angielskiego tekstu rozporzadzenia 40/94 w odniesieniu do defini-
cji znaku towarowego oraz wymogu graficznej przedstawialnos$ci jest nastgpujace:
»A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented
graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals,
the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of di-
stinguishing the goods or services of one undertaking from those of other underta-
kings.” Tozsama definicja znalazta si¢ rowniez w rozporzadzeniu 207/2009.

15 Dz. Urz. UE L 11 z dnia 14 stycznia 1994 r.

16 Dz. Urz. UE L 78 z dnia 24 marca 2009 r.

17 Zob. U. Prominska, Europejski znak towarowy — wybrane aspekty prawne, ,Palestra” 1996, nr 1/2, s. 55-66;
G. Wurtenberger, The enforcement of judgments of Community trade mark courts, ,Journal of Intellectual
Property Law & Practice” 2012, vol. 7, nr 5, s. 373-374.

18 Por. T. Ptachtej, Urzad ds. Harmonizaciji..., op. cit., s. 29; L.-A. Duran, The New European Trademark Law, ,De-
nver Journal of International Law and Policy” 1995, vol. 23 (3), s. 489-499; T. W. Blakely, Beyond the International
Harmonization of Trademark Law: The Community Trade Mark as a Model of Unitary Transnational Trademark
Protection, “University of Pennsylvania Law Review” 2000, vol. 149, s. 337-344; Study on the Overall Functioning
of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich,
s. 45, www.ec.europa.eu (data dostgpu: 15.02.2011 r.).

19 R. Stefanicki, Nowe formy wyrazania znakéw towarowych (cz. ), ,Radca Prawny” 2008, nr 4-5, s. 45; D. Kie-
drowska, Zdolnos¢ rejestrowa znakéw dzwiekowych, ,Rzecznik Patentowy” 2003, nr 1-2, s. 68; U. Prominska,
Europejski znak..., op. cit., s. 57; S. Hidaka, N. Tatchell, M. Daniels, B. Trimmer, A. Cooke, A sign of the times?
A review of key trade mark decisions of the European Court of Justice and their impact upon national trade mark
jurisprudence in the EU, ,The Trademark Reporter” vol. 94, September-October 2004, nr 5, s. 1105; K. Szcze-
panowska-Koztowska, Znaki towarowe..., op. cit,, s. 4; K. Szczepanowska-Koztowska, Wspélnotowy znak towa-
rowy, ,Przeglad Prawa Handlowego” 2004, nr 10, s. 5.

20 F-K. Beier, Od znaku towarowego EWG do znaku Wspdlnoty, ,Przeglad Prawa Handlowego” 1999, nr 5, s. 18;
A. von Muhlendahl, Od znaku towarowego EWG do znaku Wspdlnoty, ,Przeglad Prawa Handlowego” 1999, nr 7,
s. 21; N. Mishra, Registration of non-traditional trademarks, ,,Journal of Intellectual Property Rights” vol. 13, Janu-
ary 2008, s. 44.
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4. Wplyw orzeczenia w sprawie Sieckmann na rozumienie
wymogu graficznej przedstawialnosci

Obowigzujace regulacje nie zakazuja expressis verbis uznania za znaki towa-
rowe takich oznaczen, ktore oddzialujg na przyktad na zmyst wechu, smaku lub do-
tyku.?! Jako ze katalog oznaczen mogacych stanowi¢ znak towarowy jest otwarty,
nalezy przyjac, iz oznaczenia takiec mogg by¢ znakami towarowymi.?? Potrzeby
wspotczesnego obrotu przesadzajg o statym wzbogacaniu form wyrazeniowych
znaku 1 liberalizacji stanowiska organow rejestrujacych. Podstawe dla legalizacji
tego rodzaju praktyk stanowi otwarta konstrukcja przepiséw, zawierajacych defini-
cje znaku i regulujacych niniejsza materig.?

Pomimo otwartego katalogu znakoéw towarowych mogacych podlega¢ ochronie
w panstwach cztonkowskich UE oraz ochronie opartej na rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego, istotne zasady interpretacji wymogu graficznej przedstawial-
no$ci wynikajg z obowigzujacego orzecznictwa ETS (obecnie TSUE). Najistotniej-
szym judykatem ETS poruszajacym kwesti¢ graficznej przedstawialno$ci byt wyrok
w sprawie Sieckmann.** Orzeczenie wydane w tej sprawie oparto na tradycyjnym,
a zarazem restrykcyjnym rozumieniu tego wymogu. Sprawa dotyczyta oznaczenia
zapachowego, ktére zostato przedstawione za pomocg opisu stownego — balsamicz-
nie owocowy zapach z delikatng nutg cynamonu — jak rowniez wzoru substancji che-
micznej zapachu.” Do zgloszenia znaku dolaczona zostata takze probka zapachu
w specjalnym pojemniku.?® Znak towarowy zostatl zgltoszony dla réoznego rodzaju
ustug nalezacych do klas 35, 41 1 42 klasyfikacji nicejskiej, w tym m.in. dziatalnosci
reklamowej, rozrywkowej, kulturalnej, medycznej oraz kosmetyczne;.

W pytaniu prejudycjalnym zadanym ETS, sad krajowy rozpatrujacy sprawe
(Bundespatentgericht) dazyt do ustalenia, czy znak towarowy moze sktadac sie
z oznaczenia, ktore jako takie nie jest dostrzegalne wizualnie. Rozstrzygnigcie
sprawy przez sad krajowy zalezato bowiem od ustalenia przez ETS, czy definicje
znaku towarowego odnoszaca si¢ do spetnienia kryterium graficznej przedstawialno-
$ci mozna traktowac w taki sposob, ze znaki takie jak zapachy lub dzwieki, pomimo
tego, ze sg niewidzialne, moga by¢ posrednio przedstawione w sposob graficzny po-
przez ich zapis.”” Ponadto sad krajowy wnosit o ustalenie wymogow przedstawialno-

21 Por. J.K. McGrath, The new breed of trade marks: sounds, smells and tastes, ,Victoria University, Wellington Law
Review” 2001, nr 32, s. 277-320.

22 J. Mordwitko-Osajda, Znak towarowy — Bezwzgledne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009, s. 99; A. Ben-
der, Ph. Von Kapff, Born to be free — the Community Trade Mark in practice, ,International Review of Industrial
Property and Copyright Law” 2001, nr 6, s. 633.

23 R. Stefanicki, Prawne granice ochrony koloru jako znaku towarowego, ,Monitor Prawniczy” 2002, nr 4, s. 169.

24 Wyrok ETS z 12 grudnia 2002 r., Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent und Markenamt, C-273/00.

25 Ester metylowy kwasu cynamonowego — C6H5-CH=CHCOOCHS3.

26 J. Mordwitko-Osajda, Znak towarowy — Bezwzgledne..., op. cit., s. 102.

27 R. Skubisz, Komentarz do wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci Wspélnot Europejskich z dnia 12 grudnia 2002 r.
Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt sprawa C-273/00, ,Rzecznik Patentowy” 2003, nr
1-2,s. 125.
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$ci graficznej, jakie powinien spetniac zapach jako oznaczenie odrozniajace, tzn. czy
wystarczy: (1) uzycie samego wzoru chemicznego, (i) przedstawienie opisu znaku,
(111) ztozenie probki do depozytu lub (iv) kombinacja powyzszych sposobdow.

ETS w wydanym wyroku wskazal, ze ze wzgledu na nieograniczong liste form
przedstawieniowych wynikajacych z definicji znaku, zapach moze zosta¢ zare-
jestrowany jako znak towarowy. ETS uznal, ze znak towarowy moze sklada¢ si¢
z oznaczen, ktorych nie mozna dostrzec wizualnie, pod warunkiem, ze mogg by¢
przedstawione w postaci graficznej. Taka graficzna prezentacja znaku musi umoz-
liwia¢ jego rozpoznanie za pomocg zmystu wzroku, zwlaszcza przy uzyciu obra-
z6w, linii, symboli, aby kazdy podmiot stykajacy si¢ ze znakiem mogt go precyzyjne
zidentyfikowac. Tyczy si¢ to przede wszystkim urzedu badajacego 1 rejestrujacego
zgloszony znak, jak réwniez uczestnikéw obrotu gospodarczego, w tym konkuren-
tow 1 konsumentow.?

W analizowanej sprawie ETS uznal, ze kryterium graficznej przedstawialno-
$ci nie zostato spelnione.”” Wskazal, ze graficzne przedstawienie znaku musi by¢
na tyle precyzyjne 1 jasne, aby bylo zrozumiale dla osob, ktore posiadaja interes
W zapoznaniu si¢ z rejestrem znakow, w tym konkurentow.’® Prezentacja graficzna
znaku niekonwencjonalnego musi by¢ jasna, precyzyjna, zwarta, fatwo dostepna,
zrozumiala, trwala i obiektywna. Zdaniem ETS opis zapachu, ktory de facto zostat
przedstawiony w formie graficznej, nie spelnia wymogdw jasnosci, precyzyjnosci
i obiektywnosci.’! Moze by¢ bowiem odmiennie interpretowany i subiektywnie ro-
zumiany przez rézne stykajace si¢ z nim podmioty. Probka zapachowa uznana zo-
stala za niestabilng 1 nietrwatla, poniewaz zapach z uptywem czasu ulega zmianom
spowodowanym m.in. przez ulatnianie.’> Natomiast formuta chemiczna nie jest zro-
zumiata, bowiem nie kazdy bedzie w stanie jg odczyta, a takze nie dotyczy zapa-
chu, lecz substancji, ktora ten zapach wytwarza.*> Wskazanie wzoru chemicznego
jako graficznej reprezentacji zapachu nie umozliwia zidentyfikowania zapachu, co
spowodowane jest roznymi czynnikami, takimi jak skoncentrowanie, ilo$¢, tempera-
tura substancji bedacej nosnikiem zapachu, ktore wptywaja na sposdéb zmystowego

28 D. Kitchin, D. Llewelyn, C. Mellor, R. Meade, T. Moody-Stuart, D. Keeling, R. Jacob, Kerly’s Law of Trade Marks
and Trade Names, London 2011, s. 21; K. Levin, Olfactory and Sound Marks in the European Union, ,World Intel-
lectual Property Report” April 2003, s. 2.

29 A. Hotda-Wydrzynska, Graficzne przedstawienie znaku towarowego w Swietle ustawy Prawo wiasnosci prze-
mystowej oraz Dyrektywy Rady nr 2008/95/WE, ,Problemy Prawa Prywatnego Miedzynarodowego”, tom 9, red.
M. Pazdan, Prace Naukowe Uniwersytetu Slqskiego nr 2914, Katowice 2011, s. 117.

30 A. Majumdar, S. Sadhu, S. Majumdar, The requirement of graphical representability for non-conventional trade-
marks, ,Journal of Intellectual Property Rights” vol. 11, September 2006, s. 315.

31 E. Wojcieszko-Gtuszko, (w:) R. Skubisz, System Prawa Prywatnego, Tom 14 B, Prawo Wtasnosci Przemystowej,
Warszawa 2012, s. 472.

32 Por. J.E. Hawes, Fragrances as trademarks, ,The Trademark Reporter”, March-April 1989, vol. 79, s. 148-149.

33 J. Mordwitko-Osajda, Znak towarowy — Bezwzgledne..., op. cit., s. 103; J. M. Dolinski, Smak oraz jego receptura
jako przedmiot praw witasnosci intelektualnej, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Prace z Prawa
Wiasnosci Intelektualnej”, 2012, z. 116, s. 65; E.M. Reimer, A semiotic analysis: developing a new standard for
scent marks, ,Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law” 2011-2012, vol. 14, s. 708.
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odbierania zapachu.** ETS stanat na stanowisku, ze w odniesieniu do znakow za-
pachowych wymog graficznej przedstawialnosci nie bedzie spelniony w zadnym
z badanych przypadkow. Ani opis stowny, wzoér chemiczny, probka zapachowa, ani
kombinacja powyzszych zdaniem ETS nie bedzie wystarczajaca.®

ETS potwierdzit 1 zaakcentowat istote wymogu graficznej przedstawialno-
Sci jako przestanki zdolnosci rejestracyjnej znaku towarowego. Uznal, Zze wymog
ten jest konieczny do: (i) ustalenia jednoznacznego zakresu przyznawanej ochrony,
przystugujacej uprawnionemu do znaku, (ii) weryfikacji zakresu takiej ochrony
przez konkurentow 1 konsumentéw poprzez mozliwos¢ analizy publicznie dostgp-
nego rejestru znakow, (ii1) dokonywania niezbednych badan 1 publikacji przez urzad
zajmujacy si¢ rejestracja znakow. Kazdy podmiot, tj. uprawniony do znaku, konku-
renci, konsumenci, jak rowniez urzad dokonujacy rejestracji, powinien mie¢ mozli-
wos¢ jasnego 1 precyzyjnego okreslenia zakresu ochrony znaku towarowego.

Wyrok ETS w sprawie Sieckmann stanowi doprecyzowanie wymogu graficznej
przedstawialnos$ci. Prezentacja graficzna znaku towarowego (konwencjonalnego lub
niekonwencjonalnego) musi by¢ bowiem jasna, precyzyjna, zwarta, tatwo dostepna,
zrozumiata, trwata 1 obiektywna. Spelienie wszystkich tych kryteriow, na etapie
rozpatrywania przez urzad patentowy dokonujacy rejestracji zgloszenia np. nie-
konwencjonalnego niewidzialnego znaku towarowego, moze powodowa¢ nie lada
trudno$ci. Niewatpliwie wyrok ten potwierdza, ze przestanka graficznej przedsta-
wialno$ci moze stanowi¢ barier¢ w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy
zapachowy.

5. Planowane zmiany w prawie unijnym

W dniu 27 marca 2013 r. Komisja Europejska przedstawila pakiet inicja-
tyw zmierzajacych do tego, by rejestracja wspdlnotowych znakow towarowych
w OHIM, jak rowniez znakow krajowych w poszczego6lnych panstwach Unii Euro-
pejskiej byta mniej kosztowna, szybsza oraz bardziej przewidywalna. Proponowana
reforma ma przyczynic¢ si¢ do zwigkszenia popularno$ci rejestracji oznaczen odrdz-
niajacych jako znakéw towarowych oraz pozwoli¢ skuteczniej korzysta¢ z ochrony
znakow w obliczu procederu oznaczania towarow podrabianymi znakami towaro-
wymi wprowadzanymi do obrotu na terytorium UE.®

Proponowany pakiet objat trzy inicjatywy: (i) zmiang Dyrektywy 2008/95/
WE majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnosza-

34 K. Szczepanowska-Koztowska, Znaki towarowe..., op. cit., s. 6; V.K. Ahuja, Non-traditional trade marks: new di-
mension of trade marks law, “European Intellectual Property Review” 2010, nr 11, s. 576.

35 R. Burrell, M. Handler, Making Sense of Trade Mark Law, ,Intellectual Property Quarterly” 2003, nr 4, s. 392-394;
S. Karapapa, Registering scents as Community trade marks, ,, The Trademark Reporter” 2010, vol. 100, s. 1337.

36 M. Ziotkowski, Latwiejsza i tansza rejestracja, ,Rzeczpospolita®, 8 maja 2013 r.; C.S. Petersen, T. Riis, J. Scho-
vsbo, Intellectual property enforcement at the EU border: the challenge of private imports, “Journal of Intellectual
Property Law & Practice” 2012, vol. 7, nr 10, s. 747-762.
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cych si¢ do znakdéw towarowych, (i) zmiang¢ Rozporzadzenia 207/2009 w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego oraz (iil) zmian¢ rozporzadzenia w sprawie
optat na rzecz OHIM. Przeksztatcenie Dyrektywy 2008/95/WE 1 Rozporzadzenia
207/2009 zostalo zaproponowane w formie wnioskdw ustawodawczych, ktore mu-
szg zostaC przyjete przez Parlament Europejski i Rade w procedurze wspotdecyz;ji.*’
Jedng z proponowanych zmian jest redefinicja wymogu graficznej przedstawial-
nosci znaku towarowego. Spelnienie tego kryterium nie budzi watpliwosci, jezeli
zglaszany jest konwencjonalny znak towarowy sktadajacy si¢ z liter, cyft, czy innej
formy postrzegalnej zmystem wzroku. Jednakze zglaszajacy znak w formie nietra-
dycyjnej (np. znak dzwigkowy czy zapachowy), ktora nie podlega percepcji wizu-
alnej, moze spotka¢ si¢ z zarzutem braku spelnienia przedmiotowego kryterium.
W zwiazku z powyzszym, podjeta zostata proba redefinicji tego kryterium. Propo-
nowana zmiana nie ma na celu rozszerzenia zakresu ochrony znakow towarowych,
lecz jego doprecyzowanie, bardziej Sciste ujecie, przy jednoczesnym zapewnieniu
elastycznos$ci definicji znaku towarowego.*® Ideg, jaka przyswieca tej propozycji
legislacyjnej, jest dopuszczenie mozliwos$ci rejestracji znakéw niekonwencjonal-
nych, ktorych jest coraz wiecej ze wzgledu na postepujacy rozwdj technologiczny.
Zmiana ta ma dotyczy¢ zgloszen wspolnotowych, jak réwniez krajowych znakow
towarowych. Planuje si¢ wprowadzenie definicji odpowiadajacej zasadom, przyje-
tym w wyroku ETS w sprawie Sieckmann. Wymog graficznej przedstawialno$ci ma
zosta¢ zastgpiony — co ma szczegoOlne znaczenie w przypadku znakéw niewidzial-
nych — prezentacja znaku, ktora bedzie jasna, precyzyjna, zwarta, tatwo dostgpna,
zrozumiata, trwata i obiektywna. Takie doprecyzowanie kryterium przedstawialno-
$ci znaku, pomimo chgci jego liberalizacji, moze jednakze w praktyce doprowadzi¢
do dalszego blokowania rejestracji znakow niekonwencjonalnych niewidzialnych.

6. Wnioski koncowe

Podstawowym kryterium rozstrzygajacym o tym, czy okreslony rodzaj ozna-
czenia moze by¢ znakiem towarowym podlegajacym ochronie, jest mozliwo$¢
przedstawienia tego oznaczenia w sposob graficzny.* Rola, jakg w swym zatoze-
niu ma do spelienia warunek graficznej przedstawialnos$ci oznaczenia, polega
na tym, aby z przedstawienia oznaczenia zawartego w dokumentacji zgtoszenio-

37 Komisja Europejska, Wniosek z dnia 27 marca 2013 r. dotyczacy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (wersja
przeksztatcona), dokument nr 2013/0089 (COD), www.europarl.europa.eu (data dostepu: ...); Komisja Europej-
ska, Wniosek z dnia 27 marca 2013 r. dotyczacy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jacego rozporzgdzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego, dokument nr
2013/0088 (COD), www.europarl.europa.eu (data dostepu: 02.03.2015r.).

38 K. Czub, Wybrane aspekty planowanej nowelizacji rozporzadzenia w sprawie wspolnotowego znaku towaro-
wego, ,Europejski Przeglad Sadowy” 2013, nr 11, s. 21.

39 J. Sienczyto-Chlabicz, Prawo..., op. cit., s. 337-338.
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wej wynikat w sposob jednoznaczny zakres zadanej ochrony.* Kryterium graficzne;j
przedstawialnosci determinuje, jakie oznaczenia s3 chronione na podstawie prawa
ochronnego 1 zmonopolizowane na rzecz pojedynczych przedsigbiorcow, a jakie po-
zostaja w wolnym dostepie dla wszystkich podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢
gospodarczg.!!

Przestanka graficznej przedstawialnosci wydaje si¢ pozornie jednoznaczna
w swej tresci i dostatecznie precyzyjna. Jednakze jej analiza w kontek$cie po-
szczegllnych form przedstawieniowych znaku towarowego wywotuje w prak-
tyce powazne watpliwosci, co znajduje odzwierciedlenie takze w pisSmiennictwie
przedstawiajgcym zaréwno poglady konserwatywne, jak i liberalne w zakresie in-
terpretacji tej przestanki. Postuluje si¢ zastapienie jej obowigzkiem ztozenia wraz
z wnioskiem o rejestracj¢ znaku towarowego jednoznacznego i1 niebudzacego
watpliwosci odzwierciedlenia znaku, co umozliwitoby otwarcie prawa znakow
towarowych na potrzeby rozwoju nowoczesnych strategii reklamowych, przy wy-
korzystaniu najnowszej mysli technologicznej.** Obecnie bowiem przestanka gra-
ficznej przedstawialno$ci, niezaleznie od préb jej rozszerzajacej wyktadni, stanowi
istotng przeszkodg dla rejestracji nietypowych form znakéw towarowych.®

Planowane zniesienie wymogu graficznej przedstawialnosci jest de facto jego
doprecyzowaniem. Kryterium to bowiem nie zniknie, lecz zostanie zastgpione
bardziej szczegdlowymi wytycznymi wynikajagcymi z wyroku ETS w sprawie
Sieckmann. Przedstawienie znaku nie bedzie juz ,,graficzne”, ale bedzie musiato by¢
jasne, precyzyjne, autonomiczne, fatwo dostgpne, trwate 1 obiektywne. Ochronie
podlegac beda mogty, tak jak dotychczas, znaki percypowane roznymi zmystami, nie
tylko zmystem wzroku. Wyrok ETS w sprawie Sieckmann, z ktdrego zaczerpnigto
wytyczne w zakresie dookreslenia wymogu przedstawialnosci znaku towarowego,
moze by¢ uznany za wewngetrznie niespojny. Z jednej strony wprawdzie potwier-
dzony zostal otwarty katalog form przedstawieniowych znakow towarowych, w tym
mozliwos¢ rejestrowania oznaczen niewidzialnych. Z drugiej za$ strony, wprowa-
dzono bardzo restrykcyjne przestanki przedstawialnos$ci znaku, ograniczajac tym
samym znaczgco mozliwos¢ rejestracji znakow nietypowych,* co sprawia, ze kata-
log form przedstawieniowych znakdéw towarowych, de facto jest katalogiem jedynie
na pozor otwartym.

40 E. Wojcieszko-Gtuszko, Znaki towarowe a ostatnia nowelizacja ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej, ,Radca
Prawny” 2005, nr 2, s. 38-39.

41 J. Mordwitko-Osajda, Znak towarowy — Bezwzgledne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009, s. 102.

42 Por. Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual
Property and Competition Law, Munich, s. 68, www.ec.europa.eu (data dostepu: 10.03.2015r.).

43 P. Funka, Zdolnos¢ odrézniajgca znaku towarowego w aspekcie prawnoporéwnawczym, ,Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellonskiego, Prace z Prawa Witasnosci Intelektualnej” 2006, nr 95, s. 26.

44 A. Hotda-Wydrzynska, Graficzne przedstawienie znaku towarowego..., op. cit., s. 126.
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GRAPHICAL REPRESENTATION REQUIREMENT AS A CONDITION
OF TRADEMARK PROTECTION IN EU LAW — CURRENT
CONCEPTS AND PLANNED CHANGES

This article aims to analyze the graphical representation requirement as
a condition of trademark protection in the EU law with a review of current
regulations and tendencies in case law. The graphical representation requirement was
included in the trademark law regulations in accordance with a need for publication
of the decision pertaining to trademark registration. The graphical representation
requirement is seemingly unequivocal and precise. However, an in depth analysis
of the various trademark representations shows some serious doubts. This article
also refers to the current interpretation of the graphical representation requirement
as well as includes proposed changes in the EU law in this respect. Despite the non-
exhaustive list of protectable trademark representations in the EU Member States, as
well as in the Community trademark regime, there are concerns in interpretation of
the graphical representation requirement.

Stowa kluczowe: znak towarowy, graficzna przedstawialno$¢, prawo unijne,
znaki towarowe niekonwencjonalne.

Keywords: trademark, graphical representation, European Union law, unco-
nventional trademarks.
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Maciej Rzewuski

PODPIS SPADKODAWCY
NA TESTAMENCIE WLASNORECZNYM

Wolters Kluwer, Warszawa 2014 (ss. 338)

Prawo cywilne, czy szerzej prawo prywatne, jak pisal A. Stelmachowski (Za-
rys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998) ma t¢ wlasciwo$¢, ze jest prawem
dnia codziennego, ale takze prawem samoobstugowym, prawem przedmiotowym,
ktérego mechanizmy obrony praw podmiotowych aktywujg si¢ w razie sporu, gdy
sami zainteresowani (uprawnieni) o to wniosg. Istota i mechanizm prawa cywilnego
w zasadzie si¢ nie zmienia, zmienia si¢ natomiast ksztatt (tre§¢) poszczegolnych in-
stytucji. Zmiany ustrojowe, ewolucja stosunkow spotecznych pociggnety za sobg
takze zmiany w polskim prawie cywilnym, zwlaszcza w prawie rzeczowym 1 obli-
gacyjnym. W mniejszym stopniu, w ostatnim dwudziestopigcioleciu, zmianie podle-
gato polskie prawo spadkowe. Wynika to z jego kluczowej cechy, jaka jest stabilno$¢
regulacji. Zmiany spoleczne wplywaja na przepisy prawa spadkowego, w zwigzku
z istotg dziedziczenia, w rytmie wymiany pokolen. Ten rytm wyznacza takze nateze-
nie refleksji naukowej 1 prac legislacyjnych nad potrzebg zmian w obowigzujacym
prawie spadkowym.

Odnies¢ mozna wrazenie, ze w ostatnim czasie przyszta pora na intensywniej-
szy przeglad polskiego prawa spadkowego, wiasnie pod katem adekwatnosci jego
przepisoOw do potrzeb 1 wyobrazen wspotczesnego polskiego spoteczenstwa. Kilka-
nascie lat temu, z tym ze wskutek orzeczenia Trybunatlu Konstytucyjnego, zmienity
si¢ zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych. W ostatnich za$ latach mialy miejsce
istotne korekty regulacji prawnospadkowej, w tym zwtaszcza dotyczace kolejnosci
dziedziczenia i kregu dziedzicow ustawowych (dziedziczenie ustawowe przez dziad-
kow 1 pasierbow), swobody rozrzadzania majatkiem mortis causa (testamentowy za-
pis windykacyjny). Wkrotce zmienig si¢ szczegdlowe zasady odpowiedzialnosci za
dlugi spadkowe (reguta bedzie przyjecie spadku z dobrodziejstwem inwentarza).
Swoj wptyw na funkcjonowanie prawnych regut spadkobrania zaczyna mie¢ usta-
wodaweca europejski, o czym $wiadczy wchodzace wkrotce w zycie tzw. europejskie
rozporzadzenie spadkowe (650/2012). Swoja wage zaczynaja mie¢ pytania o zasad-
no$¢ przewidzianego w obowigzujacym polskim prawie spadkowym zakazu zawie-
rania umow dziedziczenia, dokonywania testamentow wspolnych. Orzecznictwo
sagdowe w sposob niejednolity rozstrzyga kwestie dopuszczalnos$ci dokonywania da-
rowizny na wypadek $mierci.

267



Recenzja ksigzki

Z powyzszych wzgledow uzna¢ nalezy, ze na nauce prawa cywilnego ciazy
szczegbdlna odpowiedzialnos¢ w zakresie poszukiwania odpowiedzi na pytanie, ja-
kie zmiany sg polskiemu prawu spadkowemu potrzebne. W taki nurt potrzebnych
1istotnych rozwazan wpisuje si¢ monografia M. Rzewuskiego, Podpis spadkodawcy
na testamencie wiasnorecznym. Zagadnienia praktyczne i teoretyczne zwigzane ze
sporzadzaniem testamentu holograficznego maja swoj cigzar gatunkowy, dos¢ wska-
za¢, ze prawidlowe postuzenie si¢ testamentem wlasnorecznym jest wyzwaniem,
tak wobec braku legalnej definicji podpisu, jak i wobec okolicznosci, ze jego funk-
cja polega na realizacji autonomii majatkowej jednostki, ktora daje wyraz zasadzie
ogolnej swobody testowania.

Na te wszystkie kwestie zwraca uwage Autor recenzowanej ksigzki. W Roz-
dziale I omawia, w szerokim poznawczym spektrum, testament jako instytucje prawa
polskiego (str. 25 1 n.). Testament postrzega zasadniczo z teoretycznej perspektywy
czynno$ci konwencjonalnych i1 wyjasnia jego istote, jako czynno$ci prawnej, kwali-
fikowanej jako wazna (w cywilnoprawnym sensie) po spetnieniu przestanek ustawo-
wych. Zwraca przy tym uwagg, na tle oméwionego wnikliwie (i krytycznie) sporu
sadowego, na interesujacy aspekt testamentu rozumianego jako rzecz (str. 41 1 n.).
Rozwazania Rozdziatu I konczg si¢ udanymi uwagami o pojeciu 1 znaczeniu praw-
nym swobody testowania, tacznie z ograniczeniami animus testandi spadkodawcy
(str. 59 1n.).

Charakter wprowadzajacy do najwazniejszych ustalen i rozstrzygnie¢ w przed-
miocie gtbwnego, tytutowego problemu prawnego, maja rozwazania zawarte w Roz-
dziale II, a poSwigcone formie testamentu holograficznego. Z tym, ze nie sg to tylko
techniczne, o informacyjnym charakterze, wzmianki i omdéwienia obowigzujacych
przepisow prawnych, ale takze ciekawe spostrzezenia na tle filiacji historycznej te-
stamentu, zwlaszcza w zakresie tradycji wymogoéw formalnych do tego rodzaju aktu
prawnego (str. 71 1 n.) oraz na tle komparatystycznym (str. 83). Te bardzo udang
czes¢ ksiazki koncza wnioski de lege ferenda (str. 119 1 n.), w tym zwlaszcza oparty
na pogtebionej analizie praktyki sagdowej (co istotne, catg recenzowang monografie
wzbogaca skrupulatna, czyniona z wysoka kulturg polemiczng, analiza judykatow
z zakresu prawa spadkowego) postulat ,,zliberalizowania wymogoéw formalnych te-
stamentu holograficznego w zakresie pisma rgcznego spadkodawcy oraz daty te-
stowania” — skoro dzi$ wigkszo$¢ z nas postuguje si¢ pismem komputerowym (str.
121).

Rozdziat III pracy dotyczy Istoty i funkcji podpisu spadkodawcy (str. 125
1 nast.), ale jego znaczenie, a wlasciwie poczynione przez Autora ustalenia, dalece
wykraczaja poza prawo spadkowe. Z Jego rozwazan pozyteczne wnioski wyciagnaé
mozna z pozytkiem dla rozwigzywania problemoéw na tle przepiséw ogolnych prawa
cywilnego o czynno$ciach prawnych, a takze regulujacych umowy obligacyjne.
Swoja teoretyczng wage maja zwlaszcza uwagi, ktorych celem jest proba zdefinio-
wania pojecia ,,podpis” (str. 128 1 nast.). Rozwazania na temat istoty podpisu maja
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swoje interesujagce uzupetnienie w Rozdziale IV, w ktorym Autor zwraca uwage
na pojmowanie pojecia ,,podpis” w zwigzku z rodzajem dokumentu zawierajacego
testament holograficzny (np. w postaci listu spadkodawcy, str. 161 in.).

Kolejny, Rozdziat V monografii zawiera analiz¢ pordwnawcza podpisu (spad-
kodawcy) 1 innych symboli identyfikacyjnych, takich jak pseudonim, parafa, przy-
domki, faksymilia i stampile, nazwiska cudze, zastgpcze postaci podpisu oraz podpis
elektroniczny (str. 176 1 n.). Istotne znaczenie prawne, wynikajace z samej definicji
podpisu, na co zwraca Autor uwage, ma miejsce potozenia podpisu — przez spadko-
dawce na testamencie holograficznym (Rozdziat VI, str. 201 i n.).

Merytoryczng zawartos¢ ksigzki M. Rzewuskiego wienczy Rozdziat VII, ktory
ukazuje w najdrobniejszych szczegoétach takie aspekty prawne podpisu spadko-
dawcy, jak zwigzek z wyktadnig testamentu oraz sposoby weryfikacji podpisu spad-
kodawcy na testamencie holograficznym, w tym sposoby analizy podpisu testatora
w cywilnym postgpowaniu spadkowym (nie zabraklo takze spojrzenia na problem
weryfikacji podpisu spadkodawcy z perspektywy prawnokarnej i kryminalistycznej).

Recenzowane dzielo napisane jest jezykiem zywym, jasnym i zrozumiatym dla
kazdego czytelnika. Konstrukcja pracy jest przemys$lana i poprawna. Rozwazania
wyczerpujace, a wnioski poparte rzeczows i przekonujaca argumentacja.

Rzecz jasna monografi¢ zaczyna Autor Wstgpem (str. 17 i n.), konczy za$
Uwagami koncowymi (str. 293 1 n.) oraz wykazami Literatury, Aktow prawnych
1 Orzeczen. Zaprezentowana ksigzka przedstawia okreslony w tytule aspekt prawny
dziedziczenia, tj. problematyki, jak zauwaza Dr M. Rzewuski, ,,niezwykle wazkiej
zarowno od strony jurydycznej, praktycznej, jak 1 spotecznej” (str. 17) — taka tez jest
cata Jego ksigzka.

Ksigzka niezwykle wazka 1 niezwykle ciekawa, tak z powodu rozwazan stricte
prawniczych, dla profesjonalnych jurystéw, jak 1 z powodu wyczerpujacego wyko-
rzystania orzecznictwa sgdowego i1 ukazania roli dziedziczenia testamentowego, dla
kazdego praktycznie czytelnika, ktéry sam si¢ w roli testatora moze znalez¢. Z uwagi
na powyzsze oceni¢ nalezy prace Autora bardzo wysoko 1 z przekonaniem polecié¢
lekture wszystkim zainteresowanym.

Dr hab. Adam Doliwa
Uniwersytet w Biatymstoku
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W roku 2015 recenzentami artykutow naukowych w ,,Biatostockich Studiach
Prawniczych” byli:

Zbigniew Bukowski — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Magdalena Pyter — Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta II
Ewa Nowinska — Uniwersytet Jagiellonski

Jacek Sobczak — Szkota Wyzsza Psychologii Spotecznej w Warszawie

Kolegium Redakcyjne ,,Biatostockich Studiow Prawniczych” sktada serdeczne
podzigkowania recenzentom za wspotprace.






