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Pojecie spraw wlasnosci intelektualnej. Wybrane zagadnienia
The Concept of Intellectual Property Cases. Selected Issues

Abstract: This article relates to the concept of intellectual property cases, which has recently been added
to the Polish Code of Civil Procedure (CCP). The introduction of this concept has to do with changes
in the CCP, which have been in force in Poland since 1 July 2020. From that date, intellectual property
cases are dealt with by the courts under a new special procedure. Classification of a particular case as an
intellectual property case has important practical consequences: an intellectual property case is heard
in distinct proceedings; otherwise, general regulations will apply. The definition of intellectual property
cases which is in the CCP is not obvious and raises doubts. The aim of the article is to analyse this
definition and to propose certain directions of interpretation.

Keywords: civil proceedings, copyright, industrial property law, intellectual property cases, protection
of intellectual property, rights in intangible assets

Stowa kluczowe: postepowanie cywilne, prawo wilasnosci przemystowej, sprawy wlasnosci intelektual-
nej, prawo autorskie, prawa na dobrach niematerialnych, ochrona wlasnosci intelektualne;

Wprowadzenie

1 lipca 2020 r. zapisal sie juz jako wazna data w historii polskiego prawa wta-
snosci intelektualnej. Wtedy to weszta w zycie wiekszo$¢ przepiséw ustawy z dnia
13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postepowania cywilnego oraz niektérych
innych ustaw'. Ostatnio wspomniany akt normatywny znowelizowal przepisy Ko-
deksu postepowania cywilnego®. Wprowadzil tym samym m.in. odrebne postepo-

1 Dz.U. 22020 r. poz. 288.
2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postgpowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1575 ze zm.), dalej jako k.p.c.

© 2022 Adrian Niewegtowski, published by Sciendo. This
work is licensed under the Creative Commons Attribu- 11
tion-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
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wanie w sprawach wlasnoéci intelektualnej®. Materia spraw wlasnosci intelektualnej
jest trudna, stad stworzenie rozwigzan prawnych dostosowanych do tej problematyki
ustawodawca uznat za potrzebne*. W $lad za regulacjami dotyczacymi postepowania
cywilnego podazyly zmiany ustrojowe. Odnosza si¢ one do sadownictwa. Sprawami
z zakresu wlasnosci intelektualnej zajmuja sie sady wyspecjalizowane. Minister spra-
wiedliwosci® powierzyl rozpoznawanie tych spraw w I instancji pieciu sgdom okre-
gowym®. W drugiej instancji orzekaja za$ dwa sady apelacyjne’. Reforma, o ktdrej
mowa, co warto podkresli¢, obejmuje wylacznie sprawy cywilne. W sprawach kar-
nych utrzymano dotychczasowe rozwigzania prawne®. Celem zmian polskiego poste-
powania cywilnego bylto réwniez dostosowanie naszego rodzimego ustawodawstwa
do przepiséw unijnych’.

Kompleksowe omdwienie zmian k.p.c., o ktérych powyzej powiedziano, nie by-
toby mozliwe z uwagi na ograniczenia zwigzane z objetoscia artykulu naukowego!’.
Nie takie zresztg zadanie postawiono sobie w niniejszym tekscie. Kluczem i funda-
mentem wlasciwego funkcjonowania nowego systemu sagdownictwa dotyczacego
dobr niematerialnych jest pojecie sprawy wilasnosci intelektualnej. Zakwalifikowanie
danej sprawy do tej kategorii stanowi punkt wyjscia dla oceny tego, w jakim trybie
postepowanie bedzie sie toczy¢. Powodem wprowadzenia pojecia, o ktorym mowa,

3 Zob. art. 479%§ 1 k.p.c. — art. 479" k.p.c.

4 Blizej: M. Dziurda, Postgpowanie w sprawach wlasnosci intelektualnej z perspektywy systemo-
wej, »Przeglad Sadowy” 2020, nr 10, s. 5 i n.; B. Matusiewicz-Kulig, A. Sokolowska-Lawniczak,
Sady ds. wlasnoéci intelektualnej w Polsce — wybrane zagadnienia, ,Monitor Prawniczy” (doda-
tek) 2020, nr 20, s. 66-67.

5 Zob. przepisy rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie prze-
kazania niektérym sagdom okregowym rozpoznawania spraw wlasnoéci intelektualnej z wlasciwo-
$ci innych sadéw okregowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1152).

6 Sg one zlokalizowane w Gdansku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Warszawie.

7 Maja siedziby w Warszawie oraz w Poznaniu; zob. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwos$ci
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektérym sadom apelacyjnym rozpoznawania
spraw wlasnosci intelektualnej z wlasciwosci lub czeéci obszaréw wilasciwosci innych sadéw ape-
lacyjnych (Dz.U. z 2020 1. poz. 1151).

8 Omawianie tego zagadnienia wykraczaloby poza ramy niniejszego artykulu; zamiast wielu:
M. Latos, Wlasciwo$¢ sadu powszechnego w sprawach karnych [maszynopis rozprawy doktor-
skiej], Katowice 2014, s. 191-192.

9 W tym zakresie szeroko: M. Rejdak, Zabezpieczenie dowodéw w sprawach o naruszenia praw
wlasnoéci intelektualnej, Warszawa 2019, zwlaszcza s. 291 i n. Praca autorki pochodzi wpraw-
dzie jeszcze sprzed wejscia w zycie przepiséw reformujacych k.p.c. w kontekscie spraw wlasnosci
intelektualnej, niemniej jednak M. Rejdak zglosita szereg postulatéw i wnioskéw co do whasci-
wej implementacji prawa unijnego. To ostatnie dotyczylo zwlaszcza dostosowania k.p.c. do dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw wlasnosci
intelektualnej (Dz. Urz. UE L Nr 157, 5. 45 i n.). Mozna sadzi¢, a do takiej konkluzji sktania lektura
ksigzki, ze ustawodawca uwzglednit wiele pogladow M. Rejdak, nowelizujac k.p.c.

10  Zob. szerzej rowniez: A. Jakubecki, Wezwanie do udzielenia informacji w postgpowaniu odreb-
nym w sprawach wiasnosci intelektualnej, ,,Polski Proces Cywilny” 2020, nr 3, s. 478 i n.

12 Bialystok Legal Studies 2022 vol. 27 nr 1
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jest w konsekwencji rozgraniczenie postepowan dotyczacych wilasnosci intelektu-
alnej od innych spraw. Kategoria spraw wlasnosci intelektualnej ma by¢ w ujeciu
ustawodawcy criterium divisionis. Nalezy sadzi¢, ze definicja spraw wlasnosci inte-
lektualnej powinna by¢ w konsekwencji maksymalnie powigzana z zamiarem, jaki
miat ustawodawca. Celem dalszej czesci artykulu jest w rezultacie ocena, na ile to za-
tozenie (ten zamiar) zostalo osiagniete w znowelizowanych przepisach. Owa ocena,
co trzeba w tym miejscu podkresli¢, jest dokonywana przez osobe zajmujaca si¢ na-
ukowo i praktycznie prawem wiasnosci intelektualnej, a nie postepowaniem cywil-
nym. Niemniej jednak pojecie sprawy wlasnosci intelektualnej, chociaz znalazlo si¢
w akcie z dziedziny prawa procesowego, opiera sie na terminologii materialno-praw-
nej. Chodzi, dokfadniej méwiac, wlasnie o prawo wlasnosci intelektualnej. Dlatego
wypowiedzi osob zajmujacych sie ta ostatnig problematyka sa, jak mozna sadzic,
w omawianym zakresie réwniez potrzebne. Cel artykutu stanowi w konsekwencji
réwniez ocena, na ile pojecie spraw wlasnosci intelektualnej jest spdjne i dostoso-
wane do potrzeb obrotu prawnego.

1. Granice pojecia spraw wlasnosci intelektualne;j

Definicje spraw wlasnosci intelektualnej zawarto w art. 479% k.p.c. Pojecie spraw
wlasnosci intelektualnej w k.p.c. mozemy podzieli¢ na dwa elementy. Do pierwszej
grupy nalezg sprawy wlasnoéci intelektualnej w znaczeniu Scistym (art. 479% § 1
k.p.c.). Druga grupe tworza sprawy wilasnosci intelektualnej w rozumieniu szerokim
(art. 479% § 2 k.p.c.) i ten element omawianego pojecia jest najbardziej zréznicowany.

Sprawy wlasnosci intelektualnej w znaczeniu waskim majg za przedmiot
»(...) ochrone praw autorskich i pokrewnych, ochrong praw wlasnosci przemystowej
oraz ochrone innych praw na dobrach niematerialnych” (art. 479%§ 1 k.p.c.). Z kolei
sprawy wlasno$ci intelektualnej w znaczeniu szerokim obejmujg (art. 479%§ 2 k.p.c.):

»1) zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;

2) ochrone doébr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania do-
bra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsigbiorcy,
towaréw lub ustug;

3) ochrone dobr osobistych w zwigzku z dziatalno$cig naukowgq lub wynalaz-

»1]

cz3

11 Powdd stworzenia kategorii spraw wlasnosci intelektualnej w znaczeniu szerokim, abstrahujac
na razie od ocen bardziej szczegotowych, nie ulega kwestii. Chodzi o zagadnienia, ktore $cisle bio-
rac nie mieszcza si¢ w pojeciu wlasnosci intelektualnej (przedmiotowo rozumianym), jednak wy-
kazuja z tg wlasnoscia pewne zwiazki. Dlatego mozna zasadnie przypuszczaé, ze orzekanie w tym
zakresie opiera¢ si¢ bedzie na podobnych zasadach, jak w przypadku spraw wlasnosci intelektual-
nej w waskim rozumieniu. Ustawodawca postanowil nie wikta¢ sie¢ w konsekwencji w spor o gra-

Bialystok Legal Studies 2022 vol. 27 nr 1 13
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Z uzasadnienia do projektu ustawy, ktérg wprowadzono przepis art. 479¥ k.p.c.,
wynika, ze kategoria spraw wlasnosci intelektualnej ma by¢ w zalozeniu bardzo
szeroka. Jak wskazali projektodawcy, w zakresie tych spraw mieszcza si¢ nie tylko
kwestie zwigzane z ochrong praw wlasnosci intelektualnej. Nalezg tu takze, wedle
tworcow projektu ustawy, w szczegolnosci zagadnienia dotyczace dochodzenia za-
legtego wynagrodzenia licencyjnego'?. W zamysle projektodawcéw kategoria spraw
wlasnosci intelektualnej powinna tez obejmowac przypadki graniczne, gdy nie wia-
domo, jak kwalifikowa¢ wytwor intelektu. Rowniez wtedy, wedtug autoréw noweliza-
cji, powinny orzeka¢ sady wlasnosci intelektualnej'?. Podobnie wypowiedziala sie juz
cze$¢ komentatordw przepiséw kodeksu postepowania cywilnego. Podkreslajg oni
szerokie ramy pojecia spraw wlasnoéci intelektualnej'*.

Sprawy wlasnosci intelektualnej w rozumieniu $cistym powigzano z ,,ochrong”
praw autorskich, pokrewnych, praw wilasnosci przemystowej i innych praw na do-

nice pojecia wlasnoéci intelektualnej, rozszerzajac je na potrzeby praktyki na pobliskie obszary,
rzadzace si¢ podobnymi prawami i zaleznosciami.

12 Zob. szerzej w zwigzku z tym: Druk nr 45 z 4 grudnia 2019 r., rzagdowy projekt ustawy o zmianie
ustawy kodeks postepowania cywilnego oraz niektorych innych ustaw, dostepny pod nastepuja-
cym adresem elektronicznym: <https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/FA7E1B1C4E10CEC8C-
12584C6003A5D00/%24File/45.pdf>, s. 6-7 uzasadnienia do ww. projektu ustawy (21.07.2021),
dalej jako ,,Uzasadnienie” W stanie prawnym poprzednio obowiazujacym SN zaliczyl spor o za-
plate wynagrodzenia z umowy o stworzenie utworu do spraw o ochrong praw autorskich; zob. np.
postanowienie SN z dnia 26 lutego 2015 r. IIT CZ 6/15, LEX Nr 1659242. To orzeczenie przywo-
tuja réwniez autorzy projektu ustawy, o ktérym w tym miejscu mowa.

13 ,W sytuacjach granicznych, kiedy to nie jest pewne, jaka podstawa materialnoprawna ochrony
moze (i czy w ogéle powinna) znalez¢ zastosowanie — co wida¢ w szczegélnoéci w odniesieniu
do ochrony idei i pomystéw oraz informacji (podkreélenie A.N.), to wlasnie wyspecjalizowane
sady (wydzialy sadéw okregowych i apelacyjnych) powinny rozstrzygaé owe kwestie”: Uzasadnie-
nie, s. 3. Zacytowany fragment jest niejasny z kilku powodéw. Jednym z nich jest okoliczno$¢, ze
idei i pomystow prawo wlasnosci intelektualnej w ogoéle nie chroni. Sa one wylaczone z ochrony
w prawie autorskim. Nie ma mozliwosci ich opatentowania.

14  Zamiast wielu: E. Stefanska, Komentarz do art. 479%, (w:) M. Manowska (red.), Kodeks poste-
powania cywilnego. Komentarz, t. IT, art. 478-1217, Warszawa 2021, s. 139-140; M. Orlecki, Ko-
mentarz do art. 479%, (w:) T. Wisniewski (red.), Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz,
t. II, art. 367-505%°, Warszawa 2021, uwaga 8; M. Rejdak, Nowe postepowanie w sprawach wia-
snoéci intelektualnej. Komentarz praktyczny, LEX/el. 2020; A. Golaszewska, Komentarz do art.
479% k.p.c., (w:) L. Zelechowski (red.), Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, t. VIII (B),
Warszawa 2021, s. 1431 i n. Podobnie K. Kurosz, Sad wlasnosci intelektualnej — struktura, kogni-
cjaiprymat wlasciwosci, Warszawa 2021, s. 67 i n. Ten ostatni autor podkresla przy tym, ze zacho-
wuja aktualnos¢, gdy chodzi o pojecie spraw wilasnoéci intelektualnej, wypowiedzi na tle art. 17
k.p.c. przed zmiang stanu prawnego (ibidem, przypis 191, s. 68). Odwolywanie si¢ do art. 17 k.p.c.
(w dawnym brzmieniu) jest obecnie nierzadkie, jesli chodzi o naukowa dyskusj¢ dotyczaca spraw
wlasnoéci intelektualnej. Moze to dziwié, zwazywszy, ze jest to przeciez regulacja po$wiecona wia-
$ciwosci rzeczowej. Przepis art. 479% k.p.c. pelni tymczasem w tym kodeksie zupetnie inng role.
Dlatego mozna mie¢ watpliwosci co do zasadnosci interpretacji tej ostatniej regulacji przez pry-
zmat pogladéw wyrazonych na gruncie art. 17 k.p.c. w dawnym brzmieniu.
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brach niematerialnych. Takie polozenie akcentu ma konkretne konsekwencje. Juz
w dawniejszej literaturze zauwazano, ze okreslenie ,,ochrona wlasnosci” w réznych
dyscyplinach prawnych ma niejednakowe znaczenie'>. Mozna w konsekwencji mo-
wi¢ o podatkowej, karnoprawnej, administracyjnoprawnej ochronie wlasnosci in-
telektualnej'®. W kazdym przypadku chodzi jednakze o srodki ochrony. Przybieraja
one w plaszczyznie cywilnoprawnej ksztalt roszczen. Te roszczenia sa korelatem jed-
nej z podstawowych cech prawa wlasnosci intelektualnej jako prawa podmiotowego.
Jest nig mianowicie wylaczno$¢ we wladaniu dobrem niematerialnym'”.

Postepowanie cywilne ma na celu ochrone prywatnoprawnych praw podmioto-
wych. W efekcie ochrona, o ktérej mowa, musi by¢ zawezona do roszczen o charakte-
rze cywilnym'®. Mimo zatem pewnej elastyczno$ci w sformutowaniu ,,ochrona praw
wlasnosci intelektualnej” ma ono granice. Nie obejmuje z pewnoscia swym zakresem
og6tu zagadnieni prawnych, ktére dotycza débr niematerialnych. Zrédtem roszczen
stuzacych ochronie wlasnosci intelektualnej sg takie przepisy, jak np. art. 78 oraz 79
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych' czy art.
287 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej?. Takim Zré-
dfem jest ponadto, gdy chodzi o ochrong ,,innych praw na dobrach niematerialnych’,
art. 36a ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. 0 ochronie prawnej odmian roélin®'.

15  T. Dybowski, Ochrona wiasnoéci w polskim prawie cywilnym. Rei vindicatio, actio negatoria,
Warszawa 1969, s. 5-6.

16  Ibidem, s. 6.

17 Ibidem,s. 6,102.

18  Nie wchodzi w konsekwencji w rachube odnoszenie spraw wlasnosci intelektualnej do srodkow
ochrony doébr niematerialnych przewidzianych w normach prawa administracyjnego czy kar-
nego.

19  Tekstjedn. Dz.U.z 2021 r. poz. 1602 ze zm., dalej jako p.a.p.p.

20  Tekstjedn. Dz. Uz 2021 r. poz. 324 ze zm., dalej, jako p.w.p.

21  Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 213 ze zm. Na marginesie mozna tylko zwrdci¢ uwage, ze usta-
wodawca postuzyt sie w art. 479% k.p.c. wychodzacym juz z uzycia okreéleniem ,,(innych) praw
na dobrach niematerialnych”. Stopniowo jest ono zastgpowane i wypierane przez zwrot ,,prawa
wlasnoéci intelektualnej” w rozumieniu podmiotowym. Niezaleznie od tego zastuguje na pod-
kreslenie, ze pojecie ,,praw na dobrach niematerialnych” jest ograniczone tylko do praw ma-
jatkowych. Ich przedmiot stanowi monopolizacja okres§lonego wytworu intelektu w interesie
uprawnionego (zob. np. R. Skubisz, Prawo wlasnosci przemystowej [charakterystyka ogdlna],
»Panstwo i Prawo” 2002, z. 3, s. 3 i n.; idem, (w:) R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego,
t. 14 A: Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2012, s. 57; A. Nieweglowski, (w:) E. Nowinska,
K. Szczepanowska-Kozlowska (red.), System prawa handlowego, t. 3: Prawo wlasnosci przemy-
stowej, Warszawa 2015, s. 31-32 i podana tam literatura. Z nowszego pismiennictwa zob. blizej:
L. Zelechowski, Ochrona oznaczen odrézniajacych w prawie zwalczania nieuczciwej konkuren-
cji, Warszawa 2019, zwlaszcza za$ uwagi na s. 332-333. Teza, ze pojecie praw na dobrach niema-
terialnych nie rozciaga si¢ na dobra osobiste, jest przy tym powszechnie podzielana w literaturze
przedmiotu; zob. zwlaszcza: M. Pyziak-Szafnicka, Prawo podmiotowe, ,,Studia Prawa Prywat-
nego” 2006, nr 1, s. 70; eadem, (w:) M. Safian (red.), System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne
- czg§¢ ogblna, Warszawa 2007, s. 728 i podane przez autorke piSmiennictwo. Dobra niemate-
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Z tego, co wyzej powiedziano, wynikajg okres$lone nastepstwa, ktére majg zna-
czenie dla interpretacji pojecia ,,spraw wlasnosci intelektualne;j”

Nawet pobiezna lektura art. 479% k.p.c. nasuwa nastepujace spostrzezenie. Je-
8li zamystem projektodawcow istotnie bylo mozliwie jak najszersze ujecie kategorii
spraw wlasnosci intelektualnej, to ostateczny rezultat nie odpowiada temu zalozeniu.
Pojecie spraw, o ktérych mowa, wyznacza przede wszystkim ,,ochrona” wlasnosci
intelektualnej. To stowo (,,ochrona®) daje pewne mozliwosci interpretacyjne. Nie-
mniej jednak nie jest wcale bardzo elastyczne. Mozna uznac, ze dochodzenie roszcze-
nia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z utworu czy tez wynalazku stuzy
ochronie dobra niematerialnego. Uprawniony kieruje to roszczenie, na ogét facznie
z innymi zgdaniami, dlatego Ze doszlo do naruszenia prawa na dobru niematerial-
nym. Gdy jednak przeniesiemy to na grunt umoéw licencyjnych czy szerzej stosun-
kéw obligacyjnych - konkluzja bedzie inna. Nie ptacac honorarium uprawnionemu
(np. z patentu), licencjobiorca najczgsciej godzi tylko w warunki umowy licencyjne;.
W dalszej perspektywie moze to uzasadnia¢ pozwanie dtuznika o zaplate z odset-
kami. Nie oznacza to wszakze, ze dw diuznik narusza podmiotowe prawo wlasnosci
intelektualnej. Sam fakt niezaptacenia wynagrodzenia nie sprawia na ogol, ze umowa
licencyjna wygasa. Przeciwnie, zwykle utrzymuje si¢ w mocy. To powoduje, ze dtuz-
nik zachowuje legalny tytut do korzystania z dobra niematerialnego. Tym tytulem
jest upowaznienie licencyjne. Istnienie licencji wyklucza skuteczne wystgpienie do
dluznika z roszczeniami stuzacymi ochronie prawa wylacznego.

Przepisy dotyczace odpowiedzialno$ci kontraktowej sa zrédlem roszczenia o za-
plate nie tylko w przypadku zaleglego wynagrodzenia licencyjnego. Tak samo trzeba
oceni¢ kwestie zwloki w platnosci honorarium za stworzenie utworu itp. Nie s3 to
sprawy o ochrone wlasnosci intelektualnej. W stanie prawnym poprzednio obowig-
zujacym orzecznictwo rozszerzyto kategorie podobnych spraw* m.in. na spory o wy-

rialne sa w ogdlnoéci dobrami majatkowymi i trzeba oddziela¢ je od dobr osobistych, ktdre sg
odrebna kategoria prawna. Do takiego rozréznienia w obrebie wlasnosci intelektualnej uprawnia
teoria dualistyczna. Polega ona na wyodrebnieniu débr niematerialnych od kwestii ochrony dobr
osobistych; stusznie podkresla to: E. Wierzbicka, Cywilne prawa podmiotowe w dziedzinie prawa
wynalazczego, ,Annales UMCS” 1982, t. XXIX, s. 236. Dlatego w tym aspekcie rozdzielenie w de-
finicji spraw wlasnosci intelektualnej dobr niematerialnych od débr osobistych jest poprawne
izgodne z najnowszymi ustaleniami w nauce prawa. Kategoria ,,innych praw na dobrach niemate-
rialnych” nie obejmuje swoim zakresem praw osobistych, a te - jak wiadomo — réwniez mogg stu-
zy¢ uprawnionemu do okreslonego wytworu intelektu. Lektura uzasadnienia do projektu ustawy,
ktéra wprowadzono pojecie spraw wlasnosci intelektualnej, sklania do nastepujacego wniosku:
ustawodawca nie mial §wiadomosci ograniczen zwigzanych z konstrukeja praw na dobrach nie-
materialnych. Zastosowat to ostatnie wyrazenie w sposob dowolny. Problem rozwigzuje nieco § 2
art. 479% k.p.c. i objecie kategoria innych spraw wlasnosci intelektualnej zagadnien zwigzanych
z wieloma dobrami osobistymi. O kwestii tej jest jeszcze odrebnie mowa w dalszej czgéci niniej-
szego artykutu.
22 Np. spraw o ochrong praw autorskich; zob. tez uwagi w przypisie 12 wyzej.
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nagrodzenie kontraktowe. Jest to jednak osobna kwestia. Jesli ustawodawca tworzy
nowe przepisy, to powinien je zredagowac tak, aby korespondowaly z jego zamierze-
niami, a nie tylko z obserwacja tendencji w judykaturze. Tak si¢ nie stalo i moze to
doprowadzi¢ do rozbiezno$ci w orzecznictwie. Zamiar prawodawcy nie znajduje pet-
nego odzwierciedlenia w tym, co zawarl w tresci przepisu art. 479% k.p.c.

W pojeciu ,ochrony” wlasnosci intelektualnej nie miesci si¢ takze spor co do
tego, czy doszlo do zawarcia waznej umowy sprzedazy patentu, czy tez autorskich
praw majatkowych. Powdd ewentualnej niewaznosci umowy (np. niezachowanie
formy szczegolnej) jest w omawianym przypadku bez znaczenia. Roszczenie o stwier-
dzenie niewaznosci umowy nie jest srodkiem ochrony prawa wtasnosci intelektual-
nej. Podobnie nalezaloby oceni¢ wystapienie z zagdaniem uznania za bezskuteczng
umowy przez osobe, ktorej prawo pierwokupu patentu czy prawa z rejestracji naru-
szono®. Te sprawy naturalnie dotycza wlasnosci intelektualnej, jednak nie chodzi
w nich - $ci$le bioragc — o ochrone tej wlasnosci. Zrédlem roszczenia o stwierdzenie
niewazno$ci umowy nie jest zagrozenie czy naruszenie wytacznosci patentowej lub
autorskiej. Ma ono inng podstawe, a tkwi ona w wadliwosci zawartej umowy>*.

Niekiedy dochodzi do uchybienia interesom osoby, ktéra ma zastaw lub uzyt-
kowanie na patencie czy prawie autorskim. Zastawnik lub uzytkownik moze wysta-
pi¢ na droge sadowg ze stosownymi roszczeniami. Jednak spor, ktory sie na tym tle
pojawi, takze nie jest sprawa wlasnosci intelektualnej. Bedzie to sprawa o ochrong
prawa rzeczowego (zastawu, uzytkowania), a nie patentu czy tez autorskiego prawa
majatkowego. Jak wiadomo, do ochrony ograniczonych praw rzeczowych stosuje sie
odpowiednio przepisy o ochronie wlasnosci®. Uprawniony kierowal bedzie do na-
ruszycieli roszczenia ochronne o charakterze rzeczowym?®. Nie sa to wszakze $rodki
stuzace ochronie praw wlasnosci intelektualne;.

Przyklady mozna mnozy¢, te podane wyzej sg jednakze dostatecznie reprezen-
tatywne. Oczywiscie, jak mozna sadzi¢ po zapoznaniu si¢ z Uzasadnieniem, inten-
cja projektodawcow jest klarowna. Chodzi o to, aby wymienione wyzej sprawy byly
rozpoznawane przez sady ds. wlasnosci intelektualnej. Sg to zagadnienia trudne. Do
ich rozstrzygniecia potrzebne jest fachowe przygotowanie oraz znajomos¢ prawa au-

23 W tego typu sprawach chodzi o ochrong prawa obligacyjnego, zapewniajacego pierwszenstwo
nabycia na wypadek, gdyby mialo dojs¢ do sprzedazy jakiego$ prawa podmiotowego. W poda-
nym przykladzie przedmiotem ochrony roszczenia o uznanie umowy za bezskuteczng jest prawo
ksztaltujace (prawo pierwokupu).

24 Ta wadliwo$¢ tkwi zwykle w tym, ze zawarto umowe z naruszeniem bezwzglednie obowiazuja-
cego przepisu ustawy badz pojawia si¢ sprzeczno$¢ z zasadami wspotzycia spotecznego.

25  Zob. art. 251 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.
1740 ze zm.).

26  Szerzej: R. Morek, Komentarz do art. 251, (w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz.
Wrtasno$é¢ i inne prawa rzeczowe. Ustawa o ksiggach wieczystych i hipotece (art. 2-22, 65-1111).
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow, t. II, Warszawa 2017, s. 609 i n.
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torskiego czy prawa wlasnosci przemystowej. Jest tak nawet wtedy, gdy stykamy sie
z obcigzeniami rzeczowymi na prawach wlasnosci intelektualnej. Mimo to intencje
projektodawcow to jedno, a to, co ostatecznie znalazlo si¢ w tresci przepisow k.p.c.,
to zupelnie osobna kwestia. Uzycie stowa ,,ochrona” w definicji spraw wlasnosci inte-
lektualnej zawezito kategorie owych spraw. I nie odpowiada celowi nowelizacji k.p.c.
i wprowadzenia postepowania odrebnego w omawianym zakresie.

Jesli istotnie chodzilo o to, aby kategoria spraw wlasnosci intelektualnej byla
mozliwie jak najszersza?’, przepis art. 479*° k.p.c. nalezalo uja¢ inaczej. Mozna bylo
zwlaszcza odwola¢ si¢ do przedmiotowo rozumianego prawa autorskiego czy tez
prawa wlasnosci przemyslowej. Przykladem mogloby by¢ wskazanie, ze sprawy
wlasnosci intelektualnej dotycza dobr niematerialnych chronionych przez p.a.p.p.,
p-w.p. itd. To naturalnie trzeba byloby w odpowiedni sposob uszczegotowic¢ i do-
precyzowaé. Obecne ujecie przepisu art. 479% k.p.c., aby mogto spetni¢ poktadane
w nim nadzieje, bedzie musialo zosta¢ poddane rozszerzajacej wyktadni. Oznacza to
w praktyce wyjscie poza wyliczenie spraw taczacych sie z ochrong praw wtasnosci in-
telektualnej na obszar na przyklad obrotu tymi prawami. Skoro jednak katalog spraw
ujetych w przepisie art. 479¥ k.p.c. uznat ustawodawca za wyczerpujacy, to jego zada-
niem jest skonstruowanie go w sposob szczelny, precyzyjny. A do tego nie doszlo. To
za$ sprawia, ze ci¢zar zwigzany z rozwianiem pojawiajacych sie watpliwosci zostaje
przerzucony z legislatora na orzecznictwo. Niewatpliwie nie zastuguje to na aprobate.

Zastrzezenia i watpliwosci mozna podnies$¢ réwniez, gdy chodzi o pojecie spraw
wlasnosci intelektualnej w znaczeniu szerokim (art. 479% § 2 k.p.c.). Na plan pierw-
szy wysunieto sprawy zwigzane z nieuczciwg konkurencja, co nasuwa nastepujace
spostrzezenie. Przede wszystkim nie ulega kwestii, ze szereg ostatnio wymienionych
spraw przynalezy do wlasnosci intelektualnej. Dotyczy to na przyktad naruszen ta-
jemnicy przedsigbiorstwa?, nasladownictwa produktéw?, niedozwolonego oznacza-
nia towaréw lub ustug®. Sporo jednak czynéw nieuczciwej konkurencji z wlasnoscig

27 Czgsto mozna spotkac opinie, ze 0got spraw zwiagzanych z prawami wlasnosci intelektualnej jest
skomplikowany i ich rozpoznawanie powinno by¢ powierzone specjalnym sagdom. Mozna mie¢
watpliwosci, czy jest tak w istocie. Sprawy o zaplate zaleglego honorarium licencyjnego lub zwig-
zane z dochodzeniem wynagrodzenia za stworzenie utworu lub wynalazku majg standardowy
charakter. Nie réznig si¢ najczesciej, gdy chodzi o stopien skomplikowania, od spraw o inne pie-
niezne naleznoéci cywilnoprawne. W podobnych przypadkach chodzi w istocie o kompleksowe
powierzenie calego segmentu spraw okre§lonego rodzaju konkretnym sagdom. Wsrdd tych spraw
s3 zagadnienia o réznym stopniu zlozonoéci. Niektére z nich sg bardzo trudne.

28  Zob. art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn.
Dz.U. 22020 r. poz. 1913 ze zm., dalej jako u.z.n.k.

29  Zob.art. 13 u.z.n.k.

30  Zob.art. 10 u.z.n.k. Trzeba przy tym zauwazy¢, ze wymieniajac zwalczanie nieuczciwej konkuren-
cji w gronie spraw wlasnosci intelektualnej, prawodawca nie uzyl stowa ,,ochrona”. To zastuguje
na pozytywna ocene. Nie zaweza si¢ nadmiernie zakresu tej kategorii spraw, czyniac ja elastyczna
i stosunkowo pojemna.
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intelektualng nie ma nic wspolnego. Jako przyklad mozna podac¢ chociazby utrudnia-
nie innym przedsiebiorcom dostepu do rynku®' czy tez przekupstwo osoby petnigcej
funkcje publiczng®’. Zaliczenie tych ostatnich spraw do kategorii wlasnosci intelek-
tualnej, nawet szeroko rozumianej, jest zabiegiem zwyczajnie sztucznym. W tych
ostatnich przypadkach nie ma w ogdle ukladu odniesienia w postaci dobr niemate-
rialnych. Nie ma wobec tego i uzasadnienia zaliczenie ich w poczet spraw wlasnosci
intelektualne;j.

Niejasna jest konstrukeja i aksjologia punktu 2 w § 2 art. 479% k.p.c. Prima fa-
cie wydaje si¢, ze chodzilo o bezprawne postugiwanie si¢ cudzym dobrem osobistym
w sposdb komercyjny. Do spraw wlasnosci intelektualnej zaliczono bowiem m.in.
uzycie dobra osobistego w celu promocji podmiotu, jakim jest przedsiebiorca, badz
reklamy towaréw i ustug. Jest ograniczony katalog dobr osobistych, ktére mozna ta
droga wykorzystac. Nalezg tu zwlaszcza renoma, wizerunek, firma itp. Lektura prze-
pisu wylania nastepujace watpliwosci. Postuzenie si¢ w sposdb bezprawny cudzym
wizerunkiem w celu indywidualizacji, promocji czy reklamy przedsigbiorcy jest
sprawg wlasnosci intelektualnej. Zarazem takie samo (czyli niedozwolone) wykorzy-
stanie wizerunku dla promocji kogos, kto nie jest przedsigbiorca — taka sprawg nie
jest¥. Bezprawne uzycie cudzej renomy lub podobizny bez zwigzku z obrotem to-
warami czy ustugami** — réwniez nie jest sprawa wlasnosci intelektualnej. Trudno
zrozumie¢ logike tej konstrukeji prawne;j. Jest tak zwlaszcza, jesli sie zwazy na wspo-
mniany wizerunek. Przepisy o wizerunku sg usytuowane w prawie autorskim?*>. Do
ochrony wizerunku zaréwno osoby bedacej przedsiebiorca, jak i nieprofesjonalisty
stosuje sie odpowiednio regulacje odnoszace si¢ do ochrony autorskich praw osobi-
stych*. Sprawy tyczace sie ochrony wizerunku sg wobec tego w ogélnosci powigzane
z wlasnoscig intelektualna. Jako calo$¢ powinny by¢ powierzone sadom wiasnosci in-
telektualnej. To one zajmujg si¢ m.in. ochrong autorskich praw osobistych. To samo
odnosi si¢ do tajemnicy korespondencji, ktora jest chroniona w prawie autorskim,
a ktérg prawodawca zupelnie pomija w § 2 art. 479% k.p.c.’

31  Zob.art. 15u.z.nk.

32 Zob.art. 15au.z.nk.

33 Przepis odnosi si¢ bowiem do wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, promocji
lub reklamy przedsigbiorcy, a nie innego, dowolnego uczestnika obrotu. Wydaje si¢ tez, interpre-
tujac punkt 2 w § 2 art. 479%k.p.c. a contrario, ze wykorzystanie dobra osobistego przedsi¢biorcy
w celu indywidualizacji, reklamy czy promocji podmiotu niebedacego przedsigbiorcg jest poza
zakresem tego przepisu, co budzi istotne zastrzezenia.

34 Np. uzycie wizerunku w sposdb bezprawny w kampanii spolecznej w srodkach masowego prze-
kazu.

35  Zob.art. 81 oraz 83 p.a.p.p.

36  Zob.art. 83 p.a.p.p. wzw. zart. 78 ust. 1 p.a.p.p.

37  Od razu trzeba doda¢, ze wizerunku i tajemnicy korespondencji nie obejmuje takze § 1 art. 479%
k.p.c. Nie s3 to ,inne prawa na dobrach niematerialnych” Jak juz o tym byta mowa, ta katego-
ria obejmuje jedynie majatkowe prawa o charakterze eksploatacyjnym. Przyznaja one wylacznos¢
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Podsumowujac te cze$¢ uwag, trzeba stwierdzié, ze przepis art. 479% § 2 punkt 2
k.p.c. jest ujety zbyt wasko. Obejmie on szereg istotnych dla przedsiebiorcéw spraw
zwiazanych z bezprawnym postuzeniem si¢ firma, renomg, wizerunkiem itp. Mimo
to znaczna liczba zagadnien, o ktérych wyzej powiedziano, pozostaje poza zakresem
tej regulacji.

Ostatnig kategorig wymieniong w art. 479% k.p.c. s3 sprawy o ochrong débr oso-
bistych w zwigzku z dzialalnoscia naukows i wynalazcza. Wymienienie tej grupy
w gronie spraw wlasnosci intelektualnej stanowi nawigzanie do przepiséow k.c. Cho-
dzi, dokladniej moéwiac, o art. 23 k.c. Zaznaczono w nim, ze twdrczo$¢ naukowa i wy-
nalazcza s3 pod ochrong prawa cywilnego niezaleznie od ochrony przewidzianej
w innych przepisach. Ta zasada znajduje potwierdzenie ponadto w regulacji zawartej
w kolejnym przepisie, czyli w art. 24 § 3 k.c.

Tam, gdzie naruszono prawa osobiste do utworu, tworca swoich roszczen docho-
dzi na podstawie przepiséw p.a.p.p. Ochrone débr osobistych wynalazcy, zwigzanych
z nienalezytym oznaczeniem osoby autora rozwigzania technicznego, zapewnia art. 8
ust. 1 punkt 3 p.w.p. Nie zmienia to jednak faktu, ze wskazanie na twdrczo$¢ naukowa
i wynalazczg w art. 23 k.c. jest potrzebne. Ten przepis odgrywa najwieksza role dla
tych autordw, ktorych wytwory intelektu sg wylaczone z ochrony tak w prawie au-
torskim, jak i w prawie wlasnos$ci przemystowej. W pismiennictwie od dawna podaje
sie przyktady tego typu przedmiotéw niematerialnych*®. Chodzi w pierwszym rzedzie
o odkrycia i metody naukowe, ktdre nie sa chronione w prawie autorskim i prawie
wiasnoéci przemystowej*”. W dalszej kolejnoéci dorobek naukowy oraz wynalazczy
moze by¢ uznany za dobro osobiste w k.c.** Rozszerzenie kategorii spraw wtasnosci
intelektualnej w art. 479* § 2 k.p.c. na te przypadki ma wiec uzasadnienie. Rozpatry-
wanie zagadnien tego typu przebiega podobnie, jak w sytuacji sporéw dotyczacych

w zakresie korzystania i rozporzadzania okreslonym wytworem intelektu. Takiego prawa zaden
przepis p.a.p.p. (ani tez innej ustawy) w odniesieniu do wizerunku czy tajemnicy korespondencji
uczestnikom stosunkéw cywilnoprawnych nie przyznaje. Istnieje jedynie ochrona wizerunku i ta-
jemnicy korespondencji za pomoca roszczen o charakterze osobistym.

38  Zob. zamiast wielu: J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona débr osobistych w zakresie tworczosci na-
ukowej i artystycznej, (w:) J.S. Pigtowski (red.), Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie
cywilnym, Wroclaw 1986, zwlaszcza uwagi na s. 135; J. Szwaja, Ochrona dobr osobistych tworcow
nauki, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z Wynalazczosci i Ochrony Wta-
snosci Intelektualnej” 1985, z. 41, s. 182-187.

39  Zob.art. 1 ust. 2! p.a.p.p. oraz art. 28 ust. 1 punkt 1 p.w.p.

40  Na mozliwo$¢ ochrony dorobku twoérczego w ramach przepiséw k.c. o dobrach osobistych zwra-
cal uwage juz A. Kopft, Ochrona praw tworcy, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego.
Prace Prawnicze” 1978, z. 81, s. 15-16. Prawo autorskie chroni natomiast wiez intelektualng ta-
czacy tworce z konkretnym utworem (poza jej zakresem jest ochrona dorobku twdrczego). Znaj-
duje to wyraz w art. 16 p.a.p.p.; szerzej na ten temat: A. Wojciechowska, Autorskie prawa osobiste
tworcow dzieta audiowizualnego, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloniskiego. Prace z Wy-
nalazczo$ci i Ochrony Wlasnosci Intelektualnej” 1999, z. 72, s. 20-44.
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ochrony autorskich praw osobistych. Ta materig powinny zajmowac si¢ sady wilasno-
$ci intelektualnej. Z tego punktu widzenia przyjete w k.p.c. rozwigzanie jest zasadne*'.
W definicji spraw wilasnosci intelektualnej w znaczeniu szerokim odniesiono sig¢
wyraznie tylko do dzialalnosci naukowej i wynalazczej. Tworzy to pomost z przepi-
sami k.c. o dobrach osobistych w zakresie, w jakim odwotuja si¢ do twdrczosci na-
ukowej i wynalazczej*>. W regulacjach k.c. o dobrach osobistych mowa jest jeszcze
o dwdch rodzajach tworczosci, na ktore definiujac sprawy wlasnosci intelektualnej,
ustawodawca nie wskazal*. Chodzi - dokladniej méwiac - o twdrczos¢ racjonaliza-
torskg i artystyczng. Problem ochrony twodrczosci artystycznej rozwigzuje prawo au-
torskie. Wytwory intelektu z tego obszaru ludzkiej dziatalno$ci sg bowiem na ogoét
utworami lub przedmiotami praw pokrewnych. Tymczasem zagadnienia zwigzane
z ochrong tych ostatnich praw podmiotowych sa sprawami wtasnosci intelektualnej
w znaczeniu $cistym. Pozostaje mimo to nadal do rozwazenia kwestia dobr osobistych
racjonalizatoréw. Tworczos¢ racjonalizatorska nie odgrywa wspoélczesnie w Polsce ta-
kiej roli, jak w poprzednim ustroju gospodarczym i prawnym. Niemniej jednak pro-
jekty racjonalizatorskie sg nadal chronione w prawie wlasnosci przemystowej, dlatego
juz tylko ze wzgledu na zapewnienie systemowej spojnosci do dziatalnosci racjonali-
zatorskiej nalezalo odnies¢ si¢ przy definiowaniu spraw wtasnosci intelektualne;.

Whioski

Przeprowadzona analiza sklania do kilku refleksji ogélniejszej natury.
Pojecie spraw wlasnosci intelektualnej petni w kodeksie postgpowania cywilnego
istotng role. Stuzy - jako wazne kryterium - do ustalenia wlasciwosci sadow, ktore

41  Konstrukcja przepisu art. 479% § 2 punkt 3 k.p.c. jest istotna jeszcze z jednego powodu. Do spraw
wlasnoéci intelektualnej w znaczeniu $cistym zaliczono m.in. ,ochrong praw autorskich” To obej-
muje zaréwno dobra osobiste autora, jaki i spory o autorskie prawa majatkowe. Jesli chodzi o ka-
tegorie dotyczaca ,,ochrony praw wlasnosci przemystowej” wymieniong w art. 479%§ 1 k.p.c., to
rozciaga si¢ ona jedynie na majatkowe prawa podmiotowe. Nalezg tu przyktadowo patent czy
prawo z rejestracji na wzoér przemystowy. Prawo osobiste do autorstwa wynalazku si¢ w tym za-
kresie nie mieéci. Niemniej jednak dochodzenie roszczen z tytulu naruszenia autorstwa tworcy
rozwigzania technicznego jest sprawa o ochrong dobr osobistych zwigzanych z dziatalnoscig wy-
nalazcza, dlatego i w tym przypadku art. 479% § 2 punkt 3 k.p.c. moze odgrywac¢ istotng role uzu-
pelniajaca.

42 Co charakterystyczne, przepisy k.c. o dobrach osobistych dotycza ,,twdrczo$ci” naukowej i wyna-
lazczej. W k.p.c., definiujac sprawy wlasnosci intelektualnej, stanowi prawodawca nie o tworczo-
$ci, lecz o ,,dzialalno$ci”. Powstaje pytanie, czy tej rdznicy terminologicznej przypisywac trzeba
merytoryczne znaczenie. Wydaje sig, ze ochrona débr osobistych naukowcéw i wynalazcow nie-
zwigzana z tworczoscig (np. naruszenie godnosci danej osoby podczas wykonywania przez nig
dziatalnosci naukowej) nie powinna by¢ domena sadéw wlasnosci intelektualnej. Chodzito naj-
pewniej o tworczos¢ naukows i wynalazczg, poniewaz to wlasnie w trakcie pracy tworczej poja-
wiac si¢ beda wytwory intelektu i zwigzane z nimi interesy osobiste, dotyczace autorstwa itp.

43 Zob.art. 23 k.c.
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zajmujg sie tymi sprawami w postepowaniu odrebnym. Takie pojecie dla uczestnikéw
obrotu powinno by¢ precyzyjnie ujete. Nie moze by¢ watpliwosci, ktéry sad powinien
zajac sie dang sprawgq. Tymczasem analiza przepisu, ktory reguluje pojecie spraw wila-
snosci intelektualnej, kontrowersje jednak wywotuje. Sg one jeszcze wieksze, jesli sie
zestawi wnioski ptynace z jezykowej wykladni art. 479% k.p.c. z lekturg uzasadnienia
projektu ustawy, ktérg wprowadzono 6w przepis do k.p.c. Intencje projektodawcow
zwigzane s3 z mozliwe szerokim ujeciem zakresu spraw mieszczacych sie w obrebie
wlasnosci intelektualnej. Nie odpowiadajg one temu, co ostatecznie znalazto si¢ w art.
479% k.p.c. Punkt ciezkosci przy definiowaniu spraw wlasnosci intelektualnej zostat
potozony na zagadnieniach zwigzanych z ochrong débr niematerialnych. Zarazem
wolg ustawodawcy bylo powierzenie sadom szczegélnym nie tylko materii srodkéw
ochrony wytworéw intelektu, ale ponadto kwestii odnoszacych si¢ m.in. do obrotu
tymi dobrami (umowy licencyjne i inne). Szereg sygnalizowanych probleméw uda
sie zapewne usung¢ w praktyce dzieki orzecznictwu sagdowemu. Nie zmienia to jed-
nak faktu, ze sposdb zdefiniowania spraw wlasnosci intelektualnej w k.p.c. na pozy-
tywna oceng nie zastuguje.
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Wprowadzenie

System sprzeciwowy zostal przyjety w Konwencji o udzielaniu patentéw eu-
ropejskich sporzadzonej w Monachium 5 pazdziernika 1973 r.' i obowigzuje
w ustawodawstwach wielu panstw, jak roéwniez zostal wprowadzony do przepiséw
o unijnych znakach towarowych” oraz wspdlnotowych wzorach przemystowych’.
System postepowania sprzeciwowego zostal unormowany w art. 246-247 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemystowej* w celu umozliwienia
osobom trzecim, niebedgcym stronami postgpowania przed Urzedem Patentowym
RP? o udzielenie ochrony, przeciwdziatania nieprawidtowo$ciom w udzielaniu ty-
tuléw ochronnych®.

Instytucja sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji UPRP o udzieleniu prawa zo-
stala po raz pierwszy unormowana wraz z uchwaleniem ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. - Prawo wlasno$ci przemystowej’ i jest wzorowana na przepisach konwen-
cji monachijskiej. W pierwotnym ksztalcie sprzeciw mozna bylo wnies¢ wobec
prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestra-
cji. Na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 11 wrzesnia 2015 r.%, ktéra weszta w zycie 15
kwietnia 2016 r., wprowadzono odrebne postepowanie w sprawie sprzeciwu wobec
zgloszenia znaku towarowego, ktdre zostato unormowane w tytule III, dzial I, w roz-
dziale 4* od art. 152" do art. 152% p.w.p. Od tego momentu nastgpito rozdzielenie za-
sad dotyczacych postepowania sprzeciwowego w odniesieniu do udzielenia ochrony
na wynalazki, wzory uzytkowe, wzory przemyslowe i topografie ukladéw scalonych
od zasad postgpowania sprzeciwowego w odniesieniu do znakéw towarowych. Wy-
razem tego byla zmiana brzmienia art. 246 p.w.p., w ktérym wylaczono mozliwos¢
whiesienia sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy. Zgodnie z tym przepisem kazdy moze wnie$¢ umotywowany
sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzedu Patentowego o udzieleniu patentu,

1 Dz.U. 22004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm., dalej jako ,,konwencja monachijska” lub ,,KPE”.

Zob. szerzej o unijnych znakach towarowych oraz braku zdolnosci odrézniajacej: M. Mazurek,
Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspolnotowego znaku towaro-
wego, ,Biatostockie Studia Prawnicze” 2015, z. 19,s. 179 i n.

3 Zob. nt. wspolnotowych wzoréw przemystowych, w tym wspdlnotowego wzoru niezarejestro-
wanego: K. Wernicka, Postgpowanie o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego
wzoru wspolnotowego — zagadnienia ogélne, ,,Bialostockie Studia Prawnicze” 2015, z. 19, s. 243
1n.

4 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 342, dalej jako ,,p.w.p.”

Dalej réwniez jako ,,UPRP” lub ,,Urzad Patentowy”.

6 A. Szewc, Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postegpowania przed tym Urzedem, (w:)
R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 A: Prawo wlasnoéci przemystowej, wyd. 1, War-
szawa 2012, s. 225.

7 Dz.U. 22001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.

8 Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o z mianie ustawy - Prawo wlasnosci przemystowej
(Dz.U. 22015 r. poz. 1615), dalej jako ,,nowelizacja p.w.p. z dnia 11 wrzesnia 2015 r”

(9]
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prawa ochronnego na wzdr uzytkowy lub prawa z rejestracji w ciggu 6 miesiecy od
daty opublikowania w ,Wiadomosciach Urzedu Patentowego” informacji o udziele-
niu prawa. Sprzeciw jest srodkiem, ktéry mozna wnies¢ dopiero po udzieleniu prawa
wylacznego, czyli po zakonczeniu postgpowania zgtoszeniowego, inaczej niz w przy-
padku sprzeciwu w sprawie znakéw towarowych, ktory jest srodkiem skladanym wo-
bec zgloszenia znaku towarowego do ochrony’.

W prawie wlasnosci przemystowej obowiazuja jeszcze dwie procedury sprze-
ciwowe, ktore zostaly wprowadzone na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 11 wrzesnia
2015 r., a mianowicie: postepowanie sprzeciwowe wobec wyznaczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej miedzynarodowego znaku towarowego w art. 1525 art.
152% p.w.p. oraz postepowanie sprzeciwowe wobec uznania na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej ochrony miedzynarodowego wzoru przemystowego w art. 117° p.w.p.

Na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 pazdziernika 2019 r. ', ktora weszla w zy-
cie 27 lutego 2020 r., dokonano zmiany modelu postepowania w sprawie sprzeciwu
wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu i innych praw wylacznych wskutek
wprowadzenia nowego brzmienia ust. 2 art. 247 p.w.p. i dodania do tego przepisu no-
wej regulacji zawartej w ust. 3-7.

Celem niniejszego artykutu jest przede wszystkim poddanie analizie unormo-
wan dotyczacych procedury sprzeciwu wobec prawomocne]j decyzji o udzieleniu
patentu, prawa ochronnego na wzdr uzytkowy lub prawa z rejestracji, zawartych
w art. 246-247 p.w.p., zaréwno z punktu widzenia przepiséw prawa materialnego,
jak i procesowego oraz skutkéw prawnych wynikajacych z przyjetych rozwigzan
normatywnych wprowadzonych na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 pazdziernika
2019 r. Dokonano oceny przyjetego w Polsce modelu postepowania sprzeciwowego
ze stosunkowo skromng regulacjg przewidziang w art. 246-247 p.w.p. w poréwnaniu
z procedurg sprzeciwu obowigzujacg w konwencji monachijskiej. Ustosunkowano
sie do charakteru prawnego, przedmiotu i podstaw materialnoprawnych sprzeciwu,
jak réwniez do niejednolicie uyyjmowanego charakteru terminu do wniesienia sprze-
ciwu. Poddano takze rozwazaniom wywotujacy kontrowersje charakter postepowa-
nia sprzeciwowego. Poczynione rozwazania pozwolily na sformutowanie wnioskow
de lege lata i de lege ferenda.

9 J. Sieniczyto-Chlabicz, Postepowania przed Urzedem Patentowym RP w sprawach z zakresu wta-
snosci przemysltowej i kontrola sprawowana przez sady administracyjne, (w:) J. Sieficzyto-Chla-
bicz (red.), Prawo wlasnosci intelektualnej. Teoria i praktyka, Warszawa 2021, s. 658.

10 Ustawa z dnia 16 pazdziernika 2019 r. o zmianie ustawy — Prawo wlasnoéci przemystowej oraz
ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2309), dalej jako ,,nowe-
lizacja p.w.p. z dnia 16 pazdziernika 2019 r”
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1. Sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu patentu europejskiego
w konwencji monachijskiej

Instytucja sprzeciwu wobec udzielenia patentu przez Urzad Patentowy RP, za-
warta w przepisach art. 246-247 p.w.p., jest wzorowana na regulacji dotyczacej
sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu patentu europejskiego zawartej w czesci V
w art. 99-101 konwencji monachijskiej. Natomiast przepisy wykonawcze s3 zawarte
w cze$ci V Regulaminu wykonawczego do konwencji monachijskiej z dnia 5 paz-
dziernika 1973 r. po raz ostatni zmienionego decyzja Rady Administracyjnej Euro-
pejskiej Organizacji Patentowej z dnia 13 pazdziernika 1999 r."! Chodzi o procedure
sprzeciwu realizowang w postepowaniu przed Europejskim Urzedem Patentowym'?.
Poddanie analizie tej miedzynarodowej regulacji jest istotne i potrzebne z kilku po-
wodow. Przede wszystkim podkreslenia wymaga to, ze z instytucji sprzeciwu wo-
bec udzielenia patentu europejskiego moga réwniez korzystaé przedsiebiorcy polscy
i wystepowac ze sprzeciwami w postepowaniu przed EUP. Sprzeciw bowiem stanowi
srodek prawny zmierzajacy do uchylenia skutkéw patentu europejskiego. Co istotne,
patenty europejskie stanowig coraz wigksza liczbe patentéow skutecznych w Polsce,
a w zwigzku z tym niezbedne jest zapobieganie przypadkom, gdy na terytorium na-
szego panstwa mialyby obowigzywac patenty na rozwigzania niespelniajace przesta-
nek zdolnoéci patentowej albo z innych przyczyn wadliwe'.

Sprzeciw (z ang. opposition) mozna wnie$¢ w ciggu 9 miesigcy od publikacji in-
formacji o udzieleniu patentu europejskiego w Europejskim Biuletynie Patentowym.
Kazda osoba moze zawiadomi¢ Europejski Urzad Patentowy o sprzeciwie wobec
udzielonego patentu europejskiego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu wyko-
nawczego. Sprzeciw dotyczy patentu europejskiego we wszystkich umawiajacych sieg
panstwach, w ktérych ten patent posiada moc obowiazujaca (art. 99 ust. 1 KPE).

Jak wynika z art. 99 ust. 1 KPE do wszczecia postgpowania sprzeciwowego nie-
zbedne jest zawiadomienie Europejskiego Urzedu Patentowego o sprzeciwie. Jed-
nakze samo wniesienie sprzeciwu i zawiadomienie o tym Urzedu nie skutkuje
wszczeciem tego postepowania, gdyz - jak wynika z art. 99 ust. 1 zd. 2 KPE - zawia-
domienie o sprzeciwie uwaza si¢ za zlozone dopiero z chwilg wniesienia opfaty za
sprzeciw. Zatem nieuiszczenie oplaty za sprzeciw powoduje, ze zawiadomienia nie
traktuje si¢ jako ztozone, a w konsekwencji nie dochodzi do wszczecia postgpowania
sprzeciwowego.

Postepowanie sprzeciwowe toczy si¢ przed Wydzialem ds. Sprzeciwow
EUP. Wydzial ten odpowiada za rozpatrywanie sprzeciwdéw wobec kazdego patentu

11 Dalej cyt. jako ,,regulamin wykonawczy”.

12 Dalejjako ,EUP”

13 A. Nowicka, Patenty europejskie i ich skutki w Polsce, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Pry-
watnego, t. 14 A: Prawo wlasnosci przemystowej, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 234.
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europejskiego (art. 19 ust. 1 KPE). Kazdy wydziat dziata w skladzie trzech ekspertow
o specjalnosci technicznej, z ktérych co najmniej dwdch nie brato udziatu w postepo-
waniu o udzielenie patentu, ktérego dotyczy sprzeciw.

Stronami postepowania sprzeciwowego sa zaréwno osoby wnoszace sprzeciw,
jak i wlasciciel patentu (art. 99 ust. 3 KPE). Jezeli jednak jakakolwiek osoba wykaze,
ze w umawiajacym si¢ panstwie w nastepstwie prawomocnej decyzji zostata wpisana
do rejestru patentowego tego panstwa w miejsce poprzedniego wlasciciela patentu,
wowczas osoba ta, na wlasny wniosek, zastepuje w odniesieniu do tego panstwa po-
przedniego wlasciciela. Sytuacja taka jest mozliwa dzieki temu, ze poszczegdlne pa-
tenty narodowe skladajace si¢ na patent europejski moga by¢ zbywane i dziedziczone
niezaleznie od siebie.

W art. 100 KPE zostal wskazany zamkniety katalog podstaw, na ktérych moze by¢
oparty sprzeciw. Wskazane podstawy sprzeciwu stanowia trzy przyczyny uniewaz-
nienia patentu europejskiego, o ktérych mowa w art. 138 ust. 1 lit. a)-c) KPE. Sprze-
ciw jest dopuszczalny, gdy zostal oparty na co najmniej jednej z podstaw wskazanych
w art. 100 KPE. Wskazanie podstawy spoza tego katalogu skutkuje niedopuszczalno-
$cig sprzeciwu. Sprzeciw moze zosta¢ wniesiony wylacznie na tej podstawie, ze:

(a) przedmiot patentu europejskiego nie posiada zdolnosci patentowej w rozu-

mieniu art. 52-57;

(b) patent europejski nie ujawnia wynalazku w sposob dostatecznie jasny i pelny,
tak aby mogt by¢ wykonany przez specjaliste z danej dziedziny;

(c) przedmiot patentu europejskiego wykracza poza tres$¢ zgloszenia, ktore zo-
stalo dokonane, lub jesli patent zostal udzielony na zgloszenie wydzielone lub
na nowe zgloszenie dokonane zgodnie z art. 61, wykracza on poza tres¢ wcze-
$niejszego zgloszenia, ktdre zostalo dokonane.

Podstawy, na jakich oparty jest sprzeciw, powinny by¢ wskazane w zawiado-
mieniu o sprzeciwie. Przez wskazanie podstaw nalezy rozumie¢ nie tylko powotanie
podstawy prawnej sprzeciwu, ale réwniez wskazanie faktéw, dowodéw i argumentow
na poparcie podstaw sprzeciwu, co wyraznie wynika z zasady 55 lit. ¢) regulaminu
wykonawczego.

W wyniku postgpowania sprzeciwowego prowadzonego przez Wydzial ds.
Sprzeciwéw EUP moze nastgpi¢ uniewaznienie (z ang. revocation; niem. Widerruf)
albo utrzymanie w mocy (z ang. maintenance) w zmienionej formie patentu europej-
skiego'*. Rozpatrywanie sprzeciwu, a w konsekwencji uniewaznienie albo utrzyma-
nie w mocy patentu europejskiego zostalo uregulowane w art. 101 KPE. Po zbadaniu,
ze sprzeciw jest dopuszczalny, Wydzial ds. Sprzeciwéw bada, czy przynajmniej jedna
z podstaw sprzeciwu stanowi przeszkode dla utrzymania w mocy patentu europej-
skiego. Jezeli Wydzial ds. Sprzeciwdéw uzna, ze przynajmniej jedna podstawa sprze-

14 Ibidem.
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ciwu stanowi przeszkode dla utrzymania w mocy patentu europejskiego — uniewaznia
ten patent. W przeciwnym przypadku sprzeciw podlega odrzuceniu. Natomiast jezeli
Wydzial ds. Sprzeciwdéw uwaza, ze biorgc pod uwage zmiany dokonane przez wlasci-
ciela patentu w trakcie postepowania sprzeciwowego, patent i wynalazek, ktérego on
dotyczy: a) spelniajg wymogi konwencji monachijskiej — podejmuje decyzje o utrzy-
maniu patentu w formie zmienionej pod warunkiem, ze spelnione zostang warunki
ustalone w Regulaminie wykonawczym; b) nie spelniajg wymogow tej konwencji —
uniewaznia patent europejski.

2. Charakter prawny, przedmiot i podstawy sprzeciwu oraz termin
do jego wniesienia

Pod wzgledem charakteru prawnego instytucja sprzeciwu, uregulowana w art.
24-247 p.w.p,. nie rozni si¢ od instytucji sprzeciwu w konwencji monachijskiej.
Sprzeciw ma charakter srodka powszechnego, skargi powszechnej (actio popularis),
gdyz moze wnie$¢ go kazdy. Przyjac nalezy, ze zakres podmiotéw legitymowanych
do wniesienia sprzeciwu nie ogranicza si¢ do oséb fizycznych i prawnych, lecz obej-
muje rowniez jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej, np. osobowe
spolki prawa handlowego®. Z oczywistych wzgledéw z kregu tych podmiotéw trzeba
jednak wylaczy¢ podmioty udzielonych praw wylacznych. Instytucja sprzeciwu nie
moze bowiem stuzy¢ do korygowania decyzji pozytywnych, ktore z jakich$ przyczyn
nie odpowiadajg podmiotom uprawnionym z tych decyzji'®. Mozliwo$¢ wniesienia
sprzeciwu stanowi uprawnienie, a nie obowiazek, przy czym jego niewniesienie nie
pozbawia prawa do pdzniejszego wystapienia z wnioskiem o uniewaznienie prawa
wylacznego.

Sprzeciw jest powszechnym $rodkiem prawnym stuzacym kazdej osobie, ktora
nie musi wykazywac interesu prawnego we wszczeciu postepowania sprzeciwowego'’.
W konsekwencji kwestia posiadania interesu prawnego w zlozeniu sprzeciwu, o kto-
rym mowa w art. 246 § 1 p.w.p. , jest okoliczno$cig prawnie irrelewantng, skoro prze-
pis ten nie wymaga wykazania tej przestanki'®. Poglad ten jest powszechnie przyjety

15  A. Szewc, Podmioty i prawa podmiotowe wlasnosci przemystowej, (w:) A. Szewc, G. Jyz, Prawo
wlasnoéci przemystowej, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 243.

16  A. Szewg, J. Sienczylo-Chlabicz, Komentarz do art. 246, (w:) J. Sieficzyto-Chlabicz (red.), Prawo
wlasnoéci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2020, s. 1197.

17 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2006 r., VI SA/Wa 1074/06, LEX nr 299587.

18 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2007 r., VI SA/Wa 1197/06, LEX nr 299745.
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zaréwno w doktrynie'?, jak i w orzecznictwie sagdéw administracyjnych®. Przedmio-
tem sprzeciwu w rozumieniu art. 246 ust. 1 p.w.p. moze by¢ wylacznie decyzja pozy-
tywna, tzn. decyzja o udzieleniu prawa wylacznego. Sprzeciw nie przystuguje wobec
decyzji o odmowie udzielenia prawa wytacznego, jak rowniez wobec decyzji stwier-
dzajacej wygasniecie decyzji o udzieleniu prawa wylacznego czy decyzji umarzaja-
cej postepowanie zgltoszeniowe lub rejestrowe. Przedmiotem sprzeciwu nie moga by¢
oczywiscie postanowienia UPRP, nawet jezeli koncza postepowanie w sprawie.

W doktrynie zostal podjety problem, wobec jakiej decyzji moze by¢ wniesiony
sprzeciw, tzn. czy wobec decyzji ostatecznej, czy moze wobec decyzji prawomocnej,
czy moze wobec decyzji ostatecznej, ktora stala si¢ prawomocna®'. Pojecie decyzji
ostatecznej wynika z art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepo-
wania administracyjnego®, przy czym sg to decyzje, od ktorych nie stuzy odwota-
nie w administracyjnym toku instancji ani wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Moga to by¢ wiec decyzje organu drugiej instancji, a takze te decyzje organu pierw-
szej instancji, w przypadku ktérych mingl termin wniesienia odwotania lub odwo-
tanie czy wniosek nie przystugiwaly na mocy przepisoéw szczegélnych?. Natomiast
decyzje prawomocne - stosownie do art. 16 § 3 k.p.a. - to decyzje, ktérych nie mozna
zaskarzy¢ do sadu. Sg to takie decyzje, ktore zostaly utrzymane w mocy w postepowa-
niu sagdowym, a takze takie, ktore nie zostaly zaskarzone w tym postepowaniu z uwagi
na brak kontroli sgdowej badz uptyw terminu®. Przepis art. 269 k.p.a. wprowadza za-
sade, ze decyzje okreslane w innych przepisach jako prawomocne traktuje si¢ jako
ostateczne, chyba Ze wynika z nich, ze zostaly one utrzymane w mocy w postepowa-
niu sadowym badz nie zostaly zaskarzone w tym postepowaniu z powodu uptywu
terminu. W prawie wlasnosci przemystowej decyzje ostateczne Urzedu Patentowego
staja si¢ prawomocne dopiero po uplywie terminu do wniesienia na nie skargi do
sadu administracyjnego lub wskutek oddalenia albo odrzucenia skargi przez sad®.

19  Por. m.in. Z. Miklasinski, Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2001, s. 273;
A. Szewc, Komentarz do art. 246, (w:) P. Kostanski (red.), Prawo wlasno$ci przemystowej. Ko-
mentarz, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 1220.

20 Zob. wyroki NSA: z dnia 28 listopada 2007 r., II GSK 236/07, LEX nr 437883; z dnia 20 listopada
2008 r., IT GSK 503/08, LEX nr 531556; z dnia 13 maja 2010 r., IT GSK 608/09, ONSAiWSA 2011,
Nr 6, poz. 115; z dnia 9 czerwca 2010 r., II GSK 620/09, LEX nr 597003.

21 Te kwestie rozwazal m.in. A. Nieweglowski, Komentarz do art. 246, (w:) L. Zelechowski (red.),
Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, s. 1008-1009.

22 Tekstjedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, dalej jako ,k.p.a”

23 M. Jaskowska, Komentarz do art. 269 k.p.a., (w:) M. Jaskowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wré-
bel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postgpowania administracyjnego, LEX/el. 2021, Nb 2.

24 Ibidem, Nb 5; zob. takze A. Balaban, Ostateczno$¢ a prawomocno$¢ decyzji administracyjnej —
na przykladzie unormowan dotyczacych wydawania decyzji przez Komisj¢ Nadzoru Finanso-
wego, ZNSA 2016, nr 1, s. 9-23.

25  A.Szewg,]. Sienczylo-Chlabicz, Komentarz do art. 246..., op. cit., s. 1199.
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Niewatpliwym mankamentem regulacji postepowania sprzeciwowego w art.
246-247 p.w.p. jest brak wskazania przez ustawodawce minimalnej obligatoryjnej
tresci sprzeciwu oraz skutkéw nieuzupelnienia brakéw sprzeciwu w wyznaczonym
przez UPRP terminie. Niesformalizowanie przez ustawodawce sprzeciwu nie ozna-
cza jednak catkowitej dowolnosci w tym zakresie, gdyz w odniesieniu do tresci sprze-
ciwu ustawodawca ustanowil dwa obligatoryjne elementy tresci sprzeciwu. Wnoszacy
sprzeciw powinien bowiem w jego tresci zawrze¢ wskazanie podstaw sprzeciwu sta-
nowigcych okoliczno$ci uzasadniajace uniewaznienie patentu, prawa ochronnego
na wzor uzytkowy lub prawa z rejestracji, o czym mowa w art. 246 ust. 2 p.w.p.

Termin do wniesienia sprzeciwu wynosi 6 miesiecy i rozpoczyna bieg od daty
opublikowania w ,Wiadomos$ciach Urzedu Patentowego” informacji o udzieleniu
prawa. Termin ten ma charakter terminu prawa materialnego. Jako termin ustawowy
jest terminem prekluzyjnym (zawitym), co skutkuje tym, ze uchybienie terminowi
powoduje bezskutecznos$¢ czynnosci procesowej. Uplyw tego terminu powoduje, ze
prawo do wniesienia sprzeciwu wygasa®.

3. Postepowanie w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji
o udzieleniu prawa po zmianach w prawie wlasnosci przemyslowej

Postgpowanie sprzeciwowe jest szczegdélnym rodzajem postepowania admi-
nistracyjnego toczacego si¢ przed UPRP. Specyfika tego postepowania wyraza sie
w tym, ze wniesienie sprzeciwu nie uruchamia automatycznie postgpowania, gdyz
zostaje ono wszczete dopiero wtedy, gdy uprawniony z tego prawa podniesie zarzut
bezzasadnosci sprzeciwu albo nie ustosunkuje sie do sprzeciwu. Sprzeciw stanowi
szczegdlnego rodzaju srodek zaskarzenia decyzji o udzieleniu prawa wylacznego
przez Urzad Patentowy i m.in. dlatego nie mozna opowiedzie¢ si¢ za pogladem, ze
postepowanie sprzeciwowe stanowi cz¢s¢ postepowania zgltoszeniowego.

Od 27 lutego 2020 r. weszly w zycie zmiany dotyczace postepowania sprzeciwo-
wego wprowadzone na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 pazdziernika 2019 r. Po-
mimo wprowadzonych przez ustawodawce zmian nalezy stwierdzi¢, Ze przebieg tego
postepowania jest nadal uzalezniony — podobnie jak w stanie prawnym obowigzu-
jacym do 27 lutego 2020 r. - od zachowania si¢ uprawnionego. Jezeli uprawniony
uzna sprzeciw za zasadny, czyli zgodzi si¢ ze stanowiskiem wnoszacego sprzeciw co
do istnienia podstaw do uniewaznienia prawa wylacznego — Urzad Patentowy wydaje
decyzje¢ o uchyleniu decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzor uzyt-
kowy lub prawa z rejestracji i umorzeniu postepowania (art. 247 ust. 2 p.w.p.). Nato-
miast w sytuacji, gdy uprawniony podniesie zarzut, ze sprzeciw jest bezzasadny albo

26  Zob. podobnie A. Niewegltowski, Komentarz do art. 246..., op. cit., s. 1009.
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nie ustosunkuje si¢ do sprzeciwu, Prezes UPRP wyznacza eksperta do rozpatrzenia
sprawy. Eksperci moga réwniez orzeka¢ w zespotach orzekajacych.

Ustawodawca zrezygnowal z rozpatrywania sprzeciwow przez kolegia orzekajace
do spraw spornych. Do postepowania sprzeciwowego nie ma bowiem zastosowania
art. 255 ust. 2 p.w.p., ktéry przewiduje rozpoznawanie spraw w postepowaniu spor-
nym przez kolegia orzekajace do spraw spornych. Na mocy art. 1 pkt 30 nowelizacji
p-w.p. z dnia 16 pazdziernika 2019 r. zostal uchylony pkt 9 art. 255 ust. 1, czyli sprze-
ciw uznany przez uprawnionego za bezzasadny nie powoduje przekazania sprawy do
rozstrzygniecia w postepowaniu spornym.

Urzad Patentowy rozstrzyga sprawe w granicach sprzeciwu i jest zwigzany pod-
stawg prawng wskazang przez wnoszacego sprzeciw (art. 247 ust. 5 p.w.p.). W wyniku
merytorycznego rozpoznania sprzeciwu Urzad Patentowy wydaje decyzje o utrzy-
maniu w mocy decyzji o udzieleniu prawa wylacznego, jezeli nie uzna sprzeciwu za
zasadny, albo wydaje decyzje o uchyleniu decyzji o udzieleniu prawa wylacznego
w calosci lub w czesci. W tym zakresie stosuje sie¢ odpowiednio art. 245 ust. 1 p.w.p.
Po rozpoznaniu sprzeciwu i uprawomocnieniu si¢ decyzji o uchyleniu w czesci decy-
zji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzér uzytkowy lub prawa z rejestracji
Urzad Patentowy moze wezwac postanowieniem uprawnionego do nadestania w wy-
znaczonym terminie zmienionego opisu patentowego lub opisu ochronnego badz
ilustracji wzoru przemystowego, pod rygorem uchylenia decyzji o udzieleniu prawa
i umorzenia postepowania (art. 247 ust. 7 p.w.p.).

Nalezy stwierdzi¢, ze na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 pazdziernika
2019 r. nastgpila zmiana modelu postgpowania sprzeciwowego. Mianowicie do 27
lutego 2020 r. w przypadku uznania przez uprawnionego sprzeciwu za bezzasadny -
nastepowalo przekazanie sprawy do rozstrzygniecia w postepowaniu spornym, przy
czym wlasciwe do jej rozpoznania byty kolegia do spraw spornych. Natomiast od 27
lutego 2020 r. podniesieniu przez uprawnionego zarzutu bezzasadnosci sprzeciwu
albo jego nieustosunkowanie si¢ do sprzeciwu - skutkuje przekazaniem sprawy do
rozpatrzenia ekspertom wyznaczonym przez Prezesa UPRP?. Jednoczesnie jednak
od 27 lutego 2020 r. na mocy nowelizacji p.w.p. z dnia 16 pazdziernika 2019 r. zo-
stala zniesiona zasadnicza réznica pomiedzy sprzeciwem a wnioskiem o uniewaz-
nienie, ktora polegata na tym, ze wniosek o uniewaznienie praw wylacznych mogt
by¢ skutecznie wniesiony jedynie przez osobe legitymujaca si¢ interesem prawnym.
Obecnie legitymacje czynna do zlozenia wniosku o uniewaznienie praw wylacz-
nych posiada kazdy, co oznacza, ze wnioskodawca nie musi wykazywac si¢ posia-
daniem interesu prawnego w uniewaznieniu prawa. Zniesienie wymogu posiadania
przez wnioskodawce interesu prawnego w uniewaznieniu patentu nastapilo na mocy
nowelizacji p.w.p. z 16 pazdziernika 2019 r. Jednoczesnie spowodowato to uchyle-
nie przeslanki posiadania interesu prawnego w przypadku uniewaznienia innych

27  P.Kostanski, L. Zelechowski, Prawo wlasnosci przemystowej, wyd. 2, Warszawa 2020, s. 596-597.
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praw wlasnosci przemystowej, do ktorych art. 89 p.w.p. znajduje odpowiednie zasto-
sowanie, tj. w odniesieniu do uniewaznienia prawa ochronnego na wzér uzytkowy,
prawa z rejestracji wzoru przemystowego i topografii (art. 100 ust. 1, art. 117 ust. 1,
art. 221 ust. 1 p.w.p.). Ponadto zbiezno$¢ postepowania sprzeciwowego i postepowa-
nia o uniewaznienie prawa sprowadza si¢ do tych samych podstaw materialnopraw-
nych stanowigcych przedmiot sprzeciwu i wniosku oraz okolicznosci faktycznych,
ktére uzasadniajg uniewaznienie patentu, prawa ochronnego na wzér uzytkowy lub
prawa z rejestracji. Natomiast nadal obowigzuja znaczace odrebnosci proceduralne,
gdyz ustawodawca zrezygnowal z przekazania spraw zainicjowanych sprzeciwem do
merytorycznego rozpoznania w postepowaniu spornym.

Na decyzje i postanowienia Urzedu Patentowego w postepowaniu sprzeciwo-
wym przystuguje skarga do sagdu administracyjnego. Podkreslenia wymaga, ze od
decyzji UPRP przystuguje skarga do sadu administracyjnego na zasadach ogélnych.
Wynika to z kognicji sgdéw administracyjnych, ktére na podstawie art. 3 § 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi*
kontrolujg dzialalno$¢ administracji publicznej, obejmujaca m.in. orzekanie w spra-
wach skarg na decyzje administracyjne, w tym na decyzje UPRP wydawane w po-
stepowaniu sprzeciwowym. Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. przedmiotem skargi
do sadu administracyjnego moga by¢ przede wszystkim decyzje administracyjne.
W tym zakresie ustawodawca postuzyt si¢ klauzulg generalna, ktéra umozliwia obje-
cie kognicja sagdownictwa administracyjnego kazdej decyzji administracyjnej wyda-
wanej na podstawie przepiséw Kodeksu postepowania administracyjnego, Ordynacji
podatkowej lub na podstawie innych szczegdlnych procedur. Kontroli sprawowanej
przez sady administracyjne podlegaja wiec wszystkie decyzje administracyjne, z wy-
jatkiem tych, ktore zostaly wylaczone przepisami ustaw szczegdlnych.

Nalezy przyjac, ze podstawe prawng do wniesienia skargi do sadu administra-
cyjnego na decyzje i postanowienia w postepowaniu sprzeciwowym stanowi art. 248
p-w.p.%, gdyz przepis ten zostal umieszczony w tytule VI, w ktérym zawarta jest regu-
lacja postgpowania sprzeciwowego, a takze znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie
tej regulacji. Zgodnie z art. 248 p.w.p. legitymacja skargowa przystuguje stronom tego
postepowania, tj. wnoszacemu sprzeciw oraz uprawnionemu.

Konkluzje

Podsumowujac powyzsze rozwazania, nalezy stwierdzi¢, ze kwestiag wywotujaca
kontrowersje jest charakter postepowania sprzeciwowego. Biorac pod uwage, ze prze-
pisy regulujace to postepowanie zostaly zamieszczone w tytule VI ustawy — Prawo

28  Tekstjedn. Dz.U.z 2019 r. poz. 2325; dalej jako ,,p.p.s.a”
29 Tak rowniez A. Nieweglowski, Komentarz do art. 248, (w:) L. Zelechowski (red.), Prawo wlasno-
$ci przemystowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, s. 1017.
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wlasnosci przemystowej, mozna byloby je uznac za czes¢ czy koncowy etap postepo-
wania zgloszeniowego (rejestrowego). Jednakze zasadne wydaje si¢ opowiedzenie si¢
za odrebnym, samodzielnym charakterem tego postepowania w stosunku do poste-
powania zgloszeniowego (rejestrowego). Za odrebnym charakterem postgpowania
sprzeciwowego przemawia kilka zasadniczych argumentéw. Po pierwsze, postepowa-
nie sprzeciwowe wszczyna si¢ dopiero wtedy, gdy postepowanie zgloszeniowe (reje-
strowe) zostalo juz zakonczone prawomocng decyzja UPRP o udzieleniu ochrony.
To postepowanie odréznia od procedury zgloszeniowej (rejestrowej) wystepowa-
niem nie jednej, lecz dwdch stron postepowania, a mianowicie wnoszacego sprze-
ciw i uprawnionego z prawa wylacznego. Jak bowiem wyraznie stanowi art. 247 ust.
4 p.w.p., strong tego postepowania — oprocz uprawnionego — jest rowniez wnoszacy
sprzeciw. Odmiennos¢ tych postepowan potwierdzit réwniez NSA m.in. w wyroku
z dnia 21 listopada 2006 r.,** wskazujac, ze art. 235 ust. 2 p.w.p. nie ma zastosowa-
nia do postepowania sprzeciwowego, w ktérym to postepowaniu strona jest nie tylko
uprawniony, ale réwniez wnoszacy sprzeciw. Ponadto odmienny jest cel postepowa-
nia sprzeciwowego, ktdrym nie jest udzielenie prawa wylacznego, lecz uniewaznienie
prawa wylacznego albo utrzymanie tego prawa w mocy w zmienionej formie.

Istotng wadg przyjetej regulacji postepowania w sprawie sprzeciwu wobec pra-
womocne]j decyzji UPRP o udzieleniu ochrony jest jej niekompletno$¢, co niewat-
pliwie nie sprzyja przejrzystosci i czytelnosci rozwigzan prawnych ksztattujacych to
postepowanie. Regulacja tego postepowania zawarta w art. 246-247 p.w.p. jest na-
der skromna, wrecz szczatkowa. Niewatpliwie brakuje unormowania wielu istotnych
kwestii dla tego postepowania, a w szczegdlnosci: obligatoryjnych elementéw mi-
nimalnej tresci sprzeciwu; rozstrzygnie¢ Urzedu Patentowego dotyczacych badania
dopuszczalnosci sprzeciwu; skutkéw prawnych niewniesienia oplaty za sprzeciw czy
nieuzupelnienia brakéw formalnych sprzeciwu.

Z uwagi na powyzsze zasadne de lege ferenda jest sformalizowanie przez usta-
wodawce sprzeciwu poprzez okreslenie obligatoryjnej tresci, obowigzku wniesienia
oplaty oraz skutkéw prawnych nieuzupelnienia brakéw sprzeciwu. Ponadto naleza-
toby uzalezni¢ dopuszczalno$¢ sprzeciwu od wskazania podstaw sprzeciwu wraz ze
wskazaniem okolicznosci, ktére uzasadniajg uniewaznienie prawa.
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Wybrane aspekty implementacji do polskiego prawa
zmienionej dyrektywy o audiowizualnych ustugach medialnych

Selected Aspects of the Implementation into Polish Law of the Amended Audiovisual Media
Services Directive

Abstract: The changes in the audiovisual media services market that have taken place in recent years
have resulted in quite intensive work in the European Union (starting in 2015) on the revision of certain
directives concerning this economic area. One of the pieces of EU law that was decided to be updated
was the Audiovisual Media Services Directive. This is because it was pointed out that since the last
amendment of this directive, there had been a significant and rapid development of the audiovisual
media services market due to the progressive convergence of television and internet services. The
advancement of technology has allowed the emergence of new types of services and new ways of using
them. In addition, it has been stressed that viewing habits have changed considerably, especially among
younger viewers. New types of messaging, such as short forms of video and user-generated content,
have grown in importance, and new entrants, including video-on-demand providers and video-sharing
platform providers, have already established their position. This media convergence has called for an
updated legal framework in the EU to take account of market developments and to strike a balance
in access to content in online services, as well as to ensure consumer protection and competitiveness.
Directive 2018/1808 was to be implemented by the EU Member States by 19 September 2020 but
Poland did not meet this deadline; it was not until 11 August 2021 that the relevant amendments to
the Broadcasting Act and the Cinematography Act were enacted. Most of its provisions came into
force on 1 November 2021, while others entered into force on 1 January 2022. Considering the way in
which most of the provisions of Directive 2018/1808 have been implemented into Polish law, one can
defend the view that it was done rationally from the perspective of Polish media service providers. The
liberalisation of quantitative advertising limits may contribute to raising more funds in the advertising
market by broadcasters. It has been pointed out that leaving the existing regulations unchanged would
place broadcasters under Polish jurisdiction in an unfavourable competitive position in relation to
broadcasters of programmes available in Poland who are under the jurisdiction of other EU Member
States. The intention to put providers of on-demand media services on an equal footing with providers
of video-sharing platforms also seems reasonable, as the main objective of Directive 2018/1808 is to
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ensure proper competition between different categories of entities competing in the electronic media
sector.

Keywords: audiovisual commercial communications, audiovisual media services, EU law, media service
providers, video-sharing platform providers

Stowa kluczowe: przekazy handlowe, audiowizualne ustugi medialne, prawo unijne, dostawcy ustug
medialnych, dostawca platformy udostepniania wideo

Wprowadzenie

Audiowizualne ustugi medialne od dawna stanowig przedmiot zainteresowa-
nia organéw Unii Europejskiej. Dowodem na to sg rézne dyrektywy odnoszace sig
do tej dziatalnosci. Nalezy jednak podkresli¢, ze te unijne akty prawne dotycza za-
réwno sfery prywatno-, jak i publicznoprawnej. Jesli chodzi o tresci udostepniane
w ramach ,,audiowizualnych ustug medialnych” nie budzi watpliwosci, ze pojawiaja
sie tam przede wszystkim rozne rodzaje utworéw (np. stowne, muzyczne, audiowi-
zualne) oraz przedmioty praw pokrewnych (np. artystyczne wykonania, fonogramy;,
wideogramy, programy telewizyjne). Unijna regulacja dotyczaca tych dobr niemate-
rialnych wynika obecnie z kilkunastu dyrektyw, ktére odnosza si¢ przede wszystkim
do stosunkéw prywatnoprawnych (tzn. relacji, jakie powstaja miedzy podmiotami
dysponujagcymi prawami podmiotowymi do tych débr i osobami, ktdre korzystajg
z utwordw i przedmiotéw praw pokrewnych). Nalezy wspomniec¢ i o takich regula-
cjach unijnych, ktdre stuzg realizacji przede wszystkim intereséw publicznych (np.
ochronie odbiorcéw tresci udostepnianych w ramach audiowizualnych ustug me-
dialnych, m.in. konsument6w, maloletnich). Do takich aktéw prawnych nalezy wia-
$nie dyrektywa o audiowizualnych ustugach medialnych'.

W ostatnich kilku latach powszechnie zwracano uwage, ze wskazana wyzej dy-
rektywa 2010/13 powinna zosta¢ zaktualizowana, gdyz od czasu jej ostatniej mody-
fikacji nastapil znaczny i szybki rozwdéj rynku audiowizualnych ustug medialnych ze
wzgledu na postepujaca konwergencje ustug telewizyjnych i internetowych?. Rozwoj
technologii umozliwit powstanie nowego rodzaju ustug i nowych sposobéw korzy-
stania z nich®. W literaturze prawniczej wyjaénia sie, ze zjawiska cyfryzacji, konwer-

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie
koordynacji niektérych przepisow ustawowych, wykonawczych i administracyjnych panstw
czlonkowskich dotyczacych $wiadczenia audiowizualnych ustug medialnych (dyrektywa o audio-
wizualnych ustugach medialnych), Dz. Urz. L 95 z dnia 15 kwietnia 2010 r., s. 1; zwana dalej: dy-
rektywa 2010/13.

2 Szerzej na ten temat: K. Klafkowska-Wasniowska, Soccer or football: the level playing field idea
for the European Single Market in the audiovisual media services, “Michigan State International
Law Review” 2018,s.297 in.

3 Por. T. Evens, K. Donders, A. Afilipoaie, Platform policies in the European Union: Competition
and public interest in media markets, “Journal of Digital Media & Policy” 2020, vol. 11, nr 3, s. 284
in.
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gencji i globalizacji sprzyjaja zwielokrotnieniu oferty ustug medialnych i platform ich
przekazu, tworzac nowe modele biznesowe dystrybucji tresci podejmowane przez
pojawiajace sie rézne kategorie operatoréw (na przyktad multiplekséw) oraz pro-
wadzac do fragmentaryzacji rynku i przeksztalcania sie paradygmatu odbiorczego
we wzorzec uzytkownika i tworcy zawartosci’. Dodatkowo podkreslano, ze istot-
nie zmienily sie nawyki widzéw, zwlaszcza wéréd mlodszych odbiorcow. Cho¢ te-
lewizor nadal pozostaje waznym narzedziem udostgpniania tresci audiowizualnych,
wielu widzéw zaczelo korzysta¢ z innych, przenosnych urzadzen umozliwiajacych
ogladanie tego typu przekazéw’. Nastapil przy tym wzrost znaczenia nowego rodzaju
przekazow, takich jak krotkie formy wideo czy tresci tworzone przez uzytkownikow,
a nowe podmioty na rynku, w tym dostawcy ustug wideo na zadanie i dostawcy plat-
formy udostepniania wideo, zdotali juz ugruntowaé swoja pozycje. Wskazana wy-
zej konwergencja mediéw wymagala zaktualizowania ram prawnych na terenie UE
w celu uwzglednienia zmian na rynku oraz dla osiggniecia réwnowagi miedzy doste-
pem do tresci w ustugach on-line a zapewnieniem ochrony konsumentéw i konku-
rencyjnosci.

1. Implementacja zmienionej dyrektywy do polskiego ustawodawstwa

Dyrektywa 2018/1808 miata zosta¢ implementowana przez panstwa czlonkow-
skie UE do 19 wrze$nia 2020 r. Polska nie zachowala tego terminu. Niezaleznie od
tego, ze Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (dalej ,KRRiT”) 30 pazdziernika 2019 r.
zainicjowatla konsultacje publiczne odnoszace sie do gléwnych zalozen procesu im-
plementacyjnego’, to jednak pierwszy projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i tele-
wizji oraz ustawy o kinematografii zostal przygotowany przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego dopiero 7 wrze$nia 2020 r.* Trescig tego dokumentu ob-
jeto przede wszystkim modyfikacje:

— zasad ustalania jurysdykcji wzgledem dostawcow ustug medialnych;

— przepiséw dotyczacych kompetencji i funkcjonowania KRRiT;

4 K. Badzmirowska-Mastowska, Zmiany dyrektywy o audiowizualnych ustugach medialnych
w $wietle polityki Unii Europejskiej, ,Zarzadzanie Mediami” 2020, t. 8 (4), s. 443.

5 Tresci nadawane przez tradycyjna telewizj¢ nadal maja jednak znaczacy udzial w $redniej dzien-
nej ogladalnosci.

6 Motyw 1 preambuly dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listo-
pada 2018 r. zmieniajacej dyrektywe 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektorych przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych panstw cztonkowskich dotyczacych $wiadcze-
nia audiowizualnych ustug medialnych (dyrektywa o audiowizualnych ustugach medialnych) ze
wzgledu na zmiang sytuacji na rynku; zwana dalej: dyrektywa 2018/1808.

7 Opis tych konsultacji przedstawia K. Badzmirowska-Mastowska, Zmiany dyrektywy..., op. cit.,
S. 447-448.

8 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337952 (14.10.2021).
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— obowigzkéw informacyjnych dostawcow ustug medialnych;

— regul umieszczania przekazow handlowych w ustugach medialnych;

— regulacji dotyczacych ochrony konsumentow, w szczegdlnosci matoletnich;

— zasad promowania i wspierania tworczosci europejskiej przez dostawcow

ustug medialnych;

— regul dotyczacych stosowania udogodnien dla niepetnosprawnych w audio-

wizualnych ustugach medialnych na zadanie.

W koncowej czesci nowelizacji zaproponowano regulacje dotyczacg prowadze-
nia dziatalnosci w zakresie dostarczania platform udostepniania wideo.

Wigkszo$¢ zmian wprowadzono w ramach istniejacej struktury ustawy o ra-
diofonii i telewizji oraz istniejacego podzialu na rozdziaty; dodany zostal jedynie
nowy rozdzial 6b, ktéry dotyczy ,platform udostepniania wideo” Taka struktura
zmian pozwala - zdaniem projektodawcy — na zachowanie ciagtosci regulacji i ta-
twosci korzystania z niej przez adresatow norm. Zakladano ponadto nowelizacje
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii poprzez poszerzenie katalogu
podmiotéw zobowigzanych do dokonywania wplat na rzecz Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej.

W wyniku wielu uwag zgloszonych przez rézne podmioty 18 lutego 2021 r. zo-
stala opracowana zmieniona wersja projektu, uwzgledniajaca czes$¢ zastrzezen. Ten
zmodyfikowany dokument przedstawiono jeszcze do konsultacji, a nastepnie zostal
on przyjety przez Rade¢ Ministrow i 30 czerwca 2021 r. wplynat do Sejmu’. 23 lipca
2021 r. Sejm uchwalit ustawe o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy
o kinematografii, ktora zostata nast¢pnie przestana do Senatu. Po rozpatrzeniu przez
Sejm trzech poprawek Senatu i podpisaniu nowelizacji przez Prezydenta RP zostala
ona ogloszona jako ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r."® Wigkszo$¢ jej przepisow za-
czeta obowiazywac od 1 listopada 2021 r., niektore z nich weszly za§ w zycie 1 stycz-
nia 2022 r."

Ze wzgledu na ograniczong objeto$¢ niniejszego artykulu przedstawie tylko naj-
istotniejsze zmiany wynikajace z dyrektywy 2018/1808 i jej implementacji do pol-
skiego prawa, ktére moga mie¢ szczegolne znaczenie dla podmiotéw prowadzacych
dziatalno$¢ na rynku audiowizualnych ustlug medialnych. Nalezy mie¢ bowiem
na uwadze, ze gtéwnym celem dyrektywy jest zapewnienie wlasciwej konkurencji
miedzy réznymi kategoriami podmiotéw (przede wszystkim nadawcami i operato-
rami), rywalizujacymi ze sobg w sektorze medidéw elektronicznych.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337952 (14.10.2021).

10 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinema-
tografii (Dz.U. z 2021 r. poz. 1676); zwana dalej: nowelizacja urtv.

11 Chodzi tu o art. 1 pkt 10, 31, pkt 32 w zakresie art. 47g i pkt 33 lit. b, art. 2 oraz art. 4 nowelizacji
urtv.
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2. Podstawowe zmiany dyrektywy o audiowizualnych ustugach
medialnych

2.1. Uwagi ogolne

Patrzac na tre$¢ dyrektywy 2018/1808, problematyke tam zawartg mozna zasad-
niczo podzieli¢ na trzy grupy. W pierwszej mieszcza si¢ te przepisy, ktore dotycza
m.in. wzmocnienia zasady panstwa pochodzenia przy okreslaniu wlasciwosci ju-
rysdykeyjnych, zwiekszenie niezaleznosci organéw regulujacych w sektorze audio-
wizualnym oraz ich wspolpracy w zakresie wykonywania postanowien dyrektywy
(np. dzialalno$¢ Europejskiej Grupy Regulatoréow ds. Audiowizualnych Ustug Me-
dialnych - ERGA). Do drugiej mozna zaliczy¢ regulacje przewidujace pewne mo-
dyfikacje juz obowiazujacych wczesniej norm (jak np. zmiana regut umieszczania
przekazéw handlowych w uslugach medialnych, wzmocnienie ochrony konsumen-
tow w zakresie przeciwdzialania tre§ciom nielegalnym, w szczegdlnosci za$ ochrony
maloletnich, zmiana zasad dotyczacych stosowania udogodnien dla niepelnospraw-
nych w audiowizualnych ustugach medialnych na zadanie, zagwarantowanie wolno-
$ci wypowiedzi oraz propagowanie réznorodnosci kulturowej w ramach promocji
tresci europejskich). W trzeciej grupie znajduja si¢ normy rozciagajace zakres przed-
miotowy i podmiotowy dyrektywy na operatoréw platform internetowych, ktérych
dzialalnos¢ nie byta dotychczas kwalifikowana jako $wiadczenie ustug medialnych
(chodzi o wprowadzenie regulacji odnoszacej si¢ do prowadzenia dziatalno$ci w za-
kresie dostarczania platform udostgpniania wideo).

2.2. Zmiany unijnej regulacji dotyczacej handlowych przekazow
audiowizualnych

2.2.1. Reklama, telesprzedaz

Z perspektywy dostawcow audiowizualnych ustug medialnych (przede wszyst-
kim nadawcow telewizyjnych) istotne s3 — przewidziane w dyrektywie 2018/1808
- modyfikacje zasad dotyczacych rozpowszechniania reklam i telesprzedazy oraz lo-
kowania produktow.

Jesli chodzi o pierwsze zagadnienie, prawodawca unijny wyjasnil, ze nadawcy
powinni dysponowa¢ wieksza swoboda w zakresie podejmowania decyzji, kiedy za-
mieszcza¢ reklamy, tak aby zmaksymalizowa¢ popyt wsrod reklamodawcow i prze-
plyw widzéw. Niezaleznie od tego konieczne jest jednak utrzymanie odpowiedniego
poziomu ochrony konsumentdw, gdyz duza elastycznos¢ w tym zakresie mogtaby
narazi¢ widzoéw na nadmierng liczbe reklam w porach najwigkszej ogladalnosci.
Wywazajac te konkurujace ze sobg interesy, prawodawca unijny uznal, ze w godz.
6.00-18.00 i w godz. 18.00-24.00 powinny obowigzywa¢ konkretne limity emisji re-
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klam'?, dlatego tez art. 23 ust. 1 dyrektywy o audiowizualnych ustugach medialnych
przewiduje obecnie, ze czas nadawania telewizyjnych spotow reklamowych i tele-
sprzedazowych — w godzinach od 6.00 do 18.00 — nie powinien przekracza¢ 20%
zawartoéci programu. To samo dotyczy czasu nadawania reklam i telesprzedazy
w godzinach od 18.00 do 24.00. Wprowadzone zmiany nie przewiduja natomiast zad-
nych limitéw reklam i telesprzedazy w pasmie emisyjnym nadawcéw miedzy godzing
24.00 a 6.00.

Z art. 23 ust. 2 dyrektywy wynika ponadto, ze wskazane wyzej ograniczenia (li-

mity) nie maja zastosowania do:

— ogloszen zamieszczanych przez nadawce w zwigzku z jego wlasnymi audy-
cjami i produktami towarzyszacymi wywodzacymi sie bezposrednio z tych
audycji lub w zwigzku z audycjami i audiowizualnymi ustugami medialnymi
innych podmiotéw nalezacych do tej samej grupy nadawczej;

— oznaczen sponsorskich;

— lokowania produktu;

— oznaczen miedzy materialem redakcyjnym a telewizyjnymi spotami rekla-
mowymi lub telesprzedazowymi oraz migdzy poszczegdlnymi spotami.

2.2.2. Lokowanie produktu

Dyrektywa 2018/1808 wprowadza istotne modyfikacje w odniesieniu do mozli-
wosci lokowania produktéw. Prawodawca unijny uznal bowiem, ze dotychczasowa li-
beralizacja lokowania produktu nie przyniosta spodziewanego wzrostu popularnosci
tej formy handlowego przekazu audiowizualnego'. W zwigzku z tym nalezy dopu-
$ci¢ lokowanie produktu zasadniczo'* we wszystkich audiowizualnych ustugach me-
dialnych i ustugach platformy udostgpniania wideo. Konsekwencja ewolucji rynku
telewizyjnego jest wigc potrzebna wigkszej elastyczno$¢ w zakresie lokowania pro-
duktu i handlowych przekazéw audiowizualnych, a w szczegélnosci przepiséw doty-

12 Por. motyw 41 preambuty dyrektywy 2018/1808.

13 Zwlaszcza ogdlny zakaz lokowania produktu, przewidujacy pewne wyjatki, nie przyniost dostaw-
com ustug medialnych pewnosci prawa.

14  Prawodawca unijny wyjasnil jednak, ze lokowanie produktéw nie powinno by¢ dozwolone w au-
dycjach: informacyjnych, publicystycznych, konsumenckich, religijnych oraz dla dzieci. Jesli cho-
dzi o dwa pierwsze gatunki audycji, ktore powinny gwarantowa¢ obiektywizm przekazu, zakaz
komercyjnego lokowania w nich réznego rodzaju produktéw wydaje sie oczywisty. Podobnie
przedstawia si¢ sytuacja z audycjami dotyczacymi spraw konsumenckich, ktéore czesto oferujg wi-
dzom porady lub zawieraja recenzje produktow i ustug majace utatwic¢ decyzje o zakupie. Dopusz-
czenie lokowania produktu w tego rodzaju audycjach zatartoby réznice migdzy reklama a trescia
redakcyjna, a widzowie maja prawo oczekiwac od takich przekazéw prawdziwych i rzetelnych re-
cenzji produktéw lub ustug. Jesli chodzi natomiast o audycje dla dzieci, wyniki badan wskazuja
m.in., ze lokowanie produktu oraz wbudowane reklamy moga mie¢ wplyw na zachowanie dzieci,
poniewaz czesto nie sg one w stanie rozpoznac tresci handlowej, dlatego w tego rodzaju dzietach
takze nie powinno stosowac si¢ niektérych przekazéw handlowych.

42 Bialystok Legal Studies 2022 vol. 27 nr 1
Biatostockie Studia Prawnicze



Wybrane aspekty implementacji do polskiego prawa zmienionej dyrektywy o audiowizualnych ustugach...

czacych ich udzialu w linearnych audiowizualnych ustugach medialnych. Pojawienie
sie nowych ustug, w tym bez reklamy, zapewnito bowiem wigkszy wyboér widzom,
ktoérzy moga bez problemu przechodzi¢ z jednej oferty na inng'”.

Prawodawca unijny wprowadzil wiec zasade, ze lokowanie produktu jest le-
galne z pewnymi wyjatkami'®. W $wietle obecnego brzmienia art. 11 ust. 2 dyrektywy
2010/13 ,lokowanie produktu jest dozwolone we wszystkich audiowizualnych ustu-
gach medialnych'” z wyjatkiem audycji informacyjnych i audycji dotyczacych bieza-
cych wydarzen, audycji dotyczacych spraw konsumenckich, audycji religijnych oraz
audycji dla dzieci”. Audycje, w ktérych stosuje si¢ lokowanie produktu, musza jednak
spelnia¢ nastepujace wymogi:

— ich tre$¢ i miejsce w uktadzie audycji (w przypadku rozpowszechniania tele-
wizyjnego) lub w katalogu (w przypadku audiowizualnych ustug medialnych
na zadanie) nie moga podlega¢ wplywom powodujacym naruszenie odpo-
wiedzialnosci i niezaleznosci redakcyjnej dostawcy ustug medialnych;

— nie moga bezposrednio zacheca¢ do zakupu ani najmu towaréw ani ustug,
zwlaszcza przez specjalne promocyjne odniesienia do tych towardéw lub
ustug;

— nie moga nadmiernie eksponowa¢ danego produktu;

— widzowie muszg zosta¢ wyraznie poinformowani o zastosowaniu lokowania
produktu poprzez odpowiednie oznaczenie na poczatku audycji, na koncu
oraz w momencie wznowienia po przerwie reklamowej, tak aby nie zostali
wprowadzeni w blad'®.

3. Zmiany polskich przepisow dotyczacych przekazéw handlowych
3.1. Reklama, telesprzedaz

W pierwszej kolejnosci warto odnotowac te modyfikacje polskiej regulacji doty-
czacej przekazow handlowych'’, ktore stwarzajg dostawcom ustug medialnych szer-
sze ramy prowadzenia dzialalnos$ci gospodarcze;j.

15  Por. motyw 32-34 preambuly dyrektywy 2018/1808.

16  Przed przyjeciem dyrektywy 2018/1808 lokowanie produktu bylo zasadniczo niedozwolone
na terenie Unii Europejskiej, cho¢ prawodawca unijny dopuszczal mozliwos¢ takiego lokowania
w enumeratywnie wymienionych rodzajach audycji.

17 Nalezy jednak podkresli¢, Ze zmieniona wersja art. 11 dyrektywy 2010/13 stosuje si¢ tylko do au-
dycji wyprodukowanych po 19 grudnia 2009 r. (por. art. 11 ust. 1).

18  Panstwa czlonkowskie moga odstapi¢ od tego ostatniego wymogu w przypadku audycji, ktore
nie zostaly wyprodukowane lub zlecone przez dostawce ustug medialnych lub przedsigbiorstwo
z nim zwigzane.

19 Poszerzono przy tym definicje ,,przekazu handlowego”, ktérym jest ,,kazdy przekaz, w tym obrazy
z dzwigkiem lub bez dzwigku albo tylko dzwigki, majacy stuzy¢ bezposrednio lub posrednio pro-
mocji towaréw, ustug lub renomy podmiotu prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza lub zawo-
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Wzorujac si¢ na postanowieniach dyrektywy 2018/1808, polski ustawodawca
zliberalizowal zasady umieszczania reklam w programach telewizyjnych. Noweliza-
cja urtv zmienila tre$¢ art. 16 ust. 3, z ktoérego obecnie wynika, ze laczny czas nada-
wania reklam i telesprzedazy w godzinach od 6.00 do18.00 nie moze przekroczy¢
144 minut, a w godzinach od 18.00 do 24.00 - 72 minut. W praktyce oznacza to, ze
we wskazanych wyzej przedziatach czasowych nadawcy moga przeznaczy¢ na emi-
sje reklam i telesprzedazy do 20% czasu nadawania programéw?. Limity czasowe
nie obowiazuja natomiast miedzy godzing 24.00 a 6.00 rano, co oznacza, ze nadawcy
programéw nie majg w tym przedziale czasowym ograniczen ilosciowych.

Z uzasadnienia nowelizacji urtv wynika, Ze powyzsza zmiana ma na celu zapew-
nienie nadawcom wiekszej elastyczno$ci w pozyskaniu finansowania z wpltywow re-
klamowych. Polski ustawodawca uznal za niezbedne wprowadzenie takiej regulacji
takze w kontekscie potencjalnych spadkéw wpltywéw reklamowych polskich nadaw-
cow, ktéry mozliwy jest m.in. w zwigzku ze zmniejszeniem budzetéw reklamowych
przedsiebiorcéw, ktorych dotkneto spowolnienie gospodarcze spowodowane epide-
mig COVID-19. W uzasadnieniu nowelizacji urtv zwrdcono przy tym uwage, iz po-
zostawienie dotychczasowych regulacji w odniesieniu do przekazéw handlowych?!
stawialoby nadawcéw podlegajacych polskiej jurysdykcji w niekorzystnej pozycji
konkurencyjnej wzgledem nadawcédw programéw dostepnych w Polsce, ale podlega-
jacych jurysdykcji innych panstw cztonkowskich UE*.

Jesli chodzi o szczegolowe zmiany dotyczace poszczegdlnych gatunkow audycji,
nowelizacja urtv dodala nowy przepis w art. 16a ust. 2a, zgodnie z ktérym dozwo-
lone jest przerywanie transmisji zawodéw sportowych w celu nadania pojedynczej
reklamy. Z uzasadnienia nowelizacji urtv wynika, ze celem wprowadzenia tej normy
jest umozliwienie nadawcom umieszczania pojedynczych spotéw reklamowych
w naturalnych przerwach w zawodach (niewynikajacych z przepiséw rozgrywania

dowa, towarzyszacy audycji lub wideo stworzonemu przez uzytkownika lub wlaczony do nich,
w zamian za oplate lub podobne wynagrodzenie, albo w celach autopromocji, w szczegolnosci
reklama, sponsorowanie, telesprzedaz i lokowanie produktu” (art. 4 pkt 16 urtv).

20  Nie ma juz wigc obecnie wymogu odnoszenia tej proporcji do kazdej godziny zegarowej nadawa-
nia programu, gdyz limity czasowe reklam i telesprzedazy dotyczg calych kilkugodzinnych prze-
dziatéw czasowych.

21  Takie rozwiazanie byloby teoretycznie mozliwe w zwigzku z treécig art. 4 ust. 1 dyrektywy
2018/1808, ktéry dopuszcza przyjmowanie surowszych regulacji przez ustawodawcow krajo-
wych.

22 Szacuje sig, ze moze dotyczy¢ to ok. 100 programoéw telewizyjnych kierowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ktore sa dostepne w sieciach kablowych lub platformach satelitarnych;
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji-oraz
-ustawy-o-kinematografii2 (10.09.2021).
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danych zawoddéw) lub przerwach umieszczanych w transmisji przez podmiot, od
ktorego dany nadawca nabywa prawa do jej wyemitowania®.

Kierujac si¢ praktyka stosowang w wigkszosci panstw czlonkowskich Unii Eu-
ropejskiej, gdzie dopuszcza si¢ przerywanie audycji dla dzieci, réwniez polski usta-
wodawca przewidzial taka mozliwos¢. Dostrzezono bowiem, ze rozpowszechnianie
audycji dla dzieci faczy sie¢ z koniecznoscig ponoszenia wigkszych kosztéw przez
nadawcow. Jednocze$nie nadawcy podlegajacy polskiej jurysdykeji, w przeciwien-
stwie do nadawcow programéw kierowanych na terytorium RP z innych panstw
czlonkowskich UE, nie mogli wcze$niej pozyskiwac przychodéw z reklam emitowa-
nych w trakcie takich audycji. Polska regulacja jest jednak bardziej rygorystyczna niz
dopuszczona przez prawo unijne, gdyz - zgodnie z art. 16a ust. 6a urtv — dozwolone
jest przerywanie w celu nadania reklamy filmu bedacego audycja dla dzieci trwaja-
cego dtuzej niz godzine*.

Podobnie jak w dyrektywie 2018/1808> polski ustawodawca zliberalizowat takze
regulacje tzw. ogloszen wlasnych nadawcy, o ktérych mowa w art. 16 ust. 4 i ust. 5
urtv. Nalezy przy tym rozréznic¢ ogloszenia wlasne nadawcy od reklamy i autopro-
mocji, gdyz przekaz noszacy znamiona autopromocji nadal wliczany jest do limitu
godzinowego reklamy. Ogloszenia wlasne nadawcy, aby byly wylaczone z tego limitu,
powinny mie¢ czysto informacyjny charakter, wolny od jakichkolwiek promocyjnych
zachet. Tak wigc z ograniczen czasowych dotyczacych reklamy zostaly wyltaczone:

— ogloszenia nadawcy zawierajace jedynie informacje o jego audycjach lub

fragmenty tych audycji;

— ogloszenia nadawcy zawierajace jedynie informacj¢ o ustugach medialnych
lub audycjach rozpowszechnianych w ustugach medialnych dostarczanych
przez podmioty wchodzace w skiad tej samej grupy kapitalowej w rozumie-
niu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i kon-
sumentéw;

— ogloszenia nadawcy zawierajace jedynie informacje o dodatkowych produk-
tach uzyskiwanych bezposrednio z audycji;

23 https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji-oraz
-ustawy-o-kinematografii2 (10.09.2021).

24 Zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy 2018/1808 ,,emisja audycji dla dzieci moze zosta¢ przerwana
reklamag telewizyjna tylko raz w ciagu kazdego przewidzianego w ukladzie audycji okresu nie
krotszego niz 30 minut, o ile czas trwania danej audycji - przewidziany w uktadzie audycji - jest
dtuzszy niz 30 minut”.

25  Dyrektywa 2018/1808 modyfikuje katalog przekazéw wylaczonych z limitéw reklamowych okre-
$lony w art. 23 ust. 1. Dodane zostaly tam ogloszenia nadawane ,w zwiazku z audycjami i audio-
wizualnymi ustugami medialnymi innych podmiotéw nalezacych do tej samej grupy nadawcze;j”
oraz oznaczenia oddzielajace ,,material redakcyjny od telewizyjnych spotéw reklamowych lub te-
lesprzedazowych oraz miedzy poszczegdlnymi spotami’”.
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— wymagane prawem oznaczenia przekazéw handlowych, w tym oznaczenia
oddzielajace reklame od audycji i innych przekazéw lub wskazan sponso-
row?.

Nalezy jednak pamigtad, ze ogloszenia, o ktorych mowa w art. 16 ust. 4 pkt 112
urtv, mogg by¢ emitowane miedzy audycjami?’. Zlikwidowano jednoczesnie dotych-
czasowe ograniczenie, z ktérego wynikalo, ze te ogloszenia nie mogg trwa¢ dluzej niz
2 minuty. Z uzasadnienia nowelizacji urtv wynika bowiem, ze dotychczasowe stoso-
wanie przepisow dotyczacych limitow reklamowych, w szczegdlnosci zwigzane z roz-
réznianiem przekazéw majacych charakter autopromocji od tzw. ogloszen wlasnych
nadawcow, oraz dotychczasowe doswiadczenia KRRiT w tym zakresie wskazuja, ze
limit czasowy, okreslony wczeéniej w art. 16 ust. 5 urtv, byt zbedny?*.

Cho¢ dyrektywa 2018/1808 tylko ogdlnie sygnalizuje to zagadnienie”, polski
ustawodawca zwrocil uwage, ze coraz czesciej dostrzeganym problemem zwigza-
nym z rozpowszechnianiem przekazéw handlowych sa dziatania podmiotéw zaj-
mujacych sie dystrybucja ustug medialnych, ktére dokonujg zmian w ksztalcie
ustugi tworzonej przez jej dostawce, a nastepnie z wprowadzonymi zmianami ofe-
ruja je odbiorcom koncowym. W zwigzku z tym nowelizacja urtv dodaje nowy art.
44b urtv. Z ust. 1 tego artykulu wynika generalny zakaz naruszania integralnosci
ustugi medialnej bez zgody jej dostawcy. Nie sa wiec dopuszczalne dla dystrybuto-
réw w szczegdlnosci:

— zmiany lub modyfikacje ustugi medialnej, w tym skréty, przerywanie, usuwa-

nie, zakrywanie lub zastepowanie niektérych elementéw lub ich dodawanie;

— zakrywanie tre$ci audiowizualnych udostepnianych w ramach tej ustugi;

— modyfikowanie przekazéw handlowych stanowiacych jej czes¢ lub rozpo-
wszechnianych wraz z nig;

— zmniejszanie obrazu audiowizualnej ustugi medialnej w celu umieszczenia
w jego poblizu przekazéw o przeznaczeniu handlowym lub promocyjnym?.

26 Art. 16 ust. 4 urtv.

27  Art. 16 ust. 5 urtv.

28  https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji-oraz
-ustawy-o-kinematografii2 (10.09.2021).

29 Do tego zagadnienia odnosi si¢ art. 7b dyrektywy 2018/1808, ktdry przewiduje, ze nalezy zapew-
ni¢, aby ,,audiowizualne ustugi medialne swiadczone przez dostawcow ustug medialnych nie byty,
bez wyraznej zgody tych dostawcdw, czesciowo zakrywane do celow handlowych ani modyfiko-
wane”.

30  Przepisu art. 44b ust. 1 nie stosuje si¢ jednak do: 1) zmian lub modyfikacji ustugi medialnej za-
inicjowanych lub autoryzowanych przez odbiorce do wlasnego uzytku osobistego, takich jak na-
kiadanie przekazéw wynikajacych z korespondencji indywidualnej; 2) elementéw sterujacych
interfejsu niezbednego do obstugi urzadzenia przez uzytkownika lub nawigacji po audycjach, ta-
kich jak: paski regulacji gto$nosci, funkcje wyszukiwania, menu nawigacji czy listy programoéw; 3)
plansz i napiséw zawierajacych ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa lub komunikaty podawane
w interesie publicznym pochodzace od wladz publicznych; 4) technik kompresji danych ani in-
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Wskazane wyzej modyfikacje mozliwe sg jednak za zgoda dostawcy ustugi me-
dialnej (np. nadawcy telewizyjnego). Zgoda na zmiany lub modyfikacje ustugi me-
dialnej lub inne naruszenie jej integralno$ci powinna by¢ jednak wyrazna i udzielona
w formie pisemnej, a ponadto jest skuteczna wylacznie wobec okreslonych w niej
czynno$ci’'. Nalezy bowiem podkresli¢, ze podstawowy cel wprowadzonej regulacji
stanowi ochrona integralnosci ustug medialnych.

Powolany wyzej przepis moze mie¢ réwniez zwigzek z wykorzystywaniem tech-
nologii tzw. Dynamic Ad Insertion (DAI), umozliwiajacej modyfikowanie zawartosci
blokéw reklamowych w programach telewizyjnych rozprowadzanych przez operato-
réw*?. Majac na uwadze technologie DAI, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na tresé
art. 44b ust. 4 urtv, z ktérego wynika, ze zmiany, modyfikacje lub inne naruszenia
integralnosci ustugi medialnej, dokonane zgodnie z ust. 2 i 3, nie s3 zmianami, o ktd-
rych mowa w art. 4 pkt 8 urtv, czyli nie stanowig naruszenia definicji ustawowej ,,roz-
prowadzania”.

Nalezy jednocze$nie wyjasni¢, ze w przypadku dokonania zmian w ustudze me-
dialnej, wbrew przepisom ustawy lub przy braku zgody dostawcy ustug medialnych,
podmiot wprowadzajacy te zmiany ponosi odpowiedzialnos¢ administracyjng na za-
sadach okreslonych w art. 53b ust. 2a urtv. Dodatkowo naruszenie wprowadzonej
regulacji upowaznia Przewodniczacego KRRiT do wykreslenia takiego programu
z rejestru programow rozprowadzanych (art. 45 ust. 3 pkt 2 urtv), co oznacza, ze ope-
rator dokonujgcy niezgodnych z prawem modyfikacji programu nie bedzie mogt go
rozprowadza¢ do swoich abonentow.

Przyjmujac liberalizacje ilo$ciowych limitéw reklamowych, polski ustawodawca
wyjasnil, Ze ma to na celu rownowazenie intereséw nadawcdéw i odbiorcéw progra-
mow telewizyjnych. Znaczaca liberalizacja ma zwigkszy¢ mozliwo$¢ pozyskiwania
srodkéw na rynku reklamowym przez nadawcéw. Jednoczesne utrzymanie pewnych

nych technik dostosowujacych ustuge do $rodkéw dystrybuciji, takich jak rozdzielczo$¢ i sposdb
kodowania, jezeli nie modyfikuja one treéci i nie obnizajg przyjetych standardéw jakosci, w szcze-
golnosci nie naruszajg kompletnosci tresci i nie pogarszaja ich czytelnosci dla odbiorcy (por. art.
44b ust. 3 urtv).

31 Art. 44b ust. 2 urtv.

32 Stosowanie tej technologii ma miejsce np. wowczas, gdy nadawca rozpowszechnia konkretny
program telewizyjny w sposob tradycyjny (tzn. rozsiewczy naziemny lub satelitarny), a réwno-
cze$nie udostepniajac ten sam program w Internecie, w blokach reklamowych (w przekazie in-
ternetowym) moze nadawac inne reklamy niz w przekazie tradycyjnym. Co wigcej, w ramach
przekazu internetowego rézni odbiorcy moga otrzymywa¢, w ramach tego samego bloku, rozne
reklamy. Pora nadawania poszczegdlnych blokéw reklamowych moze by¢ oczywiscie taka sama
w programie rozpowszechnianym w sposob rozsiewczy (naziemny lub satelitarny) oraz w Inter-
necie. Zmianie ulegalyby jedynie poszczegélne reklamy w ramach konkretnych blokéw. Reklamy
w przekazie internetowym, podobnie jak w tradycyjnym, moga by¢ zestawiane i prezentowane
wylacznie przez nadawce lub na jego zlecenie.
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ograniczen swobody nadawcéw w emitowaniu reklam ma uchroni¢ odbiorcéw przed
nadmiernym nasyceniem programéw tresciami reklamowymi*.

3.2. Lokowanie produktu

Istotng zmiang w zakresie rozpowszechniania przekazéw handlowych jest odej-
$cie — zgodnie z regulacja wynikajaca z dyrektywy 2018/1808 - od generalnego za-
kazu lokowania produktu i wprowadzenie dopuszczalnosci lokowania jako zasady,
od ktorej przewidziane sa pewne wyjatki. Zgodnie z trescig art. 17a ust. 1 urtv loko-
wanie produktu® jest bowiem dopuszczalne we wszystkich audycjach, z wyjatkiem:

— serwisow informacyjnych, z wylaczeniem sportowych i prognozy pogody;

— audycji publicystycznych o tresci spoleczno-politycznej;

— audycji dotyczacych spraw konsumenckich;

— audygji religijnych;

— audycji dla dzieci.

Jednocze$nie utrzymane zostaly regulacje dotyczace oznaczania audycji (w kto-
rych stosuje si¢ lokowanie produktu) oraz informacji o producencie lub sprzedawcy
lokowanego towaru lub ustugi. Nadal zakazane jest nadmierne eksponowanie da-
nego produktu oraz bezposrednie zachecanie do nabycia lub najmu towaréw. Loko-
wanie produktu nie moze mie¢ ponadto wplywu na samodzielnos¢ i niezaleznos¢
redakcyjng nadawcow.

Wskazang wyzej liberalizacje regulacji dotyczacej przekazéw handlowych na-
lezy oceni¢ pozytywnie, gdyz stworzy ona polskim nadawcom poréwnywalng pozy-
cje rynkowa wzgledem ich konkurentéw z innych panstw cztonkowskich UE, ktérzy
niejednokrotnie kierujg swoje programy réwniez do polskich odbiorcow.

4. Przepisy dotyczace dzialalnosci platform udostepniania wideo
4.1. Zasady wynikajace z dyrektywy 2018/1808>°

Dzialalno$¢ operatoréw zarzadzajacych tzw. platformami udostgpniania wideo*
nie byla dotad objeta regulacja wynikajaca z dyrektywy o audiowizualnych ustugach

33 https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji-oraz
-ustawy-o-kinematografii2 (10.09.2021).

34  Poszerzono rownocze$nie definicje ,lokowania produktu”, ktérym jest ,,przekaz handlowy pole-
gajacy na przedstawieniu lub nawigzaniu do towaru, ustugi lub ich znaku towarowego w taki spo-
soOb, ze stanowig one element samej audycji lub wideo stworzonego przez uzytkownika w zamian
za oplate lub podobne wynagrodzenie, a takze w postaci nieodptatnego udostgpnienia towaru lub
ustugi” (art. 4 pkt 21 urtv).

35  Szerzej na ten temat A. Matlak, Zmiana dyrektywy o audiowizualnych ustugach medialnych, (w:)
Ksiega jubileuszowa prof. Ryszarda Skubisza (tekst nie zostal jeszcze opublikowany).

36 W praktyce moze chodzi¢ tutaj wigc o takie serwisy, jak np. Facebook, YouTube.

48 Bialystok Legal Studies 2022 vol. 27 nr 1
Biatostockie Studia Prawnicze



Wybrane aspekty implementacji do polskiego prawa zmienionej dyrektywy o audiowizualnych ustugach...

medialnych. Prawodawca unijny wyjasnit jednak, ze ustugi platformy udostepniania
wideo dostarczajg tresci audiowizualne, ktore s3 coraz bardziej dostgpne dla ogoétu od-
biorcéw, zwlaszcza mlodziezy. Tak samo jest w przypadku serwiséw spolecznoscio-
wych, ktore staly sie waznym medium wymiany informacji, a takze medium stuzacym
rozrywce i edukacji, poprzez umozliwienie dostepu do audycji oraz do wideo tworzo-
nych przez uzytkownika. Serwisy te powinny wigc zosta¢ objete zakresem dyrektywy
o audiowizualnych ustugach medialnych, poniewaz ich dostawcy konkurujg o tych sa-
mych odbiorcéw i o te same przychody co audiowizualne ustugi medialne*’. Ponadto
majg one duza sile oddzialywania, gdyz umozliwiaja uzytkownikom fatwe ksztaltowa-
nie opinii innych uzytkownikéw. Wyjasniono jednoczesnie, ze cho¢ celem dyrektywy
2010/13 nie jest regulowanie serwiséw spofecznosciowych jako takich, jednak ustuga
ta powinna zosta¢ objeta jej zakresem, jezeli zasadnicza funkcja danej ustugi jest do-
starczanie audycji lub wideo stworzonych przez uzytkownikéw. Dostarczanie audycji
oraz wideo stworzonych przez uzytkownikéw mozna przy tym uznaé za zasadnicza
funkcje serwisu spolecznosciowego, jezeli tresci audiowizualne nie sg jedynie dodat-
kiem do dzialalno$ci tej ustugi ani nie stanowig jej niewielkiej cze$ci*®. Z wytycznych
Komisji wynika m.in. Ze tresci audiowizualne mozna uznac za stanowigce ,,niewielka
cze$¢” dziatalnosci ustugi w przypadku, gdy na podstawie kryteriow ilosciowych lub ja-
ko$ciowych zdaja si¢ one odgrywac nieistotna role w ogélnej dzialalnosci ustugi.

Nalezy przy tym pamietad, ze jesli dajaca si¢ oddzieli¢ czg$¢ danej ustugi stanowi
usluge platformy udostepniania wideo, tylko ta czgs¢ powinna by¢ objeta przepi-
sami dyrektywy 2010/13 i tylko w odniesieniu do audycji oraz do wideo stworzonych
przez uzytkownika®.

Dziatalno$¢ operatoréw platform udostepniania wideo uregulowano w dyrek-
tywie w bardzo ograniczonym zakresie*’. Chodzito o zobowigzanie ich do stosowa-
nia pewnych ograniczen majacych na celu ochrone podstawowych wartosci (przede

37  Por. T. Evens, K. Donders, A. Afilipoaie, Platform..., op. cit.,s. 285in.

38  Zgodnie z wytycznymi Komisji UE z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie stosowania w praktyce kry-
terium zasadniczej funkcji w odniesieniu do definicji ,,ustugi platformy udostepniania wideo”
zgodnie z dyrektywa o audiowizualnych ustugach medialnych, Dz.Urz. UE C 2020.223.3 (dalej:
wytyczne Komisji), »tresci audiowizualne nalezy uznawac za stanowigce dodatek do dzialalnosci
ustugi, w przypadku gdy pelnig one jedynie funkcje pomocniczg w odniesieniu do podstawowej
dziatalnosci lub funkeji danej platformy. Mogloby to dotyczy¢ na przyklad wideo umieszczanych
wylacznie w celu wsparcia transakeji gospodarczych, na przyklad wideo przedstawiajacych kon-
kretne towary lub ustugi na potrzeby ewentualnej lub rzeczywistej sprzedazy (moze to obejmo-
wa¢ na przyklad platformy handlu elektronicznego, w tym wideo uzytkownikéw prezentujace
produkt w trakcie uzytkowania)”

39  Por. motywy 4-6 preambuly dyrektywy 2018/1808.

40  Stosowna regulacja znajduje si¢ w nowym rozdziale IXA dyrektywy o audiowizualnych ustugach
medialnych. Zawiera on przepisy art. 28a (dotyczacego ustalania ,jurysdykeji” dostawcy plat-
formy udostepniania wideo) i art. 28b (odnoszacego si¢ gléwnie do tresci przekazéw udostepnia-
nych w ramach platform).
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wszystkim intereséw maloletnich). Zgodnie z tre$cig nowego art. 28b ust. 1 dyrek-
tywy 2010/13 panstwa cztonkowskie powinny zapewnic stosowanie przez dostawcow
platform udostepniania wideo odpowiednich srodkéw w celu ochrony:

— maloletnich przed audycjami, wideo stworzonymi przez uzytkownika oraz
handlowymi przekazami audiowizualnymi, ktére moga zaszkodzi¢ ich roz-
wojowi fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu;

— ogolu odbiorcow przed audycjami, wideo stworzonymi przez uzytkownika
oraz handlowymi przekazami audiowizualnymi, ktére zawieraja nawoly-
wanie do przemocy lub nienawisci wobec grupy osoéb lub cztonka grupy ze
wzgledow, o ktdrych mowa w art. 21 Karty praw podstawowych UE*;

— ogodtu odbiorcéw przed audycjami, wideo stworzonymi przez uzytkownika
oraz handlowymi przekazami audiowizualnymi zawierajacymi tresci, kto-
rych rozpowszechnianie jest czynem bedacym przestepstwem na mocy
prawa unijnego, to jest publicznym nawolywaniem do popelnienia prze-
stepstwa terrorystycznego, przestepstwem zwigzanym z pornografia dzie-
cieca oraz przestepstwem na tle rasistowskim i ksenofobicznym.

Panstwa cztonkowskie powinny ponadto zapewni¢, aby dostawcy platform udo-
stepniania wideo przestrzegali ogélnych wymogdéw odnoszacych si¢ do handlowych
przekazow audiowizualnych, okreslonych w powolanym juz wczeéniej art. 9 ust. 1
dyrektywy o audiowizualnych ustugach medialnych.

Nalezy podkresli¢, ze realizujac wskazane wyzej obowiazki, dostawcy plat-
form udostgpniania wideo korzystaja jednak z wylaczenia ich odpowiedzialno-
$ci w zakresie wynikajacym z art. 12-15 dyrektywy 2000/31/WE z dnia 8 czerwca
2000 r. w sprawie niektérych aspektow prawnych ustug spoleczenstwa informacyj-
nego, w szczegolnosci handlu elektronicznego w ramach rynku wewnetrznego (dy-
rektywa o handlu elektronicznym)*.

W odniesieniu do dzialalnosci platform udost¢pniania wideo prawodawca
unijny preferuje tworzenie pozasadowych mechanizméw dochodzenia roszczen
na potrzeby rozstrzygania sporéw miedzy uzytkownikami a dostawcami platform.

41  Zgodnie z powolanym przepisem Karty zakazana jest wszelka dyskryminacja, w szczegdlnosci ze
wzgledu na: ple¢, rase, kolor skoéry, pochodzenie etniczne lub spoleczne, cechy genetyczne, jezyk,
religi¢ lub przekonania, poglady polityczne lub wszelkie inne poglady, przynalezno$¢ do mniej-
szo$ci narodowej, majatek, urodzenie, niepelnosprawnos¢, wiek lub orientacje¢ seksualng oraz
przynaleznos¢ panstwowa.

42 Chodzi tu o regulacje odnoszace si¢ do ograniczenia odpowiedzialno$ci ustugodawcow beda-
cych posrednikami za tzw. zwykly przekaz, caching, hosting oraz ogélny obowigzek nadzorowa-
nia informacji, ktdre przekazuja lub przechowuja (m.in. brak obowiazku po stronie posrednikow
aktywnego poszukiwania faktow i okolicznosci wskazujacych na bezprawna dzialalnos¢); por.
A. Koltay, Privacy and Online Gatekeepers, “Mississippi Law Journal” 2020, s. 634 i n.
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Mechanizmy takie powinny umozliwia¢ przy tym bezstronne rozstrzyganie sporéw
i nie pozbawia¢ uzytkownikéw ochrony prawnej zapewnianej przez prawo krajowe®.

4.2. Polskie przepisy dotyczace dzialalnoéci platform udostepniania wideo

Do czasu implementacji dyrektywy 2018/1808 przepisy urtv nie regulowaty kwe-
stii dotyczacych prowadzenia dziatalno$ci w zakresie dostarczania platform udostep-
niania wideo w rozumieniu powotlanej dyrektywy. Dlatego wdrazajac do polskiego
prawa nowe unijne standardy, ustawodawca wprowadzil szczegétowe regulacje doty-
czace dziatalnosci platform udostepniania wideo*. Przepisy dotyczace tego zagadnie-
nia znalazly si¢ gtéwnie* w nowym rozdziale 6b urtv. Z uzasadnienia nowelizacji urtv
wynika, ze wdrazajac obowigzki dostawcéw platform udostepniania wideo, przyjeto
podobne podejscie regulacyjne jak w przypadku audiowizualnych ustug medialnych
na zadanie. W $wietle art. 47n ust. 1 urtv dostawca platformy udostepniania wideo po-
winien wiec dokonac¢ zgloszenia o wpis do wykazu prowadzonego w systemie telein-
formatycznym przez Przewodniczacego KRRIT nie pdzniej niz 14 dni przed dniem
rozpoczecia jej dostarczania. Zgloszenie to ma charakter czysto formalny. Brak do-
konania zgloszenia nie skutkuje zakazem prowadzenia dzialalno$ci w tym zakresie*,
a jedynie mozliwoscig nalozenia kary finansowej przez Przewodniczacego KRRiT
na podstawie art. 53e urtv'’. Zgloszenie do wykazu zawiera jedynie podstawowe infor-
macje o dostawcy platformy udostepniania wideo oraz samej platformie. Zgodnie z tre-
$cig art. 47m urtv dostawca platformy jest obowiazany do zapewnienia uzytkownikom
tatwego, bezposredniego i stalego dostepu do podstawowych informacji dotyczacych
dostawcy platformy (np. nazwy dostawcy, jego siedziby, danych kontaktowych) oraz
informacji o organie wlasciwym w sprawie dotyczacym dzialalnosci platform (KRRiT),
aby umozliwi¢ ich uzytkownikom korzystanie z uprawnien wynikajacych z urtv*.

43 Por. art. 28b ust. 7-8 dyrektywy o audiowizualnych ustugach medialnych.

44  Podlegajacych polskiej ,,jurysdykcji”.

45  Przykladowo w art. 4 pkt 22a-22d urtv (nienalezacych do rozdzialu 6b urtv) znajduja si¢ bowiem
definicje ustawowe: platformy udostepniania wideo, wideo stworzonego przez uzytkownika, do-
stawcy platformy udostepniania wideo, uzytkownika platformy udostepniania wideo; natomiast art.
53e urtv reguluje odpowiedzialno$¢ administracyjna dostawcy platformy udostepniania wideo.

46  Wprowadzenie takiego wykazu nie ogranicza swobody prowadzenia dzialalnosci polegajacej
na dostarczaniu platform udostgpniania wideo — dziatalno$¢ ta nie staje si¢ uzalezniona od za-
twierdzenia przez jakikolwiek organ administracji publicznej. Wykaz ma charakter informacyjny,
a jego wprowadzenie wynika z art. 28a ust. 6 dyrektywy 2018/1808.

47  https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji-oraz
-ustawy-o-kinematografii2 (10.09.2021).

48  Bez podstawowych wiadomosci w tym zakresie znaczaco utrudnione bytoby podejmowanie dzia-
tan zwigzanych ze skladaniem skarg czy rozpatrywaniem sporéw co do treéci umieszczanych
na platformach.
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Kierujac sie trescig art. 28b ust. 1 dyrektywy®, przepis art. 470 urtv zabrania
umieszczania na platformach wideo audycji, wideo stworzonych przez uzytkowni-
kéw lub innych przekazow:

— zagrazajacych prawidlowemu fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu
rozwojowi maloletnich, w szczegdlnosci zawierajacych tresci pornogra-
ficzne lub w sposob nieuzasadniony eksponujacych przemoc (bez stosowa-
nia skutecznych zabezpieczen technicznych, o ktérych mowa w art. 47p ust.
1 urtv);

— zawierajacych nawolywanie do przemocy lub nienawisci wobec grupy oséb
ze wzgledu na ple¢, rase, kolor skory, pochodzenie etniczne lub spoteczne,
cechy genetyczne, jezyk, religie lub przekonania, poglady polityczne lub
wszelkie inne poglady, przynaleznos¢ panstwowa, przynaleznos¢ do mniej-
szo$ci narodowej, majatek, urodzenie, niepelnosprawnos¢, wiek lub orienta-
cje seksualna;

— zawierajacych tresci mogace ulatwic¢ popelnienie przestepstwa o charakterze
terrorystycznym, treéci pornograficzne z udziatem maloletniego, tresci na-
wolujace do zniewazania grupy ludnosci albo poszczegélnej osoby z powodu
jej przynaleznosci narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z po-
wodu jej bezwyznaniowo$ci.

Dostawca platformy udostepniania wideo jest ponadto zobowigzany stosowac
srodki przeciwdzialajace udostepnianiu wskazanych wyzej tresci. W uzasadnieniu
urtv zwrocono uwage na fakt, iz dostawcy platform nie ponosza odpowiedzialnosci
redakcyjnej za tresci umieszczane na platformach przez ich uzytkownikéw, a jedy-
nie za sposob ich zestawienia. W przypadku pojawienia si¢ na platformie przekazow
zabronionych jej dostawca nie ponosi za to odpowiedzialnosci. Przepisy nakladajg
na niego jedynie obowigzki dotyczace stosowania $rodkow przeciwdziatajacych
udostepnianiu tresci niezgodnych z art. 470 ust. 1 urtv, majacych na celu wyelimi-
nowanie tresci zabronionych badz ich udost¢pnianie w sposéb zgodny z prawem
w ramach kontroli ex post. Obowigzki naktadane na dostawcow platform udostep-
niania wideo nie moga bowiem prowadzi¢ do kontroli ex ante ani filtrowania tre-
$ci przy ich zamieszczaniu przez uzytkownikow*’. Dostawca platformy, jako podmiot
odpowiedzialny za sposob zestawienia tresci umieszczanych na platformie, bedzie
jednak zobowigzany do zapewniania zabezpieczen technicznych, ktérych celem jest
ochrona maloletnich przed szkodliwymi tresciami. Powinien on zapewni¢ stosowne

49  Przepis ten wymaga, aby panstwa czlonkowskie zobowigzaly dostawcéw platform do stosowania
odpowiednich §rodkéw majacych na celu ochrong odbiorcéw (w tym matoletnich) przed okreslo-
nymi szkodliwymi tresciami.

50  Por. art. 28b ust. 3 dyrektywy 2018/1808.
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rozwigzania techniczne, jednak sam nie ma obowigzku kwalifikowania tresci umiesz-
czanych przez uzytkownikéw na platformie jako mogacych szkodzi¢ matoletnim®'.

Polski ustawodawca wprowadzit réwniez pewne ograniczenia dotyczace przeka-

z6w handlowych®. Zgodnie z art. 47q ust. 1 urtv do przekazéw handlowych umiesz-
czanych na platformie udostgpniania wideo przez jej dostawce, a takze przekazow
handlowych promowanych lub sprzedawanych przez tego dostawce, stosuje si¢ od-
powiednio przepisy art. 16 ust. 1, art. 16b ust. 1-3, art. 16¢ pkt 1, art. 17 i art. 17a urtv
(ktére obowiazuja dostawcéw ustug medialnych).

Dostawca platformy udostepniania wideo powinien ponadto — w regulaminie

$wiadczenia ustug droga elektroniczng — okresli¢ w szczegdlnosci:

— informacje o cechach oraz szczegétowych warunkach kwalifikowania i ozna-
czania audycji, wideo stworzonych przez uzytkownikéw i innych przekazow
oraz wzorach odpowiednich symboli graficznych, okreslonych w rozporza-
dzeniu wydanym przez KRRiT;

— informacje o rozporzadzeniu KRRiT, a w razie jego braku zasady umieszcza-
nia przekazow handlowych w audycjach, wideo stworzonych przez uzytkow-
nikéw oraz innych przekazach umieszczanych na platformie udost¢pniania
wideo przez uzytkownikéw;

— sposob zglaszania, ze tresci umieszczone na platformie udostepniania wi-
deo naruszajg zakaz okreslony w powolanym wyzej art. 470 ust. 1, oraz tryb
rozpoznawania zgloszen, w tym terminy i sposéb udzielania odpowiedzi
na zgloszenia dokonane przez uzytkownikéws;

— kryteria dokonywania oceny zgodnosci audycji, wideo stworzonych przez
uzytkownikow oraz innych przekazéw z powolanym wyzej art. 470;

— informacje dotyczace mozliwosci sktadania skarg na rozstrzygniecia do-
stawcy platformy udostepniania wideo oraz informacje dotyczace innych
$rodkéw ochrony prawnej przystugujacych uzytkownikom platform udo-
stepniania wideo wobec rozstrzygnie¢ dostawcy platformy udostepniania wi-
deo”;

— informacje o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych uzytkownikow
platformy udostepniania wideo**.

51  https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji-oraz
-ustawy-o-kinematografii2 (09.10.2021).

52 Por. art. 47q urtv, ktérego wprowadzenie zwigzane jest z implementacja do polskiego prawa
przede wszystkim art. 28b ust. 2 akapit 1 dyrektywy 2018/1808.

53 Por. art. 47t oraz art. 47u urtv.

54  Por. art. 47r urtv.
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Podsumowanie

Majac na uwadze sposéb implementacji do polskiego prawa wigkszosci postano-
wien dyrektywy 2018/1808, mozna broni¢ pogladu, Ze zostato to dokonane w sposéb
racjonalny z perspektywy polskich dostawcow ustug medialnych*. Liberalizacja ilo-
sciowych limitéw reklamowych moze bowiem przyczyni¢ si¢ do pozyskiwania wiek-
szych srodkéw na rynku reklamowym przez nadawcéw. Z uzasadnienia nowelizacji
urtv wynika ponadto, ze zmiana polskiej regulacji miala na celu zapewnienie nadaw-
com wiekszej elastyczno$ci w pozyskaniu finansowania z wptywoéw reklamowych®®.
Stusznie uznano przy tym za celowe wprowadzenie bardziej liberalnych standardéw
takze w kontekscie potencjalnych spadkéw wpltywow reklamowych polskich dostaw-
cow ustug medialnych, mozliwych jest na przyklad w zwigzku ze zmniejszeniem bu-
dzetéw reklamowych przedsigbiorcow, ktérych dotknelo spowolnienie gospodarcze
spowodowane epidemig COVID-19. Zwrdcono réwniez uwage, iz pozostawienie
dotychczasowych regulacji w niezmienionym zakresie stawialoby nadawcéw pod-
legajacych polskiej jurysdykcji w niekorzystnej pozycji konkurencyjnej wzgledem
nadawcow programoéw dostepnych w Polsce, ale podlegajacych jurysdykeji innych
panstw czlonkowskich UE®’.

Racjonalna wydaje si¢ réwniez che¢ zréwnania dostawcéw ustug medialnych
na zadanie z dostawcami platform udostepniania wideo, gdyz gléwnym celem dyrek-
tywy 2018/1808 jest zapewnienie wlasciwej konkurencji migdzy ré6znymi kategoriami
podmiotéw rywalizujacych ze sobg w sektorze mediéw elektronicznych. Zadanie to
nie zostalo jednak w pelni zrealizowane, o czym $wiadczy na przyklad nieco inny za-
kres odpowiedzialnosci administracyjnej obu wskazanych wyzej podmiotow™.
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57  https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji-oraz
-ustawy-o-kinematografii2 (10.09.2021).

58  Chodzinp. o art. 53c ust. 1 oraz art. 53e ust. 1 urtv.
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Marcin Trzebiatowski

Wprowadzenie

Od wielu miesigcy nadal Zywym newsem w wypowiedziach na temat prawa wia-
snosci przemyslowej w Polsce jest projektowana zmiana ustawy regulujacej te dzie-
dzine prawa'. Zmiane te, opracowywang juz po ponad 25 nowelizacjach rzeczonej
ustawy,? z ktorych te najpowazniejsze przeprowadzono w ostatnich 5-6 latach, trak-
tuje sie w jej zalozeniach jako przelomowa. Opisuje si¢ ja tam bowiem nie tylko jako
te, ktéra ,w sposdb kompleksowy reguluje wszystkie przedmioty wlasnosci prze-
mystowej”, lecz formalnie nawet jako ,nowa regulacje prawng’, ktéra ma ,,zastapic
obecnie obowigzujace przepisy ustawy p.w.p.” i zarazem zapewni¢ ,ujednolicenie
i unowoczesnienie calego prawa wlasnosci przemystowej”, a przy tym w ogéle sta-
nowic ,,rozwigzanie horyzontalne zwiekszajace innowacyjnos¢ gospodarki™. Tekst
owego projektu nie zostal jeszcze ujawniony?, niemniej z jego zalozen wiadomo, ja-
kie s3 w nim przewidziane najwazniejsze modyfikacje. Znaczna ich cze$¢ przypada
na przepisy o znakach towarowych. Nie obejmuje ona jednak dotychczasowego
unormowania dotyczgcego ograniczen prawa na znak ani odpowiedzialnosci karnej.
Tymczasem przepisy p.w.p. w odnosnych kwestiach, a zwlaszcza na ich styku, zastu-
guja na pewne korekty. Chodzitoby o ich stosowne uzupelnienia albo doprecyzowa-
nia. Wskazaniu na taka potrzebe stuza uwagi przedstawione nize;j.

1. Ocena prima facie zakladanych zmian w zakresie przepisow
o znakach towarowych

Celowo jest tu mowa o zmianach ,zakladanych” jako ze, co juz zaznaczono,
konkretna tre$¢ projektu nie zostala jeszcze opublikowana. Zastrzec nalezy, ze pre-
zentowana tu ocena takich zmian ma charakter prima facie i uwzglednia nie tylko
dokonanie jej z ogdlnej perspektywy, lecz takze selektywnie. Taka ocena, zwlaszcza
poprzez drugg ze wskazanych jej cech, ma bowiem postuzy¢ jako tlo i zarazem punkt
wyjscia dla gléwnego elementu niniejszego opracowania, okreslonego tez w zasadni-
czej partii jego tytulu.

W zalozeniach rozwazanego tu projektu podano, ze regulacja p.w.p. w wyniku
jej licznych nowelizacji ,,stala si¢ nieczytelna dla odbiorcéw — uzytkownikow systemu
ochrony wilasnosci przemystowej. To z kolei wywoluje liczne watpliwosci interpre-

1 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowe;j (tekst jedn. Dz.U. z 2021 .
poz. 324), dalej p.w.p.

2 Por. na: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010490508 (6.12.2021).

3 Chodzi o projekt nr UD263 przygotowywany (obecnie) przez Ministerstwo Rozwoju i Technolo-
gii; zob. na: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r34366976254406,Projekt-ustawy-Pra-
wo-wlasnosci-przemyslowej.html (6.12.2021).

4 Termin jego przyjecia przez Rade Ministrow zaplanowano na IV kwartat 2021 r.; zob. ibidem.
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tacyjne, co przeklada si¢ na wzrastajaca niepewnos¢ prawng™. Podkreslono w nim
réwniez, ze ,[n]a gruncie przepiséw p.w.p. wciaz pozostaja obszary, w ktoérych odpo-
wiednie zmiany i dalsza harmonizacja z regulacjami unijnymi i miedzynarodowymi
mogtaby mie¢ bardzo korzystny wplyw na zwiekszenie konkurencyjnosci i osiggnie-
cie stalego wzrostu gospodarczego™.

Odnosnie do projektowanych zmian w zakresie prawa znakéw towarowych
projekt daleki jest od realizacji powotanych wyzej zamierzen. Ma sie on skupia¢
na niewielkiej rekonstrukcji procedury sprzeciwowej, bo planowanej gtéwnie w sfe-
rze terminéw czy w ogole jej dlugosci, wraz z sama tylko zmiang jej nazewnictwa
(a to wobec wprowadzenia opozycji w miejsce sprzeciwu). Ponadto ma tez polega¢
na ,zniesieniu instytucji wspdélnego prawa ochronnego’, co - poza kontrowersyjno-
$cig samej takiej idei — budzi zaskoczenie tym wigksze, ze jak si¢ z kolei mozna do-
wiedzie¢ z tzw. dobrze poinformowanych zrddel, nie chodzi tu wcale o ,,zniesienie”
(czy likwidacje) wskazanej instytucji, lecz tylko o rezygnacje z koniecznosci przed-
tozenia przez zglaszajacych znaku towarowego dla uzyskania na niego wspolnego
prawa ochronnego stosownego regulaminu uzywania takiego znaku’. Wtlasciwie
zadne z opisanych posunig¢¢ nie wywola efektu, o jakim mowa w przedstawionych
wyzej motywach modernizacji p.w.p. Bardziej zmiany te sprawiajg wrazenie ukierun-
kowanych na utatwienie pracy pracownikom Urzedu Patentowego RP anizeli na stu-
zenie interesom przedsigbiorcow.

2. Wzgledne przeszkody rejestracji znaku towarowego w zakresie
(osobistych lub majatkowych) praw wczesniejszych jako przyklad obszaru
wymagajacego deregulacji - zarys problemu

Wobec powyzszego mozna odnotowac z zalem, ze przygotowywana reforma nie
dotkneta wielu przepisow p.w.p., w zakresie ktorych odpowiednia zmiana databy au-
tentyczne, bo wymierne, korzysci przedsiebiorcom, i to wlasnie krajowym. Mozna do
nich na przyktad zaliczy¢ przepis dotyczacy przeszkody w udzieleniu lub podstawy
uniewaznienia udzielonego prawa ochronnego na znak towarowy w postaci prawa
osobistego lub majatkowego osoby trzeciej (art. 1321 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 164
p-w.p.). Wobec istniejacych w tej kwestii watpliwosci w doktrynie prawa, w szczegdl-
nosci co do rozumienia (a $cislej: charakteru) wspomnianego prawa, nowa regulacja
powinna zaréwno okresla¢, najlepiej w sposdb otwarty (tj. ,w szczegdlnosci”), kate-
gorie wczesniejszych praw kolizyjnych wobec nowo zglaszanego znaku towarowego,

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Por. np. M. Balicki, Szybciej, taniej, bardziej innowacyjnie? Projekt nowej ustawy Prawo wia-

snosci przemystowej (19.10.2021), https://spcgblog.pl/ip/szybciej-taniej-bardziej-innowacyjnie
-projekt-nowej-ustawy-prawo-wlasnosci-przemyslowe;j (6.12.2021).
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jak tez tworzy¢ z nich mozliwie szeroka grupe. Ten pierwszy element postulowanego
rozwigzania jest uwarunkowany juz wzorcem normatywnym dla prawa polskiego,
jaki — i to dawno - zostal zawarty w normach unijnych®. Natomiast drugi jego ele-
ment jest uzasadniony wzgledami zapewniania krajowym przedsigbiorcom owej
»konkurencyjnosci” poprzez posiadanie réwnorzednej pozycji wyjsciowej w sto-
sunku do przedsiebiorcéw z innych panstw UE. Mianowicie, wazne jest, zeby uzy-
skane wczesniej przez przedsiebiorcow w Polsce inne prawa krajowe niz same prawa
do zarejestrowanych znakéw towarowych (ewentualnie tez znakéw powszechnie
znanych) byly na gruncie prawa polskiego uznawane w relacji z tymi znakami, w tym
réwniez znakiem unijnym, za jednakowo skuteczne w powyzszym znaczeniu, jak
skuteczne sg wobec takich znakow tego samego rodzaju prawa przystugujace przed-
siebiorcom z pozostalych - i to naprawde¢ wielu — panstw UE na gruncie tamtejszego
ustawodawstwa.

Obecnie obowigzujace rozwigzanie nie spelnia takich oczekiwan. Na jego tle
przyjmuje si¢ bowiem zazwyczaj tez¢ o wylaczeniu z traktowania jako wspomnianych
praw osobistych lub majatkowych wszelkich praw podlegajacych ochronie na pod-
stawie innych przepiséw niz p.w.p. (jak np. przepisow u.z.n.k.?), ktore nie zapewniajg
tym prawom statusu praw podmiotowych lub przynajmniej na tle ktérych status
taki nie jest jednoznaczny. To powoduje, ze przedsigbiorcy zagraniczni wchodzacy
na polski rynek ze swoimi towarami lub ustlugami opatrywanymi znakami unijnymi
albo nawet (zarejestrowanymi w Polsce) znakami krajowymi nie napotykajg trud-
noéci w uzywaniu takich znakéw w postaci wielu cudzych tego rodzaju oznaczen
podobnych, obecnych na tym rynku wcze$niej, ale nierespektowanych w $wietle po-
wolanych przepiséw p.w.p."

Tymczasem takich problemoéw nie ma w analogicznej sytuacji na przyktad przed-
siebiorca niemiecki. Przepisy niemieckiej ustawy znakowej'! zapewniaja bowiem od-
powiednig range tego rodzaju praw. Zakladajg, ze taka przeszkoda w rejestracji lub

8 Chodzi o art. 5 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16
grudnia 2015 r., majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnosza-
cych si¢ do znakow towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z dnia 23 grudnia 2015 r., s. 1-26, dale;j:
dyr. 2015/2436), a takze art. 60 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz.
UE L 154 z dnia 16 czerwca 2017 r., s. 1-99, dalej: rozp. 2017/1001).

9 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U.
722020 1. poz. 1913 ze zm.).

10 Szerzej M. Trzebiatowski, (w:) J. Sienczylo-Chlabicz (red.), Prawo wlasnosci przemystowe;.
Komentarz, Warszawa 2020, kom. do art. 132!, nb. 12—-14.

11  Ustawa z dnia 25 pazdziernikal994 r. o ochronie znakoéw towarowych i pozostatych oznaczen
— Ustawa o znakach [niem. Gesetz liber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
— Markengesetz] (BGBI. I s. 3082; tekst jedn. na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2021 r. —
BGBI. I s. 1858, ostatnio zmieniona ustawg z dnia 10 sierpnia 2021 — BGBI. I s. 3490), dale;j:
MarkenG.
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podstawg uniewaznienia znaku towarowego sa nie tylko - i to wymienione egzem-
plifikacyjnie — prawa do nazwiska i wlasnego wizerunku, prawa autorskie, prawa do
nazw odmian roslin, lecz wszelkie pozostale prawa wlasnosci przemystowej, a takze
prawo do oznaczenia uzyskane w wyniku samego jego uzywania w obrocie handlo-
wym i posiadania przez nie znaczenia jako znaku towarowego wérdod wlasciwych
kregow odbiorcéw (niem. ,,soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskre-
ise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat)"?. Co wigcej, prawem tym moze by¢
réwniez prawo do jakiegokolwiek innego oznaczenia handlowego, w tym oznaczenia
przedsiebiorstwa, tj. nazwy, firmy lub innego szczegdlnego oznaczenia dziatalnosci
gospodarczej lub przedsiebiorstwa, do ktdrych zalicza sie wszelkie mozliwe rodzaje
znakow, jak np. symbole, emblematy, szyldy majace na celu odréznienie dziatalnosci
gospodarczej od innych rodzajéw dziatalnosci gospodarczej i uwazane we wlasciwym
kregu odbiorcéw za znaki identyfikujace dziatalno$¢ gospodarcza (niem. ,Geschift-
sabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschiftsbetriebs von anderen Ge-
schiftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise
als Kennzeichen des Geschiftsbetriebs gelten®), jak rowniez tytut utworu'. W rezul-
tacie przedsiebiorca z Niemiec, posiadajacy na terytorium swojego kraju na przyktad
nawet ostatnie z powyzszych praw, jest w poréwnaniu z przedsiebiorca z Polski, legi-
tymujacym si¢ na rodzimym rynku takim samym prawem, w lepszej sytuacji w rela-
cji do przedsigbiorcow ubiegajacych si¢ o rejestracje podobnych znakéw w UE albo
tez tylko — odpowiednio — w Niemczech lub w Polsce. A chodzi tu zwlaszcza o taka
relacje w konkurencji do prawa przedsigbiorcow z innych panstw z tytutu rejestracji
(pdzniejszego) unijnego znaku towarowego, ktéoremu mogliby oni przeciwstawic¢ to
wlasne prawo krajowe (art. 8 ust. 4 i art. 16 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001), badz
tez w konkurencji do prawa takich przedsiebiorcéw z tytutu z kolei ich praw krajo-
wych, z ktérymi mogliby oni rywalizowa¢ za pomoca tych wlasnych praw przy ubie-
ganiu sie samemu o prawo do znaku unijnego.

3. Utrata uprawnien z prawa ochronnego na znak towarowy w wyniku
tolerowania uzywania pézniejszego znaku (lub innego prawa) osoby
trzeciej jako kolejny obszar wymagajacy deregulacji — zarys problemu

Powyzszy problem pozostaje w zwigzku z tym, o ktéorym mowa w poprzednim
punkcie opracowania. Laczy je nie tylko kwestia relacji migdzy (wczesniejszym) pra-
wem do zarejestrowanego znaku towarowego a innymi (po6zniejszymi) prawami,
w tym zwlaszcza prawem z tytutu uzywania oznaczenia w obrocie, lecz takze kwestia
zakresu takiej relacji, jaka powinna podlega¢ regulacji w przepisach p.w.p., czyli za-

12 Kolejno § 13 ust. 2 i § 4 pkt 2 MarkenG.
13 Okreslaje § 12 w zw. z § 5 MarkenG.
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kresu utraty skutecznos$ci prawa do zarejestrowanego znaku wobec tych praw poz-
niejszych.

W odnosnych przepisach przewidziano bowiem jedynie, ze uprawniony do
znaku wczesniejszego (albo innego prawa osobistego lub majatkowego) traci upraw-
nienie do domagania si¢ uniewaznienia po6zniejszej rejestracji znaku towarowego
osoby trzeciej (z zastrzezeniem uzyskania jej w dobrej wierze), jezeli przez 5 kolej-
nych lat nie sprzeciwial si¢ uzywaniu takiego znaku, bedac $wiadomym tego uzy-
wania (art. 165 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 p.w.p.). Przepis ten wigc ani nie obejmuje
relacji miedzy wskazanymi prawami, w szczegolnosci prawem do zarejestrowanego
znaku, a pozniejszym prawem do oznaczenia powstalego z tytutu samego jego uzy-
wania w obrocie, ani nie odnosi si¢ w ramach takiej czy jakiejkolwiek innej okre-
$lonej nim relacji do utraty przez podmiot legitymujacy si¢ takim prawem (w tym
do znaku wcze$niejszego) réwniez uprawnienia do dochodzenia zakazania uzywania
wspomnianego znaku pdzniejszego.

Niewatpliwie przestawiona regulacja dotknieta jest brakiem normy, ktéra w opi-
sanym przypadku pozbawialaby takze uprawnienia do sprzeciwiania si¢ uzywania
znaku pozniejszego. Taki skutek przewiduje przeciez dyrektywa (art. 18 ust. 1 w zw.
z art. 9 dyrektywy 2015/2436 oraz motyw 29 preambuly tej dyrektywy), niemniej
jednak ponadto wskazane byloby rozszerzenie zakresu zastosowania calego tego
rozwigzania réwniez na relacje miedzy wskazanym prawem wczesniejszym a wszel-
kimi innymi (kolizyjnymi wzgledem niego) prawami pozniejszymi, w szczegolnosci
wspomnianym prawem do uzywania znaku w obrocie. Cho¢ powotany przepis p.w.p.
akurat pod tym wzgledem wydawalby sie realizowa¢ (minimalne) zalozenia przyjete
w tej materii w dyrektywie (art. 9 ust. 1-2 dyrektywy 2015/2436), to jednak w zesta-
wieniu z jego odpowiednikami w ustawodawstwach innych panstw cztonkowskich
UE okazuje sie¢ zbyt waski. Tym samym takze ten przepis nie zapewnia polskim
przedsigbiorstwom, z racji wypracowanych przez nie praw w wyniku swojej dziatal-
nosci na rynku, réwnorzednej pozycji, jaka ich zagraniczni konkurenci, znajdujacy
sie w identycznej sytuacji, maja zagwarantowang w ich wlasnych ustawodawstwach.

Znow pouczajacy staje si¢ tu przyklad prawa niemieckiego. Regulacja dyrektywy
nie uniemozliwila ustanowienia w jego przepisach rozwigzania, o jakim mowa wyzej
- w znaczeniu propozycji de lege ferenda w stosunku do ustawy polskiej. Przewiduje
ono bowiem, ze utrata (calo$ci wspomnianych) uprawnien przez podmiot korzysta-
jacy z praw wczesniejszych, w tym zwlaszcza zarejestrowanego znaku, wskutek tole-
rowania odnosi si¢ nie tylko do p6zniejszego znaku zarejestrowanego, lecz réwniez
- konsekwentnie z przedstawiong w poprzednim punkcie opracowania grupg kon-
kurencyjnych praw - do wszelkich innych oznaczen (lub pozostalych praw), w szcze-
golnosci oznaczenia powstatego dzieki jego uzywaniu w obrocie handlowym'.

14 Jednoznacznie postanawiaja o tym § 51 ust. 2 MarkenG (bedacy — doskonalszym — odpowied-
nikiem art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p.), a takze § 21 MarkenG (dotyczacy utraty uprawnienia do
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W konsekwencji ponownie, tzn. takze w tym wycinku relacji miedzyznakowych
na danym rynku krajowym, w lepszym potozeniu znajduja si¢ przedsiebiorcy nie-
mieccy w Niemczech niz polscy w Polsce. Ci pierwsi maja gwarancje w rodzimej
ustawie, Ze jesli wypracuja na swoim rynku na przyklad swoje oznaczenie towaru lub
ustugi wskutek jego statej eksploatacji, nawet rezygnujac z jego rejestrowania jako
(pdzniejszego) znaku towarowego, to z takim oznaczeniem musi si¢ liczy¢ podmiot
posiadajacy prawo z wczesniejszej rejestracji podobnego znaku towarowego. Tole-
rowanie uzywania owego oznaczenia na rynku wspélnym dla tamtego oznaczenia
i dla jego wlasnego znaku wcze$niejszego, trwajace 5 lat przy wiedzy o takim uzy-
waniu, grozi bowiem nieskuteczno$cia prawa z tytulu rejestracji jego znaku w relacji
do takiego znaku niezablokowanego pod wzgledem jego obecnosci na rynku. Dzieki
uznaniu w prawie niemieckim powyzszego prawa do (niezarejestrowanego) znaku
pdzniejszego wspomniana sankcja dotyczy zreszta w tych samych warunkach réw-
niez podmiotu posiadajacego prawo z rejestracji podobnego unijnego znaku wcze-
$niejszego (art. 61 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001). Tymczasem przedsigbiorcy
polscy, bedacy w identycznych okolicznosciach i legitymujacy sie na wlasciwym
rynku krajowym tozsamym prawem powstatym pdzniej, s3 wobec braku analogicz-
nych przepiséw p.w.p. pozbawieni — czy to w stosunku do podmiotu uprawnionego
z wczesniejszej rejestracji podobnego znaku krajowego, czy to unijnego — opisanych
wyzej przywilejow, ktére umozliwialyby im zachowanie prawa (dalszego) korzysta-
nia z ich oznaczen tolerowanych (dotad) na tym rynku. Pozostaje im wowczas do$¢
zmudna - i réznie kwalifikowana w orzecznictwie (i to nie tylko w aspekcie mia-
rodajnej dlugosci okresu bezczynnosci podmiotu uprawnionego do wczesniejszego
znaku towarowego) — obrona swojej konkurencyjnej pozycji prawnej poprzez zarzut
venire contra factum proprium, wyprowadzany z zasady naduzycia prawa podmioto-
wego (art. 5 k.c.)"s.

zakazania uzywania), ktory w zakresie ust. 1-3 brzmi nastepujaco (w oryg.): ,,(1) Der Inhaber
einer Marke oder einer geschiftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer
eingetragenen Marke mit jlingerem Zeitrang fiir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie
eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke wihrend eines Zeitraums von
fiinf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daf3
die Anmeldung der Marke mit jiingerem Zeitrang bosgldubig vorgenommen worden ist. (2) Der
Inhaber einer Marke oder einer geschiftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung
einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3, einer geschiftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen
Rechts im Sinne des § 13 mit jiingerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses
Rechts wihrend eines Zeitraums von fiinf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Be-
nutzung geduldet hat, es sei denn, da3 der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs
bosglaubig war. (3) In den Féllen der Absdtze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jiingerem
Zeitrang die Benutzung des Rechts mit &dlterem Zeitrang nicht untersagen®.

15  Szerzej na ten temat np. M. Trzebiatowski, Zakaz ,,Venire” wskutek bezczynnosci wobec uzy-
wania znaku towarowego (takze renomowanego) — zwlaszcza na gruncie przepisow uznk (na tle
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4. Odpowiedzialno$¢ karna za naruszenie prawa do znaku
towarowego (z powodu podrobienia znaku) a wylaczenia ochrony tego
znaku jako (potencjalny) obszar wymagajacy deregulacji - proba oceny

Niewatpliwie podstawowym (jesli nawet nie jedynym) przepisem p.w.p. w zakre-
sie czyndw zabronionych odnosnie do prawa do znaku towarowego, ktory znajduje
odbicie w praktyce organow $cigania w Polsce (w tym organéw karno-skarbowych),
jestart. 305 tej ustawy. Jest to tez wlasciwie wylgczna norma, ktora stanowi podstawe
przeciwdzialania przez te organy tzw. podrébkom towaréw wykrywanym na krajo-
wym rynku. Taka sytuacja nie wynika zreszta tylko z postawy owych organéw. Sami
pelnomocnicy zainteresowanych stron nie kwapig si¢ w ogéle do tego, zeby ochrony
praw swoich mocodawcéw dochodzi¢ w trybie karnym dodatkowo poprzez przepisy
p-w.p. dotyczace wzordw przemystowych - kiedy prawa z rejestracji takich wzoréw
(czy to na terytorium Polski, czy nawet w UE) im przystuguja, a jesli nie - to poprzez
odpowiednie w tym wzgledzie przepisy u.z.n.k.

Na gruncie art. 305 p.w.p. jedna z gléwnych bolaczek wspomnianych orga-
ndéw $cigania stanowi to, ze do$¢ czgsto pozwalajg one pelnomocnikom podmiotéow
uprawnionych do znakéw towarowych na szersze stosowanie tego przepisu niz po-
zwala na to jego tre$¢, mianowicie dochodzi do jego zastosowania przy zatozeniu, ze
okreslone w nim towary lub ustugi nie muszg by¢ takie same (tzn. ,objete prawem
ochronnym”), lecz moga by¢ podobne. Ponadto akceptuje sie¢ w praktyce tych orga-
noéw opinie, ze wskazany w nim - za posrednictwem art. 120 ust. 3 pkt 3 p.w.p. — znak
podrobiony to znak nie tylko identyczny czy w kazdym razie niedajacy si¢ odroz-
ni¢ w zwyktych warunkach obrotu, ale takze po prostu podobny (i to nawet wskutek
samego skojarzenia). W zwigzku z tym mozna by rozwazy¢, czy omawianego prze-
pisu jednak nie nalezaloby wyrazi¢ bardziej kategorycznie, i to wrecz na zasadzie juz
explicite odréznienia go od odnosnej czgsci przypadkow kolizyjnosci znakéw, prze-
widzianych w art. 296 ust. 2 p.w.p. Niemniej wydaje sie, ze te wadliwe przypadki ro-
zumienia przestanek wystepowania znaku podrobionego beda w wystarczajacym
stopniu eliminowane przez sady karne.

Natomiast zdecydowanie wigksze obawy co do bledow w aplikacji art. 305
ust. 1 p.w.p. przez organy $cigania i zarazem trudnosci w ich usuwaniu na pozio-
mie rozstrzygnie¢ sgdowych mozna mie¢ w zwigzku z respektowaniem na gruncie
tego przepisu ogdlnych warunkéw skutecznodci prawa ochronnego na znak towa-
rowy. A chodzi tu zwlaszcza o takie warunki, ktére s3 determinowane okoliczno-
$ciami rynkowymi, o ktérych byla juz mowa wyzej. W szczegoélnosci wigc chodzi
0 prawa wczesniej wypracowane na rynku przez konkurentéw albo o tolerowanie
takich praw powstalych pdzniej. Aczkolwiek znaczenie majg w tych relacjach row-

orzecznictwa), (w:) S. Byczko, A. Kappes (red.), Ksigga pamiatkowa ku czci prof. W. Katnera,
Warszawa 2022 (w druku).
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niez jeszcze inne okolicznosci, w tym zalezne od samego podmiotu uprawnionego
do danego znaku zarejestrowanego. Naleza do nich realizacja obowigzku jego rze-
czywistego uzywania oraz brak przeciwdzialania jego degeneracji. Co wigcej, liczy sie
przy tym jeszcze nie tylko wyczerpanie prawa ochronnego na znak'é, liczy sie nawet
sam poziom dystynktywnosci znaku, uzalezniony od rozpowszechnienia oznaczen
podobnych w oznakowaniu stosowanym przez konkurentéw, a podlegajacy przeciez
uwzglednieniu w catosciowym poréwnaniu znakéw w kontekscie przestanek z po-
wyzszego przepisu, tj. identycznosci znakow lub braku mozliwosci ich odréznienia
(w zwyktych warunkach obrotu).

W ramach wymienionych aspektéw ochrony znaku towarowego organy $cigania
(jak i wlasciwie sady) nie wykazuja - a jesli wykazuja, to naprawde rzadko — dostatecz-
nej $wiadomosci co do wptywu wszystkich tych warunkéw na mozliwos¢ dochodze-
nia odpowiedzialnosci karnej, sankcjonowanej art. 305 ust. 1 p.w.p. Z tego powodu
stosunkowo tatwo, szczegdlnie wtedy, gdy pelnomocnicy podmiotéw uprawnionych
do zarejestrowanych znakow sg w stanie mocniej oddzialywac (zreszta r6znymi srod-
kami dowodowymi czy nawet czysto perswazyjnymi) na te organy, poddaja sie one
stanowisku, jakoby zaden z tych warunkéw - i to w jakikolwiek sposéb - nie przekta-
dat si¢ na zachodzenie podstaw do stwierdzenia takiej odpowiedzialnosci.

Opisana postawa organdw $cigania moze mocno dziwi¢ czy nawet budzi¢ kon-
sternacje. Jest to jednak ocena uzasadniona tylko prima vista. Po blizszym przyjrzeniu
sie bowiem powyzszej sytuacji ocena ta traci na swojej kategorycznosci. Jakkolwiek
wspomniani pelnomocnicy akurat tak merytorycznie do tego nie podchodzg, jako ze
wystarczajaco skuteczne sg z ich punktu widzenia prostsze twierdzenia (nierzadko
nawet oderwane od podstawowych zasad prawa znakéw towarowych), to jednak
mozna odno$nie do rozwazanej tu kwestii podnies¢ jeden istotny argument. Zawiera
sie on w nastepujacym pytaniu: skoro art. 305 p.w.p. nie przewiduje zadnych szczegol-
nych - i uprzednich - warunkéw dla ochrony okres§lonego w nim zarejestrowanego
znaku towarowego, odnoszacych sie do samej waznosci czy skutecznosci tego prawa,
w tym takich jak na przykiad wypelnienie ustawowego wymogu rzeczywistego jego
uzywania (jak jest to m.in. w art. 157 p.w.p., ktdry takie zastrzezenie, cho¢ w formie
zarzutu, ustanawia jako warunek sine qua non dochodzenia roszczen o zakazanie

16 O zasadnosci prowadzonych tu rozwazan niech $wiadczy to, ze zarowno we wczesniejszych,
jak i nowszych opracowaniach mozna odnosnie do instytucji wyczerpania prawa na znak towa-
rowy bez trudu znalez¢ poglad, w mysl ktorego: ,,Nalezy wyraznie podkresli¢, ze nie znajduje
ona w ogole zastosowania do wypadkow, w ktorych przedmiotem obrotu sa towary oznaczone
podrobionym znakiem towarowym, a w szczegolnosci nie legalizuje takiego obrotu”; tak np.
M. Krol-Bogomilska, Wprowadzenie do obrotu towaréw oznaczonych podrobionym znakiem
towarowym. Glosa do uchwaty SN z dnia 24 maja 2005 r., I KZP 13/2005, Glosa 2007, nr 3,
s. 100, oraz — powotujac si¢ na taz — J. Raglewski, Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz do
przepiséw karnych, LEX/el. 2016, kom. do art. 305, uwagi wstepne 40; odmiennie ostatnio SN —
zob. przyp. 28.
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uzywania podobnego, a tym bardziej identycznego znaku), to z jakich wzgledow ten
wymieniony czy tez pozostale analogiczne kryteria skuteczno$ci prawa ochronnego
na znak miatyby by¢ aktualne (réwniez) w przypadku dochodzenia odpowiedzialno-
$ci karnej bez wyraznego ich zastrzezenia w powotanej wyzej normie? Chodzi wiec
o pytanie: czy nie nalezaltoby takiej zaleznos$ci wyrazi¢ wprost w tej normie?

Rozumiejac niedostatki w przygotowaniu kadry organéw $cigania w dziedzinie
wlasnosci przemystowej, jak i w ogéle wlasnosci intelektualnej, majace swe zrodlo
w traktowaniu tej dziedziny z lekcewazeniem juz od etapu edukacji aplikacyjnej (co
zreszta tak samo dotyczy kadry sedziowskiej - i to przeciez nie tylko w sferze prawa
karnego), a nawet pod pewnym wzgledem podzielajac watpliwosci tych organéw co
do regulacji ustawowej w zakresie wspomnianych uwarunkowan, w tym zwlaszcza
logiczno$ci, kompleksowosci, konsekwencji, jak i kompletnosci tej regulacji, wypada
na powyzsze pytanie odpowiedzie¢ przeczaco. Jest tak dlatego, ze pytanie to sprowa-
dza si¢ w istocie do pytania o akcesoryjno$¢ odpowiedzialnoséci karnej wobec sku-
tecznosci prawa z tytulu rejestracji znaku towarowego. Poniewaz za$ akcesoryjno$c¢
ta jest, a przynajmniej powinna by¢, kwestig oczywista, to jej proklamowanie - i to
w sposob ogolny, jak mialoby to by¢ odno$nie do odpowiedzialnosci z powodu po-
petnienia czynu zabronionego z art. 305 p.w.p. — jest zbedne. Stanowisko to moze
wprawdzie skfania¢ do refleksji w kontekscie owych stabosci w przygotowaniu or-
ganow $cigania do radzenia sobie z egzekwowaniem przepiséw karnych przewidzia-
nych w ustawach z dziedziny wlasnosci intelektualnej. Moze tez ono zastanawiac¢
w kontekscie pewnych zawilosci w samym systemie ochrony prawa z rejestracji
znaku towarowego, opisanych wyzej na przyktadzie wspomnianych uwarunkowan
czy zaleznosci. Obydwie te trudnosci powinny bowiem by¢ jednak pokonane osta-
tecznie w drodze odpowiedniej praktyki, w tym zwlaszcza orzecznictwa, i to tez przy
stosownym wsparciu ze strony bieglych sadowych z tej dziedziny (cho¢ akurat ten
element sprawowania wymiaru sprawiedliwosci na pewno tez wymagalby powaznej
reformy, zwlaszcza co do warunkéw kompetencyjnych). Réwniez nauka prawa ma
tu swoja role do spelnienia.

Ta ostatnia uwaga stanowi tu zreszta celowo stworzony tacznik w celu ukazania
konkretnego argumentu przekonujacego o braku konieczno$ci wprowadzania w ana-
lizowanej kwestii jakiego$ dodatkowego, szczegdlnego unormowania, i to wtasciwie
bardziej o charakterze wyjasnienia anizeli normy jako takiej. Argument ten jest po-
nownie oparty na rozwigzaniu, jakie przyjmuje si¢ w powyzszej kwestii na gruncie
prawa niemieckiego. Rozwiazanie to jest tym bardziej miarodajne i przekonujace,
ze karnoprawna ochrona (zarejestrowanego, jak i niezarejestrowanego) znaku towa-
rowego w tym prawie idzie znacznie dalej niz ta ustanowiona w przepisach p.w.p."’
Warto zwlaszcza przy tym podkresli¢, ze ochrona ta nie tyle odnosi si¢ do — szczegodl-

17 Szerokie granice tej ochrony okresla § 143 MarkenG, odsytajacy do przypadkow z § 141 15 Mar-
kenG.
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nej w kontekscie regulacji niemieckiej — sytuacji okreslonej art. 305, ust. 1 p.w.p.'%, co
rozciaga sie praktycznie na wszelkie sytuacje traktowane jako naruszenie prawa do
znaku (tj. takie, jak te objete art. 296 p.w.p.)".

Przedmiotowg kwestie, dotyczaca relacji miedzy odpowiedzialnoscig karng
a prawng skutecznoscig ochrony znaku towarowego, analizuje si¢ na gruncie prawa
niemieckiego jako element ogdlnej przestanki bezprawnosci. Analize t¢ przepro-
wadza si¢ zazwyczaj w trzech punktach dotyczacych zachodzenia tej przestanki: 1)
w ogolnosci, 2) w aspekcie granic prawa do znaku oraz 3) pozostatych powoddow
usprawiedliwiajacych korzystanie ze znaku przez osoby trzecie. I wlasnie w tym dru-
gim punkcie bierze si¢ pod uwage tego rodzaju wylgczenia skutecznosci prawa do
znaku, jak - poza samym przedawnieniem - utrata (niem. ,Verwirkung”) upraw-
nienia do dochodzenia jego ochrony wskutek tolerowania kolizyjnego znaku poz-
niejszego albo zajscia innych przypadkow tzw. ,utrwalenia si¢” praw do oznaczen
pdzniejszych, wylaczenie takiego uprawnienia wobec potrzeb uzywania nazwisk
(i nazw) oraz oznaczen opisowych, w tym oznaczen geograficznych, albo produkeji
i sprzedazy cze$ci zamiennych, akcesoriow itd., a poza tym wyczerpanie oraz upadek
(niem. ,Verfall”) prawa do znaku bedacy nastepstwem braku jego uzywania®.

Nalezy jednak najpierw zaznaczy¢, ze w przypadku (samego) znaku zareje-
strowanego rozwazana jest w omawianej sprawie — w ramach kwestii dotyczacych
procesu karnego i jego przebiegu - aktualno$¢ zasady zwigzania sadu karnego for-
malnym charakterem prawa z rejestracji znaku, w tym zdolnoscia odrézniajaca
znaku (idzie tu o zwigzanie materialne ze wzgledu na dany stany faktyczny, miaro-
dajny na date rejestracji znaku w poréwnaniu z tym, jaki zachodzi w dacie wszczg-
cia sprawy karnej albo ostatecznie orzekania w niej). W systemie niemieckim - jak
i w ustawodawstwie polskim - kwestia ta nie jest uregulowana. Niemniej w doktry-
nie niemieckiej przyjmowane s nieco surowsze, tj. bardziej konserwatywne, reguty,
a to z racji dos¢ sztywnego stanowiska orzecznictwa. Dotyczy to wszakze tylko bez-

18  Z tym przepisem pokrywa si¢ wyraznie § 14a ust. 1 MarkenG, ktory jest ustanowiony odno$nie
do przeciwdziatania wprowadzaniu do swobodnego obrotu (celnego) na terytorium Niemiec to-
warbéw opatrzonych oznaczeniem identycznym lub niedajacym si¢ odréznié¢ (w jego istotnych
aspektach) od cudzego znaku towarowego, zarejestrowanego lub uzywanego w obrocie. Przepis
ten brzmi nastgpujaco: ,,Der Inhaber einer Marke oder einer geschéftlichen Bezeichnung ist be-
rechtigt, Dritten zu untersagen, im geschiftlichen Verkehr Waren in das Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland zu verbringen, ohne die Waren dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu
tiberfithren, wenn die Waren, einschlie8lich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und
ohne Zustimmung eine Marke oder eine geschéftliche Bezeichnung aufweisen, die mit der fiir
derartige Waren eingetragenen Marke oder geschéftlichen Bezeichnung identisch ist oder in ih-
ren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke oder dieser geschéftlichen Bezeichnung zu
unterscheiden ist®.

19 Z kolei odpowiednikiem tego przepisu jest § 14 MarkenG (natomiast § 15 MarkenG dotyczy
ochrony prawa do oznaczenia uzyskanego wskutek samego jego uzywania w obrocie).

20  Chodzi tu wige o catos¢ takich wylaczen (w tym ograniczen), objetych § 20-26 MarkenG.
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wzglednych przeszkdd, ktére moglyby podwazaé wigzacy charakter prawa z reje-
stracji znaku, w tym zdolno$¢ odrézniajaca jako taka (tzn. samo jej posiadanie przez
znak jako przestanke jego ochrony). Nie znaczy to jednak, ze sad karny nie moze
niejako warto$ciowac czy klasyfikowa¢ tej zdolnosci w swojej ocenie podobienistwa
przeciwstawianych sobie znakéw, dokonywanej w ramach ich poréwnania pod ka-
tem zachodzenia badanego naruszenia prawa do znaku. Poza tym mimo to zgodnie
tez twierdzi si¢, ze sad karny zawsze ma mozliwo$¢ zbadania w konkretnej spra-
wie zachodzenia wylaczen w ochronie znaku towarowego, o ktérych mowa wyzej.
Co wiecej, jako ewidentny wyjatek od wspomnianej zasady zwigzania traktuje si¢
szczegllne przypadki upadku prawa z rejestracji, ktére zachodza w stosunkach erga
omnes, a ktére — obok nieuzywania znaku - stanowia przyczyne formalnego uni-
cestwienia tego prawa w drodze jego wygaszenia. Chodzi o degeneracje¢ znaku albo
stanie si¢ przez niego znakiem mylacym. W razie bowiem podniesienia zarzutu za-
chodzenia ktdrego$ z tych przypadkéw, jak i tym bardziej samego braku zdolnosci
odrézniajacej (lub innych przyczyn uniewaznienia praw do znaku), sad karny powi-
nien zawiesi¢ prowadzone postepowanie, odsylajac strony do sporu (cywilnego albo
administracyjnego) w przedmiocie stwierdzenia okreslonej z tych okolicznosci, pod-
wazajacych skutecznos$¢ prawa do znaku (chyba ze rozstrzygniecia w takich sporach
zapadly lub zapadng juz w miedzyczasie). Trzeba tez dodac, ze sama zasada zwigza-
nia jest w omawianej materii stale przedmiotem watpliwosci w nauce niemieckiej.
Biorg sie one stad, ze tego rodzaju zasada w sprawach karnych powinna by¢ respekto-
wana wylacznie na korzy$¢, a nie na niekorzy$¢ oskarzonego. Przetamanie takiej re-
guly procesu karnego moze by¢ za$ tlumaczone tylko konstytucyjnymi dyrektywami
w zakresie podzialu wladzy (tu: miedzy organem wydajacym akt administracyjny
a sadem powszechnym rozstrzygajacym o naruszeniu prawa formalnie udzielonego
na mocy takiego aktu), aczkolwiek rzeczona reguta réwniez nalezy do porzadku kon-
stytucyjnego, co wlasnie utrwala opisywane watpliwosci jako odnoszace si¢ do kon-
fliktu miedzy pryncypiami prawnymi réwnorzednymi co do rangi normatywnej*'.
Co sie za$ tyczy samej bezprawnosci, to w ramach pierwszego etapu badania za-
chodzenia tej przestanki w konkretnej sytuacji bierze si¢ pod uwage, czy oskarzony
dzialal w warunkach naruszenia prawa z tytulu rejestracji znaku w cywilnoprawnym
znaczeniu tego pojecia. A trzeba podkresli¢, ze chodzi tu o samg zasadeg, tj. o to, czy
mozna traktowa¢ oskarzonego jako naruszyciela w zakresie przypisywanego mu za-
chowania polegajacego na uzyciu danego oznaczenia w okreslonych okolicznosciach.
Chodzi tu zatem o odpowiedZ na pytanie: czy takie zachowanie oskarzonego byto
nielegalne, a wiec pozbawione podstaw prawnych? I ten punkt wyjscia uswiadamia
juz dostatecznie wyraznie, Ze ustalenie bezprawnosci nie moze by¢ oderwane od zba-
dania granic prawa z rejestracji znaku, w tym zatem réwniez sprawdzenia, czy kwe-

21 Zob. szerzej W.W. Gopfert, Die Strafbarkeit von Markenverletzungen, Karlsruhe 2006, s. 247—
248 1249-250, wraz z cytowanym tam orzecznictwem i piSmiennictwem.
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stionowane zachowanie oskarzonego nie jest jednak prawnie usprawiedliwione tym,
ze nastgpilo w warunkach wylaczenia skutecznosci tego prawa lub ograniczenia jego
oddzialywania. Takie podejscie, ktore przekonuje przy tym, ze bezprawno$¢ jest ele-
mentem stanu faktycznego, ma zarazem w zwigzku z tym zapobiega¢ rozbiezno$ciom
pomiedzy kryteriami odpowiedzialnosci cywilnoprawnej i kryteriami odpowiedzial-
nosci karnoprawnej. Jest tez wyrazem reguly, ze okolicznosci usprawiedliwiajace uzy-
wanie chronionego znaku towarowego przez osoby trzecie powinny by¢ praktycznie
wspolne prawu cywilnemu, prawu konkurencji i prawu karnemu, a nie rézne w tych
kilku sferach ustawowej ochrony znaku?®.

W rezultacie powyzsze zalozenie uzasadnia przedmiot i zakres podanego wyzej
drugiego etapu badania bezprawnosci. Jest on wigc oparty na zalozeniu, ze wszelkie
wylaczenia i ograniczenia prawa z rejestracji znaku towarowego, ktére — w oparciu
o zarzut zgloszony przez oskarzonego — maja znaczenie w procesie cywilnoprawnym
o0 naruszenie tego prawa, muszg by¢ jednakowo respektowane takze w procesie kar-
nym wszczetym z tego tytulu. Tak zatem, jak wylaczenia i ograniczenia te — zreszta
zaréwno ustawowe, jak i (dodatkowo) uzgodnione umownie - stoja na przeszkodzie
orzeczeniu w danym przypadku odpowiedzialnosci cywilnoprawnej, tak samo mu-
sz one przemawia¢ przeciwko zasadzeniu w takim przypadku sankcji karnej. Kon-
centrujac sie w tym miejscu w zakresie wspomnianych obostrzen w dochodzeniu
ochrony prawa do znaku towarowego na tych szczegdlnych z nich, a wymienionych
we wczesniejszych punktach tego opracowania, nalezy stwierdzic, ze:

a) odnosnie do tolerowania uzywania znaku - uwzglednienie takiego zarzutu
zgloszonego przez oskarzonego w sprawie karnej jest uzasadnione juz fak-
tem, Ze dochodzenie naruszenia swojego prawa do znaku towarowego w sy-
tuacji, kiedy wczes$niej przez kilka lat przywalato sie mu na takie zachowanie,
jest sprzeniewierzeniem si¢ zasadom lojalnosci i uczciwosci, ktére obowia-
zujg na konkurencyjnym rynku, i dziataniem w warunkach naduzycia wia-
snego prawa, czyli niedozwolonego jego wykonywania; a trzeba dodac, ze
tym bardziej dotyczy to sytuacji, kiedy takie przyzwolenie trwalo sporo dtu-
zej niz ustawowe minimum 5 lat, jak tez, jesli nastapilo ono wobec znaku
identycznego lub az tak wysoce podobnego, ze wlasciwie nieodrdznialnego
przez wlasciwy krag odbiorcéw; wspomniane zasady sg przy tym traktowane
$cisle praktycznie, co powoduje, ze wszelkie akty pozorujace dochodzenie
ochrony znaku wczesniejszego przez uprawniony do niego podmiot, w tym
wobec 0s0b uzywajacych powstalych pdzniej oznaczen niezarejestrowanych
(lub tez innych praw niz do zarejestrowanego znaku), jak np. kilkukrotne
i mocno rozciagniete w czasie ostrzezenia czy inne monity podnoszace fakt
naruszenia, nie s3 uwazane za argument zaprzeczajacy zachodzeniu (§wiado-
mego) tolerowania uzywania;

22 Ibidem,s. 167-169.
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b) odno$nie do wymogu rzeczywistego uzywania znaku - uwzglednienie ta-
kiego zarzutu zgloszonego przez oskarzonego w sprawie karnej oznacza tak
samo, jak w procesie cywilnym, przerzucenie ciezaru dowodu na uprawio-
nego do znaku wczesniejszego; dowdd taki pozostaje tez bez jakichkolwiek
zmian, w tym co do nieprzerwanego okresu ostatnich 5 lat, ktéry musi by¢
nim objety (bez wzgledu na to, w jakim czasie mial miejsce czyn z uzyciem
takiego znaku przypisywany oskarzonemu).

Warto doda¢, ze odnosénie do ograniczen prawa do znaku jako takich zwraca si¢
uwage zwlaszcza na to, iz w pelni aktualne pozostaje w procesie karnym wymagane
dla stwierdzenia naruszenia prawa do znaku w razie wykroczenia poza te ogranicze-
nia (polegajace m.in. na uzywaniu oznaczen opisowych, w tym w celu identyfikacji
przeznaczenia czgsci zamiennych czy akcesoriéw), aby postugiwanie si¢ chronio-
nym znakiem bylo podjete w funkcji znaku towarowego, czyli w celu oznaczenia
pochodzenia towar6w lub ustug, ktérych dotyczyto postuzenie sie tym znakiem. Po-
nadto przyznaje sig, ze warunek zgodnosci z dobrymi obyczajami (a wiec, jak w pra-
wie polskim okresla to art. 156 ust. 2 p.w.p., ,,z uczciwymi praktykami w przemysle
i handlu”) takiego korzystania ze znaku jest w systemie karnym problematyczny do
zastosowania, a to chocby z racji takich fundamentalnych zasad karalnosci za czyny
zabronione, jakie oddaje zwtaszcza paremia: nullum crimen sine lege. Zmusza to do
rozwazania wskazanej przestanki przy uwzglednieniu caloksztattu okolicznosci za-
réwno skladajacych si¢ na dany czyn sprawczy, jak i mu towarzyszacych®.

Na marginesie mozna tez nadmienic, ze przyjmowany w doktrynie niemieckiej
trzeci etap badania popelnienia przestepstwa poprzez korzystanie z cudzego znaku
towarowego, w ktorym bierze si¢ pod uwage inne jeszcze okolicznosci prawne uspra-
wiedliwiajace takie dzialanie, ma na wzgledzie tego rodzaju szczegélne uprawnie-
nia, jak np. swobode¢ wypowiedzi czy swobode tworczosci artystycznej albo wolno$é
prasy. Rowniez w tym aspekcie — pomijajac wyjatkowe rozwigzania przewidziane
dodatkowo w sferze karnoprawnej odnoénie do zachowan opartych na takich wol-
nos$ciach konstytucyjnych - ocena i respektowanie w procesie karnym tego rodzaju
uprawnien oskarzonego powinny przebiega¢ tak, jak to jest wlasciwe dla procesu cy-
wilnego o naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, identycznie jak w jego
przypadku®.

Podsumowanie

Niniejsze opracowanie winno by¢ traktowane przede wszystkim jako przyczy-
nek do dalszej dyskusji, w szczegdlnosci wlasnie na temat regulacyjnych potrzeb dla

23 Ibidem,s. 169-173.
24  Ibidem,s. 174.
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sprawnego dochodzenia odpowiedzialnosci karnej, zwlaszcza z punktu widzenia
organéw $cigania, na ktorych cigza podstawowe obowiazki w sferze nie tylko wyja-
$nienia i udowodnienia okreslonych okolicznosci, lecz takze ich oceny i kwalifikacji
prawnej.

Niemniej jednak z dokonanej w nim analizy wynika wlasciwie nie tylko to, co
bylo jego zasadniczym celem, a wigc ustalenie, czy w procesie karnym dotyczacym
odpowiedzialnosci z tytulu korzystania z zrejestrowanego znaku towarowego, roz-
wazanym na tle przepisu p.w.p. w przedmiocie czynu polegajacego na podrobieniu
znaku, nalezy uwzglednia¢ ograniczenia, a zwlaszcza wylaczenia w dochodzeniu
ochrony prawa na taki znak, jakie s3 przewidziane ustawowo, w tym zwlaszcza te
zwigzane z tolerowaniem uzywania danego znaku przez osoby trzecie, a jesli tak, to
czy nie byloby wskazane unormowanie w tym przepisie takiej zasady wprost. Z ana-
lizy tej wynika bowiem ostatecznie réwniez i to, Ze do rozwazenia w kontekscie pro-
jektowanych zmian przepiséw p.w.p. bytoby, czy modyfikacji nie wymaga tez sam art.
305 p.w.p. jako taki. Dokladniej chodzi o legislacyjny problem, czy przepis ten nie po-
winien - wzorem rozwigzania obowigzujacego na przyklad w prawie niemieckim -
okresla¢ wiekszej liczby przypadkéw niedozwolonego uzywania znaku towarowego,
sankcjonowanych karnie w drodze tego przepisu, poza samym przypadkiem znaku
podrobionego. Instytucja tego znaku zostala skonstruowana praktycznie specjalnie
na potrzeby przeciwdzialania wprowadzeniu towaréw podrobionych (a $cislej: po-
dejrzewanych o podrobienie) na celny rynek panstwa czlonkowskiego, a zatem stuzy
zatrzymaniom towaréw na granicach celnych UE. Uznajac jg wiec, jak dzieje sie to
na skutek powotanego przepisu, za wylaczng forme zjawiskowa przestepstwa w dzie-
dzinie prawa znakow towarowych (poza czynem z art. 308 p.w.p. majacym tu juz zu-
pelnie inne, osobne znaczenie), ustawodawca polski dokonal wyraznego rozdzielenia
zakresu ochrony prawa na zarejestrowany znak towarowy w ramach odpowiedzial-
nosci karnej oraz zakresu ochrony, ktdra jest zapewniona przez przepisy p.w.p. okre-
slajace odpowiedzialno$¢ cywilng za naruszenie tego prawa. Przyjal zatem, ze gtéwna
metoda ochrony prawa ochronnego na znak towarowy jest metoda cywilnoprawna,
a tylko w pewnym zakresie stosuje si¢ takze metode karnoprawna, czyli ze w tej dzie-
dzinie dobr zasadne jest jednak zréznicowanie ,,pola razenia” narzedzi dostepnych
w ramach obydwu tych metod®.

Jakkolwiek ten drugi problem pozostal w tym opracowaniu otwarty*, to pro-
blem deregulacji art. 305 p.w.p. w aspekcie uwzglednienia przy jego zastosowaniu

25  Tak juz — i to odno$nie do wszystkich praw wlasnosci przemystowej — A. Szewc, Przestepstwa
i wykroczenia przeciwko prawom wiasnosci przemystowej, ,,Biatostockie Studia Prawnicze”
2015, nr 19, 5. 229.

26  Atrzeba przyznaé, ze nie tylko w panstwach z innych kontynentow oraz spoza UE, lecz i w pan-
stwach cztonkowskich UE system karnoprawnej ochrony prawa z rejestracji znaku towaro-
wego przedstawia si¢ jednak roznie (cho¢ wérdd tych drugich przewaza model identyczny lub
zblizony do tego przyjetego w prawie niemieckim); por. np. Criminal Liability for Trademark

Bialystok Legal Studies 2022 vol. 27 nr 1 69
Biatostockie Studia Prawnicze



Marcin Trzebiatowski

wspomnianych okolicznosci wylgczajacych skutecznos¢ prawa ochronnego na znak
towarowy wobec 0s6b trzecich zostal tu rozstrzygniety negatywnie. Takie rozstrzy-
gniecie ma jednak charakter warunkowy, opiera si¢ bowiem na wierze w prawidiowe
stosowanie tego przepisu przez organy $cigania, a ostatecznie przez sady karne”,
w tym jego dokfadniejszg analize w uzasadnieniach wyrokow?. Jest ono tez moty-
wowane nadzieja na rozwoj pismiennictwa krajowego, ktore bedzie wspiera¢ przed-
stawione w tym opracowaniu podejscie do przedmiotowej kwestii?, i to w sposob
wyrazny*’. Oczekiwanie takie staje si¢ tym bardziej zasadne, ze juz teraz w pismien-
nictwie zwraca si¢ uwage na wigksze skomplikowanie ograniczen prawa ochronnego
na znak w razie ich rozpatrywania wlasnie w ramach przypadkéw odpowiedzialnosci
karnej okreslonych przepisami p.w.p.*!

Konkluzjg z przeprowadzonej analizy jest tez ogodlniejsza uwaga poczyniona
w wyniku skonfrontowania regulacji niemieckiej z przepisami polskimi w kwestii za-
réwno zakresu, jak i statusu praw przeciwstawianych prawu z rejestracji znaku to-
warowego w kontekscie wylaczen w dochodzeniu jego ochrony. Otéz w swietle tej
konfrontacji prawo niemieckie okazuje si¢ w stosunku do prawa polskiego duzo

Infringement. A Collaborative International Study (praca zbiorowa), Merchant&Gould. A Tech-
nology & Innovation Law Firm, styczen 2021; zob. na: https://www.vda.pt/xms/files/05_Publi-
cacoes/2021/CriminalLiabilityForTrademarkInfringement.pdf.

27  Aczkolwiek majac w pamigci poprzednie trudnosci w stosowaniu art. 305 p.w.p. przez sam SN
i jego opory w interpretacyjnym korygowaniu oczywistych wad tej normy (w jej pierwotnym
brzmieniu), mozna mie¢ co do powyzszej roli orzecznictwa jednak shuszne watpliwosci; zamiast
wielu M.J. Zigba, Rola orzecznictwa Sadu Najwyzszego w prawidlowej subsumpcji czynu pod
norme prawa karnego materialnego na tle prawnokarnej ochrony znakéw towarowych (art. 305
p-w.p.), (w:) M. Sadowski, P. Szymaniec (red.), Acta Erazmiana. Prace z zakresu integracji euro-
pejskiej oraz nauk penalnych, Wroctaw 2011, s. 303-320.

28  Takze w tym wzgledzie zasadne moga by¢ jednak obawy, jako ze nawet w wydanym dopiero nie-
dawno orzeczeniu SN, stwierdzajacym znaczenie wyczerpania prawa do znaku dla oceny popet-
nienia przestepstwa z art. 305 p.w.p., brak wyjasnien co do relacji (a $cislej: zaleznoséci) miedzy
cywilnoprawng a karnoprawng ochrona tego prawa; por. postanowienie SN z dnia 31 stycznia
2018 r., VKK 297/17, Orzecznictwo Sadu Najwyzszego Izba Karna i Izba Wojskowa 2018, nr 5,
poz. 40.

29  Dotad mozna bylo w pismiennictwie raczej spotka¢ do§¢ ogdlne stwierdzenia, jak na przyklad to
o jedynie subsydiarnej roli przepisow karnych, i niejasno wskazujace, ze zakres ochrony znaku
towarowego wyznaczony przez te przepisy zawsze pozostaje zalezny od zakresu ochrony prze-
widzianego w art. 296 i nast. p.w.p.; tak np. P. Kostanski, Prawo wlasnosci przemystowe;j. Ko-
mentarz, Warszawa 2010, Legalis, kom. do art. 305 p.w.p.

30  Tak wiasciwie dotad jedynie E. Czarny-Drozdzejko (Wybrane problemy stosowania art. 305
ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej, ,,Prokuratura i Prawo” 2005, nr 10, s. 82-95), twier-
dzac, ze w razie zachodzenia ograniczenia tresci wylacznego prawa na znak towarowy zacho-
wanie sprawcy zostaje pozbawione cechy bezprawnoéci, co uniemozliwia zastosowanie ar. 305
p-w.p.

31  Por. np. odnosnie do wyczerpania prawa na znak towarowy (w $wietle cytowanego wyzej po-
stanowienia SN) D. Kuberski, Karnoprawna ochrona znaku towarowego, Warszawa 2021,
s. 121-136.
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bardziej zapobiegawcze i sprzyjajace swoim rodzimym przedsigbiorcom w dziedzi-
nie posiadanych przez nich praw do oznaczen odrézniajacych w zderzeniu z poja-
wiajacymi sie — wczedniej czy pdzniej — na rynku niemieckim znakami towarowymi
(w tym znakiem unijnym) w oparciu o ich formalng ochrone w trybie rejestracji.
Stad tez powstaje zarzut wobec obecnego projektodawcy, ktory w swoich planach re-
formy, i to wobec - jak sam twierdzi — calego prawa wlasnosci przemystowej, nie
bierze po uwage wyraznej stabosci w dbaniu o interesy wlasnych przedsigbiorcow, ja-
kim dotkniete jest prawo polskie w poréwnaniu z prawem obcym (tu: niemieckim).
W zwiazku z tym nalezy zglosi¢ potrzebe dokonania przez krajowego projektodawce
w dziedzinie znakéw towarowych - zaréwno teraz, jak i na przyszlos¢ — analizy od-
nos$nej regulacji krajowej, w ramach planéw jej modyfikacji (a tym bardziej reformy),
pod katem gwarantowania przez nig konkurencyjnosci polskim przedsiebiorcom
w zderzeniu z przedsiebiorcami zagranicznymi. A konkurencyjnos¢ ta ma przeciez
znaczenie nie tylko ze wzgledu na mozliwosci korzystania przez rodzimych przed-
siebiorcdw z ich oznaczen na rynku wewnetrznym, lecz takze ze wzgledu na sytuacje,
gdy beda oni chcieli wyjs$¢ ze swoja oferta na rynek innych panstw cztonkowskich
UE. Niestety, jak dotad, takie analizy poréwnawcze nie byty prowadzone pod katem
wyrdéwnania szans krajowych producentéw czy ustugodawcow, zwlaszcza w aspekcie
zachowania wypracowanych i utrwalonych juz przez nich w obrocie praw do ozna-
czen odrdzniajacych w rywalizacji z nowo pozyskiwanymi prawami z rejestracji zna-
kéw towarowych, a tym bardziej wchodzenia na rynek krajowy znakéw unijnych czy
ekspansji na ten rynek znakow zarejestrowanych za granica. A praktyka orzecznicza
pokazuje, ze krajowe sady - cywilne, jak i administracyjne — dos¢ czesto faworyzuja
w takich przypadkach znaki nalezace do przedsiebiorstw z zagranicy, chronione tam
w trybie rejestracji i uzywane, a zastosowane teraz na potrzeby zdobywania klien-
teli w Polsce, w tym poprzez ich nastepcza rejestracje jako znakéw unijnych albo na-
wet polskich. Bronienie si¢ przez rodzimych przedsiebiorcéw w sporach cywilnych
(o naruszenie) czy administracyjnych (o rejestracje) z wlascicielami takich znakow
jest na ogot bezskuteczne wlasnie z racji tylko braku formalnej ochrony ich oznaczen
krajowych. Niewiele w tej obronie pomaga tez zarzut ztej wiary, ktory zreszta nie za-
wsze moze by przeforsowany, a to na przyklad z powodu wywodzenia pdzniejszej
rejestracji znaku zagranicznego lub unijnego z wcze$niejszego prawa z uzywania ta-
kiego znaku za granicg (respektowanego wlasnie na gruncie tamtejszego ustawodaw-
stwa — analogicznie, jak ma to miejsce w prawie niemieckim).

Powyzsza stabo$¢ systemu krajowego przekiada si¢ takze na mozliwosci obrony
przez przedsiebiorcow krajowych swojej pozycji rynkowej w sferze prawnoznakowej
w toku czynno$ci dochodzeniowo-$ledczych czy juz po postawieniu w stan oskar-
zenia w sprawach karnych wszczynanych przez podmioty wyposazone w formalnie
chronione w Polsce prawo do znaku towarowego, czesto majace swoje zrodlo w poz-
niejszej rejestracji (zagranicznej lub unijnej czy nawet krajowej). A jesli nawet to
konkurencyjne prawo jest wczesniejsze wobec prawa wytworzonego na rynku pol-
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skim przez rodzimego przedsiebiorce, to takie prawo pozniejsze réwniez w razie
jego tolerowania przez przedsigbiorce uprawnionego z rejestracji znaku nie ma szans
na utrzymanie si¢ na rynku. Dzieje sie tak z racji przypisywania mu rangi prawa
objetego systemem ochrony tylko z tytutu czynéw niedozwolonych (tj. na gruncie
przepiséw u.z.n.k.), ktére — jako pozbawione przymiotéw prawa podmiotowego -
musi ustgpi¢ prawu uformowanemu w trybie urzedowej procedury rejestracyjne;j.
Dla podmiotu oskarzonego o popelnienie w takim przypadku czynu z art. 305 p.w.p.
oznacza to zas$ — przy spelnieniu przestanki identycznosci lub nieodréznialnosci oraz
tozsamosci towardw lub ustug - wyczerpanie znamion tego czynu i ponoszenie od-
powiedzialnosci karnej. A taka sytuacja jest na gruncie prawa niemieckiego wyklu-
czona. I usunieciem tego rodzaju niedostatkdw regulacji krajowej powinien zajac si¢
projektodawca, zamierzajacy przeprowadzi¢ autentyczna ,reformg” polskiego prawa
wlasnosci przemystowej. Powinno tak sta¢ sie tym bardziej, jesli faktycznie miataby
ona zaprowadzi¢ ,,Polski Lad”, realizowac ,,Strategie na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju” oraz zapewnic¢ ,,korzystny wplyw na zwiekszenie konkurencyjnosci i osiaggnie-
cie stalego wzrostu gospodarczego”.
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under intellectual property law. As is known, intellectual property law protects the creations of human
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Wprowadzenie

Umyst czlowieka tworczego' pozostawia w otaczajacej go rzeczywistosci $lad
w postaci réznego rodzaju wytwordw niematerialnych uciele$snionych w przed-
miotach materialnych. Wspoélczesny ustawodawca uznaje te przejawy aktywno-
$ci intelektualnej za godne ochrony pod warunkiem, ze spelniajg kryteria wskazane
w ustawie. Kryteria owe sg formulowane w sposob na tyle ogdlny, ze ochrona obej-
muje niezwykle szeroki wachlarz przedmiotéw niematerialnych. Rozwigzanie takie
zwalnia ustawodawce od modyfikacji materii ustawowej kazdorazowo, gdy pojawiaja
sie nowe obiekty, ktére powinny by¢ objete ochrong prawna. Jest to jego niewatpliwa
zaleta. Jednocze$nie ma ono powazne wady. Po pierwsze, powoduje, iz wspoélczesne
sady maja tendencje do zapewniania ochrony przedmiotom, co do ktérych istnieja
powazne watpliwosci, czy na te ochrone zastuguja®. Po drugie, moze by¢ powodem
wylaczenia spod ochrony przedmiotéw niematerialnych, na ktére powinna ona sig
rozciggaé. Zasygnalizowane watpliwosci najczesciej dotycza tzw. granicznych przed-
miotéw niematerialnych. Wynika to stad, ze zaleznie od interpretacji przyjetej przez
sad zostang one objete ochrong albo nie.

Impulsem do napisania tego tekstu staly sie przemyslenia na gruncie wyroku
TSUE w sprawie Levola Hengelo BV przeciwko Smilde Foods BV, w ktérym sad jed-
noznacznie stwierdzil, ze smak nie jest utworem. Jednakze, w mojej ocenie, sad opart
sie na nieprawidlowych zalozeniach. Watpliwosci interpretacyjne dotyczace smaku
pojawiaja si¢ takze na gruncie prawa wlasnosci przemystowej. Wydaje sie, biorac pod
uwage znaczenie aktywnosci kulinarnej w zyciu kazdej jednostki ludzkiej oraz catych
spolecznosci, ze watpliwosci powinny by¢ naswietlone i w miare mozliwosci roz-
strzygniete.

1. Niestandardowe przedmioty ochrony

Ustawy z zakresu prawa wiasno$ci intelektualnej zawieraja z reguly definicje po-
szczegolnych przedmiotéw ochrony?®. Ustawodawcy formulujg je najczesciej w spo-
sob lakoniczny, pozostawiajac judykaturze ,wypelnienie” poszczegdlnych przestanek
konkretnymi tresciami. Kazdy obiekt spelniajacy ustawowe przestanki ustawowe

1 Zob. P. Slezak, Rozwazania o wolnosci twérczosci i jej ograniczeniach, ,,Zeszyty Naukowe Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2019, nr 3, s. 111-115.
2 Przykladami takich rozwigzan sa: droga wspinaczkowa w gérach oraz zapach perfum; por. P. Sle-

zak, Czy kulinaria moga by¢ utworami w rozumieniu prawa autorskiego? ,,Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagielloniskiego. Prace z Prawa Wtasno$ci Intelektualnej” 2021, nr 151, s. 20-21.

3 Zob. zwlaszcza przepisy: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm., zwana dalej p.a.p.p.; art. 24, 120
ust. 1, 174 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej, tekst jedn.
Dz.U. 22021 r. poz. 324, zwana dalej p.w.p.
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moze zosta¢ zaliczony do danej kategorii przedmiotéw ochrony. W celu wykaza-
nia, iz konkretnemu rezultatowi dzialalnoéci intelektualnej czlowieka przystuguje
ochrona prawna, nalezy przeprowadzi¢ badanie, ktdre pozwoli stwierdzi¢, iz spetnia
on wymagania ustawowe.

Mozna przyjaé, iz okreslenie przestanek ustawowych wystarcza dla dokonania
kwalifikacji prawnej konkretnego przedmiotu niematerialnego. Jednakze ustawo-
dawcy niekiedy wprowadzaja do tekstow aktow prawnych wyliczenia zawierajace
przedmioty niematerialne nalezace do danej kategorii przedmiotéw ochrony*. Przed-
mioty zawarte w tego rodzaju wyliczeniach mozemy okresli¢ jako standardowe, ty-
powe albo nazwane. Mozna wskaza¢ dwa powody, dla ktorych konkretne przedmioty
ochrony zostaty zawarte w takich wyliczeniach ustawowych. Pierwszym jest fakt, iz
konkretny przedmiot niematerialny czgsto wystepuje w obrocie gospodarczym; dru-
gim fakt, iz przedmioty te z reguly spelniaja ustawowe przestanki zaliczenia ich do
danej kategorii przedmiotéw ochrony.

Ludzka pomystowos¢ i postep techniczny powoduja, ze ciagle pojawiaja si¢ nowe
rezultaty dziatalnosci umystowej. Nowos¢ tych obiektéw powoduje, Ze nie znajdujg
sie w ustawowych wyliczeniach danej kategorii przedmiotéw ochrony. O ile jednak
spelniajg przestanki ustawowe, ochrona prawna powinna im przystugiwac¢. Mozemy
je okresli¢ jako przedmioty niestandardowe, nietypowe, nienazwane.

Do takich nietypowych przedmiotéw niematerialnych, ktorych zdolno$¢ do
ochrony prawnej nalezy zbada¢, jest smak, rozumiany jako czynnik nierozerwalnie
zwigzany z aktywnoscig kulinarng cztowieka. Smak potrawy czy napoju jest efektem
aktywnosci intelektualnej czlowieka w kuchni. Przyznanie ochrony prawnej sma-
kowi albo odmowa ochrony s3 zagadnieniami o duzej doniostosci praktycznej, bio-
rac pod uwage, ze cztowiek styka sie z efektami dziatalno$ci kulinarnej codziennie.
Potrzeba dokonania stosownej analizy wynika stad, ze mozna postawic i skutecznie
broni¢ tezy, iz dzialalnos¢ w kuchni jest dziatalnoscig kreatywna czlowieka. Nalezy
zatem okresli¢, czy jej rezultaty zastuguja na ochrone w $wietle prawa wlasnoéci inte-
lektualne;j.

2. Czym jest smak?

Wydaje sig, Ze na potrzeby niniejszego tekstu terminowi ,,smak” nalezy przy-
pisa¢ trzy rozne znaczenia: biologiczne, estetyczne i jurydyczne. Z biologicznego
punktu widzenia mozemy przyjaé, ze przygotowana potrawa oddziatuje praktycz-
nie na wszystkie zmysty konsumenta — a przede wszystkim na smak i wech. Bodzce
smakowe s3 odbierane przez kubki smakowe. Czlowiek posiada okolo dziewieciu ty-
siecy kubkow smakowych. Sg one umieszczone na jezyku, podniebieniu, tylnej $cia-

4 Jako przykfady tego typu regulacji wskazmy przepisy art. 1 ust. 2 p.a.p.p. oraz art. 120 ust. 2 p.w.p.
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nie gardta oraz w gérnej czesci przetyku. Kazdy z nich zawiera kilkadziesigt komdrek
smakowych, do ktérych docierajg rozpuszczone w §linie zwigzki chemiczne potraw.
Dochodzi do reakcji chemicznych i przekazania impulséw elektrycznych do mézgu®.
Przygotowana potrawa dociera do §wiadomosci odbiorcy za posrednictwem uzytych
sktadnikow, kubkéw smakowych oraz mézgu. Smak jest doznaniem osobistym i su-
biektywnym®. Z jednej strony cztowiekowi smakujg potrawy zawierajgce sktadniki,
ktorych organizmowi brakuje, z drugiej strony smak czlowieka mozna ksztattowac’,
a preferencje smakowe zmieniajg si¢ z wiekiem?®.

W znaczeniu estetycznym smak serwowanej potrawy moze wywola¢ u konsu-
menta przezycie estetyczne. Inaczej mowiac, percepcja smakowa (a takze wzrokowa
i wechowa) powoduje, Ze konsument doswiadcza potrawy w sensie aksjologicznym.
Odbidr zmystowy, a zwlaszcza smakowy, potrawy ujawnia jej wartosci estetyczne. Tak
wigc w tym procesie elementem wyraznie dominujacym jest sama potrawa, a kon-
sument podejmuje wysitek ,,oddania jej sprawiedliwo$ci”. Doznania smakowe nie
pozwalaja konsumentowi pozosta¢ obojetnym wobec zaserwowanej potrawy, wpra-
wiaja go w stan swego rodzaju wzruszenia i powodujg che¢¢ poszukiwania ,,jakosci’,
ktdra to wzruszenie powoduje.

Wreszcie smak w znaczeniu jurydycznym jest efektem dzialalnosci kreatyw-
nej czlowieka w kuchni. Jest odzwierciedleniem jego wyobrazni. Smak przygoto-
wanej potrawy zalezy od uzytych komponentéw, ich proporcji, harmonii miedzy
sktadnikami oraz czasu ich obrébki. W niniejszym tekscie podstawowe znaczenie
ma odpowiedz na pytanie, czy uzyskany w ten sposéb smak zastuguje na ochrone
prawna.

5 Zob. Jak dziata zmyst smaku i dlaczego wigilijne potrawy nam smakuja, https://www.polityka.pl/
tygodnikpolityka/nauka/1732580,1,jak-dziala-zmysl-smaku-i-dlaczego-wigilijne-potrawy-nam
-smakuja.read (26.09.2021).

6 Indywidualno$¢ doznan smakowych podkresla si¢ w literaturze; por. J.M. Dolinski, Smak oraz
jego receptura jako przedmiot praw wlasnosci intelektualnej, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellonskiego. Prace z Prawa Wiasno$ci Intelektualnej” 2012, nr 116, s. 59; K. Sztobryn, Niekon-
wencjonalne znaki towarowe, cze$¢ 1 - zapach i smak, ,Europejski Przeglad Sadowy” 2017, nr 10,
s.23.

7 Do tego stopnia, ze czlowieka mozna przekona¢, ze cos mu smakuje albo nie smakuje; por. uwagi
zawarte w tekscie: Skad si¢ bierze smak, czyli dlaczego jedne potrawy nam smakuja, a inne nie;
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/skad-sie-bierze-smak-czyli-dlaczego-
jedne-potrawy-nam-smakuja-inne-nie-aa-4Ett-5iNY-nrN8.html (17.10.2021).

8 Zob. informacje zawarte w tekscie: Skad si¢ bierze smak i jak si¢ zmienia z wiekiem, zawarty
na stronie internetowej https://ouichef.pl/artykuly/215463,skad-sie-bierze-smak-i-jak-sie-zmie-
nia-z-wiekiem (17.10.2021).

9 Por. M. Popczyk, Przezycie estetyczne a struktura dzieta sztuki w ujeciu Mikela Dufrennea i Ro-
mana Ingardena, ,,Folia Filosofica” 1992, nr 10, s. 35-44.
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3. Smak jako utwor

Przedmiotem ochrony w prawie autorskim jest utwoér. W celu przyznania sma-
kowi przygotowanej potrawy ochrony autorskoprawnej nalezy wykaza¢, ze spelnia
on przestanki wskazane w przepisie art. 1 p.a.p.p. Zgodnie z wolg ustawodawcy utwo-
rami sg te wytwory intelektu czlowieka, ktdre stanowa przejaw dzialalnosci tworczej
o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci. Przygotowywa-
nie potraw jest czysto ,ludzky” dzialalno$cia, nieznang innym gatunkom zamiesz-
kujacym Ziemie. Cztowieka mozna nazwaé ,,gotujacym zwierzeciem”°. Co wiecej,
dzialalno$¢ ta miata ogromy wplyw na historie ludzkosci''. Dlatego nalezy przyjaé,
ze smak potraw i napojow jest wynikiem dziatalnosci intelektualnej czlowieka. Wy-
nika to stad, ze gatunek nasz ma zdolno$¢ delektowania si¢ smakiem i ma potrzebe
»poszukiwania” nowych doznan smakowych. Niewatpliwie przygotowana w kuchni
potrawa czy napdj sa ustalone (a dokladniej méwigc — utrwalone) w okreslonej po-
staci. Gotowa potrawa stanowi nosnik, w ktérym inkorporowana jest okreslona mysl
ludzka.

Do zagadnien dyskusyjnych nalezy odpowiedz na pytanie, czy smak przygoto-
wanych przez czlowieka potraw oraz napojow stanowi ,,przejaw dzialalnosci twor-
czej'? o indywidualnym charakterze”, inaczej mowiac, czy jest utworem. Na to pytanie
z reguly udziela si¢ w doktrynie negatywnej odpowiedzi. Zwolennicy koncepcji, we-
diug ktérej smak potrawy nie zastuguje na ochrone autorskoprawng, powolujg sie
zazwyczaj na dwa argumenty. Po pierwsze, nie dostrzegaja w potrawie oryginalnosci
i indywidualnosci®, po drugie, wskazuja, iz ustawa chroni sposéb wyrazenia, a nie
tre$¢ utworu'.

Odpowiadajgc na postawione wyzej pytanie, za punkt wyjscia nalezy przyjaé, iz
zgodnie z wolg ustawodawcy kryteria oryginalnosci oraz indywidualno$ci powinny
by¢ traktowane lacznie, jako jednolite zjawisko nazywane tworczoscig. Na grun-
cie prawa wlasnosci intelektualnej mozna wskaza¢ dwa konstytutywne elementy
tworczosdci. Pierwsza jest nowos¢, a drugg ,energia umystowa” zuzyta na wykona-
nie nowego przedmiotu niematerialnego. Piszac o nowosci, mam na mysli zaréwno

10  Zadne zwierze nie pichci - takich stéw uzyl James Boswell; zob. M. Kuzminski, Przez Zola-
dek do czlowieka, https://www.tygodnikpowszechny.pl/przez-zoladek-do-czlowieka-35942
(17.10.2021).

11 W tym sensie, ze ,[o]d 50 000 lat lub dluzej ludzkie poszukiwania Zywno$ci nadawaly kieru-
nek rozwojowi spoleczenstw. Mialy gleboki wpltyw na wzrost liczebnosci populacji i ekspansje
urbanistyczng, rzadzily teoriami ekonomicznymi i politycznymi, rozszerzaly horyzonty handlu,
zapoczatkowaly wojny o dominia, przyczynialy si¢ do odkrywania nowych $wiatéw”; zob. R. Tan-
nahill, Historia kuchni, Warszawa 2014, s. 13.

12 Inaczej nazywane oryginalnoscia.

13 Tak M. Dolinski, Smak oraz jego receptura..., op. cit., s. 58-59.

14  Zob. przykltadowo A. Michalak, (w:) A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach po-
krewnych. Komentarz, Warszawa 2019, s. 17-18.
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nowo$¢ dzialania, jak i nowos¢ rezultatu. Twdrca uzewnetrznia §wiat swoich prze-
zy¢ psychicznych, nadajac im nowg, tzn. wzbogacajacy istniejacy stan rzeczy, postaé
ucielesniong w utworze. Element twdrczosci stanowi takze ,energia umystowa’, co
oznacza, iz jest ona aktem psychologicznym - twdrca wykorzystujac swoisty stan
napiecia umystowego, kreuje nowa ,warto$¢”>. W réznych obszarach sztuki mozna
wskaza¢ odmienne przejawy tworczosci. W niektorych obszarach dominuje fantazja
tworcy (np. w literaturze pigknej czy w malarstwie abstrakcyjnym). Stosunkowo fa-
two mozna wskaza¢ w tych dzietach elementy tworcze. Istniejg takze przejawy twor-
czosci inne niz nieskrepowana fantazja twoércy. Tworca przeksztalca wowczas pewna
zastang rzeczywistos¢, interpretuje ja i porzadkuje, korzystajac z dostepnych srodkow
wyrazu, wzglednie zespala calo$¢ z istniejacych uprzednio sktadnikéw wedlug wy-
branej prze siebie koncepc;ji'’.

Odnoszac powyzsze uwagi do smaku potrawy, nalezy zauwazy¢, ze w dzisiej-
szych czasach rzadko dochodzi do stworzenia potrawy bedacej projekeja ,czystej”
fantazji kucharza'”. Znacznie czesciej kucharz tworzy potrawy z powszechnie stoso-
wanych skladnikéw wedlug przyjetej przez siebie metody postepowania. Nalezy za-
stanowi¢ sie, gdzie w jego postepowaniu mozna wskazac pierwiastek tworczy - co
umozliwiloby traktowanie uzyskanego smaku jako utworu. Stawiam tezg, iz przeja-
wow dziatalnosci tworczej w smaku nalezy poszukiwa¢ w kompozycji potrawy czy
napoju. Nie ulega watpliwosci, ze odczucia smakowe konsumenta s3 uwarunkowane
wieloma czynnikami dotyczacymi serwowanej potrawy, takimi jak struktura sktad-
nikéw, ich kolor, temperatura, sposéb podania i zapach. Wzajemne oddzialywanie
tych czynnikéw i ich modyfikowanie powoduje, ze konsument odczuwa satysfakcje
ze spozywania serwowanego dania'®. Tak wiec podstawowe znaczenie dla ,,budowa-
nia” smaku ma kompozycja potrawy. Mozna w niej wskaza¢ przejawy dziatalnosci
tworczej.

Kluczowa rola kompozycji powoduje, iz mozna wskaza¢ na swoiste ,,powino-
wactwo” utworu muzycznego i smaku potrawy albo napoju. W obu przypadkach
mamy do czynienia z kompozycja (w przypadku muzyki jest to kompozycja dzwig-
kow, a w potrawie albo napoju kompozycja skladnikéw nadajacych sie do spozycia).
Mozna powiedzie¢, ze dobor skladnikéw nie moze by¢ przypadkowy. Odwrotnie, za-
wsze muszg by¢ dobrane tak, aby mialy dla odbiorcy (stuchacza albo konsumenta)
sens. Tak wiec kucharz powinien dobiera¢ skladniki potrawy tak, aby efekt koncowy

15 Por.P. Slgzak, Rozwazania..., op. cit., s. 111-115.

16  Zob. P. Slezak, Czy kulinaria ..., op. cit., s. 25.

17 Mozna wyobrazi¢ sobie potrawy, ktérych sktadnikami sg rosliny czy zwierzeta uznawane za nieja-
dalne - zyskujace ,,nowy wymiar” dzieki nowatorskiej technice obrobki.

18  Por. uwagi zawarte w tekscie: Jakie czynniki wplywaja na to, jak odbieramy smak potrawy? Czyli
wplyw zapachu, koloru i temperatury potraw na ich smakowito$¢, https://dietly.pl/blog/czynniki
-wplywajace-na-smak (18.10.2021).
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wywolal zadowolenie konsumenta, oddzialujac na jego zmysty'". Wydaje sie, iz prze-
jawy tworczosci kucharza mozemy dostrzec w doborze sktadnikéw, ich proporcjach
oraz harmonii. Dokonane przez kucharza procesy intelektualne (zwlaszcza projek-
cja jego wyobrazni) przesadzaja o smaku potrawy albo napoju. Warto takze wskaza¢
na ,powinowactwo” kompozycji utworu plastycznego (zwlaszcza obrazu) z kompo-
zycja potrawy na talerzu. Obrazowo mozna wigc powiedzie¢, ze kucharz, przygoto-
wujgc potrawe, dziata po trosze jak kompozytor muzyki (dobierajgc sktadniki i ich
proporcje oraz uzyskujac harmonie miedzy nimi), a po trosze jak malarz, komponu-
jac potrawe na talerzu.

Pierwszoplanowg role pelni dobor sktadnikow. Jest oczywiste, ze kucharz korzy-
sta z ,puli” skfadnikéw w danych momencie dostepnych dla niego. Wydaje sie, ze
najlatwiej wskazac przejawy twoérczosci wowczas, gdy kucharz wykazuje si¢ pewna
odwagg, ,improwizuje” w kuchni. Eksperymentowanie tego rodzaju moze polegaé
zwlaszcza na stosowaniu niestandardowych sktadnikow?’ albo nietypowych sposo-
bow przygotowywania potraw?'. W ostatnich latach w dzialalnosci tego rodzaju wy-
specjalizowat si¢ Karol Okrasa. Jak sam podkredla, jego aktywno$¢ w kuchni polega
czesto na ,,famaniu” przepisow.

Tworczo$¢ przejawia sie nie tylko w doborze sktadnikéw, ale takze w okresleniu
ich proporcji. Wybrane skladniki oraz ich proporcje przesadzaja o smaku i zapachu
potrawy oraz o jej wygladzie?”. Harmonia rozumiana jako ,wspotgranie” tego, co za-
serwowano na stole, moze i powinna by¢ dostrzegalna w obrebie jednej potrawy?,
jak i miedzy r6znymi potrawami i napojami.

Tworczo$¢, a konkretnie element oryginalno$ci, ma przejawiac si¢ w formie
utworu. W literaturze podkresla sie, ze wymog ten wylacza mozliwo$¢ ochrony au-
torskoprawnej szeroko rozumianych kulinariow, poniewaz nie moze by¢ chroniona
gotowa ,tre$¢” potrawy, a jedynie jej forma®. Wydaje si¢, ze poglad ten opiera si¢
na nieporozumieniu. Zauwazmy bowiem, ze kompozycja potrawy w garnku i na ta-
lerzu nie sprowadza si¢ wyltacznie do tresci (czyli sktadnikéw). Obejmuje takze spo-
sob wyrazenia, czyli forme. Wynika to stad, ze kompozycja rozumiana jako dobor
sktadnikéw, proporcje miedzy nimi oraz harmonia - generujace smak - moga by¢

19 Zob. P. Slezak, Czy kulinaria..., op. cit, s. 25-26.

20  Przykladem jest zastapienie ryzu w risotto kasza, wskutek czego powstaje kaszotto, albo zastepo-
wanie trudno dostepnych, egzotycznych sktadnikéw sktadnikami rodzimymi.

21  Przykladem jest metoda vakum polegajaca na wkiadaniu sktadnikéw (np. mies) do woreczka, od-
sysaniu powietrza i dtugotrwalym ich gotowaniu w niskiej temperaturze.

22 Zaobserwowano, ze potrawy skomponowane z réznobarwnych sktadnikéw sa przez konsumen-
téw uznawane za smaczniejsze od monochromatycznych.

23 Przykladem jest obowigzujaca w kuchni wielu regionéw Chin zasada harmonii wszystkich pigciu
smakow: gorzkiego, stonego, stodkiego, kwasnego i ostrego. Stosowanie tej zasady wynika z po-
wszechnego przekonania, iz nadmierne eksploatowanie jednego ze smakéw moze zniszczy¢ lub
zaburzy¢ zmyst smaku.

24  Tak A. Michalak, Ustawa..., op. cit., s. 17.
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i nierzadko s3 nadaniem im postaci niewystepujacej w naturze ani niewyrazonej
wczedniej przez innego kucharza.

Mozliwe jest zatem przyznanie smakowi potrawy ochrony autorskoprawne;.
Oczywiscie kwalifikacji takiej mozna dokona¢ jedynie, analizujac konkretny przy-
padek. Uwzgledniajac caloksztalt przepisow ustawowych, nalezy uznac, Zze moze ona
by¢ jednym z trzech typow utwordéw. Po pierwsze, moze by¢ utworem samodzielnym.
Sa to potrawy bedace wynikiem wysitku intelektualnego kucharza oraz projekcja jego
fantazji. Mozliwy jest taki dobor skladnikéw, ich proporcji i harmonii miedzy nimi,
iz smak gotowej potrawy w sposob ewidentny rozni si¢ od dotychczasowych efektow
dziatalno$ci w kuchni®. Potrawy takie nie bazujg na Zadnym konkretnym przepisie,
cho¢ moga nawigzywac do kuchni okreslonego regionu®. Po drugie, smak potrawy
moze by¢ utworem inspirowanym. Chodzi tu o sytuacje, kiedy cudzy utwor (najcze-
$ciej przepis kulinarny*’) staje si¢ bodzcem dla twoérczych dziatan w kuchni. Istnieje
tu zatem dostrzegalny (cho¢ luzny) zwiazek migdzy utworem inspirujacym a inspiro-
wanym?®. Po trzecie wreszcie, smak potrawy moze by¢ wynikiem twoérczoéci zaleznej,
a zwlaszcza opracowaniem. Najcze$ciej chodzi tu o przygotowanie potrawy w opar-
ciu o cudzy przepis. W tym przypadku kucharz ingeruje w sposob tworczy w cu-
dzy przepis, wskutek czego powstaje smak potrawy jako utwor zalezny. Przepis jako
utwdr macierzysty powinien by¢ rozpoznawalny w potrawie”. Gotowanie na pod-
stawie przepisu zawiera element tworczy w postaci koniecznosci odczytania i zinter-
pretowania przepisu i oddania go w postaci gotowej potrawy*. Wydaje sie, ze jest to
najczestszy przypadek twdrczosci w kuchni.

W wyroku z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie C-310/17, Levola Hengelo BV
przeciwko Smilde Foods BV?' TSUE wypowiedzial si¢ przeciwko kwalifikacji autor-
skoprawnej smaku produktu spozywczego (sera do smarowania z dodatkiem $mie-

25  Zjawisko takie mozna dostrzec w potrawach, ktdre znane sg jako ewidentnie nowatorskie i w kto-
rych wyczuwalne jest pietno osobowosci ich tworcy. Niekiedy sa one znane i identyfikowane
przez konsumentéw pod nazwiskiem tworcy. Przykladem sa chociazby nale$niki Gundela.

26  Tak. P. Slezak, Czy kulinaria..., op. cit., s. 31.

27 Przepis kulinarny niewatpliwie jest utworem, jesli jest czescia wickszej calosci bedacej utworem
(np. powiesci, filmu). Utworem moze by¢ takze przepis niebedacy czeécia wigkszej catosci, o ile
uda si¢ wskaza¢ w nim elementy tworcze; ibidem, s. 31.

28  Ibidem,s. 32. Przyktadem jest zastgpowanie typowych dla danej potrawy skladnikéw sktadnikami
nietypowymi. Mozna wyobrazi¢ sobie danie inspirowane hiszpanska paella, w ktérym zamiast
ryzu uzyjemy kaszy, a zamiast krewetek rakow.

29  Ibidem,s. 32.

30  Gotowanie wedlug przepisu bedacego utworem jest takze artystycznym wykonaniem w tym sen-
sie, ze przepis ten zawiera pola niedookreslone, ktore kucharz wypetnia. Przykladami sg spoty-
kane w przepisach niedookreslone zwroty, takie jak ,makaron ugotowany al dente’, ,szczypta
soli’; ,,gotowac na wolnym ogniu”.

31  Wyrok TS UE z dnia 13 listopada 2018 r., w sprawie Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV,
C-310/17, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207682&pageIln-
dex=0&doclang=PL&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=14853166 (17.10. 2021).
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tany i ziol). Zdaniem sadu utwor jako przedmiot ochrony powinien by¢ wyrazony
W sposob precyzyjny i obiektywny??. Tymczasem w przypadku smaku produktu spo-
zywczego nie mozna mowi¢ o mozliwosci dokonania precyzyjnej i obiektywnej iden-
tyfikacji. W odréznieniu bowiem, na przyklad, od utworu literackiego, graficznego,
kinematograficznego czy muzycznego, ktory jest wyrazony w sposob precyzyjny
i obiektywny, zidentyfikowanie smaku produktu spozywczego opiera si¢ zasadni-
czo na doznaniach i odczuciach smakowych, ktére sg subiektywne i zmienne, po-
niewaz zaleza miedzy innymi od czynnikéw zwigzanych z osobg, ktéra smakuje
dany produkt, takich jak jej wiek, preferencje i nawyki zywieniowe, a takze od miej-
sca lub okolicznosci, w jakich nastepuje degustacja tego produktu®. Dlatego smak
produktu spozywczego nie moze zosta¢ zakwalifikowany jako ,,utwér” w rozumie-
niu dyrektywy 2001/29*. Rozstrzygniecie to prowokuje do kilku uwag krytycznych.
Po pierwsze, w moim odczuciu sedziowie zbyt duza wage przywiazuja do subiek-
tywnego odczuwania smaku. Prawdg jest, ze odczuwanie smaku jest indywidualng
wlasciwoscig konkretnego konsumenta. Jednakze w smaku mozna i nalezy wska-
zaé pierwiastek obiektywny. Czlowiek, probujac po raz pierwszy okreslonego sera,
zgodnie z teorig naocznosci ejdetycznej ksztaltuje w sobie swoisty wzorzec, dzigki
ktéremu ,wie”, jak powinien smakowac ser okreslonego gatunku. Po drugie, sad nie
uwzglednil faktu, iz smak konkretnego sera jest pochodna jego kompozycji, czyli do-
boru sktadnikéw, ich proporcji oraz harmonii miedzy nimi, a - jak wykazano wyzej -
w kompozycji mozna wskaza¢ cechy tworczosci. Po trzecie wreszcie, w postepowaniu
przed sadami krajowymi i przed TSUE, jak si¢ wydaje, niewlasciwie okreslono przed-
miot postepowania. Nie byla nim mozliwo$¢ naruszenia praw autorskich do smaku,
lecz mozliwo$¢ naruszenia praw autorskich do kompozycji, ktéra powoduje, iz pro-
dukt spozywczy charakteryzuje si¢ okreslonym smakiem.

4. Smakowe znaki towarowe

Nalezy zastanowic si¢, czy smak przygotowanej potrawy moze by¢ znakiem to-
warowym. Znak towarowy (ustugowy) jest definiowany przez pryzmat jego pod-
stawowej funkcji, ktora stanowi oznaczenie pochodzenia. Znakiem jest oznaczenie
charakteryzujace si¢ zdolnoscia odrdézniania jednorodnych towaréw albo ustug po-
chodzacych od jednego przedsigbiorstwa od towaréw albo uslug innego przedsieg-
biorstwa. Konkretne oznaczenie, ktdre jest znakiem towarowym, powinna cechowac
abstrakcyjna i konkretna zdolno$¢ odrézniajaca. Abstrakcyjna zdolnos¢ oznacza, ze
dane oznaczenie cechuje potencjalna zdolnos¢ oznaczenia do odrézniania ,w ogole”,
ktdra jest oceniana w oderwaniu od konkretnych towaréw czy ustug. Pozwala ona

32 Pkt 41.
33 Pkt42.
34 Pkt 44.
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ustali¢, czy konkretne oznaczenie nadaje si¢ do skojarzenia jakiegokolwiek towaru
albo ustugi z jakimkolwiek przedsigbiorstwem. Stanowi ona warunek sine qua non
uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy albo ustugowy. Zgloszone do reje-
stracji oznaczenie musi posiada¢ takze konkretng zdolnos$¢ odrézniajaca, czyli zdol-
nos¢ odrézniania zwigzang ze zgtaszanymi towarami albo ustugami®.

Jako kraj cztonkowski Unii Europejskiej Polska przyjeta model regulacji, w kto-
rym w obrocie gospodarczym mozna postugiwa¢ si¢ znakiem krajowym oraz
unijnym. 16 marca 2019 r. weszla w zycie nowelizacja p.w.p., ktdrej celem bylo dosto-
sowanie prawa polskiego do regulacji unijnych, m.in. w zakresie definicji**. Mozna
zatem powiedzie¢, ze polska definicja krajowa?’’ jest zharmonizowana z dyrektywa
2015/2436%. Wskazane regulacje wykazuja z kolei podobienstwo do definicji zawar-
tej w rozporzadzeniu 2017/1001°°.

W poprzednim stanie prawnym znak towarowy byl oznaczeniem, ktére ,,mozna
przedstawi¢ w sposob graficzny”. W aktualnym stanie prawnym oznaczenie zglo-
szone do rejestracji powinno mie¢ posta¢, ktéra umozliwia pracownikom organu re-
jestracyjnego (Urzedu Patentowego RP) oraz odbiorcom jednoznaczne i dokladne
ustalenie przedmiotu ochrony®. Inaczej moéwigc, ustawodawca wprowadzit wymaog
prawny nadania oznaczeniu takiej postaci, ktora nie pozostawia watpliwosci interpre-

35  Zob. wyrok SN z dnia 4 grudnia 2002 r., III RN 218/01, http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/
Baza_orzeczen.aspx?DataWDniu=2002-12-04&Sygnatura=I11%20RN%20218/01 (20.10.2021).

36 Ustawaz dnia 20 lutego 2019 . 0 zmianie ustawy — Prawo wiasno$ci przemystowej, Dz.U. poz. 501.

37  Zgodnie z przepisami art. 120 p.w.p. znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie (w szcze-
gblnosci wyraz, wlacznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym
ksztalt towaru lub opakowania, a takze dzwiek) umozliwiajace odréznienie towaréw jednego
przedsigbiorstwa od towaréw innego przedsiebiorstwa oraz mozliwe do przedstawienia
w rejestrze znakow towarowych w sposob pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego i dokladnego
przedmiotu udzielonej ochrony

38  Zgodnie z przepisem art. 3 tej dyrektywy znak towarowy moze sklada¢ si¢ z jakichkolwiek ozna-
czen, w szczegdlnosci z wyrazow, facznie z nazwiskami, lub rysunkow, liter, cyfr, koloréw, ksztattu
towardéw lub ich opakowan lub dzwigkéw, pod warunkiem Ze oznaczenia takie umozliwiaja: a)
odrdznianie towardéw lub ustug jednego przedsigbiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsig-
biorstw; oraz b) przedstawienie ich w rejestrze w sposob pozwalajacy wlasciwym organom i od-
biorcom na ustalenie jednoznacznego i doktadnego przedmiotu ochrony udzielonej wlascicielowi
tego znaku towarowego

39  Zgodnie z przepisem art. 4 rozporzadzenia unijny znak towarowy moze sktada¢ sie z jakichkol-
wiek oznaczen, w szczegolnosci z wyrazow, tacznie z nazwiskami, lub rysunkéw, liter, cyfr, ko-
loréw, ksztattu towaréw lub ich opakowan lub dzwiekéw, pod warunkiem ze oznaczenia takie
umozliwiaja: a) odréznianie towaréw lub ustug jednego przedsigbiorstwa od towaréw lub ustug
innych przedsigbiorstw; oraz b) przedstawienie ich w rejestrze unijnych znakéw towarowych
(zwanym dalej ,,rejestrem”) w sposdb pozwalajacy wlasciwym organom i odbiorcom na ustalenie
jednoznacznego i doktadnego przedmiotu ochrony udzielonej wlascicielowi tego znaku towaro-
wego.

40  Codo szczegdlow por. rozwazania zawarte w opracowaniu M. Kowalczyk-Kedzierskiej, Nowa de-
finicja znaku towarowego — nowelizacja polskiej ustawy w $wietle orzecznictwa Trybunalu Spra-
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tacyjnych co do przedmiotu ochrony. Ustalenie przedmiotu ochrony przez wskazane
osoby powinno by¢ jednoznaczne i rownoczesnie dokladne. Nastepuje ono poprzez
percepcje oznaczenia. Jednoznaczno$¢ oznacza brak watpliwosci u osoby dokonuja-
cej zmyslowej percepcji oznaczenia. Oznacza to, jak si¢ wydaje, iz konkretne ozna-
czenie jest znakiem towarowym na tyle r6znym od oznaczen innych przedsigbiorstw,
ze nie powinna ona powodowac¢ u konsumenta konfuzji. Posta¢ ta réwnoczesnie ma
pozwoli¢ na dokladne ustalenie przedmiotu ochrony. Tak wiec percepcja zmystowa
pozwala na ustalenie wszystkich szczegdtow oznaczenia.

Zastosowana przez ustawodawce konstrukeja teoretycznie pozwala na zareje-
strowanie smaku jako znaku towarowego. Jednakze jak dotad, w skali §wiatowej, nie
powiodla si¢ Zadna proba rejestracji tego typ oznaczen®*'. Mozliwo$¢ zarejestrowania
znaku zapachowego zdecydowanie odrzuca Prezes Urzedu Patentowego. Brak moz-
liwosci zarejestrowania, a tym samym udzielenia ochrony prawnej, wynika stad, ze
reprezentacja znaku smakowego musi by¢ jasna, precyzyjna, samodzielna, fatwo do-
stepna, zrozumiala, trwala i obiektywna - a obecny stan technologii nie pozwala
na takie przedstawienie tych oznaczen. Zgodnie z orzecznictwem unijnym nie uznaje
sie rowniez przedlozenia probek za odpowiednig reprezentacje*.

Zastanowmy sie, czy smak w ogéle moze by¢ znakiem towarowym. Wydaje sie,
ze odpowiedz na to pytanie rodzi kilka probleméw praktycznych, ktdre nalezy roz-
strzygna¢. Po pierwsze, percepcja znaku wywoluje u odbiorcy obraz towaru ozna-
czonego tym znakiem*. Konsekwencja przyjecia tego zalozenia jest konstatacja, iz
znaki smakowe moga stuzy¢ wylacznie do oznaczania towaréw przeznaczonych do
spozycia*. Akt percepcji i wywolanie okreslonego skojarzenia odbywa sie w $wia-
domosci konsumenta. Tymczasem konsument doznaje wrazen smakowych po zaku-
pie towaru, poniewaz sprzedaz polaczona z degustacja jest zjawiskiem stosunkowo
rzadkim. Po drugie, kazdy konsument inaczej odbiera smak konkretnego wyrobu.
Prawda jest, ze cztowiek, probujac po raz pierwszy konkretnego wyrobu, wyrabia
w sobie ,wzorzec” smaku danego typu wyrobdw spozywczych. Watpliwe jest jednak,
aby dalo si¢ powigza¢ ten wzorzec z wyrobami konkretnego producenta. Po trzecie,
oceny dokonuje przecietny konsument. Trudno zaklada¢, ze konsument niebedacy

wiedliwo$ci Unii Europejskiej, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloniskiego. Prace z Prawa
Wrtasnoéci Intelektualnej” 2019, nr 146, s. 134-146.

41  Probowano zarejestrowaé smak truskawek dla lekow oraz smak pomaranczy dla lekéw antyde-
presyjnych; por. E. Wojcieszko-Gluszko, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 B:
Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2017, s. 533, dalej zwana System 14 B.

42 Zob. Ogélne wytyczne Prezesa Urzedu Patentowego RP w zakresie znakéw towarowych, s. 29,
https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Og%C3%B3Ine%20wytyczne%20Prezesa%20
Urz%C4%99du%20Patentowego%20RP%20w%20zakresie%20znak%C3%B3w%20towaro-
wych_0.pdf (21.10.2021).

43 TakR. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona, Lublin 2018, s. 18.

44  Tak K. Sztobryn, Niekonwencjonalne znaki towarowe..., op. cit., s. 23.
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specjalista (sommelierem) albo wyjatkowo ,wyrobionym” smakoszem wina zdota
odréznia¢ wino wyprodukowane przez jednego winiarza w danym regionie od wina
tego samego gatunku wytworzonego przez winiarza w innym regionie. Po czwarte
wreszcie, nie da si¢ uzyska¢ powtarzalnosci rezultatu. W przypadku wiekszosci zna-
kow towarowych powtarzalnos¢ ta sprowadza sie¢ do mechanicznego skopiowania,
odtworzenia zarejestrowanego wzorca (np. powielenia znaku graficznego czy stow-
no-graficznego). Wzorca smakowego potrawy nie da si¢ mechanicznie powieli¢®,
poniewaz rezultat bedzie za kazdym razem inny. Zalezy on bowiem zwlaszcza od
sktadnikow i dziatan kucharza. Mozna osiagnac co najwyzej zblizony, jezeli potrawa
powstanie z tych samych skltadnikéw co wzorzec. Nie da si¢ oczywiscie wykluczy¢, ze
w przyszlo$ci powstanie metoda techniczna pozwalajaca zlozy¢ w Urzedzie Patento-
wym wzorzec oraz powiela¢ ten wzorzec.

Biorac pod uwage powyzsze, wyrazam poglad, ze smak potrawy nie moze by¢
znakiem towarowym, a tym samym nie podlega rejestracji i ochronie.

5. Smak - pochodna jakosci

Producenci umieszczajg na produktach zywno$ciowych i ich opakowaniach
oznaczenia, ktdre w $wiadomosci konsumenta budza skojarzenia co do jakosci da-
nego wyrobu - majace zwigzek z pochodzeniem skladnikéw produktu, miejscem
jego wytwarzania oraz srodowiskiem geograficznym, a takze z tradycyjnymi meto-
dami wytwarzania. Jezeli wiemy, ze przecietny konsument utozsamia ,jakos¢” kuli-
nariow ze ,,zrodtem” ich pochodzenia (ktdrymi sg konkretne obszary geograficzne
i konkretni producenci stosujacy okreslone metody wytwarzania) — to uznajemy
takze za fakt, iZ umieszczenie na opakowaniu produktu stosownego oznaczenia jest
dla konsumenta swego rodzaju ,gwarancjg” autentycznosci i wysokiej jakosci kuli-
nariow. Dlatego niezwykle istotng kwesti¢ stanowi zgodno$¢ stosowanych oznaczen
ze stanem faktycznym. System prawny, zapewniajac ochrone tych oznaczen, wymu-
sza rownoczesnie dbalos¢ o wspomniang zgodno$¢. Warto zwroci¢ uwage na to, iz
uznanie jako$ci produktéw zywnosciowych czy potraw ma zwigzek z doznaniami
smakowymi konsumenta. Dlatego kwestie dotyczace jakosci zywnosci i jej smaku sg
nierozerwalnie zwigzane i mozna je traktowac jako dwie strony jednego zjawiska, ja-
kim jest szeroko rozumiana kuchnia.

W Polsce, jako w kraju czlonkowskim Unii Europejskiej, ochrona oznaczen ja-
kosciowych zywnosci ma gtéwnie wymiar unijny. Podstawowe kwestie dotyczace
ochrony oznaczen jakosciowych zywnosci reguluje prawo unijne. Prawo krajowe do-
tyczy jedynie kwestii nieuregulowanych w prawie unijnym.

45  Podobnie K. Sztobryn, Niekonwencjonalne znaki towarowe..., op. cit., s. 24.
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Z punktu widzenia tematyki niniejszego opracowania za kluczowg nalezy uzna¢
ochrone oznaczen geograficznych i tradycyjnych gwarantowanych specjalnosci.

Ochrona oznaczen geograficznych produktéw zywnosciowych ma wyjatkowa
doniosto$¢ praktyczng. Wystarczy uzmyslowi¢ sobie, ze zaréwno w praktyce unij-
nej, jak i krajowej okolo 95-98% chronionych oznaczen to oznaczenia dotyczace
produktéw rolnych i srodkéw spozywcezych*. Przez geograficzne oznaczenie pocho-
dzenia nalezy rozumie¢ oznaczenia (symbole), ktore identyfikuja okreslone miejsce
na Ziemi’. Sg one stosowane wobec towaréw* w celu wskazania ich pochodzenia
z konkretnego miejsca na Ziemi®.

Wspomniane oznaczenia wykazujg zdolnos¢ identyfikacji towaru jako pocho-
dzacego z okreslonego miejsca na Ziemi. Wydaje si¢, zZe chodzi o zdolnos¢ budowania
poprawnych skojarzen z faktycznie istniejagcymi krajami, regionami czy miejscami.
Inaczej moéwiac, towar opisywany konkretnym stowem daje si¢ w jednoznaczny spo-
sOb zidentyfikowaé geograficznie™. Ustawodawca europejski ustanawia w przepisie
art. 4 rozporzadzenia 1151/12°' system ochrony obejmujacy dwie kategorie geogra-
ficznych oznaczen pochodzenia, a mianowicie Chronione Nazwy Pochodzenia®
i Chronione Oznaczenia Geograficzne®. Maja one dwie cechy wspélne. Po pierwsze,
s3 to bezposrednie i posrednie sfowne oznaczenia (czyli nazwy geograficzne i niegeo-
graficzne), po drugie, s to oznaczenia kwalifikowane, tzn. wskazuja one na zwigzek
jakosci lub renomy produktu opatrzonego tymi oznaczeniami z konkretnym miej-
scem na Ziemi**.

Ustawodawca europejski zdefiniowal zaréwno ChNP, jak i ChOG. ,,Nazwami
pochodzenia” oznacza si¢ produkty, ktére spelniajg trzy kryteria. Po pierwsze, po-
chodza z okreslonego miejsca, regionu lub, w wyjatkowych przypadkach, kraju.
Po drugie, ich jako$¢ lub cechy charakterystyczne sa w istotnej lub wylacznej mie-
rze zastuga szczegdlnego srodowiska geograficznego, na ktore skladaja sie czynniki
naturalne i ludzkie. Po trzecie wreszcie, wszystkie etapy ich produkcji odbywaja si¢

46  Por. E. Nowinska, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 C: Prawo wiasnosci
przemysltowej, Warszawa 2017, s. 12, dalej zwana System 14 C.

47  TakE. Calka, (w:) System 14 C, 5. 5.

48  Nie majg natomiast zastosowania wobec ustug, przedsigbiorcoéw i ich zwigzkéw; zob. A. Szewc,
(w:) A. Szewc, G. Jyz, Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2011, s. 131.

49  Por. E. Nowinska, (w:) E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo wlasnosci przemystowej,
‘Warszawa 2007, s. 259.

50  Zob. E. Nowinska, System 14 C, s. 124.

51  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 1.
w sprawie systemow jakosci produktéw rolnych i srodkéw spozywezych, Dz.Urz. L 343 z dnia 14
grudnia 2012 r,,s. 1.

52 Dalej zwana ChNP.

53  Dalej zwana ChOG.

54  TakE. Calka, System 14 C, s. 39-40.
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na okreslonym obszarze geograficznym™. Z kolei ,,0znaczenia geograficzne” stoso-
wane sg do produktow, ktére spelniaja nastepujace kryteria: po pierwsze, pochodza
z okres$lonego miejsca, regionu lub kraju; po drugie, ich jako$¢, renoma lub inna ce-
cha charakterystyczna w gtéwnej mierze wynika z tego pochodzenia geograficznego;
po trzecie, przynajmniej jeden etap ich produkeji odbywa si¢ na tym okreslonym ob-
szarze geograficznym™.

Podstawowa réznica miedzy ChNP a ChOG sprowadza si¢ do ,,intensywnosci”
powigzania produktu z miejscem jego pochodzenia. Dla ChNP wymagane jest, aby
wszystkie fazy wytwarzania odbywaly na tym samym obszarze geograficznym. Nato-
miast rejestracja ChOG jest mozliwa, o ile przynajmniej jeden z etapéw wytwarza-
nia ma miejsce na obszarze, ktérego chronione oznaczenie dotyczy®’. Drugg réznice
nalezy wigzac z cechami charakterystycznymi produktu. W przypadku ChNP jakos¢
lub cechy charakterystyczne produktu ,,s3 w istotnej lub wylacznej mierze zastuga
szczegdlnego Srodowiska geograficznego, na ktore skladajg si¢ czynniki naturalne
i ludzkie”. Tak wiec moga one by¢ stosowane tylko do takich produktéw, ktérych
szczegdlne wlasciwosci (np. sklad, smak, zapach) wynikaja wyltacznie albo w prze-
wazajacej mierze z czynnikow srodowiskowych (np. klimatu, gleby, wody) i ludzkich
(takich jak lokalne know-how, koncentracja podobnych przedsigbiorstw na wskaza-
nym obszarze)*®. Z kolei ChOG obejmuja towary, ktérych ,,okreslona jakos¢, renoma
lub inna cecha charakterystyczna w gléwnej mierze wynika z tego pochodzenia geo-
graficznego”. Inaczej mowigc, nazwy te moga by¢ rejestrowane dla oznaczenia dwoch
grup produktéw. Po pierwsze tych, ktorych jakos¢ (bedaca elementem obiektywnym)
wynika z czynnikéw naturalnych i ludzkich wtasciwych dla danego obszaru, po dru-
gie tych, ktorych zwigzek z danym obszarem opiera si¢ wylacznie na renomie (beda-
cej czynnikiem subiektywnym).

Przykladem produktu, ktérego jakos¢ w swiadomosci konsumentow jest wyni-
kiem wptywu warunkéw naturalnych i ludzkich terenu, na ktéorym odbywa sie pro-
dukgja, jest grecki ser Feta. Obszar jego produkcji stanowi Grecja kontynentalna
iwyspa Lesbos (pozostate wyspy greckie s z tego obszaru wylaczone). Mleko do pro-
dukcji tego sera musi pochodzi¢ od tradycyjnie karmionych owiec i kdz (sezonowy
wypas przy wykorzystaniu naturalnej roslinnosci). Warunki te przesadzaja o jakosci
produkowanego sera wyrazajacej si¢ w jego smaku.

Warto zwréci¢ uwage, ze ocena prawna smaku okreslonego produktu spozyw-
czego — stanowiacego jego dominante — moze wywolywa¢ watpliwosci. Przykladem

55  Art. 5 ust. 1 rozporzadzenia 1151/2012.

56  Art. 5 ust. 2 rozporzadzenia 1151/2012.

57  Por. R. Skubisz, Ochrona geograficznych oznaczen pochodzenia w prawie wspolnotowym (rozpo-
rzadzenie Rady EWG nr 2081/92) a prawo polskie, ,,Europejski Przeglad Sadowy” 2006, nr 2, s. 6;
E. Calka, System 14 C, s. 42.

58  Zob.R. Skubisz, Ochrona..., op. cit, s. 6; E. Calka, System 14 C, s. 43-44.

59  E.Calka, System 14 C, s. 43.
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jest uzycie szampana - jako produktu z ChNP - w sorbecie. Moze ono by¢ interpre-
towane jako wykorzystanie reputacji ChNP. Watpliwosci wiaza sie z tym, ze smak
szampana jest przeciez rozny dla réznych gatunkéw i rocznikow®.

Warto zwrdci¢ uwage na przypadki rejestracji polskiej zywnosci. Zarejestrowa-
nymi polskimi ChNP sg: Bryndza podhalanska, Oscypek, Redykotka, Podkarpacki
midd spadziowy, Fasola Piekny Ja$ z Doliny Dunajca, Miod z Sejnenszczyzny/ Loz-
dziejszczyzny, Fasola wrzawska, Wisnia nadwislaniska, Karp zatorski. Z kolei za-
rejestrowanymi polskimi ChOG sa: Jagniecina podhalanska, Kielbasa lisiecka,
Wielkopolski ser smazony, Ser korycinski swojski, Midd drahimski, Miéd kurpiow-
ski, Midd wrzosowy z Boréw Dolnoslaskich, Fasola korczynska, Jabtka grojeckie,
Jabtka tackie, Truskawka kaszubska, Suska sechlonska, Sliwka szydtowska, Andruty
kaliskie, Kotocz $laski, Obwarzanek krakowski, Rogal swietomarcinski, Cebularz lu-
belski, Chleb pradnicki.

Ustawodawca europejski stworzyl system gwarantowanych tradycyjnych spe-
cjalnosci® w celu ochrony tradycyjnych metod produkcji i przepiséw kulinarnych
przez wspieranie producentéw produktéw tradycyjnych we wprowadzaniu tych pro-
duktéw na rynek i informowaniu konsumentéw o cechach tradycyjnych przepiséw
kulinarnych i produktéw stanowigcych wartos¢ dodang®. Jest to zatem system chro-
nigcy tradycyjne metody wytwarzania zywnosci przekladajace sie w odczuciu kon-
sumentow na walory smakowe. Tradycyjno$¢ produkcji oznacza, ze rejestrowany
produkt powinien by¢ wytwarzany na rynku krajowym przez okres gwarantujacy
przekazywanie receptury z pokolenia na pokolenie. Okres produkcji powinien trwaé
przynajmniej 30 lat®. Wydaje sie, ze kilkudziesiecioletni okres produkeji wystarczy,
aby konsumenci utozsamiali smak konkretnego produktu z jakoscia.

Zdolno$¢ rejestracyjng jako GTS maja jedynie nazwy opisujace produkty lub
srodki spozywcze, ktore spelniaja dwie przestanki: po pierwsze, sg otrzymywane z za-
stosowaniem sposobu produkeji, przetwarzania lub sktadu odpowiadajacego trady-
cyjnej praktyce w odniesieniu do tego produktu lub srodka spozywczego, po drugie,
zostaly wytworzone z surowcow lub skladnikéw, ktore sa tradycyjnie stosowane.

Ustawodawca europejski, konstruujac przepisy dotyczace GTS, stusznie klu-
czowe znaczenie przypisuje tradycji. To wilasnie tradycja powoduje, ze konkretne
kulinaria sg interesujace dla ludnoséci miejscowej (jako nawigzanie do kultury przod-
kow) oraz dla turystow (che¢ poznania kultury réznych regionéw). Przyktady ku-

60  Co do szczegdlow por. opracowanie M. Namystowska, Szampan a kwestia smaku. Kilka uwag
o chronionych nazwach pochodzenia w $wietle wyroku Trybunalu Sprawiedliwosci z 20.12.
2017 r. w sprawie C-393/16, Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, (w:) A. Adamczak
(red.), 100 lat ochrony wlasnosci przemystowej w Polsce. Ksiega jubileuszowa Urz¢du Patento-
wego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, s. 642-656.

61  Dalejzwana GTS.

62  Art. 17 rozporzadzenia 1151/2012.

63  Art. 3 pkt 3 rozporzadzenia 1151/2012.
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linariéw, ktérych nazwy s stosowane od pokolen, stanowig bliny, kartacze, babka
ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, chlodnik litewski, sekacz, pyry z gzikiem czy
kwasdnica®.

6. Smak jako tajemnica przedsi¢biorstwa

Jedna z metod ochrony smaku potraw czy wyrobéw spozywczych kulinariéw
jest objecie go tajemnicg®. Tajemnicg moga by¢ objete przepisy, czyli receptury ich
wytwarzania. Mozliwa jest zatem sytuacja, kiedy restauracja przycigga konsumen-
tow, oferujac im potrawy przyrzadzone wedlug wlasnych ,tajemnych” receptur, albo
kiedy producent wprowadza na rynek produkt kulinarny, ktérego receptura stanowi
jego tajemnice. Objete tajemnica receptury przesadzaja o smaku konkretnej potrawy
czy produktu spozywczego.

Potrzeba objecia przepisu kulinarnego ochrong jako tajemnicy wynika z istnie-
nia réznego rodzaju zagrozen, takich jak dzialania konkurencji, dzialania dostawcéw,
zwolnienie wlasnego pracownika®. Do realizacji tej ochrony stuzg dwie instytucje
prawa prywatnego: know-how i tajemnica przedsigbiorstwa. Know-how jest srodkiem
pozwalajacym na zachowanie dla siebie wynikéw innowacji, stanowi ochrone do-
stepu do wiedzy, ktora jest warto$ciowa dla danej jednostki i ktéra nie jest powszech-
nie znana, oraz wykorzystanie takiej wiedzy®. Jego przedmiotem moze by¢, rzecz
jasna, wiedza polegajaca na znajomosci przepisu/przepiséw kulinarnych, tzn. nalezy
akceptowac istnienie kulinarnego know-how. Wydaje sie, ze jego istnienie mozna wy-
jasni¢ tym, iz oprocz umiejetnosci czysto ,warsztatowych” kucharze majacy renome
w $rodowisku i wiréd konsumentéw charakteryzuja si¢ takze cechami wlasciwymi
ludziom twérczym. Mam tu na mysli przede wszystkim: 1) kreatywno$¢ pozwalajaca
na tworzenie ,,autorskich” przepiséw oraz innowacyjne podejscie do klasycznych re-
ceptur; 2) rozwiniety zmyst smaku oraz 3) poczucie estetyki, pozwalajace kompono-
wa¢ potrawy na talerzu. Efekty doswiadczen zawodowych i eksperymentéw w kuchni
tworca przepisu moze chcie¢ zachowa¢ w tajemnicy. Przykladem przepisu kulinar-

64  Zob. 25 potraw regionalnych, https://www.tasteaway.pl/25-potraw-regionalnych-dla-ktorych
-warto-przejechac-pol-polski/ (22.10.2021).

65  Na mozliwosé¢ traktowania receptury jako tajemnicy wskazuje J.M. Dolinski, Smak oraz jego re-
ceptura..., op. cit., s. 70-80.

66  Zob. E. Duchnowska, Ochrona tajemnicy w restauracji, https://prawowrestauracji.pl/informa-
cje-dotyczace-funkcjonownia-restauracji-sa-tajemnica-przedsiebiorstwa-nalezy-je-chronic/
(23.10.2021).

67  Zob. pkt 1 preambuly dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/943 z dnia 8 czerwca
2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajem-
nic przedsigbiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem,
Dz.Urz. UE L 157/1 z dnia 15 czerwca 2016 r., dalej jako dyrektywa 2016/943.
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nego, ktorego tajemnice zdotano utrzymac przez kilka wiekow, jest receptura wytwa-
rzania likieréw Grand Chartreuse®®.

Przepis przesadzajacy o smaku potrawy czy wyrobu spozywczego moze stanowi¢
tzw. tajemnice przedsiebiorstwa. Biorac pod uwage przepisy definiujace tajemnice
przedsigbiorstwa®, mozna powiedzie¢, ze s3 nig nieujawnione do wiadomosci pu-
blicznej informacje, co do ktérych przedsigbiorca podjal niezbedne dzialania w celu
zachowania ich poufno$ci. Do najbardziej znanych receptur, ktore udalo si¢ ochro-
ni¢ jako tajemnice przedsiebiorstwa, nalezg tajniki wyrabiania: Coca-Coli, Pepsi-Coli,
sosu do hamburgera Big Mack w restauracjach McDonald’s czy wreszcie panierki do
kurczaka KFC.

Podsumowanie

W niniejszym tekscie postawilem teze, ze smak potrawy czy produktu spozyw-
czego moze by¢ przedmiotem ochrony w prawie wlasnosci intelektualnej. Jak wia-
domo prawo wlasnosci intelektualnej chroni wytwory intelektu cztowieka. Kulinaria
postrzegane przez odbiorcow gléwnie przez pryzmat smaku niewatpliwie sg jednym
z wielu obszaréw, w ktorych przejawia si¢ ludzka pomystowos¢. Dlatego nie moze
dziwi¢, ze ochrong objete sg rozne dobra niematerialne zwigzane ze smakiem potraw
i wyrobow kulinarnych, takie jak oznaczenia jako$ciowe, znaki towarowe, utwory
oraz prawnie chroniona tajemnica. Mozna zatem i nalezy postawi¢ pytanie o ,na-
sycenie” kwestii kulinarnych wlasnoscia intelektualna. Niniejsze opracowanie jest
proba wskazania instytucji prawnych znajdujacych zastosowanie do ochrony kulina-
riow.

Kwestig sporng jest, czy smak mozna uzna¢ za przedmiot ochrony w prawie
autorskim (utwor). Wynika to z trudnosci we wskazaniu elementéw twdrczosci
w kulinariach. Elementy te mozna wskaza¢ w smaku traktowanym jako pochodna
kompozycji sktadnikéw potrawy, ich proporcji oraz harmonii migdzy nimi.

Nie wywoluje watpliwosci mozliwos¢ objecia smaku ochrong w ramach in-
stytucji ChNP, ChOG i GTS oraz jako przejawu tajemnicy czy to kucharza, czy
przedsiebiorcy zatrudniajacego kucharza. Odrzuci¢ natomiast nalezy mozliwo$¢ za-
rejestrowania smaku jako znaku towarowego.

68  Co do szczeg6tow por. informacje na stronach internetowych: https://divinebox.fr/formule-se-
crete-liqueurs-grande-chartreuse/; https://www.chartreuse.fr/histoire/histoire-des-liqueurs/;
http://delachartreuse.blogspot.com/2010/08/le-secret-de-la-chartreuse.html (24.10.2021).

69  Zob. art. art. 2 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/943 z dnia 8 czerwca
2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajem-
nic przedsigbiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem,
Dz. Urz. UE L 157/1 z dnia 15 czerwca 2016 r.; art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r.
0 ogolnym bezpieczenstwie produktow, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r.; art. 11 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913.
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Nie podjatem rozwazan w zakresie mozliwosci traktowania smaku jako wyna-
lazku. Wynika to stad, ze wynalazki dotycza z reguly ,technologii” wytwarzania kon-
kretnego wyrobu, a nie jego smaku.
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Rozne aspekty zgloszenia znaku towarowego w zlej wierze
na tle orzecznictwa unijnego

Various Aspects of the Application for a Trademark Made in Bad Faith in the Light of EU
Case Law

Abstract: European Union case law has in recent years brought to the surface numerous decisions that
shed new light on the interpretation of bad faith in trademark law. The aim of this article is to present
and discuss the premises that, pursuant to the judgments of the European Courts and decisions of the
European Union Intellectual Property Office (EUIPO), are perceived as circumstances that may deem
an application for a trademark as one made in bad faith. A close examination of the judicial decisions
aims at determining how the approach to the concept of bad faith has been shaped in EU case law
over the years since the preliminary ruling on the trademark application concerning the Easter bunny
(Chocoladefabriken Lindt & Spriingli). Initially, bad faith was identified with those unfair applications
for trademarks aiming at harming a third-party interest that had used a given mark before. The rulings
issued in subsequent years clearly indicate that the application for a trademark made in bad faith
does not have to be connected with a similar designation used by a third party beforehand. Such an
application may derive from an unfair strategy of protecting the applicant’s own designations. What
is unfair here is an attempted use of the system of protection of trademarks for purposes other than
those for which it serves, through making an application for a trademark for purposes other than the
functioning of that trademark.

Keywords: bad faith, EU trademark, genuine use
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Uwagi wstepne

Zgloszenie znaku towarowego w zlej wierze stanowi jedng z bezwzglednych
podstaw uniewaznienia prawa do unijnego znaku towarowego, co wynika z art. 59
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ust. 1 lit. b rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia
14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej: rozporza-
dzenie 2017/1001)'. Na gruncie przepisow dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 1 grudnia 2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodaw-
stw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (dalej: dyrek-
tywa 2015/2436)? kwestia ta uregulowana zostala w art. 4 ust. 2. Poréwnujac przepisy
rozporzadzenia i dyrektywy w kontekscie regulacji dotyczacej zgloszenia znaku to-
warowego w zlej wierze, nalezy zaznaczy¢, ze rozporzadzenie 2017/1001 przewi-
duje jedynie mozliwos$¢ ztozenia wniosku o uniewaznienie udzielonego juz prawa
do znaku ze wzgledu na zgloszenie znaku w zlej wierze. Nie ma natomiast w pra-
wie unijnych znakéw towarowych instrumentu prawnego pozwalajacego na ztozenie
sprzeciwu wobec rejestracji znaku ze wzgledu na zlg wiare zglaszajacego. Natomiast
mozliwos¢ przeciwdzialania zgloszeniu znaku w zlej wierze juz na etapie postepowa-
nia rejestrowego przewidziana zostala w art. 4 ust. 2 dyrektywy 2015/2436°.
Zaklasyfikowanie przez ustawodawce unijnego omawianej okolicznosci do ka-
tegorii bezwzglednych podstaw uniewaznienia znaku towarowego moze budzi¢ wat-
pliwosci. W doktrynie zauwaza si¢ bowiem, ze istotg postepowania o uniewaznienie
prawa do znaku ze wzgledu na zgloszenie go w zlej wierze jest konflikt pomiedzy
dwoma podmiotami uprawnionymi do kolizyjnych oznaczen i spér o to, ktéremu
z nich de facto powinno przystugiwaé prawo do znaku, co wydaje si¢ bardziej od-
powiada¢ charakterowi wlasciwemu dla wzglednych podstaw uniewaznienia znaku*.
Najnowsze orzecznictwo jednak poszerza katalog przestanek determinujacych moz-
liwo$¢ uznania danego zgloszenia za dokonane w zlej wierze, odbiegajac tym samym
od wspomnianego postrzegania zgloszenia znaku w zlej wierze jako dokonanego
w kolizji z cudzym wcze$niejszym oznaczeniem. Omawiana przeszkoda jawi si¢ wigc
de lege lata jako pewnego rodzaju hybryda balansujaca pomiedzy wzglednymi i bez-
wzglednymi podstawami uniewaznienia znaku, o czym szerzej jest mowa w dalszej
czedci artykutu. Ostatnie lata w orzecznictwie unijnym obfitowaly w szereg wyrokow
i decyzji rzucajacych nowe $wiatlo na interpretacje pojecia ztej wiary w prawie zna-
kow towarowych. Celem artykutu jest przedstawienie i omoéwienie przestanek, ktore

1 Dz.Urz. UE L 154 z dnia 16 czerwca 2017 ., s. 1.
Dz.Urz. UE L 336 z dnia 23 grudnia 2015 r,, s. 1.

3 Z wprowadzenia takiej opcji do prawa krajowego skorzystal m.in. polski ustawodawca, zamiesz-
czajac art. 129" ust. 1 pkt 6 wéréd przepiséw ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej (tekst jedn.
Dz.U. 22021 r. poz. 324). Zgodnie z tym przepisem nie udziela si¢ prawa ochronnego na oznacze-
nie, ktére zostalo zgloszone w zlej wierze.

4 Zob. G. Vos, (w:) G. Hasselblatt (red.), Community Trade Mark Regulation. A Commentary,
Oxford 2015, s. 684; zob. tez szerzej na temat podzialu na wzgledne i bezwzgledne przeszkody
rejestracji znaku towarowego W. Cornish, D. Llevelyn, Intellectual Property: Patents, Copyright,
Trade Marks and Allied Rights, London 2003, s. 676-677; J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart,
D. Keeling, I. Berkeley, Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, London 2011, s. 290-291.
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zgodnie z wyrokami sagdow unijnych oraz decyzjami Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wiasnosci Intelektualnej (dalej: EUIPO) postrzegane s3 jako okolicznosci wply-
wajace na mozliwo$¢ zaklasyfikowania danego zgloszenia znaku towarowego jako
dokonanego w zlej wierze. Analiza orzecznictwa unijnego (w szczegélnosci najnow-
szego) ma na celu zbadanie, jak ksztaltowalo sie podejscie do interpretacji pojecia
zgloszenia znaku w zlej wierze od czasu bodaj pierwszego prejudycjalnego wyroku
w tym zakresie, wydanego w sprawie Chocoladefabriken Lindt>.

Zaréwno w przepisach rozporzadzenia 2017/1001, jak i dyrektywy 2015/2436
brak jest legalnej definicji pojecia zlej wiary. W takim przypadku obudowanie wska-
zanego terminu trescig i znaczeniem nalezy do zadan doktryny i orzecznictwa, a ich
realizacja powinna odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi regutami wykltadni norm
prawnych.

Wedtug Jeana Paula Sartre’a czlowiek zyje w zlej wierze, jesli odwraca si¢ od
swojej wolnosci i tworzenia wlasnego znaczenia, pozwalajac na bezrefleksyjne wtlo-
czenie w plynacy nurt. Tym samym zfa wiara — zdaniem Sartre’a — wystepuje, gdy
prowadzimy egzystencj¢ nieautentyczng, oparta na samookltamywaniu sie®. W kon-
tekscie jednak wykladni jezykowej poje¢ uzytych przez ustawodawce nalezy odwo-
ta¢ si¢ raczej do potocznego rozumienia danego zwrotu lub stowa. Jest to praktyka
powszechnie stosowana w przypadku poje¢ takich jak zta zwiara, ktére nie majg
swoich definicji legalnych. Zgodnie zatem z hastem z Wielkiego stownika jezyka pol-
skiego o dzialaniu w zlej wierze mozna moéwic¢ wtedy, gdy ktos ma zfe intencje i chce
zaszkodzi¢ w danej sprawie’. Na koniecznos$¢ positkowania sie potocznym znacze-
niem interpretowanego zwrotu wprost zwraca uwage Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii
Europejskiej (dalej zamiennie: TS UE), zauwazajac, ze jesli pojecie zawarte w akcie
prawa nie zostalo zdefiniowane przez ustawodawce, to okreslenia znaczenia i zakresu
tego pojecia nalezy dokona¢ zgodnie z jego zwyklym znaczeniem obowigzujacym
w jezyku ogdlnym, przy uwzglednieniu kontekstu, w jakim si¢ tego pojecia uzywa,
oraz celow, dla jakich realizacji ustanowiony zostal dany akt prawny zawierajacy ana-
lizowane pojecie®.

Tym samym potoczne rozumienie pojecia zlej wiary, zaktadajgce istnienie nie-
uczciwego zamiaru, nalezy odnies$¢ do celu, jaki realizowany jest przez zespét norm
sktadajacych si¢ na prawo unijnych znakéw towarowych’. Jak wynika z motywu 3
rozporzadzenia 2017/1001, jest nim w szczegolnosci budowanie systemu niezaklo-

5 Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli v. Franz Hauswirth
GmbH, C529/07.

6 J.P. Sartre, Byt i nico$¢, ttum. J. Kielbasa, Warszawa 2007.

7 https://wsjp.pl/haslo/podglad/28086/w-zlej-wierze (5.10.2021).

8 Wyrok TSUE z dnia 12 wrze$nia 2019 r., Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO,
C104/18 P, pkt 46 oraz powolane tam orzecznictwo.

9 Zob. podobnie K. Szczepanowska-Kozlowska, (w:) R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t.
14 B: Prawo wlasnosci przemystowej, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 695. Autorka zauwaza, ze ,0cena
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conej konkurencji w ramach rynku wewnetrznego Unii Europejskiej, ktéra wyraza
sie m.in. w tym, Ze kazde przedsigbiorstwo powinno mie¢ mozliwo$¢ rejestrowania
w charakterze znakow towarowych oznaczen umozliwiajacych odbiorcy - bez ryzyka
wprowadzenia w blad - odréznienie towardéw lub ustug tego przedsigbiorstwa od to-
waréw lub ustug pochodzacych z innych przedsigbiorstw!'’. Réwniez w doktrynie
podkresla sie, ze znak jest zgloszony w zlej wierze, jesli zostat zgtoszony w innym celu
niz nabycie prawa do odrézniania wlasnych towaréw lub ustug oferowanych przez
zglaszajacego znak' albo tez w innym celu niz uzywanie znaku towarowego w cha-
rakterze oznaczenia towar6éw lub ustug pochodzacych od zgtaszajacego'.

U. Prominska, odwotujac si¢ do podstawowej funkeji znaku towarowego, formu-
tuje kompleksowa definicje przestanki zgloszenia znaku w ztej wierze, twierdzac, ze
zgloszenie takie ma miejsce, gdy ,,nastepuje pomimo wiedzy lub w wyniku niewiedzy
bedacej nastepstwem niedolozenia nalezytej starannosci o istnieniu cudzego prawa
podmiotowego lub interesu chronionego w inny sposéb, ktére moze by¢ przez to na-
ruszone lub jest dokonane w innym celu niz nabycie prawa do odrdzniania wlasnych
towaréw”!3. Natomiast R. Skubisz wyrdznia dwie kategorie zgloszen znakéw towa-
rowych w zlej wierze, tj. zgloszenie blokujace i spekulacyjne'®. Zasadnicza réznica
miedzy nimi polega na tym, ze w pierwszym przypadku znak zglaszany jest w celu
zablokowania zgloszenia lub uzywania znaku przez inng osobe¢ dysponujaca znakiem
towarowym o okreslonej pozycji na rynku. Natomiast w drugim przypadku nie wy-
stepuje wczesniejsze uzywanie znaku przez innego przedsigbiorce, ale zgloszenie do-
konywane jest z uwagi na potencjalng mozliwo$¢ zainteresowania si¢ tym znakiem
przez innego przedsiebiorce'”.

Orzecznictwo unijne dostarcza szeregu przykltadéw zgloszen znakéw towaro-
wych dokonanych w zlej wierze. Ich szczegdtowa analiza pozwala na wyrdznienie
dwoch gléwnych kategorii takich zgloszen, tj. zgloszen bezposrednio zwigzanych
z uzywaniem danego oznaczenia przez osobe¢ trzecig oraz takich, ktore wskazanego
bezposredniego zwigzku sa pozbawione. W pierwszym przypadku zgloszenie znaku
dokonywane jest z nieuczciwym zamiarem szkodzenia interesowi osoby trzeciej, na-

zgloszenia w ztej wierze powinna by¢ dokonywana przy uwzglednieniu celéw i funkeji, jakim ma
stuzy¢ prawo ochronne na znak towarowy”.

10  Zob. podobnie wyroki TSUE z dnia 14 wrze$nia 2010 r., Lego Juris v. EUIPO, C48/09 P, pkt 38;
z dnia 11 kwietnia 2019 r., OKO-Test Verlag, C690/17, pkt 40.

11 Zob. U. Prominska, (w:) E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo wlasnosci przemystowej,
‘Warszawa 2008, s. 207.

12 Zob. R. Skubisz, Prawo znakéw towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 224; tak tez K. Szcze-
panowska-Kozlowska, (w:) System ... op. cit., s. 695.

13 U. Prominska, (w:) E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo ..., op. cit., s. 207.

14  R. Skubisz, Zgloszenie znaku towarowego w zlej wierze (wybrane problemy), (w:) L. Ogiegtlo,
W. Popiotek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Ksigga pamiatkowa Profesora Maksymi-
liana Pazdana, Warszawa 2005, s. 1344-1345.

15 Ibidem.
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tomiast w drugim przypadku istotne sa okoliczno$ci zwigzane z obrang przez zgta-
szajacego nieuczciwg strategia ochrony jego wlasnych oznaczen, taktyka niezwigzang
bezposrednio z istnieniem praw 0so6b trzecich. Zwlaszcza w tym drugim przypadku
o zlej wierze mozna mowic¢ wtedy, gdy zgtoszenie znaku dokonywane jest w celu in-
nym niz realizacja funkcji znaku towarowego, a w szczegolnosci funkcji odrdzniaja-
cej. W takim ujeciu nieuczciwos¢ polega przede wszystkim na probie wykorzystania
systemu ochrony znakéw towarowych w innym celu niz ten, do ktérego on faktycznie
stuzy. Wyréznione dwie kategorie zgloszen znakow w zlej wierze zostang szczego-
fowo oméwione w kolejnych punktach artykutu.

Podobnie A. Kur dzieli zgloszenia znakéw w zlej wierze na dokonywane po
to, by uzurpowac sobie prawo do oznaczenia juz wczesniej uzywanego przez osobe
trzecia, oraz na dokonywane w celu uzyskania nieuzasadnionej pozycji monopoli-
stycznej, ktora nie jest nakierowana na jeden konkretny podmiot, ale raczej na kon-
kurencje jako taka'®.

Analogiczne podejécie do analizowanego zagadnienia zdaje si¢ proponowac
Trybunal Sprawiedliwosci UE, zauwazajac w jednym ze swoich wyrokéw, ze zglo-
szenie znaku towarowego w zlej wierze jako bezwzgledna podstawa uniewaznienia
prawa do znaku ,,ma zastosowanie, gdy z istotnych i spdjnych poszlak wynika, ze
wlasciciel unijnego znaku towarowego dokonat zgloszenia tego znaku towarowego
nie w celu konkurowania w sposéb uczciwy, lecz z zamiarem naruszenia, w sposob
niezgodny z uczciwymi obyczajami, intereséw 0sob trzecich lub z zamiarem uzy-
skania, nawet bez odniesienia si¢ do konkretnej osoby trzeciej, wylacznego prawa
w celach innych niz cele zwigzane z funkcjami znaku towarowego, w szczegoélnosci
z podstawowg funkcjg wskazywania pochodzenia™’.

W orzecznictwie unijnym podkresla sie, ze waznym czynnikiem, jaki nalezy bra¢
pod uwage, oceniajac wystepowanie zlej wiary zglaszajacego, jest jego zamiar przy-
$wiecajacy dokonywanemu zgloszeniu znaku, a wigc okolicznos¢ subiektywna, ktora
powinna by¢ stwierdzana poprzez odniesienie do obiektywnych okolicznosci danej
sprawy'®. Trybunat Sprawiedliwoséci wskazuje wiec wyraznie na koniecznos$¢ duali-
stycznego ujecia zlej wiary w prawie znakow towarowych jako okoliczno$ci majacej

16  A. Kur, (w:) A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark Law. A Commentary, Oxford 2017,
s. 540.

17 Wyrok TSUE z dnia 12 wrze$nia 2019 r., Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AS v. EUIPO
- Joaquin Nadal Esteban, C104/18 P, pkt 46; wyrok TSUE z dnia 29 stycznia 2020 r., Sky plc, Sky
International AG, Sky UK Ltd v. SkyKick UK Ltd, SkyKick Inc., C-371/18, pkt 75.

18  Zob. opinia rzecznika generalnego E. Sharpstona z dnia 12 marca 2009 r., Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli Lindt, C529/07, pkt 60 oraz wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocola-
defabriken Lindt & Spriingli Lindt, C529/07, pkt 37 i 40-42; analogicznie wyrok TSUE z dnia 27
czerwca 2013 r., Malasia Diary Industries Pte. Ltd. v. Ankencevnet for Patenter og Varemcerker,
C320/12, pkt 36, 37; U. Prominska, (w:) E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo..., op. cit.,
s. 207; M. Andrzejewski, P. Kostanski, (w:) P. Kostanski (red.), Prawo wlasnosci przemystowe;.
Komentarz, Warszawa 2014, s. 823.
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subiektywno-obiektywny charakter'®. Tym samym nalezy zgodzi¢ si¢ ze spostrzeze-
niami wyrazanymi w doktrynie, ze pojecie zlej wiary w prawie znakéw towarowych
nie powinno by¢ utozsamiane z analogicznym pojeciem wystepujacym na gruncie
prawa cywilnego®.

Stosownie do tego, co wynika z art. 59 ust. 1 lit b rozporzadzenia 2017/1001,
zamiar zglaszajacego znak powinien by¢ badany w odniesieniu do daty zgloszenia
znaku, a nie na przyktad daty zgloszenia wniosku o uniewaznienie znaku?'. Co do
zasady bowiem okolicznosci wskazujgce na wystepowanie bezwzglednych przeszkod
rejestracji znaku towarowego bada si¢ w odniesieniu do daty zgloszenia znaku do
rejestracji’. Ciezar dowodu pozwalajacy na wykazanie, ze zgloszenie do rejestracji
unijnego znaku towarowego zostalo dokonane w zlej wierze, spoczywa na podmiocie
wnoszacym o uniewaznienie prawa do znaku zgloszonego w zltej wierze. Jednak do
czasu przedstawienia dowodu przeciwnego domniemywa si¢ istnienie dobrej wiary
zgltaszajacego®.

1. Zgloszenie znaku towarowego w zlej wierze zwigzane z uzywaniem
danego oznaczenia przez osobe trzecia

Pierwsza ze wspomnianych we wstepie dwdch kategorii zgloszen znaku towa-
rowego w zlej wierze (rozpatrywanych w kontekscie naruszeniem interesu osoby
trzeciej) byta przedmiotem analizy przede wszystkim w glosniej sprawie Chocolade-
fabriken Lindt, dotyczacej tréjwymiarowego znaku towarowego przedstawiajacego

19  Zob. tak tez L. Zelechowski, (w:) P. Kostanski, L. Zelechowski, Prawo wlasnosci przemyslowej,
wyd. 2, Warszawa 2020, s. 343; J. Ozegalska-Trybalska, Znaki towarowe a zta wiara, (w:) J. Barta,
J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.), Qui bene dubitat, bene scient. Ksiega jubile-
uszowa dedykowana Profesor Ewie Nowinskiej, Warszawa 2018, s. 492; M. Trzebiatowski, (w:)
J. Sienczylo-Chlabicz (red.), Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2020, s. 756.
Ponadto juz w 2001 r. J. Preussner-Zamorska zwracala uwage na $cieranie si¢ ze soba okolicznosci
o charakterze obiektywnym i subiektywnym w kontekscie dokonywania oceny zgloszenia znaku
towarowego w zlej wierze: J. Preussner-Zamorska, Zgloszenie znaku towarowego w zlej wierze,
(w:) Ksigga pamigtkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001.

20  Zob. E. Nowinska, M. du Vall, Pojecie ztej wiary w prawie znakéw towarowych, (w:) Ksigga pa-
migtkowa z okazji 85-lecia ochrony wlasnosci przemystowej w Polsce, Warszawa 2003, s. 144-
145; R. Skubisz, Zgloszenie..., op. cit., s. 1342.

21 Zob. tez wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli Lindt, C529/07,
pkt 41.

22 Zob. m.in. R. Skubisz, Uzyskanie charakteru odrézniajacego przez znak towarowy poprzez uzy-
wanie (przestanki, data i dowody nabycia), Bialostockie Studia Prawnicze 2015, nr 19, s. 215;
M. Mazurek, Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspdlnotowego
znaku towarowego, ,,Biatostockie Studia Prawnicze” 2015, nr 19, s. 180.

23 Zob. m.in. wyrok Sadu z dnia 14 lutego 2012 r., Peeters Landbouwmachines v. EUIPO - Fors MW,
T33/11, pkt 17; wyrok Sadu z dnia 13 grudnia 2012 r., Pelicantravel.com v. EUIPO - Pelikan,
T136/11, pkt 21, 57.
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wielkanocnego zajaczka opakowanego w zlotg folie**. W sprawie tej Trybunat Spra-
wiedliwosci uznal, ze w celu dokonania oceny, czy zglaszajacy dziatal w ztej wierze
w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b rozporzgdzenia nr 207/2009% (obecnie art. 59 ust. 1
lit b rozporzadzenia 2017/1001), nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie istotne czynniki
wlasciwe w danym przypadku i istniejagce w chwili dokonywania zgloszenia oznacze-
nia do rejestracji jako unijnego znaku towarowego, a w szczegélnosci:

a) fakt, ze zglaszajacy wie lub powinien wiedzie¢, iz osoba trzecia uzywa przy-
najmniej w jednym z panstw cztonkowskich oznaczenia identycznego lub
podobnego w odniesieniu do identycznego lub podobnego towaru, ktére to
oznaczenie moze zosta¢ pomylone z oznaczeniem zgloszonym do rejestracji,

b) istnienie po stronie zgtaszajacego zamiaru uniemozliwienia tej osobie trzeciej
dalszego uzywania owego oznaczenia, a takze

c) stopien ochrony prawnej, jaka objete sa oznaczenie osoby trzeciej i oznacze-

nie, o ktorego rejestracje wniesiono®.

Jak wynika z przedstawionego rozumowania Trybunatu Sprawiedliwosci oko-
liczno$¢, iz zglaszajacy wie lub powinien wiedzie¢, Ze osoba trzecia uzywala danego
oznaczenia, nie wystarczy sama w sobie, by wykaza¢ istnienie zlej wiary zglaszaja-
cego. Nalezy bowiem wzig¢ pod uwage zamiar przy$wiecajacy zgtaszajacemu w chwili
dokonywania zgloszenia do rejestracji znaku towarowego, bedacy elementem su-
biektywnym, ktéry powinien by¢ stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych
okolicznosci danej sprawy?’. Taka okoliczno$cia $wiadczaca o zlej wiarze zglaszaja-
cego moze by¢ na przyklad sytuacja, w ktorej zglaszajacy sam nie uzywa znaku i nie
ma zamiaru znaku uzywac, a celem uzyskania przez niego rejestracji danego ozna-
czenia jest uniemozliwienie uzywania spornego oznaczenia przez osobe trzecia®.
Dla przykladu warto wspomnie¢, Ze wszystkie wymienione okoliczno$ci decydujace
o zgloszeniu znaku w zlej wierze uznano za udowodnione m.in. w sprawie dotyczacej
uniewaznienia prawa do znaku towarowego GRUPPO SALINI®.

Ponadto istotnym czynnikiem, jaki zdaniem Trybunalu Sprawiedliwo$ci na-
lezy wzia¢ pod uwage, oceniajac istnienie zlej wiary zglaszajacego, jest stopien po-

24 Zob tez wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli v. Franz
Hauswirth GmbH, C529/07.

25  Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
(Dz. Urz. UE L z dnia 24 marca 2009 r., poz. 78, s. 1.

26 Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli Lindt, C529/07,
pkt 53.

27 Ibidem, pkt 37 140-42 i analogicznie wyrok TSUE z dnia 27 czerwca 2013 r., Malaysia Dairy Indu-
stries Pte. Ltd v. Ankencevnet for Patenter og Varemeerker, C320/12, pkt 36, 37.

28  Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli Lindt, C529/07,

pkt 44.

29 Wyrok Sadu z dnia 11 lipca 2013 r., SA.PAR. Srl v. EUIPO - Salini Costruttori SpA, T321/10,
pkt 11, 30.
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wszechnej znajomosci, ktorg cieszy sie oznaczenie w chwili dokonywania zgtoszenia
do rejestracji jako unijnego znaku towarowego. Wedtug Trybunatu Sprawiedliwosci
powszechna znajomos¢ znaku zglaszajacego mogtaby uzasadniac interes zglaszaja-
cego polegajacy na zapewnieniu jego oznaczeniu szerszej ochrony prawnej*’. Nalezy
bowiem wyjasni¢, ze w omawianej sprawie obaj przedsigbiorcy, tj. zaréwno zgta-
szajacy znak do ochrony — Chocoladefabriken Lindt ¢ Spriingli Lindt, jak i podmiot
konkurencyjny - Franz Hauswirth GmbH, wprowadzali na rynek juz od wielu lat cze-
koladowe zajace owinigte ztota folia, ktore jednak réznily si¢ miedzy sobg pewnymi
szczegdtami. Chocoladefabriken Lindt zglosit w charakterze tréjwymiarowego znaku
towarowego UE wyglad produkowanego przez siebie zajaca. Ocena zamiaru zgtasza-
jacego nie byla wigc w tym przypadku zadaniem fatwym, a okolicznosci sprawy nie
przedstawialy si¢ jednoznacznie.

Podobne okolicznosci zgloszenia znaku w zlej wierze analizowane byly w ra-
mach prejudycjalnego wyroku zapadlego w sprawie dotyczacej zgloszenia znaku to-
warowego tréjwymiarowego przedstawiajacego ksztalt butelki’'. Zaréwno bowiem
zglaszajacy znak, jak i osoba trzecia uzywaly wczesniej analogicznego oznaczenia
i oczywistym bylo, ze zglaszajacy wiedziat o tym, Ze osoba trzecia uzywa identycz-
nego tréjwymiarowego znaku w innych krajach Unii Europejskiej. Jednakze w $lad
za wyrokiem w sprawie Chocoladefabriken Lindt rowniez w tym przypadku Trybunat
Sprawiedliwosci podkreslit, ze sama wiedza zgtaszajacego o tym, Ze inny podmiot
uzywa za granicg takiego samego znaku, nie wystarczy do stwierdzenia zlej wiary
zglaszajacego, gdyz konieczne jest zbadanie, jaki byt zamiar zglaszajacego w chwili
dokonywania zgtoszenia do rejestracji znaku towarowego®?. Podobnie tez jak w spra-
wie Chocoladefabriken Lindt w analizowanym sporze dotyczacym ksztaltu butelki
kwestia oceny zamiaru zglaszajacego nie przedstawiala si¢ jednoznacznie, gdyz nie
tylko podmiot konkurencyjny, ale i zglaszajacy uzywat identycznego ksztaltu butelki
jako znaku towarowego juz od wielu lat na rynkach réznych krajow $wiata. W spra-
wie tej Trybunatl Sprawiedliwosci, udzielajac odpowiedzi na pytanie prejudycjalne,
po raz kolejny wiec uznal, ze konieczne jest przeanalizowanie wszystkich okoliczno-
$ci danej sprawy pozwalajacych na okreslenie, jaki zamiar przy$wiecal zglaszajacemu
sporny znak towarowy, aby mozna bylo oceni¢, czy zgloszenie zostalo dokonane
w zlej wierze.

Trzecia z kolei sprawa, na ktorg warto zwréci¢ uwage w kontekscie zarzutu zgto-
szenia znaku towarowego w zlej wierze w zwiazku z naruszeniem interesu osoby trze-
ciej, dotyczyla zgloszenia stowno-graficznego unijnego znaku towarowego POLLO

30  Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli Lindt, C529/07,
pkt 51.

31  Wyrok TSUE z dnia 27 czerwca 2013 r., Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd v. Ankencevnet for Pa-
tenter og Varemeerker, C320/12.

32 Ibidem, pkt 36-37.
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TROPICAL CHICKEN ON THE GRILL (dalej jako: POLLO TROPICAL)*. Sprawa
ta rozstrzygana byla przez Sad dzialajacy jako organ rozpatrujacy skarge na decy-
zj¢ wydang przez EUIPO, na mocy ktorej organ odmowil uniewaznienia rejestracji
unijnego znaku towarowego POLLO TROPICAL, nie dopatrujgc si¢ zlej wiary po
stronie zglaszajacego (czyli interwenienta w sprawie przed Sadem). Nie byl to wiec
wyrok prejudycjalny w odréznieniu od dwoch oméwionych wyzej orzeczen, w przy-
padku ktorych istota jest udzielenie odpowiedzi na zadane przez sad krajowy pyta-
nie, a nie zweryfikowanie zapadlego wczesniej rozstrzygniecia. Dlatego tez wyrok
w sprawie znaku POLLO TROPICAL daje mozliwos¢ przesledzenia stanowiska
Sadu w odniesieniu do konkretnych argumentéw skarzacego (tj. amerykanskiego
przedsiebiorcy Carrols Corp.) przytaczanych na poparcie zarzutu zgloszenia znaku
w zlej wierze przez interwenienta (tj. hiszpanskiego przedsigbiorcy Giulio Gambet-
tola, zglaszajacego unijny znak towarowy). W sprawie tej Sad, po pierwsze, uznat, ze
strona skarzgca nie przedstawila dostatecznych dowoddw na to, ze interwenient znat
w dacie zgloszenia swojego unijnego znaku oznaczenie uzywane przez amerykan-
skiego restauratora. Zdaniem Sadu skarzaca nie wykazata faktu istnienia przed zglo-
szeniem spornego znaku towarowego posrednich lub bezposrednich relacji miedzy
stronami sporu, ktdry to fakt moglby ttumaczy¢ istnienie zlej wiary u interwenienta.
Ponadto spétka Carrolos Corp. nie udowodnifa powszechnej znajomosci swojego
amerykanskiego znaku w krajach, w odniesieniu do ktérych powolywata sie na jego
powszechng znajomos$¢. Sad uznal bowiem, ze dla wykazania takiej powszechnej
znajomosci nie wystarczy przedstawienie dokumentéw wskazujacych na minimalng
aktywnos¢ reklamowa i obroty oraz fakt, ze odniesienia do spornego znaku towaro-
wego moga zosta¢ odnalezione za pomocg wyszukiwarki Google. Organ orzekajacy
UE zarzucil jednoczesnie stronie skarzacej, ze nie przedlozyta zadnych dokumen-
tow okreslajacych udzial znaku towarowego w rynku w krajach, w odniesieniu do
ktérych powolywala si¢ na jego powszechng znajomos¢, lub tez dokumentéw okre-
$lajacych wage inwestycji przeprowadzonych przez spétke Carrols Corp., zmierza-
jacych do promociji jej znaku towarowego®*. Po drugie, Sad zwrdcil uwage na to, ze
z akt sprawy nie wynikalo, iz hiszpanski przedsiebiorca nie zamierzal korzysta¢ ze
znaku towarowego w momencie jego zglaszania, ani tez nie wynikalo, ze dokonanie
zgloszenia unijnego znaku towarowego mozna byto wyttumaczy¢ zamiarem interwe-
nienta uniemozliwienia skarzgcej wprowadzenia jej towaréw do obrotu. Nie zostalo
bowiem prawidlowo wykazane, ze interwenient nie uzywal w Hiszpanii znaku towa-
rowego, ktorego jest wlascicielem, i Ze nie podjal on staran majacych na celu rozwoj
jego marki na terytorium Unii*’. Po trzecie Sad, pomimo iz uznal, Ze propozycja od-
szkodowania pieni¢znego w kwocie pigciu milionéw USD za przeniesienie praw do

33 Wyrok Sadu z dnia 1 lutego 2012 r., Carrols Corp. v. EUIPO - Giulio Gambettola, T291/09.
34 Ibidem, pkt 70.
35  Ibidem, pkt79.
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unijnego znaku towarowego zlozona skarzacej przez interwenienta ma istotne zna-
czenie dla sprawy, to jednak nie udowadnia w sprawie sama przez sie¢ ztej wiary in-
terwenienta w momencie zgloszenia spornego znaku towarowego?®. W konsekwencji
organ orzekajacy skonstatowal, ze identyczno$¢ spornych oznaczen nie moze prowa-
dzi¢ do uznania, Ze interwenient dziatal w zlej wierze, jesli brak jest innych istotnych
okolicznosci wlasciwych dla zgloszenia znaku w zlej wierze®’. Rozstrzygniecia tego
nie zmienit réwniez Trybunatl Sprawiedliwosci, wydajac wyrok, w ktérym oddalit od-
wolanie wniesione przez amerykanskiego przedsiebiorce Carrols Corp.*®

Przedstawione wnioskowanie moze jednak budzi¢ pewne zastrzezenia. Trudno
bowiem zgodzi¢ sie z Sadem, ze zglaszajacy (interwenient — hiszpanski przedsig-
biorca) nie wiedzial o amerykanskim przedsiebiorcy i uzywanym przez niego znaku
towarowym POLLO TROPICAL, skoro sporne znaki s identyczne nie tylko w war-
stwie slownej, ale réwniez na plaszczyznie graficznej*’. Z prezentowanego wyroku
wynika wiec wyraznie, ze wykazanie zlej wiary nie jest zadaniem prostym. Nalezy
zwrdci¢ uwage na to, ze w omowionej sprawie amerykanski przedsiebiorca nie udo-
wodnil, ze po stronie zglaszajacego unijny znak towarowy wystepowala zta wiara, po-
mimo Ze sporne oznaczenia byly identyczne, a z akt sprawy wynikalo, iz zglaszajacy
prowadzit jedynie malg pizzeri¢ na wyspach kanaryjskich, dla ktorej w dodatku uzy-
wal innego znaku niz ten, o ktory toczyt si¢ spor, a owego znaku POLLO TROPICAL
CHICKEN ON THE GRILL uzywal jedynie na swojej stronie internetowe;.

Natomiast zarzut zgloszenia znaku w zlej wierze moze okazac si¢ skuteczng stra-
tegia procesowa w przypadku osob stawnych poszukujacych ochrony swojego nazwi-
ska uzytego bezprawnie w znaku towarowym przez osobe trzecia, na co wyraznie
wskazuje wyrok w sprawie unijnego znaku towarowego NEYMAR™. Zgloszenia tego
znaku, zawierajacego nazwisko stawnego pitkarza Neymara da Silva Santos, dokonat
na wlasng rzecz Carlos Moreira. Na wniosek zlozony przez pitkarza EUIPO unie-
waznil rejestracje wspomnianego znaku. W sprawie tej Sad UE podtrzymat decyzje
wydang przez EUIPO, uznajac, ze znak towarowy NEYMAR zostal zgloszony w zlej
wierze, gdyz zglaszajacy mial pelng sSwiadomos¢ istnienia popularnego brazylijskiego
pitkarza, a dodatkowo zglaszajacemu przyswiecal nieuczciwy cel, jakim bylo wyko-
rzystanie renomy tego sportowca*'.

36  Ibidem, pkt 88.

37  Ibidem, pkt 90.

38  Wyrok TSUE z dnia 28 kutego 2013 r., Carrols Corp. v. EUIPO - Giulio Gambettola, C-171/12 P.

39  Zob. podobnie A. Kur, (w:) A. Kur, M. Senftleben, European ..., op. cit., s. 542.

40 M. Giannino, Neymar dribbles past free riding: General Court confirms invalidity of a mark fe-
aturing the name of the Brazilian football star on the ground of bad faith, ,,Journal of Intellectual
Property Law & Practice”, vol. 14, wyd. 8, sierpien 2019, s. 589-590, https://doi.org/10.1093/jiplp/
jpz087

41  GCEU judgment of 14 May 2014, T-795/17, Carlos Moreira v EUIPO, EU:T:2019:329.

104 Bialystok Legal Studies 2022 vol. 27 nr 1
Biatostockie Studia Prawnicze



Rézne aspekty zgtoszenia znaku towarowego w ztej wierze na tle orzecznictwa unijnego

2. Zgloszenie znaku towarowego w zlej wierze zwiazane z obraniem
nieuczciwej strategii ochrony wlasnych oznaczen zglaszajacego

W dalszej czesci artykulu omoéwione zostang najnowsze wyroki wydawane
w sprawach, w ktérych zarzuty zgloszenia znakéw w zlej wierze nie byty bezposred-
nio zwigzane z wczeéniejszym uzywaniem danego oznaczenia przez osobe trzecia,
ale wynikaly z nieuczciwej taktyki obranej dla ochrony wtasnych oznaczen zglasza-
jacego. W ramach wskazanej kategorii zgltoszen w zlej wierze nalezy zwréci¢ uwage
przede wszystkim na kwesti¢ powtdrnych zgloszen znakéw towarowych i niedawno
wydany wyrok w sprawie powtdrnego zgtoszenia przez spétke Hasbro Inc. znaku to-
warowego MONOPOLY*. W sprawie tej Sad zgodzit si¢ z [zbg Odwolawczg EUIPO,
ze zgromadzone dowody pozwalaly wykaza¢, iz w momencie dokonywania zglosze-
nia do rejestracji spornego znaku towarowego skarzaca (Hasbro Inc.) dziatala w ztej
wierze, zglaszajac znak MONOPOLY powtérnie w odniesieniu do tej czesci towa-
réw i ustug, ktore sg identyczne z towarami i ustugami oznaczanymi wczesniejszymi
identycznymi znakami towarowymi spo6tki Hasbro Inc. W pozostalym zakresie ztej
wiary nie dopatrzono si¢. Sad uznat bowiem, ze w ramach calosciowej analizy doko-
nywanej na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 59
ust. 1lit b rozporzadzenia 2017/1001) mozna uwzgledni¢ nie tylko okolicznosci wyli-
czone w sprawie Chocoladefabriken Lindt, ale réwniez pochodzenie zakwestionowa-
nego oznaczenia, sposob jego uzywania od momentu stworzenia, strategie handlowsa,
w jaka wpisuje si¢ dokonanie zgloszenia tego oznaczenia do rejestracji w charakterze
unijnego znaku towarowego, a takze chronologie wydarzen, ktére doprowadzily do
dokonania danego zgloszenia®. Ponadto, zdaniem organu orzekajacego — niezaleznie
od wymienionych czynnikéw — nalezy takze wzig¢ pod uwage zamiar zglaszajacego
w chwili dokonywania zgloszenia rejestracyjnego*’. Spétka Hasbro Inc. bronita sie
przed zarzutem zgloszenia znaku w zlej wierze, twierdzac, ze powtérnego zglosze-
nia dokonata w celu zmniejszenia obcigzen administracyjnych i dzialanie to nie ma
nic wspolnego z nieuczciwymi intencjami. Jednak Sad zgodzil si¢ z Izbg Odwolaw-
cza EUIPO, ze jest to argumentacja niemajaca pokrycia w przedstawionych faktach,
skoro zaden z wczedniejszych znakéw towarowych MONOPOLY nie byt przedmio-
tem zrzeczenia. W takim bowiem przypadku interes w dokonywaniu nowych, nie-
mal analogicznych zgloszen w celu zmniejszenia obcigzenia administracyjnego jest
trudny do ustalenia z uwagi na dodatkowy naklad pracy i zwigkszone inwestycje
zwigzane z nagromadzeniem identycznych znakéw towarowych®. Ponadto, zdaniem
Sadu, sama skarzaca (Hasbro Inc.) dostarczyla dowodu przemawiajacego za tym, ze

42 Wyrok Sadu z dnia 21 kwietnia 2021 r., Hasbro Inc. v. EUIPO i Kreativni Dogadaji d.o.o., T-663/19,
pkt 43,50 55.

43 Ibidem, pkt 38.

44 Ibidem, pkt 39.

45  Ibidem, pkt 60.
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zgloszenie dokonane zostato w ztej wierze, skoro przyznala, ze jedng z korzysci uza-
sadniajacych dokonanie zgloszenia spornego znaku towarowego byt brak koniecz-
noéci przedstawiania dowodu rzeczywistego uzywania tego znaku w przypadku
ewentualnego zgloszenia roszczenia wzajemnego przez pozwanego w postepowaniu
gléwnym, zarzucajgcego brak rzeczywistego uzywania znaku przez spétke Hasbro
Inc*. Sad definitywnie skonstatowal, ze takie zachowanie nie moze by¢ uwazane za
prawnie uzasadnione, tylko powinno zosta¢ uznane za sprzeczne z celami rozporza-
dzenia nr 207/2009 (obecnie rozporzadzenia 2017/1001) i z zasadami regulujacymi
prawo unijnych znakéw towarowych, wskazujac przede wszystkim na zasadg wy-
nikajaca z motywu 2 i motywu 10 rozporzadzenia 207/2009 (obecnie odpowiednio
motyw 3 i motyw 24 rozporzadzenia 2017/1001)*". Jednoczes$nie organ orzekajacy
wyjasnil, ze zaden przepis w unijnym prawie znakéw towarowych nie zakazuje po-
nownego zgloszenia znaku towarowego, ,,a w zwigzku z tym dokonanie takiego zgto-
szenia nie moze samo w sobie $wiadczy¢ o zlej wierze zglaszajacego, jezeli zadne inne
istotne okoliczno$ci nie zostang podniesione przez wnoszacego o uniewaznienie lub
EUIPO™,

Nie zawsze zatem powtorne zgloszenie znaku towarowego dla tych samych towa-
réw przez ten sam podmiot bedzie postrzegane jako dzialanie w zlej wierze. Przede
wszystkim wniosku takiego, co do zasady, nie mozna wyciaga¢, gdy ponownie zglo-
szony znak poddany zostal nawet nieznacznym zmianom w celu uzyskania bardziej
nowoczesnego wygladu (czyli tzw. rewitalizacji znaku), co wyraznie wynika z uza-
sadnienia wyroku Sagdu w sprawie znaku towarowego PELIKAN®. W sprawie tej
zgloszony zostal wniosek o uniewaznienie unijnego znaku towarowego stowno-gra-
ficznego PELIKAN, zgloszonego ponownie po jego nieznacznej rewitalizacji. Sad
stwierdzil, ze strona wnoszgaca o uniewaznienie, zarzucajaca zgloszenie znaku w ztej
wierze, nie dostarczyta wystarczajacych dowoddw na to, ze zglaszajacy nie mial za-

46  Stosownie do art. 58 ust. 1 lit a rozporzadzenia 2017/1001 wygasnigcie prawa wiasciciela unijnego
znaku towarowego stwierdza si¢ na podstawie wniosku do Urzedu lub roszczenia wzajemnego
W postepowaniu w sprawie naruszenia w przypadku, gdy w okresie pieciu lat znak towarowy nie
byl rzeczywiscie uzywany w Unii w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal on zare-
jestrowany, o ile nie istnieja uzasadnione powody nieuzywania znaku.

47 Wyrok Sadu z dnia 21 kwietnia 2021 r., Hasbro Inc. v. EUIPO - Kreativni Dogadaji d.o.o., T-663/19,
pkt 49-50,70. Z motywu 3 rozporzadzenia 2017/1001 wynika, ze wspomniane rozporzadzenie ma
na celu zapewnienie niezakltéconej konkurencji. Stosownie natomiast do tego, co stanowi motyw
24 rozporzadzenia 2017/100, ochrona unijnych znakéw towarowych uzasadniona jest w takim
zakresie, w jakim sg one rzeczywiscie uzywane.

48  Wyrok Sadu z dnia 21 kwietnia 2021 r., Hasbro Inc. v. EUIPO - Kreativni Dogadaji d.o.o., T-663/19,
pkt 70.

49  Wyrok Sadu z dnia 13 grudnia 2012 r., Pelicantravel.com s.r.o., v. EUIPO - Pelikan Vertriebsgesel-
Ischaft mbH & Co. KG, T-136/11, pkt 36; tak tez G. Vos, (w:) G. Hasselblatt (red.), Community
Trade Mark Regulation. A Commentary, Oxford 2015, s. 687.
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miaru uzywania powtornie zgloszonego znaku, ani tez nie wykazata, by zgtaszajacy
mial zamiar powstrzymania osoby trzeciej przed wejsciem na rynek™.

Wydaje sig, ze analogicznie nalezy oceniac (tj. w kategorii braku zlej wiary) po-
nowne zgloszenie nawet identycznego znaku dla identycznych towaréw w sytuacji,
gdy przyznane zostato prawo wylaczne na dany znak, ale decyzja warunkowa wyga-
sta ze wzgledu na brak opfaty za 10-letni okres ochrony. Cho¢ nalezy zaznaczy¢, ze
tego typu przypadek moze dotyczy¢ zgloszen do Urzedu Patentowego RP, natomiast
nie moze odnosi¢ si¢ do zgloszen znakéw unijnych, w przypadku ktorych nie jest
wnoszona osobna oplaty za ochrone znaku (oplata za zgloszenie znaku towarowego
unijnego obejmuje automatycznie oplate za ochrone).

Natomiast zgloszenie powtdrne znaku w celu uniknigcia ryzyka wygasnie-
cia prawa do znaku ze wzgledu na brak jego rzeczywistego uzywania moze stano-
wi¢ podstawe dla uniewaznienia takiej rejestracji z uwagi na zarzut zgloszenia znaku
w zlej wierze’'. Jednakze wskazany brak zamiaru uzywania musi zosta¢ wykazany
przez wnoszacego o uniewaznienie znaku, skoro obowigzuje domniemanie dzialania
w dobrej wierze®?.

Analizujac kwestie powtdrnego zgloszenia znaku w aspekcie zlej wiary, warto
jeszcze zwroci¢ uwage na dos$¢ niejednoznaczng kwestie ponownych zgloszen zna-
kow, ktdre z przyczyn obiektywnych nie mogly by¢ uzywane w obrocie. Za przykltad
moga tu postuzy¢ przede wszystkim znaki towarowe $rodkéw farmaceutycznych,
a wiec produktéw, ktérych procedura dopuszczenia do obrotu jest szalenie czaso-
chlonna. Czesto potrzeba wielu lat, by przebada¢ lek i umozliwi¢ jego sprzedaz
pod konkretnym znakiem towarowym. Wydaje sie, ze powtorne zgloszenie w ta-
kim przypadku nie powinno by¢ oceniane jako dokonane w zlej wierze, jezeli nie
mozna zglaszajacemu wykaza¢ nieuczciwego zamiaru dzialania, a w szczegélnosci
braku zamiaru uzywania znaku. Wydaje sie, ze sytuacja taka bedzie miata miejsce
po pierwsze, gdy powtérne zgloszenie znaku dokonywane jest przez podmiot, ktory

50  Ibidem, pkt 60.

51  Zob. wyrok Sadu z dnia 13 grudnia 2012 r., Pelicantravel.com s.r.0., v. EUIPO - Pelikan Vertriebs-
gesellschaft mbH & Co. KG, T-136/11, pkt 27. Na marginesie warto zauwazy¢, ze z przedstawio-
nym zapatrywaniem na konsekwencje powtdrnego zgloszenia znaku zdaje si¢ harmonizowa¢
doé¢ istotna zmiana wprowadzona w 2015 r. w przepisach ustawy — Prawo wlasnosci przemysto-
wej, polegajaca na usunieciu z ustawy art. 134 p.w.p., ktory zapewnial mozliwo$¢ dokonania po-
wtornego zgloszenia przez ten sam podmiot w odniesieniu do takiego samego znaku dla takich
samych towardw. Utrzymanie tego przepisu w mocy bytoby apriorycznym uzasadnieniem dla ,,le-
galnoéci” réwniez nieuczciwych zgloszen, dokonywanych przede wszystkim w celu uniknigcia za-
rzutu braku rzeczywistego uzywania znaku lub tez w celu uniknigcia koniecznoséci udowodnienia
rzeczywistego uzywania znaku w zwiazku z otrzymaniem takiego zZadania od strony pozwanej.
Wrtasnie ten drugi z wymienionych argumentéw przywotywany byt w sprawie unijnego znaku to-
warowego MONOPOLY.

52 Zob. m.in. wyrok Sadu z dnia 13 grudnia 2012 r., Pelicantravel.com s.r.o., v. EUIPO - Pelikan Ver-
triebsgesellschaft mbH & Co. KG, T-136/11, pkt 57.
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czasowo nie ma mozliwoéci uzywania znaku ze wzgledu na niezalezne od niego,
obiektywne przeszkody w uzywaniu znaku, i po drugie, gdy okolicznosci pozwala-
jace na zweryfikowanie zamiaru, w jakim zgloszenie znaku zostalo dokonane, wska-
zujg na to, ze celem powtdrnego zgloszenia znaku bylo jedynie utrzymanie ochrony
tego znaku w oczekiwaniu na mozliwo$¢ rozpoczecia jego uzycia w obrocie, a nie
na przyklad dzialania nakierowane na oznaczenie uzywane przez osobe trzecig pole-
gajace na przykiad na zablokowaniu mozliwos$ci uzywania znaku przez inny podmiot
uprawniony do takiego oznaczenia, czy tez inne nieuczciwe dzialanie majace na celu
obejscie przepisow ustawy (jak chociazby powtérne zgloszenie w celu unikniecia
koniecznosci wykazania rzeczywistego uzywania znaku w ewentualnym przysztym
lub obecnie toczacym sie sporze)®. Z pewnoscig jednak nie bedzie mozna moéwié
0 uczciwym zamiarze powtornego zgloszenia znaku dla produktu farmaceutycznego
(tj. zgloszeniu w celu realizacji funkeji znaku towarowego), jesli od daty pierwszego
zgloszenia nie wdrozono zadnych dziatan majacych na celu dopuszczenie leku do
obrotu (w tym badan klinicznych)*. Na analogiczng okoliczno$¢ w odniesieniu nie
tylko do powtdrnego, ale i pierwszego zgloszenia znaku towarowego zwraca uwage
R. Skubisz, zauwazajac, ze ,,zgloszenie znaku, przyktadowo dla produktéw farmaceu-
tycznych, bedzie zgltoszeniem bez zamiaru uzywania znaku, jesli zgtaszajacy w pew-
nym - stosunkowo diugim - czasie (nawet chocby jednego roku) od rejestracji znaku
nie przedsigwzigl zadnych czynnosci powodujacych wszczecie procedury rejestracji
leku lub procedury uzyskania odpowiednich zezwolen bedacych warunkiem obrotu
danym preparatem farmaceutycznym”™.

Waznym wyrokiem, jaki zapadl w 2020 r., rzucajac nowe $wiatto na analizowany
kontekst zgloszenia znaku w ztej wierze w zwigzku z nieuczciwg strategia przyjeta
przez zglaszajacego dla ochrony wlasnych oznaczen, jest wyrok prejudycjalny do-
tyczacy zarzutu zgloszenia w zlej wierze przez spétke Sky i in. czterech znakéw to-
warowych zawierajacych element stowny SKY. Zarzut ten podniosty spotki SkyKick,
utrzymujac, ze znaki towarowe rozpatrywane w postepowaniu gléwnym zarejestro-
wano w zlej wierze, poniewaz spdtka Sky i in. nie mialy zamiaru ich uzywania w od-
niesieniu do niektorych towarow i ustug objetych rejestracja tych znakéw. Trybunat
Sprawiedliwosci, odpowiadajgc na pytanie prejudycjalne zadane przez sad krajowy,
stwierdzil, ze zgloszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego uzywa-

53  Zob.].J. Sitko, Special Criteria of Trade Mark Protection with Regard to Pharmaceutical Products
in the European Union Legal System, IIC - ,International Review of Intellectual Property and
Competition Law”, 2014/45/6, s. 670-671; artykul w wersji elektronicznej dostgpny jest na stronie
internetowej: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40319-014-0236-5

54  Zob. szerzej na temat zamiaru uzywania znaku w kontekscie rzeczywistego uzywania znaku to-
warowego: C. Micheletti, Preventing Loss of Trademark Rights: Quantitative and Qualitative As-
sessments of Use and Their Impact on Abandonment Determinations, TMR 2004/5, s. 634-636;
M. Trzebiatowski, Obligatory Trade Mark Use and Case-Law, Lublin 2010, s. 28 i n.

55  R. Skubisz, Zgloszenie znaku ..., op. cit., s. 1349.
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nia w odniesieniu do towarow i ustug objetych rejestracjg stanowi dziatanie w zlej
wierze, ,jezeli zglaszajacy ten znak towarowy mial zamiar albo naruszania w spo-
s6b niezgodny z uczciwymi obyczajami intereséw osob trzecich, albo uzyskania,
nawet bez odniesienia si¢ do konkretnej osoby trzeciej, wylacznego prawa w celach
innych niz cele zwigzane z funkcjami znaku towarowego™. Z cytowanego wyroku
wynika, ze brak zamiaru uzywania znaku przez zglaszajacego moze by¢ postrzegany
jako okoliczno$¢ zgloszenia znaku w zlej wierze nie tylko w sytuacji, gdy zglaszajacy
chce zaszkodzi¢ interesom innego podmiotu, ale rowniez wtedy, gdy takiego celu nie
ma, natomiast zgloszenie znaku jest dokonywane w innym celu niz realizacja funk-
cji znaku towarowego, wsrdd ktorych oczywiscie najwazniejsza jest funkcja odrdz-
niajaca. W komentowanym wyroku Trybunal Sprawiedliwosci dodatkowo zwrécit
uwage na to, ze w sytuacji, gdy brak zamiaru uzywania danego znaku towarowego
zgodnie z podstawowymi funkcjami znaku towarowego dotyczy tylko niektdrych to-
wardéw lub ustug objetych zgloszeniem znaku, zgloszenie to stanowi dziatanie w zlej
wierze jedynie w zakresie, w jakim odnosi si¢ ono do tych towaréw lub ustug, co
harmonizuje z regula plynaca z art. 59 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001°’. Stusznie
wiec zauwaza si¢ w doktrynie, zZe przedsiebiorcy powinni dwa razy si¢ zastanowic,
zanim zglosza znak dla zbyt szeroko ujetej kategorii towaréw lub ustug, w ramach
ktdrej moga wystepowac towary (ustugi), ktérych sprzedawac (§wiadczy¢) nie maja
zamiaru’®.

Prezentowany wyrok nadaje bardzo istotne znaczenie zamiarowi uzywania
znaku towarowego w kontekscie oceny zgloszenia znaku w zltej wiarze. Nasuwajg si¢
jednak pewne watpliwosci, czy jest to podejscie wlasciwe w $wietle prawa znakow
towarowych unijnych. Zdaniem J. Philipsa brak zamiaru uzywania znaku nie moze
stanowi¢ o uznaniu danego zgloszenia za dokonane w zlej wierze, skoro rejestracja
znaku towarowego unijnego nie jest uzalezniona od wykazania istnienia takiego za-
miaru (w odréznieniu od tego, co stosowane jest w prawie USA), a uprawniony ma
5 lat na rozpoczecie uzywania swojego znaku, zeby unikna¢ zarzutu braku rzeczy-
wistego uzywania swojego oznaczenia i w konsekwencji stwierdzenia wygasnigcia
prawa do znaku (zob. art. 58 rozporzadzenia 2017/1001)*°. Wydaje sig¢, ze sam fakt
braku zamiaru uzywania oznaczenia — stwierdzanego na dzien zgtoszenia znaku do
ochrony - nie powinien by¢ per se podstawa do zaklasyfikowania danego zgtoszenia
jako dokonanego w zlej wierze. Wskazana przestanka moze decydowa¢ o uznaniu
zgloszenia za dokonane w zlej wierze dopiero wtedy, gdy jednoczes$nie wykazany zo-

56  Wyrok TSUE z dnia 29 stycznia 2020 r., Sky plc, Sky International AG, Sky UK Ltd v. SkyKick UK
Ltd, SkyKick Inc., C-371/18, pkt 81.

57  Ibidem, pkt 81.

58  Zob. L. Tannant, Further success for Sky in SkyKick saga, as partial invalidity finding is overtur-
ned, ,World Trademark Review”, 19.08.2021.

59  Zob.]. Phillips, Trade Mark Law. A Practical Anatomy, Oxford 2003, s. 460.
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stanie konkretny nieuczciwy cel przyswiecajacy zgloszeniu. Celem takim moze by¢
przede wszystkim szkodzenie interesowi osoby trzeciej czy uniknigcie konieczno-
$ci dowodzenia faktu rzeczywistego uzywania znaku. Natomiast sam fakt zgloszenia
znaku dla szeroko ujetej kategorii towaréw lub ustug w danej klasie klasyfikacji ni-
cejskiej nie powinien by¢ laczony ze zgloszeniem w zltej wierze, nawet jesli oczywiste
jest w dacie zgloszenia, ze zglaszajacy nie mial zamiaru uzywania znaku dla catego
okreslonego w zgtoszeniu katalogu towarow lub ustug. Jego zamiar moze bowiem sie
zmienic¢ na przestrzeni lat funkcjonowania na rynku, na co ustawodawca daje upraw-
nionemu 5 lat. Dopiero bowiem w przypadku braku rzeczywistego uzywania znaku
przez nieprzerwany okres 5 lat mozliwe jest wygaszenie prawa do znaku (zob. art.
58 rozporzadzenia 2017/1001). Tym samym trudno oprze¢ si¢ wrazeniu, ze w przy-
padku, o ktérym mowa w wyroku w sprawie SKY, doszto do zbyt szerokiej interpre-
tacji pojecia ztej wiary.

Ostatnie dwa lata — najprawdopodobniej w zwigzku z przedstawionym wy-
rokiem prejudycjalnym zapadlym w sprawie znakéw SKY - dostarczyly kolejnych
przyktadow spraw, w ktérych doszto do uniewaznienia praw do znakéw towarowych
unijnych na podstawie art. 59 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 ze wzgledu na zgto-
szenie znakow bez zamiaru ich uzywania dla towaréw lub uslug objetych zgtosze-
niem. Przede wszystkim EUIPO wydalo szereg decyzji, na mocy ktérych doszlo
do uniewaznienia znakow zarejestrowanych na rzecz Pest Control Office Limited —
spotki reprezentujacej stawnego artyste street art, ukrywajacego si¢ pod pseudoni-
mem Banksy. Wspomniana spétka uzyskala na swoja rzecz rejestracje wielu znakéw
towarowych przedstawiajacych najstawniejsze graffiti wykonane przez Banksiego.
Nastepnie do EUIPO trafifo wiele wnioskéw o uniewaznienie tych rejestracji z po-
wodu zgloszenia znakéw w zlej wierze. Uniewazniony zostal m.in. znak graficzny
przedstawiajgcy dziewczyne z bomba®, szczura i czerwone serce®!, dziewczyne z pa-
rasolka® czy rzucajacego kwiatami (obraz, ktérego oryginalny tytul brzmi: ,,Flower
Thrower”)%. W trakcie pisania tego artykutu jest w toku kilka kolejnych spraw, ktd-
rych przedmiot stanowi uniewaznienie praw do innych obrazéw Banksiego zareje-
strowanych w charakterze znakéw towarowych. We wszystkich wymienionych wyzej
sprawach Wydzial Uniewaznien EUIPO ustalil, ze rejestracja wspomnianych zna-
kow zostala dokonana na rzecz Pest Control Office Limited de facto po to, by chronié¢
prawa autorskie Banksiego do jego graffiti. Artysta bowiem nie chce zdradza¢ swojej
prawdziwej tozsamosci, ukrywajac sie za pseudonimem. W konsekwencji nie moze
dochodzi¢ oficjalnie ochrony swoich praw autorskich do namalowanych przez sie-
bie obrazow. Organ orzekajacy uznal, ze prawo do znaku towarowego nie moze by¢

60  Decyzja Wydzialu Uniewaznien EUIPO z dnia 19 czerwca 2021 r., nr C 39921.
61  Decyzja Wydziatu Uniewaznien EUTPO z dnia 19 czerwca 2021 r., nr C 40000.
62  Decyzja Wydzialu Uniewaznien EUIPO z dnia 18 czerwca 2021 r., nr C 39872.
63  Decyzja Wydzialu Uniewaznien EUIPO z dnia 14 wrze$nia 2020 r., nr C 33843.
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wykorzystywane w celu utrzymania prawa, ktére mogloby nawet nie istnie¢ na rzecz
osoby roszczacej sobie jego posiadanie. Ponadto Wydzial Uniewaznien ustalit, ze ani
Banksy, ani oficjalny zgltaszajacy nie mieli zamiaru w dacie zgtoszenia uzywania znaku
w obrocie gospodarczym. Zdaniem EUIPO wskazanego zapatrywania nie zmie-
nia fakt rozpoczecia uzywania znaku, ktére w przypadku znaku przedstawiajacego
rzucajgcego kwiatami mialo miejsce dopiero miesigc po ztozeniu wniosku o unie-
waznienie, a w przypadku trzech pozostalych znakéw zaledwie miesiac przed zlo-
zeniem takich wnioskéw, gdyz sam uprawniony do znakéw oraz Banksy stwierdzili,
ze rozpoczeto uzywanie znakow ze wzgledu na che¢ unikniecia okreslonych w pra-
wie unijnym konsekwencji braku uzywania znaku towarowego®. Zdaniem EUIPO
dzialanie takie jest niezgodne z uczciwymi praktykami. Materiat dowodowy zgroma-
dzony w analizowanych sprawach wskazywal zatem, zdaniem EUIPO, ze zgloszenia
powotlanych znakéw zostaty dokonane bez zamiaru ich uzywania dla towaréw i ustug
okreslonych w zgloszeniu, a intencjg zglaszajacego — nie nakierowang na konkretne
prawo osoby trzeciej — bylo uzyskanie prawa wylacznego do znaku w innym celu niz
taki, ktory odpowiadalby funkcjom realizowanym przez znak towarowy. Nalezy wigc
zauwazyc, ze spelnione zostaly przestanki zgloszenia znaku towarowego w zlej wie-
rze, wymienione w wyroku wydanym w sprawie znaku SKY.

Ponadto nalezy zgodzi¢ si¢ z A. Kur, ze zarzut zgloszenia znaku w zlej wierze
moze by¢ réwniez podniesiony w przypadku zgloszenia tytutu ksigzki jako znaku to-
warowego dla materialéw drukowanych, jezeli zglaszajacym jest wydawca prébujacy
w ten sposob zapewni¢ sobie wylacznos$¢ na publikowanie ksigzki, ktorej ochrona
prawnoautorska wygasta®.

Whioski

Analiza oméwionych w artykule wyrokéw i decyzji pokazuje wyraznie, ze zazna-
czaja sie dwie gtowne kategorie zgloszen znakow towarowych w zlej wierze. Pierwsza
z nich dotyczy sytuacji, w ktorych zglaszajacy, majac swiadomos¢ uzywania znaku
przez osobe trzecia, zglasza analogiczny znak na swoja rzecz z zamiarem szkodzenia
interesom tej osoby, w szczegolnos$ci poprzez uniemozliwienie jej uzywania znaku.
Natomiast druga kategoria zgloszen w zlej wierze nie ma zwigzku z dziataniem
na szkode interesu osoby trzeciej, ale dotyczy tych przypadkéw, w ktérych zta wiara
wynika z nieuczciwej strategii obranej dla ochrony wlasnych oznaczen zglaszajacego,

64  Stosownie do art. 58 ust. 1 lit a rozporzadzenia 2017/1001 konsekwencja braku rzeczywistego
uzywania znaku towarowego unijnego przez okres pieciu lat na terytorium UE w odniesieniu do
towardw lub ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, jest wygasnigcie prawa do znaku, o ile
nie istnieja uzasadnione powody nieuzywania znaku.

65  Zob. A. Kur, (w:) A. Kur, M. Senftleben, European ..., op. cit., s. 543 oraz powolany tam wyrok
BGH (Niemiecki Federalny Sad Najwyzszy) z dnia 5 grudnia 2000 r., I ZB 19/00, Winnetou.
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ktéry dokonuje zgloszenia w celu innym niz realizacja funkeji wlasciwych dla znaku
towarowego.

Lektura przedstawionych wyrokéw zdaje si¢ wskazywa¢ na to, Ze wykazanie
ztej wiary nie jest zadaniem tatwym®, szczeg6lnie w tym pierwszym z omoéwionych
przypadkow zgloszen znakéw w zlej wierze, zwigzanym z naruszeniem interesu
osoby trzeciej. Po pierwsze, samo uzywanie przez osobe trzecig niezarejestrowa-
nego znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie temu, by identyczny lub podobny
znak towarowy zostal zarejestrowany jako unijny znak towarowy dla identycznych
lub podobnych towaréw lub ustug, skoro system rejestracji unijnych znakéw towa-
rowych opiera si¢ na zasadzie ,,pierwszego zglaszajacego™’. Aby wykazac¢ zlg wiare,
konieczne jest udowodnienie, Ze zglaszajacy wiedzial o oznaczeniu osoby trzeciej
oraz mial nieuczciwy zamiar uniemozliwienia osobie trzeciej dalszego uzywania tego
oznaczenia, co wynika z omdéwionego wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt.
Po drugie, trudnosci dowodowe moga by¢ zwigzane z wykazaniem, ze zglaszajacy
wiedzial o oznaczeniu swojego konkurenta, gdyz sam fakt identycznosci nawet war-
stwy graficznej spornych oznaczen nie wystarczy, by uznad, ze zglaszajacy unijny
znak towarowy wiedzial o znaku osoby trzeciej, co dobitnie potwierdza wyrok za-
padly w sprawie znaku POLLO TROPICAL. Po trzecie, nawet udowodnienie wiedzy
zglaszajacego o tym, ze inny podmiot uzywa takiego samego znaku, nie wystarczy dla
stwierdzenia zlej wiary zglaszajacego, gdyz konieczne jest wykazanie drugiej kluczo-
wej przestanki $wiadczacej o zlej wierze zglaszajacego, jaka jest nieuczciwy zamiar
zglaszajacego szkodzenia interesowi osoby trzeciej. Istotne trudnosci w wykazaniu
takiego zamiaru zwigzane sg przede wszystkim z tym, ze jest to okolicznos¢ o charak-
terze subiektywnym. Ponadto nalezy zauwazy¢, ze trudno o wykazanie nieuczciwego
zamiaru szkodzenia interesowi innego przedsigbiorcy w sytuacji, gdy zgtaszajacy
znak sam uzywa zgloszonego oznaczenia w obrocie dla towaréw objetych zglosze-
niem, a wiec w funkcji wlasciwej dla znaku towarowego.

Réwniez nietatwym zadaniem wydaje si¢ wykazanie zlej wiary w drugim z omo-
wionych przypadkéw zgloszenia znaku w zlej wierze, zwigzanym z nieuczciwg strate-
gig ochrony wlasnych oznaczen zglaszajacego. Przede wszystkim w tym przypadku,
tak jak w poprzednim, podmiot wnoszacy o uniewaznienie znaku musi udowodnic¢
istnienie subiektywnych okolicznosci wystepujacych po stronie zglaszajacego. Musi
bowiem wykaza¢, ze zamiarem zglaszajacego bylo uzyskanie prawa wylacznego do

66  Rowniez w polskiej doktrynie zwraca si¢ uwage na trudnosci w wykazaniu przestanki zgloszenia
znaku w zlej wierze; zob. m.in. E. Nowinska, M. du Vall, Pojecie ..., op. cit., s. 147 oraz J. Ozegal-
ska-Trybalska, Znaki ..., op. cit., s. 494. Autorka zauwaza, ze wiele okolicznosci uznawanych jest
za mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych strategii biznesowych i zasad konkurowania i nie
wystarczy do wykazania dziatania w zlej wierze, pomimo ze obiektywnie moga by¢ postrzegana
jako naruszajace przyjete standardy uczciwosci.

67  Wyrok Sadu z dnia 14 lutego 2012 r., Peeters Landbouwmachines BV v. EUIPO i AS Fors MW,
T-33/11, pkt 16.
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znaku w celach innych niz cele zwigzane z realizacja funkcji wlasciwych dla znaku to-
warowego®. Ponadto trudno$ci dowodowe polegaja na tym, ze fakt powtornego zgto-
szenia identycznego znaku towarowego dla identycznych towaréw przez tego samego
przedsiebiorce sam w sobie, jako obiektywna okoliczno$¢, nie stanowi jeszcze prze-
stanki pozwalajacej na uznanie, ze zgloszenie zostalo dokonane w zltej wierze. Takim
przejawem zlej wiary, jak wynika z wyroku w sprawie znaku MONOPOLY, mogga by¢
na przyklad dowody wskazujace, ze znak zostal zgltoszony po to, by uniknac¢ ewen-
tualnej konieczno$ci wykazania rzeczywistego uzywania znaku, co jest ewidentnym
zamiarem odniesienia korzysci kosztem réwnowagi systemu unijnych znakéw towa-
rowych, ustanowionego przez prawodawce unijnego”®.

Odnoszac si¢ na zakonczenie do tej kategorii zgtoszen, ktére dokonywane sg
w celu realizacji nieuczciwej strategii ochrony wlasnych oznaczen zglaszajacego, na-
lezy stwierdzi¢, ze wnioski nasuwajg sie tu w oparciu o tez¢ zawarta w wyroku pre-
judycjalnym w sprawie znaku SKY. Zgodnie z tym orzeczeniem zgloszenie znaku
towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego uzywania w odniesieniu do towaréw
lub ustug objetych rejestracja stanowi dziatanie w zltej wierze, jezeli zglaszajacy ten
znak towarowy mial zamiar uzyskania wylacznego prawa w celach innych niz cele
zwigzane z funkcjami znaku towarowego, nawet jesli dzialanie zglaszajacego nie
wiaze si¢ z naruszeniem interesu osoby trzeciej. Przedstawione podejscie do inter-
pretacji pojecia ztej wiary sklania do rozwazenia, czy wskazany zarzut moéglby by¢
uzasadniony w przypadku zgloszenia przez stawng osobe jej nazwiska w charakte-
rze znaku towarowego, przy zalozeniu, ze osoba ta nie prowadzi zadnej dziatalnosci
gospodarczej i nie uzywa swojego oznaczenia dla towaréw lub ustug. Wydaje sig, ze
w takim przypadku - w $lad za decyzjami zapadlymi w sprawie znakéw przedsta-
wiajacych graffiti Banksiego — mozna byloby rozwazy¢ mozliwos¢ postawienia za-
rzutu zgloszenia znaku w zlej wierze ze wzgledu na zgloszenie znaku bez zamiaru
jego uzywania dla towaréw lub ustug objetych zgloszeniem, wykazujac, ze celem ta-
kiego zgloszenia jest jedynie zapewnienie rozszerzonej ochrony dla nazwiska danej
osoby, stanowigcego jej dobro osobiste™. Wskazany cel nalezaloby bowiem zaliczy¢
do kategorii celéw niezwigzanych z realizacjg funkcji znaku towarowego. Przedsta-
wione zapatrywanie nie wydaje sie jednak zasadne w $wietle obowigzujacego prawa,
gdyz tak szerokie interpretowanie pojecia zlej wiary wydaje si¢ kolidowac¢ z zaloze-
niami unijnego systemu rejestracji znakéw. W prawie unijnym bowiem, w odréz-
nieniu od amerykanskiego prawa znakéw towarowych, nie uzaleznia sie¢ rejestracji

68  Nie chodzi o cele zwigzane ze szkodzeniem interesowi osoby trzeciej.

69  Wyrok Sadu z dnia 21 kwietnia 2021 r., Hasbro Inc. v. EUIPO - Kreativni Dogadaji d.o.o., T-663/19,
pkt 69.

70  Zob. szerzej na temat mozliwoéci ochrony nazwiska osoby slawnej na gruncie prawa unijnych
znakow towarowych J. Sitko, Protection of a Famous Person’s Surname in the Light of the Eu-
ropean Union Trade Mark Regulation, ,,European Research Studies Journal” XXIV, wyd. spec.
2021/2,5.210-223.
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od faktu uzywania znaku lub tez zamiaru jego uzywania, o czym szerzej byta mowa
w drugim punkcie artykutu.
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Kwalifikacja znaku towarowego jako renomowanego
- uwagi w $§wietle orzeczen sagdoéw administracyjnych

The Qualification of a Trademark as a Trademark with Reputation: Comments in the Light
of the Polish Administrative Courts’ Case Law

Abstract: On 16 June 2021, as a result of a cassation appeal, the Supreme Administrative Court (SAC)
ruled that the reputation of a trademark is not determined by its qualitative aspects. This position should
not come as a surprise, two decades after the judgment in the General Motors Corporation v. Yplon
SA (Chevy) case. However, the justification of the SAC ruling indicates that in proceedings before the
Patent Office of the Republic of Poland and Polish administrative courts, one cannot predict the exact
interpretation these authorities will make. This article discusses the jurisprudence of the administrative
courts in the field of the concept of trademarks with a reputation; it focuses on the quantitative and
qualitative approach and refers to the scope of the binding of Polish courts by the interpretation of the
law by the EU courts.

Keywords: administrative courts, ‘Chevy’ case, trademark with reputation

Slowa kluczowe: sady administracyjne, sprawa Chevy, znak renomowany

Wprowadzenie

16 czerwca 2021 r. w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej NSA orzekt, ze o re-
nomie znaku towarowego nie przesadzaja aspekty jakosciowe'. Wydaje sie, ze dwie
dekady po wejsciu w zycie przepiséw ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej?, ktora
wprowadzila do polskiego porzadku prawnego kategorie normatywna znaku re-

1 Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2021 r., I GSK 1561/18, LEX nr 3208786.
2 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.
324), zwana dalej: p.w.p.
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nomowanego’, stanowisko to nie powinno dziwi¢, bowiem stanowi potwierdzenie
utrwalonej linii orzeczniczej sagdéw unijnych, realizowanej przez EUIPO. Uzasadnie-
nie orzeczenia wskazuje jednak, ze w Polsce wcigz w postepowaniach przed UPRP,
jak i sgdami administracyjnymi, nie mozna mie¢ pewnosci kierunku wyktadni, kto-
rej dokona organ.

1. Wyrok w sprawie Chevy

Ani przepisy prawa unijnego, ani krajowego nie zawieraja definicji legalnej po-
jecia ,,znak renomowany”. Zostalo ono wyjasnione w drodze wyktadni celowoscio-
wej przez ETS w wyroku z dnia 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie znaku towarowego
,Chevy”*. Trybunal, wydajac orzeczenie w trybie odpowiedzi na pytania prejudy-
cjalne, ustalil, ze renoma jest wymogiem dotyczacym progu znajomosci znaku, co
oznacza, iz nalezy ja ocenia¢ przede wszystkim na podstawie kryteriow ilosciowych.
Wymagany stopien znajomosci nalezy uznac za osiggniety, gdy wspdlnotowy znak to-
warowy znany jest znaczacej czesci kregu odbiorcow zainteresowanych towarami lub
ustugami, ktorych on dotyczy. ETS nie okreslit jednak, jaki odsetek kregu odbiorcéw
powinien by¢ uznany za znaczng cze$¢ kregu, przyjmujac, Ze ocena renomy powinna

3 Obecnie pojecie ,,znak renomowany” wystepuje w prawie krajowym w art. 132" ust. 1 pkt 4
p-w.p. i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. oraz w prawie unijnym w art. 5 ust. 3 lit. a, art. 8 lit. ¢, art.
10 ust. 2 lit. ¢ oraz art. 10 ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436
z dnia 16 grudnia 2015 r., majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich od-
noszacych si¢ do znakéw towarowych (wersja przeksztalcona) (Dz. Urz. UE L 336, s. 1, ze zm.)
(wczesniej w art. 4 ust. 3 i 4 lit. a oraz art. 5 ust. 2 i 5 dyrektywy 2008/95/WE), jak i art. 8 ust.
5iart. 9 ust. 2 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) (Dz.Urz. UE L
154, s. 1) (uprzednio art. 8 ust. 5 i art. 9 ust. 2 lit. ¢ rozporzadzenia Nr 207/2009 zmienionego
rozporzadzeniem Nr 2015/2424). Z racji tego, ze dalsze rozwazania dotycza prawa polskiego, na-
lezy wskazaé, ze zgodnie z art. 132" ust. 1 pkt 4 p.w.p. po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego za za-
sadny nie udziela si¢ prawa ochronnego na znak towarowy, ktory jest identyczny lub podobny
do renomowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczeéniejszym
pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towardw, jezeli uzywanie zgloszonego
znaku bez uzasadnionej przyczyny mogloby przynies¢ zglaszajacemu nienalezng korzy$¢ lub by¢
szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru badz renomy znaku wezesniejszego. Artykut 296 ust. 2
pkt 3 p.w.p. ustanawia natomiast ochrone renomowanych znakéw towarowych przed narusze-
niem. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na ktéry udzielono prawa ochronnego
z wcze$niejszym pierwszenstwem, moze zakaza¢ innej osobie bezprawnego uzywania w obro-
cie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego,
na ktéry udzielono prawa ochronnego z wcze$niejszym pierwszenistwem na rzecz tego uprawnio-
nego w odniesieniu do jakichkolwiek towardw, jezeli uzywanie tego znaku bez uzasadnionej przy-
czyny przynosi nienalezng korzys¢ lub jest szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy
znaku wczes$niejszego.

4 Wyrok ETS z dnia 14 wrze$nia 1999 r. w sprawie General Motors Corporation przeciwko Yplon
SA. (Chevy), C-375/97, ,Zbiér Orzeczen” 1999, s. 1-5421, pkt 31.
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by¢ dokonywana na tle konkretnej sprawy z uwzglednieniem dodatkowych kryte-
riéw wskazujgcych posiadanie renomy przez wczesniejszy znak towarowy. W celu
zbadania, czy dane oznaczenie cieszy sie renoma, nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie
istotne okolicznos$ci sprawy, w szczegolnosci kryteria takie jak: udziat w rynku posia-
dany przez znak towarowy, intensywnos¢, zasieg geograficzny i okres uzywania tego
znaku, wielko$¢ nakltadéw poniesionych na reklame i promocje¢ znaku, wartos¢ da-
nego oznaczenia w ocenie niezaleznych instytucji finansowych. Trybunal przyjal, ze
aby uznag, ze znak towarowy cechuje si¢ renomowanym charakterem w odniesieniu
do oznaczanych towaréw (ustug), nie jest konieczne wykazanie, iz znak ten symbo-
lizuje stawe, prestiz czy luksusowy charakter, nie oznacza to jednak, ze renomowany
znak towarowy nie moze takich cech posiadac’.

Stanowisko ETS zostalo potwierdzone w kolejnych orzeczeniach sadéw unij-
nych. Utrwality one wykladnie, zgodnie z ktérg w celu spelnienia wymogu renomy
wczesniejszy znak towarowy musi by¢ znany znacznej czesci odbiorcéw, do ktérych
skierowane sg towary lub ustugi oznaczone tym znakiem®. W wyroku z dnia 6 paz-
dziernika 2009 r. Trybunal Sprawiedliwos$ci doprecyzowal, ze pojecie renomy zaklada
pewien stopien znajomosci we wlasciwym kregu odbiorcow. Jest nim krag odbiorcow
zainteresowany wspolnotowym znakiem towarowym, czyli w zaleznosci od sprzeda-
wanych towaréw lub ustug badz to ogoét odbiorcow, badz wezszy ich krag, na przy-
kiad dane $rodowisko zawodowe. Nie mozna przy tym wymagac, aby znak towarowy
byt znany okreslonemu odsetkowi tak zdefiniowanego kregu odbiorcow’. W wyroku
z dnia 3 wrze$nia 2015 r. Trybunal podkreslil, Ze renoma znaku towarowego powinna
by¢ wypracowana na terytorium Unii Europejskiej, ktéra to czes¢ moze w danym
przypadku pokrywac si¢ z obszarem jednego tylko panstwa cztonkowskiego®. W zad-
nym z orzeczen wydanych po wyroku Chevy Trybunal Sprawiedliwosci nie zasugero-
wal jednak, by znak renomowany musial cieszy¢ sie szczegdlnym prestizem’.

5 M. Witkowska, A. Michalak, (w:) A. Michalak (red.), Prawo wlasno$ci przemyslowej. Komentarz,
Warszawa 2017, s. 434.

6 Wyroki SPI z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie El Cortelnglés v. OHIM, ,,EMILIO PUCCT’, T 8/03,
pkt 24; wyrok SPI z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie ,,SPA-FINDERS”, T-67/04, ,,Zbiér Orzeczen”
2005, s. [1-6704, pkt 34.

7 Wyrok TS UE z dnia 6 pazdziernika 2009 r. w sprawie Pago International GMBH v. TirolmilchRe-
gistrierteGenossenschaft MBH, C-301/07, ZOTSiS 2009, nr 10 A, poz. I-9429.

8 Wyrok TS UE z dnia 3 wrze$nia 2015 r. w sprawie Iron &SmithKft v. Unilever NV, C-125/14, ZOT-
SiS 2015, nr 9, poz. I-539.

9 M. Bohaczewski, Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy, Warszawa 2019,
Legalis.
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2. Stanowisko subiektywne w orzeczeniach sgdow administracyjnych

W uzasadnieniu w sprawie Chevy Trybunal odebral site argumentom za przyj-
mowaniem innych niz wymagana znajomos¢ znaku konstytutywnych przestanek
kwalifikujgcych dany znak towarowy jako znak renomowany'. Opowiedziat si¢ za
rozumieniem renomy jako rozpoznawalno$ci znaku towarowego'!. Polska doktryna
i orzecznictwo nie zaakceptowaly w pelni tego stanowiska, a rozumienie pojegcia re-
nomowanego znaku od 1999 r. nie zostalo ujednolicone. W tym zakresie mozna
wyrozni¢ dwa podejscia. Wedlug pierwszego przestanka uznania danego oznacze-
nia za znak towarowy renomowany jest wysoki stopien jego znajomosci wsroéd po-
tencjalnych konsumentéw (tzw. metoda bezwzgledna, stanowisko obiektywne).
Zgodnie z drugim przy ocenie renomy danego znaku towarowego chodzi o jego sile
atrakcyjna, dobra opinie, ktdra cieszy si¢ wsrod nabywcow towaréw (tzw. metoda
wzgledna, stanowisko subiektywne).

Organy krajowe wcigz najczesciej odnoszg si¢ do stownikowego rozumienia po-
jecia renoma, zgodnie z ktorym jest nig ,bardzo dobra opinia o kims lub o czyms”'?,
a co za tym idzie — wyprowadzaja poglad, ze dokonujac kwalifikacji znaku jako znaku
renomowanego, nalezy bra¢ pod uwage kryteria jakosciowe. W doktrynie wielokrot-
nie podnoszono, ze wykladnia ta stanowi efekt ttumaczenia przepiséw dyrektywy
na jezyk polski, ktére — podobnie jak na przyklad w wersji francuskiej — seman-
tycznie sugeruja ujecie kwalitatywne. Wskazywano, ze takich zastrzezen nie budza
na przyklad wersje niemiecka, holenderska czy szwedzka i to na ich wzér postulo-
wano zmiang nazewnictwa na gruncie prawa polskiego (por. niem. bekannte Marke,
ttum. znak stawny)". Oczywiscie watpliwosci co do prawidtowosci thumaczenia nie
zmieniajg faktu, Ze niezaleznie od rdznic ttumaczen pojecie znaku renomowanego
powinno podlega¢ jednolitej wyktadni we wszystkich panstwach cztonkowskich'.

W orzecznictwie sagdéw administracyjnych dominujace jest stanowisko su-
biektywne, chociaz wspoélczesnie nie pojawia si¢ ono w czystej postaci, a zmierza ku
koncepcji syntetycznej, przy ocenie istnienia renomy uwzgledniajacej jednoczesnie
kryteria ilosciowe i jako$ciowe.

W orzeczeniach wydanych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat zaréwno
NSA, jak i WSA przyjmowaly, ze znak renomowany stanowi¢ ma gwarancje wyso-

10 R. Skubisz, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 B: Prawo wlasnosci przemysto-
wej, Warszawa 2017, s. 554.

11 H. Fedorowicz, (w:) M. Kondrat (red.) Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa
2021, art. 132 (1), LEX.

12 Haslo: renoma, Stownik jezyka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/renoma;2573929.html

13 J. Sitko, (w:) T. Demendecki, A. Nieweglowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo wilasnosci
przemystowej. Komentarz, Warszawa 2015, s. 711.

14 M. Bohaczewski, £.. Zelechowski, (w:) K. Osajda, L. Zelechowski (red.), Prawo wlasnosci przemy-
stowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132" R. Skubisz, Glosa do
wyroku NSA z dnia 27 lutego 2008 r., II GSK 359/07, PS 2009, nr 4, s. 143.

120 Bialystok Legal Studies 2022 vol. 27 nr 1
Biatostockie Studia Prawnicze



Kwalifikacja znaku towarowego jako renomowanego — uwagi w $wietle orzeczen sadéw administracyjnych

kiej jakosci i prestizu towaréw opatrzonych znakiem. W wyroku z dnia 27 lutego
2008 r. NSA stwierdzil, ze renoma jest utrwalonym w $§wiadomosci konsumentéw
wyobrazeniem o wyjatkowych walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spel-
nianych cechach, a co za tym idzie - znak renomowany jest gwarantem wysokiej ja-
kosci 1 prestizu towaréw nim sygnowanych'>. W orzeczeniu z dnia 12 pazdziernika
2010 r. nakazat z jednej strony przy ocenie istnienia renomy bra¢ pod uwage czynniki
subiektywne, odwolywac¢ sie do pozytywnych skojarzen zwigzanych ze znakiem to-
warowym i oznaczonymi nim towarami, a obok stopnia znajomosci znaku uwzgled-
nia¢ jego sile atrakcyjna (sile przyciagania znaku). Precyzowal, ze sila ta stanowi
pochodng opinii, jaka znak cieszy si¢ wéréd odbiorcow. W ocenie NSA znak reno-
mowany wyrdznia si¢ taka sila, jezeli cieszy si¢ on wystarczajaco dobrg opinig wérdd
odbiorcow'®.

W dniu 7 pazdziernika 2005 r. WSA w Warszawie, powolujac si¢ na orzecznic-
two sadoéw administracyjnych, uznal, Ze renoma nie jest prosta konsekwencja roz-
powszechniania znaku. Znak renomowany to znak posiadajacy reputacje, a wiec
obok jego znajomosci musi wyrdzniac¢ sie dodatkowymi cechami, takimi jak: udziat
w rynku (zaréwno pod wzgledem ilosci, jak i wartosci zbywanych towaréw), zasieg
i dlugotrwato$¢ reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem, terytorialny
i czasowy zasieg uzywania znaku, licencje udzielane na uzywanie znaku, wartos¢ da-
nego oznaczenia w ocenie niezaleznych instytucji finansowych, rozmiar nakladow
poniesionych w zwigzku z promocja znaku, relacja cenowa do towaréw substytucyj-
nych czy (i ewentualnie w jakim zakresie) znak ten jest uzywany przez osoby trzecie.
WSA zaakcentowal, ze wéréd nich wazna jest takze jako$¢ towaréw opatrzonych zna-
kiem'".

W wyroku z dnia 13 marca 2006 r. WSA w Warszawie wskazal, Ze renomowany
znak towarowy to oznaczenie, ktore jest rozpoznawane przez potencjalnych odbior-
cow i stuzy w ich przekonaniu do oznaczenia towaréw pochodzacych z tego samego,
konkretnego lub abstrakcyjne okreslonego zrodla (posiada wtorng zdolnos¢ wy-
rdzniajaca), a jednoczesnie wywoluje pozytywne skojarzenia wérdd potencjalnych
klientéw, zachecajac ich do nabywania oznaczonym nim towardw (posiada sile atrak-
cyjna). Ochrona renomowanych znakéw towarowych moze wystapi¢ poza granicami
podobienstwa towarow. Znak towarowy stanowi wartos¢ materialng sam w sobie,
a zatem mimo braku podobienstwa towaréw mozna zadac¢ jego ochrony. Sad pod-
kreslil, ze zaréwno dobra stawa, renoma, prestiz, jak i zaufanie do znaku towarowego
jest wartoscig samg w sobie. Dobra stawa — renoma moze by¢ tez per se przedmiotem

15  Wyrok NSA z dnia 27 lutego 2008 r., IT GSK 359/07, LEX nr 447851, podobnie wyrok WSA
w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 r., VI SA/Wa 538/19, LEX nr 3013617.

16  Wyrok NSA z dnia 12 pazdziernika 2010 r., II GSK 849/09, LEX nr 746273.

17 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 pazdziernika 2005 r., VI SA/Wa 662/05, LEX nr 197305.
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obrotu, przede wszystkim wplywa jednak na zwigkszenie wartosci towaréw sygno-
wanych tym znakiem'®.

Stanowisko to zostalo powtérzone 3 pazdziernika 2007 r., gdy WSA we Wrocla-
wiu przyjal, ze renomowane znaki towarowe cechujg si¢ w poréwnaniu z innymi zna-
kami towarowymi silniejszg zdolno$cig odrdzniajaca, ktéra wypltywa z pozytywnych
informacji i wyobrazen o wysokiej jakosci i prestizu przekazywanych przez taki znak
potencjalnym klientom, ulatwiajac zbyt towaréw oznaczanych tym wlasnie znakiem.
Jednoczesnie znak taki, posiadajac wymierng warto$¢ rynkows, stanowi znaczacy;,
a niekiedy nawet dominujacy sktadnik majatkowy przedsigbiorstwa'®.

W wyroku z dnia 22 maja 2009 r. WSA w Warszawie uznal, Ze ustalenie renomy
znaku towarowego wiaze si¢ z koniecznoscia analizowania, obok stopnia znajomosci
znaku, innych istotnych czynnikéw, takich jak terytorialny i czasowy zasigg uzywania
znaku, rozmiar nakladéw poniesionych przez uprawniony podmiot w zwiazku z re-
klama znaku. Jednocze$nie stwierdzil, ze szeroka znajomos¢ znaku wsréd odbiorcow
nie ma przesadzajacego znaczenia®.

W wyroku z dnia 5 kwietnia 2011 r. sad pierwszej instancji przyjal, ze brak jest
podstaw do twierdzenia, Ze renomowany znak towarowy musi charakteryzowac sie
wigksza znajomoscig niz znak powszechnie znany. Decydujace sg tu kryteria jako-
sciowe, nie za$ ilosciowe. Renomowany znak nie musi by¢ powszechnie znany, po-
dobnie jak powszechnie znany znak nie musi by¢ znakiem renomowanym?'.

Stanowisko subiektywne zostalo wyrazone takze w wyroku z dnia 24 pazdzier-
nika 2012 r., w ktérym WSA akcentowal, ze renomowane znaki towarowe cechujg
sie w pordwnaniu z innymi oznaczeniami silniejsza zdolno$cia odrézniajaca, ktéra
wyplywa z pozytywnych informacji i wyobrazen o wysokiej jakosci i prestizu przeka-
zywanych przez taki znak potencjalnym klientom, utatwiajac zbyt towaréw oznaczo-
nych tym wlasnie znakiem?**. Podobnie w 2016 r. WSA uznal, Ze renoma nie jest tylko
prosta konsekwencja rozpowszechnienia znaku, a utrwalonym w §wiadomosci kupu-
jacych wyobrazeniem o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spelnianych
cechach. Niezaleznie od ustalenia okre§lonego stopnia znajomosci znaku renomo-
wany znak towarowy musi charakteryzowac sie takze innymi przymiotami. W oce-
nie sadu renoma wiaze si¢ z ustalong wsrod zréznicowanej klienteli opinia o cechach
towaru oznakowanego. Jest wypracowywana przez uprawnionego do znaku przez
dbato$¢ o poziom towardw, starania zamierzajace do utrwalania znajomosci znaku
na rynku, np. przez dtugotrwatg lub intensywna reklame. Dopiero suma wskazanych

18  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 marca 2006 r., VI SA/Wa 1626/05, LEX nr 197277, tak réw-
niez: wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2010 r., VI SA/Wa 2013/09, LEX nr 620183.

19  Wyrok WSA we Wroclawiu z dnia 3 pazdziernika 2007 r., ACa 767/07, LEX 519252

20 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2009 r., VI SA/Wa 2147/08, Legalis nr 242981.

21 Wyrok WSA w Katowicach z 5 dnia kwietnia 2011 ., V. ACa 77/11, LEX nr 1120403.

22 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 pazdziernika 2012 r., VI SA/Wa 1244/12, Legalis nr 847709.
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elementéw decyduje o tym, Ze znak renomowany to taki, ktéry nabywa i w pelni re-
alizuje ,,czystg” funkcje przyciggania klienteli. Renoma oznacza zatem ogoé! pozytyw-
nych wyobrazen konsumentdw o oznaczonych nim wyrobach™.

Kwalifikacja znaku towarowego jako renomowanego w oparciu o kryteria jako-
$ciowe wcigz jest przewazajaca w orzeczeniach polskich sadéw administracyjnych,
jak rowniez w wyrokach Sadu Najwyzszego® czy sadoéw powszechnych®. Przyjmujg
one, ze znak renomowany z jednej strony jest znakiem znanym znacznej czesci od-
biorcéw towaréw i ustug nim oznaczonych, jednoczesnie jednak podkreslaja, ze ma
on duzg site przyciggania i wartos¢ reklamowa wynikajaca z utrwalonego w $wiado-
mosci odbiorcéw przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego.
Tym samym renoma oznacza nie tylko rozpoznawalnos¢ znaku towarowego w rozu-
mieniu przyjetym przez ETS (TSUE), ale wymaga istnienia innych jeszcze cech jako-
$ciowych, takich jak prestiz, sita przyciggania czy warto$¢ reklamowa?.

Na koncepcji syntetycznej oparte bylo réwniez orzeczenie WSA, od ktérego
skarge kasacyjna rozpatrywal NSA; orzekal w dniu 16 czerwca 2021 r. Pomimo ze sad
pierwszej instancji przywolal orzecznictwo wspoélnotowe, ktdre za podstawowa prze-
stanke uznania znaku towarowego za renomowany uznaje znajomos¢ znaku przez
znaczacg czes¢ klientow, w tym wyrok w sprawie Chevy, to WSA w Warszawie zgodzit
sie ze stanowiskiem Urzedu Patentowego RP, Ze o renomie znaku towarowego prze-
sadzaja nie tylko aspekty ilosciowe, ale réwniez jakosciowe. Organ stwierdzil, ze nie-
zaleznie od ustalenia stopnia znajomosci znaku renomowany znak towarowy musi
charakteryzowa¢ sie takze innymi przymiotami. Renoma znaku wiaze si¢ z ustalong
wsrod zréznicowanej klienteli opinig o cechach towaru tak oznaczonego. Powtorzyt
konstatacje, ze renoma nie jest prosta konsekwencja rozpowszechnienia znaku. Jest
utrwalonym w $wiadomosci kupujacych wyobrazeniem o walorach towaru, ocze-
kiwanych i niezawodnie spelnianych cechach. Renoma jest wypracowywana przez
uprawnionego do znaku przez dbalo$¢ o poziom towardw, zapobiegliwos¢ o utrwala-
nie znaku na rynku, np. przez dtugotrwala lub intensywna reklame*’.

23 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016 ., VI SA/Wa 2433/15, LEX nr 2045950.

24 Wyroki SN: z dnia 12 pazdziernika 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 132; z dnia
7 marca 2007 r., IT CSK 428/06, LEX nr 278685; z dnia 19 lutego 2009 r., II CSK 541/08, LEX nr
500147; z dnia 21 pazdziernika 2010 r., IV CSK 231/10, Legalis nr 400883, z dnia 10 lutego 2011 r.,
IV CSK 393/10, OSNC 2011, nr 11, poz. 127; z dnia 24 listopada 2009 r., V CSK 71/09, Legalis;
z dnia 16 pazdziernika 2014 r., III CSK 275/13, OSNC 2015, nr 10, poz. 120.

25  Wyrok SA we Wroctawiu z dnia 3 pazdziernika 2007 r., 1 ACa 767/07, niepubl.); wyrok SA w War-
szawie z dnia 26 lutego 2013 r., I ACa 1001/12, Legalis nr 1048904; wyrok SA w Warszawie z dnia
26 stycznia 2016 r., I ACa 584/15, Legalis nr 501898; wyrok SA w Lodzi z dnia 13 listopada
2014 r.,1 ACa 709/14, Legalis nr 1163472’

26 M. Witkowska, A. Michalak, (w:)A. Michalak (red.), Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz,
Warszawa 2017, s. 434.

27 Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2021 r., II GSK 1561/18, LEX nr 3208786.
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3. Stanowisko obiektywne w orzeczeniach sagdéw administracyjnych

Na przestrzeni ostatnich dwoch dekad stanowisko obiektywne, pozostajace
w duchu rozstrzygniecia w sprawie Chevy, odnoszace renome znaku wylacznie do
stopnia jego znajomosci (kryterium ilosciowe), zostalo uznane za rozstrzygajace
w niewielu orzeczeniach polskich sagdéw administracyjnych. W wyroku z dnia 8 lipca
2009 r. NSA wskazal, Ze w orzecznictwie wspdlnotowym za podstawowg przestanke
uznania znaku towarowego za renomowany traktuje sie znajomo$¢ znaku przez zna-
czacy czes$¢ klientow. Testem na renome znaku towarowego moze by¢ rowniez: udziat
znaku towarowego w rynku, intensywno$¢ oraz geograficzny zasigg uzywania, in-
tensywno$¢ kojarzenia towaréw z tym znakiem, wielko$¢ nakladéw poniesionych
na reklame i promocje znaku. Zaznaczyt przy tym, ze znajomo$¢ i zwigzana z tym
renoma znaku towarowego sg kwestig faktow, a nie czystych spekulacji myslowych?.
W wyroku z dnia 5 lutego 2013 r. NSA podkreslit, ze dla dowiedzenia renomy znaku
wystarczy wykazanie stopnia znajomosci znaku towarowego, nie jest konieczne po-
twierdzenie pozytywnych wyobrazen o samym oznaczeniu®. 15 maja 2019 r. NSA za
podstawowg przestanke uznania znaku towarowego za renomowany przyjal znajo-
mos¢ znaku przez znaczacg cze$¢ odbiorcow, do ktorych adresowane sg towary pod
tym znakiem. Dla potwierdzenia swojego stanowiska powolal si¢ na przytoczone po-
wyzej orzeczenia sadow unijnych i poglady doktryny?’.

Warte przypomnienia jest réwniez uzasadnienie orzeczenia, ktére zapadlo
w roku 2006, w ktérym NSA uznal, ze przy badaniu renomy znaku towarowego or-
gany orzekajace powinny uwzglednia¢ wszystkie okoliczno$ci mogace przyczynic sig
do jej ustalenia, przy czym zaden z elementéw wymienionych w wyroku Chevy nie
odnosi si¢ do jakosci produktu. Zauwazyl, ze wyrok ten byl szeroko komentowany
w doktrynie, ktéra potwierdzila, ze kryteria jako§ciowe nie odgrywaja w $wietle orze-
czenia Chevy zadnej roli, a ponadto stosowanie w kwestii oceny renomy znaku kry-
teridw jakos$ciowych byloby nader trudne, zwazywszy ze wszelkie oceny dotyczace
znakéw towarowych dokonywane sg na podstawie kryterium zapatrywan przeciet-
nego odbiorcy. Analogiczng interpretacje wyroku w sprawie Chevy przedstawit wow-
czas prof. M. Kepinski. W zalaczonej do akt sprawy opinii wskazywal, ze ,,analizujac
kryteria oceny renomy znaku, sad uzyl okreslenia ,.elementy jako$ciowe’, jednak nie
utozsamial ich w zadnym wypadku z jakoscia towaréw. Podkreslil, ze w swietle wy-
roku ETS pod pojeciem kryteriéw jako$ciowych rozumiec¢ nalezy zatem okres i in-
tensywno$¢ uzywania znaku oraz naklady na reklame™'.

28  Wyrok NSA z dnia 8 lipca 2009 r., I GSK 1110/08, LEX nr 552743; wyrok NSA z dnia 25 listopada
2009 r., I GSK 203/09, LEX nr 589019.

29  Wyrok NSA z dnia 5 lutego 2013 r., I GSK 2153/11, Legalis nr 759954.

30 Wyrok NSA z dnia 15 maja 2019 r., I GSK 1515/17, LEX nr 2703754.

31  Wyrok NSA z dnia 21 listopada 2006 r., I GSK 181/06, LEX nr 288201.
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Definicja ilo$ciowa jako wynikajaca z orzeczen TSUE przytaczana byta rowniez
przez sady I instancji*’. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 11 kwietnia 2018 r. przy-
jal, ze kwalifikacja znaku towarowego jako renomowanego nie jest uwarunkowana
istnieniem takich okolicznosci, jak dobra (wysoka) jako$¢ sygnowanych towarow
(ustug), wizerunek danego znaku w oczach wlasciwych odbiorcéw, pozytywne i usta-
lone wyobrazenie o walorach towaru (ustugi) i oczekiwanych cechach czy tez wy-
soka zdolnos¢ odrdzniajaca znaku. Te i podobne czynniki stajg si¢ istotne dopiero
na poziomie rozstrzygnie¢ dotyczacych ochrony renomowanego znaku towarowego
przed naruszeniem. Decydujace dla renomy musza wiec by¢ argumenty i kryteria
(ilosciowe) w celu ustalenia znajomosci (rozpoznawalnosci) przedmiotowego znaku,
co nie wyklucza mozliwos$ci uwzglednienia roli wymienionych czynnikéw jako kom-
ponentéw szczegoélnego i pozytywnego wizerunku przedmiotowego znaku (dobrej
stawy, prestizu itp.) w zakresie oraz poziomie ochrony chronionego dobra®.

4. Zakres zwiazania sadow polskich wykladnia prawa dokonywana
przez sady unijne

Nalezy zauwazy¢, ze NSA, uzasadniajac stanowisko z 16 czerwca 2021 r., od-
nidst sie szeroko do zakresu zwigzania sagdéw polskich wykladnig prawa dokonywang
przez sady unijne. Przypomnial, ze ,,od dnia wejscia w zycie Traktatu Akcesyjnego
z dnia 16 kwietnia 2003 r.*, na mocy ktérego Polska stala si¢ panstwem cztonkow-
skim Unii Europejskiej, kontrola sagdu administracyjnego obejmuje réwniez zgod-
no$¢ rozstrzygnie¢ organéw administracji publicznej z prawem wspdlnotowym
(prawem UE), rozumianym jako caloksztalt dorobku prawnego Wspdlnoty Eu-
ropejskiej (acquis communautaire), w tym zasad ogdlnych prawa wspolnotowego
(prawa UE), interpretowanych oraz stosowanych w sposéb jednolity na calym ob-
szarze UE. Od 1 maja 2004 r. sad administracyjny, dokonujac analizy legalnosci za-
skarzonego rozstrzygniecia, zobowigzany jest zatem uwzgledni¢ fakt, iz w systemie
prawa stanowionego z pojeciem prawa nalezy wigza¢ nie tylko przepisy stanowione
w ramach krajowego systemu prawa przez uprawnione polskie organy wladzy, ale
réwniez przepisy przyjete przez instytucje Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 2 Aktu
dotyczacego warunkow przystapienia, bedacego integralng czescig Traktatu Akcesyj-
nego podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, panstwo czlonkowskie jest

32 Por. wyroki WSA w Warszawie: z dnia 8 grudnia 2009 r., VI SA/Wa 1836/09, Legalis nr 28744;
z dnia 16 stycznia 2010 r., VI SA/Wa 1885/09, Legalis nr 18675; z dnia 30 czerwca 2010 r., VI SA/
Wa 793/10, Legalis nr 1963667; z dnia 20 grudnia 2010 r., VI SA/Wa 650/10, Legalis nr 372225;
z dnia 19 grudnia 2011 r., VI SA/Wa 1408/11, Legalis nr 862672; z dnia 11 marca 2016 r., VI SA/
Wa 1815/15, Legalis nr 1471074.

33 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2018 r., VI SA/Wa 2548/17, LEX nr 3005246.

34  Dz.U.z2004r. Nr 90, poz. 864.
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zwigzane, po pierwsze, postanowieniami traktatow zatozycielskich (pierwotnym pra-
wem wspdlnotowym), po drugie — aktami przyjetymi przez instytucje Unii Europej-
skiej (wtérnym prawem wspdlnotowym), za$ po trzecie - co najwazniejsze w $wietle
prowadzonych rozwazan - wykladnia i stosowaniem prawa wspolnotowego wynika-
jacymi z orzecznictwa Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci. Nie ulega zatem
watpliwosci, ze zarowno wojewodzkie sady administracyjne, jak i NSA, bedace sa-
dami wspdlnotowymi, jako sady krajowe panstwa czlonkowskiego sa zwigzane wy-
ktadnig prawa wspolnotowego (prawa Unii Europejskiej) wynikajaca z orzecznictwa
Trybunatu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej, wydanego w celu zapewnienia jedno-
litego stosowania prawa wspolnotowego we wszystkich panstwach czlonkowskich™>.
Wyroki wydane w trybie odpowiedzi na pytania prejudycjalne ustalajg tresci obo-
wigzujgcych norm prawa unijnego i wiaza sady oraz organy panstw cztonkowskich.
Na marginesie mozna zaznaczy¢, iz pomimo ze takiego skutku nie wywotujg orzecze-
nia wydawane w trybie odwotawczym od decyzji Urzgdu Unii Europejskiej ds. Wla-
snosci Intelektualnej (wczeéniej Urzedu ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego), to
réwniez powinny by¢ uznawane za wartosciowe zrodto informacji dotyczacych sto-
sowania przepiséw o znakach towarowych, w tym oznaczeniach renomowanych*.

Podsumowanie

Koncepcje jakosciowa oraz syntetyczna jako niezgodne z orzecznictwem Try-
bunatu Sprawiedliwo$ci powinny zosta¢ porzucone przez polska judykature i dok-
tryne zaréwno przy kwalifikowaniu znaku jako renomowanego, jak i postaci jego
naruszenia®’. Zaden bowiem przepis ani zaden wyrok TS UE nie wymaga, by znak
renomowany wzbudzal szczegolne pozytywne skojarzenia czy kojarzyl sie z presti-
zem. Znak renomowany powinien by¢ traktowany jako znak znany, ta bowiem czysto
ilosciowa metoda oceny renomy znaku na etapie jego kwalifikacji wynika w sposéb
jednoznaczny z wyroku w sprawie Chevy*®. Jak wskazuje R. Skubisz, w porzadku pol-
skim rozwazania teoretyczne nie moga bazowa¢ wyltacznie na interpretacji seman-
tycznej czy wrecz nawet intuicyjnym rozumieniu pojecia renomy. Podgzanie w takim
kierunku prowadzi bowiem do niepewnych rezultatéw wykladni. Fakt, ze pojecie re-
nomy w jezyku polskim obejmuje dobra opini¢, nie moze by¢ podstawa twierdze-
nia, ze znak renomowany ma odmienne w poréwnaniu z prawem unijnym znaczenie

35 Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2021 r., I GSK 1561/18, LEX nr 3208786.

36 R. Skubisz, (w:) P. Kostanski, P. Podrecki , T. Targosz (red.), Experientia docet. Ksigga jubile-
uszowa ofiarowana Pani Profesor Elzbiecie Traple, Warszawa 2017, LEX.

37 L. Zelechowski, (w:) P. Kostanski, L. Zelechowski, Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa
2020, s. 421.

38 M. Bohaczewski, L. Zelechowski, (w:) K. Osajda, L. Zelechowski (red.), Prawo wlasnosci przemy-
stowej. Komentarz. t. VIII B, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132'.
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w prawie krajowym. Nalezy zatem jednolicie uznawaé, ze renomowanym znakiem
towarowym jest znak towarowy rozpoznawalny lub znany. W konsekwencji trzeba
zgodzi¢ si¢ z pogladem, ze znak towarowy, bedacy synonimem zlej jakosci sygnowa-
nych nim towaréw (ustug), czy znak opatrujacy towary codziennego uzytku, moze
by¢ renomowanym znakiem towarowym, pod warunkiem ze jest znany znaczacej
cze$ci whasciwych odbiorcéw?. Jednoczeénie nie mozna domniemywac, ze kazdy re-
nomowany znak towarowy z powodu samej renomy kojarzy si¢ z prestizem i wysoka
jakos$cig*. Dobra reputacja znaku nie moze tez kompensowaé niedostatecznej zna-
jomosci znaku przez klientelg, co oznacza, ze dowdd pozytywnego wizerunku znaku
nie zwalnia uprawnionego od koniecznosci wykazania wymaganego stopnia znajo-
mosci znaku wérdd odbiorcow?'.

Nalezy réwniez poprze¢ stanowiska przedstawicieli doktryny, ktérzy uznaja,
ze definicja ilo$ciowa jako jedyna nadaje si¢ do zastosowania we wszystkich przy-
padkach naruszenia prawa do znaku renomowanego, ktdre przewiduje polski usta-
wodawca. Ujecie jakosciowe byloby trafne, gdyby szkoda dla renomy znaku czy
tez czerpanie nienaleznej korzysci z renomy stanowily jedyne postaci naruszenia
prawa do znaku renomowanego. Jak wskazuje si¢, definicja ilo§ciowa odzwiercie-
dla koniecznos$¢ ochrony znaku renomowanego réwniez przed ,,banalizacjg jego sily
dystynktywnej” czy tez przed umozliwieniem osobom trzecim czerpania korzysci
z odrdzniajgcego charakteru znaku. W istocie sama znajomosc¢ znaku jest decydujaca
dla jego sily przyciagania, w korzystaniu z ktorej osoby trzecie majg interes. Koncep-
cja ilosciowa pozwala egzekwowac¢ rezim szczegolnej ochrony tak do znakéw silnie
odrdzniajacych, jak réwniez do znakéw cieszacych sie szczegoélnie pozytywnym wi-
zerunkiem wsrdd klienteli. W drugim przypadku element jakosciowy staje si¢ jednak
istotny na etapie oceny szkody dla renomy lub czerpania korzysci z renomy znaku.
W tym kontekscie pojecie renomy zyskuje zatem inne znaczenie i powinno by¢ in-
terpretowane w rozumieniu sfownikowym. Nie oznacza bowiem znajomosci znaku,
ale jest oceniane poprzez odwolanie si¢ do kryteriéw jakosciowych, stanowi synonim
pozytywnego wizerunku znaku. Tym samym nalezy zgodzi¢ si¢ z konkluzja, ze poje-
cie renomy zaréwno w ustawie — Prawo wlasnosci przemystowej, jak i w tekscie dy-
rektywy 2015/2436 oraz w rozporzadzeniu 2017/1001 funkcjonuje w dwéch réznych
znaczeniach®.

39  R. Skubisz, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14 B: Prawo wlasnosci przemysto-
wej, Warszawa 2017, s. 552-553.

40 Wyrok SPI z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie VIPS, T-215/03, pkt 58.

41 M. Bohaczewski, L. Zelechowski, (w:) K. Osajda, L. Zelechowski (red.), Prawo wlasnosci przemy-
stowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132'.

42 M. Bohaczewski, L. Zelechowski, (w:) K. Osajda, L. Zelechowski (red.), Prawo wlasnosci prze-
mystowej. Komentarz, t. VIII B, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 132; M. Bohaczewski,
Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy, Warszawa 2019, Legalis.
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Warto takze zauwazy¢, ze problematyka kwalifikacji znakow towarowych jako
znakéw renomowanych zostata dostrzezona podczas opracowywania wytycznych
Prezesa UPRP (przyjetych w 2020 r.). Wytyczne wiaza wylacznie ekspertow, nie sa
zrodtem prawa powszechnie obowigzujacego i nie moga by¢ powolywane jako pod-
stawa prawna wydanej przez Urzad decyzji lub postanowienia, bez watpienia sta-
nowig jednak instrukcje dotyczace sposobu stosowania prawa. Zostaly opracowane
w oparciu o bogatg wiedze i wieloletnie doswiadczenie ekspertow UPRP, uwzgled-
niaja obowiazujacy stan prawny, a takze krajowy i europejski dorobek w dziedzinie
prawa wlasnosci przemystowej*. Prezes UPRP jednoznacznie stwierdzita w nich, ze
»glownym kryterium branym pod uwage przy ocenie, czy mamy do czynienia ze zna-
kiem renomowanym, jest stopien jego znajomosci (rozpoznawalnosci) wsréd wiasci-
wego kregu odbiorcow (kryterium ilo$ciowe). Dowody i argumenty dotyczace dobrej
opinii oraz estymy, jaka przypisuja oznaczeniu przecietni odbiorcy, ani tez utrwalone
w przeswiadczeniu konsumentéw wyobrazenie o walorach towaru nie stanowig bez-
posredniego kryterium pozwalajacego ustali¢, ze znak cieszy si¢ renomg. Wyobra-
zenie odbiorcéw o walorach towaréw, wbrew znaczeniu stlowa ,,renoma” w jezyku
polskim, nie ma znaczenia dla samej kwalifikacji znaku wczesniejszego jako znaku
renomowanego. Utozsamianie jako$ci ze znakiem renomowanym bedzie jednak
istotne przy ocenie, czy udzielenie prawa ochronnego na po6zniejszy znak mogtoby
by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku wczesniejszego™*.
Pozostaje mie¢ nadzieje, Ze wytyczne przyczynia si¢ do ugruntowania linii orzecz-
niczej Urzedu w sprawach dotyczacych znakéw renomowanych, a co za tym idzie -
rozstrzygniecia UPRP bedg rzadziej zaskarzane do sadéw administracyjnych.
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O dylematach ochrony znakéw towarowych
i potrzebie udzialu osob z niepelnosprawnosciami
w zyciu spolecznym i gospodarczym'

Dilemmas of Trademark Protection and the Need for the Participation of Persons
with Disabilities in Social and Economic Life

Abstract: This article answers the question of whether trademark regulations and case law promote
the aims of international and EU law regarding the inclusion of persons with disabilities in social and
economic life, which includes the involvement of persons with disabilities as consumers of goods
and services, or whether they generate a conflict between the principles of trademark protection and
the accessibility of trademarks for persons with disabilities. Trademark law and its interpretation is
developing in parallel with the development of the concept of access and the inclusion of people with
disabilities in every sphere of life. Both the content of the legislation and, in particular, trademark
decisions fail to take into account the disability perspective, thus the law perpetuates an approach that
denies people with disabilities the possibility to be consumers and to distinguish the origin of products
to the same extent as non-disabled people. It is possible to introduce changes through minor steps in
order not to revolutionise but only to complement the trademark system with a disability perspective,
and thus meet the requirements of including people with disabilities in social and economic life.
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prawa wiasnosci intelektualnej a sytuacja prawna oséb niepelnosprawnych w prawie wlasnosci
intelektualnej — analiza prawnoporéwnawcza’.
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Wprowadzenie

Artykul przedstawia wyniki analizy prowadzonej w ramach projektu finansowa-
nego z Narodowego Centrum Nauki na temat: ,Granice pluralizmu ochrony prawa
wlasnoéci intelektualnej a sytuacja prawna osob niepelnosprawnych w prawie wia-
snosci intelektualnej — analiza prawnoporéwnawcza” w zakresie odnoszacym sie do
okreslenia, czy i jak prawo znakéw towarowych przyznaje osobom z niepetnospraw-
nosciami prawo odrdzniania znakéw towarowych identyfikujacych pochodzenie towa-
réw poprzez zapewnienie mozliwosci ich percepcji. Szczegélowy problem badawczy
lezacy u podstaw badania odnosit si¢ do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy prze-
pisy prawa znakow towarowych i orzecznictwo w tym zakresie sprzyjaja realizacji
postulatéw prawa miedzynarodowego i unijnego dotyczacych wlaczenia oséb z nie-
pelnosprawno$ciami w Zycie spoleczne i gospodarcze, obejmujace aktywizacje oséb
z niepelnosprawnosciami jako konsumentéw towaréw i ustug, czy tez generuja konflikt
pomiedzy zasadami ochrony znakéw towarowych a dostepnoscig oznaczen identyfiku-
jacych dla 0sob z niepelnosprawnosciami. Przyklad odnoszacy si¢ do systemu znakow
towarowych pokazuje, ze niski poziom wlaczenia 0osob z niepelnosprawnosciami w zy-
cie spoleczne i gospodarcze, a takze niesamodzielno$¢ takich oséb nie musi wynika¢
z czynnikéw wewnetrznych osob z niepelnosprawnosciami i z samej niepelnospraw-
nosci, ale by¢ skutkiem czynnikéw zewnetrznych, w tym np. regulacji prawnych i ich
interpretacji, ktére koncentrujg sie na petnosprawnych uczestnikach rynku?.

Ocena dokonana zostata z perspektywy prawa unijnego, tj. na podstawie przepi-
sOéw rozporzadzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego®, dyrektywy 2015/2436
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do
znakow towarowych? i orzecznictwa, w tym wydanego na gruncie nieobowigzuja-
cych juz przepisow prawa znakéw towarowych, ale wcigz zachowujacego aktual-
no$¢, oraz w zakresie dostepnosci 0sob z niepelnosprawnosciami do towaréw i ustug
na podstawie unijnych i wigzacych w UE miedzynarodowych aktéw prawnych.

1. Charakter znakéw towarowych i jego wplyw na mozliwos$¢ percepcji
znakow

Dobra chronione prawami wiasnosci intelektualnej, w tym w szczegélnosci
znaki towarowe, maja wyraznie sensualny charakter. Sg najczesciej odbierane za po-

2 Por. I. Eskyté, Disabled People’s Vulnerability in the European Single Market: The Case of Consu-
mer Information, ,,Journal of Consumer Policy” 2019, nr 42, s. 525.

3 Rozporzadzenie 2017/1001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej (OJ L 154, 16.6.2017).

4 Dyrektywa 2015/2436 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (OJ L
336, 23.12.2015).
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mocg zmystu wzroku, stuchu lub dotyku. Nie kazdy jednak ma te zmysly w pelni
wyksztalcone, a odbiorcami znakéw towarowych moga by¢ takze osoby z niepelno-
sprawno$ciami. Realizacja podstawowej funkcji znaku towarowego, jaka jest umoz-
liwienie odrézniania produktéw jednego przedsigbiorstwa od produktéw innego
przedsiebiorstwa i zapewnienie konsumentom prawa do dokonywania $wiadomych
wybordw, jest realizowana za pomocg przedstawienia znaku m.in. za pomocg stowa,
obrazu lub dzwigku. Czy to oznacza, ze z powodu swojej charakterystyki z zalozenia
znaki towarowe s3 dobrami niematerialnymi, ktére nie mogg spetnia¢ swojej pod-
stawowej funkcji w stosunku do wszystkich odbiorcéw, w tym odbiorcéw, u ktérych
pewne zmysly nie zostaly w pelni wyksztalcone, jak np. w przypadku oséb z niepel-
nosprawno$ciami wzroku? Biorgc pod uwage réznorodne mozliwosci przedstawie-
nia znakdow, a tym samym wielo$¢ sposobdw, w jakich przedsiebiorca moze oznaczaé
swoje produkty, zapewniajac konsumentowi zrédlo identyfikacji pochodzenia, nie
mozna stwierdzi¢, ze sama charakterystyka i specyfika znaku towarowego powoduje,
ze odroznienie pochodzenia towaréw za pomocg znakéw towarowych jest niemoz-
liwe dla niektérych konsumentéw, w tym tych z niepelnosprawnoscia wzroku. Wy-
obrazmy sobie jednak osobe z niepelnosprawnoscia wzroku dokonujacg zakupow
w supermarkecie spozywczym i probujaca dokonaé wyboru towaru oznaczonego
konkretnym znakiem towarowym. Zidentyfikowanie pochodzenia towaru przez taka
osobe jest niemozliwe bez pomocy, widzacej osoby. Nasuwa si¢ zatem pytanie, dla-
czego pomimo istnienia faktycznych mozliwosci umozliwienia osobom z niepeino-
sprawnosciami, w tym w szczegdlnosci z niepelnosprawnoscia wzroku, identyfikacji
towaréw w praktyce metody te nie sa stosowane przez przedsigbiorcow, co skutkuje
ograniczeniem samodzielnosci 0s6b z niepelnosprawnosciami. Odpowiedzi na to
pytanie szukalam w prawie wlasnosci intelektualnej i orzecznictwie, zastanawiajac
sie, czy przepisy prawa wlasnosci intelektualnej wykluczaja osoby z niepelnospraw-
no$ciami z systemu prawa znakow towarowych i czy analiza sadow stara si¢ uwzgled-
niac perspektywe niepelnosprawnosci przy stosowaniu przepiséw tego prawa?

2. Perspektywa niepelnosprawnosci w przepisach prawa

Prawo stanowione jako calo$¢ nie czyni rozrdéznienia co do fizycznej i psychicz-
nej charakterystyki jego bezposrednich lub posrednich adresatéw. Jednak w swo-
jej zasadniczej materii jest zorientowane na osoby pelnosprawne, a jedynie niektére
akty prawne prébuja regulowac szczegdlng sytuacje osob z niepelnosprawnosciami.
Najczesciej maja one charakter zbyt ogélny i dlatego nie stanowia samodzielnej pod-
stawy prawnej do wysuwania ewentualnych roszczen w przypadku ich naruszenia.
Co wazne, wskazuja one na zakaz stosowania dyskryminacji w stosunku do oséb
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z niepelnosprawnosciami, jak np. art. 21 Karty praw podstawowych (dalej KPP)>,
ktérego uszczegdélowieniem jest art. 26 KPP okreslajacy, ze Unia uznaje i szanuje
prawo osob niepetnosprawnych do korzystania ze $srodkéw majacych zapewni¢ im
samodzielnos¢, integracje spoteczng i zawodowsa oraz udzial w zyciu spotecznosci.
Postulaty niedyskryminacji, uznania i poszanowania nie s3 jednak réwnoznaczne
z wiaczeniem os6b niepelnosprawnych w zycie spoteczne i gospodarcze na réwni
z osobami pelnosprawnymi, a nawet nie nakladajg na panstwa czlonkowskie przyj-
mowania konkretnych rozwigzan prawnych majacych urzeczywistni¢ uznanie
i poszanowanie praw, co wskazal Trybunal Sprawiedliwosci (dalej: TS) w wyroku
w sprawie C-356/12°, podkreslajac jednoczesnie, ze: ,, Aby artykul ten (przyp. autora
26 KPP) wywieral w pelni zamierzone skutki, musi by¢ skonkretyzowany przepi-
sami prawa Unii lub prawa krajowego. W rezultacie wspomniany artykut nie moze
sam w sobie przyznawac jednostkom prawa podmiotowego, ktére moze by¢ powoly-
wane jako takie””. Artykul 26 KPP nie stanowi wiec podstawy do roszczen indywidu-
alnych, lecz jedynie wskazuje prawodawcom kierunek, w jakim zmiany legislacyjne
powinny zmierza¢, ale jednoczesnie go nie przesadza, oraz stuzy wykladni przepi-
séw wdrazajacych®. Podobnie ogdlne sg postanowienia zawarte w akcie prawnym
w caloséci poswieconym osobom z niepetnosprawnosciami, czyli Konwencji o pra-
wach 0s6b niepelnosprawnych (dalej: Konwencja)’, w tym art. 4 ust. 2 Konwencji,
ktéry zobowigzuje panstwa bedace stronami aktu, zeby podjety kroki, wykorzystu-
jac maksymalnie dostepne srodki, takze — gdy to potrzebne — w ramach wspotpracy
miedzynarodowej, w celu stopniowego osiggniecia pelnej realizacji praw w odnie-
sieniu do praw gospodarczych, spotecznych i kulturalnych. Trzeba podkresli¢, ze za-
den przepis Konwencji nie doprecyzowuje, co oznacza ,realizacja praw w zakresie
zycia gospodarczego, spolecznego i kulturalnego”, a w szczegolnosci, nie wskazuje,
ze realizacja praw w tych dziedzinach Zycia polega na zapewnieniu uczestnictwa
w sferze konsumenckiej i mozliwosci samodzielnego odrézniania pochodzenia pro-
duktéw. Konsumpcja jest jedng z form dziatan o charakterze gospodarczym, nato-
miast gospodarka jest pewna czescig spoleczenstwa, wobec tego elementy zycia
gospodarczego mieszczg sie tez w kategorii zycia spolecznego'’. Realizacja celow zy-

5 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz.Urz. C 326 z 26.10.2012, s. 391-407.

Wyrok TS UE z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie Wolfgang Glatzel v. Freistaat Bayern, C-356/12.

7 Wyrok TS UE, C-356/12, pkt 78; zob. tez Justyna Maliszewska-Nienartowicz (red.), System Prawa
Unii Europejskiej, t. 6: Prawo antydyskryminacyjne, Warszawa 2020.

8 C. Mik, Karta Praw Podstawowych: wyznaczniki standardéw ochronnych, (w:) J. Barcz (red.),
Ochrona praw podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 66-67.

9 Konwencja o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169). Konwencja od 21 stycznia 2011 r. obowiazuje w UE i stanowi
cze$¢ jej porzadku prawnego.

10  R. Szarfenberg, Cele gospodarcze jako cele spoteczne, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/forumPPS8.
pdf,s. 1.
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cia spotecznego i gospodarczego nastepuje na podstawie réznych dzialan i narzedzi,
w tym znaku towarowego, ktdry jest takze narzedziem komunikacji pomiedzy przed-
siebiorca a konsumentem i stanowi informacje o produkcie, dlatego w takim ujeciu'!
strony Konwencji sa na podstawie art. 9 zobowigzane do podjecia odpowiednich
srodkéw w celu zapewnienia na zasadzie rownosci z innymi osobami dostepu do in-
formacji i komunikacji. Stopien ogélnosci przywotanych przepiséw, wskazanych je-
dynie jako przyklady podejscia do problematyki niepelnosprawnosci, moze stanowic¢
wigc powdd do braku wyraznej perspektywy niepelnosprawnosci na etapie tworzenia
prawa, co z kolei przyczynia sie do nieuwzgledniania tego aspektu przy jego wyktadni
i stosowaniu zaréwno przez organy, jak i sady. Czesto natomiast rozstrzygnigcia pro-
bleméw prawnych i sporéw na tle réznych dziedzin prawa, w tym prawa wlasnosci
intelektualnej, nawet jesli same spory i problemy nie dotycza bezposrednio stron do-
tknietych niepelnosprawnoscia lub nawet nie dotycza bezposrednio kwestii zwig-
zanych z niepelnosprawnoscia, maja wplyw na okreslenie zakresu ochrony i praw,
ktore wykraczaja poza sytuacje stron sporu. Decyzje i wyroki TS i Sadu w sprawach
z zakresu znakow towarowych czesto wplywaja na przyklad na dopuszczalne do re-
jestracji sposoby przedstawienia znakow, ktore przedsiebiorca moze nastepnie wy-
korzystywa¢ do komunikacji z klientem, a przez to w praktyce skutkujg brakiem
umozliwienia percepcji znakow towarowych i odrézniania produktéw réznych pod-
miotéw przez osoby z niepelnosprawno$ciami'?, co z kolei wymaga, w szczegolnosci
od 0s6b z niepelnosprawnoscig wzroku, korzystania z asysty innej osoby przy wy-
borze towaréw lub ustug. W tym sensie wigc zaréwno przepisy jak i orzecznictwo
z zakresu znakéw towarowych moga nie odpowiada¢ obecnemu paradygmatowi spo-
tecznego modelu niepelnosprawnosci przenoszacemu problem niepetnosprawnosci
z jednostki na spoleczenstwo i upatrujagcemu przyczyne wykluczenia spotecznego,
ktoérego doswiadczaja osoby z niepelnosprawnoscia, w ograniczeniach spolecznych,
w tym przypadku prawnych, a nie jednostkowych®.

3. Definicja znaku towarowego w $wietle perspektywy
niepelnosprawnosci

Zakres pojecia znaku towarowego w prawie unijnym wynika z art. 4 rozporza-
dzenia 2017/1001 i art. 3 dyrektywy 2015/2436, a takze bogatego w tym zakresie

11 Podobnie zobacz I. Eskyté, Disabled..., op. cit., s. 522.

12 E.E.]Johnson, Intellectual Property’s Need for a Disability Perspective, ,,George Mason University
Civil Rights Law Journal (CRLJ)” 2010, nr 2, s. 181.

13 Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Guidance for human Ri-
ghts Monitors, Professional training, series nr 17, s. 05; M. Priestley, In search of European disa-
bility policy: Between national and global, ,, ALTER” 2007, nr 1, s. 63; M. Domanska, People with
Disabilities as a Vulnerable Group. The Concept of Protection of the Rights of Vulnerable Groups,
»Bialostockie Studia Prawnicze” 2018, nr 4, s. 25-34.
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orzecznictwa. Dokonujgc ostatniej zmiany tresci definicji znaku towarowego, prawo-
dawca zrezygnowal z wymogu graficznej przedstawialnosci znaku, co mogto z zaloze-
nia sprzyja¢ dostepnosci znakow towarowych przez osoby z niepelnosprawnosciami
wzroku, ktore nie maja mozliwodci wizualnej percepcji znaku. Wprawdzie wymog
wizualizacji znaku nigdy nie byl warunkiem jego ochrony w prawie unijnym, na co
przyzwala art. 15 Porozumienia w sprawie handlowych aspektow praw wlasnosci in-
telektualnej (dalej: TRIPS)' wskazujacy, ze strony TRIPS mogg w swoich wewnetrz-
nych porzadkach prawnych wymaga¢ jako warunku rejestracji, aby oznaczenia byty
dostrzegalne wizualnie, ale wszystkie przyktady znakéw towarowych wskazane w art.
4 rozporzadzenia 2017/1001 i art. 3 dyrektywy 2015/2436, z wyjatkiem znaku dzwie-
kowego, s3 znakami postrzeganymi wizualnie. Katalogi zawarte w wymienionych
przepisach nie maja jednak charakteru zamknigtego, a jedynie przedstawiaja przy-
ktady oznaczen, na ktére moze zosta¢ udzielone prawo ochronne. Konfrontujac tres¢
art. 4 rozporzadzenia 2017/1001 i art. 3 dyrektywy 2015/2436 z utrwalonym orzecz-
nictwem'® wydanym na gruncie poprzedniego stanu prawnego, ale wciaz zachowuja-
cym aktualno$¢ ze wzgledu na uwzglednienie jego podstawowych tez w preambulach
do rozporzadzenia 2017/1001'¢ i dyrektywy 2015/2436'7, wyrazonych w formie wy-
mogu przedstawialnosci znaku w rejestrze w sposdb jasny, precyzyjny, samodzielny,
tatwo dostepny, zrozumialy, trwaly i obiektywny, nalezy stwierdzi¢, ze ze wzgledu
na ograniczenia techniczne mozliwe formy przedstawienia znakéw sa jednak ogra-
niczone do dostrzegalnych za pomoca wzroku. Wprowadzenie wymogoéw zwigza-
nych z przedstawieniem znaku prawodawca uzasadnial koniecznoscig zapewnienia
pewnosci prawa co do okreslenia przedmiotu ochrony oraz mozliwosci jasnego i pre-
cyzyjnego zidentyfikowania znaku przez organy zajmujace si¢ rejestracja znakow,
a wiec prawidtowego administrowania systemem znakéw towarowych's. Wskazane
cele uzasadniajace wymogi rejestrowe znakéw towarowych stuza zatem wiekszosci
odbiorcéw systemu znakdw towarowych, ale posrednim skutkiem przyjetego przez
prawodawce rozwigzania prawnego jest ograniczenie dostgpnosci percepcji zna-
kéw przez osoby z niektérymi rodzajami niepelnosprawnosci, w tym zwigzanymi
ze wzrokiem. Nieuchronnie tego typu kwestie zwigzane z wprowadzaniem przepi-

14  Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci intelektualnej (Dz.Urz. L 336
z dnia 23 grudnia 1994 r., s. 214-233).

15 Wyrok TS UE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Mar-
kenamt, C-273/00, pkt 47-55; wyrok TS UE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Libertel Groep BV v.
Benelux-Merkenbureau, C-104/01; zob. tez M. Ziélkowski, Wymoég graficznej przedstawialnosci
jako przestanka zdolnosci ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym - aktualne koncepcje
oraz planowane zmiany, ,,Bialostockie Studia Prawnicze” 2015, nr 19, s. 263.

16 Pkt 10 preambuly rozporzadzenia 2017/1001.

17 Pkt 13 preambuly dyrektywy 2015/2436.

18 Pkt 13 preambuly dyrektywy 2015/2436; zob. tez opinie rzecznika generalnego Ruiz-Jarabo Colo-
mer, przedstawiong 6 listopada 2001 r. w sprawie Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Marke-
namt, C-273/00, pkt 36.
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séw prawnych i ich interpretacja prowadza do pytan o to, jak zréwnowazy¢ potrzeby
wielu z potrzebami niewielu. Poréwnywanie liczb nalezy jednak pozostawi¢ mate-
matykom, prawodawcy i prawnicy za$ powinni znalez¢ rozwigzania zapewniajace
wlaczenie 0s6b z niepelnosprawnosciami, ktorych liczba w perspektywie starzenia
sie spoleczenstwa bedzie wzrasta¢, zachowujac proporcjonalnos¢ zastosowanych
srodkéw do osiagniecia celu, jakim jest zapewnienie prawa do odrézniania towaréw
i ustug przedsiebiorcéw przez osoby z niepelnosprawnos$ciami, po to, zeby zrealizo-
wac postulat wigczenia tej grupy spoleczenstwa w zycie spoteczne i gospodarcze.

Po pierwsze, jednym z rozwigzan majacym na celu wiaczenie oséb z niepetno-
sprawnoscig wzroku moze by¢ przyjecie wymogu oznaczania produktéw za pomoca
znakow towarowych przy uzyciu alfabetu Braillea, a ttumaczenie tradycyjnego znaku
towarowego na ten w jezyku Braillea traktowac jako odmiane znaku towarowego, re-
jestrowang wraz ze znakiem podstawowym, tak by zacheci¢ przedsiebiorcow do ko-
rzystania z tego rodzaju oznaczen.

Po drugie, konieczne jest wdrozenie zmiany w zakresie dotychczasowej interpre-
tacji kilku kwestii zwigzanych z udzielaniem prawa na znaki towarowe, w tym m.in.
dotyczacych rejestracji znakéw dotykowych i wykladni jednolitosci znaku. Obecne
wytyczne Urzedu Unii Europejskiej do Spraw Wtasnosci Intelektualnej (dalej: EU-
IPO) w zakresie znakow dotykowych jasno wskazujg, ze ,,nie jest mozliwe przedsta-
wienie efektu dotykowego danego materiatu lub tekstury zgodnie z art. 4 RZTUE
(rozporzadzenia 2017/1001 - przyp. autora), poniewaz w art. 3 ust. 9 RWZTUE wy-
raznie wykluczono zlozenie probek oraz nie jest mozliwe okreslenie przedmiotu
ochrony w jasny i precyzyjny sposéb z wykorzystaniem ogolnie dostepnej techni-
ki”". Odmowe rejestracji znakéw dotykowych uzasadnia si¢ nie tylko niemozliwo-
$cig odpowiedniego przedstawienia znaku, ale tez brakiem posiadania przez takie
znaki charakteru odrdzniajacego, ktorego oceny dokonuje si¢ przy uwzglednieniu
przypuszczalnych oczekiwan odbiorcéw, do ktorych skierowane sg towary lub ustugi
objete zgloszeniem. Jak wyraznie wskazal przy tym EUIPO: ,,Ze wzgledéw praw-
nych znikomy procentowo udzial 0s6b niedowidzacych nalezy poming¢, tak samo
jak przy ocenie znakéw stlownych nie uwzglednia si¢ udzialu — wyraznie wyzszego
procentowo - 0s6b niepiémiennych™, odmawiajac rejestracji znaku ,,Gliick” (EUTM
013404256) zapisanego w alfabecie Braillea. EUIPO stwierdzito, ze skoro przecigtny
konsument koncowy, z grona ktérego wylaczono osoby z niepelnosprawnoscia
wzroku, nie jest w stanie odczyta¢ alfabetu Braille’a i nie wie, co przedstawia znak,
oznaczenie jest pozbawione charakteru odrézniajacego. Ponadto EUIPO uznal, ze
dla przecietnego konsumenta koncowego znak bedzie odczytywany wylacznie jako
tekst w alfabecie Braille’a stanowiacy wskazowke przeznaczong dla oséb z uposledze-

19  Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Unii Europejskiej do Spraw Wtasnosci In-
telektualnej z dnia 1 marca 2021 r., Uwagi ogdlne, czes¢ B, s. 358.
20 Decyzja EUTPO z dnia 23 wrzesnia 2021 r. w sprawie R 883/2015-4, pkt 10.
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niem wzroku, umieszczong na produkcie lub w zwigzku z wprowadzeniem do ob-
rotu produktu lub ustugi, ktéra jednak nie ma dla niego znaczenia, poniewaz nie jest
on w stanie jej odczytac¢®!. Decyzja ta stanowi krzywdzace potraktowanie 0séb z nie-
pelnosprawnoscia wzroku, gdyz przesadza, ze takie osoby, po pierwsze, nie moga
by¢ traktowane jako przecigtni konsumenci, a po drugie, nie majg prawa odrdznia-
nia towaréw i ustug za pomocg znakéw towarowych, gdyz rejestracja takich zna-
kow zostata wylaczona. W tym kontekscie podejscie EUTPO odmawiajace prawa do
mozliwosci odrézniania towardw i ustug osobom z niepetnosprawnosciami skutkuje
odmowg uznania tej grupy odbiorcéw za pelnoprawnych czlonkéw spoteczenstwa
majacych prawo do podejmowania samodzielnie decyzji zakupowych i prowadzenia
niezaleznego zycia. Jesli wigc prawo znakéw towarowych i jego interpretacja przez
urzedy nie uwzglednia uposledzen percepcyjnych i poznawczych, to oznaczaé moze,
ze rozwija sie w sposdb, ktory dyskryminuje i ogranicza niezalezno$¢ oséb z niepel-
nosprawno$ciami*’. Dla dobra prawa znakow towarowych i 0séb z niepetnosprawno-
$cig nalezy wiec poszukiwaé rozwigzania i argumentacji, ktéra nie pozwoli postawic¢
takiego wniosku.

Znak w alfabecie Braillea jest znakiem, ktérego percepcja nastepuje za pomoca
dotyku przez osoby z niepelnosprawnoscig wzroku, ale dla widzacej czesci odbior-
cow znaki takie przedstawiaja graficzne obrazy i z tych powodoéw, nawet jesli prak-
tyka decyzyjna urzeddéw nie bedzie zmieniona na rzecz dopuszczenia rejestracji
znakéw dotykowych, to powinna liberalnie odnosic sie do rejestracji znakow w takiej
formie. Nie przekonuje argumentacja i dlatego nie powinno zosta¢ utrwalone stano-
wisko, ze skoro przecietny konsument koncowy nie jest w stanie odczyta¢ alfabetu
Braillea i nie wie, co znak przedstawia, ale jednoczesnie wie, ze chodzi o tekst w alfa-
becie Braille’, to taki znak nie posiada zdolnosci odrézniajacej®. Oczywicie, czasem
wprawdzie moze by¢ trudno przypisa¢ znakowi w alfabecie Braille’a ceche jednolito-
$ci rozumiang jako zdolnos¢ do latwego zapamietania znaku przez odbiorcéw i ob-
jecia przez nich calego oznaczenia za pomoca jednego aktu poznawczego®, ale taka
okoliczno$¢ moze nastapic jedynie w stosunku do 0séb, ktére sa pelnosprawne wzro-
kowo. Dlatego oceny zdolnosci odrézniajacej i jednolitosci znaku nalezy dokonywaé
w stosunku do odbiorcéw, do ktérych znak jest kierowany. Tak jak tworzenie pod-
jazdow dla wozkow inwalidzkich nie oznacza, ze osoby pelnosprawne maja z nich
korzysta¢, tak zamieszczanie znaku w alfabecie Braillea obok tradycyjnego znaku to-

21 Ibidem, pkt 14.

22 E.E.]Johnson, Intellectual..., op. cit., s. 192.

23 Decyzja EUIPO, R 883/2015-4, pkt 14-15.

24  U.Prominska, (w:) E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall (red.), Prawo wlasnosci przemystowe;.
Przepisy i omoéwienie, LexisNexis 2005, s. 188.
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warowego powinno by¢ rozpatrywane w odniesieniu do osob, ktdre korzystaja z tego
alfabetu®.

Po trzecie, istnieje koniecznos¢ wlaczenia oséb z niepelnosprawnosciami w per-
spektywe oceny zdolnosci rejestrowej znaku, co wykluczyloby zarzut braku charak-
teru odrdzniajacego znaku przedstawionego w alfabecie Braillea. W tym kontekscie
przychylam si¢ do krytyki czesci doktryny przedmiotu®® na temat modelu przeciet-
nego konsumenta tworzonego przez sady i organy, bedacego pewna konstrukcja
prawng, ktérej w realnym $wiecie czesto daleko do prawdziwosci, i dlatego model
ten powinien by¢ konstruowany na podstawie dowodéw empirycznych, a nie uzna-
nia sedziowskiego®’. Przecietny konsument jest postacig centralng dla znakéw to-
warowych, gdyz to z jego perspektywy sady i organy oceniajg, czy oznaczenie ma
wystarczajaco odrdzniajacy charakter, aby udzieli¢ na niego prawo, czy istnieje praw-
dopodobienstwo wprowadzenia w bfad w sprawach o naruszenie lub czy mozna
powigzac znak towarowy cieszacy sie renoma z identycznym lub podobnym oznacze-
niem osoby trzeciej. Powszechnie przyjmuje sie, ze przecietny konsument jest dosta-
tecznie uwazny, dostatecznie spostrzegawczy, dostatecznie dobrze poinformowany
i ostrozny, ale poziom tych cech moze by¢ uzalezniony od rodzaju towaru lub ustugi®,
srodka komunikacji, za pomoca ktorego konsument zapoznaje si¢ z produktem?,
jego specjalizacji w zwigzku z towarami lub ustugami, na ktérych znak jest umiesz-
czany”, albo rodzaju znaku towarowego®!. Z zalozenia zatem model ten moze dys-
kryminowa¢ konsumentéw, ktérzy majg wyzszy albo nizszy niz przecigtny poziom
uwagi, ostroznosci i wiedzy, a jako tworzony na bazie wigkszosciowego ujecia moze
nie uwzglednia¢ wcale pewnych grup odbiorcéw, w tym - jak ma to obecnie miejsce
- 0s6b z niepelnosprawnosciami. Co istotne, model przecietnego konsumenta powi-

25  E.E.Johnson, Intellectual..., op. cit., s. 207.

26 Cho¢ obecny normatywny model przecigtnego konsumenta jest przedmiotem krytyki w doktry-
nie, to takze wskazywane s jego zalety odnoszace si¢ do braku koniecznosci gromadzenia i in-
terpretowania czesto kosztownych danych empirycznych, takich jak badania opinii publicznej;
J. Davis, Revisiting the average consumer: an uncertain presence in European trade mark law, ,,In-
tellectual Property Quarterly” 2015, nr 1, s. 21.

27  Ibidem,s. 16.

28  Zdaniem TS UE, przecietny konsument, biorac pod uwage zwykte artykuly gospodarstwa domo-
wego, takie jak tabletki do zmywania naczyn, bedzie zwracal mniejsza uwage na znak towarowy
niz w przypadku drozszych towaréw, takich jak samochody, zob. wyrok Sadu UE z dnia 21 listo-
pada 2012 r. w sprawie Getty Images (US), Inc. v. EUIPO, T-338/11; wyrok TS UE z dnia 29 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie Procter & Gamble Company v. EUIPO, C-468/01.

29 Wyrok TS UE z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie Google France SARL i Google Inc. v. Louis Vuit-
ton Malletier SA, C-236/08, Google France SARL v. Viaticum SA i Luteciel SARL, C-237/08 i Go-
ogle France SARL v. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL i innym,
C-238/08.

30  Wyrok TS UE z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie Smart Technologies ULC v. EUIPO C311/11 P.

31 Wyrok TS UE z dnia 9 wrzes$nia 2010 r. w sprawie EUIPO v. BORCO-Marken-Import Matthiesen
GmbH & Co. KG, C-265/09 P.
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nien by¢ formulowany na podstawie kregu podmiotéw, ktore sg odbiorcami towaréw
lub ustugi, ale sposob odbioru znaku powinien by¢ oceniany z perspektywy przecigt-
nych konsumentéw z kregu, ktéry ma zdolnos$¢ percepcji znaku. Dla przecietnego
pelnosprawnego konsumenta oznaczenia w alfabecie Braille’a, beda po prostu irrele-
wantne, tak jak obojetne sg nazwy produktow leczniczych nalozone na opakowania
w alfabecie Braillea zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/27/WE w sprawie wspdl-
notowego kodeksu odnoszacego si¢ do produktéw leczniczych stosowanych u ludzi*~.
Natomiast dla osoby znajgcej ten alfabet i niebedacej w stanie dostrzec innych iden-
tyfikujacych towar znakéw bedzie stanowil jedyng wskazéwke na temat pochodze-
nia towaru. Z tej perspektywy wprowadzona zmiana w mozliwosci rejestracji znakow
zapisanych w alfabecie Braille’a nie podwazy stabilno$ci, transparentno$ci i pewnosci
systemu znakow towarowych.

Whioski

Prawo znakéw towarowych i jego interpretacja rozwija sie catkowicie réwnole-
gle do rozwoju koncepcji dostepu i wlaczania 0séb z niepetnosprawnosciami w kazda
dziedzine zycia. Tres¢ przepisow, a w szczegdlnosci decyzje w zakresie znakow to-
warowych, nie uwzgledniaja perspektywy niepelnosprawnosci, przez co utrwalaja
podejscie, ktore odmawia osobom z niepetnosprawno$ciami mozliwosci bycia konsu-
mentem i odrdézniania pochodzenia produktéw w takim samym stopniu jak osobom
w pelni sprawnym?®. Wlgczenie 0séb z niepelnosprawnosciami w zycie spoteczne
i gospodarcze to zdecydowanie wiecej niz stwarzanie odpowiednich warunkéw ar-
chitektonicznych w celu zapewnienia dostepu, do czego najczgsciej sprowadzaja si¢
dzialania. Niestety, wiele aspektéw doswiadczen osdb niepelnosprawnych pozostaje
pominietych i niedostatecznie zbadanych przy tworzeniu przepiséw i interpreta-
cji, takich jak odczucia psychologiczne, mozliwo$¢ doswiadczania samodzielnosci
rozpoznania towaru, mozliwosci jego wyboru*. Z pewnoscig lekcewazenie osob
z niepelnosprawnosciami przez prawo znakéw towarowych, ktdre znajduje swoje od-
zwierciedlenie w Wytycznych EUIPO i wprawdzie jednostkowej, ale pogladowej de-
cyzji EUIPO w sprawie znaku ,,Gliick’, nie jest oczywiscie podyktowane wrogoscia,
ale checig utrzymania status quo w zakresie rejestrowania znakéw towarowych, nawet
jesli wprowadzane sg zmiany w tresci definicji znaku towarowego. W $wietle zmian

32 Dyrektywa 2004/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniajaca
dyrektywe 2001/83/WE w sprawie wspolnotowego kodeksu odnoszacego si¢ do produktow lecz-
niczych stosowanych u ludzi (Dz.Urz. L 136 z dnia 30 kwietnia 2004 r., s. 34-57).

33  E.E.Johnson, Intellectual..., op. cit., s. 182.

34  Por. S. Menzel Baker, J. Holland, C. Kaufman-Scarborough, How consumers with disabilities per-
ceive “welcome” in retail servicescapes: A critical incident study, ,,Journal of Services Marketing”
2007, nr 3, s. 161.
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w postrzeganiu roli oso6b z niepelnosprawnosciami zaréwno prawodawcy, jak i or-
gany i sady rozpatrujace sprawy dotyczace znakéw towarowych powinny uwzglednic
perspektywe niepelnosprawnosci, majac kazdorazowo na uwadze, ze zaréwno rynek
jak i system znakéw towarowych funkcjonuje prawidiowo tylko wtedy, gdy wszyscy
konsumenci, bez dyskryminacji, dysponuja istotnymi informacjami na temat pocho-
dzenia towaru.

Uwzglednienie takiej perspektywy przez urzedy i sady przyczyni si¢ do bar-
dziej analitycznej i doglebnej interpretacji poszczegélnych spraw, co z kolei wpty-
nie korzystnie na postrzeganie decyzji i orzecznictwa z zakresu znakéw towarowych
i wzmocni $wiadomo$¢ uczestnikdw tego systemu, a w konsekwencji wyréwna obcia-
zenia i koszty zwigzane z aktualnym podejsciem do rejestracji znakéw towarowych,
ktore obecnie ponoszone sg przez osoby z niepelnosprawnoscig®. Wprowadzenie
zmian jest mozliwe matymi krokami, tak by nie rewolucjonizowa¢, a jedynie uzupet-
nia¢ system znakow towarowych o perspektywe niepelnosprawnosci i tym samym
realizowa¢ wymogi zwiazane z wiaczeniem oséb z niepelnosprawnoscia do zycia
spolecznego i gospodarczego.
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Introduction

In 2006, the European Union (EU) launched the Global Europe Strategy (GES),
signalling a significant change in its external trade policy by putting emphasis on the
conclusion of a new generation of free trade agreements (FTAs). This new type of
arrangement (such as the CETA) is a political response to ineffectiveness in World
Trade Organisation (WTO) practices. With FTAs, the EU is keen to pursue its deep
trade agenda by going beyond what is currently provided at the WTO level and reg-
ulating behind-the-border issues. Because tariff barriers between the EU and other
developed countries are already relatively low, it follows that any arrangement would
put the issue of prohibitive barriers resulting from divergences in domestic regulation
at the very top of its agenda.? Therefore, the focus of these agreements is on regulatory
divergences as possible barriers to trade. Nonetheless, their broad agenda includes
not only provisions on technical barriers to trade but also rules on intellectual prop-
erty rights (IPRs). IPRs - and especially geographical indications (GIs) - are more
than an insignificant detail in trade agreements. According to a former UK trade ne-
gotiator, ‘EU geographical indications are the number one “ask” of the EU in all trade
talks’® Greece, France and Italy have threatened not to ratify the CETA because of in-
sufficient GI protection.* Significantly, in August 2020, the Cypriot parliament unex-
pectedly voted against ratification of the CETA because of the lack of protection for
halloumi cheese in the agreement; this decision demonstrated the importance of GIs
for EU trade policy. The main objective of this article is therefore to analyse the reg-
ulations concerning Gls in the new trade agreement with Canada in the context of
problems with its ratification, as well as to present a possible strategy for getting out
of the resulting crisis situation. The authors try to answer the question of whether it is
possible to reconcile — on the basis of EU law — two opposing processes: striving for
the protection of European food products with attempting to liberalise international
trade. The article is based on the analysis of the texts of legal acts and the case law of
the Court of Justice of the EU (CJEU), as well as the literature on the subject.

2 R.R. Ludwikowski, Overview of the Trade Relations Between the European Community/Un-
ion and the United States at the Threshold of Globalization and Post-Globalization Era, “Biatos-
tockie Studia Prawnicze” 2020, vol. 25, no. 3, pp. 27-42; E Tereszkiewicz, The Politicization of
European Union Trade Policy, “Journal of Economic Integration” 2021, vol. 36, no. 3, pp. 409-
410; E. Vranes, The Contents of CETA, TTIP, and TiSA: The (Envisaged) Trade Disciplines, (in:)
S. Griller, W. Obwexer and E. Vranes (eds.), Mega-Regional Trade Agreements. CETA, TTIP and
TiSA, Oxford 2017, pp. 47-48.

3 P. Foster and J. Brunsden, UK Pushes Back on Brexit Promises on EU Regional Trademarks,
“Financial Times” 2 April 2020, https://www.ft.com/content/a53e81a0-b2bd-4da8-a6ce-
28904fa9879a (12.07.2021).

4 N. Malkoutzis, CETA, Feta and Trade Deal Difficulties, “Ekathimerini” 23 October 2016, https://
www.ekathimerini.com/213096/article/ekathimerini/business/ceta-feta-and-trade-deal-difficul-
ties (13.07.2021).
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1. Geographical Indications in the New Generation of EU Free Trade
Agreements

The GES intends to encourage the negotiation of stronger IPR provisions in-
spired by existing EU laws. This position has resulted from the EU’s failure to force
higher standards of intellectual property (IP) protection and enforcement at WTO
level. It has led to an emphasis on negotiating and signing bilateral and regional
agreements that included IPR provisions with a distinctly European flavour. There-
fore, a chapter about IPRs have become standard in the new generation of FTAs,
mainly with provisions about GIs.”

However, in contrast to others IPRs, there is a divergence between the EU and
co-signatories about GIs. As Melo Araujo notices, this results from historical dif-
ferences that have led to the existence of contrasting regulatory ideologies. In his
opinion, GIs are perhaps the most ‘European’ of all IPRs and, therefore, they occupy
a special place in the EU’s external trade policy. The system of global recognition
and protection of GIs would allow the EU to differentiate the number of agricultural
products developed in Europe over time (wines, spirits and foodstuffs) from those
produced by competitors from third-party countries, and would stop other entities
from using European regional names and ‘free riding’” on the reputation and quality
of European products.®

The underlying concern is that in the absence of legal protection, GIs will lose
their economic value: their reputations will be undermined, and consumer confusion
about the nature and characteristics of the products will be created. The main prob-
lem is that the European affection for GIs is not shared by all WTO members. In fact,
it is common in many countries to find that GIs protected under EU law are terms
that are either covered by registered trademarks or are considered to be generic terms
elsewhere (e.g. champagne, Chablis and halloumi cheese). These countries tend to
view Gls as a disguised form of protectionism, prohibiting market entrance for goods
that may traditionally have been produced in specific geographical locations but that
currently are being produced elsewhere. Therefore, the aim of the new generation of
FTAs is to ensure the automatic protection of European GIs in the jurisdictions of
the co-signatories to the particular arrangements. The provisions relating to this area
are often extensive and detailed and, to a large extent, the EU’s current regulatory
framework is necessarily incorporated in co-signatories’ legal systems. As Cottier no-
tices, the exact wording used in EU law is often replicated in the provisions of these
agreements, and, in doing so, secures a level of protection that is far higher than that

5 J. Pelkmans, Business Dimensions of EU’s new FTAs, “Journal of European Integration” 2017, vol.
39, no. 7, pp. 781-794.
6 B.A. Melo Araujo, The EU Deep Trade Agenda. Law and Policy, Oxford 2016, pp. 132-139.
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currently provided under the WTO framework.” Typically, the agreements include
annexes which list those GIs that must be protected by the contracting parties. Once
listed in the annexes, a GI benefits from automatic protection in the jurisdiction of
the other party without the requirement to register in accordance with the relevant
domestic procedures.

2. The ‘Mixed’ Agreements and the CETA Ratification Issue

The decision of the EU to pursue negotiations with Canada for the CETA came at
a time when it became obvious that efforts by the WTO to foster global trade liberal-
isation were running into serious problems. Canada’s interest in a bilateral agreement
with the EU was a diversification of its trade in goods and services, which is strongly
directed towards the US. The EU was interested in conducting the CETA negotiations
because it was a chance to ‘test’ one of the goals of its GES, namely the aforemen-
tioned inclusion of the GIs” protection system in the new generation of FTAs.?

The CETA has gone through a rather rough time, both before and after its formal
signature. The legal character of this agreement was the main source of these prob-
lems: until July 2016, the European Commission (EC) considered the CETA as exclu-
sively an EU prerogative, according to the mandates it had received from the Council
in 2009 and 2011, which meant the EU-Canada agreement could be approved only
by the Council and the European Parliament. However, after objections were made by
several EU Member States, on 5 July 2016 the EC formally proposed to the Council
the signature and conclusion of the CETA as a mixed agreement which required rat-
ification by each EU member state in addition to the ratification by EU institutions.’
As a result, public salience increased as national (and sometimes regional) parlia-
ments became actors in trade policy. So the decision to mark the CETA as a mixed
agreement drastically increased the number of actors, and thus the number of poten-
tial veto players, which we can also observe in the ‘Halloumi Affair’.

In the Opinion on the Agreement with Singapore (which is identical to the CETA
Treaty), the CJEU highlights that some parts of the text were not covered by the ex-
clusive competence of the EU on the issue, therefore the involvement of the Member
States was considered inevitable. Analysing the different paragraphs of the text, the
Court particularly stressed shared competence on the investment chapters, the dis-

7 T. Cottier, Intellectual Property and Mega-Regional Trade Agreements: Progress and Opportuni-
ties Missed, (in:) S. Griller, W. Obwexer and E. Vranes (eds.), Mega-Regional Trade Agreements,
op. cit., pp. 151-174.

8 K. Hiibner, A.-S. Deman and T. Balik, EU and Trade Policy-Making: The Contentious Case of
CETA, “Journal of European Integration” 2017, vol. 39, no. 7, pp. 843-857.

9 S. Puntscher Riekmann, The Struggle For and Against Globalisation: International Trade Agree-
ments and the Democratic Question, (in:) S. Griller, W. Obwexer and E. Vranes (eds.), Mega-Re-
gional Trade Agreements, op. cit., p. 290.
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pute-resolution mechanism between investors and states, as well as the provisions
related to the Objectives and General Definitions, Transparency, Dispute Settlement
between the Parties, Mediation Mechanism and Institutional, General and Final Pro-
visions of that agreement.' In particular, in the ambit of the evaluation of the ‘na-
ture’ of the Agreement, the European judges stated that according to Article 3(1)(e)
TFEU," the EU has exclusive competence in the area of common commercial policy.
This competence is defined by Article 207(1) TFEU. From this point of view, the
‘exclusive’ competence is directly connected to the need to guarantee that obligations
- deriving from international agreements to which the Member States are party — do
not affect the autonomy of EU law and the goals of the Union itself. So in order to
classify an agreement for the purpose of the evaluation of the nature of the EU’s com-
petences, one should first of all analyse the contents of the proposed treaty and con-
sider if it falls within the ambit of the Common Commercial Policy or within another
exclusive competence of the EU. In fact, European case law consistently confirms that
the mere fact that an EU act, such as an agreement concluded by it,
is liable to have implications for trade with one or more third States is not
enough for it to be concluded that the act must be classified as falling within
the common commercial policy. On the other hand, an EU act falls within
that policy if it relates specifically to such trade in that it is essentially in-
tended to promote, facilitate or govern such trade and has direct and im-
mediate effects on it. Only the components of the envisaged agreement that
display a specific link, in the above sense, with trade between the EU and the
third country fall within the field of the common commercial policy."

Furthermore, in the judgement of the CJEU of 31 March 1971, Commission v.
Council®” - the first and the most significant judgment in this field — the Court stated
that when the EU adopts provisions laying down common rules, the Member States
no longer have the right, acting either individually or collectively, to undertake obli-
gations with third-party states which affect those rules.*

In line with that case law, Articles 216 TFEU - 3.2 TFUE grant to the EU the
exclusive competence to conclude, inter alia, any international agreement which ‘is
likely to affect common rules or alter their scope’ Finally, it seems useful to point out
that if some elements of an international agreement are not referable to the ‘direct im-

10  J. Glavanits, Dispute Resolution That Divides: The EU-USA Conflict on Investment-State Dispute
Resolution, “Bialostockie Studia Prawnicze” 2020, vol. 25, no. 3, pp. 45-46.

11 Treaty on the Functioning of the European Union (O.]. C 326, 26.10.2012), pp. 47-390.

12 See the judgment of the CJEU on the case of Daiichi Sankyo and Sanofi-Aventis Deutschland,
para. 51; the judgment of the CJEU of 31 March 1971 on the case of Commission v. Council, C
22/70, in Rec., 1971, para. 57; and the Opinion of the CJEU 3/15 Marrakesh Treaty on access to
published works, para. 61.

13 See Commission v. Council, op. cit., p. 00263.

14 See the judgment of the CJEU on the case of Commission v. Denmark, para. 77 to 80.
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pact qualification’ as mentioned above, they could in any case be included in the am-
bit of the exclusive competence of the Union if they can be considered subsidiary to
the regulated matter.

With regard to the specific case of the protection of geographical names of food-
stuffs, first of all we can point out that, after the Lisbon reform, Article 3(1) TFEU
explicitly includes the common aspects of IP rights. This point draws every element
of IP rights into the orbit of the exclusive competence of the EU linked to the interna-
tional exchange of goods.

With regard to the IGs, the CETA Agreement - in line with other similar inter-
national treaties negotiated by the EU - contains a list of toponyms that each party is
committed to protect and a number of terms which are considered generic (and, as
such, can be registered as trademarks in Canada). So one can consider that they are
strictly related to the promotion of trade in goods between the two parties. More-
over, as stated by the Advocate General in their opinion on the parallel agreement
with Singapore (Point 436), it is clear, finally, that in the light of the key role that the
protection of IPRs plays in trade in goods and services in general, and in combatting
unlawful trade in particular, the provisions of the envisaged agreement are such as to
have direct and immediate effects on trade between the parties.

3. The Protection of Toponyms of Foodstuffs
3.1. Protection in the European Union

The issue on which this controversy came about has been regulated by the EU
law since 1992. Regulation No. 2081/92 of the Council'® created a new protection re-
gime of GIs for foodstuffs in Europe, dividing products into two categories: Protected
Designation of Origins (PDOs), where the quality of the foodstuft depends totally or
essentially on the area of production and is completely produced in that geographical
area, and, on the other hand, the PGIs, in which the link to the specified territory is
reduced to one or more ‘production steps, where it is possible that the food is com-
posed of raw materials from other countries or is transformed elsewhere.

The regulation centralised the registration process, creating a co-administration
regime, where Member States have to manage the starting phase (consisting of the
verification of formal and substantial requisites, analysis of the documentation, a de-
cision on possible national oppositions, etc.), and the Union has the responsibility to
verify the formal correctness of the procedure, to extend the examination to the other
Member States and to adopt the final decision.

15  Council Regulation (EEC) No. 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indica-
tions and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (O.J. L 208, 24.7.1992,

pp- 1-8).
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The CJEU has examined the very nature of the regulations in many different
cases, also with regard to the ‘pre-emption’ issue. In the Warsteiner judgment'® the
Court stated that the regulation was focused on GIs with a strong link between a spe-
cific quality, reputation or another characteristic on the one hand, and its origin on
the other. On the contrary, the Court stated that nothing in Regulation No. 2081/92
indicated that generic GIs of source cannot be protected under the national legisla-
tion of a Member State (points 44-45 of the judgment). In the subsequent judgment,
‘Bud II"” the Court went further, stating that the EU regulation on PDOs and GIs is
exhaustive in character. Therefore it is not possible to allow the co-existence of a na-
tional complementary protection system as it is provided for trademarks. So the pro-
tection of toponyms of foodstuffs is to be considered ‘unifornmy’ in the EU and, as such,
not available for further regulatory initiatives of the Member States.'®

3.2. The specific CETA provisions about GI protection

An analysis of the CETA text shows that while trade liberalisation is a key ele-
ment of the agreement, it is not the abolition of tariffs that makes it so important. The
relevance of this agreement is due to the issue on IPRs, mostly because at the time of
signing Canada did not have a comprehensive protection system for GIs. The CETA
has a distinct emphasis on GIs, whereas Canada often uses trademarks - rather than
GIs - to protect quality and originality."” Therefore, the EU requires its co-signa-
tory to establish a system of protection that fulfils certain minimum conditions. The
CETA, while not prescribing a particular regulatory system, provides certain clues
that the legislation, once adopted, will have a distinctly European flavour.

For example, Article 20(16) states that GI means ‘an indication which identifies
an agricultural product or foodstuft as originating in the territory of the EU and Can-
ada, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other
characteristics of the product are essentially attributable to its geographical origin
However, the CETA provisions apply only to GIs identifying products falling within
one of the product classes listed in Annex 20-C to this agreement. These provisions
can be viewed as an indication of a preference towards a system similar to that cur-
rently in place in the EU.

In Article 20(19)(3) this agreement provides that the use of a geographical desig-
nation identifying a product as either a ‘similar product’ or as ‘in the same class’ -

16  See the judgment of the CJEU of 7 November 2000 on the case of Schutzverband gegen Unwesen
in der Wirtschaft eV v. Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG., C 312/98, in Euro-
pean Court Reports, 2000, p. I-09187.

17 See the judgment of the CJEU of 18 November 2003 on the case of Budéjovicky Budvar, narod-
nipodnik v. Rudolf Ammersin GmbH, C 216/01, in European Court Reports, 2003, p. I-13617.

18  G. Coscia, The International Framework of GIs and DOs Protection and the European Approach,
“Studi sull'integrazione europea” 2009, no. 3, p. 615.

19 J. Pelkmans, Business Dimensions, op. cit., pp.781-794.
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which does not originate in that area — is prohibited even where the GI is used in
translation or accompanied by terms such as ‘kind, ‘type;, style, ‘imitation” or other
similar terms. The CETA goes further by prohibiting a person from manufacturing,
preparing, packaging, labelling, selling, importing or advertising a food commodity
in a manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous
impression regarding its origin.

According to Article 20(19)(7), there shall be no obligation to protect GIs which
are not — or cease to be — protected in their place of origin, or which have fallen into
disuse in that place. Additionally, if a GI listed in Annex 20-A ceases to be protected
in its place of origin or falls into disuse in that place, the EU and Canada should no-
tify the partner and request cancellation.

The CETA also regulates homonymous GIs. In this case, the EU and Canada
shall determine the practical conditions under which the homonymous indications
in question will be differentiated from each other, considering the need to ensure eq-
uitable treatment of the producers concerned and that consumers are not misled.

The agreement clearly grants in Article 20(19)(5) a preference to GI protection
over trademarks in the case of conflict. The registration of a trademark which con-
tains or consists of a GI listed in Annex 20-A shall be refused or invalidated, ex officio
if a co-signatory’s legislation so permits or at the request of an interested party, with
respect to a product that falls within the product class specified in Annex 20-A for
that GI and that does not originate in the place of origin specified in Annex 20-A for
that GL.

The CETA also predicts a possibility of adding new GIs to Annex 20-A. The Joint
Committee, established under Article 26(1), acting by consensus and on a recom-
mendation by the CETA Committee on Geographical Indications, may decide to
add GIs to the Annex or to remove one of them if it has ceased to be protected or
has fallen into disuse in its place of origin. However, what is important for the hal-
loumi issue is that a GI shall not in principle be added to the European part of Annex
20-A if it is a name that on the date of the signing of the CETA is registered in the EU,
or if it is identical to a trademark that has been registered in the other co-signatory in
respect of the same or similar products, or if it is identical to the customary name of
a plant variety or an animal breed existing in the other party and, finally, if it is iden-
tical with the term customary in common language as the common name for such
a product in the other party.

4. The Decision of the Parliament of Cyprus and the ‘Halloumi Affair’

When the European and Canadian negotiators started the discussions for the
conclusion of the CETA, they could never have imagined that the deal would be
blocked by the parliament of one of the smallest EU Member States. Least of all, they
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could never have guessed the reason: a small cheese that is grilled during parties and
celebrations. However, on 31 July 2020 the Parliament of Cyprus, which was called
- like all the other Member States - to ratify the CETA agreement, voted against it,
opening one of the most complicated economic-political crises of recent times.” The
decision of the Parliament of Cyprus was not accompanied by an official explanation.
At the moment, one has to rely on news stories and comments from members of the
parliament who were involved in the event and who had identified the ‘casus belli’ in
the lack of protection of the typically Cypriot ‘halloumi’ denomination in the am-
bit of the CETA. The issue deserves summarising, also because its small importance
compared to the complexity of the agreement in question is also part of the evalua-
tion from the legal point of view.

Halloumi is a typical Cypriot cheese, the production of which goes back to the
time of the Ottoman invasion of the island in the 12th century A.D. In 2015 the Re-
public of Cyprus and the Turkish Republic of Northern Cyprus, setting aside their
historical enmity, presented to the EU a joint request for a protection of the toponym
‘halloumi; according to EU Regulation No. 1151/2012.*" The iter of the decision was,
however, significantly slowed down by the divergences in the production method and
the standards to be followed: the high level of international demand for the product
for some time had resulted in changes to the traditional recipe in the Republic of Cy-
prus, in particular with the result that cow’s milk was increasingly used instead of the
traditional sheep and goat’s milk.*

Furthermore, the extension of the protection of the denomination ‘halloumi’ to
a geographical area outside the EU triggered problems with the embargo on the prod-
ucts coming from that region and with food safety control according to EU standards.
The tortuous procedure found a formal conclusion only in 2021, necessarily crossing
over with the process of CETA ratification. Therefore halloumi is not included in the
annexes of the CETA, as at the moment of the conclusion of the negotiation it was not
even registered in the EU.

We can now consider if the Cypriot decision was lawful and if it casts a shadow
on the future commercial relationships between the EU and third-party countries.
The ‘Halloumi Affair’ is just the expression of a widespread hostility to the opening
of the European internal market to international competition, considered one of the
negative effects of globalisation and a source of risk for European citizens. The Covid

20  Parliament of Cyprus Refuses Ratifying EU-Canada CETA Agreement, 3 August 2020, https://
www.iisd.org/itn/en/2020/10/05/ceta-faces-hurdle-after-cypriot-parliament-fails-to-rati-
fy-the-agreement (21.07.2021).

21 Regulation (EU) No. 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 Novem-
ber 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstufts (O.]. L 343, 14.12.2012),
pp- 1-29.

22 This approach was disputed for a long time by the Turkish Republic of Northern Cyprus.
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crisis has of course contributed to creating stress in the situation, so we can easily im-
agine that incidents like this will happen again in the future.

Furthermore, the suspicion persists that this clash was caused intentionally in
order to overcome the institutional impasse related to the difficult iter of the registra-
tion of the halloumi name, which in fact happened in 2021. So it seems that we are
facing another case in which the national benefit for a Member State is put ahead of
the Union’s autonomy and interests. This could create a breach in European solidarity
and in the loyal cooperation between Member States and the EU.

In any case, by blocking the ratification process, the Cypriot Parliament achieved
a new space of ‘internal’ discussion for the social instances in the EU. In doing so, of
course, it emulated the previous actions of many other national institutions which —
by boycotting the same process — succeeded in putting items which were otherwise
disregarded at the top of the European agenda.

Conclusions

The deadlock of the CETA is a fatal risk for the Global Europe Strategy and for
future EU trade policy. Indeed, the new generation FTAs risk being subjected to dras-
tic modifications and changes determined by national public opinions. GIs can be-
come a convenient pretext for this, primarily because there are large differences in
approach to these rights not only between the EU and third countries, but also within
the Union. As Huysmans notes, Gls are particularly important to southern Euro-
pean countries because of the strong ‘gastronationalism’ there.” In other European
countries they do not arouse such emotions. For this reason, countries such as It-
aly, France, Spain, Greece and Cyprus may block new EU trade agreements, arguing
that local and regional products should be protected; the Cypriot veto of the CETA
clearly shows this phenomenon. Therefore the credibility of the EU could be ques-
tioned within the ambit of the negotiations. How can we be confident that in the fu-
ture the EC will be able to conduct negotiations if the final draft of the treaty could be
hamstrung by a single parliament for such small concerns?

The abandonment of the comprehensive strategy in favour of a return to partial
agreements appears neither desirable nor probable. There is no doubt that the affir-
mation of EU fundamental rights on the international stage represents a ‘constitu-
tional’ constraint, which can be respected only by increasing the ‘weight’ of the EU
in the international community through agreements which also cover delicate issues
such as the rule of law, human rights, environmental standards, etc.** The compre-

23 M. Huysmans, Exporting Protection: EU Trade Agreements, Geographical Indications, and Gas-
tronationalism, “Review of International Political Economy” 2020, pp. 1-28.

24 1. Bosse-Platiere and C. Rapoport (eds.), The Conclusion and Implementation of EU Free Trade
Agreements. Constitutional Challenges, Cheltenham/Northampton 2019, pp. 1-22.
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hensive nature of these agreements is therefore functional in relation to these objec-
tives, as well as - naturally - increasing their level of effectiveness. It is necessary to
realise that the Court’s opinion, as recently expressed in the Singapore Agreement
evaluation, by ruling out that these schemes could be entirely included in the exclu-
sive competences of the EU, will make it necessary to consider these kinds of manip-
ulations and ‘gut reactions’ to these complex issues also in the future.

The wide-scale consequences of this new commercial strategy, as well as the
complexity of the matters involved and the inevitable inclusion of international arbi-
tration clauses in order to resolve conflicts, will require the cooperation of Member
States and their specific participation in the negotiations. Many academics emphasise
the need for greater transparency in the negotiation process and greater cooperation
with stakeholders to identify potential problems in advance, for which the halloumi
case is an example. However — apart from the consideration that a certain degree of
confidentiality is necessary to avoid giving advantages to the other party during ne-
gotiations® — the supposed obstacles that have been raised to the ratification of the
agreement in question highlight a matter of fact: the issue that is being contested is
the whole strategy of opening the EU to international competition, not the need to
protect Gls.

The answer to all these questions cannot be handed over only to politics or diplo-
macy. Of course, the EC would do well in future to link the negotiations to a strong
communications campaign and with significant mediation efforts with regard to the
needs — even small ones - of individuals and the Member States. Nonetheless, in our
opinion it is not possible to avoid future ‘ambushes’ in the ratification processes only
through this route without drawing a ‘juridical’ line between what the Member States
can and cannot do within the ambit of these procedures.

The conferral principle stated by Article 5 of TUE also marks the watershed be-
tween the lawful and the unlawful in this field. European Court case law clarified
the meaning of this article a long time ago when the judgment Van Gend and Loos*
portrayed the very nature and direction of European integration. The transfer of sov-
ereignty in the sui generis form of the European Communities (today the EU) led
- not by chance - to the classification of these entities as ‘supranational so as to un-
derline the difference with respect to the classical types of intergovernmental coop-
eration and to stress the autonomy of the EU with respect to Member States. So the
European institutions have sovereign powers to be exercised in respect of both Mem-
ber States and their nationals, also through the adoption of international agreements

25 M. Vellano, The Chimera of Transparency in European Union Negotiations on International
Agreements, “La Comunita internazionale” 2021, no. 2, p. 331.

26  See the judgment of the CJEU of 5 February 1963 on the case of NV Algemene Transport- en Ex-
peditie Onderneming van Gend & Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration, C 26/62,
in English special edition, 1963, 00001.
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which contain obligations for the Member States, and have limits with respect to their
powers. A similar approach to the ‘normative issue’ corresponds to the ‘political’ side
of the coin, considering the extremely wide nature of the matters included in the EU
competences and related EU politics that we should also consider with regard to the
freedom of action which is necessary for the EU in order to act outside its bounda-
ries.

In its Opinion No. 1/91 relating to the creation of the European Economic Area®
the Court uses the same arguments as the recalled judgments, where the autonomy
and the supremacy of the Community law were at issue:

the Community treaties established a new legal order for the benefit of which
the States have limited their sovereign rights, in ever wider fields, and the subjects
of which comprise not only Member States but also their nationals (...) The essen-
tial characteristics of the Community legal order which has thus been established are
in particular its primacy over the law of the Member States and the direct effect of
a whole series of provisions which are applicable to their nationals and to the Mem-
ber States themselves.

It would be quite impossible to report accurately here all the statements and de-
velopments that this case law of the Court triggered on this issue: we can only say that
there is no judgment in which this special relationship between integration and au-
tonomy was not outlined and recalled. We consider it much more useful, for our pur-
poses here, to focus on the consequences of the previously mentioned characteristics
of the EU legal order, and, in particular, on the distinction of roles between the EU
and the Member States regarding sincere cooperation. This obligation, which can be
considered an expression of the good faith obligation in international relations, takes
on a particular meaning when it is applied in external actions of the EU.*®

The structure of Article 4 TEU highlights the essential contents of the principle:
it imposes, first of all, so-called ‘mutual respect, which implies for the Member States
1) an obligation to take any appropriate measure, general or particular, to ensure ful-
filment of the obligations arising out of the Treaties or resulting from the acts of the
institutions of the Union; 2) a ban on interfering in the performance of EU actions.
The final part of Article 4 TEU states the requirement for the Member States to ‘re-
frain from any measure which could jeopardise the attainment of the Union’s objec-
tives.

We can consider this provision as an expression of the costmary rule pacta sunt
servanda and, at the same time, it is a sort of ‘loyalty clause’ quite similar to those con-

27  See the Opinion of the CJEU of 14 December 1991, Draft agreement between the Community, on
the one hand, and the countries of the European Free Trade Association, on the other, relating to
the creation of the European Economic Area, No. 1/91, in Reports of Cases, 1991, p. [-06079.

28  E.Neframi, The Duty of Loyalty: Rethinking Its Scope Through Its Application in the Field of EU
External Relations, “Common Market Law Review” 2010, vol. 47, no. 2, p. 323.
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tained in federal legal orders that govern the interests of the central state with respect
to local administrations. So the scope of the obligation in the EU Treaty goes beyond
the duty to ensure compliance with EU law. In fact, the ‘refrain obligation’ which falls
upon the Member States is not limited to breaches of EU law but is extended to all the
measures that can in any way create obstacles to the achievements of EU tasks.

In fact, the CJEU case law on Article 10 EEC Treaty shows a wide approach to
this matter, focused on the consistency of national measures with the EU sources,
as well as to the general tasks of the common policy on the specific topic. So, for ex-
ample, in the judgments on Deutsche Grammophon®’ and on Commission v. Italy,”
the Court stated that Article 10 EEC establishes a general obligation on the Mem-
ber States, the content of which depends, case by case, on the Treaty articles or on
the general principles of EU law. In the judgment on AETS’' the Court stated that
there is not only an infringement of EU law if a national rule can be considered a di-
rect obstacle to the application of EU law, but also if a national measure can alter the
effectiveness of the EU rule. In conclusion, if a national measure is in contrast with
a specific source of EU law it should be set aside; if it is in contrast with the general
tasks of the Union, Article 4 TEU stands for the protection of common interests.

On the basis of this background, we believe that the EC should take resolute
action in the specific ‘halloumi case; firstly asking Cyprus to formally provide the
reasons for its refusal to ratify the CETA treaty. If in the following institutional dia-
logue the argument of the lack of protection for the GI ‘halloumi’ were upheld, the
EC might formally open an infringement procedure for the violation of the exclu-
sive competence within this ambit, with specific reference to Article 207 TFEU and
on the basis of the previous harmonisation by the regulation 2081/92/EEC (today
1151/2012/EU).

Alternatively, the EC should in any case recall the obligation of non-interference
in the external action of the EU which follows by Article 4(3) TFEU, considering that
reasons for the refusal of ratifications would be referred to a part of the Agreement
which is no longer covered by national sovereignty and on which, as a consequence,
no assessment of benefits and convenience can be made by national parliaments.

This ‘reaction’ — which of course could be considered very strong - is aimed to
draw a ‘juridical’ line between what can be politically evaluated at a national level and
what, on the contrary, cannot be subject to any national discretion because it is no
longer part of national sovereignty: a sort of ‘exit strategy’ from the ‘Halloumi Affair’

29  See the judgment of the CJEU of 8 June 1971 on the case of Deutsche Grammophon, C 78/70, in
Rec., 1971, p. 478.

30  See the judgment of the CJEU of 7 February 1973 on the case of European Commission v. Italy, C
39/72,in Rec., 1973, p. 101.

31  See Commission v. Council, op. cit.
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It also marks a compromise between the desire to liberalise international trade and
the will to protect European food products.

REFERENCES

Bosse-Platiere I. and Rapoport C. (eds.), The Conclusion and Implementation of EU Free Trade Agree-
ments. Constitutional Challenges, Cheltenham/Northampton 2019.

Coscia G., The International Framework of GIs and DOs Protection and the European Approach, “Studi

sull'integrazione europea” 2009, no. 3.

Cottier T., Intellectual Property and Mega-Regional Trade Agreements: Progress and Opportunities
Missed, (in:) S. Griller, W. Obwexer and E. Vranes (eds.), Mega-Regional Trade Agreements.
CETA, TTIP and TiSA, Oxford 2017.

Foster P.,, Brunsden J., UK Pushes Back on Brexit Promises on EU Regional Trademarks, ‘Financial
Times’ 2 April 2020, https://www.ft.com/content/a53e81a0-b2bd-4da8-a6ce-28904fa9879a.

Glavanits J., Dispute Resolution That Divides: The EU-USA Conflict on Investment-State Dispute Reso-
lution, “Biatostockie Studia Prawnicze” 2020, vol. 25, no. 3.

Hiibner K., Deman A.-S. and Balik T., EU and Trade Policy-Making: The Contentious Case of CETA,
“Journal of European Integration” 2017, vol. 39, no. 7.

Huysmans M., Exporting Protection: EU Trade Agreements, Geographical Indications, and Gastrona-
tionalism, “Review of International Political Economy” 2020.

Ludwikowski R.R., Overview of the Trade Relations Between the European Community/Union and the
United States at the Threshold of Globalization and Post-Globalization Era, “Bialostockie Studia
Prawnicze” 2020, vol. 25, no. 3.

Malkoutzis N., CETA, Feta and Trade Deal Difficulties, “Ekathimerini” 23 October 2016, https://www.
ekathimerini.com/213096/article/ekathimerini/business/ceta-feta-and-trade-deal-difficulties.

Melo Araujo B.A., The EU Deep Trade Agenda. Law and Policy, Oxford 2016.

Neframi E., The Duty of Loyalty: Rethinking Its Scope Through Its Application in the Field of EU Exter-
nal Relations, “Common Market Law Review” 2010, vol. 47, no. 2.

Parliament of Cyprus Refuses Ratifying EU-Canada CETA Agreement, 3 August 2020, https://www.iisd.
org/itn/en/2020/10/05/ceta-faces-hurdle-after-cypriot-parliament-fails-to-ratify-the-agree-
ment.

Pelkmans J., Business Dimensions of EU’s New FTAs, “Journal of European Integration” 2017, vol. 39,
no. 7.

Puntscher Riekmann S., The Struggle For and Against Globalisation: International Trade Agreements
and the Democratic Question, (in:) S. Griller, W. Obwexer and E. Vranes (eds.), Mega-Regional
Trade Agreements. CETA, TTIP and TiSA, Oxford 2017.

Tereszkiewicz E, The Politicization of European Union Trade Policy, “Journal of Economic Integration”
2021, vol. 36, no. 3.

Vellano M., The Chimera of Transparency in European Union Negotiations on International Agree-
ments, “La Comunita internazionale” 2021, no. 2.

156 Bialystok Legal Studies 2022 vol. 27 nr 1
Biatostockie Studia Prawnicze



A Possible Exit Strategy from the ‘Halloumi Affair’: How to Solve Problems with CETA Ratification

Vranes E., The Contents of CETA, TTIP, and TiSA: The (Envisaged) Trade Disciplines, (in:) S. Griller,
W. Obwexer and E. Vranes (eds.), Mega-Regional Trade Agreements. CETA, TTIP and TiSA,
Oxford 2017.






Bialystok Legal Studies
Bialostockie Studia Prawnicze
2022 vol.27 nr 1

S sciendo DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.10

Received: 17.11.2021
Accepted: 20.02.2022
Magdalena Knapp
University of Bialystok, Poland
m.knapp@uwb.edu.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0147-3056

The Scope of Jurisdiction in Cross-Border Intellectual Property
Disputes: Tackling Online Copyright Infringements

Abstract: The aim of this paper is to analyse critically the problems stemming from the current model
of enforcing protection in cases of online copyright infringements. The Internet allows for the easy
dissemination and exploitation of copyrighted works globally. Remote and immediate access to content
may result in simultaneous infringement on a worldwide scale. There is a long history of disputes over
the enforcement of protection with regard to online copyright infringement, and while new laws and
judgments are passed there are still no effective remedies nor consensus regarding a common approach
to the problem of the multiplicity of applicable laws and jurisdictions in the event of infringement —
a problem that derives mainly from the principle of the territoriality of intellectual property rights.
Throughout the years there have been many attempts to solve it, mostly in the form of soft law
instruments. None of the recommendations are binding, therefore the obligation to reconcile the right to
the protection of copyright with the limits of the jurisdiction falls on national courts. As a consequence,
the current legal status quo does not provide sufficient predictability to the outcome of litigation.
Keywords: enforcement of copyright, extraterritorial scope of remedies, jurisdiction, online copyright
infringement

Introduction

The enforcement of protection in cases of digital copyright infringement is
a complex issue often addressed by courts in cross-border disputes. New methods of
sharing and copying works allow for easy access worldwide, which further contrib-
utes to the complexity. Enforcing copyright protection requires establishing which
court has jurisdiction over the dispute; the next step is determining the law, or rather
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laws, applicable to a particular online copyright infringement.! There is also the mat-
ter of remedies, namely what remedies may be granted (an issue directly connected
with the choice of law) and the territorial scope of those remedies. Should they be re-
stricted to the territory of the forum state, be EU-wide, or maybe have a global effect?
Lastly, once the judgment is delivered issues of the recognition and enforcement of
foreign judgments remain to be addressed.

The digital single market and the free movement of goods and services are
among the priorities set by the EU and other modern economies. Intellectual prop-
erty plays a key role in the development of the digital single market. Therefore it is of
crucial importance to ensure legal certainty in the area of the protection and exploita-
tion of intellectual property (IP) rights. Intellectual property rights are territorial, so
accordingly the scope of protection is granted by national laws. The rule of territorial-
ity, while it has a historic and legal foundation in international treaties, is at the same
time the source of many problems when it comes to online infringements. Industrial
property rights raise fewer concerns because their protection is directly linked with
the state where the particular right was registered. Applying the rule of lex loci protec-
tionis in these cases stems from the territoriality principle.

It is more difficult with copyright, due to the minimal standards adopted by
most countries on the basis of a system of international agreements.> A work is pro-
tected by copyright from the moment it is created, without the need for registra-
tion or further formalities coming from principles of national treatment and the
minimal level of protection set forth in the above-mentioned treaties.* Owing to
those treaties, the level of harmonisation in IP law is growing and national laws are

1 Connected with the issue of copyright infringement is a problem of the multiplicity of laws that
govern the initial ownership rules. For comprehensive analysis see M. van Eechoud, Alterna-
tives to the Lex Protectionis as the Choice-of-Law Rule for Initial Ownership of Copyright, (in:)
J. Drexl, A. Kur (eds.), Intellectual Property and Private International Law. Heading for the Fu-
ture, Oxford 2005, pp. 289-306.

2 Despite increasing harmonisation of national laws in respect of copyright, national courts ap-
proach similar problems differently, e.g. in the case of the scope of economic rights (see
K. Klafkowska-Wasniowska, Zamieszczanie odestan internetowych a zakres autorskich praw ma-
jatkowych, ‘Bialostockie Studia Prawnicze’ 2015, vol. 19, pp. 51-62) or the criteria of protection
for selected copyrighted works (see I. Matusiak, Konsekwencje (braku) zmian przepiséw prawa
autorskiego a status prawny gier komputerowych, “Bialostockie Studia Prawnicze” 2015, vol. 19,
pp- 63-76).

3 Among them the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886),
the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broad-
casting Organizations, the Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms
Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms, the Beijing Treaty on Audiovisual Per-
formances, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) or
the World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty.

4 However, the scope of protection, limitation periods, remedies available in the event of a breach
and other requirements are subject to national laws.
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converging, but still, the territorial character of IP rights prevails. In EU law, in-
dustrial property rights are mostly harmonised; trademark law and design law may
serve as the best examples. Copyright is not completely unified but is heading in that
direction with 13 directives and two regulations dedicated to copyright.” However,
copyright legislation refers primarily to substantive law. As a result, there is little
harmonisation when it comes to rules governing the jurisdiction and choice of law
regarding intellectual property rights, which remain a bone of contention among
stakeholders to new treaties.

This paper is focused on a selected part of enforcement mechanisms, mainly the
jurisdiction in cross-border disputes regarding copyright infringement via the Inter-
net. Since some of the infringements will qualify for criminal and/or civil liability, the
analysis is limited to the civil enforcement mechanism covered by private interna-
tional law (PIL). The main objective of the paper is to analyse the problems stemming
from the current model of enforcement of online copyright infringements. In order
to achieve this, the methodology used was descriptive research based on the analysis
of case law and literature. The paper’s theoretical framework is based mainly on EU
law. It provides an overview of the problems that copyright holders face while enforc-
ing protection of their works shared online.

The debate on the applicable rules of conflict regarding online copyright in-
fringement is decades old. In the meantime there have been many attempts to pro-
vide some guidelines for cross-border copyright disputes. In the absence of uniform
conflict-of-law rules in private international law concerning intellectual property
rights, it is up to national courts to decide on the validity of the claim and the scope
of protection. What are the consequences of such a framework for the copyright
holder and the alleged infringer? Parties are faced with the prospect of a piecemeal
approach to litigation due to the rule of territoriality, which limits the jurisdiction
and results in its fragmentation. On the one hand, the existing model leaves open
the possibility of ‘forum shopping, to the detriment of the defendant and other us-
ers of the copyrighted work. On the other hand, narrow jurisdictional claims do not
provide sufficient measures for claimants (especially small claimants who are natu-
ral persons) to stop the infringement. This paper contributes to the discussion, ad-
vocating for the need to introduce new rules and for further changes to be made to
the existing model.

This section is followed by an overview of relevant case law, selected issues con-
cerning remedies, the recognition and enforcement of IP judgments, and conclu-
sions.

5 For a list of copyright legislation, see https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copy-
right-legislation (12.12.2021).
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1. The Scope of Jurisdiction

Digital copyright in most cases is ubiquitous and universal. In the online en-
vironment, borders and territoriality concerns seem to vanish. The reason for this
is immediate and easy access to infringing content. If copyrighted work is available
online, infringement might automatically cause harm in numerous places. There are
certain forms of limiting access to copyrighted work; examples would be geo-block-
ing and similar targeted measures which are included in injunctions ordered by
courts in IP rights disputes. The remedies most frequently used involve IP address
blocking, Domain Name System (DNS) website blocking, Uniform Resource Loca-
tor (URL) filtering and other related blocking mechanisms.® Grounds for the use of
other measures designed to provide protection of copyright are included in the open
catalogue of ‘technical measures’ defined in Article 6(3) Directive 2001/29 / EC.
However, geo-blocking tools are not the best solution, especially as they are easy to
circumvent with existing technical means, even though such circumvention consti-
tutes infringement.® Furthermore, it refers only to measures that aim to protect spe-
cific copyright, rather than measures that only prevent users from accessing the work
from different locations.” Also, seamless access to online content is stressed in the EU
as one of the key goals, in the long run, of the Digital Single Market Strategy,'® there-
fore applied measures should be specifically designed to protect particular copyrights
- not to mention that geo-blocking in certain circumstances gives grounds for anti-
trust concerns."

6 EUIPO, Study on Dynamic Blocking Injunctions in the European Union, https://euipo.europa.
eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_
Dynamic_Blocking_Injuctions/2021_Study_on_Dynamic_Blocking_Injuctions_in_the_Euro-
pean_Union_FullR_en.pdf (12.12.2021), p. 49.

7 Directive 2001/29 / EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the har-
monisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (O.]. 2001
L 167,22.06.2001, pp. 10-19).

8 R. Pol¢dk, Territoriality of Copyright Law, (in:) P. Szczepanik, P. Zahradka, J. Macek and P. Stepan
(eds.), Digital Peripheries. The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market
Perspective, New York 2020, pp. 70-71.

Ibidem, p. 71.

10 Mostly as a part of the Digital Single Market Strategy for Europe. See Communication from the
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Com-
mittee and the Committee of the Regions: A Digital Single Market Strategy for Europe, https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192 (12.12.2021).

11 Regulation (EU) No. 2018/302 of the European Parliament and of the Council of 28 February
2018 on addressing unjustified geo-blocking and other forms of discrimination based on cus-
tomers” nationality, place of residence or place of establishment within the internal market, and
amending Regulations (EC) No. 2006/2004, (EU) No. 2017/2394 and Directive 2009/22/EC
(0.J.L 601, 02.03.2018, pp. 1-15). However, the regulation excludes two categories, i.e. audiovisual
products and content subject to copyright, from its scope of application.
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The progressive approximation of national laws and minimal standards set by
international treaties, as was mentioned before, do not eliminate the necessity of in-
troducing rules of conflict in cases of cross-border infringements. In the EU some
guidance is provided by the Rome I regulation,'?> the Rome II regulation' and the
Brussels Ia regulation.' Jointly, they introduce general rules regarding jurisdiction,
applicable law, and the recognition and enforcement of judgments."

Crucial for establishing jurisdiction in the EU is Article 7(2) of the Brussels Ia
regulation which provides that in matters relating to tort, delict or quasi-delict, a per-
son domiciled in another Member State may be sued in the courts of the place where
the harmful event occurred or may occur. The CJEU in its case law has stated that
the regulation covers ‘both the place where the damage occurred and the place of the
event giving rise to it’'®

Conflict-of-law rules can also be found in provisions of national laws regard-
ing private international law. National rules may differ from the rules provided by
EU law, but provisions of national laws cannot go beyond EU regulations. The rules
of conflict of law help determine the connecting factors in IP disputes for the pur-
pose of jurisdiction and choice of law. The problematic elements include, among oth-
ers, a different place of residence of both parties, distinguishing the place where the
harmful event occurred, the location of the infringing activity, and estimating the
damage caused. The source of the infringement will also imply specific rules, e.g.
whether it is a breach of contractual or non-contractual obligations. A lot will depend
on how the copyright holder formulates the claim, and whether it will be a claim of
infringement of moral rights or economic rights. The Rome II regulation, in Arti-
cle 8, refers to the rule of territoriality with regard to the choice of law for economic
rights. The same applies when it comes to the scope of jurisdiction based on the Brus-
sels Ta regulation, because protection of economic rights is granted for the territory
of a specific Member State. The court will usually decide whether it has judicial com-
petence over the dispute based on where the damage has occurred or whether the in-
fringing content was accessible within the territory of a specific Member State. This,
however, may differ in the case of infringements of moral rights. Due to their nature,
which greatly resemble personality rights, it was discussed that is possible that the

12 Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on
the law applicable to contractual obligations (O.]. 2008 L 177/6).

13 Regulation (EC) No. 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on
the law applicable to non-contractual obligations (O.]. 2007 L 199/40).

14  Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December
2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial
matters (O.]. 2021 L 351/1).

15  For an overview of regulations and other international conventions, see A. Kur, U. Maunsbach,
Choice of Law and Intellectual Property Rights, “Oslo Law Review” 2019, vol. 6, no. 1, pp. 44-61.

16  Judgment of 03.10.2013, Pinckney (C 170/12), ECLL:EU:C:2013:635, para. 26.
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court of the Member State where the victim is domiciled might have jurisdiction over
the whole dispute and issue injunctions with effects beyond the territory of the forum
Member State.'” Through the years, the CJEU has provided interpretation of the rel-
evant provisions of the Brussels Ia regulation relating to online copyright disputes.

It would be an oversimplification to state that when infringing content is put
online the effects and damage caused by the infringing activity takes place simul-
taneously in every country based solely on the fact that the content can be accessed
there. Furthermore, it leads to the assumption that every country with access to in-
fringing content potentially has jurisdiction over the dispute. However, for practical
reasons, it is highly doubtful that the rightholder would file a claim in every country
which grants protection for the work (with digital copyright, it would easily translate
into most of the countries in the world). Hence the underlying need to delimit and
determine the connecting factor for jurisdiction in cross-border disputes: whether it
will be the country of the victim’s centre of interest or the country where damage oc-
curred (where the content was accessible), as opposed to the general rule of jurisdic-
tion based on the defendant’s domicile. The former, namely the doctrine of ‘centre of
interest, was used in cases of the infringement of personality rights on the Internet.
It favours the interests of the rightholder, particularly if it coincides with their place
of residence. This approach was adopted by the CJEU in the landmark cases of eDate
Advertising'® and Bolagsupplysningen." Both cases dealt with defamatory content
put online, the first regarding a natural person claiming infringement of personality
rights, in the second the plaintiff being a legal person. In both cases the court located
the damage caused by the infringement in the Member State of the victim’s centre of
interest.” In the case of Bolagsupplysningen, the court also specified that the action
for the rectification or removal of the infringing content without territorial delimita-
tion can ‘only be made before a court with jurisdiction to rule on the entirety of an
application for compensation for damage, that is, the court of the Member State in
which the victim’s centre of interests is located.?! The sole jurisdiction of a court of
a Member State in respect of all the damage caused by defamatory content placed on-

17 See L. Lundstedt, Putting Right Holders in the Centre: Bolagsupplysningen and Ilsjan (C-194/16):
What Does It Mean for International Jurisdiction over Transborder Intellectual Property In-
fringement Disputes? “IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law”
2018, vol. 49, pp. 1022-1047. The analysis was based on judgment in personality rights but the au-
thor conducted analysis which concluded that the same reasoning may be applied to moral rights
in copyright.

18  Judgment of 25.10.2011 on the case of eDate Advertising and others (C 509/09 and C 161/10),
ECLL:EU:C:2011:685.

19 Judgment of 17.10.2017 on the case of Bolagsupplysningen OU, Ingrid Ilsjan v. Svensk Handel AB
(C 194/16), ECLLEU:C:2017:766.

20  eDate, op. cit., para. 52; Bolagsupplysningen, op. cit., para. 44.

21 Ibidem, para 48.
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line was later confirmed by Advocate General (AG) Wathelet, in his opinion in case
C618/15.2

It is justified to apply the argumentation of the CJEU regarding the attribution of
sole jurisdiction, based on the ‘centre of interest’ doctrine in personality rights cases,
to moral rights violations.” However, the court also stated that courts of Member
States in which infringing content is accessible have jurisdiction only in respect of
the damage caused in the territory of that Member State. Following that reasoning, it
means that the jurisdiction of those courts is limited to deciding about damages and
issuing injunctions with effect only in their respective territories.

These conclusions correspond to cases of the online copyright infringement
of economic rights. The CJEU distinguishes in its case law between infringements
of personality rights and infringement of copyright (as well as industrial property
rights), claiming that only in the former case may a rightholder ‘choose to bring an
action in one forum in respect of all of the damage caused’* Since economic rights
are subjected to the principle of territoriality, the protection granted by each Member
State is limited to its territory. As a result, the court noted that the doctrine of ‘centre
of interest’ cannot be applied in those circumstances. Following that reasoning, the
court of the Member State has jurisdiction only to rule on the damage caused in the
territory of the Member State where it is situated.”

Consequently, it will all boil down to the identification of the place where the al-
leged damage occurred, or may occur in the case of online copyright infringement.
As was already stated, the CJEU stresses that the place where the harmful event oc-
curred covers both the place where the damage occurred and the place of the event
giving rise to it. Further analysis of the case law of the CJEU might provide some clar-
ification as to where the damage might be located. The CJEU noted that the causal
event is not crucial for the purpose of attributing jurisdiction due to the nature of
infringement.?® Damage can occur only in a Member State where a particular right is
protected.”” Another connecting factor is the accessibility of the infringing content,
which designates the territorial jurisdiction of Member States’ courts. In principle,
damage is caused in every place where content is available via the Internet,” which

22 Opinion of Advocate General Wathelet of 09.11.2016, Concurrence Sarl v. Samsung Electronics
France SAS and Amazon Services Europe Sarl (C 618/15), ECLI:EU:C:2016:843, para. 85-86.

23 L.Lundstedt, Putting Right Holders, op. cit., pp. 1033-1039.

24 Pinckney, op. cit., para. 36.

25  Ibidem, para. 45; Judgment of 03.04.2014 on the case of Hi Hotel HCF SARL v. Uwe Spoering (C
387/12), ECLI:EU:C:2014:215, para. 40.

26 Judgment of 22.01.2015 on the case of Pez Hejduk v. EnergieAgentur (C 441/13),
ECLI:EU:C:2015:28, para. 23-26.

27  Pinckney, op. cit., para. 33; later confirmed in Hejduk, op. cit., para. 29; Concurrence Sarl, op. cit.,
para. 30-31.

28  Ibidem, para. 56.
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clearly may encompass most of the world. In order to limit the jurisdiction, AG Wa-
thelet, in his opinion to case C 618/15, noted that damage will usually take the form
of financial loss, and ‘with respect to copyrights, the financial loss is usually sustained
where copies of the infringing material are sold or issued to the public’?

The existing model of enforcement allows the rightholder to pursue a claim in
every state where copyrighted work was accessible online and where according to na-
tional law its unlawful use constitutes an infringement. Such a situation contributes
to forum shopping’ and encourages the rightholder to cherry-pick jurisdictions of-
fering the most favourable conditions regarding available remedies, rules of evidence,
etc. — though it is not likely that claimants will abuse that possibility.** On the con-
trary, where infringing content is put online and at the same time copyrighted work is
protected in all countries where it is accessible, seeking an injunction or damages in
every state where harm was caused will prove to be burdensome and excessively diffi-
cult for the rightholder, as well as for the defendant.

2. Remedies

There is less uncertainty regarding the territorial scope of jurisdiction in cases
of online copyright infringement compared to the issue of choosing between multi-
ple jurisdictions, which stems from the territoriality of those rights and the approach
to the choice of jurisdiction based on where the harmful event occurred or may oc-
cur (the CJEU has confirmed that the connecting factor is accessibility to infringing
content). There have been no groundbreaking changes in the established case law of
the CJEU concerning jurisdiction in recent years. In fact, the most dynamic develop-
ing field in the enforcement of IP rights are remedies specific to the location of the
infringement, the Internet, mostly in the form of new injunctions of a technical na-
ture aimed at blocking copyrighted content. These include injunctions obliging In-
ternet intermediaries to apply measures disabling access to specific content and other
mechanisms allowing for targeted action such as geo-blocking tools. A study on Dy-
namic Blocking Injunctions in the European Union prepared by EUIPO shows that
copyright infringements are the main focus of these measures in the EU.*! Not sur-
prisingly this area of enforcement is similarly marked by several uncertainties, par-
ticularly regarding the territorial scope of the remedies but also the lack of uniformity
between types of remedies available under national laws.

According to general rules, a court which has jurisdiction over a dispute is com-
petent to order measures aimed at terminating the infringement. Applied measures
involve injunctions intended to prevent or stop the infringement and measures se-

29  Ibidem, para. 58.
30  A.Kurand U. Maunsbach, Choice of Law, op. cit.
31  EUIPO, Study on Dynamic Blocking Injunctions, op. cit., p. 60.
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curing compensation. Drawing on the case law of the CJEU, a Member State’s court
may apply measures only with respect to the infringing act (and the damage caused
by it) having effects within the territory of that Member State.

The possible extraterritorial effect of remedies was analysed in cases dealing with
personality rights.*> The court noted that currently, EU law does not contain ‘any lim-
itation, including a territorial limitation, on the scope of the measures which Mem-
ber States are entitled to adopt,* therefore it does not preclude those ‘measures from
producing effects worldwide’** In the opinion to case C 18/18, AG Szpunar expressed
the same opinion in relation to defamatory content, stating that a ‘court of a Member
State may, as a general rule, adjudicate on the removal of content outside the territory
of that Member State, as the territorial extent of its jurisdiction is universal}** also
adding that ‘a court of a Member State may be prevented from adjudicating on a re-
moval worldwide not because of a question of jurisdiction but, possibly, because of
a question of substance’ Therefore, concerns may arise where a worldwide injunction
for infringement of rights is issued and third states do not consider the infringing act
a violation of their laws.

It is up to Member States’ courts to take necessary measures and make sure they
are consistent with international law. AG Szpunar also recommended that “it follows
from the foregoing considerations that the court of a Member State may, in theory,
adjudicate on the removal worldwide of information disseminated via the internet.
However, owing to the differences between, on the one hand, national laws and, on
the other, the protection of the private life and personality rights provided for in
those laws, and in order to respect the widely recognised fundamental rights, such
a court must, rather, adopt an approach of self-limitation. Therefore, in the interest
of international comity (...) that course should, as far as possible, limit the extrater-
ritorial effects of its junctions concerning harm to private life and personality rights.
The implementation of a removal obligation should not go beyond what is necessary
to achieve the protection of the injured person”*® Consequently, courts of Member
States face the challenge of implementing measures that achieve its goal and are pro-
portionate with regard to fundamental rights and international rules. It might be ob-
served that the CJEU shifts the burden and leaves it up to national courts to make
a final decision on the territorial scope of imposed measures and the scope of exer-
cised jurisdiction.

32 Judgment of 24.09.2019 on the case of Google LLC v. Commission nationale de I'informatique et
des libertés (CNIL) (C 507/17), ECLL:EU:C:2019:772; Judgment of 03.12.2019 on the case of Eva
Glawischnig-Piesczek v. Facebook Ireland Limited (C 18/18), ECLI.EU:C:2019:821.

33 Ibidem, para. 49.

34 Ibidem, para. 50.

35  Opinion of AG Szpunar of 04.06.2019 on the case of Eva Glawischnig-Piesczek, op. cit., para. 86.

36  Ibidem, para. 100.
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Though the conclusions on the extraterritorial scope of injunctions presented
in the case law refer to personality rights, it seems that the reasoning behind them
could be, at least partially, applied to copyright. Despite the fact that courts of Mem-
ber States are allowed to order cross-border measures in certain circumstances, the
question of the enforceability of such measures remains, which is the issue discussed
in the next paragraph.

3. Recognition and Enforcement of IP Judgments

Regardless of the fact that the court of a Member State might have a wide ju-
risdiction or may even rule on the entire dispute and issue an injunction with ex-
traterritorial effects, if it is not recognised or enforced in third states the problem
remains. Recently, a new legal instrument was adopted, the Convention on the Rec-
ognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters,
the so-called Hague Judgments Convention, which has not yet entered into force.’’
During the work on the convention no consensus could be reached by the delegates,
which further shows the scale of the problem in relation to IP rights.”® Therefore,
there are no specific rules regarding IP in the Hague Judgments Convention, even
though work on the convention started over a dozen years ago.

The recognition and enforcement of cross-border IP judgments might be quite
a complex issue. Within the EU it is slightly easier because of the process of harmo-
nisation and CJEU case law. Chapter III of the Brussels Ia regulation specifies that
judgments in civil and commercial matters given in Member States are generally rec-
ognised and enforced without special procedures, unless the judgment qualifies for
refusal under Article 45 of Brussels Ia. Accordingly, the recognition and enforcement
of a judgment shall be refused only in cases where 1) such recognition is manifestly
contrary to public policy in the Member State addressed, 2) judgment was given in
default of appearance, if the defendant was not duly served when the proceedings
were instituted, 3) it is irreconcilable with a judgment given between the same parties
in the Member State addressed, and 4) it is irreconcilable with an earlier judgment
given in another Member State or in a third state involving the same cause of action
and between the same parties, provided that the earlier judgment fulfils the condi-
tions necessary for its recognition in the Member State addressed.

37  Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil
or Commercial Matters (not yet in force), https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/
full-text/?cid=137 (12.12.2021).

38  See L. Lundstedt, The Newly Adopted Hague Judgments Convention: A Missed Opportunity for
Intellectual Property, TIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law’
2019, vol. 50, pp. 933-936.
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When it comes to enforcement of cross-border remedies in the EU, again the
Brussels Ia regulation provides some guidance: it states the general rule that injunc-
tions ordered by courts of Member States are enforceable within the EU. Remedies
ordered by courts from non-EU countries are not subjected to this presumption,
therefore they are not usually enforceable in Member States.*

Conclusions

The issue of jurisdiction in cases of online infringement was a subject of many
articles pointing to different problems in the interface between IP law and PIL. This
remains problematic, and many doubts and questions are still unresolved. On the EU
level, the continuing process of harmonisation allows for a partial convergence of na-
tional laws and PIL rules but does not provide sufficient predictability. Also, the case
law regarding the scope of jurisdiction in cross-border copyright disputes is scarce.

The CJEU stated that EU law does not preclude a court of a Member State from
imposing worldwide measures. It has broad discretion to apply necessary measures,
which include extending the territorial scope of the injunction, but only in excep-
tional circumstances. A similar approach would certainly benefit parties in cross-bor-
der copyright disputes. Within the EU legal framework, jurisdiction in cases of online
copyright infringement is based on the test for the location of harm caused by the on-
line infringement, which can be derived from the case law of the CJEU. Hence, the
accessibility of copyrighted content may be sufficient to establish jurisdiction in on-
line copyright infringement cases. The underlying problem of the test is that it re-
sults in a multiplicity of eligible jurisdictions. Taking into account infringement of
a ubiquitous nature, and seeking injunction in each and every country where content
is accessible, would be excessive. Problems with enforcement might deter some right-
holders from enforcing protection, due to the resources needed (expenses, time, etc.)
to pursue the claim in multiple jurisdictions and the uncertain outcome of the litiga-
tion.

There is no unanimity as to how to approach the issue at hand; rather the core of
the problem is tiptoed around. National courts are generally cautious in their judg-
ments, though there are cases where national courts refer in their judgments to sim-
ilar cases in other jurisdictions. This is still not a common practice, but some trends
might be observed.” The study prepared by EUIPO also points to the same conclu-
sion, calling the phenomenon ‘legal entanglements’*' Another tendency that can be

39  EUIPO, Study on Dynamic Blocking Injunctions, op. cit., p. 46.

40  G. Frosio, Enforcement of European Rights on a Global Scale, (in:) E. Rosati (ed.), Handbook of
European Copyright Law, London 2021, pp. 413-440.

41  EUIPO, Study on Dynamic Blocking Injunctions, op. cit., p. 57-58.
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observed refers to the biggest online platforms, which have introduced private sys-
tems devoted to tackling copyright infringement.

Numerous soft law initiatives relating to cross-border IP rights enforcement
have proposed possible solutions in the form of a complete set of new rules or guide-
lines on the existing framework. The main instruments include Principles for Con-
flict of Laws in Intellectual Property (CLIP) by the European Max Planck Group,*
Intellectual Property Principles Governing Jurisdiction in Intellectual Property by
the American Law Institute (ALI), the Hague Conference (HCCH) principles,* the
initiative of members of the Private International Law Association of the republics of
Korea and Japan, Guidelines on Intellectual Property and Private International Law
(‘Kyoto Guidelines’) by the International Law Association,* the World Intellectual
Property Organization (WIPO) guidelines,* and other private proposals referring
strictly to IP rights, aimed at tackling the fragmentation of jurisdiction.* However,
as time goes on, there is no consensus nor changes on the horizon in the near future.
This only further stresses the need to take action toward limiting the problems aris-
ing from the enforcement of protection in relation to online copyright infringement,
such as the multiplicity of jurisdictions. A set of clear rules that would provide an al-
ternative to current conflicting principles is desired.
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Publiczne komunikowanie utworu w Internecie w prawie UE
(dyrektywa 2001/29 vs dyrektywa 2019/790) - czy istnieje”
mozliwy do okres$lenia zakres tego prawa?'

The Right of Communication to the Public of Works on the Internet in EU Law (Directive
2001/29 v. Directive 2019/790): Is There Any Definable Scope of This Right?

Abstract: This article focuses on the controversy in defining the scope of the right of communication
to the public of works provided in Article 3 InfoSoc, especially in the ‘creative’ interpretations made by
the CJEU. Based on these considerations, I justify a position qualifying Article 17 DSM, as a provision
performing a statutory ‘balancing act’ between the premises determining the scope of the right to
communicate a work to the public in the case of online content-sharing service providers. In this view,
Article 17 DSM does not modify the concept of making works available to the public, and the premises for
the scope of the right from the DSM were already available for ‘interpretation’ based on Article 3 InfoSoc.
Keywords: copyright, DSM, internet, hosting, service provider

Slowa kluczowe: prawo autorskie, DSM, Internet, hosting, dostawca ustug

Uwagi wstepne

W artykule koncentruje si¢ na kontrowersjach w definiowaniu zakresu prawa do
publicznego komunikowania utworu przewidzianego w art. 3 InfoSoc?, szczegolnie

1 Artykul powstat w ramach projektu badawczego pt. ,,Naukowy model reformy prawa autorskiego
na jednolitym rynku cyfrowym wedlug Dyrektyw UE” (finansowanego przez NCN, nr projektu
badawczego: 2019/35/B/HS5/03671, konkurs Opus 18).

2 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie har-
monizacji niektorych aspektéw praw autorskich i pokrewnych w spoteczenstwie informacyjnym
(Dz.Urz. UE L 167 z dnia 22 czerwca 2001 r., s. 10-19).
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w ,tworczych” interpretacjach dokonywanych przez TSUE w zakresie dotyczacym
korzystania z utworéw w Internecie. Na podstawie tych rozwazan uzasadniam stano-
wisko kwalifikujace art. 17 DSM? jako przepis ustanawiajacy normatywne wywazenie
pomiedzy przestankami decydujacymi o zakresie prawa do publicznego udostepnia-
nia utworu wzgledem dostawcow ustug udostepniania tre$ci online. W tym ujeciu
art. 17 DSM nie wprowadza nowego prawa publicznego komunikowania utworu ani
nie modyfikuje pojecia publicznego udostepniania utwordéw z art. 3 InfoSoc. Akcep-
tujac te interpretacje, nalezy przyja¢, ze juz przed wejsciem w zycie dyrektywy DSM
przestanki odpowiedzialno$ci dostawcow ustug udostepniania tresci online, zgodne
z tredcig art. 17 DSM, mozliwe byty do wyinterpretowania z art. 3 InfoSoc.

1. Publiczne komunikowanie utworu na gruncie art. 3 InfoSoc

1.1. Uwagi ogolne

Prawo do publicznego komunikowania utworu w Internecie jest przedmiotem
niezwykle rozbudowanego orzecznictwa TSUE*. Rozstrzygniecia, cho¢ czgsto ,,spra-
wiedliwe”, odchodza daleko od literalnej tresci przepiséw, prowadzac do stwierdze-
nia, ze tre$¢ tego prawa jest niezwykle nieokreslona, troche przypadkowa i ustalana
w zaleznosci od okreslonego stanu faktycznego. Ta charakterystyka jest sprzeczna
z elementarnymi intuicjami zwigzanymi z ocenami wynikajacymi z pozytywizmu
prawniczego oraz zasadami ksztaltowania i interpretowania prawa w kulturze kon-
tynentalnej. Nowym elementem ukladanki tworzacej prawo komunikowania utworu
publicznosci stala si¢, wskazywana wyzej, dyrektywa DSM regulujaca odpowiedzial-
no$¢ dostawcow udostepniania tresci online. W artykule skoncentruje si¢ na wybra-
nych zastrzezeniach wzgledem wyrokéw TSUE okreslajacych granice tego prawa
oraz uzasadnieniu dla wkomponowania prawa z art. 17 DSM w jednolite (na gruncie
obu dyrektyw, tj. InfoSoc i DSM) prawo komunikowania utworu publicznos$ci — Zré-

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w spra-
wie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw
96/9/WE i2001/29/WE (Dz.Urz. UE L 130/92 z dnia 17 maja 2019 1.).

4 Por. m.in.: Wyrok TSUE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie Nils Svensson, Sten Sjogren, Ma-
delaine Sahlman, Pia Gadd v. Retriever Sverige AB, C-466/12; wyrok TS UE z dnia 8 wrzesnia
2016 r. w sprawie GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises Interna-
tional Inc., Britt Geertruidzie Dekker, C-160/15; wyrok TSUE z dnia 26 kwietnia 2017 r. w spra-
wie Stichting Brein v. Jack Frederik Wullems, C-527/15; wyrok TSUE z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie Stichting Brein v. Ziggo BV, XS4ALL Internet BV, C-610/15; wyrok TSUE z dnia 7 sierp-
nia 2018 r. w sprawie Land Nordrhein-Westfalen v. Dirk Renckhoff, C-161/17; wyrok TSUE z dnia
9 marca 2021 r. w sprawie VG Bild-Kunst v. Stiftung PreufSischer Kulturbesitz, C-392/19; wyrok
TSUE z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie Mircom International Content Management & Consul-
ting (M.1.C.M.) Limited v. Telenet BVBA, C-597/19; wyrok TSUE z dnia 22 czerwca 2021 r. w spra-
wach polaczonych Frank Peterson v. Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany
GmbH oraz Elsevier Inc. v. Cyando AG, C-682/18 oraz C-683/18.
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dfem takiej interpretacji jest wlasnie, kontrowersyjne, orzecznictwo TSUE na gruncie
art. 3 InfoSoc’.

TSUE w swoich orzeczeniach rozwijajacych ,,doktryne publicznego komuniko-
wania utworu”® wprowadzil do unijnego systemu wiele dodatkowych przestanek’, od
ktorych uzalezniony jest zakres ochrony prawem przewidzianym w art. 3 InfoSoc®.
Immanentny element tego modelu stanowi wielokrotnie powtarzane stanowisko’
przewidujace, ze ,,pojecie «publicznego udostepniania» wymaga zindywidualizowa-
nej oceny (...). Aby dokonac¢ takiej oceny, nalezy uwzglednic¢ wiele uzupelniajacych
sie czynnikow, niemajacych charakteru autonomicznego i wspolzaleznych od sie-
bie. Poniewaz czynniki te moga w zaleznosci od réznych konkretnych sytuacji
wystepowaé w bardzo réznym stopniu nasilenia, nalezy je uwzglednia¢ zaréwno
indywidualnie, jak i biorac pod uwage ich wzajemne oddzialywanie [wyrdznienie
~M.M.]",

Powyzsze stanowisko prowadzi do podstawowej watpliwosci zwigzanej z pu-
blicznym udostepnianiem utworu w prawie UE - jest to bowiem prawo, ktére ma
rézne granice w zaleznosci od okolicznosci faktycznych zwigzanych z okreslong
forma korzystania z danego prawa. Znaczenie poszczegdlnych przestanek moze by¢
bowiem odmienne w zaleznosci od ich ,nasilenia” w konkretnym przypadku. Do-
datkowo, jak stusznie zauwaza E. Traple: ,budowanie przez TS definicji udostep-
niania publicznego przez zastosowanie wielu réznych kryteriow (...) powoduje, iz
orzeczenia wydawane w trybie prejudycjalnym sa w gruncie rzeczy rozstrzygajacymi
konkretny spor, chociaz formalnie TS zastrzega kompetencje sadu krajowego w za-
kresie oceny tego, czy w konkretnym stanie faktycznym okreslone przestanki roz-
strzygniecia zostaly spetnione”'!.

5 Skutkiem orzecznictwa TSUE jest m.in. uznanie posredniego naruszenia prawa (np. ,,pomocnic-
twa”) za dzialanie objete zakresem samego prawa (prowadzace do bezposredniego naruszenia);
por. m.in. Ch. Angelopoulos, J.P. Quintais, Fixing Copyright Reform A Better Solution to Online
Infringement, ,,Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law”
2019, nr 10, s. 160.

6 Por. wyroki wskazane w przypisie 4.

7 Rozwdj tej doktryny jest w szczegolnosci zwiazany z postgpem technologicznym i rozwazaniami
dokonywanymi w oparciu o spory dotyczace korzystania z utworéw w Internecie.
8 Por. zestawienie wyrokow dotyczacych odpowiedzialnosci posrednikow w Internecie; K. Backer,

U. Feindor-Schmidt, The destruction of copyright - are jurisprudence and legislators throwing
fundamental principles of copyright under the bus?, ,,Journal of Intellectual Property Law & Prac-
tice” 2021 r., nr 16, s. 44-49.

9 Por. m.in. wyrok TSUE z dnia 8 wrze$nia 2016 r. w sprawie C-160/15, pkt 33-34; wyrok TSUE
z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie VG Bild-Kunst v. Stiftung Preufischer Kulturbesitz, C-392/19,
pkt 34; wyrok TSUE z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie C753/18, pkt 31; wyrok TSUE z dnia 14
czerwca 2017 r., C-610/15, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo.

10 Wyrok TSUE z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie C-160/15, pkt 33-34.

11 E. Traple, Europeizacja prawa autorskiego w orzeczeniach Trybunalu Sprawiedliwosci, ,,Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego” 2014, z. 126, s. 211.
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Dla wkroczenia w prawo udostepniania utworu publiczno$ci na gruncie art. 3
InfoSoc konieczne jest wykazanie, ze: (1) doszto do czynnosci udostepniania oraz ze
(2) bylo ono skierowane do publicznosci. TSUE w swoich orzeczeniach wyinterpre-
towal jednak z art. 3 InfoSoc dodatkowe przestanki istotne dla stwierdzenia, czy do-
szto do wkroczenia w analizowane prawo, mianowicie:

1) wykorzystane srodki techniczne,

2) nowg publicznosc,

3) przelamanie zabezpieczen,

4) cel udostgpniania / wing naruszyciela,

5) $wiadomos¢ konsekwencji,

6) niezbednag role w naruszeniu prawa,

7) model biznesowy (oraz dzialania prewencyjne?),

8) udostepnienie utworu lub jego elementdw spelniajacych ceche wlasnej inte-
lektualnej tworczosci autora.

Rozumienie tych dodatkowych przestanek nie jest jednoznaczne. Co wiecej,
w zasadzie w odniesieniu do kazdej z nich pojawiaja si¢ sprzeczne orzeczenia TSUE,
co tym bardziej utrudnia ,,odnalezienie” zakresu prawa do publicznego komuniko-
wania utworu publiczno$ci'?.

Ponizej przedstawiam wybrane zastrzezenia i watpliwosci wzgledem przyjmo-
wanych przez TSUE interpretacji okreslajacych zakres prawa z art. 3 InfoSoc. Wydaje
sie, ze dopiero na tym tle mozliwe jest stworzenie spdjnego zakresu prawa do pu-
blicznego komunikowania utworu w Internecie.

1.2. Wykorzystane srodki techniczne

TSUE wymaga, aby publiczne udostepnienie utworu nastepowato albo z wy-
korzystaniem innego $rodka technicznego niz ten wykorzystany przy pierwotnym
udostepnianiu, albo aby skierowane bylo do nowej publicznosci. Przestanka ta (jako
chyba jedyna) zostata doprecyzowana w sposdb niebudzacy watpliwosci co do jego
rozumienia. TSUE wyjasnil, ze w przypadku publicznego udostgpnienia utworu po-
przez Internet zawsze stosowany jest ten sam sposob techniczny'. Nie ma zatem zna-

12 Problematyka korzystania z utworéw w Internecie byla przedmiotem szeregu opracowan, w kt6-
rych wskazywano na pojawiajace si¢ nowe konsekwencje kolejnych orzeczenn TSUE; por. m.in.
K. Klafkowska-Wasniowska, Zamieszczanie odestan internetowych a zakres autorskich praw ma-
jatkowych, ,,Bialostockie Studia Prawnicze” 2015, z. 19; R. Markiewicz, Zdezorientowany prawnik
o publicznym udostepnianiu utwordw, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego” 2016,
z. 134, s. 5-37; T. Targosz, Naruszenia dobr osobistych w Internecie — rewolucja orzecznictwa,
»Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego” 2018, nr 2, s. 103-107.

13 Wyrok TSUE z dnia 8 wrze$nia 2016 r. w sprawie C-160/15, pkt 42; wyrok TSUE z dnia 9 marca
2021 r. w sprawie C-392/19, pkt 35, 36.
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czenia, czy jest to strona www, transmisja pomiedzy uzytkownikami p2p, streaming
czy download.

Watpliwosci moga natomiast powsta¢ w zwigzku z konsekwencjami tego sta-
nowiska. Zauwazmy, ze w przypadku, gdy utwor przekazywany jest na przyklad po-
miedzy telefonami - cho¢ dla uzytkownika z reguly nie bedzie mialo to zadnego
znaczenia (czasem moze nawet tego nie zauwazy¢) — przestanie utworu poprzez SMS
(MMS) bedzie innym $rodkiem technicznym niz komunikatory wykorzystujace
Internet (takie jak chocby zintegrowany z SMS-ami Imessage czy WhatsApp badz
Signal itp.). Wobec pierwotnego publicznego udostepnienia utworu w Internecie po-
stuzenie sie SMS-em'* stanowi wkroczenie w prawo autorskie ze wzgledu na spelnia-
nie ,,standardowych” przestanek naruszania oraz wykorzystanie innej technologii niz
uzyta pierwotnie, natomiast w przypadku Signala konieczna bedzie analiza zupel-
nie innych przestanek - ktéra w konkretnych okoliczno$ciach moze doprowadzi¢ do
wniosku, Ze nie ma naruszenia'.

1.3. Przeslanka nowej publicznosci

W przypadku, gdy wykorzystywana technologia jest tozsama z uzyta na po-
trzeby pierwotnego udostepnienia, konieczna wedlug TSUE jest nadto analiza, czy
utwor udostepniono nowej publiczno$ci'®.

W tym zakresie wskazano, ze w zwiazku z tym, iz na stronie internetowej nie za-
stosowano zadnych zabezpieczen technicznych i dostep do tresci byt otwarty, nalezy
uznad, ze: ,Publicznoscig, do ktorej skierowane bylo bowiem pierwotne udostepnie-
nie, byli wszyscy potencjalni odbiorcy danej strony, poniewaz - jako ze dostep do
utwordéw na tej stronie nie byt poddany zadnym ograniczeniom - wszyscy internauci
mogli mie¢ do niego wolny dostep [podkr. - M.M.]™"".

Tak wskazane kryterium z powodzeniem funkcjonuje w przypadku korzystania
z linkéw takze tych w pelni ukrytych, tj. w sytuacji, gdy uzytkownik nie jest w sta-
nie zorientowac sie, czy dane tre$ci zamieszczone zostaly poprzez zwielokrotnienie
utworu i jego udostepnienie, czy poprzez ,ukryte” odestanie do innej strony'®.

Réwnoczesnie kryterium nowej publicznosci TSUE zupelnie inaczej definiuje,
gdy utwor zostal zamieszczony na innej stronie poprzez jego zwielokrotnienie i na-

14  Wyslanie wiadomosci do wielu uzytkownikéw.

15 W tym przypadku $rodki techniczne s jednakowe, zatem konieczna bedzie analiza dodatkowych
przestanek, takich jak np. kryterium nowej publicznosci (por. ponizej).

16  Na krytyke tej przestanki wskazywata m.in. K. Klafkowska-Wasniowska, Zamieszczanie ode-
stan..., op.cit., s. 58 1 60-61.

17 Wyrok TSUE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-466/12, pkt 26. A dalej w wyroku: ,,uzytkow-
nikéw strony administrowanej przez tego ostatniego nalezy uwazac za potencjalnych odbiorcow
pierwotnego udostepnienia i w zwiazku z tym za czg$¢ publicznosci wzigtej pod uwage przez
podmioty prawa autorskiego, gdy udzielily one zezwolenia na pierwotne udostgpnienie” (wyrok
TSUE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-466/12, pkt 27).

18  Wyrok TSUE z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie C-392/19, pkt 35.
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stepnie samodzielne udostepnienie (nie przez link) - uznaje bowiem, ze ,w takich
okoliczno$ciach publicznos¢, ktora zostala wzigta pod uwage przez podmiot praw
autorskich (...) obejmuje bowiem jedynie uzytkownikéw wspomnianej strony, a nie
uzytkownikéw strony internetowej, na ktérej utwor zostal pdzniej zamieszczony bez
zgody tego podmiotu, lub innych internautow”"’.

W moim przekonaniu proponowane przez TSUE rozumienie kryterium nowej
publicznosci jest niespojne. Nie moze by¢ bowiem tak, ze TSUE w wyroku Seven-
nson stwierdza, ze utwdr udostepniony w Internecie jest potencjalnie dostepny dla
kazdego i w zwiazku z tym kazdy uzytkownik Internetu byl potencjalnym adresa-
tem tego rozpowszechnienia, aby potem stwierdzi¢, ze cho¢ pierwotne udostepnienie
sie nie zmienito, to fakt rownoleglego udostepnienia utworu z ,wlasnego serwera”
przez drugi podmiot nagle uszczupla krag internautéw, ktérym udostepniono pier-
wotnie utwor®. Zgadzam sie z wnioskiem TSUE, Ze to drugie zachowanie wymaga
innej oceny niz linkowanie, jednak sposéb interpretacji zdecydowanie mnie nie prze-
konuje. Dziwi mnie, Ze w orzecznictwie, w ktérym z tatwoscia tworzy si¢ nowe prze-
stanki naruszenia, w tym przypadku nie dokonano odpowiedniego zréznicowania
tych sytuacji.

Nalezalo bowiem uzna¢, ze albo linkowanie i udostepnianie z ,wlasnego ser-
wera’ to inne $rodki techniczne - co zmieniatoby sposob wykazywania naruszenia,
albo wskaza¢ inng przeslanke dla tej formy publicznego komunikowania utworu
w Internecie. Na uwage zastuguje wyrok Bild Kunst, w ktorym TSUE stwierdzit, ze
przelamanie zabezpieczen przed framingiem prowadzi do powstania nowego ,,aktu
publicznego udostepnienia™! (a nie skierowania utworu do nowej publicznosci) -
moim zdaniem w ten sposéb nalezaloby ocenia¢ takze udostepnianie utworu z ,,wta-
snego serwera’.

1.4. Przelamanie zabezpieczen

W wyroku Svennson TSUE wskazal, ze gdy w ramach udostepniania utworu
(linkowania) doszlo do przelamania zabezpieczen, np. skutkujacych udostgpnieniem
utworu z pominigciem paywalla, nalezy uzna¢, ze dochodzi do publicznego udostep-
nienia utworu nowej publicznoéci®?. Przestanka ta zostala zatem ujeta jako wystapie-
nie skutku w postaci ,,obejscia” zabezpieczenia przez uzytkownika udostepniajacego
(linkujacego) tresci.

19 Wyrok TSUE z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie C-161/17, pkt 35.

20  Ogranicza do wylacznie tych internautéw, ktorzy zapoznajg si¢ z utworem na stronie pierwot-
nego udostgpnienia. Poglad ten jest szczegolnie trudny do obrony w przypadku, gdy rozwazaé
bedziemy linkowanie z uzyciem technik, ktore uzytkownikowi nie pozwalajg rozrézni¢, czy ma
do czynienia z linkowaniem (w tym przypadku zgodnie ze stanowiskiem TSUE uzytkownik zapo-
znaje si¢ z utworem na pierwotnej stronie), czy z udostgpnieniem z wlasnego serwera.

21 Por. wyrok TSUE z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie C-392/19, pkt 43.

22 Por. wyrok TSUE z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-466/12, pkt 31.
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Dziwi¢ zatem powinno orzeczenie w sprawie Bild Kunst, w ktérym TSUE stwier-
dzil, ze identyczne w swoich skutkach jest zastosowanie okreslonego zabezpieczenia
na stronie internetowej, jak i samo zlecenie zastosowania takiego zabezpieczenia®.

Przyjecie takiego zalozenia jest niezwykle kategoryczne, cho¢ wiaze si¢ z uzasad-
nieniem, iz brak zastosowania zabezpieczenia stanowi naruszenie woli autora, ktory
zgodzil si¢ na udostepnianie tresci pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia.
Trzeba jednak podkresli¢, ze uzytkownik nie ma zadnej mozliwosci weryfikacji, czy do
takiego zlecenia zastosowania zabezpieczenia doszlo. O ile w przypadku przefamywa-
nia zabezpieczenia (Svennson) jego dzialanie jest naganne, o tyle w przypadku braku
zastosowania zabezpieczenia przez podmiot pierwotnie udostepniajacy tresci (np. wy-
dawce), ktory zgodnie z wolg twdrcy powinien byl takie zabezpieczenia stosowa¢, do-
chodzi do obcigzenia uzytkownika nieuzasadnionym ryzykiem naruszenia prawa, jesli
zdecyduje si¢ linkowac do tego pliku*. Jest to zatem kolejny krok zmierzajacy do za-
ostrzenia odpowiedzialnosci z tytutu linkowania w poréwnaniu ze stanowiskiem przy-
jetym w orzeczeniu w sprawie GS Media, w ktérym w okreslonych przypadkach uznano
tylko istnienie domniemania wiedzy o bezprawnym zamieszczeniu utworu.

Kuriozalny stan prawny w $wietle tych orzeczen wynika z uznania, ze gdy pod-
miot pierwotnie udostepniajacy catkowicie bezprawnie (bez zadnego kontaktu
z podmiotem praw) zamiescil utwér w Internecie, to uzytkownik, linkujac do niego,
odpowiada na zasadzie winy zgodnie z orzeczeniem GS Media (patrz pkt 1.3.). Jesli
jednak podmiot pierwotnie udostepniajacy udostepni utwor, nie stosujgc zabezpie-
czenia przed linkowaniem (wbrew wyraznemu zastrzezeniu podmiotu uprawnio-
nego®), to wowczas linkowanie do takiego utworu stanowi naruszenie prawa do
udostepniania utworu publicznosci. Tymczasem z punktu widzenia podmiotu za-
mieszczajacego link sytuacje te sg identyczne, a prowadzg do réznych zasad jego od-
powiedzialno$ci.

1.5. Cel udostepniania / wina naruszyciela

W orzeczeniu w sprawie GS Media TSUE wprowadzil odpowiedzialnosé
na zasadzie winy za linkowanie do utworu nielegalnie zamieszczonego w Internecie®.

23 Wyrok TSUE z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie C-392/19, pkt 43.

24 Przy czym uzytkownik ten z reguly nie moze wiedzie¢, czy twérca nakazal udostepniajacemu sto-
sowanie technicznych zabezpieczen przed linkowaniem - obiektywnie moze jedynie zweryfiko-
wag, czy takie zabezpieczenia sg stosowane.

25  Tupojawiaja si¢ dwa warianty, chyba oba objete dalszymi rozwazaniami. Pierwszy, ze brak zasto-
sowania srodkow zabezpieczajacych przed framingiem wigze si¢ z brakiem zezwolenia na rozpo-
wszechnianie utworu, a zatem pierwotne dzialanie jest bezprawne, oraz drugi, przewidujacy, ze
brak zastosowania zabezpieczen jest naruszeniem umowy z podmiotem praw, jednak samo udo-
stepnienie pierwotne nie jest bezprawne (w tym zakresie umowna zgoda na taki czyn jest wcigz
aktualna).

26 W kwestii krytycznej oceny orzeczenia por. m.in. D.K. Ggsicka, Udostgpnianie utworu publicz-
nosci poprzez zamieszczenie hipertacza w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Euro-
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Tu pojawia si¢ pierwsza watpliwos¢ natury teoretycznej: w jaki sposob pogodzi¢ kon-
strukcje prawa wylacznego bezwzglednego z odpowiedzialnos$cia na zasadzie winy.
Rozstrzygniecie tego zagadnienia, jesli w ogole jest mozliwe, wymagaloby odrebnej
pracy. Dlatego w tym miejscu skupie si¢ na dalszych ,,nowosciach” wynikajacych
z tego orzeczenia. Trybunatl stwierdzil, ze dla oceny wiedzy o naruszeniu na pierwot-
nej stronie internetowej (a zatem winy za linkowanie do tej strony) zasadnicze zna-
czenie ma cel, w jakim prowadzona jest strona przez podmiot zamieszczajacy linki.
Jesli ma ona charakter zarobkowej dziatalnosci (obejmujacej takze zyski z reklam za-
mieszczonych gdziekolwiek na stronie), to w takim przypadku istnieje domniemanie,
ze linkujacy wiedzial o bezprawnie zamieszczonych utworach?’. Jesli brak tego zarob-
kowego charakteru, wiedze (a zatem tez wine) wykaza¢ musi podmiot praw.

Wobec stosowania tych kryteriow z zaskoczeniem mozna przyjac stanowisko
TSUE dotyczace zasad odpowiedzialnosci YouTube za udostgpniane w tym serwisie
tredci (orzeczenie zapadlo w stanie prawnym sprzed dyrektywy DSM). TSUE stwier-
dzil bowiem, iz ,,sam fakt, ze operator platformy do udostepniania filméw lub plat-
formy do przechowywania i udostepniania plikow dziala w celu zarobkowym, nie
pozwala ani na stwierdzenie zamierzonego charakteru jego udzialu w bezprawnym
udostepnianiu chronionych tresci dokonywanym przez niektérych uzytkownikow,
ani na domniemanie takiego charakteru”®. Oczywiscie zasadnie TSUE podkresla,
ze czym innym jest zamieszczenie linku przez administratora strony (GS Media),
a czym innym przez uzytkownika serwisu (YouTube), jednak w dalszych wywodach
TSUE, broniac si¢ przed ,,zarzutami” wynikajacymi z orzeczenia GS Media, wska-
zuje: ,Iymczasem sytuacja osoby zamieszczajacej hiperfacze, ktora dziala z wlasnej
inicjatywy i ktéra w chwili zamieszczenia tego hiperlacza jest sSwiadoma tresci, do
ktorej to hiperlacze ma prowadzié, nie jest poréwnywalna z sytuacja operatora plat-
formy do udostepniania filméw lub platformy do przechowywania i udostepniania
plikow, jezeli nie ma on wiadomosci o konkretnych chronionych tresciach zamiesz-
czonych przez uzytkownikow na tej platformie i nie przyczynia si¢ — w inny sposob
niz samo udostepnienie tej platformy — do publicznego udostepniania takich tresci
z naruszeniem prawa autorskiego™.

pejskiej, (w:) P. Kostanski, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia docet. Ksiega jubileuszowa
ofiarowana Pani Profesor Elzbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 143-147.

27 Na skutki tego orzeczenia w wyrokach sadéw krajowych trafnie wskazata K. Klafkowska-Wa-
$niowska (K. Klatkowska-Wasniowska, Kropka nad ,,i”? Zakres prawa do udostepniania utworéw
na zadanie w Internecie w $wietle najnowszego orzecznictwa Trybunaltu Sprawiedliwosci, (w:)
P. Kostanski, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia docet. Ksi¢ga jubileuszowa ofiarowana
Pani Profesor Elzbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 216). Krytycznie takze: Z. Pinkalski, Linkowa-
nie do utwordéw i jego ocena z punktu widzenia naruszenia praw autorskich. Glosa do wyroku TS
z dnia 8 wrze$nia 2016 r., C-160/15, LEX/el. 2016.

28  Wyrok TSUE z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawach potaczonych C-682/18 oraz C-683/18, pkt 86.

29  Ibidem, pkt 89.
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Zwroémy bowiem uwage, ze TSUE w orzeczeniu GS Media uznawat, iz cel zarob-
kowy dzialalnosci internetowej przesadza o istnieniu domniemania wiedzy o tym, ze
zamieszczony pierwotnie plik jest bezprawny, jednak w przypadku dziatania serwisu
YouTube, wysoce rentownej dzialalnosci, niekonsekwentnie uznaje, ze taki operator
musi jednak wiedzie¢ o konkretnym naruszeniu i powyzszego domniemania si¢ nie
stosuje.

Konkludujac, uwazam, ze nie jest uprawnione stosowanie réznych standardéw
ochrony prawa do publicznego udostepniania utworu wzgledem osoby linkujacej
i operatora platformy, takiej jak np. YouTube, w odniesieniu do przyjmowania do-
mniemania zawinionego dzialania ze wzgledu na cel zarobkowy prowadzonej dzia-
talnosci. Jesli TSUE uznaje, Ze wowczas osoba linkujaca ,jest $wiadoma tresci do
ktorych linkuje”, to tym bardziej operator platformy musi by¢ swiadomy tresci, ktore
udostepnia (udostepnia je bowiem z wlasnych serweréw).

1.6. Swiadomos¢ naruszenia praw autorskich

W kolejnym orzeczeniu dotyczacym funkcjonowania Internetu TSUE*® uznal,
ze ,sprzedaz odtwarzacza multimedialnego »filmspeler« byla dokonywana z pelng
swiadomoscig faktu, ze wtyczki zawierajace preinstalowane na tym odtwarzaczu
hiperfacza umozliwiaja dostep do utwordéw bezprawnie opublikowanych w Inter-
necie”®!. W tym przypadku wlasnie ta $wiadomos¢ utatwiania naruszen praw autor-
skich (ufatwienia nabywcom urzadzenia ogladania nielegalnie udostepnianych przez
osoby trzecie utworéw) byta kluczowa dla przetamania pogladu, ze sama sprzedaz ta-
kiego urzadzenia nie moze by¢ uznana za naruszenie praw autorskich. TSUE stwier-
dzil kategorycznie, ze ,sprzedaz takiego odtwarzacza multimedialnego stanowi
»udostepnianie publiczne« w rozumieniu art. 3 ust. 1 InfoSoc”*2. Cho¢ mozna bytoby
sie zgodzi¢ z twierdzeniem, ze takie dzialania stanowig pomocnictwo w dokonywa-
niu naruszen przez inne podmioty, to trudno jednak przyjac, ze same w sobie s3 na-
ruszeniem prawa wylacznego.

Warto takze zwrdci¢ uwage, ze nie da sie okresli¢ w chwili nabywania takiego
urzadzenia, czyje prawa taki sprzedawca narusza. Co wiecej, jesli nie dojdzie do
uruchomienia urzadzenia filmspeler, to nie zaistnieje naruszenie jakichkolwiek
praw autorskich osob trzecich - a jednak TSUE uznal, ze naruszeniem prawa au-
torskiego jest juz sama sprzedaz odtwarzacza (czyje prawa autorskie zostaly zatem
naruszone?). Trudny do okreslenia jest takze moment relewantny z perspektywy sa-
mego naruszenia — czy sprzedawca odpowiada za utwory dostepne na stronach in-
ternetowych w chwili sprzedazy urzadzenia, czy odpowiedzialnos¢ obejmuje takze
wszystkie utwory pdzniej zamieszczone na wykorzystywanych przez ,wtyczki” stro-

30  Wyrok TSUE z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie C-527/15.
31 Ibidem, pkt 42.
32 Ibidem, pkt 52.
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nach internetowych. Czy jesli uzytkownik ,,doinstalowalby” dodatkowe ,wtyczki’, to
czy sprzedawca odpowiadalby za naruszenie tych ,,dodatkowych” utwordéw, do kto-
rych odestalyby te wtyczki? Na powyzsze pytania trudno jednoznacznie odpowie-
dzie¢ w $wietle powyzszego orzeczenia. Wydaje sie, ze utrzymujac (przeze mnie
kwestionowane) podejscie w sprawie bezposredniego naruszenia prawa do publicz-
nego udostepniania utworéw w przypadku sprzedazy odtwarzacza multimedialnego
filmspeler, nalezaloby konsekwentnie uzna¢, ze obejmuje ono wszystkie utwory nie-
legalnie udostepnione i potencjalnie dostepne za pomocg tego urzadzenia — nieza-
leznie od momentu ich wprowadzenia do sieci. Odpowiedzialno$¢ ta nie powinna
natomiast obejmowac naruszen praw do tych utwordéw, ktére mozliwe byly do obej-
rzenia na odtwarzaczu za pomoca ,wtyczek” samodzielnie zainstalowanych przez
uzytkownika (i niedostarczanych, na przyklad w formie uaktualnienia oprogramo-
wania, przez sprzedawce urzadzenia).

1.7. Niezbedna rola w naruszeniu prawa

Kolejna przestanka naruszenia prawa do publicznego udostepniania utworu jest
niezbedna rola danego podmiotu w naruszeniu praw. W orzeczeniu dotyczacym por-
talu The Pirat Bay TSUE wskazal, ze ,,gdyby wspomniani administratorzy nie udzie-
lali dostepu do tej platformy i nie zarzadzali nig, wspomniane utwory nie moglyby
by¢ wymieniane przez uzytkownikéw lub, przynajmniej, ich wymiana w Interne-
cie bytaby trudniejsza™3. W tym przypadku w ramach platformy nie dochodzito do
udostepniania utwordw, jedynie do wymiany informacji (nieobjetej prawnoautorska
ochrong) umozliwiajacych udostepnianie utworéw (fragmentéw plikéw) dokony-
wane przez uzytkownikéw bezposrednio pomiedzy nimi (w sieciach p2p).

Oczywiscie trzeba mie¢ na uwadze, ze dzialanie platformy ulatwialo (czy w istot-
nym zakresie umozliwialo) wymiane tych plikéw w sieciach p2p. Mozna mie¢ jednak
watpliwosci, czy dzialanie w ogole nieobejmujace korzystania z utworu moze sta-
nowi¢ (bezposrednie) udostepnianie utworu publicznosci. Wydaje si¢ jednak, ze ze
wzgledu na ustabilizowang linie orzecznictwa TSUE w tej kwestii jest mato prawdo-
podobna (cho¢ bylaby pozadana) zmiana tego podejscia.

1.8. Model biznesowy

Kolejng zaskakujaca przeslanka, ktéra nalezy bra¢ pod uwage, oceniajac, czy
dane dzialanie powigzane z utworem (np. utatwienie naruszen dokonywanych przez
osoby trzecie) stanowi bezposrednie wkroczenie w zakres prawa do publicznego
komunikowania utworu, jest uwzglednienie modelu biznesowego przyjetego przez
dany podmiot (do tej pory przestanka ta miala znaczenia dla oceny dzialalnosci plat-
form internetowych udostgpniajacych utwory). TSUE wskazat, iz ,,zamierzony cha-
rakter dzialania operatora tej platformy moze wynika¢ z faktu (...), ze przyjety przez

33 Wyrok TSUE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie C-610/15, pkt 36.
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niego model biznesowy opiera si¢ na dostepnosci bezprawnych tresci na jego platfor-
mie i ma na celu zachecenie jej uzytkownikéw do udostepniania takich tresci za jej
posrednictwem™,

Jednym z istotnych elementéw oceny modelu biznesowego ,odkrytych”
w orzecznictwie TSUE jest znaczenie podjetych przez podmiot dziatan prewencyj-
nych, stuzacych ograniczeniu naruszen praw autorskich dokonywanych w ramach
korzystania z platformy przez uzytkownikow?.

Wywazenie znaczenia okres$lonych przestanek naruszenia w konkretnych oko-
licznos$ciach moze, jak si¢ wydaje, doprowadzi¢ do wniosku, ze w przypadku watpli-
wosci co do modelu biznesowego platformy wprowadzenie badz brak wprowadzenia
dzialan ograniczajacych naruszenia praw autorskich (w tym, co ciekawe, takze dzia-
tan informacyjnych) moze przesadzi¢ o braku wkroczenia w prawo publicznego ko-
munikowania utworu.

1.9. Element twérczy vs dowolny element

Ostatnig sprzeczno$cia w orzecznictwie TSUE, na ktora chcialbym zwréci¢
uwage, jest wymog wykorzystania twérczych elementéw utworu, aby mozna byto
uznaé dzialanie za wkraczajace w zakres praw autorskich, w tym prawa do komu-
nikowania utworu publicznosci*. Jak wyraznie podkreslit TSUE, ,,zmiana rozmiaru
spornych utworéw nie odgrywa roli w ocenie istnienia czynnosci publicznego udo-
stepnienia dopdty, dopoki dostrzegalne sg oryginalne elementy tych utworéw™’.
Zatem wnioskiem z tego orzeczenia powinno by¢ uznanie, ze rozpowszechnienie po-
mniejszonych do tego stopnia utworéw, iz elementy tworcze nie sa w nich dostrze-
galne, nie stanowi naruszenia prawa autorskiego.

Powyzsze stanowisko wydaje si¢ jednak sprzeczne z konkluzjami TSUE wy-
nikajacymi z innego orzeczenia, w ktérym przyjeto, ze udostepnianie ,,bezuzy-
tecznego” fragmentu pliku (segmentu) w ramach rozpowszechniania utworéw
w zorganizowanej sieci p2p jest wystarczajace, aby uzna¢, ze doszto do publicznego
komunikowania utworu®. TSUE wprost zaznaczyl, iz ,,nie jest konieczne wykaza-
nie, ze dany uzytkownik pobral uprzednio pewng liczbe segmentéw przekracza-

34  Wyrok TSUE z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawach potaczonych C-682/18 oraz C-683/18, pkt 101.

35  Por. ibidem, pkt 94, 96.

36 Przy czym w przypadku odpowiedzialnoéci za dziatania oséb trzecich TSUE przyjmowat kon-
strukcje wkroczenia w prawa autorskie takze przez podmioty, ktére w ogéle nie podejmowaly
czynnosci bezposrednio zwigzanych z utworem (por. pkt 1.6 i 1.7 artykutu).

37  Wyrok TSUE z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie C-392/19, pkt 25. Natomiast na gruncie prawa do
zwielokrotniania we wcze$niejszym orzeczeniu TSUE stwierdzil, ze: ,powielenie wycinka utworu
podlegajacego ochronie, skladajacego si¢ (...) z 11 kolejnych stéw zawartych w utworze, moze sta-
nowi¢ czesciowe zwielokrotnienie w rozumieniu art. 2 InfoSoc, jesli w wycinku tym zostat odtwo-
rzony element utworu, ktéry jako taki stanowi wyraz wlasnej twoérczosci intelektualnej autora”
(wyrok TSUE z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-5/08, pkt 48).

38  Por. wyrok TSUE z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie C-597/19, pkt 46.
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jacych minimalny prog ilo$ciowy”®. Cho¢ trzeba mie¢ na uwadze, ze w sprawie
tej dochodzi z reguly do udostepnienia catosci utworu poprzez dany ,,réj” (grupe
uzytkownikow), to jednak zaskakujace jest odejscie TSUE od wymogu (1) albo wy-
kazania, ze dany uzytkownik udostepnit segmenty w rezultacie prowadzace do roz-
powszechnienia elementéw tworczych utworu, (2) albo uznania, ze uzytkownik
dzialal w ramach porozumienia (wspotsprawstwa) z pozostalymi uzytkownikami
i oni razem udostepnili takg liczbe ,,segmentéw”, ze ich dzialanie obejmowato ele-
menty twércze utworu.

1.10. Wnioski - publiczne udostepnianie utworu w orzecznictwie TSUE
(na gruncie dyrektywy InfoSoc)

Z powyzszego zestawienia przeslanek branych pod uwage przez TSUE w ra-
mach oceny, czy doszlo do wkroczenia w prawo publicznego udostepniania utworu
na gruncie art. 3 InfoSoc, wynika, Ze nie jest to prawo o jednolitym zakresie.

Dla dalszych rozwazan konieczne jest ponowne podkreslenie, Ze ocena dziata-
nia danego podmiotu (naruszyciela) zalezy od szeregu przestanek, ktérych znaczenie
jest rozne w zaleznosci od konkretnego stanu faktycznego. Ocena istnienia narusze-
nia zbliza si¢ zatem do analizy dokonywanej z perspektywy czynu niedozwolonego,
a moze nawet czynu nieuczciwej konkurencji, tylko w tym przypadku chodzi nie
tyle o sprzeczno$¢ z dobrymi obyczajami (kupieckimi), co o sprzeczno$¢ z zasadami
wspolzycia spolecznego uksztalttowanymi przez ,,sprawiedliwy” (proporcjonalny?*’)
podzial praw i obowigzkéw pomiedzy podmiotami uprawnionymi oraz uzytkowni-
kami.

39  Ibidem. W obszerniejszym fragmencie TSUE wyjasnil: ;wspomniane segmenty nie sa czg$ciami
utworoéw, lecz czg$ciami plikow zawierajacych te utwory (...). Niemniej jednak okolicznos¢, ze te
przesylane segmenty sa same w sobie bezuzyteczne, nie jest istotna, poniewaz do wiadomosci po-
dawany jest plik zawierajacy utwor, czyli utwdr w postaci cyfrowej (...). Okoliczno$¢ polegajaca
na tym, ze uzytkownik nie moze pobra¢ w wybranym przezen miejscu i czasie catoéci oryginal-
nego pliku, nie stoi na przeszkodzie temu, by udostgpnial ,hostom” (peers) nalezacym do jego
sieci te segmenty tego pliku, ktére udato mu si¢ pobra¢ na swoj komputer, a tym samym przyczy-
nial sie do powstania sytuacji, w ktdrej ostatecznie wszyscy uzytkownicy z ,roju” majg dostep do
caloséci danego pliku. W celu ustalenia, Ze w takiej sytuacji mamy do czynienia z ,,podawaniem do
wiadomosci” w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2 InfoSoc, nie jest konieczne wykazanie, ze dany uzyt-
kownik pobrat uprzednio pewna liczbg segmentdw przekraczajacych minimalny prég ilosciowy”
(wyrok TSUE z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie C-597/19, pkt 43,45,46).

40  Zasada proporcjonalnosci dla wywazenia intereséw podmiotéw uprawnionych oraz uzytkowni-
kow w zakresie praw wlasnosci intelektualnej, a w tym praw autorskich, zaczyna odgrywa¢ w pra-
wie UE coraz wigksze znaczenie; por. m.in. wyrok TSUE z dnia 29 lipca 2019, C-516/17, pkt 34;
wyrok TSUE z dnia 1 grudnia 2011, C-145/10, pkt 105-106 (i wskazane tam orzecznictwo).
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2. Publiczne udostepnianie utworu na gruncie dyrektywy DSM

We wczesniejszej czesci artykutu wskazatem rozne przestanki okreslajace zakres

prawa do publicznego udostepniania utworu, wyprowadzone z orzeczen TSUE. Byto
to niezbedne dla rozwinigcia problematyki statusu prawa do publicznego udostep-
niania utworu przewidzianego w dyrektywie DSM.

W doktrynie, ale rowniez w praktyce polegajacej na implementacji tej regula-

cji do porzadkéw krajowych, pojawily sie rézne koncepcje charakteru art. 17 DSM
z perspektywy zakresu prawa do publicznego udostepniania utworu*'. Uznawano bo-
wiem, ze:

1) jest to odrebne prawo, ktdrego tres¢ jest niezalezna od tak samo nazwanego
prawa z dyrektywy InfoSoc*;

2) art. 17 DSM jest przepisem lex specialis wzgledem art. 3 InfoSoc*;

3) art. 17 DSM tworzy podkategorie prawa z art. 3 InfoSoc, ale muszg by¢ spet-
nione przestanki z art. 3, aby mozna byto méwic¢ o wkroczeniu w prawa*};

4) art. 17 DSM moze by¢ rozumiany jako przepis niewymagajacy w ramach
jego implementacji uznania dziatan dostawcy ustug udostepniania tresci on-
line (dalej: DUUTO) za wkraczajace w prawo autorskie, a wystarczajace jest
uregulowanie jedynie kwestii odpowiedzialnosci za dzialanie oséb trzecich
(uzytkownikow)*;

5) art. 17 DSM doprecyzowuje prawidlowg interpretacje art. 3 InfoSoc*.

41

42

43

44
45

46

Por. m.in. R. Markiewicz, Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym, Warszawa 2021,
s. 287-295.

Za tym ujeciem opowiadajg si¢ M. Husovec, J.P. Quintais, How to License Article 172 Exploring
the Implementation Options for the New EU Rules on Content-Sharing Platforms under the Co-
pyright in the Digital Single Market Directive, ,GRUR International” 2021, nr 70 (4), s. 348 oraz
niemiecka implementacja dyrektywy. Moze takze TSUE, podkreslajac, ze: ,Wykladnia, ktérej do-
kona Trybunal (...) nie dotyczy systemu wprowadzonego pdzniej, a mianowicie systemu ustano-
wionego przez art. 177 [DSM - przyp. M.M.]” (wyrok TSUE z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawach
polaczonych C-682/18 oraz C-683/18, pkt 59).

Tak: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Wytyczne dotyczace art. 17 DSM
w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym (Bruksela, dnia 4 czerwca 2021 r.
COM(2021) 288 final, s. 2).

M. Husoveg, J.P. Quintais, How..., op. cit., s. 331-332.

Stanowisko T. Targosza przedstawione na zebraniu Katedry Prawa Wtasno$ci Intelektualnej UJ
26 listopada 2021 r. Koncepcja ta wbrew literalnej wykladni art. 17 DSM przewiduje, ze wystar-
czajace jest uregulowanie kwestii odpowiedzialnoéci za dzialania oséb trzecich (uzytkownikéw),
a skutki takiej konstrukeji moga by¢ tozsame z przyjeciem wkroczenia w prawa, natomiast jest to
ujecie, ktore nie podwaza aktualnych konstrukeji praw wyltacznych i bezposredniego oraz posred-
niego naruszenia praw.

Na taka interpretacje wskazywali F. Peterson oraz rzad francuski w trakcie rozprawy w sprawach
polaczonych C-682/18 i C-683/18 (por. Opinia Rzecznika Generalnego H.S. Qe przedstawiona
w dniu 16 lipca 2020 r. w sprawach polaczonych C-682/18 i C-683/18 C-682/18 i C-683/18, pkt
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W moim przekonaniu w oparciu o dotychczasowe postrzeganie prawa do pu-
blicznego komunikowania utworéw w prawie UE zasadna jest ostatnia (5) inter-
pretacja. Na tle przedstawionej wyzej analizy orzecznictwa TSUE, dotyczacego
publicznego udostepniania utworu na gruncie art. 3 InfoSoc, mozna bowiem przy-
jac, ze publiczne udostepnianie utworu publicznosci przewidziane w art. 17 DSM jest
normatywnym wywazeniem przestanek definiujacych zakres prawa z art. 3 InfoSoc
zgodnie z rozumowaniami TSUE. Innymi stowy, skoro ,,pojecie »publicznego udo-
stepniania« wymaga zindywidualizowanej oceny (...) [a]by dokona¢ takiej oceny,
nalezy uwzgledni¢ wiele uzupetniajacych si¢ czynnikéw, niemajacych charakteru au-
tonomicznego i wspolzaleznych od siebie. Poniewaz czynniki te moga w zaleznosci
od réznych konkretnych sytuacji wystepowaé w bardzo réznym stopniu nasilenia,
nalezy je uwzglednia¢ zaréwno indywidualnie, jak i biorgc pod uwage ich wzajemne
oddzialywanie”. Nalezy w moim przekonaniu uznaé, ze w art. 17 DSM ustawo-
dawca dokonal wiasnie analizy wszystkich czynnikow, efektem czego jest uznanie, ze
jesli spelni sie okreslone w dyrektywie przestanki, dochodzi do wkroczenia w prawo
do publicznego udostepniania utworu, takze w rozumieniu art. 3 InfoSoc**. W prawie
UE wystepowatoby zatem tylko jedno prawo publicznego komunikowania utworu.

To ujecie prowadzi do nastgpujacych wnioskéw. Po pierwsze, kryteria oceny
wkroczenia w prawo publicznego komunikowania utworu wyrazone w dyrektywie
DSM mogly by¢ juz wezesniej wywiedzione przez TSUE z tresci art. 3 InfoSoc. Innymi
stowy, DUUTO publicznie komunikowali utwory udostepniane na ich platformach
przez uzytkownikéw juz od momentu implementacji InfoSoc (takie rozumienie mo-
glo by¢ bowiem wczesniej ,wywiedzione” z tresci art. 3 InfoSoc). Po drugie, to uje-
cie przewiduje brak koniecznosci wykazywania spetnienia dodatkowych przestanek
(takze tych wynikajacych z orzecznictwa TSUE) z art. 3 InfoSoc w przypadku dziata-
nia kwalifikowanego jako publiczne udostepnianie utworu na gruncie art. 17 DSM*.
Wynika to z przyjecia, ze w art. 17 DSM doszlo juz do (normatywnego) wywazenia
(doprecyzowania) wszystkich przestanek z art. 3 InfoSoc i w przypadku oceny dzia-
tania tych konkretnych podmiotéw (tj. DUUTO) nalezy bra¢ pod uwage wylacznie
przestanki wymienione w dyrektywie DSM. Nie jest to jednak klasyczny lex specia-

249.). Natomiast E. Rossati wskazuje, Ze art. 17 DSM i art. 3 InfoSoc dotycza tego samego prawa
i ze nie jest to relacja lex specialis oraz relacja subprawa, nie definiuje jednak, jak art. 17 DSM
wplywa na rozumienie art. 3 InfoSoc; zob. E. Rosati, Copyright in the Digital Single Market,
Oxford 2021, s. 329.

47  Wyrok TSUE z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie C-160/15, pkt 33-34.

48  Tak tez przyjmuje M. Leistner, European Copyright Licensing and Infringement Liability Under
Art. 17 DSM-Directive Compared to Secondary Liability of Content Platforms in the U.S. - Can
We Make the New European System a Global Opportunity Instead of a Local Challenge, https://
ssrn.com/abstract=3572040, s. 13-14.

49  Odmiennie na gruncie jednej z proponowanych propozycji M. Husovec, J.P. Quintais, How...,
op. cit.,s. 332.
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lis, wylaczajacy stosowanie lex generalis, bowiem w prezentowanym ujeciu przestanki
z art. 17 DSM byly juz zawarte w art. 3 InfoSoc. Zatem TSUE, stosujac tworczg wy-
kfadnie (tak jak w przypadku wczesniej wskazanych orzeczen), mégt (a nawet powi-
nien) juz przed wejsciem w zycie dyrektywy DSM uzna¢, ze art. 3 InfoSoc obejmuje
przestanki obecnie wymienione w art. 17 DSM (dotyczace odpowiedzialnosci DU-
UTO).

Warto zwrdci¢ takze uwage, ze jesli uznamy, iz prawo z art. 3 InfoSoc oraz 17
DSM jest tym samym prawem publicznego komunikowania utworéw, to wysoce
prawdopodobna jest adaptacja przez TSUE przestanek z dyrektywy DSM (np. pod-
miotowych) na potrzeby art. 3 InfoSoc. Zatem art. 17 DSM nie tylko definiuje za-
kres praw do publicznego komunikowania utworu w okreslonych okoliczno$ciach,
ale takze stanowi swoiste zrédlo inspiracji dla wdrozenia podobnych przestanek
w przypadku art. 3 InfoSoc*’. Dochodzi w ten sposéb do nakierowania TSUE na do-
puszczalnos¢ zastosowania tych nowych przestanek z art. 17 DSM wspolnie z do-
tychczasowymi stworzonymi na gruncie art. 3 InfoSoc. Takie ujecie pozwoli TSUE
dodatkowo sprecyzowac rézne kryteria zakresu prawa publicznego komunikowania
utworu wzgledem platform niespelniajacych przestanek wskazanych wprost w dy-
rektywie DSM. W ten sposob mozna bedzie wyeliminowa¢ ewentualne konsekwen-
cje niespetnienia jednej z przestanek z art. 17 DSM w okreslonym stanie faktycznym.
Na przyktad, gdy nie bedzie spelniona przestanka z art. 17 DSM ze wzgledu na brak
udostepniania ,,duzej liczby” chronionych utworéw przez dana platforme¢ — mozna
bedzie pozostale przestanki z art. 17 DSM uzupelni¢ na gruncie art. 3 InfoSoc,
choc¢by przestanka roli modelu biznesowego platformy. Wowczas odpowiedzialno$¢
takiej platformy bytaby okreslana na podstawie art. 3 InfoSoc z uwzglednieniem po-
zostalych okolicznosci wskazanych w art. 17 DSM. To ujecie uelastycznia, ale i dopre-
cyzowuje art. 3 InfoSoc.

Powyzszemu stanowisku przeciwstawia si¢ model wylaczenia odpowiedzialno-
$ci platform. Wynika to z okolicznosci, ze czg$¢ autordw przyjmuje, iz art. 3 InfoSoc
nie obejmuje dziatan podmiotdw, ktére mogly sie powotaé na art. 14 eCommerce®'.
W takim ujeciu uznanie, ze dany podmiot nie jest DUUTO, natomiast w zblizonych
okolicznosciach odpowiada na podstawie art. 3 InfoSoc, prowadzitoby do braku
mozliwosci wylaczenia odpowiedzialnosci na zasadzie ,bezpiecznej przystani’, tj.

50  Jako jedna z mozliwych interpretacji R. Markiewicz wskazal prawdopodobienstwo uznania przez
TSUE w przysztosci, ze art. 17 DSM przesadza, iz kazda forma dzialania dostawcy ustug przecho-
wywania i udzielania publicznego dostepu do chronionych prawem autorskim utworéw zamiesz-
czanych przez uzytkownikéw stanowi wkroczenie w art. 3 InfoSoc (por. R. Markiewicz, Prawo...,
op. cit., 5. 293-294) — wydaje si¢ jednak, ze stanowisko to jest zbyt daleko idace.

51  Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie nie-
ktorych aspektéw prawnych ustug spoteczenstwa informacyjnego, w szczegdlnoséci handlu elek-
tronicznego w ramach rynku wewnetrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. UE
L 178/1 z dnia 17 lipca 2000 r.).
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art. 14 eCommerce. Wbrew dominujgcemu pogladowi*? uwazam jednak, ze art. 14
eCommerce nie ogranicza swojego zastosowania do podmiotdéw, ktére nie wkraczaja
bezposrednio w prawa autorskie (s3 posrednikami, ktérych ustugi sg wykorzysty-
wane przez osoby trzecie). Zastosowanie kryteriow ilosciowych lub stworzenie (w ra-
mach wykiadni dokonywanej przez TSUE) kategorii podmiotowych w ramach art.
3 InfoSoc, a w zwigzku z tym uznanie, ze platformy niespelniajace przestanek z art.
17 DSM takze dokonuja publicznego komunikowania w okreslonych przypadkach,
nie wylacza stosowania wzgledem nich art. 14 eCommerce wobec spelnienia prze-
stanek wylaczenia odpowiedzialno$ci zawartych w tym przepisie. Oczywiscie w mysl
obecnego orzecznictwa zakres art. 3 InfoSoc i art. 14 eCommerce jest rozlaczny, co
wynika z uznania, Ze na gruncie art. 3 InfoSoc konieczne dla uznania naruszenia
prawa przez platforme udostepniajaca pliki jest przypisanie jej elementu zawinienia
(Swiadomosci przyczynienia si¢ do naruszenia), co z kolei automatycznie wylacza
stosowanie art. 14 eCommerce, ze wzgledu na jego przeslanki. Jednak odmienne od-
czytanie art. 3 InfoSoc przez TSUE i w ramach wywazenia znaczenia réznych prze-
stanek dookreslenie okolicznosci, w ktérych platforma odpowiada za bezposrednie
wkroczenie w prawo autorskie, takze w przypadku braku zawinienia, w moim prze-
konaniu uaktualni mozliwos¢ stosowania wzgledem tych podmiotéw wylaczenia od-
powiedzialno$ci przewidzianego w art. 14 eCommerce, oczywiscie w razie spetnienia
przestanek tam zawartych (zatem mechanizmu podobnego do tego uksztaltowanego
w art. 17 DSM - z jednej strony uznania, Ze doszlo do wkroczenia w zakres prawa,
a z drugiej wylaczenia odpowiedzialnosci po spelnieniu okreslonych przestanek —
przy czym nie ulega watpliwosci, ze istnieja istotne réznice pomiedzy przestankami
zwolnienia z odpowiedzialnosci na gruncie eCommerce i dyrektywy DSM*).

Potwierdzeniem powyzszej tezy moze by¢ art. 17 ust. 3 DSM, w ktérym wprost
wylaczono stosowanie art. 14 eCommerce w przypadku podmiotéw dokonujacych
publicznego komunikowania utworu w mys¢l art. 17 ust. 1 DSM. Gdyby uzna¢, ze
art. 14 eCommerce nie ma zastosowania do podmiotéw bezposrednio wkraczajacych
w prawa autorskie, takie wytgczenie byloby zbedne*.

52 Por. m.in. M. Husovec, ].P. Quintais, How..., op. cit., s. 335; por. takze: Opinia Rzecznika General-
nego H.S. Qe przedstawiona w dniu 16 lipca 2020 r. w sprawach potfaczonych C-682/18 i C-683/18
C-682/181 C-683/18, pkt 138-140.

53 W tym waskim zakresie (wylaczenia odpowiedzialnoci) rzeczywiscie mozemy méwic o relacji
lex generalis 1 lex specialis — przy czym ustawodawca relacje pomiedzy tymi przepisami okreslit
wprost w art. 17 ust. 3 DSM.

54  Warto jednak w tym wzgledzie wskazaé, ze nie ma racji Rzecznik Generalny H.S. Qe (Opinia
Rzecznika Generalnego H.S. Qe przedstawiona w dniu 16 lipca 2020 r. w sprawach polfaczonych
C-682/181C-683/18 C-682/18 i C-683/18, pkt 249), ktory podkreslal, zZe uznanie, ze art. 17 DSM,
doprecyzowujac tre$¢ art. 3 InfoSoc, prowadzi takze do wniosku, ze wylaczenie stosowania art. 14
eCommerce réwniez miato miejsce przed wprowadzeniem DSM - a w zwiazku z tym DUUTO
zawsze odpowiadali za swoje dzialania odpowiadajace przestankom z art. 17 (takze przed uchwa-
leniem dyrektywy). O ile bowiem treé¢ art. 3 InfoSoc moze i jest odczytywana (rozszerzana) przez
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Trzeba jednak stwierdzi¢, ze koncepcja przewidujaca, ze art. 17 DSM doprecyzo-
wuje kryteria naruszenia prawa wynikajace z art. 3 InfoSoc, pozostaje w sprzecznosci
z orzeczeniem w sprawie YouTube. W orzeczeniu tym TSUE wskazal bowiem: ,Wy-
ktadnia, ktérej dokona Trybunal w odpowiedzi na te pytania, nie dotyczy systemu
wprowadzonego po6zniej, a mianowicie systemu ustanowionego przez art. 17 dyrek-
tywy (...) 2019/790”%. Tymczasem w proponowanym w tym artykule ujeciu ,wpro-
wadzany system” nie jest nowym systemem, a jedynie doprecyzowaniem przestanek
art. 3 InfoSoc. Tre$¢ prawa z art. 3 InfoSoc nie ulega zatem zmianie w chwili wprowa-
dzenia art. 17 DSM, a zostaje tylko doprecyzowana w tresci aktu prawnego. W moim
przekonaniu konstrukcja odpowiedzialnosci DUUTO istniala juz wczedniej w samej
koncepcji prawa publicznego komunikowania. W takim ujeciu art. 17 DSM wprowa-
dza zatem istotne modyfikacje nie w zakresie przyslugujacych uprawnionym praw,
lecz gtéwnie w konstrukeji zwolnienia z odpowiedzialnosci (art. 14 eCommerce vs
art. 17 ust. 4 DSM).

Podsumowanie

Chcialbym podkresli¢, ze nie jestem zwolennikiem rozszerzania zakresu bezpo-
sredniego wkroczenia w prawo do publicznego komunikowania utworu na gruncie
art. 3 InfoSoc. Wydaje mi si¢ jednak, ze przy aktualnej wykltadni tego prawa, dokony-
wanej przez TSUE, nie jest mozliwe wylaczenie z zakresu tego prawa dzialan okresla-
nych mianem posredniego naruszenia.

W zwigzku z powyzszym nalezy zwréci¢ uwage, ze wcigz aktualne pozostaje
pytanie, w jaki sposéb tak rozumiane prawo publicznego komunikowania utworu
implementowa¢ do krajowego porzadku prawnego. Pytanie to jednak stato sie ak-
tualne diugo przed uchwaleniem dyrektywy DSM. Uwzglednienie przestanek pod-
miotowych, takich jak wiedza i §wiadomos¢ naruszenia w ramach odpowiedzialnosci
bezposredniej (np. linkowanie), wymaga przemyslenia na nowo samej konstrukcji
autorskich praw wylacznych. Przy takim zabiegu kwestia dodatkowych przestanek
wkroczenia w prawo, w tym na przyktad wprowadzenie definicji DUUTO, wydaje sie
tylko malutka cegietka calej ukladanki.

W artykule wskazuje, ze istniejg uzasadnione podstawy dla przyjecia, iz art. 17
DSM normatywnie doprecyzowuje zakres prawa do publicznego komunikowania

orzecznictwo TSUE, o tyle wylaczenie stosowania art. 14 eCommerce wymaga wprowadzenia od-
powiedniego przepisu, jakim jest art. 17 ust. 3 DSM. Zatem w moim przekonaniu dla ewentualnej
oceny wkroczenia w prawo udostgpniania utworu publicznosci przez DUUTO przed uchwale-
niem DSM zastosowanie beda mialy kryteria doprecyzowane przez dyrektywe DSM, natomiast
do momentu wprowadzenia regulacji wylaczajacej stosowanie art. 14 eCommerce regulacja ta
mialaby zastosowanie takze do DUUTO (zatem do momentu implementacji art. 17 DSM).

55  Wyrok TSUE z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawach polaczonych C-682/18 oraz C-683/18, pkt 59.
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utworo6w z art. 3 InfoSoc - przy czym prawo w tym samym ksztalcie obowigzywato
takze przed uchwaleniem dyrektywy DSM. Natomiast istotng modyfikacjg, wprowa-
dzong przez art. 17 DSM, s3a nowe, zdecydowanie bardziej restrykcyjne przestanki
uchylenia odpowiedzialnosci w przypadku wkroczenia w prawo do publicznego ko-
munikowania utworu przez DUUTO.
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Instytucja naduzycia prawa podmiotowego a mozliwos¢
miarkowania ryczaltowego roszczenia odszkodowawczego
w polskim prawie autorskim

The Concept of Abuse of Rights in the Context of the Possibility of Mitigating Lump-Sum
Damages Claims in Polish Copyright Law

Abstract: In accordance with Article 79 (1)(3)(b) of the Polish Copyright and Related Rights Act,
a right holder whose economic rights have been infringed may request the person who infringed those
rights to remedy the loss caused by payment of a sum of money corresponding to twice the amount
of the appropriate fee. The wording of the above provision indicates that the amount of the lump-sum
compensation is not related to the damage sustained by the copyright holder. The ECJ has held that the
regulation in question is in conformity with EU law. It follows from the ECJ’s judgment that Polish law
permits reduction of a lump-sum claim in a situation where it exceeds the actual damage so clearly and
substantially that such a demand would constitute an abuse of rights prohibited under Article 3(2) of
Directive 2004/48. The possibility of mitigating damages is therefore a condition for the compatibility of
the lump-sum compensation formula with EU copyright law. The aim of this paper is to examine whether
the construction of abuse of rights allows for the reduction of the amount of a lump-sum compensation.
Keywords: abuse of rights, copyright law, Directive 2004/48/EC, lump-sum compensation in copyright
law

Slowa kluczowe: naduzycie prawa, prawo autorskie, dyrektywa 2004/48/WE, odszkodowanie
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Wprowadzenie

Jednym z celéw dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej' jest har-

1 Dz.Urz. UE L 195 z dnia 2 czerwca 2004 1., s. 16.
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monizacja prawa do odszkodowania z tytulu naruszenia praw na dobrach niema-
terialnych. Artykul 13 ust. 1 powolanego aktu prawnego stanowi, ze kompensacja
powinna by¢ odpowiednia do rzeczywistego uszczerbku poniesionego przez upraw-
nionego. Restytucja moze jednak si¢ sprowadza¢ do odszkodowania ryczaltowego.
Panstwa Cztonkowskie moga bowiem ,,(...) we wlasciwych przypadkach ustanowi¢
odszkodowania ryczaltowe na podstawie elementow takich, jak przynajmniej suma
oplat licencyjnych, honorariéw autorskich lub optat naleznych w razie poproszenia
przez naruszajacego o zgode na wykorzystywanie praw wlasnosci intelektualnej (...)”
(lit. b ust. 1 art. 13). Prawodawca unijny wyjasnil w motywie 26 dyrektywy 2004/48,
ze odszkodowanie ryczaltowe jest alternatywa wobec odszkodowania ,,bezprzymiot-
nikowego” i znajdzie ono zastosowanie miedzy innymi tam, ,,gdzie ustalenie sumy
poniesionego uszczerbku byloby trudne”. Powyzsza jednostke redakcyjng opisowe;j
cze$ci unijnego zrodia prawa konczy nastepujaca deklaracja: ,,Nie jest celem wpro-
wadzenie obowiazku zastosowania odszkodowan o charakterze kary, ale dopuszcze-
nie rekompensaty opartej na obiektywnym kryterium przy uwzglednieniu wydatkéw
poniesionych przez wlasciciela praw, takich jak koszty identyfikacji i badan”. Nalezy
zwrdci¢ uwage, ze w projekcie powolanej dyrektywy ryczaltowe roszczenie odszko-
dowawcze stanowilo dwukrotno$¢ oplaty licencyjnej za legalne korzystanie z dobra
niematerialnego. Jednakze - jak wyjasnia Anna Tischner - ,,ze wzgledu na zarzut
wprowadzenia odszkodowania o charakterze karnym w ostatecznie przyjetym tek-
$cie dyrektywy zrezygnowano z pierwotnie zaproponowanego roszczenia o zaplate
oplaty licencyjnej w podwdjnej wysokosci (...)%. Ustawg z dnia 9 maja 2007 r. o zmia-
nie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. Nr 99, poz. 662) polski ustawodawca zmodyfikowal tres¢ art. 79 p.a.p.p.?
w celu implementacji przepisow dyrektywy 2004/48. Artykut 79 ust. 1 pkt 3 lit. b
p-a.p.p- - w wyniku powyzszej nowelizacji — stanowil, ze naprawienie szkody z tytulu
naruszenia autorskich praw majatkowych moze polega¢ na zaplacie ,,sumy pieniez-
nej w wysokosci odpowiadajacej dwukrotnosci, a w przypadku gdy naruszenie jest
zawinione - trzykrotnosci stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili jego docho-
dzenia bytoby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie
z utworu”. Roszczenie ryczaltowe zostalo uksztaltowane jako $rodek alternatywny
w stosunku do roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogdlnych (art. 79 ust.
1 pkt 3 lit. a p.a.p.p.). Krytycznie do dyspozyciji lit. b pkt 3 ust. 1 art. 79 p.a.p.p. od-
niosta sie¢ A. Tischner, argumentujac, ze odszkodowanie stanowigce trzykrotno$é
stosownego wynagrodzenia wykracza poza kompensacje uszczerbku i moze zosta¢
ocenione jako odszkodowanie o charakterze karnym. Autorka swoje zastrzezenia

2 A. Tischner, (w:) E. Laskowska-Litak, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie. Komentarz do wy-
branego orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwoéci UE, Warszawa 2019, s. 416.

3 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1231 ze zm.).
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zglosila réwniez do mozliwosci zadania przez uprawnionego dwukrotnosci stosow-
nego wynagrodzenia, uznajac, ze taka formula restytucji narusza nastepujaca zasade:
,»hikt nie moze wzbogacic si¢ na swojej szkodzie™. Janusz Barta i Ryszard Markiewicz
zakwalifikowali roszczenie o zaplate wielokrotnosci wynagrodzenia jako swoista kare
cywilna, ktdra nie jest znana innym europejskim ustawodawstwom?®. O ile sama kon-
strukcja zryczaltowanego odszkodowania nie jest sprzeczna z kompensacyjna funk-
cja prawa cywilnego, o tyle formuta art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. budzila (i budzi)
istotne watpliwosci nie tylko w doktrynie, ale i w orzecznictwie sadowym?®. Oceny
instytucji odszkodowania ryczaltowego w prawie autorskim z perspektywy norm
Konstytucji RP dokonal Trybunal Konstytucyjny w dwoch orzeczeniach. W $wietle
sentencji wyroku z dnia 23 czerwca 2015 r., SK 32/147, art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p.
utracit moc obowigzujaca w zakresie, w jakim przyznawal uprawnionemu - w sytu-
acji zawinionego naruszenia jego autorskich praw majatkowych - prawo do trzykrot-
nosci stosownego wynagrodzenia. Natomiast w wyroku z dnia 5 listopada 2019 r.,
P 14/19%, TK uznal, ze konstrukcja normatywna roszczenia o zaptate odszkodowa-
nia ryczaltowego stanowigcego dwukrotnos¢ stosownego wynagrodzenia jest zgodna
z Konstytucja RP. Zaréwno w $wietle powyzszego wyroku, jak i wyrokéw Sadu
Najwyzszego z dnia 7 grudnia 2017 r., V CSK 145/17°, oraz z dnia 20 lipca 2020 r.,
V CSK 108/18' — w sytuacji bezprawnej eksploatacji utworu podmiotowi majatko-
wych praw autorskich przystuguje roszczenie o zaplate dwukrotnosci stosownego
wynagrodzenia, ktore w chwili jego dochodzenia byloby nalezne tytulem udzielenia
zgody na korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia. Artykut 79 ust. 1
pkt 3 lit. b p.a.p.p. wprowadza szczegolne reguly ustalania wysokosci roszczenia od-
szkodowawczego, stanowigc tym samym norme lex specialis wzgledem normy art.
361 § 2 k.c. Konstrukeja analizowanego unormowania abstrahuje bowiem od pojecia
szkody z kodeksu cywilnego. Uprawniony z tytulu autorskich praw majatkowych nie
jest bowiem zobowigzany do wykazania uszczerbku majgtkowego, o czym wielokrot-
nie wypowiadat sie Sad Najwyzszy''.

4 A. Tischner, (w:) T. Targosz, A. Tischner, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz do
zmian wprowadzonych ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych oraz niektdrych innych ustaw, LEX/el. 2008, art. 79.

5 ]. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 385.

6 Por. postanowienie SN z dnia 11 pazdziernika 2013 r.,  CSK 697/12, LEX nr 1396299.

7 LEX nr 1747331.

8 LEX nr 2735211.

9 LEX nr 2459732.

10  LEXnr3061258.

11 Por. wyrok z dnia 21 pazdziernika 2011 r., IV CSK 133/11, LEX nr 1108560; wyrok z dnia 16 lu-
tego 2017 r., I CSK 100/16, LEX nr 2300168; wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r., I CSK 776/18, LEX
nr 3100961. Watpliwosci odnosnie do braku koniecznosci ustalania w procesie faktu poniesienia
szkody zglaszaja R. Markiewicz oraz S. Soltysinski w: Po raz trzeci w sprawie wielokrotnosci sto-
sownego wynagrodzenia z tytulu naruszenia praw autorskich, (w:) I. Matusiak, K. Szczepanow-
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Zgodnos¢ normy art 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. (w brzmieniu nadanym wyro-
kiem TK z 23 czerwca 2015 r.) z Konstytucja RP nie przesadza jeszcze o zgodnosci
unormowania odszkodowania ryczaltowego w polskim prawie autorskim z uregu-
lowaniami dyrektywy 2004/48. Trybunal Sprawiedliwosci UE w wyroku z dnia 25
stycznia 2017 r., C-367/15", w istocie potwierdzil zgodnos¢ art. 79 ust. 1 pkt 3 lit.
b p.a.p.p. z prawem unijnym. TSUE jednakze zastrzegl, ze ,,nie mozna z pewno-
$cig wykluczy¢, iz w wyjatkowych wypadkach odszkodowanie za szkode obliczone
na podstawie dwukrotnosci hipotetycznej oplaty licencyjnej mogloby na tyle wyraz-
nie i znaczaco wykraczaé poza rzeczywiscie poniesiong szkode, ze tego rodzaju zada-
nie stanowitoby zakazane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48 naduzycie prawa. Z uwag
sformulowanych przez rzad polski w trakcie rozprawy wynika jednak, ze zgodnie
z majacym zastosowanie w postepowaniu gléwnym uregulowaniem sad polski nie
jest w takim wypadku zwigzany zagdaniem uprawnionego, ktérego prawo zostato na-
ruszone”. Ryszard Markiewicz oraz Stanistaw Sottysinski, analizujac powyzszy wyrok,
wyrazaja watpliwos¢ odnosnie do mozliwosci miarkowania przez polski sad odszko-
dowania ryczaltowego za naruszenie autorskich praw majatkowych. Natomiast Jan
Bleszynski, komentujac przedmiotowe orzeczenie, wskazuje, ze roszczenie o zaplate
podwojnego wynagrodzenia nie ma kategorycznego charakteru, a sad na podstawie
art. 5 k.c. — ze wzgledu na okolicznosci sprawy - moze odmoéwic uwzglednienia zada-
nia powoda'’. Mozliwo$¢ miarkowania ryczaltowego roszczenia odszkodowawczego
w polskim prawie autorskim jest zagadnieniem spornym. Pojawia si¢ zatem pytanie,
czy TSUE nie dopuscil si¢ bledu materialnego w rozumowaniu, przyjmujac za pod-
stawe wnioskowania falszywg przestanke'.

Instytucja, ktéra moze zosta¢ zastosowana przez sad do skorygowania wysoko-
$ci dochodzonego w procesie cywilnym roszczenia pieni¢znego, jest instytucja nad-
uzycia prawa podmiotowego, a zadanie ryczaltowego roszczenia odszkodowawczego
z tytulu naruszenia majatkowych praw autorskich, gdy jego wysoko$¢ znacznie prze-
wyzsza warto$¢ doznanego przez uprawnionego uszczerbku, stanowi zachowanie
sprzeczne ze spoleczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Tak sformulowana

ska-Koztowska, L. Zelechowski (red.), Opus auctorem laudat. Ksiega jubileuszowa dedykowana
Profesor Monice Czajkowskiej-Dabrowskiej, Warszawa 2019, s. 145.

12 ,Ofawska Telewizja Kablowa” w Olawie v. Stowarzyszenie Filmowcéw Polskich w Warszawie, LEX
nr 2192554.

13 R. Markiewicz, S. Soltysinski, Po raz trzeci..., op. cit., s. 145; J. Bleszynski, Prawo autorskie:
Dobra wiadomo$¢ z Luksemburga, https://serwisy.gazetaprawna.pl/prawo-autorskie/arty-
kuly/1017602,prawo-autorskie-dobra-wiadomosc-z-luksemburga.html (28.11.2021).

14  R. Markiewicz, S. Soltysinski, Po raz trzeci..., op. cit., s. 148-149; E. Laskowska, Zryczaltowane
odszkodowanie w prawie autorskim — wprowadzenie i wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia
25 stycznia 2017 r., C-367/15, Stowarzyszenie ,Olawska Telewizja Kablowa” przeciwko Stowarzy-
szeniu Filmowcow Polskich, ,,Europejski Przeglad Sadowy” 2017, nr 10, s. 53-54.
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hipoteza badawcza zostanie poddana weryfikacji poprzez analize konstrukcji nad-
uzycia prawa podmiotowego z art. 5 k.c.

1. Pojecie naduzycia prawa w $§wietle kodeksu cywilnego

Instytucja naduzycia prawa podmiotowego, obowigzujaca na mocy art. 5 k.c.,
odsyla organ stosujacy prawo do zewnetrznych wobec tresci aktéw normatywnych
wartosci, ktore kryja sie pod nastepujacymi pojeciami: zasady wspotzycia spolecz-
nego oraz spoleczno-gospodarcze przeznaczenie prawa. Przedmiotowe wyrazenia
stanowig element cywilnych praw podmiotowych's. Oznacza to, ze tres¢ autorskiego
majatkowego prawa podmiotowego jest wyznaczona nie tylko przez norme art. 17
i 50 p.a.p.p., ale rdwniez przez zasady wspolzycia spolecznego oraz przez spoteczno-
gospodarcze przeznaczenie prawa autorskiego (uprawnien wynikajacych z tresci
autorskiego prawa majatkowego). Malgorzata Pyziak-Szafnicka zwraca uwage, ze
»instytucja naduzycia prawa ma zapobiega¢ powstawaniu sytuacji, w ktorych zasto-
sowanie litery prawa prowadzitoby do rozstrzygnie¢ oczywiscie niestusznych”'s. Ar-
tykul 5 k.c. stanowi unormowanie, ktérego istota sprowadza si¢ do przyznania sadowi
kompetencji — w sytuacji podniesienia przez strone stosownego zarzutu — do oceny
wykonywania cywilnych praw podmiotowych z perspektywy powyzszych klauzul.

Zastanawiajac si¢ nad znaczeniem pojecia zasad wspolzycia spotecznego, nalezy
przywola¢ poglad Zbigniewa Radwanskiego oraz Macieja Zielinskiego, ktérzy wyja-
$nili, ze klauzula ta ,,(...) odwoluje si¢ (...) do powszechnie uznanych w kulturze na-
szego spoleczenstwa wartosci, ktdre sg zarazem dziedzictwem i sktadnikiem kultury
europejskiej”!’. M. Pyziak-Szafnicka argumentuje, ze ,,zasady wspodtzycia spotecz-
nego zatem, to wylacznie reguty moralne, cho¢ oczywiscie nie wszystkie, lecz tylko
odnoszace si¢ do stosunkow miedzyludzkich. Akcent powinien pada¢, jak si¢ wydaje,
na »reguly« zachowania ludzkiego™'®. Zbigniew Radwanski, Adam Olejniczak i Ma-
ciej Zielinski zasadniczo zawezajg semantyke zasad wspoétzycia spolecznego do ocen
moralnych". Marek Safjan wyja$nia, ze ,,w samym zalozeniu wprowadzenia do prawa
cywilnego klasycznych klauzul stusznosciowych (a zatem i klauzuli zasad wspoétzycia

15  Teza ta ma swoje umocowanie w tzw. wewnetrznej teorii naduzycia prawa podmiotowego, ktdra
jest koncepcja dominujaca w doktrynie; Z. Radwanski, A. Olejniczak, Prawo cywilne - czes¢
ogolna, Warszawa 2017, s. 108-109.

16 M. Pyziak-Szafnicka, (w:) M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne - cz¢s¢
ogolna, Warszawa 2012, s. 877.

17 Z. Radwanski, M. Zielinski, Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywat-
nym, ,,Przeglad Legislacyjny” 2001, nr 2, s. 18; Z. Radwanski, Prawo cywilne - cz¢$¢ ogolna, War-
szawa 1993, s. 43.

18 M. Pyziak-Szafnicka, System..., op. cit., s. 907.

19  Z. Radwanski, A. Olejniczak, Prawo cywilne..., op. cit., s. 45-46; Z. Radwanski, M. Zielinski,
Uwagi..., op. cit., s. 16-17.
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spolecznego - przyp. N.G.) zawiera si¢ przekonanie o istnieniu zewnetrznego wo-
bec prawa pozytywnego, a wigc poddajacego si¢ — w pewnej przynajmniej mierze
obiektywizacji — »naturalnego porzadku rzeczy« (...)"*. W $wietle argumentacji Au-
tora organ stosujacy normy prawa cywilnego powinien respektowac wartosci kultury
chrze$cijanskiej?'. Trybunal Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 pazdziernika 2000 r.,
SK 5/99, wyjasnil, ze klauzula zasad wspdlzycia spotecznego pozwala na uwzgled-
nienie warto$ci konstytucyjnych w procesie stosowania norm przedkonstytucyjnych
(np. norm ustawowych). Natomiast klauzula spoleczno-gospodarczego przezna-
czenia prawa wskazuje, ze cywilne prawo podmiotowe ma charakter funkcjonalny.
Warto w tym kontekscie przywola¢ wypowiedz Piotra Machnikowskiego, zgodnie
z ktora: ,,Klauzula spoleczno-gospodarczego przeznaczenia prawa uwazana jest za
przejaw funkcjonalnego ujmowania praw podmiotowych. Ma ona wyraza¢ preferen-
cje ustawodawcy dla takiego korzystania z praw podmiotowych, ktére stuzy osiggnie-
ciu celow spotecznych i ekonomicznych, dla jakich dany typ prawa podmiotowego
zostal powotany”*. M. Pyziak-Szafnicka wyraza poglad, ze w odniesieniu do spo-
teczno-gospodarczego przeznaczenia (celu) prawa ,,(...) chodzi (...) raczej nie o cel
»calego« prawa podmiotowego (np. wlasnosci, wierzytelnosci), lecz raczej o funkgcje,
jaka okreslone uprawnienie petni w ramach zespotu uprawnien, ktére si¢ na nie skla-
dajg”>. Teza ta odnosi si¢ miedzy innymi do roszczen (uprawnien wzglednych) po-
wstajacych w wyniku naruszenia prawa bezwzglednego (np. autorskiego uprawnienia
majatkowego)?. Zadanie zaptaty odszkodowania z tytulu naruszenia autorskich praw
majatkowych moze zatem podlega¢ ocenie z perspektywy art. 5 k.c. W literaturze
wskazuje sie, ze klauzula zasad wspolzycia spotecznego nakierowana jest na ochrone
interesu indywidualnego, a klauzula spoteczno-gospodarczego przeznaczenia prawa
nastawiona jest na ochrone interesu spotecznego®. Stanistaw Dmowski oraz Stani-
staw Rudnicki wyjasniaja, ze ,,(...) obie te zasady nalezy traktowa¢ jako normy spo-
teczne, nie zawierajace $cisle sprecyzowanych elementéw, a pozwalajace na korekture
oceny prawnej przypadkéw (okolicznosci faktycznych) nietypowych oraz ze obie nie
nadajg si¢ do dokonywania uogélnier”™.

20 M. Safjan, Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), ,,Panstwo i Prawo”
1990, nr 11, s. 54.

21 Ibidem, s. 54-55.

22 P. Machnikowski, (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, War-
szawa 2013, s. 18.

23 M. Pyziak-Szafnicka, System..., op. cit., s. 902; P. Machnikowski, Kodeks cywilny..., op. cit., s. 19.

24 S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski (red.) System Prawa Cywilnego, t. I: Cz¢$¢ ogdlna, Wroctaw-
Warszawa-Krakow-Gdansk-£6dz 1985, s. 267-268.

25  J.Halberda, Estoppel w angloamerykanskim prawie prywatnym, Krakéw 2020, s. 35-36.

26  S.Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi¢ga pierwsza, czes$¢ ogélna, War-
szawa 2005, s. 39.
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Zgodnie z klasyczng doktryng prawa cywilnego zarzut naduzycia prawa pod-
miotowego moze skutkowa¢ jedynie czasowym zawieszeniem mozliwosci wykony-
wania cywilnoprawnego uprawnienia; innymi stowy: uczestnik obrotu moze zostaé
tymczasowo pozbawiony ochrony prawnej. Warto w tym kontekscie podkresli¢, ze
w ocenie Trybunalu Konstytucyjnego instytucja naduzycia prawa podmiotowego
nie moze prowadzi¢ ani ,,do nabycia, ani utraty prawa podmiotowego, za$ ochrona
z niego wynikajaca ma charakter przej$ciowy, a nie trwaly, ze wzgledu na zmienia-
jace sie okoliczno$ci”’. Powolana teza powinna jednak budzi¢ watpliwosci, majac
na uwadze orzecznictwo Sadu Najwyzszego dotyczace zachowku. Warto w tym miej-
scu przytoczy¢ stanowisko Stefana Grzybowskiego, ktéry w publikacji z 1985 r. wska-
zal: ,,Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na (nieliczne co prawda) orzeczenia SN, zdajace
sie dopuszcza¢ utrate prawa podmiotowego, czy to na tle redakeji uzasadnienia, czy
tez wprost z sentencji orzeczenia™**. Autor swojego pogladu nie odnidst jednak do
problematyki miarkowania zachowku.

W $wietle orzecznictwa Sadu Najwyzszego wysoko$¢ roszczenia o zachowek
moze zosta¢ obnizona na podstawie art. 5 k.c.”” Zgodnie z uchwalg z dnia 19 maja
1981 r., ITI CZP 18/81%, zadanie zaplaty pelnej kwoty zachowku moze stanowi¢ nad-
uzycie prawa podmiotowego jako zachowanie sprzeczne z zasadami wspoélzycia spo-
tecznego. Tomasz Justynski, w odniesieniu do powotanego orzeczenia, argumentuje,
ze ,,SN zastosowat konstrukcje naduzycia prawa w sposdb wywolujacy skutki trwale”
W ocenie komentatora zabieg ten jest sprzeczny z paradygmatem o przejsciowym
charakterze orzeczenia wydanego na podstawie art. 5 k.c.’! Jednakze SN w wyroku
z dnia 16 czerwca 2016 r., V CSK 625/15%%, w sposob dobitny podkreslit, ze orze-
czenie miarkujace zachowek na podstawie art. 5 k.c. moze wywola¢ trwate skutki.
W uzasadnieniu wyroku zostalo podniesione, ze cho¢ ,,zastosowanie art. 5 k.c. nie
moze prowadzi¢ do trwalej utraty prawa podmiotowego lub jego czgsci, jednak Sad
Najwyzszy wielokrotnie dopuszczal mozliwos¢ oddalenia powddztwa o zasadzenie
naleznos$ci pieni¢znej lub roszczen wynikajacych z naruszenia zasad konkurencji
i dobr osobistych, z powolaniem si¢ na uzasadnione zasadami wspolzycia spotecz-
nego okolicznosci o charakterze trwalym, a tym samym dopuscil trwalte wylaczenie
mozliwosci realizacji takiego roszczenia lub jego czesci” W przedmiotowym poste-
powaniu przestanka uwzglednienia zarzutu naduzycia prawa podmiotowego byta
negatywna ocena moralna stosunku uprawnionego z tytutu zachowku do spadko-

27 SK5/99, LEX nr 44558.

28  S. Grzybowski, System..., op. cit., s. 273.

29  Istote normatywna zachowku wyjasnia M. Janssen w: Zachowek w prawie polskim - rozwazania
de lege ferenda, ,,Biatostockie Studia Prawnicze” 2017, nr 22.

30 LEXnr2666.

31 T Justynski, Wysoko$¢ zachowku a problem naduzycia prawa - art. 5 k.c. Glosa do wyroku SN
z dnia 7 kwietnia 2004 r., IV CK 215/03, ,,Paiistwo i Prawo” 2005, nr 6, s. 113-114.

32 LEXnr2073929.
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dawcy. Jak jednak wyjasnia T. Justynski, relacja uprawniony do zachowku - spadko-
dawca stanowi okoliczno$¢ niezmienna, a fakt taki nie powinien stanowi¢ podstawy
uwzglednienia zarzutu naduzycia prawa podmiotowego. Zastosowanie przez sad art.
5 k.c. nie moze bowiem prowadzi¢ do stanu powagi rzeczy osadzonej*’. Warto zazna-
czy¢, ze SN w swoim orzecznictwie przyjmuje, iz art. 5 k.c. moze stanowi¢ rowniez
podstawe miarkowania wysoko$ci splaty przy podziale majatku wspdlnego.

Sad Najwyzszy nie tylko zatem uznal, ze zarzut z art. 5 k.c. moze stanowi¢ pod-
stawe miarkowania wysokosci roszczenia pienieznego, ale takze uznal, iZ ma on pe-
remptoryjny charakter. Oznacza to, ze konstrukcja naduzycia prawa podmiotowego
- tak jak jest ona rozumiana w orzecznictwie — moze stanowi¢ podstawe obnizenia
wysokosci roszczenia odszkodowawczego z tytulu naruszenia autorskich praw majat-
kowych. Warto zatem przywola¢ orzeczenia SN z zakresu prawa autorskiego, w kto-
rych przedmiotem analizy byl zarzut naduzycia prawa podmiotowego.

2. Art. 5k.c. jako podstawa miarkowania wysoko$ci prawnoautorskiego
odszkodowania ryczaltowego w $wietle orzecznictwa SN

Judykatura SN dotyczaca naduzycia autorskich uprawnien majatkowych po-
twierdza teze o uniwersalnym zastosowaniu powyzszej instytucji cywilistyczne;.
Norma wyrazona w art. 5 k.c. moze si¢ bowiem okaza¢ dla pozwanego skuteczng
tarczg w procesie o naruszenie majatkowych praw autorskich. W kontekscie tematu
niniejszej publikacji szczegdlnie istotny jest wyrok SN z dnia 26 czerwca 2003 r.,
V CKN 411/01%. Tre$¢ uzasadnienia orzeczenia prowadzi do wniosku, ze zarzut nad-
uzycia prawa podmiotowego moze stanowi¢ podstawe miarkowania odszkodowania
ryczaltowego oraz mie¢ peremptoryjny charakter. Sad Najwyzszy uznal, ze w rozpo-
znawanym stanie faktycznym zadanie zaptaty dwukrotnosci stosownego wynagro-
dzenia z tytulu bezumownego nadawania utworéw stanowi ,,naduzycie prawa (art. 5
k.c.), gdyz nie da si¢ pogodzi¢ go ze spoleczno-gospodarczym przeznaczeniem prze-
widzianego w art. 79 ust. 1 p.a.p.p.’® uprawnienia (...)”. W ocenie skladu orzekaja-
cego kolizja roszczenia o zaplate podwdjnego wynagrodzenia z powyzsza klauzulg
generalng wynika z nastepujacych elementéw stanu faktycznego: ,,Fakt, ze w okre-

33 T. Justynski, Cywilne prawo - spadkowe prawo - zachowek - zasady wspoélzycia spotecznego.
Glosa do wyroku SN z dnia 16 czerwca 2016 r., V CSK 625/15, ,,Orzecznictwo Sadéw Polskich”
2017, nr 2,s. 107.

34  Por. postanowienie SN z dnia 25 maja 1998 r., I CKN 684/97, LEX nr 477333 oraz postanowienie
SN z dnia 22 wrzesnia 2020 r., I CSK 657/18, LEX nr 3158152; por. A. Szczekala, Zastosowanie
art. 5 Kodeksu cywilnego jako podstawy obnizenia splat lub doptat z udziatéw przy podziale ma-
jatku wspolnego malzonkéw - glosa do postanowienia Sadu Najwyzszego z 2.09.2020 r. (I CSK
657/18), ,,Palestra” 2021, nr 10.

35 LEX nr 82130.

36 Tekstjedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.
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sie objetym powodztwem spelnienie tego wymagania (zawarcia umowy o nadawa-
nie — przyp. N.G.) napotykalo zasadnicza trudnos$¢ ze wzgledu na nieposiadanie
przez Stowarzyszenie zatwierdzonej tabeli wynagrodzen, nie moze pozosta¢ bez
wplywu na oceng niektérych skutkow zastosowania art. 79 ust. 1 p.a.p.p. w stosunku
do Radia”. Sad Najwyzszy uznal, ze ,,(...) z przyczyn lezacych po stronie organiza-
cji zbiorowego zarzadzania, wystepujacej z roszczeniem o zaplate podwdjnego wyna-
grodzenia, nie mogl prawidtowo funkcjonowa¢ przewidziany w art. 106 ust. 2 p.a.p.p.
obowigzek kontraktowania obejmujacy umowe, ktorej zawarcie uchylitoby narusze-
nie autorskiego prawa majatkowego™’. Fakt braku zatwierdzonej tabeli wynagrodzen
- stanowigcy element podstawy faktycznej wyroku - jest niewatpliwie okoliczno$cia
niezmienng (nie bylo i nie jest bowiem mozliwe zatwierdzenie tabeli ze skutkiem ex
tunc), a zatem skutkiem zarzutu naduzycia prawa podmiotowego bylo czesciowe wy-
wlaszczenie organizacji zbiorowego zarzadzania z uprawnienia do zadania zaplaty
ryczaltowego odszkodowania od strony pozwanej. Poglad o dopuszczalnos$ci oceny
odszkodowania ryczaltowego z perspektywy konstrukeji naduzycia prawa zostat
réwniez wyrazony w wyroku SN z dnia 7 grudnia 2017 r., V CSK 145/17°* . Elzbieta
Traple wskazuje, ze ,,SN (...) opowiedzial si¢ za mozliwoscig miarkowania dwukrot-
nosci stosownego wynagrodzenia w przypadku braku winy naruszyciela™. Pawel
Podrecki réwniez przyjmuje, Ze ,,z tresci uzasadnienia wyroku (...) wynika wiec, ze
nieproporcjonalne bytoby uznanie, iz powdd w przypadku zawinionego naruszenia
praw autorskich mdglby domagac sie jedynie jednokrotnosci optaty licencyjnej™.
Kwestia winy po stronie naruszyciela moze by¢ zatem elementem stanu faktycznego,
decydujacym o tym, czy zarzut z art. 5 k.c. zostanie przez sad uwzgledniony. Sad Naj-
wyzszy w wyroku z dnia 20 lipca 2020 r., V CSK 108/18*, wyjaénit, ze ,,TSUE co
do zasady zaakceptowal, ze odszkodowanie ryczaltowe na podstawie art. 79 ust. 1
pkt 3 lit. b p.a.p.p. moze odpowiada¢ dwukrotnosci hipotetycznej oplaty licencyjne;j.
Z tego wzgledu odstepstwa od powyzszej reguly powinny by¢ stosowane w wyjatko-
wych wypadkach, takich, w ktorych odszkodowanie ryczaltowe wyraznie i znaczaco
wykracza poza rzeczywiscie poniesiong szkode, tworzac w ten sposéb stan naduzy-
cia prawa”. Sktad orzekajacy uznal, ze zgloszone zadanie zaptaty dwukrotnosci optaty
licencyjnej za reemisj¢ utworéw nie stanowi naduzycia prawa, pozostaje w zgodzie
z zasadg proporcjonalnosci oraz zapewnia efekt odstraszajacy (art. 3 ust. 2 dyrektywy
2004/48). Sad Najwyzszy réwniez ocenil, ze ,,strona pozwana dzialata ze znacznym
natezeniem ztej woli (....). Takie zachowanie nie zastuguje na aprobate, gdyz to strona

37  Poglad ten zostal powtdrzony przez SN w wyroku z dnia 8 marca 2012 r., V. CSK 102/11, LEX
nr 1213427.

38  LEX nr2459732.

39  E.Traple, (w:) R. Markiewicz (red.), Ustawy autorskie. Komentarz, t. IT, Warszawa 2021, s. 1788.

40  P. Podrecki, Glosa do wyroku SN z dnia 7 grudnia 2017 r., V CSK 145/17, Orzecznictwo Sadéw
Polskich 2018, nr 11, s. 45.

41 LEX nr 3061258.
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pozwana, oczekujgc miarkowania odszkodowania, probowata wymusi¢ swojg posta-
wa zawarcie przez powoda umowy na warunkach nie akceptowanych przez niego i to
w sytuacji, gdy to na pozwanego ustawodawca natozyt w art. 21! ust. 1 p.a.p.p. obo-
wiazek zawarcia umowy o reemisje’.

3. Miarkowanie wysoko$ci odszkodowania ryczaltowego w swietle
pogladow przedstawicieli doktryny

Pawel Podrecki argumentuje, ze sad ma kompetencje do obnizenia wysokosci
odszkodowania ryczattowego z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p.** Mechanizm pozwa-
lajacy na modyfikacje wysokosci roszczenia pienigznego zostanie uruchomiony, gdy
naruszyciel wykaze, ze ,,dwukrotno$¢ oplaty wyraznie i znaczgco przekracza ponie-
siong szkod¢™*. Autor podnosi, Ze ,,s3d ma zatem mozliwo$¢ korygowania wysokosci
odszkodowania ryczaltowego po wniesieniu przez pozwanego stosownych zarzutéw
i wnioskow dowodowych™. Z tresci rozwazan P. Podreckiego wynika, Ze mozliwos¢
obnizenia dwukrotnosci stosownego wynagrodzenia ma swoje umocowanie w pro-
unijnej wyktadni (interpretacji w $wietle art. 13 ust. 1 lit. b dyrektywy 2004/48) art. 79
ust. 1 pkt 3lit. b p.a.p.p., ktdra to wykladnia uwzglednia jednocze$nie kompensacyjna
funkcje prawa cywilnego. Gérng granice swiadczenia pienieznego powinien wyzna-
czaé zakaz zasgdzania odszkodowan o charakterze kary®. G. Rzgsa przyjmuje, ze brak
winy po stronie pozwanego — zakladajac, ze naruszenie nie pozostawalo w zwigzku
z dzialalno$cia gospodarczg — moze stanowi¢ przestanke miarkowania wysokosci od-
szkodowania ryczaltowego, ktore to odszkodowanie nie powinno by¢ jednak nizsze
niz suma pieniezna stanowigca jednokrotno$¢ stosownego wynagrodzenia*. Autor
w tym kontekscie nie przywoluje instytucji naduzycia prawa podmiotowego. Nato-
miast do zagadnienia naduzycia prawa odnoszg si¢: E. Traple, J. Barta, J. Bleszynski,
R. Markiewicz, S. Soltysinski oraz A. Tischner. W ocenie J. Barty i R. Markiewicza
dopuszczalne jest ,,doktrynalne rekonstruowanie typowych grup sytuacji, w ktorych

42 P Podrecki, Glosa..., op. cit. s. 49-50.

43 Ibidem,s. 50.

44 Ibidem.

45 W toku sprawy sad moze kontrolowaé w ten sposob, czy realizowane sg prawidlowo wszystkie
funkcje prawa cywilnego, w szczegdlno$ci zapewniajace kompensacje, ale rOwnoczesnie, co wy-
nika z dyrektywy 2004/48 i wyroku TS, sad powinien réwniez dopuszczaé prewencyjne oddzia-
tywanie odszkodowan ryczaltowych. Wytyczona powinna by¢ jednoczesnie granica, ktdra jest
zakaz stosowania odszkodowan o charakterze kary, ktéra mozna wyznaczaé za pomocg ustalania
wysokosci rzeczywistej szkody i kryteriow wyrazajacych nadmiernos$¢ odszkodowania ryczalto-
wego’; ibidem, s. 50-51.

46  G.Rzgsa, (w:) W. Machata, R.M. Sarbinski (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz,
‘Warszawa 2019, s. 1275.
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nalezy stwierdzi¢ naduzycie prawa podmiotowego™’. Pojawia si¢ zatem pytanie, czy
razaca dysproporcja pomiedzy wysokos$cia roszczenia ryczaltowego a faktycznie do-
znang przez poszkodowanego szkoda stanowi tego rodzaju sytuacje¢. R. Markiewicz
oraz S. Soltysinski — we wspofautorskiej publikacji — wykluczaja mozliwos¢ miarko-
wania ryczaltowego roszczenia odszkodowawczego z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p.
na podstawie art. 5 k.c.*® A Tischner wyraza réwniez zastrzezenia odnosnie do miar-
kowania dwukrotnosci hipotetycznej oplaty licencyjnej poprzez odwolanie si¢ do
instytucji naduzycia prawa®. Przeciwny poglad przedstawia J. Bleszynski, ktory ar-
gumentuje, ze w konkretnym przypadku Zadanie zaptaty wielokrotnosci stosownego
wynagrodzenia moze by¢ zaréwno sprzeczne z funkcja odpowiedzialnosci cywilnej,
jak i sprzeczne z zasadami wspoélzycia spolecznego lub spoteczno-gospodarczym
przeznaczeniem prawa. Autor wskazuje, ze razaca nieproporcjonalno$¢ wysokosci
dochodzonego roszczenia moze stanowi¢ przejaw naduzycia prawa, a ciezar dowodu
w tym zakresie obcigza pozwanego. Sad ma zatem kompetencje do oddalenia po-
wodztwa w catosci lub w czeéci na podstawie art. 5 k.c.”® E. Traple, przychylajac sie
do koncepcji dopuszczajacej miarkowanie odszkodowania ryczaltowego, wyjasnia,
ze ,,w obowigzujacym brzmieniu rozpatrywanego przepisu automatyzm ten (auto-
matyzm przyznawania odszkodowania — przyp. N.G.) musi by¢ utrzymany, co nie
wyklucza zarzutu w konkretnych stanach faktycznych naduzycia prawa, a wiec udo-
wodnienia przez naruszyciela okolicznosci decydujacych o naduzyciu, w tym razacej
dysproporcji pomiedzy rzeczywistg szkoda uprawnionego a dwukrotnoscia stosow-
nego wynagrodzenia™'.

4. Miarkowanie wysoko$ci odszkodowania ryczaltowego w sytuacji
razacej dysproporcji pomiedzy poniesiong przez uprawnionego szkoda
awysokos$cia dochodzonego przez niego roszczenia - stanowisko wlasne

W $wietle art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. podmiotowi majatkowych praw au-
torskich — w sytuacji ich naruszenia - przysluguje uprawnienie do zadania od po-

47 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo..., op. cit., s. 407.

48  R. Markiewicz, S. Soltysinski, Po raz trzeci..., op. cit., s. 148-149.

49  A.Tischner, Prawo autorskie. Komentarz..., op. cit., s. 419.

50  J. Bleszynski, Roszczenie o potrdjne stosowne wynagrodzenie na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit.
b w $wietle skargi o niezgodno$¢ tego przepisu z Konstytucja, ,,Przeglad Ustawodawstwa Gospo-
darczego” 2015, nr 7, s. 11, 19, 26, 28, 30-31.

51  E.Traple, Ustawy autorskie..., op. cit. s. 1769. W innym miejscu komentarza Autorka wskazuje, ze:
,»Jedynie w wyjatkowych wypadkach, w razie braku winy naruszyciela i zarzutu naduzycia prawa
podmiotowego, sad moze zbada¢, czy odszkodowanie w wysokosci podwdjnego stosownego wy-
nagrodzenia pozostaje w razacej dysproporcji do szkody uprawnionego, przyjmujac w tym wy-
padku jako minimum jednokrotno$¢ stosownego wynagrodzenia (por. wyrok SN z dnia 20 lipca
2020 r., V CSK 108/18, niepubl.)”, ibidem, s. 1763.
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zwanego dwukrotno$ci stosownego wynagrodzenia. Z tre$ci autorskiego prawa
majatkowego wyplywa zatem uprawnienie podmiotowe o charakterze wzglednym,
a jego konkretyzacja przybiera posta¢ roszczenia pienieznego. Wykonywanie powo-
tanego uprawnienia wzglednego - jak réwniez kazdego innego cywilnego upraw-
nienia majatkowego - moze stanowi¢ przejaw naduzycia prawa podmiotowego.
Orzecznictwo Sadu Najwyzszego dotyczace miarkowania zachowku sklania ku te-
zie, ze skutkiem zarzutu z art. 5 k.c. moze by¢ trwate obnizenie dochodzonego przez
powoda roszczenia pieni¢znego. Warunkiem koniecznym uwzglednienia przez sad
powyzszego zarzutu jest stwierdzenie sprzecznosci zachowania uprawnionego z za-
sadami wspdlzycia spotecznego i/lub ze spoleczno-gospodarczym przeznaczeniem
prawa. Nalezy uzna¢, ze dochodzenie prawnoautorskiego roszczenia ryczaltowego
w wysokosci razaco przewyzszajacej poniesiong szkode jest sprzeczne ze spoteczno-
-gospodarczym przeznaczeniem powolanego prawa wzglednego®?. Stanowisko to
wymaga przyjecia, ze nie jest celem uprawnienia podmiotowego z art. 79 ust. 1 pkt
3 lit. b p.a.p.p. przelamywanie zasady o przede wszystkim kompensacyjnym cha-
rakterze odszkodowania w polskim prawie cywilnym. Ratio legis komentowanego
uregulowania polega bowiem na procesowym ulatwieniu kompensaty uszczerbku
majatkowego, a nie na przyznawaniu uprawnionym sum pienieznych razaco prze-
kraczajacych poniesione przez nich szkody. Mechanizm ustalania ryczaltowego od-
szkodowania stanowi wprawdzie mechanizm niezalezny od mechanizmu ustalania
szkody wedtug kryteriow z art. 361 k.c., jednakze podstawowym celem konstruk-
cji dwukrotnosci stosownego wynagrodzenia jest zaspokojenie poniesionego przez
uprawnionego uszczerbku majatkowego. Elzbieta Traple stusznie zwracila uwage,
ze formula roszczenia ryczattowego stuzy przezwyciezeniu trudnosci dowodowych
w wykazaniu przez powoda poniesionej szkody>. Takie samo stanowisko przedsta-
wia J. Bleszynski*. Zastanawiajac si¢ nad praktycznym zastosowaniem klauzuli spo-
teczno-gospodarczego przeznaczenia prawa jako podstawy stwierdzenia naduzycia
prawa, warto przywota¢>® uchwale SN z dnia 28 kwietnia 1995 r., III CZP 166/94%,
dotyczaca umowy gwarancji bankowej opatrzonej nastepujacymi klauzulami: ,,nie-
odwolalnie i bezwarunkowo” oraz ,,na pierwsze zadanie” Z uzasadnienia orzecze-

52 Wykonywanie uprawnienia do zadania zaptaty dwukrotnosci stosownego wynagrodzenia moze
w konkretnych okolicznosciach stanowi¢ réwniez zachowanie sprzeczne z zasadami wspolzycia
spolecznego. Wydaje si¢ jednak, ze nie zawsze razaca dysproporcja pomiedzy szkoda a wysoko-
$cig dochodzonego odszkodowania $wiadczy¢ bedzie o sprzecznym z zasadami wspolzycia spo-
fecznego zachowaniem powoda.

53  E.Traple, Ustawy autorskie..., op. cit., s. 1761.

54  J. Bleszynski, Roszczenie ..., op. cit., s. 26.

55  Uchwala ta przywolywana jest przez przedstawicieli doktryny w kontekscie aktualnosci klau-
zuli spoleczno-gospodarczego przeznaczenia prawa w warunkach gospodarki rynkowej; por.
Z. Radwanski, M. Zielinski, Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywat-
nym, ,,Przeglad Legislacyjny” 2001, nr 2, s. 28.

56  LEX nr4232.
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nia wynika, ze powolana czynno$¢ prawna ma charakter czynnosci abstrakcyjnej,
a ,,konsekwencjg abstrakcyjnego charakteru zobowigzania gwaranta jest to, ze nie
moze si¢ on broni¢ przed zZadaniem zaplaty sumy gwarancyjnej zarzutami wynikaja-
cymi ze stosunku podstawowego taczacego beneficjenta gwarancji ze zleceniodawcg
gwarancji’. Dochodzenie zaplaty przez beneficjenta - pomimo abstrakcyjnego cha-
rakteru zobowigzania — moze jednak stanowi¢ naduzycie prawa podmiotowego. Jak
wyjasnit SN, ,,w zalezno$ci od konkretnych okolicznos$ci sprawy obrona taka mo-
glaby wchodzi¢ w rachube w przypadku braku stosunku podstawowego, ktorego za-
bezpieczenie stanowilo cel gwarancji. Takze bowiem wtedy mogloby mie¢ miejsce
naduzycie prawa podmiotowego w rozumieniu art. 5 k.c” Zaleznos$¢ zachodzaca po-
miedzy stosunkiem podstawowym a stosunkiem gwarangcji jest poniekad podobna
do zalezno$ci zachodzacej pomiedzy szkoda w rozumieniu kodeksu cywilnego a od-
szkodowaniem ryczaltowym z prawa autorskiego. W $wietle orzeczenia Sadu Naj-
wyzszego spoleczno-gospodarcze przeznaczenie prawa jest instrumentem, ktory
moze zosta¢ zastosowany do ,,przelamywania’ konstrukcyjnych zalozen instytucji
cywilistycznych, nawet takich jak abstrakcyjno$¢ czynnosci prawnej. Nalezy zatem
uznad, ze abstrakcyjno$¢ gwarangcji i ,abstrakcyjno$¢” uprawnienia z art. 79 ust. 1 pkt
3 lit. b p.a.p.p. — jako unormowania, ktérego tres¢ nie odsyla do definicji szkody z art.
361 k.c. - moze zosta¢ przezwyciezona przez zarzut naduzycia prawa podniesiony
przez pozwanego. O ile szkoda (jak i rozmiar szkody) nie jest przestanka zasadzenia
roszczenia ryczaltowego, o tyle razaca nieadekwatnos¢ zadania pieni¢znego do wy-
sokosci poniesionego przez powoda uszczerbku moze stanowi¢ - na zarzut pozwa-
nego — podstawe miarkowania odszkodowania. Stanowisko to nawigzuje do pogladu
P. Podreckiego, zgodnie z ktérym mechanizm pozwalajacy na skorygowanie wysoko-
$ci roszczenia odszkodowawczego zostanie uruchomiony, gdy pozwany wykaze, ze
,»dwukrotnos¢ oplaty wyraznie i znaczgco przekracza poniesiong szkode™’. Sam fakt
winy po stronie pozwanego nie powinien skutkowa¢ w analizowanej sytuacji oddale-
niem zarzutu naduzycia prawa podmiotowego™.

Trybunat Sprawiedliwosci UE w wyroku z dnia 25 stycznia 2017 r. nie popelnit
zatem bledu materialnego w rozumowaniu, a art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. w zw.
zart. 5k.c. jest zgodny z art. 13 dyrektywy 2004/48. Ze wzgledu jednak na zlozonos¢
i spornos¢ analizowanego zagadnienia nalezy si¢ zgodzi¢ z R. Markiewiczem oraz
S. Soltysinskim, ktérzy opowiadajg sie ,,(...) za nowelizacjg art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b
u.p.a.p.p. w tym kierunku, by »sztywna wielokrotnos¢« stosownego wynagrodzenia
zastapi¢ mozliwoscig jego orzekania przez sad do wysokosci takiej wielokrotnosci —
stosownie do okolicznosci danej sprawy>””.

57  P.Podrecki, Glosa..., op. cit., s. 50.
58  Jednakze odmienny wniosek wynika z orzecznictwa Sadu Najwyzszego.
59  R.Markiewicz, S. Sottysinski, Po raz trzeci..., op. cit., s. 153.
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Kontrowersje wokol pojecia ,,materialu urzedowego”
Controversies Around the Concept of “Official Material”

Abstract: Art. 4(2) of the Act of Copyright and Related Rights (1994) excludes the texts mentioned
therein from the protection provided for in the copyright law. The legislator makes use of the reference
to the regulation of national law contained in the Berne Convention. Of the exclusions listed in Art. 4(2)
‘official materials’ are the most undefined conceptual category. In many judgments the administrative
courts have placed all written studies which did not have the characteristics of an ‘official document’
in the category of ‘official materials’ This concerns materials produced by public authorities and
studies submitted at the request of an office by external entities. The author analyses judgments of
administrative courts in which the concept of official material appeared and the qualifications to this
category. He points to the jurisprudence according to which the official material is a text which a)
comes from a public authority, b) relates to an official case, and c) was created as a result of an official
procedure. This approach is opposed by the Supreme Court in their judgment of 2009 and the bulk of
copyright doctrine. In the final part the author discusses the status of the expert studies and justifies his
own terminology proposals.

Keywords: administrative court judgments, expertise, exclusions from copyright protection, official
documents, official material

Slowa kluczowe: dokument urzedowy, ekspertyza, material urzedowy, orzecznictwo sadéw administra-
cyjnych, wylgczenia spod ochrony prawnoautorskiej

Wprowadzenie

Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych' (dalej: p.a.p.p.) okresla enumeratywnie zakres wytaczen spod ochrony praw au-
torskich w tej ustawie. Nie stanowig przedmiotu prawa autorskiego:

1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny -
Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83; tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).
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1) akty normatywne lub ich urzedowe projekty,
2) urzedowe dokumenty, materiaty, znaki i symbole,
3) opublikowane opisy patentowe i ochronne,

4) proste informacje prasowe.

Wylaczenie z art. 4 p.a.p.p. jest wyjatkiem od zasady objecia twércéw ochrong
ich praw. Art. 1 ust. 1 p.a.p.p. czyni bowiem przedmiotem prawa autorskiego kazdy
przejaw dziatalnosci tworczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkol-
wiek postaci, niezaleznie od wartosci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia. Analiza
tre$ci art. 4 p.a.p.p. przekonuje, ze obiekty wyliczone w pkt 1-3 réznig sie od prostych
informacji prasowych (pkt 4). Pochodza bowiem od organéw wtadzy publicznej i ich
urzedéw. Informacje prasowe maja geneze w $rodkach spotecznego przekazu.

Na gruncie konwencji bernenskiej z dnia 9 wrzesnia 1886 r. o ochronie dziet li-
terackich i artystycznych (w brzmieniu nadanym przez akt paryski z dnia 24 lipca
1971 r.) gwarantuje si¢ twércom minimum ochrony ich intereséw. Art. 2 ust. 4 kon-
wencji pozostawia prawu krajowemu okreslenie, jakiej ochrony udziela si¢ ,,urzedo-
wym tekstom aktéw o prawodawczym, administracyjnym i prawnym charakterze™.
Do ochrony praw twércow zobowigzuje panstwa czlonkowskie UE dyrektywa
2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektérych
aspektow praw autorskich i pokrewnych w spoteczenstwie informacyjnym.

Whylaczenia ochrony trzeba interpretowac - jako stanowigce wyjatek od zasady
— w sposob Scisty. Art. 4 p.a.p.p. ujety zostal bez odestan do innych przepiséw. Zali-
czenie do ktorejkolwiek z kategorii z art. 4 pkt 1-3 badz 4 p.a.p.p. skutkuje wytacze-
niem spod ochrony prawnoautorskiej. Umieszczenie wylaczen w ustawie o prawie
autorskim $wiadczy nadto o woli uregulowania statusu desygnatéw wyliczenia z art.
4 w obrebie tej ustawy. Mozna zadac pytanie: czy racja tego unormowania — acz-
kolwiek niewystowiong w ustawie — jest deklarowane w doktrynie® uniezaleznienie
dostepu do obiektow wyliczenia od woli ich faktycznych wytwoércéw? Czy uznanie
przez organ procesowy opracowania na zlecenie organu za ,,material urzedowy?’, tj.
postuzenie si¢ terminem art. 4 pkt 2 p.a.p.p., wylacza to opracowanie spod ochrony
prawnoautorskiej automatycznie? Czy jest to wylaczenie trwale, czy ograniczone za-
kresowo? To tylko niektdre z watpliwosci.

2 Urzedowy tekst konwencji zostat sporzadzony w jezykach angielskim i francuskim. Art. 2 ust. 4
w brzmieniu anglojezycznym postuguje si¢ okresleniem: official texts of legislative , administra-
tive and legal nature. Tekst konwencji (wg aktu paryskiego) w jezyku polskim jako zalacznik do
Dz.U. 21990 r. Nr 82, poz. 474.

3 Z. Pinkalski, Wytaczenia spod ochrony prawnoautorskiej — art. 4 pr. aut. i pr. pokr., ,,Prace z Prawa
Wrhasnoéci Intelektualnej” 2001, z.106, s. 35; idem, Granice ochrony prawnoautorskiej — glosa do
wyroku SN z dnia 27 lutego 2009 r. (VCSK 337/08), ,,Prace z Prawa Wtlasnosci Intelektualnej”
2010, z. 109, s. 40.
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1. Pojecie ,,materialu urzedowego” w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Wykladnia art. 4 p.a.p.p. byta przedmiotem kontrowersji w piémiennictwie oraz
zréznicowanych interpretacji orzeczniczych. Dotyczyly one takze art. 4 pkt 2 obej-
mujacego ,urzedowe dokumenty, materialy, znaki i symbole”. Pojecie ,,materiatow
urzedowych” wykazuje specyfike. W odréznieniu od ,,dokumentéw urzedowych’, do
ktérych odnosza sie¢ inne akty normatywne, pojecie to nie wystepuje w tychze ak-
tach. Orzecznictwo i wypowiedzi doktrynalne nie moga wiec odwota¢ si¢ do norma-
tywnych wyznacznikéw pojecia ,,materiat urzedowy”. Nie postuzyly si¢ nim ustawy
o prawie autorskim z 19261 1952 r.

Znaczenie pojecia ,,materialy urzedowe” mozna ustala¢ na dwa sposoby. Mozna
je precyzowacé przez wyznaczenie zakresu calosci wylaczen z art. 4 pkt 1-3 i odjecie
od tej catosci zakreséw innych desygnatow wyliczenia (aktéw normatywnych i ich
urzedowych projektow, urzedowych dokumentéw, znakow i symboli, opublikowa-
nych opiséw patentowych i ochronnych). Zakres po odjeciu wyznaczalby granice po-
jecia ,materialéw urzedowych” Sposob ten uznaé trzeba za zawodny. Réwniez przy
innych elementach wyliczenia z art. 4 pkt 1-3 brak jest pewnosci znaczeniowej, co
utrudnia doprecyzowanie zakresu calosci jak i jej elementéw*. Sposéb drugi to od-
wolanie si¢ do orzeczen sagdowych. Ustalenie cech wspdlnych materialéw uznanych
przez sady za ,materialy urzedowe” moze przyblizy¢ konotacje tego pojecia.

Stosowaniu przez sady pojecia ,materialéw urzedowych” towarzyszylo przeko-
nanie o nieadekwatnosci innych poje¢. Po ich eliminacji sady przyjmowaty, ze ma-
terial odpowiada pojeciu ,,materiaty urzedowe” Nie zawsze dokonywano ustalen
zakresu znaczeniowego tego terminu w zestawieniu z ,,urzedowoscig” dokumentow,
znakoéw czy symboli. Z wyliczenia obok siebie w art. 4 pkt 2 p.a.p.p. elementéw opa-
trzonych zbiorowo przymiotnikiem ,,urzedowe” nie nalezy wyciagac zbyt dalekich
analogii. Skoro ustawodawca rozréznit dokumenty i materialy, a takze znaki i sym-
bole, to kazda z tych kategorii postrzegal jako odrebna.

W wyroku NSA (OZ w Krakowie) z dnia 21 listopada 1996 r.’ sad przyjal, ze na-
zwa ,materialy urzedowe” miesci to, co nie bedac dokumentem, jest urzedowe. Sad
zalozyl zbieznos¢ pojec ,,dokumentu” i ,,materialu” Zarazem przypisal dokumentom
odrebnos¢ wyznaczong przez znaczenie tego pojecia w innych aktach normatyw-
nych. W ocenie sagdu material moze uzyskac ceche ,,urzedowosci’, gdy: a) pochodzi
od urzedu badz b) dotyczy sprawy urzedowej lub c) powstal ,w rezultacie procedury
urzedowej”. Wskazane tu trzy elementy ujat jako alternatywne. NSA orzekl in casu, ze

4 Najblizsze ,,materialom urzgdowym” jest pojecie ,dokumentéw urzgdowych”; por. J. Barta (red.),
System Prawa Prywatnego, t. 13, Warszawa 2017, s. 5-6 oraz orzeczenie NSA z dnia 10 grudnia
1997 r. (III CA 889/46).

5 Wyrok NSA Oérodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 21 listopada 1996 r. (I SA/Kr 892/96), LEX
nr 28932.
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opinia biegtego stanowiaca dowod w postepowaniu sgdowym nie jest dokumentem
urzedowym, ale nalezy do ,materiatéw urzedowych” Pojecie zostalo zastosowane
do opracowania nie pochodzacego od urzedu, ale przediozonego ,,z zewnatrz” przez
osobe o szczegdlnym statusie (biegtego) wobec sadu, zgodnie ze zleceniem, tj. decy-
zjg procesows, i na uzytek konkretnej sprawy. Wykladnia ta zostala przejeta przez
inne sktady sadzace NSA® i utrwalona w nastgpstwie aprobujacych wypowiedzi glo-
satorskich’. Glosy polemiczne podtrzymaly zainteresowanie orzeczeniem. Bylo ono
punktem wyjscia dla formulowania takze odmiennych interpretacji®.

W wyroku NSA ujecie ,,materialu urzedowego” oparte zostalo na zalozeniu, ze
dla wlaczenia do tej kategorii wystarczy spelnienie tylko jednej z trzech przestanek:

— ze material ,,pochodzi od urzedu”;

— ze ,dotyczy sprawy urzedowej”;

— ze ,powstal w rezultacie procedury urzedowej”.

Dla uzyskania przez dany material cech ,materialu urzedowego™ wystarczy
spelnienie przestanki drugiej lub trzeciej. Posrednio wynika to stad, ze ,,dokumen-
tem urzgdowym” moze by¢ tylko dokument wytworzony przez urzad. Nadal nieja-
sne pozostaje rozgraniczenie ,,dokumentu urzedowego” i ,materialu urzedowego”.
Wystapienie kazdej (tylko jednej) z trzech przestanek w ocenie sadu otwiera droge
do uznania materialu za ,,urzedowy”. Przestanki te maja zréznicowany charakter. Po-
chodzenie od urzedu jest okolicznoscig faktyczna. Polega na wytworzeniu materiatu
przez organ wladzy publicznej. Organ ten dziala poprzez urzad'® lub poprzez osoby
upowaznione do dzialania w imieniu organu.

W doktrynie wyrazono poglad, ze zakres pojecia ,urzedu” mozna rozszerzy¢
na zaktady sektora publicznego, wykonujace okreslone zadania publiczne (np. w za-
kresie edukacji czy komunikowania si¢)". Ich postepowanie wyznaczajg nie tylko
przepisy powszechnie obowiazujace, lecz takze prawo wewnetrzne i regulaminy

6 Por. wyrok NSA OZ w Krakowie z dnia 19 lutego 1997 r. (I SA/Kr/1062/96, http://orzeczenia.nsa.
gov.pl; wyrok WSA we Wroclawiu z dnia 14 pazdziernika 2004 r. (IT SA/Wr 833/02), http://orze-
czenia.nsa.gov.pl; wyrok NSA z dnia 7 marca 2012 r. (IOSK2265/11), http:// orzeczenia /orzecze-
nia.nsa.gov.pl; por. takze wyrok SN z dnia 26 wrze$nia 2001 r. (IV CKN 458/00), LEX nr 52 711.

7 A. Niznik-Mucha, Glosa do wyroku WSA w Gdansku z dnia 21 lutego 2006 r. (Sygn. akt IT SA /Gd
897/05), ,,Przeglad Sejmowy” 2008, nr 1,s.172 i n.

8 Z. Pinkalski, Wylaczenia. .., op. cit.,s. 351 n.

9 Nasuwa to watpliwosci semantyczne w zestawieniu z art. 2 ust. 4 konwencji bernenskiej, ktora po-
zwala ustawodawstwu krajowemu zdefiniowa¢ pod wzgledem ochrony prawnoautorskiej status
officials texts of an administrative nature.

10  Posluzenie si¢ pojeciem ,urzedu” stanowi rezultat uproszczonej konwencji terminologiczne;.
W znaczeniu $cistym idzie tu o dziatanie organu wtadzy publicznej poprzez zorganizowany jako
»urzad” zespol pracownikow (funkcjonariuszy) dzialajagcych w ramach kompetencji organu
inajego rzecz.

11 Z.Pinkalski, Wylaczenia..., op. cit.,s. 351 n.
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zakladowe. Material urzedowy moze by¢ wytworzony w trakcie czynnosci urzedo-
wych'? badz stanowié rezultat zastosowanej procedury.

Przeslanka, ze material ma ,dotyczy¢ sprawy urzedowej’, jest niedookreslona.
Mozna watpi¢, czy istnienie odleglego zwiazku materiatu ze ,,sprawg urzedowa” wy-
starcza dla jej spelnienia. Nie jest jasna natura takiego zwigzku, zwlaszcza jego inten-
sywnos¢. Brak jest wskazania, ktory podmiot mialby ustala¢, ze material ,,dotyczy”
sprawy urzedowej. Nalezy domniemywac, ze chodzi o organ, przed ktérym sprawa
urzedowa jest prowadzona. Przy polaczeniu spraw do wspdlnego rozpoznania roz-
graniczenie czynnoséci moze wszak napotykaé na przeszkody".

Przestanka trzecia, w wyroku NSA z dnia 21 listopada 1996 r. wskazana alterna-
tywnie, to wymag, by material ,powstal w rezultacie procedury urzedowej”. Wedtug
literalnej wyktadni powstanie materiatu to efekt finalny czynnosci proceduralnych.
Mozna jednak przyjaé, ze powstanie materialu nie musi by¢ efektem koncowym
w najscislejszym znaczeniu. Material moze powsta¢ wczesdniej, tj. w toku postepowa-
nia; warunkiem jego ,,urzedowosci” jest to, by stanowit wynik procedury okreslonej
przez prawo. Nie jest wystarczajace, by wyznacznikami procedury mogly by¢ wytacz-
nie przepisy wewnetrzne urzedu (statut, regulamin). Skoro ,,material urzedowy” jest
kategoria ustawowa, ktdrej zastosowanie skutkuje wylaczeniem spod ochrony praw-
noautorskiej, oparcie procedury wylacznie na regulacjach podustawowych wydaje
sie niewystarczajace. Trudno przyjac, iz wylaczne wyznaczniki procedury urzedowej
stanowity polecenia stuzbowe osoby kierujacej urzedem'.

Przy niedookreslonosci przestanki drugiej i trzeciej wzrasta uzytecznos¢ pierw-
szej z przestanek. Wymog pochodzenia materialu od urzedu nie wzbudza istotnych
zastrzezen. Zachodzi natomiast potrzeba rozgraniczenia miedzy ,materiatami

12 D. Fleszer wskazuje na mozliwos¢ sporzadzenia w trakcie wykonywania zadania publicznego
przez pracownika urzedu materiatu posiadajacego cechy utworu. W ramach postepowania taki
material, wlaczony do akt, bedzie mial status ,,materialu urzgdowego” (jakkolwiek posiada takze
materialne cechy wlasciwe utworom, tj. indywidualny charakter oraz oryginalnos¢ ujecia). Jako
material urzgdowy nie zostat objety ochrong autorskoprawng oraz wynikajacymi z niej ograni-
czeniami dostgpu i urzedowego wykorzystywania bez zgody rzeczywistego wytwdrcy materiatu;
por. D. Fleszer, Status dokumentu i materialu urzgdowego na gruncie prawa autorskiego, (w:)
M. Jankowska, M. Pawelczyk (red.), Wasno$¢ intelektualna a dziedzictwo kulturowe: Ksiega ju-
bileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kowalskiemu, Warszawa 2020, s. 138. Gdyby
material ten (np. odreczny szkic zabytkowego budynku z dokumentacji przed remontem) nie byt
wykorzystywany w ramach postgpowania i wlaczony do akt sprawy, méglby stanowi¢ przedmiot
ochrony autorskoprawnej jako utwor graficzny autora szkicu.

13 Mozliwosé¢ polaczenia spraw do wspdlnego rozpoznania dopuszcza art. 62 k.p.a., art. 219 k.p.c.
orazart.34§ 1i2 kpk.

14  Jako zbyt ,liberalny” postrzegam poglad Z. Pinkalskiego o mozliwosci ksztaltowania procedury
urzedowej przez wydawanie polecen stuzbowych; por. Z. Pinkalski, Wylaczenia..., op. cit., s. 40.

15  Wytworzenie materialu przez urzad (pracownikéw urzedu w ramach ich dzialan w imieniu
urzedu) dezaktualizuje co do zasady kwestie praw autorskich osob trzecich, ktdre pozostaja wow-
czas poza procesem sporzagdzania materiatu.
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urzedowymi” a ,dokumentami urzedowymi”. Ta granica nie zostala w przywotanym
orzeczeniu wyznaczona. Sad zdawat si¢ jedynie przyjmowa¢, ze dokument urzedowy
musi pochodzi¢ od urzedu.

Znakami zapytania oraz dodatkowymi warunkami opatrzono mozliwo$¢ nada-
nia statusu materialéw urzedowych opracowaniom oséb trzecich przedkiadanych
urzedom zgodnie z procedurami. Dotyczy to operatéw szacunkowych, ekspertyz
technicznych, specjalistycznych opinii prawnych, opinii i raportéw bieglych rewi-
dentéw, opinii biegtych sadowych w postepowaniach przed sadami. Materialy te nie
pochodzy ,.fizycznie” od urzedu. Nie stanowig tez wytworu intelektu pracownikow
urzedu. Sg wykorzystywane przez urzedy w sposob okreslony w przepisach reguluja-
cych postepowania. Moga by¢ podstawa ustalen okolicznosci faktycznych oraz punk-
tem oparcia dla ujetych (takze kwantytatywnie) kwalifikacji prawnych.

Nasuwajg sie¢ tu pytania. Czy organ prowadzacy ,sprawe urzedowg’, uznajac
opracowanie za ,,material urzedowy”, dokonuje trwalego (bezpowrotnego) wylacze-
nia tego materialu spod ochrony prawnoautorskiej? Czy moze tego dokona¢ organ
nieorzekajacy o prawach autorskich? Czy jest to wylaczenie tylko in casu? Czy wobec
braku okreslenia ex lege rodzajow materialow uznawanych za ,,materialy urzedowe”
decyzja in casu pozostawiona jest kazdorazowo sadowi lub organowi prowadzacemu
»sprawe urzedowg’? Czy wytworca materialu musi uzna¢, ze jednorazowe uzycie
jego opracowania w sprawie urzedowej (i za wynagrodzeniem) réwna si¢ wyczerpa-
niu mozliwosci korzystania przez niego z przedlozonego urzedowi wytworu (skoro
swiadomie dostarczyl material dla celéw danego postepowania urzedowego)? Jakie
znaczenie prawne ma odnotowanie w dokumentacji postepowania wykorzystania
opracowania jako ,,materiatu urzedowego?

Samo zlecenie wykonania opracowania na uzytek sprawy otwiera jedynie droge
do urzedowego uzytku z pozyskanego materiatu. Nie jest tozsame z przypisaniem mu
statusu ,materialu urzedowego” z art. 4 pkt 2 p.a.p.p., tj. z automatycznym wylacze-
niem ochrony prawnoautorskiej.

W literaturze i w orzecznictwie sgdéw mozna odnalez¢ substraty odpowiedzi
na niektdre z postawionych pytan. Pamieta¢ przy tym nalezy, Ze ustalenia sadowe in
casu s3 formutowane z odniesieniem do konkretnych opracowan.

W orzecznictwie, jak i w literaturze wystepuja rozbieznosci co do wskazania
na typowe ,,materialy urzedowe” J. Barta jako przyktad materiatu urzedowego wska-
zal opinie i raporty bieglych rewidentéw przedkladane urzedom skarbowym w toku
swoistego postepowania urzedowego'S. E. Ferenc-Szydelko zaliczyta tu wyceny spo-
rzadzane przez rzeczoznawcow majatkowych na potrzeby gospodarowania nieru-
chomosciami jednostek samorzadu terytorialnego lub Skarbu Panstwa, wymagane

16  J.Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Warszawa 2017, s. 6 (uwagi do art. 4 p.a.p.p.).
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ustawowo'”. S. Stanistawska-Kloc podniosta, ze opisy patentowe stanowigce czesé
(zalacznik) dokumentu patentowego, wydawanego przez Urzad Patentowy RP, for-
malnie pochodza od tego Urzedu, ale materialnie ich tres¢ zostaje uksztaltowana
przez zglaszajacego lub na jego zlecenie (za$ Urzad moze dokonywac tylko nieznacz-
nych zmian w opisie)'®.

Odnoszac si¢ do operatu szacunkowego jako ,,materiatu urzedowego” analogicz-
nie orzekt WSA w Gdansku (w wyroku z dnia 21 lutego 2006 r.”%, z glosg aprobujaca
A. Niznik-Muchy?®’). Warto tez odnotowa¢ wyrok z dnia 20 grudnia 2010 r. wydany
przez WSA w Lodzi, w ktérym uznano®' pytania wylosowane przez uczestnikow me-
dycznego egzaminu specjalistycznego za dokumenty urzedowe, wigczone do doku-
mentacji egzaminowanych, za$ pytania niewylosowane (zawarte w puli pytan) za
»materialy urzedowe” Pula pytan (opracowana przez osoby poza urzedem) byta au-
toryzowana przez organ i poddana urzedowemu zatwierdzeniu. Sad uznal to za decy-
zj¢ o nadaniu im statusu materiatu urzedowego.

Nasuwajg si¢ watpliwos¢, czy pojecie ,,materiatéw urzedowych” mozna stoso-
waé — w $wietle art. 2 ust. 4 konwencji bernenskiej - w postepowaniach poza or-
ganami wladzy publicznej. Chodzi o procedury w zakladach sektora publicznego,
realizujacych funkcje publiczne w zakresie innym niz stosowanie prawa. Dotyczy
to instytucji, ktére dominujg w sferach ustug publicznych (jak Poczta Polska, szkoty
i uczelnie publiczne). Istnieje poglad, ze respektowanie zakresu powierzonych zadan
publicznych oraz okreslonych przez prawo procedur wewnatrzzaktadowych pozwala
na traktowanie wytwarzanych przez nie tekstow (i ich no$nikéw) jako dokumentéw

17 E. Ferenc-Szydelko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd.
4, Warszawa 2021, s. 3. Autorka motywuje swa kwalifikacje wycen (w operatach szacunkowych)
okolicznoscig, ze gospodarka nieruchomo$ciami samorzadu terytorialnego lub Skarbu Panstwa
uregulowana jest przepisami, a ustawa o gospodarce nieruchomo$ciami wymaga przy obrocie
tymi nieruchomosciami lub ich wymianie sporzadzania wycen przez uprawnionych rzeczoznaw-
cow majatkowych. Powoluje si¢ przy tym na wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2014 r.
(I SAB/Bd/49/14), LEX nr 148263.

18  Por.art. 46 pkt 314 p.w.p.; por. takze S. Stanistawska-Kloc, Opisy patentowe i ochronne jako jedna
z kategorii wylaczen spod ochrony autorskoprawnej, (w:) J. Ozegalska-Trybalska, D. Kasprzycki
(red.), Aktualne wyzwania prawa wiasnosci intelektualnej i prawa konkurencji. Ksigga pamiat-
kowa dedykowana Profesorowi Michalowi du Vallowi, Warszawa 2015, s. 656. W opinii autorki
wyodrebnienie opiséw w osobng podgrupe wskazang w art. 4 pkt 3 p.a.p.p. nastapilo ze wzgle-
dow informacyjnych (nie za§ — merytorycznych). Z kolei J. Szwaja kwalifikowat opis patentowy
jako dokument urzedowy; por. J. Szwaja, Prawa osobiste wynalazcow w nowej ustawie — Prawo
wlasnosci przemyslowej, (w:) Zagadnienia prawa wilasnosci intelektualnej. Profesorowi Stefa-
nowi Grzybowskiemu pracownicy Instytutu Wynalazczosci i Ochrony Wtasnoéci Intelektualnej
w darze, ,,Zeszyty Naukowe U]J. Prace z Wynalazczosci i Ochrony Wtasnosci Intelektualnej” 2002,
z. 80, s. 236.

19  Wyrok WSA w Gdansku z dnia 21 lutego 2006 r. (I SA/Gd 897/05), ONSA i WSA 2007/2/41.

20 A.Niznik-Mucha, Glosa..., op. cit., s. 172-174.

21 Wyrok WSA w Lodzi z dnia 20 grudnia 2012 r. (I SAB/Ed 53/10), LEX nr 821197.
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i materialéw urzedowych. Ratio legis zapewnienia dostepu do dokumentéw i mate-
rialéw urzedowych wiaze si¢ z egzekwowaniem obowigzkow. Istotny jest zwlaszcza
wymog przestrzegania urzedowej procedury dostepu. Materialy urzedowe musza by¢
wytworzone w toku dziatania organéw lub jednostek sektora publicznego, wykonu-
jacych zadania publiczne. Sporne za$ by¢ moze, czy podmioty te muszg by¢ wyposa-
zone w uprawnienia wladcze.

Restryktywna wykladnia art. 2 ust. 4 konwencji bernenskiej stawia znak zapy-
tania nad objeciem art. 4 pkt 2 p.a.p.p. materialéw niewytworzonych przez organy
wladzy publicznej (szerzej: podmioty sektora publicznego w ramach realizacji za-
dan publicznych). Konwencja bowiem dopuszcza wylaczenie przez prawo krajowe
spod ochrony autorskoprawnej tekstow urzedowych o prawodawczym, sagdowym
lub administracyjnoprawnym charakterze. Trudno uzna¢ za akty urzedowe ma-
terialy bedace wytworem oséb trzecich: opracowania ,niewladczych” podmiotow
zewnetrznych, przedkladane na wladcze polecenia urzedowe?”. W tej wlasnie kwe-
stii odnotowa¢ nalezy réznice miedzy orzecznictwem sadéw administracyjnych
a orzecznictwem SN (po wyroku z dnia 27 lutego 2009 r.) i naukg prawa autorskiego,
akcentujacg pochodzenie ,,materiatéw urzedowych” od organu wladzy publiczne;j.
Remedium mozna szuka¢ w uzupelnieniu poje¢ stosowanych na gruncie procedu-
ralnym o zbiorcze okreslenie no$nikéw wiadomosci specjalnych, przedktadanych or-
ganom na ich zlecenie w zwigzku z rozpatrywang sprawa. Tego dotyczy propozycja
(de lege ferenda) zastosowania nowego okreslenia: ,, material na uzytek urzedowy”.
Nazwa ,,materialy urzedowe” nie wydaje si¢ dostatecznie uzyteczna, tak ze wzgledu
na swa niedookreslonos¢, jak i na — trudne do rozwiklania — asocjacje znaczeniowe.
Ponadto nie zostala przez ustawodawce wystarczajaco skorelowana z regulacjami
typu procesowego.

2. Material urzedowy jako przedmiot orzeczen sadow
administracyjnych

Dotychczasowe orzeczenia sagdow administracyjnych (i Sadu Najwyzszego),
w ktérych przypisano materiatom ceche ,,materialu urzedowego”, dotyczyly:
— zestawOw pytan na panstwowy egzamin na prawo jazdy (wraz ze scenariu-
szami,

— wizualizacjami i opisami sytuacji drogowych),

22 Podobne stanowisko wyraza T. Koellner, podkreslajac, ze opinie i ekspertyzy przygotowane
na zlecenie organéw administracyjnych nie moga by¢ uznane za urzgdowe akty prawodawcze czy
tez administracyjne i w tym charakterze by¢ objete dopuszczalnym wyltaczeniem spod ochrony
autorskoprawnej, w ramach klauzuli art. 2 ust. 4 konwencji bernenskiej w brzmieniu aktu pary-
skiego; por. T. Koellner, Prawo autorskie a dostep do informacji publicznej, ,Kwartalnik Prawa
Publicznego” 2021, XXI, z. 3, s. 753.
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— zestawOw pytan testowych na panstwowy medyczny egzamin specjalizacyjny,

— operatow szacunkowych dotyczacych nieruchomosci Skarbu Panstwa oraz
jednostek samorzadu terytorialnego,

— specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) przewidzianych w art.
36 ustawy o ustawy o zamowieniach publicznych,

— opinii i raportéw bieglych rewidentéw przedktadanych urzedom skarbowym;

— ekspertyz i opinii przedkladanych na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP.

Istotg problemu bylo, czy materialy pochodzace od podmiotéw spoza organu
(urzedu) stanowily element postepowania wymagany przez przepisy procedur. NSA
(w wyroku z dnia 25 wrze$nia 2019 r.?), okreslajac status pytan na egzamin pan-
stwowy na prawo jazdy, postuzyl si¢ pojeciem ,,material urzedowy”. W wyroku z dnia
16 stycznia 2020 r.** NSA uznal za ,material urzedowy” zestawy pytan testowych ze
wzgledu na ich zatwierdzenie przez wlasciwg komisje ds. weryfikacji pytan i przez
ministra ds. transportu. Potraktowat jako element egzaminu scenariusze, wizualiza-
cje i opisy sytuacji drogowych wlaczone do zestawu pytan i przedstawiane egzamino-
wanym, opracowane przez osoby prywatne. Konsekwencjg uznania ich za materialy
urzedowe bylo zastosowanie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z 2016 r. o ponownym wyko-
rzystaniu informacji sektora publicznego (z wylaczeniem ochrony praw autorskich
0s0b, ktore dostarczyly materialy). Nie byloby to mozliwe przy uznaniu ich za utwory
0s06b trzecich.

NSA orzekl, ze w momencie wystawienia zaswiadczenia o zatwierdzeniu sce-
nariuszy, wizualizacji i opiséw wchodzacych w sktad pytan egzaminacyjnych przez
ministra wlasciwego ds. transportu utwdr w rozumieniu art. 1 p.a.p.p. w postaci pro-
pozycji pytania staje si¢ pytaniem egzaminacyjnym. Komisja ds. weryfikacji pytan,
a nastepnie minister autoryzowali jako ,,urzedowe” elementy pytan, ich opracowania
przez podmioty zewnetrzne. Ergo, uznac je trzeba za pochodzace od komisji, tj. gre-
mium urzedowego. Wzmocnieniem pierwiastka ,,urzedowosci” bylo zatwierdzenie
przez ministra ds. transportu.

Analogiczng kwalifikacje przyjal SA w Lodzi w wyroku z dnia 20 grudnia 2010 r.
wobec zestawu pytan testowych na egzaminie dla lekarzy. Istotne bylo zréznicowane
potraktowanie pytan testowych wylosowanych przez egzaminowanych i tych, ktore
nie zostaly wylosowane. Tylko te drugie zostaly uznane za ,materialy urzedowe”
(obecne w postepowaniu, cho¢ niestanowigce podstawy rozstrzygnie¢), podczas gdy
pierwsze sad uznat za spelniajace kryteria ,,dokumentu urzedowego”, potwierdzaja-
cego przebieg egzaminu konkretnych 0s6b (z wlaczeniem do dokumentacji). Pytania
niewylosowane potraktowano jako element urzedowej procedury egzaminacyjne;.
Autoryzacja byta czynnoscig uprawnionych organéw nadzoru; tak spetniono wymog

23 Wyrok NSA z dnia 25 wrze$nia 2019 r. (I OSK 2538/17) LEX nr 3022822.
24 Wyrok NSA z dnia 16 stycznia 2019 r. (I OSK 1417/18) LEX nr 2781878.
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pochodzenia pytan od organu uprawnionego. Wylaczenie swobodnego postugiwa-
nia si¢ zestawami pytan przez osoby prywatne, ktore je przygotowaly, odpowiadato
ich ,urzedowemu” przeznaczeniu. W obu orzeczeniach teksty uznane za ,, materialy
urzedowe” nie zostaly wytworzone w toku urzedowej procedury egzaminacyjnej
w znaczeniu $cistym. Uzyskaly przymiot ,urzedowosci” w wyniku dziatania orga-
néw zwierzchnich nad komisja egzaminacyjna. Element fizycznego opracowania py-
tan przez osoby trzecie, ale objete urzedowym zleceniem organu wtadzy publicznej,
zostal uzupelniony o urzedowa autoryzacje zestawu pytan przez organ nadzorujacy
przebieg egzaminu panstwowego, co nadato zestawowi atrybut ,,urzedowosci”

Rozbieznosci miedzy wypowiedziami doktryny a orzecznictwem sadéw admini-
stracyjnych pojawily sie nadto w kontekscie statusu operatéw szacunkowych. Operaty
i wyceny s3 elementem postepowan w obrocie nieruchomosciami sektora publicz-
nego. D. Wilkowska-Kotakowska® i S. Kalus* uznali operaty za zindywidualizowane
utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 p.a.p.p., podlegajace ochronie prawnoautorskiej.
A. Szyszka, wskazujac na liczne elementy operatu zdeterminowane przepisami roz-
porzadzenia Rady Ministrow z dnia 29 stycznia 2004 r., mimo to uznala, ze wypel-
nienie wymogéw trescig w konkretnym operacie zostalo pozostawione swobodzie
autora. Zdaniem A. Szyszki ,mamy do czynienia z przejawem dziatalnosci tworczej
rzeczoznawcy, jakim jest sporzadzony przez niego operat”’.

Whbrew tym pogladom operaty szacunkowe zostaly uznane przez sady za ,mate-
rialy urzedowe” Kwalifikacje te przyjety: WSA w Gdansku w wyroku z dnia 21 lutego
2006 r.** i WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 2 czerwca 2014 r.” W obu orzecze-
niach akcentowano, ze art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo$ciami oraz przepisy 4 ust. 1 w zwiazku z art. 33-35 ustawy z dnia 28
wrzesnia 1991 r. o lasach wymagaja przy obrocie nieruchomos$ciami sporzadzenia
operatu przez rzeczoznawce. Tres¢ operatu jest okreslona rozporzadzeniem Rady Mi-
nistréw z dnia 21 wrzes$nia 2004 r. Sady uznaly, Ze operat staje si¢ elementem proce-
dury urzedowej. Rozumowanie to doprowadzito do odmowy przyznania operatowi
szacunkowemu cech utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 p.a.p.p., przy jednoczesnym
uznaniu go za ,material urzedowy”. Argumentacje nakierowano nie tyle na uzasad-

25  D. Wilkowska-Kotakowska, Wycena nieruchomosci. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo ma-
jatkowe, Warszawa 2013, s. 51.

26  S.Kalus, Pozycja prawna uczestnikéw rynku nieruchomosci, Warszawa 2009, s. 105-106.

27 Wedlug A. Szyszki ,nie mozna przyja¢é, ze regulacja sposobu sporzadzania operatu szacunko-
wego, zawarta w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomosciami, jak i w rozporzadzeniu
z dnia 21 wrze$nia 2004 r. jest na tyle dokladna, ze rzeczoznawca zostaje pozbawiony swobody
tworczej”; por. A. Szyszka, Uwagi o operacie szacunkowym w $wietle ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, ,,Przeglad Prawa Publicznego” 2015, nr 11, s. 12.

28  Wyrok WSA w Gdansku z dnia 21 lutego 2006 r. (II SA/Gd 897/05), ONSA i WSA 2007/2/41.

29  Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2014 r. (I SAB/Bd 49/14) LEX nr 14 8263.
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nienie ,,urzedowego” charakteru operatéw, ile na niezasadnos¢ przypisania im cechy
oryginalnosci (koniecznej do uznania za ,,utwoér”).

Sady administracyjne przypisaly newralgiczne znaczenie wytworzeniu mate-
rialu urzedowego w ramach ,,procedury urzedowe;j”. Wymag ten, w powigzaniu z po-
chodzeniem materialu od organu wladzy publicznej, kieruje uwage ku warunkom
uznania procedury za ,urzedowy” Tylko taka procedura prowadzi bowiem do wy-
tworzenia ,,materialu urzedowego”. Zagadnienie to byto przedmiotem ustalen SN
w sprawie zakonczonej wyrokiem z dnia 24 stycznia 2009 r.*° Sad przyjal, iz proce-
dura urzedowa to ,,postepowanie toczace sie przed organami: wymiaru sprawiedli-
wosci, administracji publicznej lub innymi powotanymi do decyzji wladczych”. Nie
zostala uznana przez SN za material urzedowy specyfikacja istotnych warunkow za-
moéwienia (SIWZ) w postgpowaniu przetargowym. Mimo iz sady: okregowy i apela-
cyjny orzekly, ze specyfikacja stanowi material urzedowy, gdyz jej tres¢ okreslona jest
przez przepis prawa, SN nie podzielil tego stanowiska. Orzekl, ze postepowanie prze-
targowe nie ma cech procedury urzedowej (z wyjatkiem postepowan przed Prezesem
UZP). Nie prowadzi do rozstrzygniecia sprawy urzedowej, a do ewentualnego za-
warcia umowy prawa cywilnego. Za noszace cechy ,,materiatu urzedowego” uznane
zostaly natomiast opinie i raporty bieglych rewidentéw, przedkladane urzedom skar-
bowym wraz ze sprawozdaniami finansowymi spolek. Powstaja one w swoistej proce-
durze urzedowej, a zasady ich sporzadzania wyznaczono w przepisach o dzialalnosci
zawodowej biegtych rewidentéw oraz obowiazku przedstawiania raportow?'.

Przedmiotem orzeczen sadéw administracyjnych, w ktorych postuzyly sie one
pojeciem ,,materialow urzedowych’, byly takze opinie i ekspertyzy prawne, przedio-
zone na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP. Pierwsze, z dnia 27 stycznia 2012 r. (I OSK
2130/11)*, zostalo wydane w nastepstwie wniosku do Kancelarii o udostepnienie jako
informacji publicznej opinii prawnych branych pod uwage przy podpisaniu ustawy
z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustaw zwigzanych z systemem ubezpieczen. Kan-
celaria Prezydenta informowala, ze te opinie prawne nie podlegaja rygorom ustawy
o dostepie do informacji publicznej. W wyniku skargi na bezczynnos¢ organu WSA
w Warszawie wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2011 r.** zobowigzal Kancelarie do udostep-
nienia opinii. NSA, oddalajac skarge kasacyjng Kancelarii, orzekt, ze opinie i ekspertyzy
na zlecenie Kancelarii stanowig informacje publiczng i podlegaja udostepnieniu w try-

30  Orzeczenie zapadlo przy obowigzywaniu wczesniejszej ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.
Od 1 stycznia 2021 r. obowigzuje nowa ustawa — Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia
2019 r. (Dz.U. 22021 r. poz. 1129).

31  Wyrok NSA Osrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 19 lutego 1997 r. (I SA/Kr 1062/96), nie-
publ., Centralna Baza Orzeczen NSA (29.11.2021).

32 Wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2012 r. (1 OSK 2130/11) LEX nr 1126276.

33  IISAB/Wa187/11, LEX nr 951096.
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bie ustawy o dostepie do informacji publicznej**. W wyroku z dnia 27 stycznia 2012 r.
NSA stwierdzil, ze ,,opinie i ekspertyzy sporzadzane na zlecenie Kancelarii s3 materia-
tami urzedowymi w rozumieniu art. 4 pkt 2 p.a.p.p’, bowiem ,,pelnia funkecje stuzebna
przy podejmowaniu decyzji przez najwyzszy organ wladzy wykonawczej” Swiadczy to
o liberalnym podejsciu sadu do pojecia procedury urzedowej; za przestanke objecia nig
opracowan wystarczyla potencjalna ,,rola stuzebna przy podejmowaniu decyzji” NSA
orzekl, ze opinie i ekspertyzy na zlecenie Kancelarii Prezydenta odpowiadajg wpraw-
dzie definicji utworu z art. 1 ust.1 p.a.p.p., ale mimo tego statusu nie podlegaja ochro-
nie prawnoautorskiej — ,,s3 bowiem materiatami urzedowymi w rozumieniu art. 4 pkt
2 uw.p.a.p. Szeroka wykfadnia art. 4 pkt 2 p.a.p.p. - zdaniem NSA - jest ,,niezbedna dla
realizacji celu” okreslonego w art. 1 ust. 1 ustawy o dostepie do informacji publicznej*.
NSA uznal zatem opinie i ekspertyzy na zlecenie Kancelarii za noszace cechy utworéw
w rozumieniu art. 1 ust. 1 p.a.p.p. Mialy one bowiem wszystkie cechy oryginalnosci
i tworczego wktadu wytworcow*. Z drugiej strony — dla umozliwienia objecia ich do-
stepem do informacji publicznej (a wiec dla realizacji innej ustawy) — zakwalifikowat je
jako materiaty urzedowe. Teze t¢ NSA powtdrzyl w wyroku z dnia 29 lutego 2012 r.%7,
za§ WSA w Warszawie w wyroku z dnia 11 pazdziernika 2017 r.** Stanowisko spotkalo
sie z krytyka w glosie E. Wojnarskiej-Krajewskiej*.

3. W kierunku restryktywnej wykladni pojecia ,,material urzedowy”

Imperatyw $cistej wykladni pojecia ,,material urzedowy” stanowi zatozenie

w analizie orzeczen stosujacych to pojecie. Istotg jest to, czy pochodzenie od organu

34  Ustawa z dnia 6 wrzeénia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 1.,
poz. 2176).

35  WSA w Lodzi w wyroku II SAB /Ed 53/10 (niepubl.) argumentowal, ze art. 1 ust.1 ustawy o do-
stepie do informacji publicznej nie daje podstaw, by ,,faworyzowaé przepisy ustawy z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sad uznal, ze przymiot informacji publicznej
maja takze wiadomosci pochodzace z dokumentdw, ktdre organ uzywa do zrealizowania powie-
rzonych zadan publicznych, nawet jesli prawa autorskie do owych dokumentéw naleza do innego
podmiotu. Jest to, moim zdaniem, stanowisko zbyt daleko idace; nadto niemajace uzasadnienia
formalno-prawnego (bo prowadzace do preferowania przepisu jednej ustawy o odrgbnym polu
regulacji przed przepisem innej ustawy o osobnym polu regulacji, cho¢ stosowanym funkcjonal-
nie wespol z przepisem pierwszej z ustaw — ustawy o dostepie do informacji publicznej).

36 T. Koellner (Prawo autorskie..., op. cit., s. 746) trafnie zwraca uwage, ze polska ustawa o prawie
autorskim nie reguluje — na gruncie prawa autorskiego (w przeciwienstwie do ustawodawstwa
niemieckiego i francuskiego) — nastepstw prawnych wykorzystania przez organy administracji
publicznej materialéw objetych ochrong w prawie autorskim.

37  Wyrok I OSK 2196/11, LEX nr 1145090.

38  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 lutego 2017 r. (Il SAB/Wa/175/17), LEX nr 2404402.

39  E. Wojnarska-Krajewska, Glosa do wyroku NSA z 27.1.2012 r. (I OSK 2130/11), ,Panstwo
i Prawo” 2015, nr 4, s. 135-139.

40  Por.J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 132.
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(urzedu) lub, w pewnych sytuacjach, podmiotu sektora publicznego stanowi conditio
sine qua non uznania materiatu za ,,urzedowy”. Stwierdzenie nieodzownosci tego wy-
mogu jest zasadne na gruncie polskiego prawa autorskiego oraz postanowien kon-
wencyjnych.

Przeciwny uznaniu za ,,materialy urzedowe” opracowan ,z zewnatrz urzedu”
jest Z. Pinkalski. Jego poglad podzielili J. Barta i R. Markiewicz*'. Krytycznie ocenia-
jac uznanie za materialy urzedowe opracowan przedkladanych urzedom przez pod-
mioty zewnetrzne, Z. Pinkalski zarzucil, Ze sady uwzglednialy tylko druga lub trzecia
przestanke wskazang w wyroku NSA z dnia 21 lutego 1996 r., mianowicie ich zwigzek
ze sprawg urzedowa lub wytworzenie materialu w toku procedury urzedowej (przy
pominieciu pochodzenia materialu od urzedu)*. Zdaniem autora to zbyt szerokie
pole postrzegania procedury urzedowej*. W podobnym kierunku zmierza interpre-
tacja S. Stanistawskiej-Kloc, wedle ktdrej ,,materialy urzedowe” winny by¢ jedno-
znacznie zwigzane z urzedem przez swoja forme, tres¢ lub cel*.

Z. Pinkalski uzyskal wsparcie w wyroku SN z dnia 27 lutego 2009 r. (V CSK
337/08%). SN potwierdzil, ze pochodzenie od organu wladzy publicznej dziatajacego
w procedurze urzedowej to warunek konieczny uznania opracowania za ,,material
urzedowy”. SN odmowil cech procedury urzedowej postepowaniu przetargowemu,
prowadzonemu na podstawie ustawy z 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych. Sady
nizszych instancji, traktujac te procedure jako urzedows, uznaly za material urze-
dowy specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)*. SN podkreslit, ze for-
mularz SIWZ nie pochodzi od organu wiladzy publicznej, za$ przetarg z uzyciem
SIWZ prowadzi jedynie do ewentualnego zawarcia umowy. Zdaniem Z. Pinkalskiego
poglad ten odpowiada konwencji bernenskiej oraz $cislej interpretacji art. 4 pkt 2
p.a.p.p. Autor aprobowal stanowisko SN, ze dla uznania materiatu za ,,urzedowy” ko-
nieczne - ale nie wystarczajace — jest pochodzenie materiatu od urzedu. Warunkiem
uzupelniajacym pozostaje powstanie materialu w toku ,,postepowania toczacego si¢

41  J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 89.

42 Z.Pinkalski, Granice..., op. cit., s. 47.

43 Ibidem. Nasuwa si¢ pytanie: jak w ramach nierozszerzonego pola procedury traktowaé posta-
nowienia sagdéw czy innych organéw prowadzacych postgpowanie o przeprowadzeniu dowodu
z opinii bieglego czy o przyjeciu za podstawe wycen czy rozliczen operatu szacunkowego wskaza-
nego przez organ rzeczoznawcy? Ich wlaczeniu do dokumentacji rozstrzyganej ,,sprawy urzedo-
wej” i otwarciu na dostep obywateli towarzysza te same racje, ktdre wystepuja przy udostepnieniu
innych dokumentéw procesowych: poddania procedowania przez urzad spotecznej kontroli. Te
racje przywoluje si¢ jako ratio legis wylaczen z art. 4 pkt 1-3 p.a.p.p.

44  Autorka powoluje si¢ na stanowisko doktryny niemieckiej; por. S. Stanistawska-Kloc, Opisy pa-
tentowe..., op. cit., s. 656.

45  Wyrok SN z dnia 27 lutego 2009 r. (V CSK 337/08), LEX nr 488738.

46  Specyfikacja przedstawiana byla w postaci formularza ofertowego, ktorego elementy zostaly scisle
sprecyzowane w art. 36 obowiazujacej w czasie sktadania specyfikacji ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych.
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przed organami wymiaru sprawiedliwos$ci, administracji publicznej lub innymi, po-
wolanymi do podejmowania decyzji wladczych, wpltywajacych na sytuacje prawna
jednostki*’. Autor podnidsl, ze definiujac ,,material urzedowy”, postuzono si¢ analo-
gia do ,dokumentu urzedowego” jako podobnego, jednak przy rozluznieniu konota-
cji pojecia. Sprowadza si¢ ono do przyjecia, ze wystarczajace dla uznania materiatu za
»urzedowy” jest sporzadzenie go w przepisanej formie (w ramach procedury) badz
tylko okolicznosc¢, ze dotyczy sprawy urzedowe;j*.

Orzekajac in casu, sad ma mozliwos¢ kwalifikowa¢ konkretne teksty jako mate-
rialy ,,na uzytek urzedowy”. Opracowania przekazywane sg organom prowadzacym
sprawy urzedowe za wynagrodzeniem, co pozwala poddac analizie kwestie majatko-
wych praw ich twércoéw. Przedtozenie zleconego opracowania nie jest wystarczajaca
przestankg uzyskania atrybutéw , materiatu urzedowego™. W ocenie Z. Pinkalskiego
o takim statusie nie przesadza samo wykorzystanie materialu. Istota jest okreslony
przez przepisy sposob (i najczesciej — jednorazowos$¢) wykorzystania opracowania
przez organ (urzad)>. Oddala to zlecane urzedowo opracowania od wytwordw inte-
lektu, tj. utworéw.

W doktrynie podkreslono, ze uznanie materiatu za urzedowy nie moze by¢ mo-
tywowane dazeniem do jego udostepnienia jako informacji publicznej. W glosie
do wyroku NSA z dnia 27 stycznia 2012 r. E. Wojnarska-Krajewska®' podniosta, ze
o kwalifikowaniu opracowania do materialéw urzedowych nie powinno przesadza¢
stosowanie innego przepisu, np. art. 1 ust. 1 ustawy o dostepie do informacji publicz-
nej (dalej: u.d.i.p.). Unormowania te sg niezalezne od siebie. Winny by¢ stosowane
oddzielnie. Niezasadne jest nadawanie statusu materialow urzedowych opracowa-
niom o cechach utworéw tylko po to, by zapewni¢ ich publiczng dostepnos¢. Status
materialu urzegdowego nie powinien by¢ nastepstwem okolicznosci, ze znajdzie si¢
on w dyspozycji urzedu. To, ze material petni role stuzebng w dziatalnosci organu, nie
nadaje statusu ,,materialu urzedowego” Pojecie roli stuzebnej jest niedookreslone;
nie towarzyszy mu okres$lona przez prawo procedura urzedowa. Za t¢ procedure
uznaé nalezy regulowane ustawowo postepowanie przed organem administracji lub
innym organem, decydujagcym o prawach jednostki*. Glosatorka uwypuklita rygory

47 Wyrok SN z dnia 27 lutego 2009 r. (V CSK 337/08), LEX nr 488738; Z. Pinkalski, Granice ochrony
prawnoautorskiej — glosa do wyroku SN z dnia 27 lutego 2009 r (V CSK 337/08), ,,Prace z Prawa
Wrhasnoéci Intelektualnej” 2010, z. 10, s. 39.

48  Ibidem, s. 38. Na marginesie warto podnies¢, ze kodeksowy (art.76 § 1i 2 k.p.a., art. 244 § 11 2
k.p.c.) wymog sporzadzenia ,dokumentu w przepisanej formie” nie jest tozsamy ze sporzadze-
niem go przy zastosowaniu ,,okreslonej procedury”.

49  Por. ]. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 48-49; D. Niestrzebski, Glosa do
wyroku NSA OZ w Krakowie z dnia 19 lutego 1997 r. (I SA/Kr 1062/95), ,,Glosa” 1999, nr 7, s. 11.

50  Z.Pinkalski, Granice..., op. cit., s. 50.

51  E.Wojnarska-Krajewska, Glosa do wyroku NSA z 27 stycznia 2012 r. ..., op. cit., s.135-139.

52 Por. wyrok SN z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie V CSK 337/08.
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ponownego wykorzystywania materialéw w ramach dostepu do informacji publicz-
nej (z uwzglednieniem art. 28g pkt 2 u.d.i.p.). Uzasadnia to imperatyw minimum
ochrony praw autoréw.

Whioski

Uzyciu w art. 4 p.a.p.p. pojecia ,,materiatéw urzedowych” nie byto poprzedzone
refleksja nad jego znaczeniem prawnoprocesowym. Ustawodawca nie okreslit w in-
nych przepisach zakresu poje¢ z art. 4 pkt 1-3 p.a.p.p. (W tym — pojecia ,,materialy
urzedowe”). Trudno$¢ w ustaleniu zakresu znaczen wynika z rozbiezno$ci orzecznic-
twa i pogladéw doktryny (ze zgoda, by poje¢ uzytych w art. 4 p.a.p.p. nie interpreto-
wac rozszerzajaco). Na gruncie konwencji bernenskiej zasadnicza watpliwos¢ dotyka
wylaczenia spod ochrony prawnoautorskiej wytwordw intelektu, ktére nie pochodza
od organéw wladzy publicznej (prawodawczych, sadowych czy administracyjnych),
a mieszczac substrat oryginalnosci i twérczego wktadu intelektu®’, maja cechy utwo-
réw. Cechy te nosza wszystkie opinie i ekspertyzy zlecane przez organy publiczne,
przedkladane w zwigzku z toczacymi si¢ postepowaniami i na ich uzytek oraz wytwa-
rzane przez osoby (podmioty) pozostajace poza organem i jego urzedem. Materialy
te stajg sie podstawg dla rozstrzygnie¢ urzedowych.

Szeroka praktyka zlecania opinii i ekspertyz wyspecjalizowanym podmiotom
zewnetrznym (outsourcing) aktualizuje problem ich ,,urzedowosci”. Jest to jednako-
woz urzedowo$¢ w znaczeniu proceduralnym, nie za$ determinowana w plaszczyznie
orzeczen w kontekscie prawnoautorskim. Rozbieznosci wykladnicze, tak w orzecz-
nictwie sagdowym jak i w doktrynie, wskazuja na potrzeb¢ zharmonizowania pro-
cesowego statusu dostarczanych organom panstwa prowadzacym postepowania
(prawodawcze, sagdowe i administracyjne) materialéw z wiadomosciami specjali-
stycznymi, zasad ich urzedowego wykorzystania przy uwzglednieniu dost¢pnosci
wynikajacej, z jednej strony, ze standardéw transparentnosci postepowan, z drugiej —
z respektowania praw autorskich tworcow.

Nalezy podja¢ probe ustalenia nazwy zbiorczej dla zlecanych w toku proce-
dur urzedowych opracowan ,zewnetrznych”. Préba winna by¢ podjeta na grun-
cie uregulowan proceduralnych. Istotny jest tu zaréwno fakt tworzenia materialéw
na urzedowe zlecenie organu (,,urzedu”), jak miejsce, tryb i charakter wykorzystania
w procedurach urzedowych. Nie wydaje sig, ze te okolicznosci byly rozwazane w ade-
kwatnym wymiarze przy postuzeniu si¢ w art. 4 pkt 2 p.a.p.p. pojeciami ,,material
urzedowy” oraz ,dokument urzedowy”.

53  Z. Pinkalski, Granice..., op. cit., s. 36. Stwierdzenie, Ze materialy urzgdowe (i inne wyliczone
w art. 4 pkt 1-3 p.a.p.p.) cechuje urzedniczo-administracyjny charakter, jest zawezeniem tej grupy
materialéw do procedur sadowych.
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Autor proponuje postugiwanie si¢ zbiorczym pojeciem: ,materiat na uzytek urze-
dowy”. Objetoby ono wszystkie nosniki wiedzy specjalistycznej dostarczane organom
wladzy publicznej (podmiotom wykonujacym funkcje publiczne) na ich urzedowe
zlecenie, za wynagrodzeniem i na potrzeby zamierzonych lub aktualnie prowadzo-
nych i znanych wytwoércy materiatu postepowan urzedowych. Pojecie byloby kate-
gorig prawa proceduralnego, nie zas (jak pojecia z art. 4 pkt 2 p.a.p.p. — autorskiego).
Przyjecie zlecenia (w przypadku pewnych profesji obowigzkowe) i dostarczenie ma-
terialu byloby nawigzaniem relacji urzedowej miedzy organem a wytwodrca mate-
riatu.

Autor ekspertyzy/opinii przedfozonej na zlecenie organu wtadzy publicznej za-
chowywalby, co do zasady, ograniczone prawa autorskie, ale przyjmujac zlecenie, wy-
razalby zgode na wykorzystanie wytworu jego intelektu zgodnie z trescig zlecenia.

Scislejszego rozgraniczenia wymagaja pojecia ,dokument urzedowy” i ,,mate-
rial urzedowy”. Dokument urzedowy to nosnik aktu wladzy, ustalen lub informacji
urzedowej, pochodzacy od organu wiladzy publicznej lub podmiotu ustawowo upo-
waznionego do wykonywania urzgdowych czynnoéci publicznych, polegajacych
na wydawaniu dokumentéw urzedowych. W postepowaniu stwierdzenie, iz doku-
ment jest ,dokumentem urzgdowym’, ma znaczenie w zakresie, w jakim zawarte
w nim dane korzystajg — zgodnie zart. 76 § 112 k.p.a. iart. 244 § 1i 2 k.p.c. - z do-
mniemania prawdziwosci.

Material urzedowy musi by¢ wytworzony na zlecenie organu wladzy publicznej
albo w obrebie jego urzedu badz instytucji podlegtych, albo przez podmioty trzecie
na urzedowe zlecenie organu dla celéw konkretnego postepowania (prowadzonego
badz planowanego) oraz dokonywanych tam ustalen lub ocen, zgodnie z unormowa-
niami tego postepowania.

W merytorycznej warstwie rozstrzygnie¢ ,urzedowos¢” dokumentu/mate-
rialu nie przesadza per se o roli procesowej danego nosnika informacji. Jest nato-
miast istotna dla ochrony praw wytwdrcéw materiatéw uznanych w postepowaniu
za ,urzedowe”. Na gruncie prawa autorskiego do rozwazenia pro futuro mogtaby by¢
koncepcja wyodrebnienia czgstkowych praw autoréw, ktére za wynagrodzeniem
przenosiliby oni na urzad prowadzacy sprawe, rezygnujac w tych granicach z atrybu-
tow autorskiego prawa korzystania z wytworu swego intelektu. Okreslenie ,,material
na uzytek urzedowy” byloby procesowym pojeciem autonomicznym, niepowigza-
nym znaczeniowo z kategoria ,, materialy urzedowe” w ujeciu art. 4 pkt 2 p.a.p.p. Ak-
cesoryjnym postulatem jest nowelizacja ,,dostosowawcza” ustawy o prawie autorskim
przy rownoczesnym doprecyzowaniu pojec z art. 4 pkt 1-3, w tym ,,dokumentu urze-
dowego” i ,materiatu urzedowego”

Wirdéd objetych prawnoprocesowa nazwa ,materialéw na uzytek urzedowy”
mieszcza si¢ teksty o znacznym stopniu standaryzacji wymuszonej normatywnie
(»obowigzkowe” elementy operatow, wycen wartosci, dokumentacji geodezyjnej (po-
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miarowej), ekspertyz budowlanych)>*. Wytworzeniu ich nie towarzyszy swobodna
przestrzen tworcza. Wytworca moglby jednak je zindywidualizowaé przez doda-
nie elementéw niewskazanych w przepisach (cho¢ uzytecznych w postepowaniu,
zgodnie z wiedza specjalistyczng), odstgpi¢ od szablonu, postuzy¢ sie dodatkowymi
elementami. Czy takie nadanie tekstom cechy ,quasi-utworu” przybliza je do czast-
kowej ochrony prawnoautorskiej? Konieczna jest ocena in casu. Nie znosi to prze-
konania, ze wyniki pomiaru geodezyjnego i sporzadzenie operatu czy zastosowanie
ustalonych cen urzedowych nie nosi ex definitione cech dziatalnosci tworcze;.

Akcentowana w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/98/WE nie-
dopuszczalno$¢ udostepnienia obiektu, do ktérego prawa autorskie przystuguja oso-
bom trzecim, oraz wymogi z art. 28g pkt 2 ustawy o dostepie do informacji publiczne;
(idace w tym kierunku) wzmacniajg znaczenie kwalifikacji materialéw przedkltada-
nych do dyspozycji organu prowadzacego postgpowanie. Nie usuwa watpliwosci za-
liczenie opracowania do kategorii ,,materialéw urzedowych”. Postulowane regulacje
procesowe, wyodrebniajace kategorig¢ ,,materialéw do uzytku urzedowego’, wymaga-
tyby harmonizacji z przepisami o dostepie do informacji publicznej, nadto z przepi-
sami prawa autorskiego.
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Prawo do zryczaltowanego odszkodowania za naruszenie
przez pracodawce majatkowych praw autorskich pracownika

The Right to Flat-Rate Compensation for an Employer’s Infringement of an Employee’s
Economic Copyright

Abstract: The issue of determining the amount of flat-rate compensation for an employer’s infringement
of an employee’s copyright of their own work remains disputed, particularly in practice. It is a claim for
payment of a sum of money corresponding to twice the remuneration that at the time of its investigation
would have been due by way of consent to the use of the work by the rightholder. The article presents
a problematic issue regarding the award of compensation to an employee who proves copyright
infringement but who is not obliged to determine the type of damage or its extent, nor to prove the fault
of the employer.
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Uwagi wstepne

Wykonywanie dzialalnosci tworczej w ramach stosunku pracy wiaze sie z uzy-
skaniem przez pracownika niezbednych srodkéw do jej realizacji, ktére zwykle do-
starcza pracodawca. Pojawia si¢ wiec pytanie, jak powinien by¢ zrekompensowany
wklad pracodawcy w zakresie majatkowych praw autorskich do utworu stworzonego
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przez pracownika przy wykonywaniu obowigzkéw ze stosunku pracy. W mysl art.
12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych',
jezeli ustawa lub umowa o prace nie stanowig inaczej, pracodawca, ktérego pracow-
nik stworzyt utwoér w wyniku wykonywania obowiazkéw ze stosunku pracy, nabywa
z chwilg przyjecia utworu autorskie prawa majatkowe w granicach wynikajacych
z celu umowy o prace i zgodnego zamiaru stron. Nalezy podkresli¢, ze przepis odnosi
sie wylacznie do utworéw stworzonych w wyniku wykonywania obowiazkdéw ze sto-
sunku pracy.

Tworca musi liczy¢ sie z tym, ze tworzenie dzieta w wyniku wykonywania obo-
wigzkow pracowniczych powodowaé bedzie ograniczenie wlasciwej dla ,,zwyklej”
dzialalnosci autorskiej wolnos$ci tworzenia i korzystania z jej rezultatow. Jednakze
uksztattowanie stosunkéw autor — pracodawca, dla ktorego utwor zostat stworzony,
pozostawiono woli stron oraz przepisom prawa autorskiego. Daje to stronom umowy
o prace swobode dostosowania do wlasnych potrzeb i intereséw kwestii zwigzanych
z obrotem prawami autorskimi?.

W przypadku, gdy pracodawca nie nabyl praw majatkowych do utworu pracow-
niczego w trybie art. 12 prawa autorskiego, a jednocze$nie eksploatuje utwdr w zakre-
sie swego przedsiebiorstwa, staje sie naruszycielem, o ktérym mowa w art. 79 prawa
autorskiego®. Jednoczesnie z ta chwilg po stronie pracownika powstaje roszczenie o:
1) zaniechanie naruszenia; 2) usunigcie skutkéw naruszenia; 3) naprawienie wyrza-
dzonej szkody na zasadach ogdlnych albo poprzez zaplate sumy pienieznej w wyso-
kosci odpowiadajacej dwukrotnosci, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione
- trzykrotno$ci stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili jego dochodzenia bytoby
nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu®;
4) wydanie uzyskanych korzysci.

1 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, dalej jako prawo autorskie.

L. Jaworski, Tworczo$¢ pracownicza, Warszawa 2003, s. 9-10, s. 16 i n.

3 Obecne brzmienie art. 79 ust. 1 prawa autorskiego otrzymal na mocy ustawy z dnia 9 maja
2007 r. 0 zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. Nr 99, poz. 662).

4 Przepis ten utracit moc z dniem 1 lipca 2015 r. w zakresie, w jakim uprawniony, ktérego autorskie
prawa majatkowe zostaly naruszone, moze zada¢ od osoby, ktora naruszyta te prawa, naprawie-
nia wyrzadzonej szkody poprzez zaplate sumy pienigznej w wysokoséci odpowiadajacej — w przy-
padku gdy naruszenie jest zawinione — trzykrotnosci stosownego wynagrodzenia, ktore w chwili
jego dochodzenia byloby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie
z utworu, na podstawie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r., SK 32/14
(Dz.U. poz. 932). Mechanizm zryczaltowanego odszkodowania ponownie stal si¢ przedmiotem
orzeczenia TK z dnia 5 listopada 2019 r. (P 14/19 (Dz.U. poz. 2193). W wyniku pytania prawnego
Sadu Najwyzszego, czy obecne brzmienie przepisu w zakresie obowigzku zaplaty tym razem jed-
nak juz dwukrotnosci stosownego wynagrodzenia za korzystanie z utworu, jest zgodne z art. 64
ust. 1iust. 2, w zwigzku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP, TK orzekt o zgodnoéci tego prze-
pisu z Konstytucja. Mimo Ze celem niniejszego artykulu nie jest ocena powotanych orzeczen TK,
to na marginesie nalezy wskaza¢, ze w obu orzeczeniach TK odwoluje si¢ do art. 31 ust. 3 Kon-
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Nie ulega watpliwosci, ze najbardziej atrakcyjne jest roszczenie okreslone
w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego, czyli zadanie zaplaty przez pracodawce
stosownego wynagrodzenia za wyrazone zgody na korzystanie z utworu, réwniez
w kontekscie naruszenia praw autorskich majgtkowych do utworu pracowniczego.
Jakkolwiek roszczenie to wzbudza najwiecej kontrowersji i jest szeroko krytykowane
w doktrynie i orzecznictwie jako nieuzasadniony przejaw odstepstwa od ogdlnych
zasad odpowiedzialno$ci odszkodowawczej, to w praktyce jest jednak najczesciej wy-
korzystywane.

Przepis powyzszy kryje w swej konstrukcji swoistag putapke, mianowicie obo-
wigzek ustalenia, a nastepnie wskazania wysokosci stosownego wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w przepisie. Jakkolwiek sama regulacja dotyczaca jego ustalania do-
czekala si¢ poglebionej analizy w doktrynie prawa, to jednak pomijany jest aspekt
ustalania stosownego wynagrodzenia w przypadku naruszenia prawa do utworu pra-
cowniczego, okreslonego w art. 12 prawa autorskiego®. Problem ten jest o tyle istotny,
ze pracownikowi (twoércy utworu pracowniczego) nie przystuguje prawo do dodat-
kowego wynagrodzenia z tytulu stworzenia utworu pracowniczego, nie jest on pod-
miotem zawodowo zajmujacym sie tworzeniem i sprzedaza utworéw, jednoczesnie to
pracodawca dostarcza pracownikowi niezbedne $rodki do jego powstania. Ponadto
przepisy, poza odniesieniem si¢ do wynagrodzenia za legalne korzystanie z utworu,
nie wskazujg wytycznych ani regul jego ustalania, a nieprawidlowe jego okreslenie
moze zniweczy¢ dgzenia autora (pracownika) do wyréwnania jego szkéd. Z drugiej
strony, w ocenie autoréw stosowanie obecnych wypracowanych przez orzecznictwo
i doktryne zasad moze przyczynic si¢ w wielu sytuacjach do znacznego wzbogacenia

stytucji, czyli do zasady proporcjonalnosci, z ta roznica, ze w pierwszym orzeczeniu TK stwier-
dzil naruszenie tej zasady, ustalajac, Ze skarzona regulacja prawna stanowi przejaw zbyt daleko
idacej ingerencji w wolno$¢ majatkowa sprawcy czynu niedozwolonego. TK jednoczesnie wska-
zal, ze instytucja zryczattowanego odszkodowania jest zasadna, jednak nie powinna by¢ ona ode-
rwana od realnej wysokosci szkody. Konkluzja orzeczenia TK z 2019 r. sprowadza si¢ natomiast
do wniosku, Ze przepis art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego spelnia test proporcjonalnosci
okreslony w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Wynikajace z niego rozwigzania prawne sa zatem zgodne
z wzorcami kontroli konstytucyjnosci wskazanymi w pytaniu prawnym SN. Poddana analizie re-
gulacja prawna jest w stanie doprowadzi¢ do zamierzonych przez nig skutkow, jest niezbedna dla
realizacji celu ustawowego chroniacego warto$¢ uzasadniajaca ustawowe ograniczenie w zakresie
korzystania z konstytucyjnej wolnosci lub konstytucyjnego prawa, a efekty wynikajacych z niej
mechanizméw prawnych pozostaja w odpowiedniej proporcji do cigzaréw naktadanych na druga
strong relacji o charakterze horyzontalnym, uksztaltowanej wskutek bezprawnego korzystania
z autorskich praw majatkowych.

5 Zob. W. Machala, R.M. Sarbinski, Z problematyki odszkodowania zryczattowanego za naruszenie
autorskich praw majatkowych (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego po wyrokach Trybunatu
Konstytucyjnego i Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej), (w:) P. Kostanski, P. Podrecki,
T. Targosz (red.), Experienta Docet. Ksigga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elzbiecie Tra-
ple, Warszawa 2017 oraz L. Martyniak, Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie
autorskich praw majatkowych, Warszawa 2020 i literatura w nich powotana.
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pracownika w przypadku znacznej rozbieznosci pomiedzy pobieranym wynagrodze-
niem za $wiadczong prace a ewentualnie uzyskanym odszkodowaniem.

Dlatego tez autorzy zywia nadziej¢, Ze w niniejszym tekscie, biorac pod uwage
specyfike utwordw pracowniczych, chocby czesciowo uda im si¢ wskaza¢ rozwig-
zanie problemu, tj. prawidlowe ustalanie wysokosci stosownego wynagrodzenia
w przypadku naruszenia praw do utworu pracowniczego, i jednoczesnie bedzie on
punktem wyjscia do dalszej dyskusji°.

1. Regulacja prawna art. 12 prawa autorskiego jako element stosunku
pracy

Przepis art. 12 prawa autorskiego stanowi odmienne uregulowanie sposobu na-
bycia autorskich praw majatkowych od regut powszechnych, wedlug ktérych przy-
stuguja one tworcy. Obejmuje on okreslenie podmiotu autorskich praw majatkowych
do utworu stworzonego przez pracownika w ramach wykonywania obowigzkéw pra-
cowniczych, momentu i zakresu nabycia praw przez pracodawce, skutkéw dostarcze-
nia utworu w przypadku nieprzystapienia do rozpowszechnienia utworu, ktéry byt
do tego przeznaczony, oraz statusu praw wlasnosci nosnika, na ktérym zostat dostar-
czony utwor pracowniczy.

Zawarta w art. 12 prawa autorskiego norma prawna ma charakter dyspozytywny,
gdyz woli stron pozostawiona jest decyzja w sprawie przyznania jednej ze stron au-
torskich praw majatkowych, zas w razie nieokreslenia tej kwestii w umowie o prace
powoduje, ze w granicach wynikajacych z celu umowy o prace i zgodnego zamiaru
stron autorskie prawa majagtkowe do tych utworéw nabywa pracodawca z chwilg ich
przyjecia’. Stosowanie jednak obu kryteriéw lacznie, tj. celu umowy o prace oraz za-
miaru stron, nie pozwala na precyzyjne okreslenie zakresu nabycia przez pracodawce
autorskich praw majatkowych do utworu pracowniczego. Po pierwsze, w umowach
o prace brakuje szczegolowo okreslonych obowigzkéw pracowniczych. Po drugie,
jeszcze trudniejsza w tym zakresie jest weryfikacja zgodnego zamiaru stron, przy
uwzglednieniu faktu, ze zwykle wola stron przy zawarciu umowy, weryfikowana juz
na etapie konfliktu miedzy pracodawca a pracownikiem co do zakresu nabycia praw
autorskich, moze by¢ réznie interpretowana przez obie strony®. Podkresli¢ nalezy, ze
ustawa daje tutaj pierwszenstwo swobodnej woli stron, ktéra powinna by¢ wyrazona
w zawartej pomiedzy nimi umowie. Mozliwe jest takie okreslenie sposobu korzysta-

6 Z uwagi na specyfike regulacji tekst nie obejmuje zagadnien dotyczacych utworéw komputero-
wych, ktéremu nalezy poswieci¢ odrebng publikacje.

7 Wyrok SN z dnia 26 czerwca 1998 1., I PKN 196/98, OSNP 1999, nr 14, poz. 454.

8 J. Ozegalska-Trybalska, (w:) R. Markiewicz (red.), Komentarz do ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, (w:) Ustawy autorskie. Komentarze, t. 1, Warszawa 2021, komentarz do
art. 12.
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nia przez pracodawce z utworu, ktére wykracza¢ bedzie poza granice wyznaczone
ustawg, lub zadecydowanie o pozostaniu tych praw przy tworcy (pracowniku).

Umowne uregulowanie zakresu uzyskanych przez pracodawce praw odnosi
sie do okreslenia tego zakresu poprzez wskazanie pol eksploatacji, w ramach kto-
rych bedzie on mogt z utworu korzysta¢, ale takze do wskazania réznych mozliwych
sposobow korzystania w obrebie jednego pola eksploatacji oraz skali uzgodnione;j
eksploatacji (zasiegu czasowego, terytorialnego, rozmiaru podejmowanego korzysta-
nia, np. liczby egzemplarzy lub wykonan)’. Dopiero szczegétowa analiza obowigz-
kéw pracowniczych oraz zgodnego zamiaru stron pozwala na dokladne wskazanie
tych pdl eksploatacji, na ktérych doszlo do przeniesienia praw autorskich'®. Do twor-
czosci pracowniczej nie bedzie mial w szczegélnosci zastosowania wymog wyraz-
nego okreslenia w umowie o prace pdl eksploatacji, w ramach ktérych pracodawca
bedzie madgl utwor wykorzystywac (art. 41 ust. 2 prawa autorskiego), cho¢ w umo-
wie o prace moze zosta¢ okreslony zakres praw nabywanych przez pracodawce do
utworu pracowniczego przez wyrazne wskazanie pol eksploatacji tego utworu.

Poddajac tres¢ stosunku prawnego regulacji umownej, strony moga takze za-
decydowa¢, ze majagtkowe prawa autorskie do utworu pracowniczego nie zostang
przeniesione na pracodawce, ale ze bedzie mu przystugiwata jedynie licencja do ko-
rzystania z utworu'’.

Pracodawcy przystuguje wynikajace z umowy o prace roszczenie o przeniesie-
nie na niego, w granicach okreslonych celem umowy oraz zgodnym zamiarem stron,
majatkowych praw autorskich do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku
wykonywania obowigzkéw ze stosunku pracy. Podkresli¢ nalezy, ze z art. 12 prawa
autorskiego wynika pochodny charakter nabycia przez pracodawce autorskich praw
majatkowych do utworu stworzonego przez pracownika w wykonywaniu obowiaz-
kow ze stosunku pracy'Z

W $wietle art. 12 ust. 1 prawa autorskiego, aby pracodawca nabyl majatkowe
prawa autorskie do utworu pracowniczego, muszg by¢ spetnione tacznie dwie prze-
stanki: 1) utwor powstat w wyniku wykonywania obowiazkéw ze stosunku pracy, 2)
utwor zostal przyjety przez pracodawce. Nalezy podkresli¢, ze utwoér powinien zo-
sta¢ stworzony w wyniku wykonywania obowigzkéw ze stosunku pracy. Istotne jest,
aby stworzenie utworu stanowilo wynik zobowigzania pracownika do wykonywania
pracy obejmujacej obowigzek tworczosci w rozumieniu prawa autorskiego'’.

9 J. Bleszynski, Prawo autorskie do utworéw stworzonych przez pracownikéw w trakcie wykony-
wania obowiagzkow pracowniczych, ,,Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 12, s. 35;
L. Jaworski, Tworczoé¢..., op. cit., s. 114.

10 Zob. wyrok SO w Poznaniu z dnia 27 marca 2018 r., XII C 2280/16, LEX nr 2488023.

11 L.Jaworski, Twdrczo$¢..., op. cit., s. 115.

12 Ibidem,s. 121.

13 Ibidem,s. 153;]. Barta, R. Markiewicz, (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), Ustawa o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2011, komentarz do art. 12.
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Przepis art. 12 prawa autorskiego nie ma zastosowania do tych dziel stworzo-
nych przez pracownika, ktoére nie powstaly w wykonaniu obowigzkéw pracowni-
czych, a jedynie na zamdéwienie pracodawcy (np. umowy o dzieto)'*. Obowiazki takie
mogg by¢ sprecyzowane w samej umowie o prace, w bezposrednich poleceniach
stuzbowych (jezeli zostaly wydane w granicach obowigzkéw pracowniczych danego
tworcy), regulaminach dotyczacych wlasnosci intelektualnej, uktadach zbiorowych
i normach wewnatrzzaktadowych, planach dziatalno$ci danej jednostki'. Kryterium
rozstrzygajacym jest bowiem ustalenie, czy aktywnosci (czynnosci), w wyniku kto-
rych powstal utwor, mieécity sie w zakresie obowiazkéw pracowniczych's.

Niezbedng przestanka nabycia przez pracodawce autorskich praw majatkowych
do utworu pracowniczego jest jego przyjecie. Z ta chwilg prawa te ,w granicach wy-
nikajacych z celu umowy o prace i zgodnego zamiaru stron — przechodza na praco-
dawce”. Przyjecie utworu przez pracodawce nastepuje poprzez zlozenie przez niego
o$wiadczenia o zaakceptowaniu utworu. Jezeli pracodawca nie zawiadomi tworcy
w terminie 6 miesiecy od dostarczenia utworu o jego nieprzyjeciu lub uzaleznieniu
przyjecia od dokonania okreslonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowied-
nim terminie, uwaza sie, Ze utwor zostal przyjety bez zastrzezen (art. 13 prawa autor-
skiego).

Przyjecie przez pracodawce utworu poprzedzone jest jego dostarczeniem (wyda-
niem) przez pracownika-tworce. Powstaja wowczas dwojakiego rodzaju konsekwen-
cje:

1) od chwili ustalenia utworu do momentu jego przyjecia przez pracodawce au-
torskie prawa majgtkowe w calo$ci pozostaja po stronie twdrcy-pracownika.
Pracodawca nie moze wiec w tym czasie korzysta¢ z utworu w granicach
okreslonych w art. 12 prawa autorskiego;

2) do utworu pracowniczego stosuje si¢ 0golna zasade liczenia okresu ochrony
majatkowych praw autorskich; ochrona ta trwa od ustalenia utworu przez
czas zycia tworcy i 70 lat po jego $mierci'’.

Nabycie praw do utworu pracowniczego powoduje, ze pracodawcy przystu-
guje prawo do korzystania i rozporzadzenia utworem w zakresie wynikajacym z celu
umowy o prace oraz zgodnego zamiaru stron. Ponadto, gdy utwor jest przeznaczony
do rozpowszechniania, to przyja¢ nalezy, ze w ten sposob nastepuje co najmniej do-
rozumiane wyrazenie zgody przez twdrce na jego rozpowszechnianie. Z chwilg przy-

14 L.Jaworski, Tworczoé¢..., op. cit., s. 157.

15  Zob. wyrok SA w Bialymstoku z dnia 4 wrze$nia 2012 r., IIT APa 7/12, LEX nr 1217657; wyrok SA
w Katowicach z dnia 4 pazdziernika 2011 r., V. ACa 422/11, LEX nr 1120395.

16  Zob. wyrok SA w Warszawie z dnia 20 czerwca 2018 1., V ACa 18/17, LEX nr 2519434.

17 L. Jaworski, Tworczo$¢..., op. cit., s. 122.
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jecia utworu pracodawca nabywa takze wlasno$¢ nosnika, na ktérym utrwalono
utwor (art. 12 ust. 3 prawa autorskiego).

Podkreslenia wymaga, co ma istotne znaczenie dla dalszych rozwazan w zakre-
sie okreslenia przez pracownika wysokosci roszczen na gruncie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit.
b prawa autorskiego, ze w $wietle art. 12 ustawy o prawie autorskim zatrudnionemu
tworcy nie przystuguje prawo do odrebnego wynagrodzenia z tytulu stworzenia
utworu pracowniczego i jego eksploatacji w granicach uprawnien przystugujacych
pracodawcy. Przepis ten ma charakter wzglednie obowigzujacy, co oznacza stoso-
wanie go tylko w przypadku, gdy strony inaczej nie postanowiag w umowie. Innymi
stowy, jesli umowa o prace nie stanowi inaczej, a wynikajace ze stosunku pracy obo-
wiazki tworcy sprowadzajg si¢ do wykonywania dziatalnosci twoérczej lub ja obejmuja
- wynagrodzenie za prace stanowi rownocze$nie wynagrodzenie z tytulu przenie-
sienia autorskich praw majatkowych na pracodawce lub zezwolenia na korzysta-
nie z utworu w zakresie objetym umowg'®. Wynagrodzenie autorskie przy tym nie
moze by¢ traktowane jak wynagrodzenie za prace. Jest ono bowiem raczej zblizone
do dochodu z prawa', a tym samym odpowiada zakresowi praw nabytych przez pra-
codawce, ktdry to zakres nie musi by¢ w umowie o prace okreslany poprzez wymie-
nienie konkretnych pdl eksploatacji. Z tego powodu tez art. 12 prawa autorskiego
uchyla¢ bedzie zastosowanie art. 45 prawa autorskiego do stosunkéw pracy®. Wy-
nika z niego, Ze jezeli umowa nie stanowi inaczej, tworcy przystuguje odrebne wyna-
grodzenie za korzystanie z utworu na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

Majac na uwadze powyzsze rozwazania, nalezy podkresli¢, ze w przypadku, gdy
pracodawca nie nabedzie w sposob prawidlowy i skuteczny praw majatkowych do
utworu pracowniczego w trybie art. 12 prawa autorskiego, a jednoczesnie eksplo-
atuje ten utwor w zakresie swego przedsi¢biorstwa, staje si¢ naruszycielem, o ktorym
mowa w art. 79 prawa autorskiego.

2. Wlasciwos¢ rzeczowa sadu

Przed przystgpieniem do rozwazan na temat zasad okreslania roszczen pracow-
nika w zakresie zadania zryczaltowanego odszkodowania za naruszenie jego prawa
przez pracodawce nalezy rozstrzygna¢, jaki sad jest wlasciwy rzeczowo i miejscowo
do ich rozpoznania. Sprawa moze by¢ o tyle dyskusyjna, ze kodeks postepowania
cywilnego zawiera obecnie odrebny tytut VII: dzial III ,,Postepowanie w sprawach
z zakresu prawa pracy” oraz nowy dzial IVG?' ,Postepowanie w sprawach wlasnosci

18  Wyrok SN z dnia 3 grudnia 2008 r., V. CNP 82/08, LEX nr 484683.

19  Por.]. Bleszynski, Prawo autorskie..., op. cit., s. 129.

20 L.Jaworski, Tworczoé¢..., op. cit., s. 146.

21  Przepis dodano na podstawie art. 1 pkt 5 ustawy o zmianie ustawy — Kodeks postepowania cy-
wilnego oraz niektérych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 roku (Dz.U. poz. 288) z mocg obo-
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intelektualnej”. Zgodnie art. 459 k.p.c. przepisy dziatu III stosuje si¢ w sprawach z za-
kresu prawa pracy, a takze w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych. Jedno-
cze$nie sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie
bezskuteczno$ci wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrécenie do pracy i przywro-
cenie poprzednich warunkéw pracy lub placy oraz tacznie z nimi dochodzone rosz-
czenia o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszajacego przepisy
wypowiedzenia oraz rozwigzania stosunku pracy, a takze sprawy dotyczace kar po-
rzadkowych i $wiadectwa pracy oraz roszczenia z tym zwigzane, nalezg do wylacz-
nej wlasciwosci sadéw rejonowych, bez wzgledu na wartos¢ przedmiotu sporu (art.
46181 (1) k.p.c.). Literalnie przepis ten nie zawiera zamknietego katalogu roszczen
wynikajacych ze stosunku pracy, jak tez nie zostaly w nim wymienione roszczenia
odszkodowawcze z tytutu naruszenia majgtkowych praw autorskich, o ktérych mowa
jest w art. 79 ust. 1 prawa autorskiego. Jednoczesnie zgodnie z art. 479 (90) k.p.c.
(dzial IVG) sprawy z zakresu wlasnoéci intelektualnej naleza do wylacznej wtasciwo-
$ci sadow okregowych — nowo powolanych wydzialéw wlasnosci intelektualnej®?. Ka-
talog spraw z zakresu wlasnosci intelektualnej okresla natomiast przepis art. 479 (89)
k.p.c. Nalezy do nich zaliczy¢ sprawy wynikajace z naruszenia prawa autorskiego.
Powstaje wiec pytanie, jaka jest relacja tych dwoch postepowan odrebnych w ra-
zie wystapienia roszczen pracowniczych dotyczacych naruszen prawa autorskiego.
Przepis art. 479 (91) k.p.c. stanowi, ze w sprawach rozpoznawanych w trybie poste-
powania w sprawach wlasnosci intelektualnej przepisy z innych postepowan odreb-
nych stosuje si¢ w zakresie, w ktérym nie s one sprzeczne z przepisami tego dziatu.
Trzeba wiec przyjaé, ze przepisy dzialu IVG sg przepisami lex specialis w stosunku
do dziatu III. W przypadku naruszenia przez pracodawce majatkowych praw autor-

wigzujacg od 1 lipca 2020 roku. Zmiany wymuszone byty konieczno$ciag wdrozenia do polskiego
porzadku prawnego dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej i zapewnienia sagdowej ochrony
tych praw w ramach jednolitego i wyspecjalizowanego systemu sadownictwa, Dz.Urz. UE L 157
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

22 Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie prze-
kazania niektérym sadom okregowym rozpoznawania spraw wilasnosci intelektualnej z wlasci-
wosci innych sadéw okregowych (Dz.U. poz. 1152) utworzono wydzialy wlasnosci intelektualnej
w nastepujacych sadach: sad Okregowy w Gdansku rozpoznaje sprawy z obszaru wlasciwosci sa-
déw okregowych w Bydgoszczy, Elblagu, Koszalinie, Olsztynie, Stupsku, Toruniu i Wloctawku;
Sad Okregowy w Katowicach rozpoznaje sprawy z obszaru wlasciwosci sadow okregowych w Biel-
sku-Bialej, Czgstochowie, Gliwicach, Krakowie, Nowym Saczu, Opolu, Rybniku i Tarnowie; Sad
Okregowy w Lublinie rozpoznaje sprawy z obszaru wlasciwosci sadow okregowych w Kielcach,
Krosnie, Przemys$lu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Tarnobrzegu i Zamo$ciu; Sad Okregowy
w Poznaniu rozpoznaje sprawy z obszaru wlasciwosci sadow okregowych w Gorzowie Wielkopol-
skim, Jeleniej Goérze, Kaliszu, Koninie, Legnicy, Lodzi, Sieradzu, Szczecinie, Swidnicy, we Wro-
clawiu i w Zielonej Gorze Sad Okregowy w Warszawie rozpoznaje sprawy z obszaru wlasciwosci
sadéw okregowych w Bialymstoku, Lomzy, Ostrolece, Piotrkowie Trybunalskim, Plocku, Suwal-
kach i Warszawie-Pradze w Warszawie.
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skich i wystgpienia przez pracownika z roszczeniami na podstawie art. 79 prawa au-
torskiego pracownik powinien swdj pozew skierowa¢ nie do sadu rejonowego - sadu
pracy, lecz do sadu okregowego — wydziatu wlasnosci intelektualnej, przy jednocze-
snym przestrzeganiu zasady ogdlnej wlasciwosci miejscowej wynikajacej z art. 461
§ 1 k.p.c. (sad pozwanego lub sad, w ktorego w obszarze wlasciwosci praca jest, byta
lub miata by¢ wykonywana)®.

Powyzsze uzasadnia takze dotychczasowa praktyka sagdowa*. W poprzednim
stanie prawnym powodztwa pracownikéw kierowane przeciwko pracodawcom
w przedmiocie naruszenia majatkowych praw autorskich czy tez zakreslajace za-
danie w przedmiocie wniosku o dokonanie czynnosci prowadzacych do usuniecia
skutkéw naruszen praw autorskich oraz o zasgdzenie odpowiedniej kwoty tytutem
wynagrodzenia za korzystanie z praw autorskich, kierowane na podstawie art. 79
prawa autorskiego, byly rozpoznawane przez sady okregowe — wydzialy gospodarcze
na podstawie dotychczasowego brzmienia art. 17 pkt 2 k.p.c.”

Na marginesie nalezy wspomniec, ze autorzy niniejszej publikacji wystosowali
zapytanie do wszystkich wydzialéw wlasnosci intelektualnej przy sadach okrego-
wych, czy wptynety do nich sprawy z tytutu naruszenia majatkowych praw autorskich
na podstawie art. 12 lub art. 14 prawa autorskiego. Na dzienn oddania niniejszego
opracowania do wydawnictwa z uzyskanych odpowiedzi wynika, ze tego typu sprawy
nie byly jeszcze przedmiotem rozstrzygnie¢ wydziatéw wlasnosci intelektualnej dzia-
tajacych przy sadach okregowych.

3. Roszczenie pracownika o zaplate stosownego wynagrodzenia

We wstepie wskazano, ze roszczenie okreslone w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa
autorskiego budzilo i nadal budzi - pomimo dwdch juz orzeczen Trybunatu Konsty-
tucyjnego®® — szereg kontrowersji. Oceniajac jeszcze projekt nowelizacji prawa autor-
skiego z roku 2007, J. Bleszynski poddat krytyce ratio legis proponowanych zmian?’.
Krytycznie o nowych wowczas zasadach przyznawania zryczaltowanego odszkodo-

23 Powddztwo w sprawie z zakresu prawa pracy mozna wytoczy¢ badz przed sad ogdlnie wlasciwy
dla pozwanego, badz przed sad, w ktdrego obszarze wlasciwosci praca jest, byta lub miata by¢ wy-
konywana.

24 Wyrok SN z dnia 25 marca 2011 r., IV CSK 504/10, LEX nr 818616, oraz wyrok SN z dnia 26 lu-
tego 2015 1., Il CZ 6/15, OSNC 2016, nr 2, poz. 26.

25  Przepis ten uchylono na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy — Kodeks postgpowa-
nia cywilnego oraz niektérych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 roku (Dz.U. poz. 288) z uwagi
na wprowadzenie przepiséw dziatu IVG k.p.c.

26  Zob. przypis 3.

27 Zob. A. Drzewiecki, (w:) E. Ferenc-Szydetko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach po-
krewnych. Komentarz, 2021, Legalis, komentarz do art. 79, pkt 57; W. Machatla, R.M. Sarbinski,
Z problematyki...op. cit., s. 275-276.
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wania wypowiedzieli si¢ rowniez A. Tischner oraz T. Targosz. Zdaniem tych autoréw
sankcja w postaci zasadzenia odszkodowania zryczaltowanego stanowigcego wielo-
krotno$¢ wynagrodzenia nie znajduje zadnego racjonalnego uzasadnienia. Rozwia-
zanie to stoi w sprzecznosci z zasadami odpowiedzialnosci odszkodowawczej. W ich
ocenie taki sposdb wynagradzania szkody moze prowadzi¢ do nadmiernej kompen-
sacji poszkodowanego i z tego powodu moze naruszac¢ zasady prawa odszkodowaw-
czego, w szczegolnosci zasad¢ pelnego wynagrodzenia szkdd oraz regule ne quis ex
damno suo lucrum faciat, czyli zasade, zgodnie z ktérg gorna granice odszkodowania
wyznacza jedynie wysoko$¢ poniesionej szkody*®. Mamy zatem do czynienia z fak-
tycznie nieuzasadnionym wzbogaceniem si¢ naruszyciela kosztem uprawnionego.
Niejednokrotnie wiec zryczaltowane odszkodowanie bedzie przewyzszato faktyczny
rozmiar doznanej szkody?. Podobne stanowisko zajeli S. Sottysinski i A. Nowicka,
wedtug ktorych zastosowanie wielokrotnosci wynagrodzenia jako formy ,,kary cywil-
nej” (zwlaszcza w razie naruszenia niezawinionego) nie jest zgodne z podstawowymi
zasadami prawa cywilnego®. Co jednak najistotniejsze, instytucja odszkodowania
zryczaltowanego faktycznie doprowadzila do zmarginalizowania podstawowego
roszczenia przewidzianego w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a prawa autorskiego, czyli napra-
wienia szkody na zasadach ogdlnych?'.

Majac na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzi¢, iz pracownik, wobec ktérego pra-
codawca dopuscil si¢ naruszenia majatkowych praw autorskich, nie ma obowiazku
wykazywania rodzaju szkody oraz jej rozmiaru czy tez faktu, Ze jej doznal, wystarcza-
jace jest bowiem jedynie wykazanie, iz doszlo do bezprawnego naruszenia jego praw.

28  A. Tischner, T. Targosz, Dostosowanie polskiego prawa wlasnoséci intelektualnej do wymogdw
prawa wspdlnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, ,,Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellonskiego” 2007, z. 97, 5. 92 i n.

29  Zob. M. Kalinski, Czyny niedozwolone, (w:) A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego., t. 6:
Prawo zobowigzan - cze$¢ ogolna, Warszawa 2014, s. 757.

30  S. Sottysinski, A. Nowicka, Uwagi o projekcie ustawy wdrazajacej dyrektywe 2004/48/WE w spra-
wie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej, Warszawa 2006, s. 1069 i n.; zob. tez. P. Zeran-
ski, Granica rygoryzmu roszczen czysto majatkowych w ochronie majatkowych praw autorskich,
»Przeglad Prawa Handlowego” 2009, nr 8; M. Czajkowska-Dabrowska, Odszkodowanie z tytulu
naruszenia praw autorskich - rozwdj czy degradacja?, ,,Studia Iuridica” 2016, z. 64; krytycznie do
przepisu odniost si¢ rowniez Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim stanowisku z dnia 3 wrze-
$nia 2012 r. (sygn. pisma RPO-700485-IV-11/ST).

31  Wskazane kontrowersje wokol przyjetej regulacji znalazly réwniez swoje odzwierciedlenie
we wniosku Sadu Najwyzszego do Trybunatu Sprawiedliwosci UE w przedmiocie wydania orze-
czenia prejudycjalnego. Uzasadniajac postanowienie w tym przedmiocie z dnia 15 maja 2025 roku
(V CSK 41/14), sad wskazal na powtarzajace si¢ watpliwosci w orzecznictwie SN w zakresie
zgodnosci instrumentu odszkodowania zryczaltowanego z wyrazona w motywie 26 dyrektywy
2004/48/WE zasada, ze $rodki ochronne nie powinny mie¢ charakteru represyjnego. W wyda-
nym 15 maja 2015 roku orzeczeniu Trybunat Sprawiedliwosci nie podzielit watpliwosci SN; zob.
W. Machata, R.M. Sarbinski, Z problematyki..., op. cit. s. 285-286.
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Co wiecej, bez znaczenia jest tutaj rowniez aspekt winy*>. Omawiany przepis modyfi-
kuje zatem ogolne zasady odpowiedzialnosci odszkodowawczej, stajac si¢ przepisem
szczegolnym wobec art. 415 k.c.** Nie ma zatem potrzeby wykazywania rozmiaru ko-
rzysci osiggnietych przez dopuszczajacego si¢ naruszenia pracodawce. Innymi stowy,
ani wielko$¢ poniesionej przez uprawnionego szkody, ani wielko$¢ osiagnietych
przez naruszyciela korzysci nie wptywa na zasadzenie wielokrotnosci stosownego
wynagrodzenia. Koncepcja polegajaca na przyznaniu uprawnionemu ryczaltowego
odszkodowania sprowadza si¢ w zasadzie do przyjecia, ze naruszenie prawa wlasno-
$ci intelektualnej jako takie stanowi szkode.

Wspomniano réwniez, ze regulacja art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego,
obarczona jest — obok wskazanych wyzej zarzutéw natury prawnej - istotna wada
o charakterze praktycznym, ktéra nabiera szczegolnej wagi w przypadku narusze-
nia przez pracodawce praw pracownika do utworu stworzonego w ramach stosunku
pracy, do ktdrego pracodawca nie nabyl praw majatkowych, jednak z niego korzysta
w ramach swego przedsi¢biorstwa. Na tym tle nalezy wskaza¢ na trzy zasadnicze pro-
blemy, ktére znajduja szczegélne odzwierciedlenie w przypadku naruszenia autor-
skich praw majatkowych pracownika przez pracodawce.

Po pierwsze, omawiany przepis nie modyfikuje ogélnej zasady rozktadu ciezaru
dowodu wyrazonej w art. 6 k.c. Oznacza to dla pracownika, w pierwszej kolejnosci,
obowigzek udowodnienia faktu naruszenia majatkowych praw autorskich oraz wska-
zania wysokosci stosownego wynagrodzenia, ktérego zada za bezprawne narusze-
nie jego praw. Pierwsze nie budzi wigkszych watpliwosci i sprowadza si¢ zasadniczo
do wykazania autorstwa i wskazania, ze pracodawca korzysta z utworu pracownika
w sposdb bezprawny. Problematyczne jest natomiast wskazanie i ustalenie wysokos$ci
zadanego stosownego wynagrodzenia — wobec obowiazku, ze wskazana kwota od-
zwierciedla wynagrodzenie, jakie otrzymalby uprawniony, gdyby osoba, ktéra naru-
szyla jego prawa majatkowe, zawarla z nim umowe o korzystanie z utworu w zakresie
dokonanego naruszenia. Faktycznie wysoko$¢ tego wynagrodzenia utozsamiana jest
z cenami czy stawkami rynkowymi, a ostatecznie sprowadza si¢ do optaty licencyjnej,

32 Zob. wyrok SN z dnia 8 marca 2012 r., V CSK 102/11, LEX nr 1213427; wyrok SN z dnia 21 paz-
dziernika 2011 r., IV CSK 133/11, OSNC 2012, Nr 5 poz. 62.

33 Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 11 sierpnia 2011 roku, I CSK 633/10, OSNC 2012 r., nr 3, poz.
37. W. Machala jeszcze przed wspomniang juz nowelizacja prawa autorskiego z 2007 r. uwazal,
ze przy ustalaniu grona adresatow roszczen przewidzianych w art. 79 prawa autorskiego nie byto
mozliwe stosowanie art. 415 k.c., poniewaz regulacja skutkéw naruszen autorskich praw majatko-
wych ma charakter autonomiczny, a tres¢ art. 79 wylacza zastosowanie art. 415 k.c; W. Machala,
Specyfika roszczen odszkodowawczych z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych, ,,Studia Iuridica” 2007, t. XLVII, s. 192.
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czyli wynagrodzenia, ktdre zaptacilby naruszyciel w razie legalnego zachowania sie,
czyli musi ono mie¢ charakter rynkowy?.

Nie ulega jednak watpliwosci, ze pracownik w tre$ci pozwu wskazuje abstrak-
cyjne (hipotetyczne) kwoty zadanego wynagrodzenia. W przypadku utworéw pra-
cowniczych ustalenie jednak rynkowego charakteru tego wynagrodzenia moze by¢
skomplikowane i niejednoznaczne, a to z uwagi na fakt, ze pracownik nie otrzymuje
dodatkowego wynagrodzenia z tytutu stworzenia utworu pracowniczego i nie jest on
podmiotem obrotu gospodarczego takimi utworami, ma wigc bardzo ograniczong
wiedze na temat stawek czy zasad obliczania wynagrodzenia licencyjnego. Utwory
stworzone przez pracownika sg faktycznie eksploatowane przez pracodawce, ktory
jezeli dokonuje nastepnie ich zbycia czy udziela licencji, wlicza do ich wartosci koszty,
jakie ponidst zaréwno w zwigzku z wytworzeniem utworu, jak i zatrudnieniem pra-
cownika. Mozliwa jest réwniez sytuacja, gdy utwdr pracowniczy stanowi czes¢, ele-
ment wigkszego projektu, ktéry réwniez moze by¢ utworem w rozumieniu prawa
autorskiego i wowczas nie jest mozliwe oszacowanie tego wynagrodzenia w stosunku
do utworu pracownika, gdyz rynkowy charakter ma dopiero utwor koncowy.

Po drugie, co juz zostalo zaakcentowane powyzej, pracownik nie powinien,
okreslajac wysoko$¢ stosownego wynagrodzenia, uwzglednia¢ kosztow wytworzenia
utworu, poniewaz te poniost pracodawca, co wynika z istoty stosunku pracy. Zacho-
wanie takie nie znajduje réwniez odzwierciedlenia w tresci przepisu art. 79 ust. 1 pkt
3 lit. b prawa autorskiego. Ustawodawca dosy¢ precyzyjnie wskazal, ze nalezy sie wy-
tacznie wynagrodzenie za korzystanie z utworu®*. Sgd Najwyzszy w wyroku z dnia 25
listopada 2009 r. jednoznacznie stwierdzil, Ze chodzi jedynie o wynagrodzenie za bez-
prawne korzystanie z autorskich praw majatkowych do danego utworu (w przypadku
zawinionego naruszenia tych praw — w potrdjnej wysokosci), nie ma natomiast zad-
nych podstaw do obejmowania ,,stosownym wynagrodzeniem” takze wynagrodzenia
naleznego twdrcy za stworzenie utworu, w tym poniesionych przez niego kosztow
wykonania dzieta®. Przedstawiony problem jest tym bardziej doniosty, ze pracow-
nik, tworzac utwor w ramach stosunku pracy, korzysta z materialéw i urzadzen pra-
codawcy, a wiec wskazanie wysoko$ci roszczen uwzgledniajacych koszt wytworzenia
naruszaloby wyzej wskazany przepis i moze by¢ wyrazem nieuzasadnionego wzbo-

34 L. Martyniak, Ustalenie..., op. cit. s. 141-142; J. Barta, R. Markiewicz, Roszczenie o zaplate wie-
lokrotnosci stosownego wynagrodzenia, (w:) A. Jakubecki, J.A. Strzgpka (red.), Ius et reme-
dium. Ksiega jubileuszowa Profesora Mieczyslawa Sawczuka, Warszawa 2010, s. 43-45; zob. tez
R.M. Sarbinski, K. Sobczyk-Sarbinska, Ustalanie wysokosci stosownego wynagrodzenia z chwili
jego dochodzenia — uwagi krytyczne o stosowaniu art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych, (w:) J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (red.) , Qui
bene dubitat, bene sciet. Ksigga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowinskiej, Warszawa
2018.

35  L.Martyniak, Ustalenie..., op. cit. s. 163.

36  IICSK259/09, LEX nr 551105.
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gacenia sie pracownika kosztem pracodawcy oraz zaburzenia relacji wysokos$ci wy-
nagrodzenia za korzystanie z utworu w stosunku do wysokosci wynagrodzenia za
prace.

Po trzecie, okreslajac wysoko$¢ stosownego wynagrodzenia, powod czy tez bie-
gly, a ostatecznie sad, powinien uwzglednic¢ tak czas korzystania z utworu, jak i zakres
pol eksploatacji, na jakich jest on lub byl wykorzystywany, przy czym nie ma zna-
czenia tutaj — co wskazano juz wczesniej — fakt osiggniecia ewentualnego dochodu
z tytutu eksploatacji utworu przez pracodawce. Tym samym wysokos$¢ stosownego
wynagrodzenia powinna zosta¢ oszacowana wylacznie w oparciu o pola eksploatacji,
na ktdrych nastgpito faktycznie naruszenie’.

Jak zatem, wobec powyzszych problemoéw, prawidiowo wskaza¢ wysokos¢ zada-
nego wynagrodzenia? Z jednej bowiem strony pracownik wskazuje abstrakcyjne wy-
sokosci zadan, z reguly o charakterze wygérowanym, a pracodawca w nastepstwie
inicjatywy procesowej kwestionuje kwoty wskazane przez pracownika, sktadajac naj-
czedciej rdwniez wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego. Istotne jest,
ze praktycznie taki wniosek sklada czesto strona powodowa, z ostroznosci proce-
sowej, na wypadek wlasnie kwestionowania wysokosci zgdanej kwoty przez praco-
dawce. Takie dzialanie procesowe powoda w pewnym sensie moze by¢ naruszeniem
zasady wyrazonej w art. 6 k.c. i prowadzi¢ w rzeczywisto$ci do przerzucenia cigzaru
dowodowego na bieglego, a posrednio na sad, co jest niedopuszczalne.

Dochodzi zatem faktycznie do sytuacji, ze ostatecznie to sad dokona oceny ze-
branego w toku sprawy materialu dowodowego i wyda orzeczenie w sprawie oraz
ewentualnie w razie uwzglednienia powddztwa pracownika uzasadni fakt obnizenia
lub podwyzszenia podanej przez powoda wysokosci zagdanej kwoty wynagrodzenia,
jednoczesnie uwzgledniajac te wszystkie aspekty, o ktorych pisalismy wyzej, a ktore
sg charakterystyczne dla utworéw pracowniczych.

Nie ulega watpliwosci, Ze ten srodek dowodowy w postaci opinii bieglego nalezy
traktowac z duzg doza ostroznosci, a sama opinia powinna by¢ dowodem uzupel-
niajacym. Jednoczesnie sad, opierajac sie na wnioskach biegtego, powinien krytycz-
nie na nie spojrze¢ oraz sprawdzi¢ zrédlo wiedzy bieglego i w razie koniecznosci
dokona¢ stosownej korekty, biorac pod uwage indywidualne okolicznosci sprawy.
Powinien szczegoélnie uwzgledni¢ realne ryzyko, czy dojdzie do zaburzenia relacji
wynagrodzenia za prace w stosunku do wynagrodzenia licencyjnego i ewentualnego
nieuzasadnionego wzbogacenia pracownika kosztem pracodawcy - a ryzyko takie
nie jest nieuzasadnione?®.

37  Poglad odmienny przedstawili R.M. Sarbinski i K. Sobczyk, zob. L. Martyniak, Ustalenie..., op.
cit., s. 143-144.

38  Na tym tle rysuje si¢ jeszcze jeden problem, mianowicie brak jest faktycznie ogélnodostepnych
informacji co do wysokosci optat licencyjnych funkcjonujacych na danym rynku, maja one bo-
wiem charakter umowny i stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.
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Niewatpliwie rozwigzaniem przedstawionych trudnosci moze by¢ korzystanie
przez pracownika jak i sad z tabel wynagrodzen okreslonych przez organizacje zbio-
rowego zarzgdzania czy zrzeszajace tworcow*’. Najbardziej powszechna to ,Tabela
minimalnych wynagrodzen do utworéw fotograficznych’, opublikowana na stronie
internetowej Zwigzku Polskich Artystéw Fotografikow*. Tabela dotyczy wszystkich
utworo6w fotograficznych i zawiera stawki minimalne za ich korzystanie, jednak moze
by¢ stosowana rowniez w przypadku innych utworéw, np. plastycznych. Co wazne,
powinna ona mie¢ zastosowanie zarowno w przypadku tworcéw zawodowych, jak
i amatoréw. Najwigkszg jej zaletg jest precyzyjne okreslenie stawek wynagrodzenia
z tytulu umow licencyjnych w zaleznosci od pola eksploatacji, ilosci i czasu korzysta-
nia z utworu*'. Stosowanie tych tabel ma jeszcze jeden korzystny efekt, mianowicie
pozwala wykluczy¢ z procesu opini¢ bieglego i relatywnie przyspieszy¢ czas trwania
postepowania.

Pomocny w procesie ustalania stosownego wynagrodzenia moze by¢ réwniez
wniosek o udostepnienie przez pracodawce odpowiedniej dokumentacji na gruncie
art. 80 ust. 1 prawa autorskiego, bedacej zrodtem dla prawidtowego okreslenia wyso-
kosci stosownego wynagradzania. W ten sposdb mozna okresli¢ ceng za utwdr, gdyz
ten jest przedmiotem dalszego obrotu rynkowego. Ma to o tyle donioste znaczenie,
ze z takiej dokumentacji wynika, jakie byly koszty wytworzenia utworu, co pozwoli
na uniknigcie wspomnianych juz btedéw.

Whioski

Uregulowanie w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego roszczenia o napra-
wienie szkody, spowodowanego naruszeniem praw autorskich majatkowych, przez
zaplate tzw. odszkodowania zryczaltowanego w wysokosci stosownego wynagrodze-
nia w praktyce rodzi szereg probleméw. Ujawniajg je opisane juz sytuacje, w ktorych
naruszycielem praw majatkowych jest pracodawca w stosunku do utworu pracow-
nika, ktérego nie nabyl on na podstawie art. 12 prawa autorskiego, gdyz sa wykorzy-
stywane jedynie przez pracodawce.

Przytoczone orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego oraz Trybunalu Sprawie-
dliwosci UE wprowadzily - zdaniem autorow - jeszcze wiecej watpliwosci, niemniej
jednak z punktu widzenia autora bedacego pracownikiem sg one korzystne, szcze-
golnie w przypadku, gdy naruszenie praw wlasnosci intelektualnej nie spowodowato
szkody majatkowej po jego stronie. Gdyby bowiem nalezalo si¢ opiera¢ jedynie na za-

39  T.Kaluzny, Procedura zatwierdzania tabel wynagrodzen za korzystanie z utworéw lub przedmio-
tow praw pokrewnych z perspektywy nowoczesnego rozstrzygania sporéw, ,,Bialostockie Studia
Prawnicze” 2015, nr 19, s. 128.

40  https://zpaf.pl/site_media/uploads/dokumenty/tabele-zpaf-04-2005n.pdf

41 Zob. tez L. Martyniak, Ustalenie..., op. cit. s. 180-184.
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sadach ogolnych, czyli obowigzku wykazania szkody, mogtoby doj$¢ do uchylania sie
przez pracodawce od odpowiedzialnosci odszkodowawczej i bezprawnym korzysta-
niu z autorskich praw majatkowych pracownika. Oczywiscie wniosek ten nie ma od-
niesienia wylgcznie do relacji pracownik - pracodawca, ale réwniez do pozostalych
sytuacji, gdy autor nie jest profesjonalnym podmiotem obrotu gospodarczego.
Istnieje jednak potrzeba zapobiezenia dowolnosci w ustalaniu wysokosci wy-
nagrodzenia zasagdzonego na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa autorskiego
i zastanowienia sig, czy faktycznie w przypadku utwordéw pracowniczych postugi-
wanie si¢ jedynie przestankg rynkowosci jest prawidtowe i stuszne. Niezaleznie bo-
wiem od tego, czy pracodawca legalnie nabyl prawa majatkowe do utworu, czy tez
nie, to kazdorazowo pracownik otrzymuje wynagrodzenie za swoja prace, w tym
réwniez za wytworzenie danego utworu. W tym zakresie nalezy postawi¢ postulat de
lege ferenda, aby ustawodawca niezaleznie od zglaszanych juz postulatéw zmian tego
przepisu** w pierwszej kolejnosci zrezygnowat z instrumentu wielokrotnosci wyna-
grodzenia i jednoczesnie okreslil zasady ustalania wysokosci stosownego wynagro-
dzenia, ewentualnie w spos6b bardziej zdecydowany zobowigzal do stosowania tabel,
o ktorych wspomnieliémy wczesniej. Autorzy stawiaja zatem wniosek, aby w pierw-
szej kolejnosci sad miat obowigzek stosowania stawek okreslonych przez organizacje
zbiorowego zarzadzana, dopiero za$ w razie ich braku samodzielnie ustalal wysokos¢
stosownego wynagrodzenia w oparciu o opini¢ bieglego oraz otrzymane przez pra-
cownika wynagrodzenie za prace, jezeli do podstawowych obowigzkéw pracownika
nalezato tworzenie utworéw w rozumieniu prawa autorskiego. W przeciwnym razie
moze doj$¢ do nieuzasadnionego wzbogacenia si¢ pracownika kosztem pracodawcy.
Obecnie przyjete rozwigzanie opiera si¢ raczej na zalozeniu, ze to jednak ry-
nek ma ksztaltowa¢ warto$¢ tego wynagrodzenia, co nie zawsze pozwala wzia¢ pod
uwage kryteria indywidualne, ktére powinny by¢ stosowane w kazdej sprawie. Postu-
lat ten jest tym bardziej istotny, Ze na mocy art. 479 (93)* k.p.c. ustawodawca faktycz-
nie scedowal na sad obowigzek ustalenia stosownego, rynkowego wynagrodzenia.
Na zakonczenie nalezy podkresli¢, ze jezeli sad uwzgledni powddztwo pracow-
nika, a pracodawca zaplaci stosowne odszkodowanie, to musi on mie¢ na uwadze,
ze jego zaplata nie powoduje nabycia przez niego majatkowych praw autorskich do
utworu pracownika. Pracodawca zaplacil bowiem tylko za bezprawne korzysta-
nie z utworu pracownika i przez okres wystapienia naruszen. Dlatego wazne jest,
aby pracodawca, ktory chce dalej korzysta¢ z utworu pracownika, nie narazajac si¢
na bezumowne wykorzystywanie utworu pracowniczego, porozumial si¢ z pracow-

42 Zob. W. Machata, R.M. Sarbinski, Z problematyki..., op. cit. s. 287.

43 Jezeli w sprawie o naruszenie sad uzna, ze $ciste udowodnienie wysokosci zadania jest niemoz-
liwe, nader utrudnione lub oczywiscie niecelowe, moze w wyroku zasadzi¢ odpowiednia sume
wedlug swojej oceny opartej na rozwazeniu wszystkich okoliczno$ci sprawy.
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nikiem i zawarl z nim umowe o nabycie autorskich praw majatkowych lub umowe
licencyjna.

BIBLIOGRAFIA

Barta J., Markiewicz R., (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach po-
krewnych. Komentarz, Warszawa 2011, komentarz do art. 12.

Barta J., Chwalba J., Markiewicz R., Wasilewski P., Qui bene dubitat, bene sciet. Ksiega jubileuszowa de-
dykowana Profesor Ewie Nowinskiej, Warszawa 2018.

Bleszynski J., Prawo autorskie do utworéw stworzonych przez pracownikéw w trakcie wykonywania
obowiazkéw pracowniczych, ,Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 12.

Czajkowska-Dgbrowska M., Odszkodowanie z tytutu naruszenia praw autorskich - rozw6j czy degrada-
cja?, ,Studia Iuridica” 2016, z. 64.

Drzewiecki A., (w:) E. Ferenc-Szydetko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ko-
mentarz, 2021, Legalis, komentarz do art. 79, pkt 57.

Jaworski L., Tworczo$¢ pracownicza, Warszawa 2003.

Jakubecki A., Strzepka J.A., Ius et remedium. Ksiega jubileuszowa Profesora Mieczystawa Sawczuka,
Warszawa 2010.

Kalinski M., Czyny niedozwolone, (w:) A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego, t. 6: Prawo zo-
bowigzan - cze$¢ ogolna, Warszawa 2014.

Katuzny T., Procedura zatwierdzania tabel wynagrodzen za korzystanie z utworéw lub przedmiotéw
praw pokrewnych z perspektywy nowoczesnego rozstrzygania sporéw, ,Bialostockie Studia
Prawnicze” 2015, nr 19.

Kostanski P., Podrecki P, Targosz T. (red,), Experienta Docet. Ksigga jubileuszowa ofiarowana Pani Pro-
fesor Elzbiecie Traple, Warszawa 2017.

Machata W., Specyfika roszczen odszkodowawczych z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach po-
krewnych, ,,Studia Iuridica”2007, t. XLVIL

Martyniak L., Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majatkowych,
Warszawa 2020.

Ozegalska-Trybalska J., (w:) R. Markiewicz (red.), Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, (w:) Ustawy autorskie. Komentarze, t. 1, Warszawa 2021, komentarz do art. 12.

Soltysinski S., Nowicka A., Uwagi o projekcie ustawy wdrazajacej dyrektywe 2004/48/ WE w sprawie eg-
zekwowania praw wlasnoéci intelektualnej, Warszawa 2006.

Tischner A., Targosz T., Dostosowanie polskiego prawa wlasnoéci intelektualnej do wymogéw prawa
wspdlnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Jagiellonskiego” 2007, z. 97.

Zeranski P, Granica rygoryzmu roszczen czysto majatkowych w ochronie majatkowych praw autor-
skich, ,,Przeglad Prawa Handlowego” 2009, nr 8.

242 Bialystok Legal Studies 2022 vol. 27 nr 1
Biatostockie Studia Prawnicze



Bialystok Legal Studies
Bialostockie Studia Prawnicze
2022 vol.27 nr 1

S sciendo DOI: 10.15290/bsp.2022.27.01.15

Received: 28.11.2021
Accepted: 28.02.2022
Krzysztof Stefanski
Uniwersytet £6dzki, Polska
kstefanski@wpia.uni.lodz.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6313-7387

Katarzyna Zywolewska

Uniwersytet w Biatymstoku, Polska
k.zywolewska@uwb.edu.pl

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6839-4320

Ustanie stosunku pracy pracownika naukowego
z powodu popelnienia plagiatu

Termination of the Employment Relationship of a Researcher Because of Plagiarism

Abstract: This article explains the concept of plagiarism and the legal regulations which result from
the effects of plagiarism by a researcher. Compliance with copyright is undoubtedly a fundamental and
extremely important duty of academics. The provisions of the Act on the Polish Academy of Sciences,
on research institutes and on higher education and science are discussed. Depending on the basis for
establishing the employment relationship and the unit in which the researcher is employed, the legislator
has defined various effects in a situation where plagiarism is committed. If a researcher plagiarises, he
or she may be disciplined, and the employment relationship may then be terminated. The analysis of the
provisions and the relevant judgments of the courts show that the legislator has not clearly regulated
these issues, hence the critical remarks and de lege ferenda conclusions.

Keywords: plagiarism, researchers, termination of employment
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Uwagi wstepne

Dziatalno$¢ naukowa, ze wzgledu na wartosci, jakie ze sobg niesie, powinna
by¢ prowadzona zgodnie z najwyzszymi standardami etycznymi. Niewatpliwie ko-
nieczno$¢ dochowania tych standardéw dla wigkszosci pracownikéw nauki jest na-
turalna i wynika z ich postawy moralnej. Sg jednak takze osoby, ktére lekcewazac
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wspomniane standardy, dopuszczajg sie czyndéw okreslanych jako nieuczciwos¢ lub
nierzetelno$¢ badan naukowych. Do najbardziej razacych czynéw naleza naruszenia
praw autorskich tworcow, w tym popetnienie plagiatu.

Zjawisko plagiatu wystepowalo w praktyce od dawna' i dotyczylo tez srodowi-
ska naukowego. Pomimo Ze popelnianie tego rodzaju czynéw, poréwnywalnych do
kradziezy, spotykalo si¢ z ostrym sprzeciwem, to jednak przez wiele lat w takich sytu-
acjach grozity wylacznie sankcje moralne”.

Uznawano takze, ze dostateczne zabezpieczenie praw autorskich nastapi¢ moze
przy wykorzystaniu instrumentarium cywilnoprawnego’®. W okresie pdzniejszym
- wobec coraz wigkszego znaczenia wlasnosci intelektualnej — zwyciezyt poglad, ze
cho¢ podstawowe znaczenie w tym zakresie maja regulacje o charakterze cywilistycz-
nym i administracyjnoprawnym, to jednak ograniczenie si¢ wytacznie do nich nie
gwarantuje adekwatnego poziomu ochrony*.

Obecnie ochrona praw autorskich moze by¢ realizowana za pomoca réznych
srodkéw, w odmiennych typach postepowan. Wybér jednej z mozliwych drég do-
chodzenia roszczen: cywilnej albo karnej ma istotne znaczenie dla uprawnionego
z uwagi na odmienny poziom kontradyktoryjnosci oraz wymaganego stopnia za-
angazowania uprawnionego w prowadzenie spraw. To w procedurze, a nie w prawie
materialnym, tkwig czynniki decydujace o atrakcyjnosci wyboru $rodkéw karnych
i cywilnych’.

1. Plagiat jako naruszenie praw autorskich

Ewolucja doktrynalnej definicji plagiatu wigze sie przede wszystkim z rozwo-
jem technologicznym, stwarzajacym mozliwosci pracy tworczej na polach eksplo-

1 Pojecie ,,plagiat” uksztaltowalo si¢ juz w starozytnoéci, przy czym przez ,plagiat” rozumiano
»kradziez literacky”; por. J. Sienczyto-Chlabicz, Odpowiedzialno$¢ nauczycieli akademickich,
doktorantéw i studentéw z tytulu popelnienia plagiatu, ,, Transformacje Prawa Prywatnego” 2010,
nr 1,s. 133 i n. oraz podana tam przez Autorke literatura.

2 A. Jedrzejewska, Odpowiedzialno$¢ za naruszenie autorskich praw majatkowych i osobistych
przez popelnienie plagiatu, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z Prawa Wia-
snosci Intelektualnej” 1987, nr 2, s. 110.

3 A. Gerecka-Zolyniska, Wybrane karnoprocesowe aspekty $cigania przestepstw przeciwko wlasno-
$ci intelektualnej, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, z. 1, s. 123.
4 J. Raglewski, Aktualne wyzwania prawa wtasnosci intelektualnej i prawa konkurencji, (w:) J. Oze-

galska-Trybalska, D. Kasprzycki (red.), Ksigga pamiatkowa dedykowana Profesorowi Michalowi
du Vallowi, WK 2015.

5 K. Kurosz, Ochrona praw autorskich w $wietle modelu procedury cywilnej i karnej — uwagi na tle
wielkiej nowelizacji kodeksu postepowania karnego, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellon-
skiego. Prace z Prawa Wlasnosci Intelektualnej” 2015, nr 2, s. 44; S. Stanistawska-Kloc, Kilka uwag
dotyczacych konsekwencji naruszenia praw wlasnosci intelektualnej w znowelizowanej ustawie
o szkolnictwie wyzszym, (w:) ,Biatostockie Studia Prawnicze” 2015, z. 19,s. 108 i n.
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atacji wezeéniej nieznanych®. Proby zdefiniowania plagiatu mozna znalez¢ réwniez
w orzecznictwie. Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego plagiatem, czyli narusze-
niem praw autorskich, jest przeniesienie do utworu tresci lub wyjatkéw z cudzego
dziela bez wyraznego podania zZrédta zapozyczenia’, a takze rozpowszechnianie cu-
dzego dzieta pod wlasnym nazwiskiem, badz bez zmian, badz ze zmianami®. Warto
zauwazy¢, ze pojecie ,plagiat” nie jest terminem prawnym’. Ustawodawca uznal
plagiat za przestepstwo, jednak nie ustanowit definicji prawnej plagiatu, ktdra abs-
trakcyjnie okreslalaby kryteria zachowania naruszajgcego cudze prawa autorskie'”.
W literaturze zaktada sie, ze w tym przypadku chodzi o bezprawne przywlaszczenie
(przypisanie) autorstwa lub wspotautorstwa catosci lub czesci cudzej, prawnie chro-
nionej wlasnosci intelektualne;j''. Dla zaistnienia plagiatu konieczne sg trzy elementy.
Po pierwsze, konieczne jest przejecie z czyjegos utworu elementéw oryginalnych. Po
drugie, konieczna jest rozpoznawalno$¢ przejetych elementéw. Po trzecie zas, ko-
nieczne jest oznaczenie cudzego utworu lub jego cze$ci wlasnym nazwiskiem'?.

W doktrynie rozréznia si¢ plagiat ukryty lub jawny'?. Pierwszy polega na do-
konaniu przez plagiatora wiekszych zmian w utworze przejetym w celu ukrycia za-
wlaszczenia i dlatego jest trudny do wykrycia i udowodnienia, w odréznieniu od
plagiatu jawnego, gdzie plagiator podpisuje cudzy utwor lub niezmieniony jego frag-
ment swoim nazwiskiem, wskazujac jednoznacznie na innego autora niz twdrca
pierwowzoru'®. Zaakceptowa¢ nalezy poglad, ze z plagiatem pracy naukowej mamy
do czynienia wtedy, gdy praca zawiera w sobie podobne do oryginalu tresci, forme,
wnioski, argumentacje, ktdre to zapozyczenia nie zawieraja odnosnikéw w postaci
przypiséw do ich autoréw'". Z uwagi na szeroko$¢ problemu bardziej szczegdtowa
analiza definicji plagiatu wykracza poza ramy tego artykulu.

6 M. Lekston, Komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyz-
szym, (w:) K.W. Baran (red.), Akademickie prawo pracy, WK 2015; tak tez J. Szczotka, Tworczos¢
naukowa - czy autoplagiat jest plagiatem?, ,,Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 23, s. 25 i n.

7 Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 15 czerwca 1989 r., IIT CRN 139/89, LEX nr 70836.

Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 21 listopada 1938 ., 1 K 993/88, niepubl.

9 Wiecej zob. K. Zywolewska, Rozwigzanie stosunku pracy z mianowanym pracownikiem nauko-
wym bez wypowiedzenia, (w:) K.-W. Baran, Z. Goéral (red.), System Prawa Pracy, t. XI: Pragmatyki
pracownicze, Warszawa 2021, s. 1083 i n.

10 J. Sarkowicz, Przestgpstwo plagiatu w $wietle przepisow Unii Europejskiej i polskiego prawa,
»Przeglad Sadowy” 2021, nr 3, s. 63-75.

11 A. Szewc, Plagiat, ,Monitor Prawniczy” 1996, nr 2, s. 44.

12 G. Mania, Plagiat muzyczny, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloniskiego. Prace z Prawa
Wrtasnoéci Intelektualnej” 2016, nr 33, s. 54-70.

13 E. Wojnicka, (w:) J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, Warszawa
2007, s. 245.

14 J. Sienczylo-Chlabicz, Odpowiedzialnosc¢..., op. cit., s. 136-137; takze H. Poptawski, Przestgpstwa
naruszajgce prawa autorskie, ,,Problemy Praworzadnosci” 1983, nr 11, s. 13.

15  J. Marciniak, M. Marciniak, Plagiat prac naukowych - wybrane zagadnienia, ,,Radca Prawny”
2012, nr 1, s. 12-16; zob. J. Sienczylo-Chlabicz, J. Banasiuk, Czas ochrony autorskich praw ma-
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Kluczowe znaczenie w odniesieniu do tematu opracowania ma regulacja zawarta
w art. 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych'e. Przepis ten penali-
zuje trzy odrebne typy przestepstw!’ — przywlaszczenie autorstwa, wprowadzenie
w blad co do autorstwa oraz rozpowszechnianie bez podania twoércy cudzego utworu.
We wszystkich tych typach przestepstwo ma charakter formalny (bezskutkowy). Jak
wskazuje si¢ w literaturze, dla realizacji znamion przestepstwa bez znaczenia jest, czy
pokrzywdzony wskutek dzialania sprawcy ponidst szkode. Nie ma tez znaczenia cel,
w jakim dziatal sprawca'®. Przepis ten chroni zaréwno prawa osobiste jak tez majat-
kowe tworcy'’.

Doda¢ warto, ze przestepstwo plagiatu wywodzi si¢ od przestepstwa przy-
wlaszczenia cudzego mienia®. Nie budzi watpliwosci, ze takie ulokowanie plagiatu
jest wlasciwe, zwlaszcza z perspektywy ocen etycznych i moralnych.?'. Istotg prze-
stepstwa przywlaszczenia jest bezprawne, a wigc niezgodne z obowigzujacymi prze-
pisami, przypisanie sobie autorstwa utworu®.

Przestepstwo przywlaszczenia autorstwa moze by¢ popelnione jedynie z dzia-
tania i z zamiarem bezposrednim (bowiem sprawca §wiadomie podaje si¢ za autora
utworu lub artystycznego wykonania)®. Wprowadzenie w biad moze si¢ réwniez
wyraza¢ w umy$lnym podaniu przez sprawce osoby trzeciej jako autora utworu.
Wprowadzenie w btad moze by¢ popelnione zaréwno z zamiarem bezposrednim,
jak i ewentualnym? i jest czynem zabronionym, polegajagcym na dzialaniu lub za-
niechaniu®.

jatkowych do utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, ,,Bialostockie Studia Prawnicze” 2010,
z.7,s.101in.

16  Ustawazdnia 4lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 22021 1.
poz. 1062).

17 Z.Cwigkalski, B. Gérnikowska, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
(w:) R. Markiewicz (red.), Ustawy autorskie. Komentarze, t. IT, WKP 2021.

18 M. Marciniak, J. Marciniak, Plagiat..., op. cit., s. 12.

19 K. Zywolewska, Rozwiazanie..., op. cit., s. 1084.

20  Por. M. Mozgawa, (w:) M. Pozniak-Niedzielska (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys
wykladu, Bydgoszcz 2007, s. 252.

21 Por. E. Wojnicka, (w:) System Prawa Prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, (red.) J. Barta, Warszawa
2007, s. 250-251.

22 Z. Cwiqkalski, B. Gornikowska, Komentarz..., op. cit.

23 Por. m. in. Z. Cwigkalski, B. Gérnikowska, Komentarz..., op. cit.; ]. Raglewski, Komentarz do art.
115, (w:) D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX 2015.

24 'W. Radecki, (w:) M. Bojarski, W. Radecki, Przewodnik po pozakodeksowym prawie karnym,
Wroclaw 1998, s. 348-349.

25  Por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Lodzi z dnia 20 lutego 2002 r., II AKa 266/01, ,,Prokuratura
i Prawo’- wkt. 2004, nr 3, poz. 21.
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2. Zakres podmiotowy

Regulacje odnoszace si¢ do rozwigzania stosunku pracy z pracownikiem nauko-
wym z powodu plagiatu wynikaja z ustawy o Polskiej Akademii Nauk?® oraz ustawy
o instytutach badawczych?, a takze ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce®.
W zakresie odnoszacym si¢ do 0séb zwigzanych zawodowo z prowadzeniem badan
naukowych zauwazy¢ mozna wyrazne réznice w ksztaltowaniu tego rodzaju sankgji,
ktdre sg uzaleznione od podstawy zatrudnienia (mianowania lub umowy o prace).
Nie budzi to zdziwienia, biorac pod uwage charakter prawny stosunku pracy z mia-
nowania. Jedna z najwazniejszych cech tego stosunku pracy jest wzmozona trwa-
to$¢ zatrudnienia, przejawiajaca si¢ miedzy innymi tym, Ze ustanie stosunku pracy
moze nastapi¢ wylgcznie w zwigzku z zaistnieniem przyczyny uprzednio wskazanej
w odpowiednich przepisach prawa®. Konstrukcja ta jest na tyle charakterystyczna,
ze wykorzystuje sie j3 jako jedno z kryteriéw pozwalajacych odrézni¢ mianowa-
nie od stosunkéw pracy nawigzanych na innej podstawie®. Pracownikéw nauko-
wych PAN i instytutow badawczych na podstawie mianowania zatrudnia si¢ jedynie
na stanowiskach profesoréw lub profesoréw instytutow, a wymogiem sine qua non
jest posiadanie przez kandydata tytulu profesora. Pozostali pracownicy zatrudniani
s3 na podstawie umowy o prace. Warto dodac, ze stosunki pracy na podstawie mia-
nowania wystepuja takze w szkolnictwie wyzszym, bowiem art. 248 ustawy Przepisy
wprowadzajace ustawe — Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce®! zachowuje w mocy
takie stosunki nawigzane na podstawie wcze$niejszych przepisow.

Wydaje sie, ze warto dokona¢ analizy regulacji dotyczacych rozwiazania sto-
sunku pracy z powodu plagiatu zaréwno z pracownikami zatrudnionymi na pod-
stawie mianowania, jak i umowy o prace, przy czym rozwazania te, z natury rzeczy,
muszg by¢ dokonane oddzielnie.

26  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1796
ze zm.), zwana: o PAN.

27 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1383
ze zm.), zwana: o IB.

28  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r.
poz. 478 ze zm.), zwana p.s.w.n.

29  Por.m.in. A. Dubowik, Wzmozona trwalos¢ stosunku pracy z mianowania, ,Praca i Zabezpiecze-
nie Spoleczne” 2007 nr 9, s. 18 i n.; L. Pisarczyk, T. Zielinski, (w:) L. Florek (red.), Kodeks pracy.
Komentarz, wyd. VII, Warszawa 2017, s. 483 i n.

30 L. Pisarczyk, Ustanie stosunku pracy z mianowania, (w:) K.W. Baran (red.), System Prawa Pracy,
t. IV: Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy, Warszawa 2017, s. 551.

31  Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajace ustawe — Prawo o szkolnictwie wyzszym
i nauce (Dz.U. poz. 1669 ze zm.).
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3. Rozwiazanie stosunku pracy z mianowanym pracownikiem
naukowym

Analiza przestanek rozwigzania stosunku pracy z mianowanymi pracownikami
wyzej wskazanych podmiotéw, unormowanych w art. 101 ustawy o PAN i art. 45
ustawy o IB, sktania do stwierdzenia, iz s3 one tozsame. W analogiczny sposdb (z nie-
wielkim odstepstwem) regulowata te kwestie nieobowiazujaca juz ustawa o szkolnic-
twie wyzszym.

Popelnienie plagiatu lub innego oszustwa naukowego (zgodnie z art. 101 ust 3
pkt 3 ustawy o PAN i z art. 45 ust 3 pkt 3 lit. a ustawy o IB) jest przestanka rozwigza-
nia stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym).
W kazdym przypadku przyczyny te stanowig jedynie przestanki fakultatywnego
rozwigzania stosunku pracy z mianowania. W doktrynie stusznie podwaza si¢ pra-
widlowos¢ takiej regulacji. Na akceptacje zastuguje stanowisko, zgodnie z ktérym
odpowiedniejsza konstrukcja przepisu byloby ustanowienie obligatoryjnego rozwia-
zania stosunku pracy badz jego wygasniecia wobec prawomocnego wyroku sado-
wego lub orzeczenia komisji dyscyplinarnej*?.

Pierwszg przestanka uzasadniajacg rozwigzanie stosunku pracy jest popelnienie
przestepstwa okreslonego w art. 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych®. Zgodnie art. 115 ust. 1 o p.a.p.p., kto przywlaszcza sobie autorstwo albo wpro-
wadza w blad co do autorstwa calosci lub czgsci cudzego utworu albo artystycznego
wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wol-
nosci do lat 3. Zgodnie z ustalong wykladnig art. 52 § 1 pkt 2 k.p. przestepstwo musi
by¢ oczywiste, tzn. muszg istnie¢ niebudzace watpliwosci dowody popelnienia czynu
zabronionego pod grozba kary*.

Nie budzi watpliwosci, Ze przestepstwo jest stwierdzone wyrokiem w przypadku
wydania przez sad wyroku skazujacego. W doktrynie prawa pracy wyrazony jest po-
glad, iz podobne skutki moze wywolywa¢ wyrok warunkowo umarzajacy postepo-
wanie®. Stosownie do art. 66 k.k*® sad moze warunkowo umorzy¢ postepowanie
karne, jezeli wina i spoleczna szkodliwo$¢ czynu nie s3 znaczne, okolicznosci jego
popelnienia nie budza watpliwosci, a postawa sprawcy niekaranego za przestep-

32 Por. A. Bochenska, Zatrudnienie i ochrona trwalosci stosunku pracy nauczyciela akademickiego,
LexisNexis 2014, LEX/el.; podobnie M. Baba, Komentarz do art. 126, (w:) P. Chmielnicki, P. Stec
(red.), Prawo o szkolnictwie wyzszym. Komentarz, LEX/el. 2017.

33 Ustawazdnia 4 lutego 1994 1. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.z 2021 1.
poz. 1062), zwana: o p.a.p.p.

34  Wyrok SN z dnia 2 lipca 2015 r., ITI PK 144/14, OSNP 2017/5/54.

35  A. Piszczek, Przestepstwo oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem w $wietle art. 52
§ 1 pkt 2 k.p., ,Praca i Zabezpieczenie Spoteczne” 2016, nr 11, s. 25-26.

36 Ustawa z dnia 6 czerwcal997 r., Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444, ze zm.),
zwana k.k.
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stwo umyslne i inne przestanki uzasadniajg przypuszczenie, Ze bedzie przestrzegal
porzadku prawnego, w szczego6lnosci nie popelni przestepstwa. Zatem warunkowe
umorzenie postepowania jest mozliwe jedynie wowczas, gdy sad dojdzie do wniosku,
ze nie budzi watpliwosci fakt, ze istniejg wystarczajace podstawy, aby oskarzonemu
przypisa¢ popelnienie przestepstwa®’. Tym samym wyrok warunkowo umarzajacy
postepowanie karne jest wyrokiem stwierdzajacym przestepstwo. Takie stanowisko,
wyrazone w odniesieniu do art. 52 k.p.*®, zastuguje na akceptacje takze w przypadku
przestanek warunkujacych mozliwo$¢ rozwigzania stosunku pracy bez wypowiedze-
nia w wyniku plagiatu.

Przestankg rozwigzania stosunku pracy jest takze orzeczenie komisji dyscypli-
narnej dotyczace plagiatu (art. 101 ust 3 pkt 3 ustawy o PAN i art. 45 ust 3 pkt 3
ustawy o IB). Analiza zawartych w tych przepisach powoddw rozwigzania stosunku
pracy prowadzi do wniosku, ze w pewnej mierze s3 one tozsame z przestankami od-
powiedzialnosci karnej za przestepstwo z art. 115 o p.a.p.p. Podkresli¢ trzeba, ze
mozliwe jest rwnoczesne prowadzenie postepowania karnego oraz dyscyplinarnego
w tej samej sprawie. Co wigcej, taka sytuacja bedzie musiala zaistnie¢ przynajmniej
w zakresie postepowania wyjasniajacego, poprzedzajacego ewentualne postepo-
wanie dyscyplinarne. Zgodnie bowiem z art. 112 ust. 3 ustawy o PAN oraz art. 56
ust. 3 ustawy o IB postepowanie wyjasniajace w takich sprawach rzecznik dyscypli-
narny wszczyna z urzedu. Jednoczesnie, stosownie do art. 304 § 2 k.p.k.*, dyrektor
instytutu, ktéry dowiedzial si¢ o popelnieniu przestepstwa $ciganego z urzedu, jest
obowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ o tym organa $cigania. Warto doda¢, ze od-
rebno$¢ postepowania dyscyplinarnego od postgpowania karnego przyjmuje si¢ za-
réwno w orzecznictwie® jak i w doktrynie'.

Dodac¢ trzeba, ze w powyzszych sprawach orzeczenie komisji dyscyplinarnej ob-
ligatoryjnie musi zosta¢ poprzedzone orzeczeniem komisji do spraw etyki w nauce
PAN. Warto tu zwréci¢ uwage na pewng niekonsekwencje ustawodawcy. Stosownie
do art. 39 ust. 1 ustawy o PAN komisja do spraw etyki w nauce wyraza opinie w spra-
wach dotyczacych naruszen zasad etyki w nauce przez pracownika uczelni, jednostki
naukowej Akademii oraz instytutu badawczego, w szczegdlnosci w postepowaniach
prowadzonych przez komisje dyscyplinarne. Jednoczesnie art. 101 ustawy o PAN
oraz 45 ustawy o IB stanowi nie o opinii, lecz o orzeczeniu tej komisji. Oczywiscie

37  Wyrok SN z dnia 20 pazdziernika 2011 r., IIl KK 159/11, OSNKW 2012, z. 2, poz. 14.

38  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),
zwana k.p.

39  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postepowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.
534), zwana k.p.k.

40  Wyrok TK z dnia 27 lutego 2001 r., K 22/00, OTK 2001, z. 3, poz. 48.

41  Por. E. Mazurczak-Jasinska, 23.4. Zasady postepowania dyscyplinarnego, (w:) K.W. Baran (red.),
System Prawa Pracy, t. IV: Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy, Warszawa
2017, s.705.
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mozna przyjac, ze komisja wydaje opinie w formie orzeczen, jednak takie stanowisko
wydaje sie trudne do racjonalnej obrony. Zgodnie z definicjg encyklopedyczna orze-
czenie to rozstrzygniecie konkretnej sprawy przez organ dzialajacy w ramach swej
kompetencji*, czego w sposob oczywisty nie spelnia opinia. Ponadto w mysl § 14
ust. 1 rozporzadzenia normujacego kwestie szczegdtowe dotyczace komisji do spraw
etyki w nauce* opinie komisji sa wigzace przy rozstrzyganiu spraw zwigzanych z na-
ruszeniem zasad etyki w nauce przez pracownikow uczelni, jednostki naukowej PAN
oraz instytutu badawczego. Na wigzacy charakter opinii wskazuje takze delegacja
ustawowa do wydania tego rozporzadzenia, wyrazona w art. 40 ust. 6 ustawy o PAN,
a takze przepisy art. 55 ust. 415 ustawy o IB oraz art. 111 ust. 4i 5 ustawy o PAN. Ta-
kie uksztaltowanie kompetencji komisji do spraw etyki w nauce budzi szereg wat-
pliwosci, zaréwno jako przejaw stosowania niedopuszczalnej w polskim systemie
prawnym ustawowej (formalnej) oceny dowodow, a takze jako ,wladcze wkroczenie
w kompetencje innego organu, ktére wrecz moze by¢ interpretowane jako sui gene-
ris naruszenie wylacznosci orzekania tych organoéw i ich niezawistoéci”. Mozna po-
dzieli¢ poglad, ze opinia komisji do spraw etyki w nauce nie tylko przesadza w tych
sprawach o winie, ale i 0 meritum orzeczenia komisji dyscyplinarnej, stajac si¢ w ten
sposob odrebnym, quasi-orzekajgcym organem dyscyplinarnym®*.

Katalog kar dyscyplinarnych w ustawie o PAN oraz ustawie o IB jest identyczny
i obejmuje trzy kary: upomnienie, nagane oraz nagane z pozbawieniem prawa do
pelnienia funkcji kierowniczych w instytucie na okres do 5 lat. Warto jednak pod-
kregli¢, ze orzeczenie jakiejkolwiek kary dyscyplinarnej za popelnienie plagiatu lub
innego oszustwa w nauce upowaznia pracodawce do rozwigzania stosunku pracy bez
wypowiedzenia. W zwigzku z tym istnieje powazne zagrozenie zastosowania dwoch
sankgji za ten sam czyn - pierwszg bedzie kara dyscyplinarna orzeczona przez ko-
misje, druga rozwigzanie stosunku pracy przez pracodawce. Na to zagrozenie wska-
zuje si¢ w literaturze, zaréwno w poprzedniej regulacji o szkolnictwie wyzszym®, jak
i w odniesieniu do obu wskazanych obecnie obowigzujacych ustaw*.

Nalezy doda¢, ze ustawy te przewidujg mozliwo$¢ rozwigzania stosunku pracy
z pracownikiem mianowanym z innych waznych przyczyn, po uzyskaniu zgody

42 Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/orzeczenie;3952062.html (12.11.2021).

43 Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 28 pazdziernika 2010 r. w sprawie
trybu wyboru cztonkéw komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania
wigzacych opinii komisji oraz sposobu finansowania (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 215).

44 ]. Pasnik, Kodeks Etyki Pracownika Nauki i jego wplyw na postepowanie dyscyplinarne wobec
nauczycieli akademickich, ,,Przeglad Prawa Publicznego” 2013, nr 7-8, s. 172-187.

45  'W. Sanetra, (w:) W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyzszym. Komentarz,
Warszawa 2013, art. 126.

46  Por.]. Pasnik Kodeks Etyki..., op.cit.
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odpowiedniego organu kolegialnego (np. rady naukowej instytutu)*’. Wprawdzie
w doktrynie przyjmowano, ze regulacje te odnoszg si¢ do rozwigzania stosunku
pracy za wypowiedzeniem®, jednakze obecnie wydaje si¢, Ze nie mozna wykluczy¢
rozwigzania bezzwlocznego. Sformutowanie to stanowi klauzule generalng, odsyla-
jaca do kryteriéw pozaprawnych i tam poszukujaca oceny®. Mozna zatem rozwazy¢
sytuacje, w ktorej pracodawca rozwigze (za zgoda wlasciwego organu kolegialnego)
stosunek pracy z pracownikiem naukowym, ktory popelnit plagiat, ale nie zostal uka-
rany karnie lub dyscyplinarnie. Z pewnos$cig waga przestanki bedzie odpowiadata
okresleniu ,wazna przyczyna”. Problematyczna staje sie tu kwestia dowodowa. Biorac
pod uwage, iz wszczecie postepowania wyjasniajacego jest w takich sprawach obliga-
toryjne, to czy brak ukarania dyscyplinarnego nie bedzie jednoznaczny z oczyszcze-
niem pracownika z zarzutéw? Jedynie btad proceduralny rzecznika dyscyplinarnego
lub komisji dyscyplinarnej, prowadzacy do innego niz ukaranie zakonczenia poste-
powania, moglby w takim przypadku umozliwi¢ pracodawcy rozwiazanie stosunku
pracy ,,z innych waznych przyczyn”

W tym miejscu nasuwa si¢ pytanie, czy naruszenie okreslonych w tych ustawach
obowigzkéw pracownikéw naukowych, z powodu ktérych odpowiedzialnos¢ dys-
cyplinarna powinna by¢ wszczeta, moze by¢ przyczyna uzasadniajaca rozwigzanie
umowy o prace bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 k.p.? Czy tez nalezy uznac,
ze kwestia rozwigzania z pracownikiem naukowym bez wypowiedzenia, z powodu
naruszenia przez niego obowigzkow, zostala odmiennie (w stosunku do przepiséw
Kodeksu pracy) uregulowana, wiec sankcjonowanie takiego naruszenia moze nasta-
pi¢ tylko w opisanym wyzej trybie postepowania dyscyplinarnego?

Sad Najwyzszy® uznal, ze naruszenie przez pracownika obowigzkow, ktdre sta-
nowig przestanke wszczecia postepowania dyscyplinarnego i ewentualnego zasto-
sowania wobec niego kary dyscyplinarnej, nie moga by¢ podstawa do rozwigzania
stosunku pracy bez wypowiedzenia z powodu ci¢zkiego naruszenia podstawowych
obowigzkow pracowniczych, przewidzianego w art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Obligatoryjnos¢
wszczecia postegpowania dyscyplinarnego w przypadkach wskazanych w ustawie uza-
sadnia twierdzenie, ze sankcje dyscyplinarne nie mogg by¢ zastgpione innymi sank-
cjami (w tym rozwigzaniem bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 k.p.).

47  Por. K. Leszczynska, Rozwigzanie stosunku pracy z ,waznych przyczyn” z mianowanym nauczy-
cielem akademickim, ,,Monitor Prawa Pracy” 2009, nr 11, s. 577 i n.

48  Tak w odniesieniu do ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym z 2005 r. - W. Sanetra, (w:) Prawo...,
op. cit., a takze M. Lekston, (w:) K.-W. Baran (red.), Akademickie prawo pracy. Komentarz do art.
107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym, Warszawa 2015, s. 4121 n.

49 M. Lekston (w:) Akademickie..., op. cit.

50  Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 11 marca 2008 r., I PK 193/07, LEX nr 442815. Sprawa dotyczyla
czlonka korpusu stuzby cywilnej, wydaje si¢ jednak, ze w drodze analogii mozna stosowac to roz-
strzygniecie do pracownikéw naukowych.
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4. Rozwigzanie umownego stosunku pracy

Ze wzgledu na wzmozong trwalos$¢ stosunku pracy z mianowania rozwazania
na temat rozwigzania tego stosunku s bardziej doniosle z teoretycznoprawnego
punktu widzenia. Jednak biorgc pod uwage znacznie szerszy zakres podmiotowy
umownych stosunkéw pracy w instytucjach zwigzanych z nauka, nie sposéb pomi-
nac tego watku.

Pragmatyki, ktére ksztaltuja status pracownikéw nauki, w niewielkim stopniu
regulujg kwestie rozwigzania umownego stosunku pracy, pozostawiajac jego unor-
mowanie przepisom Kodeksu pracy. Szczatkowe regulacje przestanek wypowie-
dzenia nie s3 zwigzane z popelnieniem przez pracownika plagiatu. Powstaje zatem
pytanie o mozliwos¢ ustania umowy o prace z pracownikiem, ktory dopuscit si¢ pla-
giatu. Nie ma watpliwosci, ze taka ewentualno$¢ istnieje i warto rozwazy¢ tu trzy
mozliwosci, przy czym pierwsze dwie zachodzi¢ moga jedynie w przypadku pracow-
nikéw uczelni.

Pierwsza jest wygasniecie stosunku pracy pracownika naukowego na skutek ska-
zania prawomocnym wyrokiem sadu za przestepstwo plagiatu okreslone w art. 115
o p.a.p.p.*' Nie jest istotne w tym przypadku, jaka kara zostanie orzeczona wobec
danego pracownika. Zgodnie z art. 124 pkt 1 p.s.w.n. stosunek pracy wygasa w przy-
padku zaprzestania spetniania wymagan, o ktérych mowa w art. 113 tej ustawy. Z ko-
lei ten przepis w pkt 3 przewiduje, ze nauczycielem akademickim moze by¢ osoba,
ktora spelnia wymagania, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy. Po-
mijajac w tym miejscu legislacyjna ulomnos¢ tego typu odestania kaskadowego, za-
uwazy¢ nalezy, ze ze wskazanego art. 20 ust. 1 pkt 3 p.s.w.n. wynika, ze nauczycielem
akademickim moze by¢ osoba, ktdra nie bylta skazana prawomocnym wyrokiem za
umyslne przestepstwo lub umyslne przestepstwo skarbowe. Nie ulega watpliwosci,
ze przestepstwo plagiatu mozna popelni¢ jedynie umyslnie. Zatem skazanie prawo-
mocnym wyrokiem za przestepstwo plagiatu oznaczac¢ bedzie niespelnianie przez na-
uczyciela akademickiego wymogu okreslonego w art. 20 ust. 1 pkt 3. Skutkowac to
bedzie wygasnieciem stosunku pracy na podstawie art. 124 w zw. z art. 113 pkt 3
w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 3 p.s.w.n.

Druga z mozliwosci ustania stosunku pracy nauczyciela akademickiego, ktory
dopuscit si¢ plagiatu, zwigzana jest z zastosowaniem wobec niego odpowiedzialno-
$ci dyscyplinarnej*?. Wobec nauczycieli akademickich, ktorzy dopuscili sie czynow
nieuczciwosci naukowej (m.in. plagiatu), postepowanie wyjasniajace wszczyna sig
z urzedu. Postgpowanie dyscyplinarne moze zakonczy¢ si¢ nalozeniem kary dyscy-

51  Aktualne w tym miejscu pozostaja rozwazania dotyczace wyroku warunkowo umarzajacego po-
stepowanie.

52 A.Bochenska, Uprawnienia rektora w zwigzku z postepowaniem dyscyplinarnym wobec nauczy-
ciela akademickiego, ,,Bialostockie Studia Prawnicze” 2020, vol. 25, nr 1,s. 34 i n.
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plinarnej. Katalog tych kar jest szeroki, jednak trzy najsurowsze sposréd nich maja
charakter eliminacyjny. Sa to kary: wydalenia z pracy w uczelni, wydalenie z pracy
w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesiecy do
5 lat oraz pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego
na okres 10 lat. Wszystkie one skutkuja wygasnigciem stosunku pracy, cho¢ w opar-
ciu o rozne podstawy prawne. W przypadku pierwszej z wymienionych kar bedzie to
bezposrednio art. 124 pkt 3 ustawy. W odniesieniu do dwéch pozostatych bedzie to
art. 124 pkt 1 w zwigzku z art. 113 pkt 2 p.s.w.n.

Trzecig mozliwo$¢ ustania stosunku pracy w przypadku popetnienia plagiatu
przez pracownika nauki stanowi rozwigzanie umowy o prace. Zastosowanie umow-
nego stosunku pracy pracownikéw naukowych implikuje stosowanie powszechnych
regul rozwigzania stosunkéw pracy tych oséb. Art. 123 p.s.w.n. w sposéb wyrazny od-
syla do stosowania przepiséw Kodeksu pracy dotyczacych wypowiedzenia umowy do
nauczycieli akademickich. Jednoczesnie art. 147 zawiera ogdlne odestanie do stoso-
wania Kodeksu pracy w sprawach dotyczacych stosunku pracy pracownikéw uczelni
nieuregulowanych w ustawie. Podobne odeslania zawiera takze art. 106 ustawy o PAN
oraz art. 65 ustawy o IB. W przypadku popelnienia przez pracownika nauki oszustwa
naukowego, na przyklad plagiatu, rozwazy¢ mozna dwa sposoby rozwigzania umowy
o prace. Pierwszym jest wypowiedzenie tej umowy. Pamietac trzeba, ze wypowiedze-
nie jest zwyklym sposobem rozwigzania umowy o prace i wprawdzie z art. 45 § 1 k.p.
wynika, ze wypowiedzenie powinno by¢ uzasadnione, to przyczyna wypowiedzenia
nie musi mie¢ szczegdlnej wagi*’. Podkreslenia wymaga fakt, iz przyczyna moze nie
tylko dotyczy¢ pracodawcy i pracownika, ale takze znajdowa¢ uzasadnienie w zasa-
dach wspdlzycia spotecznego. Oczywiste jest, ze w przypadku dopuszczenia sie pla-
giatu przyczyna bedzie leze¢ po stronie pracownika. Jednakze pracodawca mogiby
uzasadnia¢ wypowiedzenie takze faktem, Ze dalsze zatrudnianie takiej osoby byloby
sprzeczne wlasnie z zasadami wspolzycia spolecznego. Dalsza praca takiego pra-
cownika moglaby negatywnie wplywa¢ na prace innych pracownikéw, demotywo-
wac ich, wskazywa¢ na dopuszczanie przez pracodawce takich praktyk etc. Mogtaby
takze stawia¢ w niekorzystnym $wietle pracodawce jako jednostke naukowsg (insty-
tut, uczelnie), ktéra nie pietnuje czynéw nieuczciwosci naukowej. Drugim sposobem
rozwigzania umowy o prace z pracownikiem, ktéry dopuscil sie plagiatu, jest roz-
wigzanie umowy bez wypowiedzenia z jego winy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.,
zgodnie z ktérym rozwigzanie jest mozliwe w razie cigzkiego naruszenia przez pra-
cownika podstawowych obowiazkéw pracowniczych. Warto podkresli¢, ze art. 115
ust. 1 p.s.w.n. jako podstawowy obowigzek nauczycieli akademickich statuuje pro-

53  Por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 7 stycznia 2011 r., I PK 156/10, LEX 1294154; wiecej zob.
Z. Géral, P. Prusinowski, K. Stefaniski, M. Wlodarczyk, Wypowiedzenie stosunku pracy, War-
szawa 2018,s. 151 in.
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wadzenie dziatalno$ci naukowej**. Podobne obowigzki, cho¢ w nieco innej stylistyce,
formuluja przepisy pozostatych ustaw przewidujacych zatrudnianie pracownikow
nauki. Ustawa o PAN w art. 94 ust. 1 wskazuje, ze podstawowym obowigzkiem pra-
cownikéw naukowych jest prowadzenie badan naukowych i prac rozwojowych. Art.
44 ust. 5 ustawy o IB do obowigzkéw pracownika naukowego zalicza realizacje zadan
statutowych instytutu, w szczegolnosci poprzez tworcza dziatalno$¢ naukows polega-
jaca na rozwigzywaniu probleméw naukowych. Wprawdzie z ustawy o IB nie wynika,
ze obowigzek ten ma charakter podstawowy, jednak przyjac nalezy, ze tak jest. Popel-
nienie plagiatu z pewnoscig jest naruszeniem podstawowego obowigzku. Ocena wagi
tego naruszenia nalezy do pracodawcy, ktéry powinien wzig¢ pod uwage bezpraw-
no$¢ czynu, stopien winy pracownika, a takze zagrozenie intereséw pracodawcy™.
O ile bezprawnos¢ czynu w sytuacji plagiatu w wigkszosci przypadkow bedzie dos¢
oczywista, to ocena winy pracownika nie musi by¢ jednoznaczna. Popelnienie pla-
giatu, jakkolwiek naganne, ma charakter stopniowalny i z pewnoscig inaczej nalezy
ocenia¢ niewielkie, cho¢by nieuprawnione, zapozyczenie, inaczej przywlaszczenie
sobie autorstwa calosci lub znacznej czesci cudzego utworu. Ocena pracodawcy w tej
kwestii moze nie naleze¢ do atwych, zwlaszcza biorac pod uwage wysoka specja-
lizacje badan prowadzonych przez naukowcdw. Pracodawca ma prawo wystgpienia
do komisji do spraw etyki w nauce PAN o opinie w sprawie danego czynu (oszustwa
naukowego), chociaz z pewnoscig opinia nie jest wigzaca. Skoro rektor lub dyrektor
instytutu nie musi wystepowac o taka opinie, trudno byloby przyja¢, ze jesli o nig wy-
stapi, bedzie zwigzany jej trescig. Ponadto wigzacy charakter opinii w istotny sposob
ograniczalby prawo pracodawcy do decydowania o trwaniu badz rozwigzaniu sto-
sunku pracy.

Rozwazania dotyczace mozliwosci rozwigzania umowy z pracownikiem nauki
z powodu plagiatu warto odnie$¢ do wymogu wszczecia postepowania wyjasniajg-
cego w przypadku stwierdzenia oszustwa naukowego. Jak wskazano wcze$niej, po-
stepowanie takie wszczyna sie z urzedu, co wiecej, ustawodawca zdecydowat o braku
terminu przedawnienia w przypadku takich czynéw™. Powstaje zatem pytanie o do-
puszczalnos¢ rozwigzania umowy z takim pracownikiem w zaleznosci od orzeczenia
komisji dyscyplinarnej. Jesli komisja orzeknie o uniewinnieniu pracownika, wow-
czas, jak si¢ wydaje, pracodawca nie bedzie mogt samodzielnie uzna¢ winy i zdecy-
dowac¢ o rozwigzaniu stosunku pracy z takim pracownikiem. Jesli natomiast komisja
wyda orzeczenie o ukaraniu pracownika karg, ktéra nie bedzie powodowaé wyga-

54  Nie dotyczy to pracownikow dydaktycznych.

55  Wigcej zob. A. Piszczek, K. Stefaniski, Rozwigzanie umowy o prace bez wypowiedzenia, Warszawa
2017 s.47 in.

56  Brak przedawnienia wszczecia postepowania dyscyplinarnego w przypadku oszustw naukowych
jest krytykowany w doktrynie; por. m.in. D. Skupien, Skutki popelnienia plagiatu lub autoplagiatu
przez nauczyciela akademickiego w $wietle prawa pracy, (w:) W. Sanetra (red.), Zatrudnienie na-
uczycieli akademickich, Warszawa 2015, s. 497-498.
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$niecia stosunku pracy, swoboda rozwigzania takiego stosunku przez pracodawce tez
wydaje sie ograniczona. Pracownik w takim przypadku zostalby ukarany dwukrot-
nie — pierwszg sankcja bytaby kara dyscyplinarna, druga rozwigzanie stosunku pracy
przez pracodawce. Nie wydaje sie to wlasciwe, stad warto postulowa¢ zmiane prze-
pisow w tym zakresie. Mozna takze zada¢ pytanie o mozliwo$¢ rozwigzania umowy
o prace w trakcie trwania postepowania dyscyplinarnego. W tym przypadku aktual-
no$¢ zachowuja zaprezentowane wyzej rozwazania odnoszace si¢ do rozwigzania sto-
sunku pracy z mianowania.

Uwagi koncowe

Plagiat nalezy z pewnoscig do najbardziej godnych napietnowania czynéw nie-
uczciwosci naukowej. Nie ma watpliwosci, ze pracownik naukowy, ktéry popelnia
tego typu oszustwo naukowe, powinien ponies¢ konsekwencje, a waga tego czynu
moze dyskwalifikowa¢ taka osob¢. Pracodawca musi mie¢ mozliwos¢ wiasciwej re-
akeji na tego typu zachowania, wlacznie z rozwigzaniem stosunku pracy. Jak wynika
z analizy poszczegolnych przepisow, usuniecie takiej osoby z grona pracownikow jest
mozliwe. Nie oznacza to jednak, ze obecna regulacja jest pozbawiona wad. Wydaje
sie, ze podstawowa metoda powinno by¢ wszczecie postepowania dyscyplinarnego
przeciwko takiemu pracownikowi. Charakter takiego postepowania daje gwaran-
cje wszechstronnego wyjasnienia wszelkich okolicznosci sprawy. Orzeczenie ko-
misji dyscyplinarnej z natury rzeczy jest bardziej obiektywne i obarczone znacznie
mniejszym ryzykiem pomylki niz decyzja pracodawcy. Dotyczy to wszystkich pra-
cownikdow, bez wzgledu na podstawe zatrudnienia, jednakze szczegdlnego znaczenia
nabiera w przypadku pracownikéw mianowanych. W odniesieniu do pracownikéw
PAN oraz instytutéw badawczych istnieje tu powazna watpliwos¢, biorgc pod uwage,
iz katalog kar dyscyplinarnych nie obejmuje kar eliminacyjnych, ktérych orzecze-
nie powoduje ustanie stosunku pracy. Rozwigzanie stosunku pracy takich pracowni-
kéw po ich ukaraniu dyscyplinarnym oznacza stosowanie podwdjnej sankcji za ten
sam czyn. Taka sytuacje w sposob wyrazny dopuszcza ustawodawca, ksztaltujac prze-
stanki rozwigzania stosunku pracy z mianowanymi pracownikami PAN i instytutow.
Stad - jak si¢ wydaje — warto de lege ferenda postulowa¢ zmiang regulacji tych ustaw,
w szczegolnosci w zakresie poszerzenia katalogu kar dyscyplinarnych. W szczegoél-
noéci katalog kar powinien obejmowac¢, podobnie jak jest to w przypadku nauczycieli
akademickich, kary wydalenia z PAN lub instytutu, a takze kary wydalenia z zakazem
wykonywania pracy w tych instytucjach. Orzeczenie tego typu kary powinno skutko-
wac wygasnieciem stosunku pracy badz obligatoryjnym rozwigzaniem tego stosunku
przez pracodawce bez wypowiedzenia. Takie unormowanie umozliwiloby usuniecie
0s6b dopuszczajacych sig plagiatu z grona pracownikéw danej instytucji. Jednocze-
$nie pozwolifoby to uniknga¢ zarzutu o stosowaniu podwdjnej sankcji wobec takich
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0sob. W odniesieniu do nauczycieli akademickich w doktrynie wskazuje si¢ takze
na potrzebe rozszerzenia katalogu kar poprzez dodanie kary dozywotniego pozba-
wienia prawa do wykonywania zawodu®’. Postulat ten wydaje si¢ stuszny - nie tylko
wobec nauczycieli akademickich, ale wszystkich pracownikéw naukowych. Oczywi-
ste jest, ze orzeczenie takie zapadatoby jedynie wobec sprawcow oszustw naukowych
szczegdlnie zastugujacych na potepienie. Jednakze w takich wyjatkowych przypad-
kach usuniecie takich 0so6b z pewnoscia stuzytoby oczyszczeniu polskiego srodowi-
ska naukowego.

Zdziwienie i niepokdj budza takze unormowania wyposazajace pracodawce
w mozliwo$¢ rozwigzania stosunku pracy w przypadku popelnienia przez pracow-
nika przestepstwa okreslonego w art. 115 o p.a.p.p., stwierdzonego prawomocnym
wyrokiem sagdu. W takim przypadku ustawodawca powinien wprowadzi¢ obligato-
ryjne ustanie stosunku pracy. Analiza przepiséw wskazuje takze na potrzebe ponow-
nej refleksji normotwoérczej w odniesieniu do roli komisji do spraw etyki w nauce
w przypadku naruszenia praw autorskich przez pracownikéw nauki. Obecna regula-
cja wydaje sie daleka od doskonatosci i pozostawia wrazenie, Ze ustawodawca unikat
podjecia jednoznacznej decyzji, czy ma by¢ to rola opiniodawcza, czy stanowigca.
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