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66.

Dekret tymczasowy o Urzedzie Patentowym.

Art. 1.

Przy Ministerstwie Przemystu i Handlu istnieje Urzad Paten-
towy z siedziba w Warszawie, do ktdorego kompetencji nalezy
patentdw na wynalazki oraz wydawanie swiadectw ochronnych na

udzielanie
prawo

wilasnosci wzorow rysunkowych i modeli, tudziez swiadectw ochronnych

na znaki towarowe.

Art. 2. Urzad Patentowy stanowia: prezes, radcowie i asesorowie oraz

urzednicy techniczni i kancelaryjni.
stwowymi.

Art. 3. Prezesa mianuje Najwyz
cje Prezydenta Ministrow i Ministra P

Art. 4. Minister Przemystu i
z pomiedzy radcow Urzedu Patentowe

Art. 5. Radcow i asesoréw miai
przedstawienie prezesa Urzedu Patent
zwlaszcza technicznem, wyksztalcenie:

RArt. 6. Minister Przemystu i Ha
sci radcow sitom fachowym bez mian

Art. 7. Urzad Patentowy dzieli
dzy wydzialy, ich liczbe, tudziez liczbe
row okresla Minister Przemystu i Han
radcow przewodniczgcych wydziatow.
by¢ réownoczesnie przewodniczacym w

Art. 8. Sprawy o udzielenie pat
dectw ochronnych na znaki towarowe
dzialy w komplecie, zlozonym z radcy
czacego, i dwoéch radcow tegoz w
ustawy postepowania sadowego cywili
sedziéw beda odpowiednio zastosowal
wiasnosci wzorédw rysunkowych i 1
towego.

Art. 9. Skargi w sprawach o ud
wydanie swiadectw ochronnych na zn
instancja, wydzial apelacyjny w komp
tentowego lub jego zastepcy, jako pr
wydziatu apelacyjnego lub asesorow, .
w pierwszej instancji. Postanowien
cywilnego co do wylaczania i uchylar
sowane.

Art. 10. Opinji rzeczoznawczych
2e na zadanie urzedow panstwowych
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kie potrzebne im wiadomosci tudziez wyznaczac rzeczoznawcow.

Art. 11.

Strony moga wystepowa¢ w Urzedzie Patentowym badz oso-
biscie, badz przez peinomocnikow. Petnomocnikami

moga by¢ osoby,

mieszkajace w Polsce, z wyiszem, zwlaszcza technicznem, wyksztalceniem,
wciggnigte przez Urzad Patentowy na liste pelnomocnikow.

RArt. 12, Urzad Patentowy posiada pieczeé parstwowa z
»Urzad Patentowy Republiki Polskiej“.

napisem:

Art. 13. Wykonanie ustawy niniejszej poleca sie Ministrowi Przemy-

stu i Hand!u.

Art. 14. Ustawa niniejsza zyskuje moc obowigzujacg z

ogtoszenia w Dzienniku Praw Panstwa Polskiego.

Dan w Warszawie, d. 13 grudnia 1918 r.

dniem jej

Naczelnik Parnistwa:

J. Pitsudski

Prezydent Ministrow:
Moraczewski

Minister Przemystu i Handlu:

J. [wanowsk:



A N
Szanowni Panstwo,

P rzekazujgc Paristwu specjalne wydanie Kwartalnika Urzedu Patentowego RP z okazji 95-lecia ustanowienia
ochrony wtasnosci przemystowej w Polsce, czynie to z nadziejg, ze materiaty w nim zawarte stanowi¢ bedg in-
spirujgcg lekture dla wszystkich 0sob zainteresowanych kluczowg dla rozwoju i wzrostu gospodarczego problematykg
ochrony wartosci niematerialnych i prawnych.

Tak poZgdany w dzisiejszych czasach wzrost innowacyjnosci gospodarki wymaga nie tylko istotnego zwigkszania
naktadow na opracowywanie nowych rozwigzan, zardwno przez sektor publiczny, jak i sektor prywatny, ale takze
sprawnie funkcjonujgcego, przyjaznego dla uZytkownikéw oraz nowoczesnego systemu ochrony wiasnosci intelek-
tualnej, w tym przede wszystkim przemystowej. W procesie dynamicznego rozwoju gospodarczeqo ta ochrona jest
kluczowa dla powstania efektu synergii, wynikajacego z odpowiedniego potaczenia wiedzy naukowo-technicznej

Z przedsiebiorczoscig.

P ragne podkreslic, Ze szczegdlna rola Urzedu Patentowego RP w procesie tworzenia innowacyjnej gospodarki
nie ogranicza sie jedynie do udzielania praw wytacznych na przedmioty wiasnosci przemystowej, ale wigze sie
takze m.in. z upowszechnianiem wiedzy w tym zakresie, wspomaganiem procesow transferu technologii oraz inspiro-
waniem inicjatyw stuzgcych tworzeniu w spoteczenstwie kultury poszanowania i korzystania z wtasnosci intelektualnej.

Urzad Patentowy stale podejmuje réznorodne dziatania wspierajace innowacyjnosc. Dzieki bezposredniemu kontakto-
wi z grupami zawodowymi tworzgcymi polski potencjat intelektualny i gospodarczy, w tym wynalazcami, naukowcami,
prawnikami, projektantami, przedsiebiorcami, inZynierami oraz przedstawicielami wielu innych zawodéw, Urzad tworzy
platforme dialogu pomigdzy tymi Srodowiskami, co sprzyja powstawaniu nowych rozwigzan organizacyjnych i praw-
nych, ukierunkowanych na zwiekszanie potencjafu polskiej nauki oraz wzrost konkurencyjnosci firm i catej gospodarki.
Podejmowane inicjatywy owocujg m.in. obserwowanym od kilku lat zwiekszeniem liczby zgtoszen wynalazkéw, wzo-
row uzytkowych i wzorow przemystowych, w kraju i za granica.

J ubileusz 95-lecia powstania Urzedu Patentowego RP jest okazjg nie tylko do przypomnienia faktéw historycznych
zwigzanych z ochrong wiasnosci przemystowej, ale stanowi rowniez moment, w ktérym zadajemy sobie pytania

0 blizszg i dalszg przysztosc. Niesie ona z pewnoscig zupetnie nowe wyzwania zwigzane ze skomplikowanymi proce-
sami rozwoju nowych technologii, szybkiej globalizacji gospodarki oraz dynamicznych przemian spoteczno-kulturo-
wych dotykajgcych takze sfery wtasnosci intelektualnej.

Warto szczegdlnie tez podkreslic, ze obecnie obowigzujgce w naszym Kraju prawo wiasnosci przemystowej jest w pet-
ni zharmonizowane z regulacjami mieazynarodowymi, w tym z prawem unijnym, co gwarantuje petny udziat Polski

w europejskim systemie patentowym oraz w unijnych systemach ochrony znakow towarowych, wzorow przemysto-
wych oraz oznaczeri geograficznych. Osiggniecie takiego stopnia spéjnosci z regulacjami europejskimi i Swiatowymi
jest powodem do szczegdinej satysfakcji, tym bardziej, ze tradycje ochrony wynalazkdw i rozwigzari technicznych sta-
nowig nieodfgczng czes¢ kultury materialnej naszego kraju.

M am gtebokie przekonanie, Ze tak jak 95 lat temu nasi poprzednicy sprostali trudnemu zadaniu utworzenia w od-
rodzonej Polsce systemu ochrony wiasnosci przemystowej, rowniez w przysztosci Urzgd Patentowy RP, realizu-
Jjac swojg misje, bedzie z powodzeniem odpowiadat na wyzwania oraz potrzeby nauki i gospodarki.

Wszystkim Autorom, ktdrzy zechcieli na tamach wydania jubileuszowego podzielic sie swojg bogatg wiedzg i doswiad-
czeniem, sktadam bardzo serdeczne podziekowania. Tak szerokie wsparcie idei ochrony wiasnosci przemystowej

i jej znaczenia w gospodarce innowacyjnej, nie tylko cieszy, ale rowniez w sposéb jednoznaczny wskazuje, ze Urzgd
Patentowy RP w realizacji tego celu ma sojusznikow, wybitnych znawcdw i niekwestionowane autorytety naukowe.
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Alicja Adamczak
13 grudnia 2013 r. Prezes Urzedu Patentowego RP
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czyli umowa spoteczna

Z dr Alicjag Adamczak Prezesem Urzedu Patentowego RP rozmawia Jacek Zakowski

Jacek Zakowski: Martwi sig pani, jak wszy-
scy, 0 polskg innowacyjno$¢?

Dr Alicja Adamczak: Owszem.

Co panig martwi?

Woeigz stysze, ze nie jesteSmy innowacyjni.
Jatez.

Ale ja sig z tym nie zgadzam.

Jatez.

Spotykam za granicg bardzo wiele innowacyj-
nych rozwigzan, ktdre tworzyli lub wspottwo-
rzyli Polacy. Tylko ze korzystajg z nich ci, ktdrzy
finansowali ich prace. My niewiele z tego
mamy. Niektore kwestie zwigzane z innowa-
cyjnoscig i wynalazczoscig wymagajg zmian
0 charakterze systemowym. Niepokoi mnie
np., ze polscy naukowcy czesto pracuig jako
anonimowi cztonkowie zagranicznych zespo-
fow, duzo wnoszac w powstajgce w ramach
te] wspotpracy rozwigzania.

Moze sami nie chcg sie eksponowac.
Nawet w europejskich grantach Polak
zatrudniony przez polska instytucje dostaje
polska stawke, a gdy robi to samo przez
instytucje niemiecka czy brytyjska, pracu-
jac w Warszawie lub Suwatkach dostaje
zachodnie stawki, kilka razy wyzsze. Wy-
bor jest oczywisty, ale niekoniecznie chwa-
lebny, bo to tam zostajg patenty i punkty
za publikacje.

Rzeczywiscie, zdarza sie, ze w ten sposob
wzmacniamy innowacyjnos¢ innych gospoda-
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rek kosztem naszej. Na szcze$cie obserwuje-
my takze zjawisko powrotow do kraju po zdo-
byciu doswiadczen za granica, zarbwno przez
miodych, jak i utytutowanych naukowcow.

Mnie marudzenie na polskg nieinnowacyj-
nos$¢ drazni z innych powodow. Po pierw-
sze, gdyby jakies inne spoteczenstwo - jak
my - stworzyto mechanizm okragtego
stotu, wymyslito transformacije od gospo-
darki planowej do rynku, stworzyto model
demokracji budowanej z niczego i jeszcze
to wszystko z sukcesem, powszechnym
zrywem wdrozyto, mimo bezliku btedow
popetnionych przez migdzynarodowych
doradcow, mowilibySmy o geniuszu inno-
wacyjnosci. Zmienilismy tu wszystko poza
potozeniem geograficznym, wigc jak moz-
na mowic o braku innowacyjnosci?

Wiele rzeczy sie udato. Oboje dobrze wiemy,
ile takze w naszym zyciu musielismy zmienic,
zeby sie do tego procesu dostosowac. Kazdy
musiat wymyslic i stworzy¢ samego siebie

na nowo. Dotyczy to rdwniez gospodarki.

Za to nam sig nalezy trzydziesci milionow
Nagrod Nobla.

Jestem gotowa podpisac sie pod tym.

A drugie, co mnie drazni, to cigzaca ku ab-
surdowi formalizacja pomiaru innowacyj-
nosci. Ranking innowacyjnosci wygrywa
Wroctaw, bo ma najwiecej zgtoszen paten-
towych. Co to jest za sukces, mie¢ duzo
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zgtoszen patentowych? Mozna mie¢ milion
zgtoszen, z ktorych nic nie wynika albo
jedno, ktore zmieni $wiat, da tysigce miejsc
pracy i przyniesie fortune.

Uwazam, ze poziom innowacyjnosci rzeba
probowac mierzy¢, ale nie nalezy trzymac sie
tych wynikow kurczowo. Trzeba je traktowac
jako punkt odniesienia. Niemniej czesto powta-
rzam, ze jakos¢ i zdolno$¢ wdrozeniowa pro-
ponowanych rozwigzan jest stokro¢ wazniejsza
od liczby zgtoszen patentowych. Ale w staty-
styce to sie trudno ujmuie. Niestety rankingi

nie uwzgledniajg spoteczno-gospodarczego
kontekstu danych statystycznych, opierajg sie
0 liczby bezwzgledne.

Nie dziwie sie, ze Chificzycy maja wigcej
patentow niz my.

Trudno nie doceni¢ tego, co w ostatnich
dwudziestu latach wydarzyto sie w Chinach.

Z panstwa, w ktorym do lat 80-tych ubiegtego
wieku nie istniat zaden system ochrony wia-
snosci intelektualnej, a nawet wrecz przeciwnie
- produkty z tego kraju byty przez dekady
synonimem piractwa intelektuainego — wyrdst
Swiatowy lider pod wzgledem liczby zgtoszen
we wszystkich kategoriach ochrony. Oczywi-
Scie, jak sam pan stwierdzit, liczba zgtoszen

to jeszcze nie wszystko, ale ich rozwigzania

s wdrazane z sukcesem chyba wszedzie
poza Antarktyda. A firmy takie, jak Huawei

czy ZTE stajg sie pierwszoplanowymi graczami
globalnymi w wyjgtkowo konkurencyjnym sek-




torze IT. Nawiasem mowigc samych zgtoszen
wynalazkow w Chinach jest 600 tys. rocznie,
czyli dwukrotnie wiecej niz w USA...

...ktore majg cztery razy mniej ludnosci.

Sami Chinczycy juz przyznaja, ze obecnie
ich gfownym priorytetem nie jest iloS¢, lecz ja-

kos¢ chronionych rozwigzan. Nie ulega watpli-

WoSC, ze czeSC ich patentow jest co najmniej
dyskusyjna pod wzgledem globalnej nowosci
Czy poziomu wynalazczego. Ten problem do-
tyczy tez wielu patentow amerykanskich. Ale,
co wazne, w kazdej chinskiej prowingji dziata
urzad dbajacy o stymulacie i promocje wyna-
lazczosci, co zapewne przekiada sig nie tylko
na ilosc, ale rowniez na jakosc zgtoszen.

Jednak przez administracyjng i polityczng
presje na innowacyjno$¢ w gruncie rzeczy
ja deprawujemy. Zachecamy naukowcow
do udziatu w grze pozoréw. Jeden dobry
wynalazek na dekade, to jest dobry wynik
dla kraju. Na przyktad lampa naftowa albo
smartfon. A politycy i urzednicy wolg mie¢
tysigce byle jakich wynalazkéw co roku.

| z roku na rok wigcej. Bo wtedy moga

sig chwali¢ statystyka. Te liczby nie majg

realnego wptywu na nasze zycie ani na go-
spodarke. llos¢ nie musi przejs¢ w jakos¢.
Moze przej§¢ w ,bylejakos¢”. Liczba paten-
tow wzrasta, a gospodarka zwalnia.

Dla mnie to nie jest kwestia statystyki. Sprawg
oczywistg dla ekspertow w tej materii jest fakt,
76 rzeczywistg warto$¢ komercyjng ma mniej
niz 10% opatentowanych wynalazkéw. Problem
w tym, Ze nie da sie tak naprawde z gory prze-
widzie¢, kiory z wynalazkow bedzie tym hitem,
aktory nie ma na to szans. Na sukces rynko-
wy produktu czy technologii skiada sie bardzo
wiele czynnikow, w tym rowniez takie, kiore

sg zalezne nawet od szcze$liwego zbiegu oko-
licznosci. Prosze tez pamietac o tym, ze w dzi-
siejszych czasach patenty stuzg nie tylko
wdrazaniu rozwigzan w nowych produktach
oraz zarabianiu na udzielonych licencjach.
Dzisiaj rownie waznym aspektem biznesowym
dla firm jest innowacyjny wizerunek, a taki
moga zyskiwa¢ miedzy innymi poprzez budo-
wanie wtasnego portfolio praw wytgcznych.
Szansa na wazny wynalazek ronie, gdy liczba
zgfoszen i udzielonych patentow jest wieksza.
Dlatego cieszy mnie 1o, ze Polska nalezy

do tych nielicznych krajow europejskich, w kto-

rych liczba patentow podczas kryzysu wzrosta,
podczas gdy wszedzie dokota nas spadata.

Urzedy patentowe chca mie¢ wigcej zgto-
szen, bo z nich zyja?

Sq takie urzedy patentowe, kiore dziatajg

na zasadach komercyjnych, utrzymujac

sie wprost z opfat za zgfoszenia i ochrone,

ale nie odwazytabym sie na tak daleko idgce
uproszczenie. Udzielenie lub odmowa udzie-
lenia monopolu to decyzja wigzaca sie z po-
waznymi skutkami prawnymi i ekonomicznymi,
dlatego kazda z nich podlega kontroli. W pol-
skim Urzedzie odbywa sie to poprzez system
kontroli jakosci a takze instytucje ponownego
rozpatrzenia sprawy. Prawidiowos¢ decyzji jed-
nego eksperta jest sprawdzana przez innego
eksperta z te] dziedziny. Decyzje Urzedu mogg
by¢ rowniez zaskarzane do Wojewddzkiego

i Naczelnego Sadu Administracyjnego.

Ale chcac, by Polska byta dobrze notowa-
na w prestizowych rankingach, nie moze
Pani by¢ zbyt wnikliwa przy udzielaniu
patentow.

Oceniamy zgtoszone wynalazki zgodnie

Z obowigzujgcymi standardami Swiatowymi.
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Wg aktualnych statystyk WIPO Polska jest
na 18. migjscu w Swiecie pod wzgledem
liczby zgtoszen wynalazkow ina 15. migjscu
pod wzgledem liczby udzielonych patentow.
W przypadku zgtoszen wzorw przemysto-
wych i przyznanych z tego tytutu praw w obu
tych kategoriach jestesmy na 15. migjscu.
Natomiast w rankingu G20 jeste$my uznani
za 20. gospodarke Swiata. Jak pan widzi,
dane dotyczace liczby zgtoszen i udzielonych
patentow nie tylko potwierdzajg naszg pozycie
gospodarcza, ale nawet sg nieco lepsze. Ge-
neralnie zalezy nam na przyspieszeniu czasu
rozpatrywania zgtoszen i szybkim udzielaniu
patentow, co wymaga zdwojonego wysitku
ekspertow oceniajgcych wnioski. Liczba zgfo-
szen w ostatniej dekadzie rosnie, a ja zatuie,
Ze nie mam mozliwosci pacenia za prace

w nadgodzinach lub zwiekszenia liczby eks-
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pertow, zeby jeszcze bardziej skracac czas
oczekiwania na ochrone.

Wynalazki czekajg na ochrone, bo nie ma
pani budzetu na nadgodziny?

Problem jest bardziej skomplikowany. Czas
rozpatrywania wynika z przyjetych ustawowo
procedur, a one musza, jak wspominatam, by¢
spdine ze Swiatowymi standardami. Ten czas
jest tez Scisle zalezny od liczby ekspertow

w danej dziedzinie techniki. A ich nam bra-
kuje, zwlaszcza elektronikow, informatykow,
mechanikow.

Jednak juz w ciggu trzech miesiecy od zgfo-
szenia wydajemy raporty z wstepnych badan
patentowych z oceng nowo$ci w skali Swiato-
wej. Dla zgtaszajacych, i nie tylko dla nich, jest
to wazna informacja. Nasz Urzad takg pro-
cedure wdrozyt trzy lata temu. To ma istotne
znaczenie, bo inwestorzy bojg sie ryzykowaé

* Wynalaeki
* Wiory btk o

* Wrary
PrOgHTy s e
® Inaki ey,
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pienigdze, dopoki nie sg pewni, ze taki sam
wynalazek nie zostat gdzie$ wczesniej zgtoszo-
ny i ze ich inwestycja nie zostanie zablokowana
przez innego wiasciciela patentu.

Z takim raportem mozna bezpiecznie za-
cza¢ wdrozenie?

Do$¢ bezpiecznie. Dokonujge wstepnego po-
szukiwania w stanie techniki, ekspert sprawdza
czy podobne rozwigzania nie zostaty wczesniej
zgtoszone, opatentowane, opublikowane badz
wdrozone. Jezeli raport z tych poszukiwan

jest dla zgtaszajgcego korzystny czyli eks-

pert nie znalazt rozwigzan przeciwstawnych,
szansa na uzyskanie patentu rosnie. Ale jedno
zZgfoszenie czesto daje poczatek dalszym zgto-
szeniom patentowym. Dotyczy to szczegoinie
firm farmaceutycznych, ktére tylko po to, zeby
zmyli¢ konkurencje dokonuijg jednoczesnie
dziesigtek zgtoszen. Konkurencja traci mase
czasu i pieniedzy zanim zweryfikuje, ktore zgfo-
szenie jest tym najwazniejszym, a zgtaszajgcy
w tym czasie bezpiecznie korzysta z przewag
konkurencyjnej. Firmy farmaceutyczne czesto
daza nawet do spowolnienia procesu rozpatry-
wania ich zgtoszenia patentowego.

Po co?

Bo to daje im czas, zeby ze zgtoszenia gtow-
nego dokonywa¢ zgtoszen wydzielonych. One
majg te samg date zgtoszenia, co zapewnia
pierwszenstwo do uzyskania patentu. Potem
Ze zgfoszenia wydzielonego czesto wydzielajg
kolejne. | tak dalej. To jest specyficzna gra
majgca na celu mylenie i hamowanie konku-
rentow, obserwowana rowniez w innych dzie-
dzinach techniki.

A poza tym pomaga w przypadku wojny pa-
tentowej. Bo kiedy przychodzi do sporu sgdo-
wego, jedna strona wycigga np. 500 patentéw,
adruga tylko piec. To ma znaczenie i robi
wrazenie nie tylko w sgdzie.

| kosztuje majatek.

Nie odstrasza to jednak globalnych graczy.
Kiedy walczy Apple z Samsungiem, mamy
starcie ,gigantow” - 2,5 tys. patentow kontra
1,8 tys. patentow przeciwnika. Te liczby w trak-
cie sprawy rosng. Czesto skokowo. Bo strony
kupuig firmy majace duze portfele patentow

i zarzucajg nimi sady, walczac o kazdy szcze-
g6t w smartfonie czy tablecie.

To juz jest obted.
Nie tylko moim zdaniem, che¢ dominacji
na rynku prowadzi do naduzywania praw wia-




snosci przemystowej. Kazdy walczy o swoje,
ale trzeba wyznaczy¢ rozsgdne granice tej
walki. Wojny patentowe sg wyrazem niebez-
piecznych naduzyc.

Panig, jako prawnika, martwi naduzywanie
ochrony. Mnie to martwi jako konsumenta.
Bo watpie czy obecny stan rzeczy bardziej
stuzy wdrazaniu potrzebnych nam lep-
szych rozwigzan, czy raczej to wdrazanie
spowalnia, utrudnia nam zycie i w catej
gospodarce generuje zbyteczne koszty
transakcyjne. Konsumentom sie mowi,

ze ochrona wiasnosci intelektualnej stuzy
finansowaniu badan. Ale coraz wigkszg
cze$¢ korzysci z tej ochrony pochtania
sama ochrona. Podobnie jak w realnym
socjalizmie, stawialiémy hute, zeby mie¢
stal potrzebng do budowy kolejnej huty.
Nie ma pani wrazenia, ze ten system do-
chodzi do $ciany?

Rzeczywiscie pewne konstrukcje prawne
zaszty juz za daleko. A wcigZ rodnie presja

na nowe procedury i systemy ochrony doty-
czqce catkiem nowych dziedzin, jak chocby
w przypadku programéw komputerowych.
Prawo wiasnosci przemystowej, a wiasciwie
cate prawo wiasnosci intelektualnej, wymaga
zasadniczej reformy.

Bo coraz czesciej stuzy raczej blokowaniu
postepu niz finansowaniu go?

Nie tyle blokowaniu postepu, co konkuren-
tow. Faktycznie wielu przedsigbiorcow jako
motywacje ubiegania sig 0 ochrong wskazuje
che¢ zablokowania konkurencji i trudno mie¢
do nich o to pretensje. W ten sposob przed-
siebiorcy szukajg sposobu zbudowania swojej
przewagi konkurencyjnej, choc pierwotng
ideg ochrony patentowej jest uzyskanie przez
spoteczenstwo korzy$ci wynikajgcych z po-
stepu technologicznego w zamian za udzie-
lenie przez panstwo czasowego monopolu
na wdrazanie patentu. Ale aby z niego korzy-
sta¢ opatentowany wynalazek powinien sta¢
sie przedmiotem obrotu.

Wymysl, a damy ci monopol.

No tak, cho¢ pomysty rodzg sie nie tylko

z checi zysku, ale réwniez z potrzeby rozwig-
zania danego problemu czy tez niespokojnego
ducha wynalazcow. Cze$¢ wynalazkow jest
wynikiem zamierzonej dziatainosci badawczej,
ale raczej nie zetknetam sig z takimi wynalaz-
cami, ktérzy zaczynajg kreatywne myslenie

od pytania, ,co by tu wymysli¢, zeby zarobic”

Chociaz na pewno i tacy sig zdarzaja. Sztukg
jest nie tylko dokona¢ wynalazku, ale tez
odpowiednio opisa¢ go w zgtoszeniu, tak aby
ochrona byta jak najszersza i trudna do obej-
Scia przez konkurentow.

Wobec wspotczesnego systemu ochrony
patentowej istniejg powazne zarzuty. Wiele
0sob twierdzi, ze gdyby dziatat on sto lat
temu, to technologicznie bylibysmy kilka-
dziesiat lat do tytu.

Zdecydowanie przesada. Co najmniej

od czasu uchwalenia Konwencji Pary-

skiej 0 ochronie wiasno$ci przemystowe;

7 1883 1., prawo patentowe byto bez wat-
pienia katalizatorem postepu technicznego

i rozwoju. Zobaczmy, w jakim miejscu Swiat
jest dzis, a gdzie byt w koncu XIX wieku.
Problemy pojawity sie w ostatnich dwoch
dekadach, gdy liczba zgtoszen zaczefa ro-
snac lawinowo. Byé moze prawo nie zdotato
odpowiedzie¢ na zmieniajacq sie sytuacie.
Ostatnia zmiana konwencji miata miejsce

w 1975 1., prawie 40 lat temu.

A praktyka zmienia si¢ radykalnie. Pojawity
sie wojny patentowe, trolle patentowe...

To sg czynniki hamujgce innowacie, ale jak
dotad na duzg skale sg obecne przede
wszystkim w USA, gdzie system patentowy
pozwalat na objecie ochrong takze metod biz-
nesowych oraz programéw komputerowych.
Wynika to wprost... z Konstytugiji Stanow
Zjednoczonych, ktora juz w pierwszym arty-
kule umocowata Kongres do popierania roz-
Woju nauki poprzez zapewnienie wynalazcom
wylgcznych praw do ich odkryc. A odkrycie
to jednak pojecie znacznie szersze niz wy-
nalazek. Poza Stanami Zjednoczonymi takie
szerokie podejscie do zdolnosci patentowe;
nie byto praktykowane, ale rowniez w USA
od dwdch lat podejscie do patentowania
metod biznesowych i programéw kompute-
rowych jako takich zmienito sie i znaczaco
Zblizyto sie do praktyki reszty Swiata, m.in.

na skutek orzecznictwa tamtejszego Sadu
Najwyzszego.

To by sugerowato, ze tendencja rozszerza-
nia ochrony zaczyna si¢ odwracac.

W Stanach Zjednoczonych - tak. Ale w Polsce
coraz wiecej sie mowi, Ze ochrona prawno-
autorska programdw komputerowych jest

zbyt staba. Z drugiej strony przewazajg gtosy,
Ze ochrona patentowa zbyt mocno uderza

w konkurencje i w konsumentow, gdyz hamuje

lub blokuje mozliwo$¢ rozwoju alternatywnych
programéw komputerowych.

Mniej przyjemna interpretacia jest taka,
ze jeszcze dziesiec lat temu wygladato,

ze software bedzie kapitatem USA w woj-
nie ekonomicznej XXI w. Dzi$ to jest w co-
raz wigkszym stopniu kapitat Hindusow,
Chinczykow itd. Przestaje by¢ pewne,

ze patentowanie programow jest w inte-
resie USA. A przeciez prawo patentowe
to interesy i wptywy.

Z pewnoscig. Innym przyktadem jest traktat
polsko-amerykanski z 1990 r, w ktdrym zapi-
sano nasze zobowigzanie do wprowadzenia
ochrony ukfadéw scalonych. Ale Polska
ukfady scalone importuje, wiec ta regulacja
nigdy nie miata praktycznego znaczenia.

Od jej uchwalenia mingto dwadziescia lat,

w tym czasie takich zgtoszen byto kilkanascie,
aw czynnej ochronie jest obecnie kilka. Po-
dobnie jest z prawami autorskimi. To z USA
ptynie impuls na wydtuzanie ochrony i objecia
nig kolejnych pdl eksploatacii utworéw.
Europa sie nie$miato opiera.

Na kontynencie europejskim znacznie wigk-
szy nacisk ktadzie sie jednak na jakosc,

a nie na liczbe patentéw. Byt czas, ze w USA
opatentowa¢ mozna byfo prawie wszystko.

A w Europie to ,prawie wszystko”, mimo

iz nie posiadato u nas zdolno$ci patentowej,
trzeba byto jednak sprawdzi¢ podczas poszu-
kiwan w stanie techniki. Wigze sie to z koniecz-
no$cig dodatkowych badan i analiz, pochtania
wiecej Czasu | zaangazowania.

Musicie sprawdzi¢, czy nikt nigdzie

na $wiecie niczego podobnego nie zgtosit?
Tak i to w wielu bazach danych, w wigkszo-
Sci odptatnych, nie tylko w amerykanskich,
ale rowniez w chinskich, w ktorych podczas
badan mamy do dyspozycji jedynie ttumacze-
nie automatyczne. Trudno bowiem oczekiwaé
od naszych ekspertow znajomosci jezyka
chinskiego. A nowych zgtoszen w systemie
Swiatowym pojawia sig juz ponad 2 miliony
rocznie, w tym blisko jedna trzecia pochodzi
z Chin.

Czyli jednak mozecie sie pomylic.

Pomimo obiektywnych kryteribw oceny zgta-
szanych rozwigzan, w kazdym przypadku
wystepuje pewien zakres subiektywnego
przeSwiadczenia eksperta, ktore czy to w wy-
niku niedoskonato$ci ogoinoswiatowych baz

KWARTALNIK URZEDU PATENTOWEGO RP -







danych, czy tez innych czynnikow, moze by¢
btedne. Ale udzielony patent Iub inne prawo
wylgczne moze zosta¢ uniewaznione, jesli wy-
kaze sig brak spetnienia przestanek zdonosci
patentowej wynalazku. Taka zasada obowigzu-
je w kazdym systemie prawnym.

Ale dlaczego to sie tak ciggnie?

Z zarzutem zbyt diugiego oczekiwania na pa-
tent spotykam sig najczesciej ze strony 0sob,
ktore z tego systemu nie korzystajg. Wyglada
na to, ze mamy w tgj dziedzinie do czynienia
ze swoistym ,czamym PR’, gdy opinia o rze-
czywistosci jest gorsza niz rzeczywistosé.
Obecnie $redni czas udzielania patentow jest
krétszy niz cztery lata.

Strasznie dtugo, jak na te czasy. Cztery
lata temu smartfony i tablety dopiero
wchodzity na rynek.

Jak juz wezesniej wspomniatam, ponad 90%
patentow nie generuje zyskow. Gdyby wigc
procedury patentowe trwaty bardzo szybko,
zgfaszajacy musieliby ptaci¢ z gory za zgfo-
szenie i utrzymanie w mocy patentu na tech-
nologie, ktére finalnie nie zostang wdrozone.
Stad poSpiech jest wskazany raczej przy
dokonywaniu zgtoszenia. Dopiero od tej chwili
mozna bowiem swobodnie prezentowac
wynalazek potencjalnym inwestorom, badaé
rynek pod katem zainteresowania klientow
danym produktem, nie ryzykujac utraty no-
wosci czy tez tym, ze inny podmiot zablokuje
nasze prace. Nigjednokrotnie analiza pod kg-
tem ekspansji na rynki zagraniczne, tworzenie
linii technologicznej czy sieci dystrybucii trwa
rownie diugo, a nawet diuzej niz uzyskanie
patentu.

Szczegolnie niechetnym zbyt szybkiemu
uzyskiwaniu patentow jest sektor farmaceu-
tyczny, ze wzgledu na fakt, ze wprowadzenie
na rynek nowego leku trwa nawet ponad

10 lat, czyli znacznie dtuzej, niz najdtuzsze
procedury przed urzedami patentowymi.

Ale rzeczywiscie, sg rowniez podmioty zain-
teresowane szybszym uzyskaniem patentu.
Dlatego pracujemy nad dalszym skroceniem
czasu rozpatrywania zgtoszen - celem jest
zejScie ponizej trzech lat.

W tej epoce to wiecznosc.

W moim przekonaniu w wigkszo$ci przypad-
kow uzytkownicy wolg procedure wolnigjsza,

ale pewng, niz szybka lecz niedokfadna,
Niedawno, na zyczenie jednego z ministrow

w rzadzie brytyjskim, tamtejszy Urzad Wia-
snosci Intelektualnej wprowadzit superszyb-
kg Sciezke uzyskiwania patentu - w 3 mie-
sigce. Jakie byto zainteresowanie tg $ciezkg
ze strony przemystu? Zerowe! Bo cate
ryzyko tak szybkiej decyzji o udzieleniu
patentu spada na zgtaszajacego, na dodatek
za wszystko trzeba ptacic z gory. Dlatego

z catym przekonaniem twierdze, ze procedu-
ra patentowa, trwajgca okofo trzech lat, jest
optymalna.

To kompletnie odstaje od tempa, w jakim
miliony ludzi tworzy dzi$ miliony innowacji
przez 24 godz. na dobe. Przyspieszenie

z czterech do trzech lat jest bez zna-
czenia, gdy $wiat zmienia sig z sekundy
na sekunde.

Z tymi milionami to pan redaktor przesadzi
Jednak rzeczywiscie postep techniki jest ol-
brzymi. W zwigzku z tym, je$li autor wynalazku
Zwraca uwage na koniecznosc bardzo szybkie-
g0 uzyskania patentu, rzeczowo uzasadniajgc
wage swego rozwigzania i jego strategiczne
Znaczenie, jestesmy w stanie opublikowag in-
formacje 0 zgtoszeniu juz po trzech miesigcach
i udzieli¢ patent w 12-14 miesiecy, co dla zgta-
Szajgcego wigze sie jednak ze zwigkszonym
ryzykiem rynkowym.

Czas transakcji finansowych liczy sie

w mikrosekundach. Tu widaé, jak drama-
tycznie rozjechaty sie mechanizmy rynku
finansowego i realnej gospodarki oraz tadu
prawnego. Nie da sie tego zdigitalizowac,
potaczy¢ urzedow siecig i dostosowaé

do tempa epoki?

Nie mozemy pordwnywac Foreksu i innych
transakcji gietdowych z procesem patentowa-
nia i wdrazania innowacj.

Wspdtpracujemy bezposrednio z wiekszo$-
cig europejskich urzedéw patentowych,

aw ramach WIPO wspofpraca ta ma zakres
globalny. JesteSmy zwolennikiem Swiatowej
harmonizacji prawa wlasnosci przemystowej,
ale taki proces jest jednak bardzo trudny,
chociazby ze wzgledu na rozne kultury prawne
i organizacyjne.

lle kosztuje uzyskanie patentu?

Zgtoszenie drogg elektroniczng kosztuje

500 zt. Jesli jest ,na papierze”, to 550 zt.

Za pierwsze trzy lata ochrony patentowej ptaci
sie 480 zt. W sumie wszystkie opfaty wynio-

sg ok. 16 tys. zf za maksymalny dwudziestolet-
ni okres ochrony.

Niedrogo. Moze dlatego coraz wigcej mowi
si¢ 0 tym, Ze cze$¢ waznych wynalazkow
nie moze by¢ wykorzystywana, bo wiasci-
ciel patentu woli podtrzymywac starsze
produkty albo technologie. Na przyktad

w energetyce odnawialnej.

Taka blokada moze by¢ nieskuteczna, ponie-
waz istnigje instytucja licencji przymusowej.
Mozemy jej udzieli¢ w trybie administracyjnym,
jezeli wtadciciel patentu z niego nie korzysta

i odmawia udzielenia licencji innym podmiotom.
Albo gdy stawia zaporowe warunki skorzysta-
nia z licencji. Takie rozwigzania sg przewidzia-
ne w Konwencji Paryskiej oraz w Porozumieniu
w sprawie Handlowych Aspektow Praw
Wasnosci Intelektualnej, zwanym TRIPS,

i oczywiscie w naszej ustawie Prawo wiasnosci
przemystowej.

Gdyby prawda byto, ze firmy naftowe sku-
puja i zamrazajg rewelacyjne technologie
tworzenia energii odnawialnej,

mozna by zmusi¢ je do odsprzedania
patentow?

Nie tyle do odsprzedania, co udzielenia licencji
innym podmiotom.

Sa takie przypadki?

W wyjatkowych sytuacjach udzielane sg
licencje przymusowe. Dotychczas w wigk-
szosci dotyczg lekow. W panstwach najmniej
rozwinietych i rozwijajacych sie, takich jak

na przyktad Indie, obnizane sg w ten sposob
koszty leczenia chordb typu AIDS czy nowo-
twordw. W Polsce jak dotad nie byto wnio-
skow o udzielenie licencji przymusowych.

A gdyby byty?

To by$my dziatali zgodnie z interesem pu-
blicznym. Patent to przeciez rodzaj umowy
spotecznej — wynalazki muszg stuzy¢ ludziom.
Kiedy jest zapotrzebowanie spoteczne na dany
wynalazek, to wiasciciel musi go zastosowaé
lub umozliwi¢ innym podmiotom wprowadzenie
go na rynek. Bo w interesie publicznym jest
stymulowanie dalszego postepu technicznego
i zaspakajanie potrzeb spofecznych, a przez
to rozwoj cywilizacji.

Rozmawiat Jacek Zakowski
Zdjecia Karolina Badzioch-Brylska
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URZAD PATENTOWY RP

W ciagu 95 lat

PrzvJat 996 681 - zgtoszen przedmiotdéw wiasnosci przemystowej
dokonanych w trybie krajowym

187 043 - zgtoszenia przedmiotow wtasnosci przemystowej
dokonane w trybie miedzynarodowym

32 594 - patenty europejskie celem walidacji na terytorium Polski

UpzieLit 582 440 - patentow, praw ochronnych oraz praw z rejestragcii
na przedmioty wtasno$ci przemystowej

UZNAt OCHRONE
NA TERYTORIUM PoLski 136 575 — miedzynarodowych rejestracji znakéw towarowych

W 2012 roku

Przviat 21 013 - zgtoszen przedmiotdéw wiasnosci przemystowe;j
dokonanych w trybie krajowym

2 765 - zgtoszen przedmiotéw wtasnosci przemystowe;
dokonanych w trybie miedzynarodowym

6 710 - patentéw europejskich celem walidacji na terytorium Polski

UpzieLik 13 100 - patentoéw, praw ochronnych oraz praw z rejestragii
na przedmioty wtasnosci przemystowe;

UZNAt OCHRONE
NA TERYTORIUM PoLski 2 694 — miedzynarodowych rejestracji znakéw towarowych

W 2013 roku

Przviat 21 204 - zgtoszenia przedmiotdw wtasnoéci przemystowej
dokonane w trybie krajowym

3 128 - zgtoszen przedmiotow wtasnosci przemystowej
dokonanych w trybie miedzynarodowym

7 236 - patentdéw europejskich celem walidaciji na terytorium Polski

UpzieLik 14 702 - patenty, prawa ochronne oraz prawa z rejestracji
na przedmioty wtasnosci przemystowe;

UZNAt OCHRONE
NA TERYTORIUM PoLski 2 398 — miedzynarodowych rejestracji znakéw towarowych

Prawa w mocy

47 610 - patentow na wynalazki, w tym 28 591 patentow
europejskich

2 433 - prawa ochronne na wzory uzytkowe
11 396 - praw z rejestracji wzoréw przemystowych

133 695 - praw ochronnych na znaki towarowe
(udzielone w trybie krajowym)

4 - prawa z rejestracji topografii uktadow scalonych
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Pozycja ustrojowa i zadania

URZEDU PATENTOWEGO RP

W Ujeciu historycznym

prof. PSk, dr hab. Andrzej Szewc

Prof. nadzw., Politechnika Swigtokrzyska w Kielcach

Urzqd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (w skrocie — UP RP)
nalezy do tych nielicznych organéw wtadzy publicznej w Polsce,
ktérego istnienie i dziatalno§¢ ma podstawe w prawie miedzynarodowym.
Zgodnie bowiem z art. 12 Konwenc;ji paryskiej z 1983 r. o ochronie wtasnosci
przemystowej, do ktérej Rzeczpospolita Polska nalezy od 10 listopada 1919 .,
kazde panstwo bedqgce jej strong ,,zobowigzuje sie ustanowié specjalny
urzad do spraw wtasno$ci przemystowej oraz centralne biuro zgtoszeh w celu
podawania do wiadomosci powszechnej patentéw na wynalazki, wzoréw
uzytkowych, wzoréw przemystowych i znakéw towarowych”.
Polska wypetnita to zadanie awansem, jeszcze przed przystgpieniem
do Konwenciji, wykonujgc postanowienia tzw. Matego traktatu wersalskiego.

Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej

Polskiej w czasach

Il Rzeczypospolitej Polskiej

Urzad Patentowy Republiki Polskiej zostat

bowiem utworzony dekretem Jozefa Pitsud-

skiego — Naczelnika Panstwa - juz w grud-
niu 1918 1., a wigc zaledwie w miesigc

od odzyskania niepodlegtosci. Swiadczy
to o tym, jak wielkg wage przywigzywaty
wiadze odrodzonego panstwa polskiego
do ochrony wiasnosci przemystowe,

a takze do wypetniania swoich zobowigzan
miedzynarodowych. Dzieki temu wkrotce

obchodzi¢ bedziemy jubileusz stulecia
istnienia Urzedu.

Urzad miat swojg siedzibe w Warszawie,
jednak terytorialny zakres jego dziafalnoSci
obejmowat caty kraj. Do gtéwnych zadan
Urzedu, noszacego od 2 sierpnia 19191,
nazwe Urzad Patentowy Rzeczypospolite]
Polskiej, nalezato udzielanie patentow

na wynalazki, wydawanie swiadectw
ochronnych na prawo wfasnosci wzorow
rysunkowych i model;, tudziez wydawanie
swiadectw ochronnych na znaki towarowe.
Opinii rzeczoznawczych Urzad nie wydawat,
jednakze na zgdanie urzedow panstwowych
byt obowigzany komunikowac wszelkie po-

trzebne im wiadomosci tuaziez wyznaczac
rzeczoznaweow. Owczesny Urzad nie miat
tez kompetencii do rozstrzygania sporéw
patentowych.

Prezesa Urzedu mianowata Najwyzsza Wia-
adza Paristwowa na propozycje Prezydenta
Ministrow i Ministra Przemystu i Hanalu.

W jego skiad wehodzili ponadto radcowie
(sposrod ktorych Minister Przemystu i Han-
dlu wyznaczat zastepcow prezesa Urzedu)

i asesorowie oraz urzednicy techniczni i kan-
celaryjni. Asesorowie nie byli urzednikami
panstwowymi. Kompetencie orzecznicze
byty podzielone migdzy Prezesa Urzedu, kio-
1y wydawat Swiadectwa ochronne na prawo
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wilasnosci wzorow rysunkowych i model oraz
wydziaty, kidre orzekaly w sprawach o udzie-
lanie patentow na wynalazki i 0 wydanie
Swiadectw ochronnych na znaki towarowe.

Dekret z 1918 r. byt, jak wynikato to zresztg
Z jego nazwy, aktem tymczasowym. Grun-
towniejszg regulacje prawng organizacii

i funkcjonowania Urzedu przyniosta ustawa
71924 1. 0 ochronie wynalazkow, wzorow

i znakéw towarowych. Zgodnie z nig UP RP
podlegat bezposrednio Ministrowi Prze-
mystu i Handlu. Prezesa Urzedu mianowat
Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek
Ministra Przemystu i Handlu, a naczelnikow
wydziatow i radcow — Minister Przemystu

i Handlu na wniosek Prezesa Urzedu. Pre-
zes reprezentowat Urzad Patentowy na ze-
wnatrz, kierowat calg jego dziatalnoscig i byt
za nig odpowiedzialny.

Urzad powotany byt do udzielania patentow
na wynalazki, a takze do rejestrowania
wzorow uzytkowych i zdobniczych oraz
znakdw towarowych. Ponadto w trybie
spornym rozpatrywat migdzy innymi wnioski
(zwane ,skargami’) o ustalenie, ze pro-
dukcja, ktorg wnioskodawca zamierza

w przemysle stosowac Iub stosuje nie jest
objeta wytacznoscig wskazanego patentu,
0 uniewaznienie lub umorzenie patentu oraz
prawa z rejestracji, spory 0 uznanie patentu
albo zarejestrowanego wzoru uzytkowego
za zalezny od ,starszego prawa” wnio-
skodawcy, a takze orzekat 0 ustanowieniu
licenciji przymusowe;.

Po wejsciu w zycie ustawy z 1924 r. Urzad
rozpoczat rzeczywisty dziatainosc. W kwiet-
niu 1924 r. zarejestrowano pierwszy znak
towarowy (uzyskata go Pruszkowska
Fabryka ultramaryny Sommer i Nower
na ultramaryne) i udzielono pierwszego
patentu. Pierwszy wzor uzytkowy zostat
zarejestrowany w czerwcu, a pierwszy
wzor zdobniczy - w lipcu tegoz roku.
Przeciw orzeczeniom i uchwatom Urzedu
Patentowego mozna byto wnies¢ skarge

do Najwyzszego Trybunatu Administracyj-
nego na zasadach okreslonych w ustawie

o NTA.

Urzad wydawat pismo urzedowe pt. ,Wia-
domosci Urzedu Patentowego” (pierwszy
numer ukazat sie 26 maja 1924 r.). Pro-
wadzit tez liste petnomocnikdw moggcych
reprezentowac strony w postepowaniu
przed Urzedem (pierwsza osobg wpisang
na te liste byt dr Arnold Bolland z Krakowa,
a wpisu dokonano 25 maja 1924 roku) oraz
rejestry, ktore byty ,ksiegami publicznymi,
dostepnymi dla wszystkich. Osoby zainte-
resowane mogty — za optatg — otrzymywac
wyciagi z rejestrow”.

Podobne uregulowania zawierafo rozpo-
rzgdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej

0 ochronie wynalazkow, wzorow i znakdw
towarowych z 1928 r. Z wazniejszych
zmian na odnotowanie zastuguje nowy
tryb mianowania Prezesa Urzedu (Prezy-
dent Rzeczypospolitej mianowat go odtad
na wniosek Rady Ministrow, przedstawiony

tyczna - prawo wtasno$ci intelektualngj.

Czynny zawodowo radca prawny.

prof. PSk, dr hab. Andrzej Szewc

Dr hab. nauk prawnych, emerytowany profesor Uniwersytetu
Slgskiego w Katowicach. Aktualnie profesor nadzw. w Poli-
technice Swietokrzyskiej w Kielcach oraz w Wyzszej Szkole
Humanistycznej w Sosnowcu. Specjalno$é naukowa i dydak-

Autor wielu publikacji i opracowan, w tym Leksykon wiasno$ci
przemystowej i intelektualngj, Tworczo$¢ pracownicza, Naru-
szenia wiasnosci przemystowsj, Prawo wiasnosci przemy-
sfowej, Uniewaznienie patentu z powodu wad postepowania
w Aktualne problemy wiasnosci intelektualngj, konkurencii
i transferu technologii, Udziat 0s6b trzecich w postepowaniu
administracyjnym (na przyktadzie postepowan w sprawach
wiasnos$ci przemystowej) w Administracja - Teoria, Dydaktyka,
Praktyka, O technice i pojeciach pokrewnych w Spory o wia-
sno$¢ intelektualng, wspotautor Umowy jako prawne narzedzie
transferu innowacji, Systemy ochrony autorskiej i patentowej (podobienstwa i roznice) w Oblicza prawa
cywilnego oraz ekspertyz i opinii prawnych poswieconych sprawom wiasno$ci przemystowej.
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przez Ministra Przemystu i Handlu) oraz
modyfikacja struktury organizacyjnej Urze-
du polegajgca na utworzeniu nowego wy-
dziatu - kontroli wykonywania wynalazkow.
Wydanie rozporzadzenia wigzato sie z przy-
stapieniem Polski do Porozumienia madryc-
kiego dotyczacego zwalczania fafszywych
oznaczen pochodzenia towardw (z 1981 r)
oraz ratyfikowaniem tzw. tekstu haskiego
Konwencji paryskiej, ktorym Polska byfa
zwigzana az do 1975 r.

Urzad Patentowy w czasach
PRL i w okresie przemian
ustrojowych (1945-1992)

W okresie drugiej wojny Swiatowej
Urzad, pod zmieniong nazwg (Urzad
Patentowy w Warszawie), wprawdzie
istniat, ale nie prowadzit szerszej dzia-
talnosci. W kazdym razie nie jest ona
blizej znana. Jego dzieje w tym okresie
opisuje K. Sarek w pracy pt. Jak dziafat
Urzad Patentowy podczas Il wojny Swiato-
wej, przygotowanej na konkurs zorganizo-
wany przez UP (wiecej w tym wydaniu
Kwartalnika - od red.). Z dokonanych
przez nig ustalen wynika, ze podstawg
dziatania UP byty przepisy wydane przez
wiadze niemieckie. Na ich podstawie UP
wznowit przerwang przez wybuch wojny
dziatalnos¢ w czerweu 1940 r. Nakierowana
ona byta gtownie na ochroneg interesow
niemieckich przedsiebiorstw i firm. Czuwat
nad tym niemiecki Dyrygent dla Urzedu
Patentowego, bedacy przedstawicielem
Generalnego Gubernatora.

W czasie okupacji UP ponitst dotkliwe stra-
ty majgtkowe i osobowe. Zniszczeniu ulegly
jego siedziby przy ul. Elektoralnej i przy Alei
Niepodlegtosci. Spalone doszczetnie zosta-
ty wszystkie akta oraz zbiory biblioteczne.
Ich odtworzenie wymagato kilku lat wyjat-
kowo ciezkiej i zmudnej pracy. Zgineto wielu
pracownikow Urzedu. Straty personalne
dotknety réwniez rzecznikow patentowych.

Szerszg dziatalno$¢ UP podijat dopiero

w lutym 1945 r. w wyzwolonym Krakowie.

Jednak juz w pazdzierniku tego roku jego

siedzibe przeniesiono z powrotem do War-
szawy. W sprawach dotyczgcych zakresu

dziatania i organizacji Urzedu nadal,




z drobnymi zmianami, obowigzywaty prze-
pisy Wymienionego wyzej rozporzadzenia
z1928r.

Gruntowne zmiany przyniosfo dopiero wej-
Scie w zycie ustawy z 1962 r. 0 Urzedzie
Patentowym Polskiej Rzeczypospolite]
Ludowej. Zmieniono wtedy nazwe Urzedu

na Urzad Patentowy Polskiej Rzeczypospo-

litej Ludowej (w skrocie UP PRL) i nadano
mu nowg pozycje ustrojowa. W mys! usta-
wy z 1962 r. Urzad byt centralnym organem
administracji panstwowej w sprawach
wynalazkow, projektow racjonalizatorskich,
wzordw uzytkowych, znakdw towarowych

i wzordw zdobniczych.

Inaczej niz w przepisach przedwojen-
nych okreslono zakres dziafania Urzedu.
Na pierwszy plan wysunieto zadania
zwigzane ze stymulowaniem dziatalnoSci
wynalazczej (,inicjowanie, organizowanie

i koordynowanie” tej dziatalno$ci) w go-
spodarce narodowej, ,czuwaniem” nad
korzystaniem z projektow wynalazczych
w uspotecznionym (socjalistycznym) sek-
torze gospodarki narodowej oraz ochrong
praw tworcow pracowniczych (tzn. po-
wstajgcych w jednostkach gospodarki
uspotecznionej) projektow wynalazczych.
Wyrazito sig to miedzy innymi w takich
nowych funkcjach Urzedu, jak inicjowanie
wdrozen projektéw wynalazczych do go-
spodarki narodowej, prowadzenie dzia-
talnosci informacyjnej, zwtaszcza o krajo-
wych wynalazkach i wazniejszych projek-
tach racjonalizatorskich, kontrola i analiza
stosowania projektow wynalazczych i ba-
danie efektow ekonomicznych osigganych
w wyniku ich stosowania w gospodarce
narodowej oraz przekazywanie wynikow
kontroli i badan zainteresowanym jednost-
kom gospodarki uspotecznionej, troska

0 interesy panstwowe w zakresie wynalaz-
kow, wzorow uzytkowych i wzorow zdob-
niczych stanowigcych wiasnos¢ Panstwa,
dziatalno$¢ rzeczoznawcza polegajgca

na opiniowaniu na potrzeby zaintereso-
wanych instytucji materiatow potrzebnych
przy nabywaniu od 0séb zagranicznych
patentow, wzorow uzytkowych i licencjj,

a takze prowadzenie biblioteki techniczne;
i zbioru opisow patentowych, dziatalnos¢
wydawnicza i szkoleniowa oraz populary-
zowanie wynalazczosci i racjonalizacji.

W ramach tych zadan wyspecyfikowano
zwiaszcza takie sprawy, jak:

1) opracowywanie projektow aktow praw-
nych dotyczgcych projektow wynalazczych,
znakow towarowych i wzordw zdobniczych;

Z) inicjowanie prac zmierzajgcych

do wprowadzania do gospodarki narodo-
wej waznigjszych wynalazkow i projektow
racjonalizatorskich, m.in. przez wigczanie
ich do planow gospodarczych;

3) prowadzenie dziatalnosci informacyjnej
0 krajowych wynalazkach i wazniejszych
projektach racjonalizatorskich oraz o waz-
niejszych wynalazkach zagranicznych;

ll) kontrola i analiza stosowania wynalaz-
kdw, wzorow uzytkowych i projektow racjo-
nalizatorskich, badanie efektow osigganych

w wyniku ich stosowania w gospodarce na-

rodowej i przekazywanie wynikow kontroli
i badania zainteresowanym jednostkom;

5) sprawy zwigzane z ochrong w kraju

i za granicg intereséw panstwowych w za-
kresie wynalazkow, wzorow uzytkowych

i zdobniczych, stanowigcych wtasnos¢
Panstwa;

5) opiniowanie na potrzeby zainteresowa-
nych instytuciji materiatéw potrzebnych przy
nabywaniu od 0s6b zagranicznych paten-
tow, wzordw uzytkowych i licencii

7) prowadzenie biblioteki technicznej

i Zbioru opiséw patentowych, dziatainosci
wydawniczej i szkoleniowej oraz popula-
ryzowanie wynalazczosci i racjonalizacjj,
a takze udzielanie wyjasnien przepisow
z dziedziny wynalazkow i racjonalizacji.

Przy wykonywaniu tych zadan Urzad
obowigzany byt dziata¢ w porozumieniu

W zainteresowanymi naczelnymi i central-
nymi organami administracji panstwowe;
oraz wspdfpracowac, zwtaszcza w zakresie
rozwoju masowej wynalazczo$ci i racjonali-
zacji oraz ochrony praw tworcow projektow
wynalazczych, ze zwigzkami zawodowymi,
organizacjami spotdzielczymi, stowarzysze-
niami technicznymi i innymi organizacjami
spotecznymi.

Oczywiscie, oprécz tych zadan UP PRL
wykonywat swoje tradycyjne, wynikajgce
z Konwencji paryskiej, zadania zwigzane
z ochrong dobr wiasnosci przemystowej

- przyjmowat zgtoszenia wynalazkow,
wzordw uzytkowych, znakdw towaro-

wych i wzoréw zdobniczych, rozpatrywat
je i udzielat tytutw ochronnych (patentow

i praw z rejestracii), a takze rozpatrywat
sprawy spome (np. uniewaznienie tych
praw, ich wygasniecie, udzielanie licencji
przymusowych). Realizowat te7 zadania

w zakresie wspotpracy z zagranicg wyni-
kajace z migdzynarodowych zobowigzan
Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie

PRL zostaty one rozszerzone nie tylko

w zwigzku z przynaleznoscig PRL do Rady
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (z czym
wigzaty sie zadania obowigzujgce cztonkow
RWPG, wynikajgce zwtaszcza z Porozu-
mienia moskiewskiego o ochronie wynalaz-
kow wspolnych przy realizacji wspotpracy
gospodarczej i naukowo-techniczngj),

ale takze z przystapienia Polski do Swiato-
wej Organizacji Whasnosci Intelektualnej, jak
i Z Wigzacego sie z tym przyjecia tzw. tek-
stu sztokholmskiego Konwenciji paryskiej
(0 czym nizej).

Przy Urzedzie afiliowano tez dwa organy
orzecznicze: Komisje Rozjemczg i Komisje
Odwotawcza. Pierwsza orzekafa w spra-
wach dotyczacych wynagrodzen tworcow
pracowniczych projektow wynalazczych.
Dziatata jednak stosunkowo krétko, zli-
kwidowano jg bowiem z dniem 1 stycznia
1973 . Druga rozpatrywata odwotania

od decyzji i zazalenia na postanowienia
UP PRL. Po zmianach organizacyjnych

w latach 1984 i 1993 rowniez zostafa
Zlikwidowana.

Nadzor administracyjny nad Urzedem
powierzono Prezesowi Rady Ministrow
(ktory mogt go jednak przekaza¢ jednemu
z cztonkow rzgdu). W ramach tych upraw-
nien Prezes Rady Ministrow powotywat
Prezesa UP PRL i jego zastepcow oraz
okre$lat skfad, zakres i tryb dziatania Rady
Wynalazczosci przy Urzedzie Patentowym
PRL, bedacej kolegialnym organem opinio-
dawczym i doradczym w sprawach obje-
tych zakresem dziatania Urzedu.

Natomiast nadzér judykacyjny sprawo-
wali: wspomniana Komisja Odwotawcza
od 1972 r. oraz - od 1984 r. - Sad Najwyz-
szy w drodze rewizji nadzwyczajne.

W omawianym okresie nastapity jeszcze
inne wydarzenia, ktore w istotny sposdb

KWARTALNIK UARZEDU PATENTOWEGO RP -




rzutowaty na dziafalno$¢ Urzedu, zwlaszcza
w zakresie jego wspotpracy patentowej

z zagranica. PRL zawarta kilka porozumien
Z krajami cztonkowskim dwczesnej RWPG,
w tym wspomniane wyzej porozumienie
moskiewskie z 1973 r. 0 ochronie prawnej
wynalazkow, wzorow przemystowych, wzo-
row uzytkowych i znakow towarowych.

Z obecnej perspektywy bardziej do-
nioste byto jednak otwarcie sie Polski
na wspotprace z krajami zachodnimi.
W 1975 1. PRL przystapita do Swiatowej
Organizacji Wiasnosci Intelektualnej (World
Intellectual Property Organization — w Skro-
cie WIPQ) i ratyfikowata tzw. sztokholmski
tekst Konwencji paryskiej. W 1990 r. miato
miejsce przystapienie Polski do Traktatu
waszyngtonskiego o wspdtpracy patento-
wej z 1970 r. (Patent Cooperation Trealy
—w skrocie PCT), aw 1991 - do Porozu-
mienia madryckiego o miedzynarodowej
rejestracji znakow towarowych. W tym roku
podpisata rowniez Uktad stowarzyszenio-
wy, ustanawiajacy stowarzyszenie Polski
ze WspdInotami Europejskimi oraz ich pan-
stwami czionkowskimi, ktory otworzyt Pol-
sce droge do petnego cztonkostwa w Unii
Europejskiej.

Lata 1989/90-2001

Na przetomie lat 1989-1990 doszto

w Polsce do gtebokich przemian ustro-
jowych, gospodarczych i politycznych,
ktore wywarty znaczacy wptyw na status
prawny i zadania UP RP. Ustawa z 1962 r.
0 Urzedzie Patentowym PRL wprawdzie

zachowata moc (obowigzywata do dnia
wejscia w zycie obecnie obowigzujacej
ustawy Prawo wiasnosci przemystowe,

tj. do dnia 22 sierpnia 2001 r.), jednak doko-
nano w niej kilku istotnych zmian. W szcze-
golnosci odnotowac nalezy, ze w 1991 r.
przywrécono dawng nazwe Urzedu,

aw 1993 r. — jego tradycyjny zakres
dziatania i klasyczne zadania.

W potowie lat 90. miaty tez miejsce kolejne
akeesje Polski do konwencii i organizacii
migdzynarodowych. W 1994 r. Polska stata
sie cztonkiem Swiatowej Organizaciji Han-
dlu (World Trade Organization — w skrécie
WTO), aw 1996 1. przystapita do Traktatu

z Nairobi dotyczgcego ochrony symbolu
olimpijskiego. Zwtaszcza pierwsze z tych
wydarzen, skutkujgce w stosunku do Polski
wejsciem w zycie Porozumienia o Handlo-
wych Aspektach Wrasnosci Intelektualnej
(w skrocie TRIPS), w istotny sposéb zdeter-
minowato zadania i dziatalnos¢ UP RP.

Obecny status prawny
i zadania Urzedu

Sprawy te normuje ustawa z dnia

30 czerwca 2000 r. - Prawo wtasnoSci
przemystowej (w skrocie PWP). Urzedo-
wi Patentowemu po$wiecono w niej odreb-
ny rozdziat. Stosownie do przepiséw PWP,
Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
jest centralnym organem administraci
rzagdowej w sprawach z zakresu wiasnosci
przemystowej. Podlega Radzie Ministrow.
Nadzor administracyjny nad dziafalnoscig
Urzedu Patentowego sprawuje z ramienia

Rady Ministrow minister wiasciwy do spraw
gospodarki.

Urzad Patentowy wykonuje zadania
wynikajace z PWP, z przepisow odreb-
nych oraz z umow miedzynarodowych.
Do zadan tych nalezy m. in. udzielanie
tytutéw ochronnych na przedmioty wta-
snosci przemystowej, rozstrzyganie spraw
w postepowaniu spornym w zakresie
okre$lonym ustawg, prowadzenie urzedo-
wych rejestrow oraz centralnego zbioru
polskich i zagranicznych opisow patento-
wych, a takze wydawanie ,Wiadomosci
Urzedu Patentowego” i ,Biuletynu Urzedu
Patentowego”. W dziedzinie wspotpracy

z zagranicg zadaniem Urzedu jest udziat
w pracach organow migdzynarodowych
z tytutu zawartych przez Rzeczpospolitg
Polskg umow miedzynarodowych w spra-
wach z zakresu wtasno$ci przemystowej,
w szczegolnosci Konwencii paryskiej

0 ochronie wiasnosci przemystowe.

Przy wykonywaniu zadan, w szczegdino-
$ci w sprawach dotyczacych wspotpracy
miedzynarodowej oraz przy opracowy-
waniu projektow przepisow prawnych
dotyczacych wiasno$ci przemystowej,
Urzad Patentowy dziata w porozumieniu
i we wspotpracy z zainteresowanymi
organami wiadzy publicznej. Dotyczy

to zwtaszcza Sejmu i Senatu, Kancelari
Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow, poszczegoinych ministerstw
(zwtaszcza takich jak Ministerstwo Go-
spodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego, Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Ministerstwo

Zdjecia z Narodowego Archiwum Cyfrowego — rok 1938 (w tle budynek Urzedu Patentowego w budowie)
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a takze tere-
nowych organdw administracji rzadowej

i samorzadowej oraz samorzgdu rzecz-
nikow patentowych. W sprawach tajnych
projektow wynalazczych wspotdziata

z Ministerstwem Obrony Narodowej i Mi-
nisterstwem Spraw Wewnetrznych. Ak-
tywnie i w sposob ciagty wspotpracuje tez
Z licznymi uczelniami i innymi placowkami
naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu
oraz organizacjami Zrzeszajgcymi praco-
dawcow i przedsigbiorcow, centrami trans-
feru technologii i wieloma organizacjami
pozarzadowymi. Szczegdty mozna znalez¢
w znakomicie opracowanych corocznych
raportach UP RP z jego dziatalnosci.

Na czele Urzedu Patentowego stoi Prezes
Urzedu Patentowego, ktory kieruje Urze-
dem, reprezentuje go na zewnatrz oraz
ustala szczeg6towg organizacie wewnetrz-
ng i szczegbtowy zakres zadan komorek
organizacyjnych Urzedu. Prezes Urzedu
Patentowego oraz jego zastepcy sg powo-
tywani i odwotywani przez Prezesa Rady
Ministrow. Szczegdlne zadania wykonujg
eksperci UP RP powotywani i odwotywani
przez Prezesa Urzedu Patentowego, kto-
rzy w zakresie orzekania podlegajg tylko
ustawom. W sprawach spomych orzekajg
kolegia ds. spornych.

Od orzeczen Urzedu Patentowego przystu-
guije stronom najpierw wniosek 0 ponowne
rozpoznanie sprawy, a nastepnie skarga
do sgdu administracyjnego. Nadzwyczajna
skarga do sgdu administracyjnego na pra-
womocne decyzje i postanowienia Urzedu
Patentowego, konczace postepowanie

W sprawie, a razgco naruszajgce prawo,
stuzy takze Prezesowi Urzedu Patentowe-
go, Prokuratorowi Generalnemu Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz Rzecznikowi Praw
Obywatelskich.

Praktyka wykazuje, ze taki system nad-
zoru judykacyjnego nad UP RP nige jest
najlepszy. Sad administracyjny jest wtadny
ocenia¢ zaskarzone orzeczenia Urzedu
tylko pod kgtem ich zgodno$ci z prawem.
Nie ma natomiast kompetenciji formalnych
do merytorycznego rozstrzygania spraw
technicznych bedgcych przedmiotem
skarg. Dlatego od pewnego czasu w zain-
teresowanych srodowiskach toczy sie 0zy-
wiona dyskusja nad nowym rozwigzaniem
tego problemu, w postaci specjalnego
organu wymiaru sprawiedliwosci, zwanego
roboczo ,sadem patentowym”. Formuto-
wane sg tutaj rézne koncepcje dotyczace
nazwy tego organu (sad czy trybunat?),
stosunku do istniejgcego Sadu Wspdino-
towych Znakow Towarowych i Wzorow
Przemystowych w Warszawie (wigczy¢ ten
Sad do nowej struktury, czy pozostawié
poza nig), jego lokalizacji (podnosi sie
watpliwo$¢ czy sad patentowy powinien
mie¢ siedzibe w Warszawie), a przede
wszystkim — zakresu jego kognicji. Jedni
uwazaja, ze organ ten powinien orzekac
we wszystkich sprawach wtasnosci inte-
lektualnej, a wiec takze w sprawach wia-
snosci literackiej, artystycznej i naukowej,
normowanych przepisami prawa autor-
skiego, inni - ze jego wiasciwos¢ powinna
ograniczac sie tylko do spraw wiasnosci
przemystowej. Osobiscie, majac na wzgle-

dzie zwlaszcza zakres dziatania UP RP,
jako centralnego organu ds. wiasnosci
przemystowej, sktaniam sie ku temu dru-
giemu poglgdowi.

Wazniejsze obszary
dziatalnosci
Urzedu Patentowego

Podstawowym zadaniem UP RP jest
udzielanie praw wytgcznych oraz utrzy-
mywanie ochrony na wynalazki, wzory
uzytkowe i przemystowe, topografie
uktadow scalonych oraz znaki towarowe

i 0znaczenia geograficzne. W ramach tej
funkeji Urzad przyjmuje i rozpatruje zgto-
szenia wynalazkow, wzorow uzytkowych,
wzorow przemystowych, topografii uktadow
scalonych, znakow towarowych i oznaczen
geograficznych. W ubiegtym (2012) roku

w tzw. trybie krajowym w Urzedzie zgtoszo-
no ich ponad 21 tysiecy, Urzad rozpatrzyt
blisko 23 tysigce zgtoszen i wydat ponad
26 tysiecy decyzji w sprawie udzielenia
tytutéw ochronnych. W mocy pozostawato
doktadnie 180 549 patentéw, praw ochron-
nych i praw z rejestracii.

Jedng z barier transferu technologii jest
w Polsce bariera Swiadomosci. Weigz
bardzo wielu wynalazcow i przedsiebior-
cOw nie zdaje sobie sprawy z roli i zna-
czenia innowacyjnosci we wspotczesnej
gospodarce. Dlatego popularyzacja wie-
dzy o ochronie wiasnosci intelektualne]
Stanowi jeden z fundamentow wiasciwe-
go funkcjonowania Systemu zabezpiecza-
jgceqo prawa tworcow rozwigzan innowa-

KWARTALNIK ARZEDU PATENTOWEGO RP -




cyjnych i umozliwiajgcego gospodarcze
wykorzystanie dorobku wynalazczego

W Sposob przynoszacy korzysci catemu
spofeczenstwu. (..) Bez poszerzenia
Swiadomosci spotecznej na temat funk-
cjonowania systemu ochrony wfasnosci
intelektualnej nie jest mozliwe tworzenie
prawaziwej innowacyjnej gospodarki.

Z tego wzgledu na szczegoine uznanie
zastuguje edukacyjna, informacyjna

i promocyjna dziatalnos¢ UP RP na polu
krzewienia i popularyzowania wiedzy

0 korzys$ciach ptyngcych z ochrony
wiasnos$ci przemystowej i zagrozeniach
wynikajacych z jej braku, przybierajgca
charakter szeroko zakrojonej akcji eduka-
cyjnej, majgcej na celu stafe podnoszenie
kultury spofecznej w tym zakresie i ksztat-
fowanie w spofeczenstwie takich postaw,
Jjak kreatywnosc, proinnowacyjnosc,
ochrona wiasnej twérczosci i poszano-
wanie praw 0s6b trzecich. Od kilku lat
nabiera ona coraz wigkszego znaczenia.
UP RP realizuje te misje organizujac
liczne konferencje, seminaria, warsztaty
itp. spotkania o charakterze krajowym

i miedzynarodowym. W tym zakresie
odnotowac warto takie inicjatywy i dzia-
tania Urzedu, jak organizowane od 30 lat
dla rzecznikéw patentowych szkot wyz-
szych (i nie tylko) seminaria cedzynskie
czy realizowany od 2011 r., adresowany
do drobnych, matych i Srednich przedsie-
biorcow, a takze do szkét wyzszych i pla-
cowek naukowych, projekt systemowy
pt. Wsparcie efektywnego wykorzystania
wfasnosci przemystowej w innowacyjnej
gospodarce, finansowany ze srodkow
unijnych. W jego ramach odbywajg sie
cykle podstawowych i zaawansowa-
nych szkolen, publikowane sg liczne
broszury i materiaty informacyjne oraz
wystawy promujace polskie wzornictwo
przemystowe.

Waznym nurtem tej dziatalnosci jest tak-
ze upowszechnianie wiedzy o wiasnosci
intelektualnej wsrdéd mtodziezy szkolnej

i akademickiej. To dzieki wytrwatym
staraniom kierownictwa Urzedu na wigk-
szo$ci kierunkow studiow realizowane
sg zajecia dydaktyczne z zakresu ochro-
ny wtasnosci intelektualnej. Zaintereso-
wanie zagadnieniami ochrony wiasnosci
intelektualnej majg pobudzac takze orga-

nizowane przez Urzad od 10 lat konkursy
na najlepsze prace habilitacyjne, doktor-
skie, magisterskie, i studenckie z tej dzie-
dziny oraz plakaty dedykowane tematyce
wiasnos$ci przemystowej. Dotychczas
nagrodzono tgcznie 168 rozpraw habilita-
cyjnych, prac doktorskich, magisterskich
i studenckich oraz 142 plakaty. O zakre-
sie i rozmachu tej dziatainosci UP RP
Swiadczy fakt zorganizowania lub wspot-
uczestnictwa w zorganizowaniu w jednym
tylko - przyktadowo 2009 roku - takich
cyklicznych konferenciji i sympozjow, jak
,Programy komputerowe a prawo autor-
skie”, ,Rozwoj gospodarczy w Europie

a kreatywnos¢ i innowacyjno$¢ kobiet”,
,Rynek lekéw a ochroniona wiasnosci in-
telektualnej’, ,Inter-Regional Symposium
on Teaching Intellectual Property (IP)

in Universities in Countries in Transitions”,
,Festiwal Nauki”, ,Wtasnos¢ przemystowa
w innowacyjnej gospodarce’, ,Informa-
cja patentowa dla nauki i przemystu’,

czy adresowany do najmfodszych rysun-
kowy konkurs edukacyjny ,Z patentem
do gwiazd”. Poczgwszy od 2006 r.

w katalogu tym mieszczg sie tez corocz-
ne konferencje organizowane z okazji
ustanowionego przez WIPO, a przypa-
dajgcego 26 kwietnia, Swiatowego Dnia
Witasnosci Intelektualnej. Tegoroczna
konferencja poswiecona byta zagadnie-
niom zwigzanym z ochrong wtasnosci
intelektualnej w Internecie. Jeszcze lepiej
ilustruje ja fakt, ze w jednym kwartale
roku UP RP organizuje od kilku do kil-
kunastu imprez tego typu. Na przyktad

w Il kwartale 2013 r. odbyto sig ich 12.
Wazng role odgrywa tutaj takze wyda-
wany od trzech lat Kwartalnik Urzedu
Patentowego RP.

Innym waznym obszarem dziatalnosci Urze-
du, intensywnie uprawianym zwlaszcza

w ostatnich latach, jest jego aktywnos¢
na polu wspdtpracy miedzynarodowe.
Przedstawiciele Urzedu udzielajg sie

na forum WIPO, udzielajg wsparcia me-
rytorycznego przedstawicielom dyploma-
tycznym RP w pracach UE dotyczgcych
ochrony wtasnosci przemystowej (ostatnio
jest to zwtaszcza sprawa tzw. jednolitego
patentu europejskiego), state i ozywione
sg kontakty UP RP z Europejskg Organi-
zacjg Patentowg i jej organem wykonaw-
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czym - Europejskim Urzedem Patentowym
w Monachium, a takze z OHIM - Urzedem
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w Ali-
cante (Hiszpania).

Od pewnego czasu bardzo intensywna
jest takze zagraniczna aktywno$¢ Urzedu
Patentowego w ramach stosunkéw bilate-
ralnych, koncentrujgca sie ostatnio na wiele
obiecujgcej wspdtpracy z rozwinigtymi
gospodarczo krajami Dalekiego Wschodu:
Chinami, Japonig i Koreg Ptd. Ich pokto-
siem byta m.in. zorganizowana w Seulu

w 2012 r. wystawa polskiego kobiecego
wzornictwa przemystowego pt. ,\W dobrej
formie”.

Odnotowac trzeba rowniez szczegolne
starania kierownictwa UP RP zmierzajgce
do intensyfikowania i unowoczesniania
prac Urzedu i kontaktow z petentami,
uzytkownikami baz danych. Urzad wspie-
ra i wspotdziata z osrodkami informacii
patentowej. Intensywne prace na rzecz
spetnienia wymogow e-urzedu, dzieki
ktorym UP RP nie tylko wpisuje Sie

w polityke rzadu dotyczgcg informatyza-
cji administracji publicznej, ale przede
wszystkim umozliwia uzytkownikom
efektywniejsze korzystanie z krajowego
systemu ochrony praw wytgcznych, majg
$7€zegolne znaczenie w Systemie nowo-
czesnej gospodarki.

Sumuigc ten z koniecznosci skrotowy

i selektywny zarys blisko stuletnich dziejow
Urzedu Patentowego (w tym roku obcho-
dzimy jego 95-lecie), podkreslic trzeba
jego istotny wkiad w ochrone wiasnosci
przemystowej w Polsce, aktywny udziat

w dziatalnosci miedzynarodowych organi-
zacjii instytucji statutowo zajmujgcych sie
sprawami wiasnosci intelektualnej, wszech-
stronng i zrdznicowang w swych formach
aktywnos¢ na rzecz rozwoju innowacyjnej,
opartej na wiedzy i konkurencyjnej gospo-
darki, a takze wielokierunkowe dziatania
propagujace znajomos¢ regut ochrony
wiasnosci intelektualnej i ksztattujgce klimat
jej spotecznego poszanowania, nasilone
zwlaszcza w ostatniej dekadzie. To dobry
powdd, aby przypadajgcy w 2018 r. okrg-
gty jubileusz powstania Urzedu uczcic
petnowymiarowg monografig jego dziejow
0 randze rozprawy doktorskiej, a nawet
habilitacyjnej.
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Z nieznanych kart historii

JAK DZIAtAt URZAD PATENTOWY

PODCZAS Il WOINY SWIATOWE)

Katarzyna Sarek
radca prawny

Jednym z najmniej zbadanych okreséw dziatalnosci Urzedu Patentowego jest czas Il wojny swiatowe;.
Wiele oséb dziwi fakt podjecia jakiejkolwiek dziatalnosci Urzedu w warunkach okupaciji.
Opracowanie ma na celu przyblizenie tych nieznanych, a jakze ciekawych kart z historii Urzedu.

Urzad Patentowy przed wybuchem wojny dynamicznie
sie rozwijat.

Dysponowat fachowg i do$wiadczong kadrg pracownicza, przyjmowat
duzg ilo¢ zgtoszen. Jednoczesnie w trakcie budowy byta jego nowa

siedziba, zaprojektowana przez wybitnego architekta Rudolfa Swierczy-

skiego, gmach przy Al. Niepodlegtosci 188", Zakonczenie tej inwestycji
planowano na 1 pazdziemnika 1939 r. Powstanie tego budynku miato
zapoczatkowat tworzenie nowej, reprezentacyjnej dzielnicy rzadowej,
gdzie miaty mie¢ swoje siedziby najwazniejsze organy panstwowe. Nie-
stety wybuch wojny przekreslit te plany. Bezposrednio jednak przed tym
wydarzeniem zdgzono przenie$¢ do nowo wybudowanego gmachu dwa
wydzialy: Zgtoszen Wzorow i Zgtoszen Znakow Towarowych.

1 wrzesnia 1939 roku rozpoczaf sie trwajacy blisko szesc lat koszmar,
ktory ogarnat niemal cafy Swiat i pochiongt miliony istnien ludzkich.
Owczesna Polska przezyfa tego dnia szok. Niemcy tamigc swoje zobo-
wigzania miedzynarodowe zaatakowaty terytorium panstwa polskiego.
Rozpoczefa sie Il wojna swiatowa. Mtode panstwo polskie nie byto wy-
starczajgco dobrze przygotowane na najazd tak sinego wroga. Sytuacje
pogorszyta zdradziecka napas¢ Zwigzku Radzieckiego 17 wrze$nia.

W wyniku kampanii wrzesniowej Polska znalazta sie w rekach okupan-
tow. Najezdzcy podzielili terytorium panstwa polskiego {..

Dekret kanclerza Rzeszy z 12 pazdziernika 1939 r. o administracji oku-
powanych ziem polskich, ktore nie zostaty wigczone do Rzeszy tworzyt
Generalne Gubernatorstwo ze stolicg w Krakowie. Twor ten miat stano-

1 Gmach przez wielu mieszkancow Warszawy nazywany jest ,domem Kiepury'”.
Jednak nigdy nim nie byt i budowany byt z myslg o Urzedzie Patentowym.

wic¢ ostone dla niemieckiej okupacji i tworzy¢ ztudzenie przestrzegania
przez Rzesze prawa migdzynarodowego. W granicach GG znalazly sig:
ze$¢ wojewddztwa warszawskiego z Warszawg, cze$¢ wojewodztwa
todzkiego, wojewddztwo kieleckie, lubelskie, krakowskie i cze$¢ woje-
wodztwa Iwowskiego na zachod od Sanu?. Generalnym gubematorem
zostat Hans Frank, mianowany na to stanowisko przez Adolfa Hitlera.
Jego organem doradczym i wykonawczym byt Urzad Generalnego
Gubernatora (Amt des Generalgouvemeurs), pozniej zwany rzgdem GG.

Na terenie GG obowigzywato przedwojenne prawo Polskie, chyba

ze okupant je uchylit. Kompetencje do stanowienia nowego prawa miat
kanclerz Rzeszy, upowaznione przez niego organy centraine Rzeszy,
generalny guberator, wyzszy dowddca SS i policji w GG,

Wybuch wojny spowodowat przerwanie dziatalnosci
wiekszo$ci organow panstwowych w Polsce. Réwniez
Urzad Patentowy przestat dziatac.

We wrzesniu w czasie dziatar zbrojnych zdewastowana zostata siedziba
Urzedu Patentowego przy ulicy Elektoralngj 2 oraz gmach przy Al. Niepod-
legtosci 188. Warto podkreslic patriotyczng postawe grupy pracownikow
Urzedu, w szczegbinosci nalezy wymienic: mgr inz. Wiodzimierza Choynow-
skiego, powojennego Prezesa UP oraz wieloletnie pracownice Heleng Wabil-
ska i Marie Morgulec, kidrzy bezposrednio po zakonczeniu dziatan Zorojnych

2 1 sierpnia 1941 1. w wyniku wojny niemiecko-radzieckiej do GG przylaczono dawne
wojewodztwa lwowskie, stanistawowskie, tarnopolskie.

3 J. Bardach, B. Lesnodorski, M. Pigtrzak, Historia ustroju i prawa polskiego,
Warszawa 1994.
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Katarzyna Sarek

Radca prawny, specjalizuje sie
W prawie pracy. Laureatka nagro-
dy Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego za prace magisterskg
w  konkursie organizowanym
przez Urzad Patentowy RP.
Absolwentka Uniwersytetu War-
szawskiego, Szkoty Prawa An-
gielskiego i Europejskiego oraz
Uniwersytetu  Panteon-Assas
w  Paryzu. Autorka publikacii
w zakresie prawa pracy i prawa
cywilnego.

przystapili do zabezpieczania i odtwarzania zniszczonych akt i rejestrow.
Dzigki nim zgtoszenia wynalazkow tajnych nie wpady w rgce okupanta”.

Przerwa w pracy Urzedu trwata do czerwca 1940 r.

Rozporzadzeniem generainego gubematora z dnia 23 kwietnia 1940 1.
0 przemysfowej ochronie prawnej® wznowiono dziatainosé Urzedu w ra-
mach rozporzadzenia Prezydenta z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie
wynalazkow, wzorow i znakow towarowych.

Nadz6r nad Urzedem Patentowym w Warszawie

(byta to nowa oficjalna nazwa wprowadzona

przez okupanta)

oraz jego reprezentacje na zewngtrz sprawowac miat Kierownik Wydziatu
Sprawiedliwosci (Hauptabteilung Justiz), przy Urzedzie Generalnego
Gubernatora. Rozporzadzenie przediuzato do dnia 30 wrzesnia 1940 .
wszystkie terminy wyznaczone ustawowo lub umowami miedzynarodo-
wymi w sprawach rozporzadzenia z 22 marca 1928 r,, ktore nie uptynety
z dniem 26 sierpnia 1939 r. Przewidziano rowniez mozliwos¢ przywroce-
nia termindw, ktorym uchybiono z powodu przeszkod nadzwyczajnych®,

Kierownik Wydziatu Sprawiedliwosci przy Urzedzie Generalnego Guber-
natora ustanowit swego statego przedstawiciela dla zadan powierzonych
mu rozporzadzeniem z 23 kwietnia 1940 r., ktdrego nazwano: Dy-
rygent dla Urzedu Patentowego’. Zostat nim Wolfgang Kiihnast®. Ten
niemiecki urzednik sprawowat te funkcje do konca wojny | zazwyczaj
przebywat w Krakowie lub w Rzeszy.

Urzad wznowit dziatalno$¢ w gmachu
przy ul. Elektoralnej 2.

Obowigzywat nakaz ttumaczenia na jezyk niemiecki wszelkich istotnych
dokumentow, zwlaszcza korespondencii zagranicznej oraz tresci opisow
i zastrzezen patentowych. Po prawie rocznej przerwie, 29 czerwea 1940,

4 J. Dalewski, 50 lat urzedu patentowego w Polsce.
5 Wiadomosci Urzeau Patentowego 1940, nr 1, poz. 1.
6§ 5, § 6 rozporzadzenia o przemysfowej ochronie prawnej.
7 Nazwe te wprowadzit dekret Szefa Urzedu Generalnego Gubernatora dr Bihlera
z dnia 15 pazdziernika 1940. Wiadomosci Urzedu Patentowego 1940, nr 7, poz. 75.
8 W trakcie przygotowan natknetam sig na dwie wersje jego nazwiska. Mianowicie,
w jednym z dokumentéw jego nazwisko napisano KUNAST,

wydane zostaty ,Wiadomosci Urzedu Patentowego”. Opublikowano w nich
m.in. obwieszczenie Prezesa Urzedu Patentowego Stefana Czaykowskiego
0 godzinach przyje¢ interesantow oraz o sposobie dokonywania wptat

na rzecz Urzedu®. Zamieszczono rowniez akiualng liste rzecznikow paten-
towych dopuszczonych do reprezentowania stron przed Urzedem. Zna-
lazto sie na nigj tylko 12 nazwisk. Byto to spowodowane wprowadzeniem
przez okupanta zakazu wykonywania zawodu rzecznika patentowego
przez osoby narodowosci zydowskiej. Prawo to utracili m.in.: Mieczystaw
Zmigryder, Leon Skarzenski, Jakob Stark, Mieczystaw Hufnagel, Jan Bro-
der, Stefan Zamenhof, Markus Kaufmann, Wactaw Adolf. Po wojnie do za-
wodu udato sie wroci¢ tylko Leonowi Skarzenskiemu. W 1946 r. ponownie
zostat wpisany na liste rzecznikow'. Ustanowiono tymezasowych nastep-
cow rzecznikow nieobecnych oraz rzecznikow narodowosci zydowskiej!".

Urzad w tym okresie rozpatrywat niewielkg lo$¢ zgtoszen krajowych i za-
granicznych ptyngcych przede wszystkim z Rzeszy lub krajow znajdujg-
cych sie w sferze wptywdw niemieckich. Zgodnie z zarzadzeniem z dnia
16 pazdziernika 1940 r. w sprawie przemystowych praw ochronnych

i praw autorskich obywateli Wielkiej Brytanii i Péinocnej Irandii, Kanady,
Unii Potudniowo-Afrykanskiej i Australii™® mozliwe byto odroczenie udzie-
lenia patentu lub zarejestrowania znaku towarowego, o kiore stara sie
obywatel tych panstw.

W praktyce wstrzymano rozpatrywanie zgtoszen ptynacych z panstw
zZnajdujgcych sie w stanie wojny z Niemcami. Istniata réwniez mozliwosé
udzielenia tzw. licencji wojennej na prawach patentowych i prawach
wzorbw przystugujacych obywatelom ww. panstw.

Dodatkowo na podstawie obwieszczenia Dyrygenta dia Urzedu Patentowego
wszystkie wptywajgce wnioski 0 udzielenie prawa wykonywania przemysto-
wych praw ochronnych obywateli brytyjskich ogtaszane byty w ,Krakauer
Zeitung’, jako obwieszczenia urzedowe, aby ,0s0bom, kidre moglyby byc
dotkniete tymi wnioskam, dac Sposobnosc o oswiadczenia sig™.

Urzad znajdujac sie pod nadzorem niemieckim zarejestrowat 3 949 paten-
tow, z czego 3498 - byly to zgloszenia zagraniczne. Patentow na wyna-
lazki krajowe udzielono 451 i dotyczyty one w wigkszosci zgtoszen
dokonanych przed wojng. Podobna sytuacja miafa miejsce w przypadku
zgtoszen zagranicznych, ,nowe” wiasciwie w tym okresie skiadali tylko
Niemcy. To do nich nalezata rowniez wiekszoS¢, okoto 70%, wszystkich
patentéw udzielonych na wynalazki zagraniczne. W dalszej kolejnosci

¢ do ilosci uzyskanych patentow znalazly sig: Czechostowaca (k. 7%),
Szwajcaria (ok. 4%), USA, Holandia, Francja, Szwecja, Wegry, Belgia, Wiel-
ka Brytania, Dania, Luksemburg, Norwegia, Finlandia. Po jednym patencie
uzyskaty: Estonia, Rumunia, Zwigzek Radziecki i miasto Gdansk.

Najwiecej patentow zarejestrowano w nastepujacych klasach:

w klasie 21 (elektrotechnika) - 538, w klasie 63 (pojazdy bezszynowe)
- 306, w klasie 12 (chemiczne procesy i aparaty) - 259, w Klasie 46 (sil-
niki) - 188, w klasie 42 (przyrzady) - 120, w Klasie (bron palna, poci-

9 Wiadomosci Urzedu Patentowego 1940, nr 1, poz. 3 4.

10M. Stomski, Historia rzecznictwa patentowego w Polsce, Krakow 1997, str. 106.

" Wiadomosei Urzeau Patentowego 1940, nr 1 poz. 6.

12 Wiadomosci Urzedu Patentowego 1940, nr 7 poz. 76. Analogiczne zarzadzenia
wydano 26 lipca 1941 r. oraz 3 lutego 1943 r. Dotyczyly one przemystowych praw
ochronnych obywateli Nowej Zelandii i USA.

13 Wiadomosci Urzgdu Patentowego 1941, nr 2 poz. 15.
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Warszawa, ul. Elektoralna 2 przed wojng (w tym budynku miescit sie Urzad Patentowy) i dzi$

ski) - 117, w Klasie 47 (elementy maszyn) - 116, w klasie 22 (barwniki,
pokosty, lakiery) - 115, w Klasie 18 (hutnictwo zelaza) - 110, w klasie 39
(przeroby mas plastycznych, kauczuku itp.) - 109.

Urzad rejestrowat rowniez wzory uzytkowe, znaki towarowe i wzory
zdobnicze. Wzoréw uzytkowych zarejestrowano 571. Okoto 90% z nich
przypada na zgtoszenia krajowe. 59 wzorow zarejestrowano na zgfo-
szenia zagraniczne, z tego: 45 dotyczyto Niemiec, po 4 uzyskaty Austria
i Gzechostowacja, USA i miasto Gdansk zarejestrowaty po dwa wzory
apo jednym Francja i Szwecja. Najwigcej wzorow — 60, zarejestrowano
w klasie 36 (ogrzewanie, wietrzenie). W klasie 34 (maszyny, przedmioty
gosp. meble) - udzielono ich 57. W kolejnych klasach zarejestrowano na-
stepujgea ilos¢ wzordw uzytkowych: w Klasie 21 (glektronika) — 54 wzory,
w klasie 33 (przybory uzytku osobistego) — 30, w klasie 54 (przerébka
papieru i tektury) - 28, w klasie 37 (budownictwo lgdowe) - 25, w kla-
sie 63 (pojazdy bezszynowe) - 22, w klasie 81 (fransport i opakowania)
- 21, wklasie 77 (sport, gry, zabawki) - 20.

Wzordw zdobniczych w czasie wojny zarejestrowano 112. Z 27 wzorow
zarejestrowanych na zgtoszenia zagraniczne, 25 przypada na Niemcy,
po jednym zas na Wielkg Brytanie i USA. Urzad zarejestrowat rowniez
1992 znaki towarowe.

Niezwlocznie po wznowieniu pracy Urzedu, wyznaczono sedzidw do Wy-

dziatu Spraw Spomych i Wydziaiu Odwotawczego UP™. Gustaw Lauter

- wiceprezes Sadu Okregowego w Warszawie zostat cztonkiem kolegiow

orzekajgcych Wydziatu Spraw Spornych. Jako cztonkéw kolegiow orzeka-

jacych w Wydziale Odwotawczym wyznaczono sgdziow Sgdu Apelacyjne-
go Wincentego Leskiewicza i Antoniego Cwiakowskiego. (...

Powaznym ograniczeniom w czasie okupacji podlegata
dziatalno$¢ orzecznicza.

Rozporzadzenie o tymczasowym uregulowaniu sgdownictwa admi-
nistracyjnego w Generalnym Gubernatorstwie'® z 23 lipca 1940 r.
uchylato rozporzadzenie o Najwyzszym Trybunale Administracyjnym.
Tym samym przestafa istnie¢ mozliwo$¢ zaskarzania orzeczen wiadzy
administracyjnej w drodze sadownictwa administracyjnego. Zawie-

" Wiadomosci Urzgdu Patentowego 1940, nr 2, poz. 12.
15 Wiadomosei Urzedlu Patentowego 1940, nr 3, poz. 21,

szono rowniez toczace sie przed Trybunatem postepowania jako
bezprzedmiotowe.

Niezwykle istotnym aktem prawnym dla dziafalnosci Urzedu byto rozpo-
rzadzenie generainego gubernatora z dnia 27 maja 1942 . o sprawdza-
niu prawomocnych rozstrzygnie¢ Urzedu Patentowego'®.

Dyrygent dla Urzedu Patentowego mogt zarzadzi¢ sprawdzenie
rozstrzygnig¢ w ciggu roku od ich uprawomocnienia, jezeli - jak
stwierdzono - ,tego wymaga interes publiczny”. Okupant oczywiscie
miat na celu ochrong wiasnych intereséw oraz interesow swoich
obywateli. W tym celu utworzono przy Wyzszym Sgdzie Niemieckim
w Warszawie Sad Patentowy. Przewodniczyt mu Dyrygent dla Urze-
du Patentowego. tawnicy za$ byli powotywani na jego wniosek przez
Kierownika Wyzszego Sadu Niemieckiego w Warszawie sposrod
sedziow tego sadu lub przez Prezydenta Urzedu Patentowego Rze-
szy sposrod cztonkow Urzedu Patentowego Rzeszy.

Sad Patentowy mdgt sprawdzane orzeczenie zatwierdzi¢ lub podjgé
odmienne rozstrzygniecie. Sprawowat wiec kontrole merytoryczna.
Zgodnie z § 5 rozporzadzenia sprawdzaniu podlegaty orzeczenia, kidre
uprawomocnify sig po dniu 31 lipca 1938 r. Jednocze$nie zawarta zosta-
ta klauzula umozliwiajgca sprawdzanie rozstrzygnie¢ uprawomocnionych
przed tg datg ,w szczegdinie waznych wypadkach, w ktdrych interes
Narodu Niemieckiego jest przez rozstrzygniecie dotknigty’”.

Zapis ten umozliwit szerokg ingerencje w przedwojenne orzeczenia
Urzedu. Na jego podstawie przywracano moc patentom udzielonym
na rzecz niemieckich firm przed wojng a nastepnie uniewaznionym
w wyniku postepowania spornego. Firma E. Merck z Darmstadtu
uzyskata tg drogg przywrdcenie drugiego zastrzezenia patentowego
patentu nr 9542 dotyczacego ,sposobu wyrobu preparatow przeciw
krzywicy".

Sad Patentowy przywrécit rowniez peing moc patentowi nr 17967 doty-
czgcemu ,sposobu otrzymywania N-alkilowanych pochodnych szeregu
kwasu barbiturowego wzglednie ich soli” na wniosek firmy 1.G.. Farbenin-
dustrie AG z Leverkursen'”.

16 Wiadomosci Urzedu Patentowego 1942, nr 6, poz. 54.
17, Dalewski, 50 lat Urzedu Patentowego w Polsce, str. 48,

e KWARTALNIK URZEDU PATENTOWEGO RP




Minister Sprawiedliwosci Rzeszy dr Thierack

wydat 30 czerwca 1943 r. rozporzgdzenie o prawie
patentowym i prawie o wzorach uzytkowych

w Generalnej Guberni's.

Na podstawie tego aktu rozciggnieto moc patentow i wzorow uzytko-
wych zgtaszanych po dniu 31 lipca 1943 r. w Urzedzie Patentowym
Rzeszy na obszar GG. Po te] dacie nie mozna byto juz zgtasza¢ paten-

tow i wzoréw uzytkowych w Urzedzie Patentowym w Warszawie. Przewi-

dziano rowniez mozliwo$¢ rozciggnigeia na GG mocy patentow i wzorow
uzytkowych zgtoszonych w Urzedzie Patentowym Rzeszy przed 1 sierp-
nia 1943 r. Zgtaszajacy maogt to uczynic w ciggu okresow pierwszenstwa
przewidzianych w artykule 4 Konwencji Zwigzkowej Paryskiej poprzez
Zlozenie pisemnego o$wiadczenia, ktdre podiegato wpisowi do rejestru,
anastepnie opublikowaniu. Na podstawie § 2 ww. rozporzadzenia 0so-
ba, ktdra zgdata prawa pierwszenstwa w Urzedzie Patentowym Rzeszy
na podstawie zgtoszenia dokonanego w Urzedzie Patentowym w War-
szawie byfa zwolniona od opfaty za zgtoszenie.

Rozporzadzenie regulowato poza tym kwestie tymczasowej ochrony
z chwilg opublikowania zgtoszenia, rozciggniecia na Generalng Guber-
nie mocy tajnych patentow i tajnych wzoréw uzytkowych udzielonych
przez Urzad Patentowy Rzeszy i zgtoszonych przed 1 sierpnia 1943 .

patentowym i wzoréw uzytkowych w Generalnym
Gubernatorstwie'®.

Okre$lono tryb zwracania zgtoszen wynalazkéw i wzorow uzytkowych
wptywajacych do Urzedu po dniu 31 lipca 1943 r. Takie zgtoszenia
powinny by¢ jeszcze w tym samym dniu zwrdcone wnioskodawcy wraz
ze wszystkimi zatgcznikami oraz ze wszystkimi juz uiszczonymi opfatami.
Zgodnie z rozdziatem Il zarzgdzenia Urzedowi Patentowemu pozostaty
nastepujgce zadania: sprawy znakow towarowych i wzorow zdobni-
czych w dotychczasowym zakresie, kontrola juz udzielonych patentow,
ich umorzenie i uniewaznienie, $cigganie optat rocznych oraz dalsze
opracowywanie zgtoszen, ktére wptynety do dnia 31 lipca 1943 .

W formie ciekawostki mozna dodaé, ze jednym z ostatnich udzielonych
patentow w okresie okupacii byt patent nr 32 997, udzielony dla firmy
Ciba Societe Anonyme ze Szwajcarii. Zgtoszenie pochodzito z dnia

14 pazdziernika 1937 r,, a udzielono go dnia 17 maja 1944 .

Kompetencje Dyrygenta przedstawialy sie zgodnie z zarzadzeniem
nastepujaco: sprawowat naczor nad opracowywanymi zgfoszeniami
oraz nad personelem Urzedu Patentowego, udzielat licencji wojennych
na podstawie zarzadzenia w Sprawie przemystowych praw ochronnych
i praw autorskich obywateli Wielkiej Brytanii | Pétnocnej Ifandli, Kanadly,

1919 (4 lutego, 2 sierpnia), 1924 (5 lutego) i 1928 (22 marca).

Najwazniejsze akty prawne regulujgce podstawy organizacyjne, dziatalnos¢ i zadania UP wydano w latach: 1918 (28 grudnia),

W catym okresie XX-lecia miedzywojennego Urzad Patentowy odgrywat znaczacg role w ksztattowaniu form organizaciji i ochrony
wiasnosci przemystowej, wspotdziatajac w opracowaniu norm prawnych regulujacych podstawowe zasady ochrony wynalazkow,
wzorow i znakow towarowych. Nie mozna poming¢ znaczenia czasopisma UP ,Wiadomosci Urzedu Patentowego’, ktore wywierato
wptyw na ksztattowanie sie zasad organizacji wynalazczo$ci i ochrony patentowej w kraju (...).

W catym dwudziestoleciu miedzywojennym liczba zgtoszonych wynalazkow wyniosta 62 555. Zgtoszen krajowych byto mniej niz
zagranicznych. Razem ilos¢ zgtoszen krajowych wyniosta, na przestrzeni catego omawianego okresu, 20 421. Szczegdlnie widoczng
roznice w proporcjach przyniost rok 1920, ale i w latach poznigjszych byfa ona widoczna. Rejestracja wzordw uzytkowych zostata
rozpoczeta w RP w dniu 10 kwietnia 1924 r., do 1939 r. zarejestrowano ich tacznie 8 483. Z kolei ilos¢ zarejestrowanych wzorow
zdobniczych wyniosta w latach 1924-1939 ogdtem — 6 870 (najwiecej w latach 1936-1938). Warto zaznaczy¢, iz klasy (w sumie 20)
towaréw w zastosowaniu do wzoréw zdobniczych zostaty ustanowione rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia

23 kwietnia 1928 r. W przeciwienstwie do patentow, wyrazna byta przewaga liczbowa wzorow krajowych nad zagranicznymi (...

Regulowato rowniez problem wiasciwosci sgdow. Wytaczng wiasciwosé
w sprawach dotyczacych patentow miat Sad Niemiecki w Warszawie.
Sprawy z zakresu wzorow uzytkowych mogty by¢ wnoszone zaréwno
do wlasciwego migjscowo sadu niemieckiego, jak i do Sgdu Niemieckie-
go w Warszawie. Zgodnie z § 9 Minister Sprawiedliwosci Rzeszy w po-
rozumieniu z kierownikiem Kancelarii Rzeszy i Rzadem GG mdgt osoby
niebedace Niemcami, a uprawnione do reprezentowania przed Urzedem
Patentowym w Warszawie, dopusci¢ do zastgpstwa przed Urzedem
Patentowym Rzeszy.

Dyrygent dla Urzedu Patentowego w celu wykonania
rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci Rzeszy
wydat 22 lipca 1943 r. zarzgdzenie o prawie

18 J. Dalewski, 50 lat Urzedlu Patentowego 1943, nr 7, poz. 67.

Unii Potudniowo-Afrykariskigj, Australii oraz Nowej Zelandii i Stanow
ZJednoczonej Ameryki, kontrolowat uazielone juz licencje oraz zajmowat
Sle Sprawami poruczonymi mu przez rozporzgdzenie o Sprawdzaniu
prawomocnych rozstrzygnie¢ Urzedu Patentowego.

Urzad w trudnych warunkach okupacji i wzmagajacego sie terroru starat
sie pracowac jak najlepiej. Wydawat wykazy udzielonych patentow i wzo-
row uzytkowych, wznowit sporzgdzanie reprodukcji Swietinych opisow

i rysunkow zarejestrowanych wzorow uzytkowych i opisow patento-
wych, caty czas pracowat nad zgtoszeniami, jednoczesnie pracownicy
wspbtpracowali z organizacjami podziemnymi i na podstawie dostepne;
literatury opracowywali informacje dotyczace receptur materiatow wybu-
chowych, konstrukciji granatow i innych sprzetéw wojskowych.

19 Wiadomosei Urzedlu Patentowego 1943, nr 9, poz. 91.
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W czasie powstania warszawskiego
we wrzesniu 1944 r.

siedziba Urzedu przy ulicy Elektoralngj zostata catkowicie zniszczona,
agmach przy Al. Niepodlegtosci wypalony.

Spaleniu ulegty wszystkie akta i rejestry, cata biblioteka, ktdra dyspono-
wata fachowym ksiegozbiorem okoto 3500 wolumindw, 2500 rocznikow

czasopism i ponad 4 milionami opisow patentowych z kilkunastu panstw.

Ta strata odbita sie bardzo na powojennej pracy Urzedu. Przez kilkana-
Scie lat prébowano odtworzy¢ zniszczone zbiory.

Dzieki pomocy wielu polskich bibliotek migdzy innymi: Biblioteki Na-
rodowej, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz zaangazowaniu
pracownikow Urzedu udato sie zgromadzi¢ komplet polskich opisow
patentowych i wydawnictw Urzedu. Jednak ogladajac rejestry, ktore byty
odtwarzane na podstawie odpisow dostarczanych przez 0soby je posia-
dajace, mozemy zobaczyé puste karty, czekajgce na wypetienie.

Niezwtocznie po zakonczeniu wojny Urzad wznowit
swa dziatalno$¢.

Grupa pracownikow zaczeta organizowac jego prace w Krakowie.

W Warszawie nie byto szans na znalezienie jakichkolwiek pomieszczen,
nie byto tez zadnego ksiegozbioru, z ktorego Urzad mogtoy korzystac.
Zwigzek Samopomocy Chtopskiej uzyczyt Urzedowi niewielkiego lokalu
przy ul. Szczepanskiej 2, a Izba Przemystowo-Handlowa i krakowskie
wyzsze uczelnie - swych zbiorow. Informacja 0 podjeciu dziatalnosci
przez Urzad zostata ogloszona w prasie i radiu,

Mimo powaznych trudno$ci powstata w Warszawie komisja organizacyj-
na Urzedu Patentowego, sktadajgca sie z bytych pracownikéw Urzedu.
Podjefa ona starania, aby Urzad miat jednak swojg siedzibe w stolicy.
Komisja przediozyta Ministrowi Przemystu i Handlu wnioski dotyczace
koniecznosci niezwiocznego uregulowania stanu prawnego w dziedzi-
nie prawa wiasnosci przemystowej oraz podstaw prawnych dziatania
Urzedu, w szczegdlnosci za$ uchylenia rozporzadzen wydanych przez
okupanta. Wnoszono réwniez o przystapienie do remontu gmachu przy
Al. Niepodlegtosci i zabezpieczenie go na potrzeby Urzedu.

Niestety trudnosci w znalezieniu jakiegokolwiek lokalu biurowego w stolicy
spowodowaty koniecznoS¢ dalszego tymezasowego dziatania Urzedu

w Krakowie. Takze i tam pojawity sig problemy. Brak szans na przydziele-
nie mieszkan pracownikom, kiepskie warunki lokalowe samego Urzedu,
ktopoty z dostepem do wiasciwego ksiegozbioru spowodowaty, ze 1 paz-
dziernika 1945 r. decyzjg Ministra Przemystu i Handlu przeniesiono
Urzad do stolicy.

Tymczasowg siedzibg zostat budynek przy ul. Lwowskiej 15, ale juz 5
marca 1947 r. Urzad przeniost sie do gmachu przy Al Niepodlegfosci
188, gdzie dziata do dnia dzisiejszego.

Do Urzedu zgtosili sie pozostali przy zyciu rzecznicy patentowi. Przy

ich pomocy udato sie stworzy¢ aktualng liste rzecznikow, kidrg opubliko-
wano w pierwszym, wydanym po wojnie numerze ,Wiadomosci Urzedu

Patentowego” z dnia 30 marca 1946 1. Na tej liscie znalazto sie zaledwie
dziewieciu przedwojennych rzecznikow. Byli to: Stefan Glowacki, Adam

20, Dalewski, 50 lat Urzedu Patentowego w Polsce.

Ponikto, Czestaw Raczynski, Wtodzimierz Rémer, wspomniany wczesniej
Leon Skarzenski, Wactaw Suchowiak, Wactaw Tymowski, Janusz Wyga-
nowski, Wactaw Zakrzewski. Dodatkowo wpisano dwa nowe nazwiska;
inz. Stefana Markowskiego i dr Andrzeja Au?',

W tym samym numerze Wiadomosci zamigeszczono najwazniejsze akty
prawne dotyczace wiasnosci przemystowej m.in. rozporzadzenie Prezy-
denta z 1928 r. 0 ochronie wynalazkow, wzorow i znakow towarowych
oraz aktualny tekst Konwencji Zwigzkowej Paryskiej.

Nalezy wspomnie¢, e Migdzynarodowy Zwigzek Ochrony Wrasnosci
Przemysfowej po wojnie aktywnie dziatat na rzecz przyjecia umow
migdzynarodowych dotyczacych zminimalizowania skutkéw wojny

w obszarze wtasno$ci przemystowej. W 1946 r. przyjeto porozumie-
nie londynskie w sprawie patentéw na wynalazki, kiorych wiasci-
cielami byli Niemey?2. Zobowigzywato ono panstwa, kiore podpisaty
te umowe, do oddania do uzytku publicznego patentow, ktore nalezaty
do Niemcow, a nad ktorymi sprawujg kontrole. Drugg wazng umowg
bylo porozumienie neuchatelskie 0 zachowaniu lub przywroceniu praw
wlasnosci przemystowej, zniszczonych przez drugg wojng $wiatowg??
zawarte w 1947 r. Byto ono wzorowane na Porozumieniu Berneriskim
71920 r, regulujgcym analogiczne problemy powstate w wyniku pierw-
szej wojny Swiatowe).

Urzad Patentowy jako jeden z niewielu polskich organow dziafat podczas
wojny. Niemiecki okupant tgpit wszelkie objawy polskosci | zamykat insty-
tucje kojarzace sie z przedwojennym panstwem polskim. Nasuwa sig
pytanie, diaczego pozwolit na dziafanie tego Urzedu. Niewatpliwie byto

to czescig jego przemyslanej polityki, poniewaz pozwolito to na istnienie
osobnych urzedow patentowych rowniez w innych podbitych panstwach.
Wydaje sie, ze Niemcy chcieli utrzymywac stosunki taczace ich z pan-
stwami neutrainymi i poprzez dziatainoS¢ urzedow Sciggac z tych panstw
dewizy.

Probujac dokona¢ bilansu zyskow i strat, niestety trzeba stwierdzic,
ze wojna zostawita gtebokie Slady w dziatainoSci Urzedu Patentowe-
go. Wiele osob zwigzanych z Urzedem stracito zycie. Zgineto wielu
przedwojennych rzecznikdw, zwtaszcza narodowosci zydowskiej.

Po wojnie do wykonywania zawodu wrdcito tylko dziewieciu rzeczni-
kow z grupy okoto trzydziestu dziatajacych przed wojng. Gingli row-
niez pracownicy Urzedu. Ze stu szesciu 0sb zatrudnionych w Urze-
dzie przed 1939 r. okoto 20% stracito zycie w obozach zagtady lub
w powstaniu warszawskim?*, Wielkg stratg byto spalenie biblioteki
Urzedu we wrzesniu 1944 r. Wiele lat trwato jej rekonstruowanie.
Niemniej nalezy zwroci¢ uwage na to, ze szybka reaktywacja Urzedu
po wojnie rowniez jest skutkiem jego dobrej organizacji w czasie

jej trwania. Znacznie trudniej bytoby zorganizowac takg instytucie,
gdyby przerwa w dziatalnosci trwafa sze$¢ lat (...

(Fragmenty oprac. Katarzyny Sarek nagrodzonego w konkursie UP RP
na prace o tematyce ochrony wiasnosci przemystowej)

21 Dr Andrzej Au dziatat jako rzecznik juz w czasie wojny. W numerze 1 WUP z 1943,
opublikowano informacje o wpisie na liste rzecznikow jego nazwiska.

22 Wiadomosci Urzeau Patentowego 1946, nr 9/10, poz. 74.

28 Wadomosci Urzedu Patentowego 1947, nr 2, poz. 9.

24, Dalewski, 50 lat Urzedu Patentowego w Polsce, str. 51.
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A PRAWO UNINE

prof. INP PAN, dr hab. Dawid Migsik
Instytut Nauk Prawnych PAN

Opracowanie poswiecone jest zwieztej prezentacji podstawowych probleméw stosowania
przez Urzqad Patentowy RP prawa Unii Europejskiej przy wykonywaniu kompetencji wynikajgcych
z przepiséw Prawa wtasnosci przemystowej. Sq to zagadnienia sktadajgce sie na szerszy problem
respektowania zasad prawa unijnego! przez organy administraciji publicznej
Panstw Cztonkowskich. W pierwszej kolejnosci przedstawiony zostanie unijny standard
w zakresie obowigzkéw cigzqcych na organach administracji publicznej w zakresie
respektowania przez nie prawa unijnego. Nastepnie podjeta zostanie préba ustalenia,
czy i jak standard ten ma realizowa¢ Urzad Patentowy w postepowaniach prowadzonych
na podstawie przepiséw prawa wtasnosci przemystowej.

Organy administracji publicznej
a stosowanie prawa Unii Europejskiej

Obowigzki cigzace na panstwach czionkowskich w zakresie respekto-
wania i wykonywania prawa unijnego sg ksztattowane w orzecznictwie
TSUE w odpowiedzi na pytania sadow krajowych. Pierwszoplanowa rola
sgdow krajowych w zapewnieniu skutecznoSci prawu unijnemu w krajo-
wym porzadku prawnym w pofgczeniu z ich niezaleznoScig od panstwa
cztonkowskiego (ktorego sg organami) w przypadku sporow jednostki

z panstwem cztonkowskim (jego organami) oraz rola straznika praw
(unijnych) jednostki sprawity, ze obowigzkom organdw panstw czionkow-
skich w zakresie stosowania prawa Unii Europejskiej nie poswigcono

w dotychczasowym orzecznictwie zbyt wiele uwagi.

Nie oznacza to, Ze organy administracji publicznej nie biorg udziatu w pro-
cesie egzekwowania prawa Unii EuropejskiejZ. Jako podmioty wskazane

10 zasadach tych z perspektywy prawa wiasnosci przemystowej zob. R. Skubisz
(wi] red. R. Skubisz, Prawo wiasnosci przemystowej - System Prawa Prywatnego,
fom 14a, Warszawa 2012, s. 33-37.

20 formach i podstawach tego udziatu zob. S. Biernat, Europejskie prawo admini-
stracyjne i europeizacja krajowego prawa administracyjnego (zarys problematykij)

przez prawodawce krajowego w charakterze organow wiasciwych bardzo
czesto bezposrednio orzekajg na podstawie przepiséw unijnych zawartych
w rozporzadzeniach dotyczacych réznego rodzaju materi, od prawa celne-
qo, przez prawo funduszy europejskich po prawo lotnicze i przewozowe.
Organy administracji publicznej na co dzien spotykajg sie z problematykg
prawa unijinego przy stosowaniu przepisow prawa krajowego, na kitrego
treSC wptywajg przepisy prawa unijnego zawarte w dyrektywach. Interakcje
zachodzgce miedzy prawem unijnym a prawem krajowym rzutujg takze

na sposob wykonywania przez organy administracji panstw czionkowskich
przystuguiacych im kompetencii®. Z punkiu widzenia zasady lojainej wspdt-
pracy (art. 4 ust. 3 TUE, dawny art. 10 TWE) niewtasciwe bytoby przyjecie
zalozenia, zgodnie z kiorym zasady stosowania prawa unijnego w porzad-

[wi (red,) M. Sewerynski, Z. Hajn, Studlia Prawno-Europejskie, t. VI, £odz 2002,
s.841in.; M. Zapala, Stosowanie dyrektyw wspdlnotowych przez organy administra-
cyjne, PIP 2005, nr 11, s. 89; M. Kaminski, Konstruowanie wzorca legalnosci decyzji
administracyjnej na podstawie prawa UE przez polskie sady administracyjne, cz. |,
EPS 2011, nr 4, s. 24-26.

3 Zob. przeglad obowigzkéw organdw administracji przedstawiony przez J. Temple
Lang, Developments, issues, and new remedies - the duties of national authorities
and courts under article 10 of the EC Treaty, 27 Fordham International Law Journal
1904, s. 1924-1932.
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kach prawnych panstw cztonkowskich wigzg dopiero na etapie ewentu-
ainego postepowania sgdowego w sprawie ze skargi na decyzje organu
administracji publicznej. Organy administracji bytyby wowczas zobowigza-
ne do respektowania unormowan wynikajgcych z prawa unijnego dopiero
w przypadku uchylenia decyziji przez sad administracyjny i przekazania
sprawy do ponownego rozpoznania.

Bezposredni skutek prawa unijnego

Prezentacje problematyki stosowania prawa Unii Europejskiej przez
organy administracji publicznej panstw cztonkowskich nalezy rozpocza¢
od zasady bezposredniego skutku. Na uzytek niniejszego opracowania
przyjeto zatozenie, zgodnie z ktdrym bezpoSredni skutek prawa unijne-
go w najogdiniejszym znaczeniu polega na zdolnosci prawa unijnego
do kreowania norm, z ktorych jednostki w postepowaniach przed kra-
jowymi organami administracyjnymi beda mogty wywodzi¢ konkretne
uregulowania wptywajace na tres¢ rozstrzygnie¢ wydawanych przez te
organy”. Dzieki zasadzie bezposredniej skutecznodci jednostka moze
powotywat Sie na uprawnienia przystugujace jej na podstawie prawa
unijnego, nawet gdy prawo krajowe takich uprawnien nie przewiduie,
badz gdy worew obowigzkowi wynikajgcemu z prawa unijnego takie
uprawnienia ignoruje. Nie nalezy jednak zaweza¢ bezposredniego skutku
tylko i wytacznie do zdoinosci prawa unijnego do przyznawania jednost-
kom uprawnien. W najnowszym orzecznictwie TSUE tgczy sie omawiang
zasade z moznoscig wyegzekwowania przez jednostke od panstwa
cztonkowskiego cigzgcego na nim na podstawie prawa unijinego obo-
wigzku, ktdrego korelatem nie jest jednoczesnie uprawnienie dla tej
jednostki®. Diatego podzielam poglad, zgodnie z ktérym bezposredni
skutek prawa unijnego polega na wywodzeniu przez jednostke wprost
z aktu prawa uniinego korzystnych dla niej skutkow prawnych®.

Istotne znaczenie dla problematyki poruszanej w ninigjszym opracowaniu
ma rozrbznienie miedzy bezpoSrednim skutkiem wertykalnym i horyzon-
talnym. Wertykalna bezposSrednia skuteczno$¢ oznacza, 7e unormowania
prawa unijinego moga stanowié samoistng podstawe prawng rozstrzygania
dowolnych spraw toczacych sie miedzy panstwem cztonkowskim (jego
organami) a jednostkami. Wertykalny skutek bezposredni najczesciej wy-
stepuje w takiej postaci, ze to jednostka bedzie powotywata sig na upraw-
nienie przystugujace jej na podstawie prawa unijnego celem uzyskania

od organu administracji rozstrzygniecia sprawy administracyjnej dotyczacej
tej jednostki w okreslony sposob (z reguty korzystny dla jednostki). Wy-
korzystanie bezposredniego skutku prawa unijnego moze prowadzic

do uksztattowania sytuacji prawnej jednostki wytgcznie w oparciu o przepi-
Sy prawa unijnego (w zakresie prawa materiainego) albo do uksztattowania

4 Analiza pogladow doktryny krajowej i zagranicznej w tym zakresie zawarta jest w mo-

nografii M. Szpunara, Odpowiedzialnosc podmiotu prywatnego z tytutu naruszenia
prawa wspdlnotowego, Warszawa 2008, s. 40-66.

5 A Wrdbel, Zasada bezposredniego skutku [w] red. A. Wrdbel, Stosowanie prawa
Unii Europejskiej przez sady, Warszawa 2010, s. 103; P. Brzezinski, Unijny obowigzek
odmowy zastosowania przez sqd krajowy ustawy niezgoadnej z dyrektywa Unii Euro-
pejskigj, Warszawa 2010, s. 1241127,

6 R, Skubisz, Zdolnos¢ odirézniajaca znaku towarowego w prawie europejskim i w pra-
wie polskim [w:] Sgdownictwo administracyjne gwarantem wolnoci i praw obywatel-
Skich 1980-2005, Warszawa 2005, s. 392.

prof. INP PAN, dr hab. Dawid Migsik

Profesor nadzwyczajny w Zakfadzie
Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Praw-
nych PAN; zajmuje sie problematykg
prawa konkurencji, sgdowego stosowa-
nia prawa wspolnotowego, zasad ogol-
nych prawa wspélnotowego, a takze
funkcjonowania rynku wewngtrznego.
Za prace habilitacyjng ,Stosunek prawa
ochrony konkurencji do prawa wiasnosci
intelektualnej” otrzymat nagrode Ministra
Gospodarki, Zwigzku Bankéw Polskich
oraz Prezesa Urzadu Patentowego RP
w konkursie na prace naukowe.

tej sytuacji z pominieciem czeSci przepisow prawa krajowego skladaja-
cych sie na podstawe normatywna rozstrzygniecia organu administraci
Rzadszym wariantem bezposredniego skutku wertykalnego w sprawach
administracyjnych bedzie sytuacja, w ktorej to organ administracji bedzie
z bezposrednio skutecznego przepisu prawa unijnego wywodzit dia
jednostki obowigzek, kidry nie zostat przewidziany w materialnym prawie
krajowym. Organy administracji publicznej nie moga bowiem powotywac¢
sie na bezposrednig skuteczno$¢ dyrektyw przeciwko jednostce.

W sprawach administracyjnych bezposredni skutek prawa unijnego

moze mie¢ jedynie charakter wertykalny’. Jest tak nawet w przypadku
postepowan o charakterze spomym, gdy organ administracji wystepuje

w charakterze podmiotu rozstrzygajgcego spor migdzy dwiema stronami,
Jedna strona bedzie wywodzi¢ z prawa unijnego uprawnienie, kiorego
uwzglednienie przez organ administracji doprowadzi do weryfikacji wyda-
nej juz decyzji badz wydania decyzji, na podstawie kidrej natozony zostanie
obowigzek na inng jednostke. Zawsze jest to jednak powotywanie sig

na akt prawa unijnego ,przeciwko” panstwu cztonkowskiemu, a nie prze-
ciwko innej jednostce, kidra na podstawie takiej decyzji nabyla prawo®.

Pierwszenstwo prawa unijnego

Zasade bezposredniego skutku uzupetnia zasada pierwszenstwa prawa
uninego®. Jej istota w wymiarze praktycznym sprowadza sig do obo-
wigzku niestosowania przez sad krajowy przepisow prawa krajowego,

z ktorych wynikajg unormowania niezgodne z prawem unijnym. W migj-
sce takich przepisow prawa krajowego mozna wowczas zastosowac
inne, pozwalajgce na uzyskanie efektu zgodno$ci aktu stosowania prawa
krajowego w sprawie indywidualnej z prawem unijnym. Ewentualnie,
zamiast przepisw prawa krajowego, podstawe prawng rozstrzygniecia
sprawy stanowig bezposrednio skuteczne przepisy prawa unijnego.

7M. Zapala, Stosowanie dyrektyw.., s. 95.

8 W odniesieniu do spraw z zakresu wiasnosci przemystowej zob. R. Skubisz, Zdol-
nos¢ odréznigjgea..., . 392.

9 0 zasadzie tej zob. D. Migsik, Zapewnienie skutecznosci wyrokom Trybunatu Spra-
wiedliwosci Unii Europejskiej przez odmowe zastosowania przepisu prawa krajowego
sprzecznego z prawem unijnym [w:] red. A. Wrobel, Zapewnienie efektywnosci
orzeczeri sqdow migdzynarodowych w polskim porzacku prawnym, Warszawa 2011,
S. 641-662 | powotane tam pismiennictwo krajowe.
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W pismiennictwie przyjmuije sie, ze wszystkie organy panstw czionkow-
skich sg zobowigzane do respektowania zasady pierwszenstwa prawa
unijnego przed prawem krajowym, w tym organy administracji publicz-
nej'C. Podstawy dla wywiedzenia takiego obowiazku nalezy szukac
przede wszystkim w pogladach wyrazonych przez TSUE w sprawie
Larsy". Konsekwencja zwigzania organéw administracji publicznej obo-
wigzkiem respektowania zasady pierwszenstwa jest obowigzek po-
wstrzymania sie od stosowania przepisow prawa krajowego sprzecznych
z prawem unijnym. Do rozstrzygnigcia pozostaje natomiast, czy standard
unijny wymaga od organdw administracji publicznej pomijania w procesie
stosowania prawa indywidualnych aktow administracyjnych, w szczegol-
nosci za$ aktow wydanych przez te organy, jezeli okaze sig, ze sg one
sprzeczne z prawem unijnym, bez uprzedniego ich wzruszenia w trybie
przewidzianym w prawie. Stosowny obowigzek zostat juz natozony

na sady krajowe, przynajmniej w niektérych sprawach 2

Prounijna wyktadnia prawa krajowego

Instytucia prouninej wyktadni'® uzupetnia luki w systemie $rodkow stuza-
cych zapewnieniu skutecznosci prawu unijnemu w wewnetrznym po-
rzadku prawnym, wynikajace z przestanek zasad bezposredniego skutku
i pierwszenstwa. Prounijna wykfadnia jest sposobem na zapewnienie
zgodnoSci przepisow prawa krajowego z prawem unijnym w ptaszczyz-
nie stosowania w drodze odpowiednich zabiegow interpretacyjnych.

W sprawach z zakresu wiasnos$ci przemysfowej ma to szczegolne zna-
czenie, z uwagi na normowanie szeregu zagadnien przez przepisy dy-
rektyw i umow miedzynarodowych, kiorych bezposrednia skutecznosé
w my$! standardu unijnego jest ograniczona (dyrektywy), badz wylgczo-
na (niektore umowy migdzynarodowe)'*.

Obowigzek prounijnej wyktadni prawa krajowego wigze we wszystkich
postepowaniach'®, cho¢ nie zawsze siega jednakowo daleko'®. Nie ma

10Przede wszystkim M. Kozuch, Legalizm stosowania prawa europejskiego w po-
stepowaniu organéw administraci krajowej [w:) Studlia z prawa Unii Europejskiej,
(red)) S. Biernat, Krakow 2000, s. 117; M. Zapata, Stosowanie dyrektyw..., s. 93-94.

' Wyrok TS z dnia 28 czerwca 2001 1. w sprawie G118/00 Larsy, Rec. 2001, s. 1-5063,
pkt 53, szerzej M. Domaniska, Glosa do wyroku TS z 28 czerwea 2001 1. w sprawie
C-118/00 Gervais Larsy przeciwko INASTI, s. 42-46.

12 Problem ten jest konsekwencjg wyroku TS z 29 kwietnia 1999 r. w sprawie C-224/97
Clola, Zb. Orz. 1999, |-2517, szerzej zob. Z. Kmieciak, Postgpowanie administracyjne
i sgdowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010, s. 32-33.

13 Zob. w szczegolnosci A. Sottys, Wykiadhia prawa krajowego zgodhie z cyrektywami jako
Srodek zapewnienia skutecznosci orzeczeniem Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europey-
skigf (podjetym w trybie art. 267 TFUE) w polskim porzaaku prawnym [w] red. A. Wrdbel,
Zapewnienie efektywnosci orzeczen sadow migdzynarodowych w polskim porzgoku
prawnym, Warszawa 2011, s. 502 i powotana tam literatura; M. Koszowski, Wykiadnia
prawa krajowego w zgodzie z prawem Unii Europejskiej po uwzgleanieniu zmian spowodo-
wanych wejsciem w zycie Traktatu z Lizbony, SPP 2012, z. 2 (29), s. 60.

14 Z0b. wyrok TS z 11 wrzesnia 2007 1. w sprawie G-431/05 Merck Genéricos ~ Produ-
tos Farmacéuticos, Zb. Orz. 2007, s. -7001, pkt 35.

15 Obowigzku prounijnej wykladni w obszarze prawa wiasnosci przemystowej dotycza
m.in. wyroki TS z 6 lipca 2010 r. w sprawie C-428/08 Monsanto Technology LLC,
Zb. Orz. 2010, -6765, pkt 72-73; z 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09 L Oréal SA,
Zb. Orz. 2011, 1-6011, pkt 137; z 21 pazdziemika 2010 1. w sprawie C-467/08 Pada-
wan SL, Zb. Orz. 2010, 10055, pkt 23.

16 W kwestii granic prouninej wykiadni zob. powotane powyzej pismiennictwo.

Znaczenia, czy postepowanie sadowe toczy sie miedzy jednostkami,

czy tez z udziatem panstwa cztonkowskiego (jego organu). Nieistotna
jest takze konfiguracja procesowa lub materialnoprawna. Podczas gdy
na zasade bezpo$redniego skutku prawa unijnego organy panstw czton-
kowskich nie zawsze mogg powotac sie przeciwko jednostce, obowigzek
prounijnej wyktadni nie doznaje takiego ograniczenia. Zastosowanie

sie do tego obowigzku moze w konsekwencji prowadzi¢ do natozenia

na jednostke obowigzku, ktory wprost z prawa krajowego nie wynika.

W ten sposdb prounijna wyktadnia moze prowadzi¢ do takiego samego
rezultatu, jak bezposrednie zastosowanie przepisu prawa unijnego’”.

Zasady prawa unijnego a korzystanie
przez Urzad Patentowy z przystugujgcych
mu kompetencji

Organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej majg obowia-
zek respektowania zasad prawa unijnego'®. Dotyczy to takze Urzedu
Patentowego'®. Wydanie decyzji, ktérej rozstrzygniecie nie bedzie
uwzgledniato obowigzkéw wynikajgcych z przedstawionych powyzej
zasad moze by¢ dotknigte wada, ktora uzasadnia¢ bedzie uchylenie
decyzji. Z dotychczasowej praktyki wynika, ze obowigzki te aktualizujg
Sie miedzy innymi w sprawach o:

1) stwierdzenie wygasnigcia praw ochronnych na znaki towarowe?;

2) odmowe uznania prawa ochronnego na znak towarowy?":

3) uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy?2;

4) odmowe udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy?3;

5) odmowe udzielenia dodatkowego prawa ochronnego dla produktu
leczniczego?.

Urzad Patentowy zwigzany jest omowionymi w niniejszym opracowa-
niu zasadami wowczas, gdy dane zagadnienie (kwestia prawna) objete
jest zakresem normowania prawa unijnego®. Sprawa administracyjna
zatatwiana przez Urzad ma charakter unijny wtedy, gdy jej przedmiot
pozostaje objety zakresem normowania prawa unijnego nie tylko
wprost, ale takze posrednio. Dlatego zasadniczg cze$C¢ postepowan
toczacych sie przed Urzedem nalezy kwalifikowac jako sprawy unijne,

17 Taki skutek prouniingj wyktadni dopuszcza np. wyrok WSA w Warszawie z 25 wrzes-
nia 2008 r., VI SA/Wa 1510/08.

18\W odniesieniu do bezpoéredniego skutku zob. M. Zapala, Stosowanie dyrekiyw...,
s. 94; N. Péttorak, Ochrona uprawnien wynikajacych z prawa Unii Europejskiej
w postepowaniach krajowych, Warszawa 2010, s. 101; w odniesieniu do prounijnej
wyktadni zob. S. Biernat, Wykiadhnia prawa krajowego w zgodzie z prawem Wspdl-
noty Europejskiej, [w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych
porzadkach prawnych, (red) C. Mik, Torun 1998, s. 123; M. Zapata, Stosowanie
dyrektyw.., s. 98.

19R, Skubisz, Zdolnosé odrdzniajaca... s. 392; zob. takze wyroki WSA w Warsza-
wie z 29 maja 2006 r,, VI SA/Wa 602/06; z 18 maja 2006 r., VI SA/Wa 1684/05;
7 22 marca 2007 r,, VI SA/Wa 2308/06.

2 \wyrok WSA w Warszawie z 20 marca 2007 r., VI SA/Wa 1998/06.

21 Wyrok WSA w Warszawie z 14 marca 2007 r, VI SA/Wa 2314/06.

22\\yrok WSA w Warszawie z 29 maja 2006 r,, VI SA/Wa 602/06.

Z\Wyrok WSA w Warszawie z 8 wrzesnia 2006 r,, VI SA/Wa 893/06; wyrok NSA
z 27 listopada 2012 r,, Il GSK 1552/11.

2 \Wyrok NSA z 4 czerwca 2013 1, 1| GSK 315/12.

B \Wyrok WSA w Warszawie z 29 maja 2006 r., VI SA/Wa 602/06.
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poniewaz podstawe prawng wydawanych przez organ rozstrzygniec,
w warstwie materialnoprawnej, stanowi¢ beda przepisy Prawa wia-
snosci przemystowej wdrazajgce unormowania wynikajgce z dyrektyw
unijnych oraz unormowania odsytajgce w swej tresci do przepisow
rozporzadzen unijnych. Nie mozna rowniez wykluczy¢, ze w konkret-
nej sprawie rozpoznawanej przez Urzad Patentowy zajdzie potrzeba
uwzglednienia zasad ogdlnych prawa unijnego oraz praw podstawo-
wych uznanych na mocy Karty Praw Podstawowych (szczegoinosci
za$ art. 17 ust. 2 KPP). Skoro za$ Urzad Patentowy ma obowigzek
stosowac sig do zasad prawa unijnego w tych postepowaniach, kiore
majg charakter sprawy unijnej, dyskusyjne jest stanowisko wyrazone
w wyroku WSA w Warszawie z 8 wrzesnia 2006 r., VI SA/Wa 893/06,
zgodnie z ktorym proeuropejskie stosowanie prawa oznaczato,

ze ,Urzad Patentowy nie moze poming¢ przyjetych 23 marca 1996 r.
przez Urzad w Alicante wytycznych dotyczacych badania znaku
Wspolnoty” przy udzielaniu prawa ochronnego na znak towarowy

na podstawie przepisow krajowych. Pomimo réznych interakcji zacho-
dzacych migdzy systemem jednolitych tytutow ochronnych do praw
whasno$ci intelektualnej a systemami krajowymi objetymi harmonizacia,
tego typu dokument stanowi¢ moze dla Urzedu Patentowego jedynie
zr6dto inspiracii intelektualnej przy ocenie zdolnosci odrézniajace;
o0znaczenia, czy podobienstwa migdzy oznaczeniami (co nie wyklu-
Cza postugiwania sie przez organ krajowy metodykg oceny zbiezng

zZ unijng).

Dodatkowo nalezy zwraca uwage na zakres harmonizacji krajowego
prawa wiasno$ci przemystowej i to w odniesieniu do konkretnej instytuci
Nalezy podzielic wyrazony w orzecznictwie WSA w Warszawie poglad,
zgodnie z ktorym w sytuacji gdy prawo unijne pozostawia panstwom
cztonkowskim swobode w zakresie ustanowienia innego standardu
ochrony, badz pozostawia w ich gestii unormowania kwestii procedu-
rainych, to zasadniczo brak podstaw do bezposredniego wywodzenia

7 dyrektywy konkretnego uprawnienia, jak i dokonywania prounijnej
wyktadni, jezeli prawodawca krajowy uksztattowat dang instytucie prawa
wlasnosci przemystowej w ramach przystugujacej mu na podstawie
dyrektywy swobody regulacyjnej®®.

Przy stosowaniu przepiséw Prawa wiasno$ci przemystowej dotycza-
cych zagadnien objetych zakresem unijnych dyrektyw, Urzad Paten-
towy RP ma obowigzek dokonywania - zawsze - prounijngj wykfadni
tych przepiséw. Zasadniczo bedzie to wykfadnia zorientowana na dy-
rektywy, a zatem uwzgledniajgca unormowania wynikajgce z odpo-
wiednich przepisow dyrektyw i interpretacji tych przepisow dokonane;
w orzeczeniach TSUE. W przypadku stwierdzenia w toku wykfadni
niezgodno$ci unormowan wynikajgcych z przepisow Prawa wiasnosci
przemystowej z unormowaniami dyrektyw unijnych, Urzad Patentowy
ma obowigzek podja¢ probe dokonania wyktadni zapewniajacej zgod-
no$¢ prawa polskiego z prawem unijnym (wykfadnia prounijna sensu
stricto). Dla realizacji tego celu konieczne moze okazac sie pominiecie
J{radycyjnie” stosowanego przepisu Prawa wiasno$ci przemystowe;

i zastosowanie W jego miejsce innego przepisu tej ustawy, ktory da

2 \Wyroki WSA w Warszawie z 20 marca 2007 r,, VI SA/Wa 1998/06; z 14 marca
2007 r.,, VI SA/Wa 2314/06; podobnie zob. R. Skubisz, Zdolnos¢ odréznigjca..,
s. 392.

sie wylozyé — w okolicznosciach konkretnej sprawy — prounijnie?”.
Prounijna wyktadnia moze prowadzi¢ do wydania rozstrzygniecia nie-
korzystnego dla wnioskodawcy. W postepowaniu spomym wyktadnia
prounijna moze prowadzi¢ do wzruszenia decyzji, na podstawie ktdrej
inna jednostka nabyfa prawo.

Jezeli prounijna wykfadnia okaze sie niemozliwa, nalezy zweryfikowac,
czy przepis dyrektywy spefnia test bezposredniego skutku i moze stano-
WiC samoistng - z zatozenia - podstawe prawng rozstrzygnigcia sprawy.
W sprawach o udzielenie prawa ochronnego jednostka moze wywodzi¢
z dyrektywy uprawnienie do udzielenia jej prawa worew postanowieniom
Prawa wtasnosci przemystowej. Analogicznie jest w sprawach spornych,
gdy wnioskodawca zarzuca sprzecznos¢ decyzji o udzieleniu prawa
wylgcznego z przepisami dyrektywy (incydentalny bezposredni skutek).
Natomiast sam Urzad Patentowy nie moze, worew postanowieniom
Prawa wtasnosci przemystowej (niepoddajgcym sie prounijnej wyktadni),
odmdéwic udzielenia prawa ochronnego (patentu) wykorzystujgc w tym
celu wprost przepisy dyrektywy. Z mozliwosci tej moze natomiast korzy-
sta¢ w przypadku dodatkowych praw ochronnych, regulowanych rozpo-
rzadzeniami unijnymi, oraz wowczas, gdy przepisy dotyczace udzielania
praw ochronnych odwotujg sig do rozporzadzen kreujacych unijne prawa
wiasnosci przemystowej.

Dla porzadku nalezy réwniez odnotowa, chot nie jest to kwestia bez-
posrednio zwigzana z przedmiotem niniejszego opracowania, ze Urzad
Patentowy zwigzany jest wyktadnig prawa unijnego dokonang przez
TSUE?, Natomiast w $wietle aktualnie uksztattowanych kompetengj
Sadu Unii Europejskiej nie mozna mowi¢ o zwigzaniu sgdow krajowych
wyktadnig przepiséw rozporzagdzen dotyczacych unijnych tytutow
ochronnych dokonywanej przez ten sgd?.

Urzad Patentowy RP jako organ administraciji publicznej panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej ma, wynikajacy z art. 4 ust. 3
TUE oraz art. 7 Konstytuciji RP, obowigzek respektowania zasad
prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla
niego w ustawie Prawo wtasnosci przemystowej. Przeprowadzone
na uzytek niniejszego opracowania badania przy uzyciu wyszuki-
warki orzeczen dostepnej na portalu Naczelnego Sadu Administra-
cyjnego oraz analiza wyrokow sadow administracyjnych sprawuja-
cych - jako sady unijne w znaczeniu funkcjonalnym - kontrole nad
przestrzeganiem przez Urzad Patentowy zasad stosowania prawa
unijnego wykazaty, ze z obowigzku tego Urzad wywigzuje sie dosé
dobrze. Zasadniczym powodem uchylenia decyzji Urzedu nie jest
bowiem uchybienie przedstawionym w tym opracowaniu zasa-
dom prawa unijnego, lecz wyciagniecie przez sady odmiennych
wnioskoéw w zakresie samego stosowania przepisow prawa krajo-
wego i unijnego w oparciu o wyktadnie prawa unijnego dokonang
w sprawach z zakresu wtasno$ci przemystowej przez Trybunat
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej.

27 Na koniecznos¢ dokonania takiego zabiegu wskazuje m.n. wyrok TS z 24 stycznia
2012 r. w sprawie C-282/10 Dominguez, www.curia.eu, pkt 36.

2 \yrok WSA w Warszawie z 18 maja 2006 1., VI SA/Wa 1684/05.

29\\yrok WSA w Warszawie z 14 marca 2013 1., VI SA/Wa 1934/12,
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Jaka polityka proinnowacyjna

WYZWANIE DLA PRZYSZtOSCI:

WSPOLPRACA NAUKI, GOSPODARKI | ADMINISTRACJI

prof. dr hab. inz. Bogustaw Smolski
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dgbrowskiego

W gospodarce XXl wieku wiedza staje sie najcenniejszym zasobem,
ktéry decyduje o rozwoju spoteczenhstw i gospodarki. Czynnikiem decydujgcym
o sukcesie staje sie wykreowanie sprawnych mechanizméw wspbtpracy
i przeptywu wiedzy pomiedzy gtdbwnymi podmiotami zycia spoteczno-
-gospodarczego. Szczegblnego znaczenia nabierajq: jakos¢ ksztatcenia
i prowadzonych badan oraz relacje i powigzania bazujgce na istniejgcych
instytucjach, uniwersytetach, instytutach badawczych, administracii
panstwowej, producentach, instytucjach otoczenia biznesu. Regiony, w ktérych
mechanizmy przeptywu wiedzy i informacji — umiejetnego tgczenia zasobdw,
dziatajg sprawnie, gdzie udato sie uksztattowaé sprzyjajgce warunki dla
przedsiebiorczosci i podejmowania ryzyka, osiggajg przewage nad innymi.

jednej z ostatnich wersji przygoto-

wywanego aktualnie przez Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego dokumentu,
pt. ,Zatozenia Umowy Partnerstwa” wyzna-
czajgcego kierunki interwencji ze Srodkdw
Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie
finansowej, a w tym liczbe i zakres progra-
mow operacyjnych przewidzianych do reali-
zacji w latach 2014-2020, czytamy m.in.

,Pomimo podejmowania wysitkow w celu
budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy,
Polska weigz nie jest zaliczana do panstw
posiadajgcych innowacyjne gospodarki,
oferujgce wysoko zaawansowane produkty

i ustugi. W Unijnym Rankingu Innowacyj-
nosci opublikowanym w 2013 1. Polska
zajmuje 25 migjsce I zostata zaklasyfikowana
do grupy panstwa okreslonych jako ,skromni

innowatorzy’, przy czym dystans dzielgcy
Polske od europejskich liderow innowacji
oraz od srednigj unijnej jest nadal znaczny’.

Oznacza to ni mnigj ni wigcej tylko po-
twierdzenie, przez oficjalny organ rzgdowy,
Ze polskiej gospodarce nie udato sie, jak
dotad wejS¢ na droge intensywnego rozwoju
opartego na innowacjach i wiedzy, drogi

do sukcesu, dajacej w perspektywie szanse
na dotgczenie do grupy krajow wysoko
rozwinigtych.

lobal Innovation Index przygotowy-

wany przez Swiatowg Organizacje
Wiasnoéci Intelektualnej, Cornell University
oraz INSEAD - lokuje Polske na przed-
ostatnim migjscu w UE. W Swiatowym
Indeksie Wolnosci Gospodarczej w stosunku
do poprzedniego badania Polska spadfa
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7 48. na 59 miejsce sposrod 152 sklasyfi-
kowanych krajow. Wedtug danych raportu

0 globalnej konkurencyjnosci opubliko-
wanego przez World Economic Forum

w 2013 roku gospodarka naszego kraju
znajdowata sie pod wzgledem konkuren-
cyjnosci na 42 miejscu wsrod 148 krajow
uwzglednianych w rankingu, o jedng pozycje
nizej niz w roku ubiegtym.

Analiza miejsca Polski w wymienionych
rankingach, pozycji gospodarki naszego
kraju, jej konkurencyjnosci i innowacyjno-
§ci, w stosunku do gospodarek parstw

UE i Swiata powoduie, Ze coraz wyrazniej
w polskiej debacie publicznej stychac gtosy
sceptyczne wobec dotychczasowej formy
polityki proinnowacyjnej, poszukujgce
przyczyn braku oczekiwanych sukcesow




w okresie, co istotne, tak znaczacego dla
Polski finansowego wsparcia ze strony Unii
Europejskiej. Strach pomysle¢, gdzie byliby-
$my, gdyby tego wsparcia zabrakto.

W dobie globalizacji wszystkich obszarow
zycia innowacyjno$¢ i konkurencyjnosc¢
nauki w przestrzeni gospodarczej staje sie
wyzwaniem dla przysztosci. Polskg racjg
stanu jest rozwéj wzajemnej wspotpracy
nauki, gospodarki i administracji, poszu-
kiwanie madrych i racjonalnych zmian

w tym obszarze, a nade wszystko zdolnosé
do krytycznej refleksji u decydentow na te-
mat skuteczno$ci wielu z podejmowanych
dotychczas dziafan, a w tym — zwigkszenia
zdolnosci do absorpcji wielu wartosciowych
inicjatyw kierowanych ze strony gtownych
aktorow tego procesu.

C oroczne, wrzesniowe spotkania or-
ganizowane w Krakowie przez Urzad
Patentowy RP w ramach sympozjow z cyklu
,Wiasnosc przemystowa w innowacyjnej
gospodarce” od 9-ciu lat stanowig znakomi-
te forum wymiany pogladéw i doswiadczen
specjalistow z catego $wiata na temat
wspbtczesnych strategii zarzadzania pro-
cesem innowacji, transferu technologii,
wiasno$ci przemystowej, poszukiwania
skutecznych rozwigzan wobec dynamicznie
Zmieniajgcych sie wymagan nowoczesne
gospodarki, a takze zachecajgcych przed-
siebiorcow i inwestorow do finansowania
prac badawczo-rozwojowych stuzacych
tworzeniu innowacii.

Wielkg zaleta tych spotkan, w tym tegorocz-
nej edyciji pod hastem ,Wdrazanie innowacji:
Przeksztatcanie wiedzy w zysk’, jest znako-
mity dobor panelistow, wybitnych ekspertow
- praktykow z catego Swiata, przedstawicieli
Srodowisk zwigzanych z szeroko pojetg
sferg innowacyjnosci, jak i towarzyszaca

ich wystgpieniom dyskusja i wymiana
do$wiadczen. Licznie uczestniczacy w sym-
pozjum przedstawiciele polskich centrow
transferu technologii, osrodkow naukowych

i przemystu korzystajg z niepowtarzalnej
okazji do konfrontacji wiasnych przemy-
Slen i praktyk z najlepszymi na Swiecie
rozwigzaniami.

oniecznym jest inwestowanie w bu-

dowe nowych podstaw polskiej kon-
kurencyjnosci, bowiem dominujacy obecnie
odtworczy model gospodarki zapewni nam

prof. dr hab. inz.
Bogustaw Smolski

Prezydium Panstwowej Komisji Akredytacyjnej.

Absolwent Wydziatu Elektroniki Wojskowej Akademi
Technicznej. W latach 1996-1998 czionek Rady Agen-
cji Techniki i Technologii. Od 1993 do 2003 . dyrektor
Departamentu Rozwoju i Wdrozen w Ministerstwie
Obrony Narodowej, a nastepnie Radca Ministra Obro-
ny Narodowej. W latach 1994-2000 cztonek Komisji
Badan Stosowanych Komitetu Badan Naukowych.
Od 2003 do 2007 r. Rektor Wojskowej Akademii
Technicznej. Od 2004 do 2007 r. cztonek Prezydium
- przewodniczacy Komisji Nauki KRASP. Byly cztonek

W latach 2007-2010 organizator i pierwszy dyrektor
Narodowego Centrum Badan i Rozwoju. Od 1983 .
jest cztonkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji
PAN. Cztonek Senatu WAT oraz wiglu Rad Naukowych i Komitetow Naukowych konferencji miedzynaro-
dowych. Cztonek Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Autor oraz wspétautor pieciu
podrecznikéw, ponad 100 artykutow i referatow naukowych oraz 8 patentow.

jeszcze umiarkowany rozwoj najprawdopo-
dobniej w perspektywie najblizszych kilku
lat, jednak w perspektywie diugookresowej
okaze sig on niewystarczajacym do sku-
tecznego konkurowania Polski z krajami
bardziej kreatywnymi i innowacyjnymi.
Polska polityka publiczna w obszarze in-
nowacji i transferu wiedzy zagrozona jest
fragmentaryczno$cig dziafan nie majgcych
charakteru systemowego, nastawiong raczej
na modyfikacje obecnego stanu z wiodgcg
rolg publicznych uczelni i o$rodkéw badaw-
czych. Czy krajowa administracja jest w sta-
nie skutecznie przeorientowa¢ swoj sposob
dziatania i przemodelowac system bodzcow,
jakie polityka publiczna poprzez regulacie,
podatki i wydatki budzetowe dostarcza sek-
torowi prywatnemu?

awet najbardziej innowacyjne gospo-
darki na $wiecie zachecajg przed-
siebiorcow do inwestowania w dziatalnosé
badawczo-rozwojowg, tymczasem Polska
oparta swoj system finansowania badan
i rozwoju gtownie na dotacjach. Zdaniem
wielu ekspertow i przedsigbiorcow trwaty
i klarowny system ulg podatkowych pozwo-
litby na wzrost nakfadéw ponoszonych przez
firmy na badania i rozwéj (B+R), ograniczajac
jednoczesnie ryzyko niepowodzenia badan
oraz podnoszac konkurencyjno$¢ wyrobow.

P roblemem polityki proinnowacyjnej
w Polsce jest, obserwowana nad-

mierna koncentracja na sprawach dotyczg-

cych funduszy europejskich, ktore wymagaja
ich absorpcji w okreSlonym czasie i migjscu.
W efekcie zaangazowanie srodkow krajo-
wych staje sie w wielu przypadkach po-
chodng projektow realizowanych w ramach
funduszy europejskich, a skutecznos¢ od-
dziatywania polityki krajowej staje sie wtormng
wobec lepiej lub gorzej zaprogramowanych
projektow unijnych.

J ednym z waznych pytan dotyczacych
innowacyjno$ci w Polsce jest to, dla-
czego mimo wysokiego kapitatu ludzkiego,
duzej liczby mtodych i relatywnie dobrze
wyksztatconych 0sob, innowacyjnos¢ jest
ciggle w naszym kraju na niskim poziomie.
Po czyjej stronie lezy wina za stabg wspdt-
prace gospodarki i nauki? Czy po stronie
panstwa, bo ogranicza nakfady na nauke,
czy po stronie nauki, bo jest niewydolna
wobec oczekiwan ze strony gospodarki?

A utorzy gtognego i szeroko komento-
wanego raportu ,Kurs na innowacje.
Jak wyprowadzic Polske z rozwojowego
dryfu?” upatrujg przyczyn takiego stanu
rzeczy gtbwnie w niskiej jakosci instytucii
publicznych oraz braku dobrego otoczenia
organizacyjno-instytucjonalnego. Czy ta dia-
gnoza jest stuszna?

2011 r. wydatki na dziatalno$¢ B+R
w Polsce stanowity 0,77 proc.
PKB, przy Sredniej dla Unii Europejskiej
na poziomie 1,26 proc. W tym samym czasie
liderzy w tym obszarze przeznaczyli odpo-
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wiednio: 3,37 proc. (Szwecija), 3,09 proc.
(Dania), 2,84 proc. (Niemcy) i 3,78 proc. PKB
(Finlandia). Pod wzgledem nakladow przypa-
dajacych na 1 mieszkanca w 2010 r. Polska
z kwotg 68,3 Euro/mieszkanca, znajdowata
sie na 22. pozycji wsrdd krajow UE-27,

w ktorej Srednia warto$¢ nakladow wynosita
491,8 Euro/mieszkanca. Pomimo, 7e w latach
2007-2011 nakfady na prace rozwojowe
charakteryzowaty sie przecietnym wzrostem,
ktory siegat Sredniorocznie 14,2 proc., na-
ktady na wszystkie biezace badania i prace
rozwojowe (B+R) w Polsce w 2011 1. wyniosty
zaledwie 8,5 mid zt, tj nieco ponad 2,2 mid
Euro. Dla porownania (wg The 2012 EU Indu-
strial R&D Investment Scoreboard) japonska
Toyotaw 2011 r. wydata na badania i rozwoj
7,75 mid Euro, a koreanski Samsung Electro-
nics 6.86 mid Euro.

a tle innych panstw czionkowskich

UE, Polska charakteryzuje sie row-
niez odmienng strukturg naktadow na B+R,
aw tym bardzo niskim udziatem nakfadow
prywatnych oraz niskim udziatem nakfadow
na badania stosowane i prace rozwojowe
w naktadach biezgcych na B+R ogotem.
Nadto szkoty wyzsze, instytuty PAN i inne
jednostki badawcze, petnig w Polsce domi-
nujaca role w sferze badawczo-rozwojowej
w odrdznieniu rozwinietych panstw UE,
w ktorych rola ta przypada przedsie-
biorstwom. W Polsce brak znaczacego
zaangazowania duzych i bogatych firm
w samodzielne finansowanie | zamawianie
badan w polskich osrodkach naukowych,
a jednocze$nie obserwujemy nie do konca
zrozumiatg hojno$¢ agencii, dysponentow
bardzo skromnych $rodkow budzetowych
na badania, ktére decyduig sie przeznacza¢
kwoty siegajace 100 min zt na wspdtfinan-
sowanie badan firmom, ktorych roczny zysk
netto siega wielu miliardéw ztotych.

Niewatpliwie badania naukowe i prace
rozwojowe w Polsce muszg by¢ w duzo
wiekszym stopniu finansowane przez biz-
nes, ale aby tak sie stafo, frzeba stworzy¢
ku temu stosowne warunki. Jednym z nich
jak pokazujg doswiadczenia wielu panstw,
jest potrzeba zwigkszenia nakfadéw na ba-
dania ze $rodkow publicznych do poziomu
ok. 1% PKB w okresie najblizszych 2-3 lat.
Praktyka tych panstw wskazuje, ze ta gra-
niczna wysokos¢ naktadow publicznych

wyzwala po stronie biznesu istotny wzrost
zainteresowania wspolinym inwestowaniem
W programy badawczo-rozwojowe.

K rajowe zespoty naukowe nadal
pozostajg zbyt mato konkurencyjne,
aby w petni korzysta¢ z mozliwosci udziatu
w Programach Ramowych finansowanych
przez Unig Europejskg. W odniesieniu

do potencjatu kadrowego sektora nauki, licz-
ba wnioskow lub beneficjentow 7. Programu
Ramowego przypadajgca na 1000 badaczy
pozycjonuje nasz kraj na jednej z najniz-
szych pozycji wérod panstw Unii Europej-
skiej. Biorgc pod uwage liczbe koordyno-
wanych projektow na 1000 pracownikow
sfery B+R, Polska zajmuje 23 pozycje wérdd
krajow UE (2,7 koordynacje w pordwnaniu
do 8,8 sredniej europejskie)).

Jak zatem wspiera¢ dziatalno$¢ badawczo-
rozwojowg w Polsce przy tak ograniczonych
zasobach, zeby przekuwata sie na uzytecz-
ne innowacje? Jak najlepiej wykorzysta¢
wyniki badan finansowanych ze Srodkow
publicznych? Czy potrafimy oszacowac
,Koszt 0szczedzania” na nauce?

I nnowacii nie tworzy panstwo ani jego
instytucie, ale to wiasnie panstwo ma
obowigzek tworzy¢ warunki sprzyjajgce
tworzeniu innowacji, partnerstwu pomiedzy
biznesem a nauka.

Pilnym staje sie zdefiniowanie celdw polityki
proinnowacyjnej, ktére winny uwzglednia¢
W rownym stopniu zardwno wspomaganie
innowacyjnosci przedsiebiorstw, w szcze-
golnosci matych i $rednich, jak i udziat
krajowych uczelni, instytutow i podmiotow
gospodarczych w transferze wiedzy i ko-
mercjalizacji wynikow uzyskiwanych w trak-
cie realizacji badan naukowych i progra-
mow badawczo-rozwojowych. Niezmiernie
wazng jest kompleksowos$¢ dziatan, jakie
nalezy podjg¢ w ramach realizacji polityki
proinnowacyjnej panstwa, bowiem niepetne
reformy, czy to po stronie regulacyjne,

czy strukturalngj, czy fiskalnej, w tym

brak konsekwentnego wzrostu naktadow
publicznych na badania, z tatwoscig moga
doprowadzi¢ do nieosiggniecia zamierzo-
nych efektow.

ie wolno réwniez pomijac trendow
ksztattujgcych globalny krajobraz
innowaciji coraz bardziej miedzynarodowych,
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otwartych i opartych na wspdtpracy oraz
wzrastajgcym popycie na prawa wtasnosci
intelektualnej, bedacej coraz czesciej kluczo-
wym elementem strategii innowacyjnych firm
na catym $wiecie.

W 2010 . liczba zgtoszen do Europejskiego
Urzedu Patentowego w przeliczeniu na mi-
lion mieszkarncow wynosita w Polsce nieco
ponad 8, podczas gdy $rednia dla Unii
Europejskiej byta prawie 14-krotnie wyzsza
i wynosita 109.

Pozytywng tendencjg w ostatnim okresie

w Polsce jest ponad 30% wzrost liczby
zgtoszen patentowych do EPO w latach
2011-2012 a takze rosngca liczba zgtoszen
do Urzedu Patentowego RP. W 2012 .
zgfoszono 4410 wynalazkow i wzorow
uzytkowych. 2210 zgloszen pochodzito

Z instytutow badawczych, szkot wyzszych

i jednostek PAN. Druga grupe - 2083 zgto-
szen, wniosty podmioty gospodarcze,

a frzecig - 1058 osoby fizyczne. Dominujgca
pozycja osrodkéw badawczych i zaledwie
40% udziat przedsiebiorstw, to gfowne ce-
chy tej statystyki zdecydowanie odrozniajace
ja od podobnych statystyk w krajach wyso-
ko rozwinietych.

D oprowadzenie do stworzenia fadu
instytucjonalnego dla innowacii
wymaga pilnego ustanowienia jednego
organu rzadowego odpowiedzialnego tak
za koordynacig, jak i prowadzenie polityki
proinnowacyjnej, skuteczng eliminacje
barier dla przedsiebiorczosci, ograniczenie
dublowania kompetencji agencii rzado-
wych zaangazowanych w proces wsparcia
finansowego projektow rozwojowych oraz
szeroko rozumianych procesow innowacij,
jak i uporzadkowanie przeregulowanej sfery
legislacyjnej dotyczacej réznych segmentow
dziatalnosci gospodarcze.

Aktywne wsparcie przez uczelnie przedsie-
biorczosci i procesu tworzenia akademickich
firm odpryskowych (spin-off i spin-out),
pozwala na przezwyciezenie szeregu ograni-
czen pierwszych etapow procesu innowacyj-
nego, istotnie zwiekszajac jego skutecznosc.
Przedsiebiorczo$¢ akademicka daje szanse
przetamania pewnego schematu myslenia,
Ze prowadzenie wiasnej firmy i proby ko-
mercyjne sg sprzeczne z zasadami pracy
badawczej, a tym samym niewtasciwe dla
przedstawicieli Srodowiska naukowego.




W procesie finansowania nowoczesnych
technologii na wczesnym etapie ich rozwoju
nie wystarczy mie¢ dostep do Srodkow
finansowych, ale niezbedna jest rowniez
obecno$¢ kompetentnego i efektywnie
wspbtpracujgcego otoczenia oraz akcepta-
cja dla partnerstwa publiczno-prywatnego
niezbednego dla efektywnego transferu
wiedzy z osrodkow naukowych do firm.

graniczono$¢ publicznych srodkow

finansowych nie pozwala na ich roz-
praszanie na finansowanie tysiecy mato
ambitnych nierzadko odtworczych projektow

wiele uczelni i instytutow badawczych.

W perspektywie finansowej 2007 — 2013
na budowe nowej infrastruktury i wyposa-
zenie laboratoriow w sektorze nauki i szkol-
nictwa wyzszego przeznaczono ponad

10 mid zt. To znaczne kwoty, jak na warunki
polskie, ale czy zawsze wydane racjonalnie?
Czy - jak wynika z informacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, osrodki
naukowe, w ktérych wybudowano ponad
200 nowych, jak i doposazono kolejnych
ponad dwa tysigce laboratoriow — dyspo-
nujg zespotami badawczymi o potencjale

o$rodkami naukowymi. Gdy zwiedza sie te
oérodki, nietrudno zauwazy¢, ze stanowig
one nierzadko ,wyspy” lub ,archipelag”’
instytucii cechujgcych sie niskg komplemen-
tarnoscig i synergig. Pilng potrzebg staje sie
zatem podjecie dziatan majgcych na celu
konsolidacje rozproszonej infrastruktury

i wspieranie projektow integrujgcych srodo-
wisko, a w tym inwestycji aparaturowych.

rzyjeta w 2011 roku Polska Mapa

Drogowa Infrastruktury Badawczej,
stanowi pewien ograniczony w zakresie
dziatania, ale pozytywny krok na drodze

Innowacji nie tworzy panstwo ani jego instytucje, ale to wtasnie panstwo
ma obowiqgzek tworzy& warunki sprzyjajgce tworzeniv innowacji,
partnerstwu pomiedzy biznesem a naukg

badawczych oraz na wspieranie przedsie-
wzie¢ gospodarczych nieobcigzonych zad-
nym ryzykiem. Niezbedna jest koncentracja
interwencii $rodkéw publicznych, w tym
europejskich, na obszarach o najwigkszym
potenciale rozwojowym.

a podstawie danych Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego wéréd
50 najwiekszych beneficjentow Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
dominujaca grupe odbiorcow stanowig in-
stytucje rzgdowe i zalezne od panstwa.

W ramach tego programu podpisano

11,5 tys. umdw na 35,6 mld I, z czego jedna
trzecia tej kwoty trafita do w/w ,50". Na liscie
,00" znajdziemy jedynie 11 przedsigbiorstw
niezaleznych od panstwa. Podpisane przez
nie umowy opiewajg na potowe kwoty, kidra
W sumie ma by¢ przyznana pieciu minister-
stwom. Interesujgcym jest by¢ moze to, ze
np. Ministerstwo Finanséw wystapio o do-
finansowanie siedmiu projektow o taczne;
wartosci przekraczajacej 900 min zt. Czy ma
to co$ wspdinego z zatozeniami programu,
ze zwigkszaniem innowacyjno$ci przedsie-
biorstw, zwiekszaniem udziatu innowacyjnych
produktow polskiej gospodarki?

W érod beneficjentéw programu
zZnajdujemy na szczescie rowniez

dajacym gwarancie ich efektywnego wyko-
rzystania? Skad te osrodki bedg w kolejnych
latach pozyskiwac finansowanie na utrzyma-
nie nowopowstatej infrastruktury i aparatury
w tych laboratoriach? Czy istniejg symulacie
pozwalajgce oszacowac te koszty w przy-
sziosci? Pytan jest wiele.

panstwach znacznie bogatszych

od Polski, a odnoszgcych reaine
Sukcesy w dziedzinie zaawansowanych
badan i technologii, finansowanie infrastruk-
tury i wyposazenia laboratoriow realizowane
jest w potaczeniu z wiarygodna prognozg
finansowania i realizacji na tej bazie konkret-
nych programéw badawczych, co zapewnia
okre$long ,optacaino$¢” inwestycii, a przede
wszystkim mozliwo$¢ racjonalnego jej wy-
korzystania. Brak strategii, wiasciwej koor-
dynaciji dziatan i dublujgce sie kompetencie
agend rzadowych utrudniajg upowszech-
nienie tych zasad w Polsce. Przodujgce
W rozwoju i transferze wiedzy kraje tworzg
duze wysokonaktadowe programy, ktére
sg Zrodfem innowacyjnosci. Programy te
konsolidujg we wspdlnym dziataniu dziesigtki
zespotow o roznych specjalnosciach i kie-
runkach dziatania.

J edng z cech polskiej rzeczywistosci
jest wcigz staba koordynacja miedzy

tworzenia osrodkow badawczych konso-
lidujgcych najsilniejszy krajowy potencjat
naukowy w danej dziedzinie. Ustawa

0 utworzeniu Narodowego Centrum Badan

i Rozwoju (NCBIR) z 2007 r. przypisywata te]
nowoutworzonej agencji niezwykle wazng
role podmiotu integrujgcego rozproszony
dotychczas potencjat badawczy wokot
najwazniejszych, bo strategicznych dla przy-
szlosci naszego kraju duzych programow
badawczych.

Niestety kolejne zmiany tej ustawy spowodo-
waly odejscie od pierwotnych zatozen i prze-
niesienie podstawowej aktywnosci Centrum
na finansowanie wielu setek rozproszonych
tematycznie projektow wytanianych na dro-
dze ogfaszanych okresowo konkursow.

Od poczatku swojej dziatalnosci NCBIR
sfinansowato w catosci lub w czesci
ponad 3300 projektow. Czy wiemy, ile
projektow zakonczyto sie sukcesem? lle
powstato nowych firm wykorzystujgcych
rezultaty prowadzonych badan i dlaczego
nie wiecej? lle z tych firm rozpoczeto

juz sprzedaz i przeszto do etapu zyskow?
Wydaje sie, ze wcigz mamy do czynienia
z niskim stopniem powigzania wynikow
ciggle niedoskonatych mechanizmow
ewaluacyjnych z procesami decyzyjnymi
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w sferze zarzgdzania groszem publicznym
przeznaczonym na badania w Polsce.

statnio nagfo$niona propozycja

MNiSzW, dotyczaca tzw. ,uwtasz-
czenia” naukowcow, z niezrozumiatych
powodow odrzuca i pomija doSwiadczenia
tych, ktorzy od wielu lat 0siggajg sukcesy,
jak rowniez i to, ze wspofczesne istotne
osiggniecia naukowe i wynalazki powstajg
w wyniku wspdtpracy wielu 0sob dziataja-
cych w okreslonym srodowisku. To dlatego
np. w Uniwersytecie Stanforda, jednego
ze Swiatowych liderow w skutecznym trans-
ferze wiedzy, podobnie jak w wielu innych
uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych
i nie tylko, wiascicielem wynalazku pozostaje
uniwersytet, a ewentualnie pojawiajace sie
w wyniku jego wykorzystania ,royalties’
dzieli sie po réwno pomiedzy gtownego
tworce wynalazku, zespét, w ktorym pracuje
oraz uniwersytet,

W ten oto prosty sposob tworzy sie swoisty
ecosystem, w ktorym wszyscy uczestnicy
procesu tworzenia sg zainteresowani 0sig-
gnieciem wspdlnego sukcesu, ale i przyszty-
mi tantiemami. W Polsce natomiast znakomi-
cie ma sie tzw. ,szara strefa” tj. indywidualne
ustugi pracownikéw instytutow i uczelni

na rzecz firm z nieformalnym wykorzysta-
niem dorobku i infrastruktury (wyposazenia)
jednostek badawczych.

harakterystyczng dla publicznego

wsparcia dla innowacji jest takze na-
der czesto wystepujgca nadmierna awersja
do ryzyka ze strony organéw administracji.
Jesli $rodki publiczne angazowane sg tylko
w projekty bezpieczne, za$ agendy pu-
bliczne nie dopuszczajg mozliwosci porazki
innowatoréw rozliczajgc ich rygorystycznie
7 braku sukcesu, to cel skutecznego pobu-
dzenia innowacyjnosci w Polsce nie zostanie

osiggniety.

Przykfadem mogg tu by¢, przywotywane

w publicznych dyskusjach, niektore progra-
my adresowane do mikro-, matych lub $red-
nich przedsiebiorcow, w ktbrych np. w celu
zmniejszenia ryzyka dofinansowania
projektow, wymaga sie od potencjainego
Beneficjenta juz na starcie, zobowigzania
do wdrozenia wynikow trwajgcego 3 lata
projektu w ciggu kolejnych 2 lat od zakon-
czenia jego realizacji. Niewywigzanie sie

Z obietnicy wdrozenia zagrozone jest karg
zwrotu do 30% uzyskanego dofinansowania.

WspdtczeSnie okoto 80% nowych technolo-
gii nie przezywa na rynku wiecej niz 8 do 10
lat, a wiele z nich, tych naprawde NAJ... na-
wet 5-ciu lat. Gdzie, przy tak zdefiniowanych

wymaganiach, miejsce na ambitne i zaawan-

sowane projekty ze swojej natury obcigzone
ryzykiem niepowodzenia, jezeli juz na starcie
trzeba zobowigzac sig do wdrozenia niezna-
nych jeszcze wynikow badan” po okoto 5 la-
tach? (chyba, Ze znane wczesniej, ale wiedy
po co badaé przez 3 lata). Kontynuowanie
tego typu praktyk utrzymuje nas w Swiecie
imitacji, pseudobadan i ,wtornych aplikacii”

I nnowacie to ryzyko, droga w nieznane,
ale podazanie nig pozwala osiggac
postep i przyszte korzysci. Henry Ford, bez
watpienia cztowiek sukcesu, przed wielu la-
tami mawiat , Ten, kto boi sie niepowodzenia
ogranicza swoje dziatania. Niepowodzenie
Jest tylko okazjg do tego, by zaczac od nowa
W magarzejszy sposob’”.

Braki systemowe powodujg, ze nierzadko
wartosciowe pomysty i przedsiewziecia

nie znajdujg nalezytego wsparcia, a wiec

nie przynosza autorom i Polsce oczeki-
wanych korzysci. Jak wiele naprawde
wartosciowych i obiecujgcych polskich firm
i przedsiewziec osungto sie w tzw. ,Doling
Smierci’, nie znajdujgc odpowiedniego
wsparcia ze strony powotanych do tego celu
instytucii i organizacji?

Jak czesto urzednicy uzasadniajg swojg
niekompetencie i awersje do podejmowania
decyzji twierdzac, ze ,na dobre pomysty
pienigdze znajdg sie same”?

O wytanianiu do finansowania projek-
tow innowacyjnych czy badawczo-
rozwojowych nie moze przesgdzac nawet
najlepiej zredagowany wniosek, a dosko-
nato$¢ i oryginaino$¢ projektu, jak i reaine
widoki na jego zastosowanie w praktyce,
wartos¢ nowopowstatej technologii, nie za$
to, czy idea projektu pochodzi ze strony
przemystu panstwowego czy prywatnego
czy nauki, jak réwniez nie to, czy zajeta

w danym konkursie punktowane miejsce,
limitowane m.in. przez wielko¢ przyznanego
na dany konkurs budzetu.

latego zasadnym wydaje sie prze-
znaczenie okreslonej czesci budzetu
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agencji finansujgcych projekty, szczegdlnie

Z obszaru zaawansowanych badan stoso-
wanych, na finansowanie najbardziej warto-
Sciowych waznych projekiow pojawiajgcych
sie poza terminami kolejnych konkursow.
Konkursy maja bowiem te ceche, ze tuz
przed uptywem terminu zgoszen, jak Polska
diuga i szeroka, znaczaca cze$¢ srodowiska
zajeta jest pisaniem wnioskow, wymyslaniem
Co i jak badac, kogo zaprosi¢ do konsorcjum,
by spetni¢ wymogi formalne konkursu i zdo-
by¢ finansowanie niezbedne dla dalszego
funkcjonowania wtasnego zespotu, instytu-
tu, itd. itd.

Rado$¢ lokalnych spotecznosci z otrzymania
finansowania i powstajgcych nowych budyn-
kow i laboratoriow uczelni i instytutow jest
zrozumiata. Jednak dopiero rozwoj w tych
laboratoriach badan na poziomie konkuren-
cyjnym wobec innych osrodkdw na Swiecie,
pozwoli na poprawe pozycji nauki i innowacyj-
nosS¢ dziatan w Polsce, ale do tego potrzeba
madrych zmian, ambitnych programow ba-
dawczych i znacznie wigkszych srodkow.

B rak rozpoznawalnej prorozwojowe
mysli strategicznej w Polsce nie do-
tyczy tylko obszaréw badan naukowych,
szkolnictwa wyzszego i gospodarki. Przy-
czyn tego stanu rzeczy jest oczywiscie wie-
le, ale zapewne jednymi z podstawowych
s3 m.in. jak dotgd: imitacyjny charakter
polskiej transformacii, a takze brak w naszej
krajowej rzeczywistosci niezaleznych, silnych
merytorycznie, pozarzadowych organizac,
inicjujgcych i inspirujgcych swoimi analizami
i ekspertyzami debate publiczng na temat
strategii rozwoju panstwa, jak i poszczegol-
nych dziedzin jego funkcjonowania.

pozycji poszczegdlnych krajow

i spoteczenstw w Swiecie decyduje
przede wszystkim ich udziat w globalnym
zasobie intelektualnym oraz wiedza i sposb
korzystania z niej na co dzien. Konieczno-
$cig jest, aby nasz kraj stat sie atrakcyjny dia
najwybitniejszych umystow, aby zapobiec
odptywowi talentow, bo to wiasnie talenty
sg niezbedne w procesie tworzenia inno-
wacji, o ile potrafimy im stworzy¢ wiasciwe
ku temu warunki. To nie tylko sprawa
naszych ambicji, ale warunek narodowej
tozsamosci i naszego szeroko rozumianego
bezpieczenstwa.




ochrona
wiasnosci
przemystowej

Anna Myczkowska, Krakéw (2006 r.)
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Niezbedny spdjny krajowy

SYSTEM INNOWACYJNOSC]

prof. dr hab. Wojciech Dominik

Uniwersytet Warszawski

W potowie lat 80. ubiegtego wieku, gdy pracowatem w zespole badawczym
Europejskiego Laboratorium Fizyki Czgstek CERN w Genewie, pojawit sie
w grupie Nick Solomey — doktorant ze Standéw Zjednoczonych Ameryki.
Szef zespotu — prof. Georges Charpak zdecydowat, ze przytqczy go do zadah
badawczych, ktére prowadzitem.

aczelismy wiec wspbtpracowad

bardzo intensywnie. Technika reje-
stracji przebiegu eksperymentu polegata
od zawsze na prowadzeniu dziennika po-
miarowego zwanego potocznie logbook
— okreslenie odziedziczone po dzienni-
kach poktadowych z czasdw wielkich
wypraw zaglowcow.

Nick Solomey, jako mfodszy, otrzymat
zadanie prowadzenia notatek w naszym
logbooku, co wykonywat bardzo rzetelnie.
Pewnego popotudnia do laboratorium
zajrzata sekretarka w poszukiwaniu szefa.
Nick wzigt do reki logbook i zanotowat

to zdarzenie rejestrujac jego czas i osoby
obecne.

Na moje pytanie, dlaczego zanotowat fakt
nie majgcy Zadnego zwigzku z procesem
badawczym odpowiedziat z catg prostotg
amerykanskiego doktoranta:

Gaybysmy teraz dokonali wynalazku,

to moglibysmy udowodnic nasze prawo
plerwszeristwa przedstawiajac zapisy
w logbooku oraz przywotujge na swiad-
kow osoby, ktore widziaty nas pracujg-
cych w laboratorium.

I opisat mtodemu fizykowi z Polski
zasady rejestrowania przebiegu pracy
badawczej, ktore zapewniajg udowod-
nienie i uzyskanie prawa pierwszenstwa
wyniku wiasnych badan: strony notatek
muszg by trwale spigte i ponumerowa-
ne, nie wolno wymazywac czy zamazy-
wac zapisanej informacji, btedne wpisy
powinny by¢ przekreslone i opatrzone
komentarzem z parafkg i datg itd. Przy-
kazania bardzo proste i oczywiste,

ale sposob podania wskazywat na usys-
tematyzowane opanowanie sprawnosci

rejestrowania przebiegu pracy badawczej.
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Na moje naiwne pytanie, skad on to wie,
zndw padta prosta odpowiedz:

Kazdy student w Stanach to umie, po-
niewaz opanowanie takich elementow
rzemiosta naukowego znajauje Sie w obo-
wigzkowych programach studiow wszyst-
kich amerykariskich uczelni,

Wrocilismy do pomiardw, ktdre nie miaty
na celu dokonania wynalazku, a wytgcz-
nie tworzenie metod pomiaru promienio-
wania jonizujgcego w do$wiadczeniach
nad poznaniem podstawowych praw
rzadzgcych Wszech$wiatem.

K ilkuminutowa rozmowa o zasadach
prowadzenia logbooka wywarta

na mnie takie wrazenie, ze dobrze jg za-
pamietatem. Absolwentowi Uniwersytetu
Warszawskiego, ktory ukonczyt prestizo-
we studia na Wydziale Fizyki nie probo-




wano wpoic podczas studiéw podstawo-
wych sprawno$ci zwigzanych z ochrong
prawng i wykorzystaniem komercyjnym
rezultatow pracy tworcze.

Mozna zrzuci¢ wine na nierynkowy
wowczas system gospodarczy PRL,

ale po transformacii ustrojowej, gdy po-
wszechnie méwiono o budowaniu go-
spodarki opartej na wiedzy, podstawowe
aspekty praktyczne zwigzane z tworze-
niem i wykorzystaniem wiedzy na uzytek
gospodarki diugo nie znajdowaty miejsca
w programach studiow.

W potowie pierwszej dekady biezgcego
stulecia stowem kluczem wszelkich
dziatan stato sie w Polsce pojecie in-
nowacyjnos¢ odmieniane po wielekro¢
przez wszystkie przypadki w waznych
wystgpieniach i dokumentach.

P odstawg innowacyjnosci tech-
nicznej jest wynalazczos¢. Zapo-
wiedzi tworzenia podstaw innowacyjnej
gospodarki kraju miaty wowczas dos¢
mizerne podstawy mierzone strumie-
niem krajowych zgloszen wynalazkow.
Raporty roczne Urzedu Patentowego
Rzeczypospolite Polskiej publikowane
od 2002 roku pokazujg niewielkg aktyw-
no$¢ wynalazczg krajowych podmiotow.
Liczba zgtoszen wynalazkdéw na poziomie
2000 rocznie i z roku na rok malejgca
zdecydowanie nie odpowiadata aspira-
cjom duzego europejskiego kraju. Warto
zaznaczyc, ze prawie potowa zgtoszen
wynalazkow pochodzita z uczelni i in-
stytutdw badawczych — intensywnos¢
wynalazcza krajowych podmiotow
gospodarczych byfa zdecydowanie po-
nizej standardow europejskich, nie byty
one tez zainteresowane wspotpraca
z uczelniami na tym polu i procesem
wdrazania produktéw wynalazczosci
uczelnianej.

roli szefa Uniwersyteckiego

Osrodka Transferu Technologii
Uniwersytetu Warszawskiego intensyw-
nie angazowatem sie w wypracowanie
sposobdw zwiekszenia stopnia transferu
technologii z uczelni do gospodarki.
Wkrétce stato sie oczywiste, iz tylko
odpowiednia powszechna edukacija,
szczegblnie w szkotach wyzszych, moze
zainicjowac trwate zwiekszanie aktyw-

no$ci innowacyjnej. Student polskiej
uczelni powinien otrzymaé taki sam
pakiet sprawnos$ci i wiedzy w zakresie
podstaw prawa autorskiego i wyna-
lazczego oraz komercjalizacji wynikow
prac badawczych, jaki znacznie wcze-
Sniej otrzymywat kazdy student uczelni
amerykanskiej.

ypracowanie formuty ksztatce-

nia oraz znalezienie sposobu
wprowadzenia odpowiednich przed-
miotdw obowigzkowych we wszystkich
uczelniach stanowito spore wyzwanie.
Inspirujgce spotkania z dr Alicjg Adam-
czak - prezesem Urzedu Patentowe-
go RP przyspieszyty bieg zdarzen.
Zaproponowana zostata formuta 4-15-15
odpowiadajgca podziatowi liczby godzin
ksztatcenia w podziale na wstepne
szkolenie podstawowe i ksztatcenie
specjalistyczne w trakcie studiow |-go
i 1I-go stopnia.

Po raz pierwszy propozycje ogtoszono

w 2006 roku podczas dorocznego
Seminarium Rzecznikow Patentowych

w Cedzynie. Inicjatywa przyczynita sie
do wprowadzenia przez Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyzszego w 2007 roku

do standardow ksztatcenia wszystkich
kierunkéw studiow obowigzku prowadze-
nia zaje¢ z Zakresu ochrony wtasnosci
intelektualnej. Co prawda zapis stawiat
na jednym poziomie wtasno$¢ intelektual-
ng, BHP i ergonomie, ale pierwszy wazny

krok zostat uczyniony.
U niwersytet Warszawski jako
pierwsza uczelnia wprowa-
dzit w roku akademickim 2008/2009
obowigzkowe powszechne szkolenie
studentoéw w zakresie ochrony wtasno-
$ci intelektualnej w wymiarze czterech
godzin. Przygotowanie zaje¢ wymagato
opracowania kursu, przygotowania
logistyki szkolen oraz przypisania odpo-
wiedniej punktacji ECTS - przy ograni-
czeniu kwoty punktéw ECTS przedmiot
wyceniono na 0.5 ECTS odejmujgc
cze$¢ punktdw za szkolenie BHP.

Przez pierwsze trzy lata UOTT UW orga-
nizowat szkolenia dla prawie wszystkich
jednostek uczelni — w sumie przeszkolono
prawie 14000 studentdw.

Skompletowanie licznej kadry wykfadow-
cow 0 najwyzszych kwalifikacjach moz-
liwe byto dzieki wspotpracy z Urzedem

Fizyk, pracownik Zakladu Czastek i Oddziatywan
Fundamentalnych w Instytucie Fizyki Doswiad-
czalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Dyrektor Uniwersyteckiego O$rodka Transferu
Technologii tej Uczeli.

Jest aktywnie zaangazowany w tematyke wia-
snosci intelektualnej, innowacyjnosci, transferu
technologii oraz komercjalizacji rezultatow prac
badawczo-rozwojowych. Wspdtpracuje z prze-
mystem. Wspiera przedsiebiorczos¢ akademic-
kg - byt inicjatorem powofania Akademickiego
Inkubatora Technologicznego na Uniwersytecie
Warszawskim. Podejmowat i realizowat wiele pro-
jektow zwigzanych z podnoszeniem $wiadomosci
$rodowiska akademickiego w zakresie ochrony
i zarzadzania wiasnoscig intelektualng.

Aktywnie dziata w organizacjach krajowych
i miedzynarodowych, takich jak: Rada Naukowa
Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
powotanej przez Ministra Gospodarki, Rada Inno-
wacyjnosci miasta stotecznego Warszawy przy
Prezydencie Miasta oraz Rada Naukowa projektu
Trendy Rozwoju Mazowsza i Collaboration Board
eksperymentu SHINE/NAG1 w CERN.

prof. dr hab. Wojciech Dominik
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Patentowym RP, ktorego pracownicy
po godzinach pracy udzielali sie prowa-
dzac zajecia w Uniwersytecie.

Szkolenie stato sie trwatym elementem
ksztatcenia — od 2011 roku wszystkie
jednostki UW samodzielnie organizujg
z7ajecia.

adzi¢ mozna, ze inicjatywa

przyczynita sie do zwigkszenia
stopnia respektowania praw autorskich
w my$l zasady zgdasz respektowania
swoich praw do rezultatu twérczego,
respektuj prawa innych. Stanowita tez
inspiracje do wprowadzania w szerszym
zakresie zagadnien ochrony wtasnosci
intelektualnej w ramach poszczegolnych
specjalizacii.

Powszechne wprowadzenie zagadnien
wiasnosci intelektualnej w wigkszym
zakresie, kreowanie proinnowacyjnych
postaw w spotecznosci akademickiej
oraz skuteczne wytawianie wynalazkow
wymaga wykwalifikowanej kadry wia-
Sciwie w kazdej jednostce podstawowsj

uczelni.
U niwersytecki Osrodek Transfe-

ru Technologii UW, w ramach
projektu dofinansowanego z funduszy
POKL, uruchomit w 2010 roku Studia
Podyplomowe Ochrona wiasnosci intelek-
tualnej skierowane do pracownikow szkot
wyzszych, ktorzy bedg petnic w lokalnych
Srodowiskach role doradcow w dziedzinie
wynalazczo$ci oraz nauczaé studentow
podstawowych zasad. Program studiow
oraz zestaw podrecznikéw przygotowany
zostat wezesniej w ramach programu
Patent PLUS Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego.

Studia w identycznej formule otworzyt
rownolegle Uniwersytet Marii Curie-Skto-
dowskiej. Patronat nad inicjatywa objefa
Pani Prezes Urzedu Patentowego dr Ali-
cja Adamczak, kiorej aktywne wsparcie
nadato dziataniom niezbedng dla powo-
dzenia dynamike. W ciggu trzech lat stu-
dia w Warszawie ukonczyto 153 stucha-
czy, a kolejne 60 0sdb rozpoczeto zajecia
w czwartej edycji. Studia w przyjete;
formule powinny by¢ zdecydowanie kon-
tynuowane w kolejnych latach ze wzgledu

na niestabnace zainteresowanie pracow-
nikow szkot wyzszych.

C zy uczelnia jest lub powinna by¢
przedsigbiorstwem? Na pewno

nie powinna by¢ typowym przedsie-
biorstwem nastawionym na przynosze-
nie zysku wiascicielowi, gdyz bytoby

to sprzeczne z jej fundamentalng misja.
Pod pewnymi wzgledami uczelnia funk-
cjonowac¢ musi jednak jak przedsigbior-
stwo dbajgce o stabilnos¢ finansowg
dziatalno$ci oraz nalezytg ochrone
rezultatow.

Najwazniejszym produktem szkoty wyz-
szej prowadzacej badania naukowe jest
mysl — wyniki pracy tworczej upowszech-
niane i przekazywane takze w procesie
edukacji. Nalezy bra¢ pod uwage komer-
cyjne udostepnianie wybranych rezulta-
tow prac badawczych, ale komercjalizacja
wynikéw badan nie moze by¢ traktowana
jako podstawa finansowania dziatalnosci
szkoty wyzsze.

ostrzeganie znaczenia komercja-

lizacii i roli uczelni w stuzbie spo-
teczenstwu w Stanach Zjednoczonych
dobrze oddaje wypowiedz pani Mary Sue
Coleman, prezydenta University of Michi-
gan (cytowana za raportem Association
of University Technology Managers
ze Standw Zjednoczonych):

,.dlaczeqo jestesmy zainteresowani
komercjalizacjg technologii, tworze-
niem i wspieraniem firm tyou start-up
oraz zwiekszaniem liczby posiada-
nych patentow i udzielanych licencji?
To nie wizja przysztych zyskow wyzwala
te dziatania - tu nie chodzi o pienigaze.
Transfer technologii stuzy realizacji
naszej gfownej misji: stawiania wie-
dzy, pomystow i innowacji w stuzbie
spofeczenstwa.”

Szkota wyzsza, jak kazde przedsie-
biorstwo, stworzy¢ powinna warunki
sprzyjajace efektywnemu powstawaniu
,produktow” i zapewni¢ prawidtowg
ochrone praw wytacznych do rezultatow.
Jasne, przejrzyste i stabilne zasady po-
dziatu korzysci z przysztej komercjalizacii
wynikow pomiedzy tworcow i uczelnie
pozwalajg oczekiwac wiekszego zainte-
resowania Srodowiska akademickiego
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komercyjnymi zastosowaniami wynikow
wiasnych badan.

decydowana wigkszo$¢ uczelni

w Polsce wprowadzita wewnetrz-
ne regulaminy gwarantujgce tworcom
wynalazkdéw wynagrodzenie na poziomie
pofowy dochodu z komercjalizacji. Po-
wstajg tez zreby wewnetrznych procedur
ochrony patentowej wynalazkdw oraz
komercjalizacji. Uczelnie podejmuja
w sposob im wiasciwy dziatania sprzyja-
jace innowacyjno$ci w ramach petniongj
misji.
Juz teraz szkoty wyzsze wiodg prym
wsrod krajowych podmiotéw w rankingu
liczby zgtaszanych wynalazkow — ponad
30% rocznej liczby zgtoszen wynalazkow
w UP RP pochodzi z uczelni.

Poréwnanie z intensywnoscig patentowa-
nia przez uczelnie niemieckie pokazuje
dwukrotnie wiekszg aktywnos¢ wynalaz-
czg uczelni polskich mierzong w liczbach
bezwzglednych. Dlaczego wiec Polska
lokuje sie w Europie na szarym koncu

w rankingach innowacyjnosci krajow,
skoro jest relatywnie tak dobrze z wyna-
lazczo$cig akademickg (nie poddajemy
w tym migjscu ocenie potencjalnej warto-
§ci rynkowej wynalazkow)?

P etna odpowiedz nie jest fatwa,
ale ewidentnie brakuje uzu-
petniajgcej aktywnosci innowacyjnej
podmiotéw gospodarczych w Polsce.
Brak tez spojnego krajowego systemu
innowacyjno$ci — dorazne programy
finansowane z funduszy europejskich,
wzorowane na rozwigzaniach odpo-
wiednich dla rozwinistych gospodarek,
nie tworzg trwatych mechanizmoéw roz-
WOju nowoczesnej gospodarki opartej
na innowacjach.

Proces budowy wewnetrznego systemu
zwiekszajacego konkurencyjno$¢ gospo-
darki poprzez innowacyjno$¢ jest zawsze
dtugotrwaty — Finlandia przez ponad

20 lat tworzyta warunki umozliwiajace
globalng erupcije Nokii. Jesli bedziemy
nadal obarcza¢ srodowiska nauki w Pol-
sce wytgczng odpowiedzialnoscig za two-
rzenie innowacyjnej gospodarki, proces
wychodzenia Polski z zapasci bedzie
trwac znacznie diuze.




PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI

O NAPRAWIE

POZIOMU INNOWACYJNOSCI W POLSCE

prof. dr hab. Stanistaw Sottysinski, dr h.c.

Niski stan innowacyjnosci polskiej gospodarki wzbudza niepokdj ekonomistéw,
prawnikdw i politykéw!. W opracowaniach ekonomicznych oraz z zakresu
ochrony wtasnosci przemystowej podkresla sie, ze nasza gospodarka
szybko wyczerpuje proste rezerwy wzrostu i w nqjblizszych latach zagraza
jej spowolnienie, jezeli nie nastgpi istotna poprawa poziomu innowacyjnosci.
Oczekuje sie réwniez nieuchronnego wzrostu kosztéw pracy oraz konkurenciji
takich panstw, jak Chiny i kilkunastu innych panstw rozwijajgcych sie
gtébwnie poza granicami Unii Europejskie;.

Bez zmiany polegajacej na zwiekszeniu efektywnosci rezultatow ba-
dan naukowych i rozwojowych oraz poprawy stopnia komercjalizacji
wynikow tej dziatainosci niemozliwe jest na diuzszg mete opuszcze-
nie przez Polske ,putapki $redniego poziomu dochoddw’2. Nalezy
rowniez zwroci¢ uwage na okolicznosc, ze znaczne $rodki z unijnego
funduszu spojnosci doptywac jeszcze bedg do Polski na przestrzeni
tylko kilku lat.

Przedmiotem niniejszego artykutu jest ocena stanu innowacyjnosci
naszej gospodarki mierzona wielkoscig naklfadow na dziatainosé
badawczg i rozwojowg oraz liczbg uzyskiwanych patentow i innych
innowagcji chronionych przez prawa wytaczne. Przedstawiam takze
niektore przyczyny niezadowalajgcego stanu innowacyjnosci pol-

1 Aktualny stan rzeczy ilustruig dane przedstawione w punkcie Il artykutu.
2 W. M. Ortowski, Komercalizacia badari naukowych w Polsce. Bariery i mozliwosci
ich przetamania, PWC, Warszawa lipiec 2013, s. 3.

skiej gospodarki, oceny polityki przemystowej w tym zakresie oraz
podejmuije probe identyfikacji najwazniejszych barier systemowych

i prawnych. Artykut konczy analiza propozycji usprawnienia stanu
innowacyjnoSci przy pomocy instrumentow prawnych, rozwigzan

w dziedzinie finansowania badan naukowych i rozwojowych oraz

ich komercjalizacji. W szczegoInosci zajme sie oceng propozycji
ustawodawczych, przedtozonych przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyzszeqo, ktére zakladajg uwtaszczenie wynalazcow zatrud-
nionych w uczelniach oraz jednostkach naukowo-badawczych.

I. Stan innowacyjnosci w Polsce

Skala aktywnos$ci badawczo-rozwojowej w Polsce oraz rozmiary
nakfadow na te dziatalnos¢ sg okreslane jako niskie. Na analizowa-
nym obszarze osiggniecia naszej gospodarki sg bardzo skromne.
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Intellectual Property Law Center.

Radca prawny.

prof. dr hab. Stanistaw Softtysinski, dr h.c.

Emerytowany profesor Wydziatu Prawa i Administracji UAM, byty dziekan tego wydziatu (1981-1984). Jest czionkiem Ko-
misji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i Polskiej Akademii Umiejetnosci oraz European Academy of Sciences and Arts,
Academia Europea, Rady Zarzadzajgcej UNIDROIT i ALLEA (komitetu doradczego European Federation of Academies
of Sciences and Humanities d/s wiasnosci intelektualnej).

Prawo wiasnosci przemystowej stanowi obok prawa spotek, gtowng dziedzing jego specjalizacji. Prowadzit wyktady
z tego zakresu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, University of Pennsylvania Law School oraz do 2013 . w Munich

Autor ponad 300 publikacji, w tym m.in. Charakter praw wynalazcy, Licencje na korzystanie z cudzych rozwigzan tech-
nicznych i Computers Programs and Patent Law: A Comparative Study, Rutgers Journal of Computers and the Law.

Polska pozostaje w tyle nie tylko w stosunku do tzw. starych
panstw UE, lecz rowniez w poréwnaniu z panstwami grupy wy-
szehradzkiej, z ktorymi skutecznie konkurujemy w innych dziedzi-
nach, a nawet odnotowali$my zmniejszenie dzielacego nas dy-
stansu w ostatnim dwudziestoleciu. Statystyki Komisji Europejskiej
w zestawieniu p.t. ,Innovation Union Scoreboard” zaliczajg Polske
do najstabszej w Unii grupy ,skromnych innowatoréw”. Znajdujemy
sie tam razem z totwa, Rumunig i Bulgarig®. Szczegdlnie niepo-
kojaca jest niska skala naktadéw na badania i prace rozwojowe

w stosunku do PKB, pochodzgcych z sektora prywatnego. Wy-
datki badawczo-rozwojowe z tego zrodia sg szesé razy nizsze niz
w UE i niemal czterokrotnie nizsze niz przecigtnie w krajach grupy
wyszehradzkiej. Wydatki te w relacji do PKB wyniosty w 2012

roku 0,33 wg Eurostatu, 0,23%, podczas gdy Srednia w UE jest
wyzsza szesciokrotnie, a w panstwach grupy wyszehradzkiej (bez
Polski) trzyipotkrotnie. W ostatnich latach poczawszy od 2004 roku
obserwujemy pewng popraws, gdyz obecna skala analizowanych
wydatkow w relacji do PKB w latach 2000-2012 ulegta zwigksze-
niu do 0,33%. (Réwniez wydatki na badania i rozwj ze zrodet
rzagdowych na glowe mieszkanca w Polsce sg niemal trzykrotnie
nizsze niz w Czechach i ponad dziewigciokrotnie mniejsze niz

w Niemczech?.

Skromny poziom innowacyjno$ci gospodarki odzwierciedlajg rowniez
statystyki dotyczace liczby patentéw i innych praw ochronnych udzie-
lanych na wzory uzytkowe i przemystowe. Poziom innowacyjnosci

na rynku UE i sasiadujacych panstw ilustruje najlepiej porownanie
liczby patentow europejskich przyznanych przez Europejski Urzad
Patentowy w Monachium.

W 2012 roku podmiotom polskim udzielono osiemdziesiat patentow
europejskich, co stanowi 0,12 ogdtu patentéw udzielonych przez
European Patent Office (EPO). Udziat podmiotow niemieckich

i amerykanskich wynosi w odniesieniu do kazdego z tych panstw
ponad 20%, a dia Wtoch i Hiszpanii odpowiednio ponad trzy

i okoto jednego procenta. Poréwnanie innowacyjnosci gospodarek

3 Zradto: European Commission (2013), OECD (2011 B), World Economic Forum
(2012), przytaczam za W. M. Ortowski, Komercjalizacja..., notka 2, s. 7.

4 Zrodio: EUROSTAT ,Science Technology and Innovation in Europe”, 2009 DOI
10.2785/620. Dane te dotyczg roku 2006. Poréwnaj szerzej: M. Urbaniak IFM PAN
Poznan.

mierzonych liczbg uzyskanych patentéw w Monachium ilustruje
ponizsza tabela.

Patenty udzielone przez EPO

Ogolna liczba
udzielonych
patentow | Poiska [ RFN | USA | Whochy | Hiszpania

europejskich
2002, 47.380 10 11246 | 11843 | 1613 198
2003r. | 59.989 12 | 13408 | 15089 | 2213 329
2004 r. 58.725 14 13605 | 14.204 | 2.219 365
20051 | 53.255 15 | 12486 | 13.004 | 1.865 319
2006 . 62.777 17 14275 | 14833 | 2.314 361
2007r.| 54700 27 | 11931 | 12503 | 1966 331
2008. 59.810 26 | 13495 | 12733 | 2254 417
2009r. | 52446 33 | 1477 | 11439 | 2025 350
2010r. | 58108 45 | 12553 | 12506 | 2.287 393
2011, 62112 45 | 13583 | 13382 | 2.289 381
2012r.| 65666 80 | 13321 | 14699 | 2.239 405

Relacja miedzy liczbg patentow krajowych i zagranicznych obowig-
zujgcych w Polsce odzwierciedla nie tylko pozycje naszej gospo-
darki na rynku europejskim i globalnym, lecz ma istotne znaczenie
dla tempa modemizacji produktdw wytwarzanych przez krajowe
przedsiebiorstwa. Rosnaca liczba praw wytgcznych przyznanych
zagranicznym podmiotom stwarza ryzyko zakazu eksploatacji wielu
wyrobow (sposobdw produkcii) przez podmioty krajowe w obszarach
objetych patentem, a co najmniej zwiekszenia kosztow wdrazania
nowoczesnych produktow wskutek konieczno$ci uiszczania optat
licencyjnych. Zagrozenie to podnosili przedstawiciele polskiego prze-
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mystu podczas debaty nad tzw. jednolitym patentem europejskim®.
Rosngcg liczbe europejskich patentow obowigzujgcych w Polsce
odnotowuje tabela nr 2.

Liczba patentow europejskich w Polsce

Liczba patentéw europejskich obowigzujgcych w Polsce

2005. 12

2006 . 342

2007 . 1788
2008r. 4588
2009 . 8119
2010, 12.345
2011 . 17127
2012, 22877

Krytycy jednolitego patentu europejskiego, ktorych argumenty
zostaty w koncu uwzglednione przez rzad, podnosza, ze patenty
europejskie 0 jednolitym skutku wzrastatyby w Polsce na poziomie
ponad szescdziesieciu tysiecy praw wytgcznych rocznie, przy czym
dodatkowo nalezatoby mie¢ na uwadze efekt kumulacji, wynikaja-
oy z obowigzywania patentu przez okres dwudziestu lat®. Nalezy
podkreslic, ze im wiecej patentow, tym mniej szans na korzystanie
zZ wiedzy znajdujacej sie w domenie publicznej. Niektorzy zwolen-
nicy jednolitego patentu europejskiego argumentuja, ze ufatwienia
uzyskania patentow na obszarze catej Unii nalezy traktowac jako
instrument poprawy stanu innowacji w Polsce i moderizacji polskiej
gospodarki wskutek naptywu inwestycji zagranicznych.

Btednos¢ tych pogladdw wykazat m.in. raport Deloitte z 2012 roku,
ktory dowodzi, ze bilans strat i korzySci w nastepstwie przyjecia
propozycji unijnych dotyczacych jednolitego patentu i jednolitego
europejskiego sgdu patentowego bytby istotnie niekorzystny

dla polskiej gospodarki w perspektywie 25-30 lat, nawet w ra-
Zie przyjecia optymistycznego wariantu rozwoju wynalazczosci

w Polsce.

O niskim stanie innowacyjno$ci naszej gospodarki, mierzonym liczbg
patentow uzyskiwanych przez polskie podmioty, mowig statystyki

5 Podczas debaty na temat bilansu ryzyk i korzysci tzw. jednolitego patentu euro-
pejskiego przedstawiciele przemystu farmaceutycznego i elekirotechnicznego
relacjonowali, ze wiasciciele pakietow patentowych sktadali im oferty tanich licencii
na produkowane juz w Polsce wyroby, uzywajgc m.in. argumentu, ze z chwila przyje-
cia przez Polske pakietu dotyczacego jednolitego patentu europejskiego potencjalni
licencjodawcy uzyskajg daleko silniejszg pozycje przetargowag w Polsce i w znacznie
szerszym niz dotychczas zakresie. Nalezy przypomnie¢, ze idea jednolitego patentu
europejskiego zakfada automatyczne obowigzywanie prawa wylgcznego udzielone-
go przez EPO na abszarze cafej Unii, co zwiekszy zakres tzw. blokady patentowej.
Poréwnaj szerzej: A. Nowicka, Jednolita ochrona patentowa i jednolity sgd patentowy
- uwagi krytyczne, Warszawa 2012, s. 3 i nast.
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polskiego Urzedu Patentowego. W latach 1975-1985 liczba paten-
tow udzielonych polskim podmiotom byta kilkakrotnie wigksza niz

w latach 1995-2005. Dopiero od 2006 roku mozna jednak zaob-
serwowac powolng tendencije wzrostowa. W 2012 roku podmioty
krajowe dokonaty 5348 zgtoszen wynalazkow i wzoréw uzytkowych.
Dla poréwnania w 2011 roku zgtoszen tych byto mniej o ponad pét
tysigca, a jeszcze rok wezesniej 0 1266 zgtoszen. Wsrod polskich
podmiotow zgtaszajgcych wynalazki i wzory uzytkowe do ochrony
przodujg; Politechnika Wroctawska (193 zgfoszenia), Akademia Gor-
niczo-Hutnicza w Krakowie (121) oraz Politechniki Poznariska (111),
Warszawska (88), Lubelska (80) i Slaska w Gliwicach(75)".

Komentujgc wzrost wynalazkéw w Polsce Prezes UP, dr A. Adam-
czak, zwrécita uwage, ze innowacyjnos¢ zalezy w istotnym stopniu
od wielko$ci naktadéw na badanie i rozwoj, ktére wynoszg obecnie
okoto 0.9% PKB. Zaskakujgco wysoki jest wskaznik efektywnosci
patentéw na kazdy milion naktadow przeznaczonych na badania

i rozwo6j. Wedtug wskaznika Gross domestic expenditure on rese-
arch and development Polska zajmuije trzecie miejsce w Swiecie
po Singapurze i Korei Potudniowej, ze wspotczynnikiem 3,1 paten-
tow uzyskanych na kazdy milion zainwestowanych dolaréw. Nato-
miast wg danych w Raporcie WIPO w 2011 roku wskaznik wynidst
3,2 w przeliczeniu na liczbe zgtoszen wynalazkéw dokonanych
przez podmioty krajowe w relacji do miliona dolaréw wydatkow

na B+R. Wg tych danych Polska znajdowata sie za Koreg Potudnio-
wa i Ghinami.

Prezes UP RP stwierdzita, ze 0 innowacyjnosci gospodarki decyduje
w najwiekszym stopniu nie tyle i nie tylko liczba patentow uzyskiwa-
nych przez podmioty krajowe, lecz skala warozen innowagji®, W tym
ostatnim rankingu Polska zajmuje 24. miejsce w UE i wyprzedza
jedynie totwe, Rumunie i Butgarie.

Pewien wzrost liczby zgtoszen patentowych w Polsce w ostatnich
kilku latach stanowi w duzej mierze nie tylko efekt zwiekszenia
nakfadow budzetowych na badania (R+D), lecz takze rezultat po-
lityki obecnego kierownictwa Urzedu Patentowego. Polega ona

na wspieraniu wynalazczo$ci (np. promowaniu sukcesu innowatorow
i wdrazajgcych innowacje przedsiebiorcow), udziale w podnosze-

niu kwalifikacji rzecznikow patentowych, upowszechnianiu prawa
wiasno$ci intelektualnej i jego krytycznej analizie przy wspotudziale
przedstawicieli Srodowiska naukowego oraz wspotpracy z EPO i kra-
jowymi urzedami patentowymi w panstwach UE.

Kierownictwo UP RP doskonale rozumie konsekwencje nadmierne;
ochrony wtasnosci intelektualnej, postulowanej przez kilka najbardziej
bogatych i innowacyjnych gospodarek w skali globalnej dla takich
panstw jak Polska. Sceptyczna - jak sie wydaje — postawa UP RP
wobec tzw. jednolitego patentu europejskiego jest zrozumiata biorgc
pod uwage, ze gospodarki tych panstw, ktdre odniosty sukces w po-
staci dogonienia czotowki lub zmniejszenia dystansu wobec liderow
patentowych, stosowaty polityke czasowego zniesienia ochrony
patentowej (np. Holandia i Szwajcaria) lub skracania czasu obowig-

7 Zrodto: http:/www.naukawpolsce.pap.pl/aktuanosci/news,397103 raport-up-
zglaszamy-coraz-wiecej-wynalazkow.
8 Tamze.
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zywania praw wytgcznych we wszystkich lub szczegdlnie wrazliwych
dziedzinach przez dtugi okres trwania ,poscigu” za czotowka, Doty-
czy to w szczegdinosci Japonii, Republiki Korei, Tajwanu i Singapuru.
W odniesieniu do takich wrazliwych sektorow jak leki, produkty
chemiczne i zywno$¢, polityke ostabiania praw wytgcznych uprawiaty
przez dziesigtki lat m.in. Niemcy, Wtochy i panstwa skandynawskie.
Jednoczesnie panstwa te zwigkszaty naktady na dziataino$¢ R+D.

Obok tego w warunkach polskich postuluje sie wprowadzenie ulgi
CIT, ktora powinna by¢ rozliczana w okresie dtuzszym niz rok i sto-
sowana zardwno do konkretnych wydatkéw na badania i rozwdj,
jak i do przyrostu tych wydatkow!”.

Ulgi podatkowe, obliczone na przyciagniecie takze inwestoréw za-
granicznych, stanowig skuteczny i od dawna stosowany instrument
polityki przemystowej. W naszej historii sukcesy w tej dziedzinie

Sprawq pilnq jest zwiekszenie autonomii szkét wyzszych i instytutéw PAN
przy tworzeniu spdtek innowacyjnych, wprowadzenie zachet podatkowych,
wspieranie ekspansji miedzynarodowej krajowych lideréw, doradztwo dla MSP
oraz podejmowanie przedsiewzieé sprawdzonych w innych gospodarkach

Sukces takigj polityki innowacyjnej i jednoczesnie negatywny bilans
gospodarek tych panstw, ktore ulegty naciskowi lobby wtasnosci
intelektualnej jest dobrze udokumentowany w literaturze ekono-
micznej i prawniczej®. Czlonkowie UE nie posiadajg catkowitej swo-
body ksztattowania swej polityki patentowej. Nie mozna rowniez
traci¢ z pola widzenia niewgtpliwie dodatniego bilansu naszego
cztonkostwa we Wspdlnocie oraz konieczno$ci poszukiwania kom-
promisow. Panstwa Grupy Wyszehradzkiej nie prowadzg jednak
wspblnej, spojnej polityki w dziedzinie innowacji, ktéra uwzglednia-
faby ich poziom rozwoju gospodarczego.

Il. Jak poprawié¢ stan innowacyjnosci
w Polsce?

Oprécz niemal zgodnych wnioskéw dotyczgeych koniecznosci zwigk-
szenia naktaddw na badania naukowe i rozwojowe (B+R), poszukuje
sie rowniez nowych rozwigzan prawnych i finansowych. W ostatnich
latach wsrod instrumentow nowej polityki przemystowej w dziedzinie
promowania innowacji wymienia sie; tworzenie zachet podatkowych,
wspieranie ekspansji miedzynarodowej lokalnych lideréw, dziatania
majace na celu wzrost efektywno$ci krajowych programéw badaw-
czych, dziafalno$¢ edukacyjng i promocyjng, doradztwo z funduszy
publicznych dla matych i $rednich przedsiebiorstw oraz stworzenie

w Polsce Banku Innowacyjnej Gospodarki'®.

Oprocz bezposrednich naktadow na dziatalno$¢ innowacyjng w ra-
mach programow rzadowych, wiele panstw stosuje systemy zachet
podatkowych. Niektére panstwa Unii Europejskiej przewiduijg
system bodzcow podatkowych dla spdtek innowacyjnych, ktérych
dochody przekraczajg okreslony w ustawie wysoki procent docho-
déw z komercjalizacji wiasnosci przemystowej (np. licencii patento-
wych, uméw know-how i sprzedazy praw wtasno$ci przemystowej).

9 Por. np. Report on the Commission on Intellectual Property Rights and Development
Policy, London 2002, s. 15-33.

10 Propozyce te zawiera powotana juz wyzej praca W. Ortowskiego, Komercjalizacja
badari, notka 1, supra.

odnosili zarowno Jagiellonowie, udzielajac przywilejow zwolnienia
od podatkow oraz prawa wytgczne odkrywcom nowych zt6z metali
i wynalazcom machin odwadniajgcych prymitywne wowczas kopal-
nie. Wiadcy polscy i czescy w XIV i XV wieku udzielali przywilejow
inwestorom krajowym i zagranicznym, ktre przyczynity sig do po-
wstania na Slasku i w Czechach najwigkszych w Europie zagtebi
gorniczych. Przywileje te byty wydawane w postaci dokumentow
tacinskich zwanych przywilejami lub patentami. Przypuszcza sig,

Ze uznanie prawa pierwszego wynalazcy ma swoje Zrodo w owych
przywilejach. W XV wieku witadcy Francji i Anglii przyjmowali $lg-
skich emigrantow, ktérzy opuscili zwlaszcza Dolny Slask i Morawy
w nastepstwie wojen husyckich. Krol Francji podkreslat, ze rozwoj
gornictwa we Francji wymaga nie tylko ,importu” polskich i czeskich
gornikow, lecz osadzania ich na podstawie przywilejow, z ktorych
korzystali w panstwach swego pochodzenia. Piszac wiele lat temu
artykut na temat pierwszych przywilejow patentowych w Europie
natrafitem rowniez na $lady osadzenia $lgskich gomikow w Kornwa-
li"2. Ludwik XI planujgc utworzenie zagtebia gériczego na ziemiach
francuskich pisat, ze bedzie korzystat z wzorcow panujgcych m.in.
w Polsce za czasow Kazimierza Jagiellonczyka'®. Wérod wynalaz-
cow-przedsiebiorcow, ktorzy otrzymali przywileje patentowe nadane
przez tego wiadce, znajdujemy nie tylko ,znamienitych panow z pota-
czonych gwarectw olkuskiego i krakowskiego™*, lecz takze oferuja-
cych wdrozenie nieznanych w Polsce innowaciji poddanych z Czech,
Misni i Wenecii'®.

T Tak W.M. Ortowski, tamze, s. 38.

12 Porbwnaj szerzej: S. Sottysifiski, Powstanie i rozwdj prawnych form ochrony wyna-
lazcy na przestrzeni XIV-XVIll wieku, w] Czasopismo Prawno - historyczne, 1976,
Zeszyt 1,s. 91-117; Dokumenty, o ktorych pisatem w tym artykule uzasadniaj hipo-
teze, ze nazwa patent i zasada pierwszego wynalazcy (first inwestor) zostata przyjeta
w prawie angielskim i prawie francuskim m.in. pod wptywem przywilejow udzielanych
wynalazcom machin gérniczych i odkrywcom nowych z167 na Slasku i w Czechach
(Erfinderprinzip).

134, Achenbach, Deutsche Bergrecht, Bonn 1888, s. 29.

Y E. Abt, Memoriaf w sprawie kopalnictwa rud ofowiu i srebra na gomym Slasku, Kato-
wice 1957, 8. 277 in.

15 Zob. S. Sottysinski, Powstanie, notka 12, jw., s. 98-99.
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Powotywana juz wczesniej praca prof. Witolda M. Ortowskiego trafnie
Zwraca uwage, ze centra inwestorow zagranicznych, ktorzy nabyli
polskie przedsiebiorstwa, nie sg z reguty zainteresowane tworzeniem
osrodkéw badawczo-rozwojowych na rynkach wschodzacych. Wig-
zgce Polske umowy migdzynarodowe, w tym takze przepisy unijne
zakazujg wyraznie uzalezniania prywatyzacji od innych wymogéw niz
cena (wiadczenie pieniezne). Uzaleznienie prywatyzacji od spetnie-
nia innych przestanek, np. utworzenia, a nawet kontynuowania dzia-
talnosci w osrodku badan i rozwoju w Polsce stanowi niedozwolong
praktyke (tzw. performance requirements)'®.

Tworzenie osrodkéw B+R w Polsce przez inwestorow zagranicznych
ma miejsce w wyjatkowych okolicznosciach, chociaz powinna temu
sprzyja¢ niska cena kosztow pracy i dobre wyksztatcenie kadry
naukowo-badawczej. Nalezy mie¢ jednak na uwadze, iz trudno ocze-
kiwac od inwestora zagranicznego tworzenia takich osrodkow w kaz-
dym panstwie, w ktorym dokonali inwestycji kapitatowej. Wiekszosé
firm globalnych posiada jeden lub kilka takich centréw badan. Mimo
zakazOw prowadzenia prywatyzacji i jej uzalezniania od prowadzenia
badan rozwojowych przez inwestora, dopuszczalne jest uzaleznianie
pomocy publicznej, zwlaszcza w specjalnych strefach ekonomicz-
nych, od tworzenia w nich centrow badawczo-rozwojowych.

Nalezy zgodziC sie z pogladem, ze obecna polityka wspierania
finansowego tworzenia miejsc pracy, ,niezaleznie od ich jakosci

i frwatosci (...) wydaje sie absurdem z punkiu widzenia diugookreso-
wego rozwoju™'. Podzielam krytyke polskiej polityki przemystowej

w odniesieniu do bodzcow oferowanych przedsiebiorcom w specjal-
nych strefach ekonomicznych. Zwraca sie uwage, ze cel w postaci
tworzenia migjsc pracy nie jest dostatecznie powigzany z wymogiem
tworzenia w strefach centrow badawczo-rozwojowych lub wdrazania
nowych technologi®®.

Mozna broni¢ pogladu, Ze proponowane wyzej wymogi nie stanowig
zakazanych przez prawo unijne ,performance requirements”, ktbre
ograniczajg swobode panstw UE w zakresie uzalezniania przetargdw
na nabycie prywatyzowanych przedsigbiorstw od innych kryteriow
niz cena'®, Wérod postulatow nowej polityki przemystowej w dziedzi-
nie innowacji wysuwane sg rowniez postulaty zwiekszenia przymusu
ekonomicznego, ktory zmuszatby uczelnie i instytucje badawcze

do poszukiwania dodatkowych zrodet dochodow z komercjalizacii
badan. Wysuwane sg rowniez propozycje ograniczenia dostepu tych
podmiotow do tzw. ,miekkiego finansowania” z budzetu panstwa.
Na uwage zastuguig propozycje powstrzymania erozji kapitatu ludz-
kiego w sektorze badan i rozwoju w drodze wzrostu skali finansowa-
nia programow kierowanych do mtodych naukowcow i utatwiania im
komercjalizacji innowaci.

16 Zakaz taki wynika rowniez z art. Il ust. 4 Traktatu o stosunkach handlowych i gospo-
darczych migdzy RP i Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 21 marca 1990 . (Dz. U.
21990 r. Nr 97, poz. 467,).

1T\W. M. Orlowski, Komercjalizacya, . 40.

18 Tak trafnie, W. M. Orfowski, Komercjalizacja, notka 2, s. 41 i n.

19\Wydaje sie natomiast, ze trudno bytoby pogodzi¢ takze wymogi z art. Il Traktatu
ze Stanami Zjednoczonymi, kiéry zakazuje ,performance requirements” wobec
wszystkich inwestycji.

Bardziej wyrafinowang i pro-innowacyjng polityke gospodarczg

niz dzi$ prowadzito Krolestwo Kongresowe. Postanowienie z dnia
2 marca 1917 r. o patentach swobody i listach przyznania?® prze-
widywato przyznawanie praw wytaczno$ci na prowadzenie fabryk
nie dos¢ upowszechnionych pierwszym, kidrzy sie zgloszg'. Suk-
cesem polityki gospodarczej Ksiecia Druckiego-Lubeckiego byto
np. sktonienie do przybycia oraz inwestowania w Polsce Philippe’a
de Girard, francuskiego wynalazcy metody przedzenia Inu na mo-
kro, ktdry zainwestowat m.in. w Rudzie Guzowskiej, nazwanej
pozniej Zyrardowem.

Ill. Czy uwtaszcza¢ wynalazcow?

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyzszego powstat niedawno
projekt zmian ustawowych, ktore przewidujg m.in. uwtaszczenie
pracownikow nauki, ktorym miatyby przystugiwaé prawa patentowe

i inne prawa wiasnosci intelektualnej w odniesieniu do dokonanych
przez nich innowagji?, Propozycie te znalazty wsparcie u czotowego
polskiego ekonomisty, ktory uwaza, ze ,zagwarantowanie wyna-
lazcom petni praw wiasno$ci intelektualnej do wynalazku z zacho-
waniem jasnych zasad rozliczen z uczelnig/instytutem, brokerem,
przedsiebiorcg i inwestorem’, stanowi istotny wymaog poprawy stanu
innowacyjnosci w Polsce??.

Zgadzajgc sie z wiekszoscig elementow diagnozy i sposobow ,le-
czenia” polskiej gospodarki, kidre zaproponowat prof. W. Ortowski,
nie zostatem przekonany do idei uwtaszczenia. Rowniez wsrdd rekto-
row uczelni i znanych mi wybitnych wynalazcéw oraz organizatoréw
dziatalnosci badawczo-rozwojowej w sektorze nauki panuje opinia,
7e jest to bardzo ryzykowna reforma, ktéra moze przynies¢ odwrotne
skutki od zaktadanych.

Whprowadza ona zasadniczg dysharmonig miedzy pozycja wyna-
lazcy w sektorze prywatnym oraz w uniwersytetach i instytutach
naukowych Polskiej Akademii Nauk. Dlaczego w gospodarkach
przodujacych w dziedzinie innowacji dominuje dzis prymat pozycji
inwestora? Niezaleznie od tego, czy jest to prywatne przedsiebior-
stwo bgdz panstwowa uczelnia lub instytut badawczy obowigzuje
W nich zasada, 7e wynalazek pracowniczy nalezy do inwestora.
Odmienne rozwigzanie moze by¢ tylko nastepstwem odmiennej
umowy migdzy pracownikiem a pracodawcg?3. Oczywiscie prawo
moze starac sig zapewni¢ rozsadne korzysci dla wynalazcy i chro-
ni¢ strone stabsza, lecz decydujgcy wptyw na podjecie dziafalnosci
innowacyjnej, jej finansowanie i zwigzane z tym ryzyko obcigzajg

2 Dziennik Praw nr 28z 1817 1.

21 Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym, Uzasadnienie.pdf; OSR noweli-
zacja PSW 17-07-OST1 pdf; PSW projekt z dnia 16 lipca 2013-r.pdf.

22\, M. Orlowski, op. cit, s. 43.

23 Rozwigzanie takie przyjeto takze w ustawie Prawo wiasnosci przemystowej
(Dz. U.z2003 1. Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Wedtug art. 11 ust. 3 tej ustawy ,w razie
dokonania wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemysfowego w wyniku wy-
konywania przez tworce obowigzkow ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy,
prawo, o ktérym mowa w ust. 1, przystuguje pracodawcy lub zamawiajgcemu, chyba
Ze strony ustality inaczey”.
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inwestora. Dlaczego w sektorze nauki majg obowigzywac diame-
tralnie odmienne zasady?

Niedostateczne zainteresowanie szkt wyzszych i instytutow badaw-
czych dziafalnoscig innowacyjng wynika z wielu przyczyn: dostepno-
Scifatwego finansowania, ktore nie jest potgczone z ryzykiem, brak
przymusu ekonomicznego, antyinnowacyjnych postaw kulturowych,
wysokiego poziomu zazdroSci wobec ludzi sukcesu i niskiego po-
ziomu tzw. kapitatu spotecznego (zdolnosci do wspdtdziatania dla
osiggniecia trudnych celow).

Czy perspektywa uwtaszczenia moze przezwyciezy¢ obecny stan
rzeczy? Nic na to nie wskazuje, gdyz uwtaszczenie wynalazcy

nie uwzglednia ziozonego i dfugiego procesu tworzenia i wdrazania
wynalazkédw, a rownoczesnie pogtebitoby zapewne konflikt miedzy
potencjalnym wynalazca, a kierownictwem jednostki i kolektywem,
z ktorym wspotpracuje. Kierownictwo uczelni czy instytutu bedzie
miato mniejsze niz dotychczas bodzce dia wspierania wynalazczosci
i stwarzania dogodnych warunkéw pracy dla ambitnych tworcow.
Spotecznos¢ instytutu i uczelni zmniejszy swe zainteresowanie
wspomaganiem potencjalnego wynalazcy. Zazdro$¢ Srodowisko-
wa, ktdra jest czynnikiem hamujgcym innowacje w chwili obecnej,
z pewnoscig wzro$nie. Ucierpi na tym skromny uczelniany kapitat
spoteczny.

Zwolennicy uwtaszczenia nie wyjasniaja, na jakich zasadach ow po-
tencjalny naukowiec-wynalazca ma dokonac rozliczen z uczelnia,
instytutem, brokerem, przedsiebiorcg i inwestorem2*, Ryzyko po-
dejmowania dziatalnosci innowacyjnej w uczelniach i instytutach
badawczych moze w pewnej mierze obcigzac te podmioty, natomiast
trudno sobie wyobrazi¢, aby uczelnia zawierata skuteczne umowy
dotyczace rozliczen z pracownikiem-wynalazcg. Nalezy zwrécic
uwage, ze ustawodawstwo amerykanskie, ktére promuje udzielanie
grantéw z funduszy rzadowych na rzecz uczelni, jednocze$nie tramie
zastrzega, 7e przywilej komercjalizacji wynikow sfinansowanych

7 tych Srodkéw pozostaje w rekach uczelni. Jednakze strona rzado-
wa zapewnia sobie bezptatng licencie i prawo decydowania o udzie-
laniu sublicencji innym podmiotom. W ten sposob zabezpieczony
jest rowniez interes podatnika, 0 ktorym zapominajg projektodawcy
uwtaszczenia wynalazcow?,

Z powyzszych wzgleddw, doswiadczeni wynalazey i organizato-
rzy dziatalno$ci innowacyjnej na uczelniach oceniajg krytycznie
proponowang reforme. Prorektor krakowskiej AGH, uczelni, kiora
sprzedata przemystowi najwieksza liczoe patentéw, nie spodziewa
sie pozytywnych skutkow uwtaszczenia, uznajgc, ze jest to problem
drugorzedny?S,

2 Prof. W. M. Ortowski zaklada koniecznos¢ zachowania ,jasnych zasad rozliczen
z uczelnia/instytutem i pozostatymi podmiotami”.

% Por. szerzej S. Englund, S. Hendrickson, The Bayh-Dole Act and Reguiation of Intel-
lectual Property Rights to Intellectual Property Developed with Government Involve-
ment, (w] Intellectual Property Technology Transfer (A.C. Flower, editor), Washing-
ton 2008, s. 1 i nast.

2%\, Pezda, Dosc publicznych pienigazy na badania naukowe. Ten raport zdenerwuje
naukowedw; wyborcza.pl - http..//wyborcza.pl//0,0,html

Rownie krytycznie ocenia pomyst uwtaszczenia profesor Sylwester
Porowski, dyrektor Instytutu Wysokich Gisnien PAN, w ktorym po-
wstat komercjalizowany od kilku lat wynalazek niebieskich krysztatow
i promotor kilku spotek innowacyjnych, ktore powstaty w kierowanym
przez niego instytucie. Jego zdaniem uwfaszczenie zwigkszy konflikt
miedzy kierownictwem jednostek badawczo-rozwojowych i przedsie-
biorczymi pracownikami nauki. Profesor jest promotorem kilku spotek
innowacyjnych, z ktérych niektore majg szanse wejscia na gietde.
Podkresla on, ze tworzeniu zaangazowanego w dziatalnoS¢ inno-
wacyjng zespotu w instytucie sprzyja przyznanie tytutu wiasnosci
uczelni bgdz instytutowi.

Interesy tworcow powinny by¢ chronione poprzez szczodry system
wynagrodzen finansowanych z zysku, ktory ptynie z komercjalizacii
wynalazkéw. Podzielam jego opinig, ze uczelnie i instytuty powinny
posiadac wigkszg autonomie w zakresie tworzenia spotek innowacyj-
nych i stanowienia regut dzielenia zysku ptyngcego z komercjalizacii
praw wiasnosci intelektualnej.

Krytycy i zwolennicy projekiu uwtaszczenia zgadzajg sie natomiast,
ze istotnym problemem jest brak profesjonalnych posrednikow mie-
dzy uczelnig, przemystem i instytucjami finansowymi. Proponuije sie
dodatkowe pienigdze publiczne, aby tworzy¢ fundusze venture capr-
fali instytucje profesjonalnych posrednikow, ktdrzy mogg oferowac
fachowe doradztwo utatwiajgce uczelniom i instytutom naukowym
podejmowanie decyzji 0 inwestycjach innowacyjnych i wspotpracy
Z przedsigbiorcami.

Bardzo krytycznie ocenia projekt takze prof. A. Szewc z US, znawca
prawa patentowego. Jego zdaniem projekt proponuje stworzenie
enklawy prawnej, w ktorej majg panowaé XIX-wieczne rozwigzania.
Ponadito brak przekonujacych argumentdw, ze pefni werwy uczelnia-
ni wynalazcy, obcigzeni obowigzkami dydaktycznymi i naukowymi,
poradza sobie z problemami, ktdrych nie potrafig rozwigzac centra
transferu technologii, spotki celowe i funkcjonujgce w szkotach wyz-
szych struktury organizacyjne?”.

Rozumiem poniekad zapat promotoréw nowelizacji ustawy o szkol-
nictwie wyzszym oraz zmianie niektorych innych ustaw?, Sgdze
jednak, ze poprawy obecnego stanu rzeczy nie da sie 0siggnac przy
pOMOCY rozwigzania wzorowanego na koncepciji panujgcej w okresie
XV-XIX w. Czeka nas zmudne wdrazanie rozwigzan biznesowych,
prawnych i organizacyjnych, ktére zdaty egzamin w innych pan-
stwach (np. Stanach Zjednoczonych, Finlandii i Korei Potudniowej).

Sprawg pilng jest zwiekszenie autonomii szkot wyzszych i insty-
tutow PAN przy tworzeniu spotek innowacyjnych, wprowadzenie
zachet podatkowych, wspieranie ekspansji miedzynarodowej
krajowych lideréw, doradztwo dla MSP oraz podejmowanie przed-
siewzie¢ sprawdzonych w innych gospodarkach. Zadaniem naj-
trudniejszym jest podejmowanie inicjatyw, ktére zaktadajg umoc-
nienie kapitatu spotecznego wspdtdziatania w procesie dziatalnosci
innowacyjnej.

27 Opinia prof. dr. hab. A. Szewca z dnia 11 wrzesnia 2013 r, udostgpniona autorowi
ninigjszego artykutu.
% Projekt z 16 lipca 2013 .
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CO Z URUCHOMIENIEM NARODOWEJ PLATFORMY:

WIEDZA POLSKI?

prof. dr hab. Ewa Okon-Horodynska

Uniwersytet Jagiellonski

Pomimo nieustajgcego nawotywania do upowszechnienia i otwartosci dostepu
do zasobdéw wiedzy i informacji, co powinno by¢ bezwzglednym warunkiem
rozwoju innowacyjnego spoteczenstwa, przy nieograniczonych niemalze
technicznych mozliwosciach realizacji takiego celu, barierq stajq sie rozwigzania
instytucjonalne (szczegdlnie IP) oraz interesy ekonomiczne.

NCBIiR dla otwartego
dostepu do nauki

i rozwoju innowaciji:
przypadek SyNat

Tematyka podjeta w opracowaniu
nawigzuje do koniecznosci spojrzenia
na mozliwosci rozwoju polskiej nauki

i zarzadzania nig z wykorzystaniem
sieci. Tak jak bowiem paradygmat ,no-
wej gospodarki” uzasadnia, ze jej roz-
woj stat sie mozliwy dzieki rewolugii
technologicznej, zwigzanej z nowymi
technologiami informatycznymi i komu-
nikacyjnymi, postepujgca globalizacjg
oraz liberalizacjg gospodarki, a sam
proces konkurowania w znacznej mierze
nie wigze sie juz z pojedynczymi orga-
nizacjami, ale ich sieciami' (Okon-Horo-
dynska, 2007), tak zmianie wyznaczanej

1 E. Okon-Horodynska, (red), Innowacyjnosé w budo-
waniu gospodarki wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy
i Innowacji, Warszawa, 2007.

przez ICT ulega tez proces tworzenia
produktow wiedzy i zarzgdzania nauka.
WSrod wielu koncepcji stworzonych
przez badaczy struktur sieciowych

takg wizje znalez¢ mozna na przykfad

u Castellsa, ktory wskazuje na ,strukture
sieci zbudowang wokot projektow”...

,na sie¢ potgczen na czas realizowa-

nia danego projektu i zmieniajgcych
konfiguracje przy wdrazaniu kazdego
nowego projekiu?, a wiec projekt, sku-
pisko wiedzy motywuije do integrowania,
czy akcentowanie wprost roli integratora
sieci, jako znaczgcego w osigganiu waz-
nych celdw rozwojowych.

Wiezi w sieci sg wiec z istoty rzeczy zto-
zone i wzajemne, relatywnie trwate oraz
oparte bardziej na kooperacii niz na kon-
kurengiji. O ztozono$ci, wartosci, znaczeniu
elementow w sieci (aktorow, organizacii,

2 F, Stalder, M. Castells, Teoria spofeczensiwa sie-
ci, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloriskiego,
Krakow, 2012.

itp,) decyduie ich wkiad cennych informa-
cji, wiedzy, technologii lub innych zasobow
wnoszonych do sieci. Tworzenie powigzan
miedzy organizacjami, aktorami, zespotami
zalezy tu zatem od tego, czy moga one
dostarczy¢ uzytecznych, a w szczegdl-
noSci rzadkich zasobow wprowadzonych
do sieci.

To, co szczegolnie istotne w podej-
Sciu sieciowym wiasnie znalazto

wyraz w planowanym projekcie, dzieki
otwartosci na te wiasnie zagadnienia
Narodowego Centrum Badania i Roz-
woju i jego finansowym wsparciu,
»=Utworzenie uniwersalnej, otwartej,
repozytoryjnej platformy hostingowej
i komunikacyjnej dla sieciowych
zasobow wiedzy dla nauki, edukac;ji
i otwartego spoteczenstwa wiedzy”,
[http://www.synat.pl/opis-projektu],

co w skréconej formie mozna tez na-
zywac platformg dla nauki, edukacii

i innowagji. Od poczatku dyskusja nad
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projektem rodzita nigjednorodne rozu-
mienie jej celu.

Z jednej strony, che¢ szybkiego jej uru-
chomienia i pokazania wreszcie cafego
dorobku polskiej nauki w jednym miej-
Scu ograniczata dziatanie platformy,
bedgcej przeciez swoistg innowacjg
technologiczng i spoteczng, do formuty
wyszukiwarki produktow wiedzy polskiej
nauki, opartej gtownie na bibliotekach
uczelnianych oraz Bibliotece Narodowej
i Jagiellonskiej.

Z drugiej zas, strategiczne myslenie
0 rozwoju i zarzadzaniu polskg naukg

w gospodarce i spoteczenstwie
znacznie szerzej, wiasnie jako integra-
tora sieci, w ktorych produkty wiedzy
powstajg i stuzy¢ powinny konkretnym
celom, a wiec rownoczesnie koor-
dynatora polskiej nauki. Podejscia te
nie sg wzgledem siebie w sprzeczno-
§ci, inna jest jednak przestrzen dzia-
tania platformy i konsekwencie z tego
wynikajgce.

Tak czy inaczej, na razie produkty
polskiej nauki wcigz sg rozproszone,
niesformalizowane, nieuporzgdkowa-
ne, nie koncentrujg sie wokot jednego

sktaniato do spojrzenia na jej role waznego projektu, mianowicie strategii

prof. dr hab.
Ewa Okon-Horodynska

Prof. zw. dr hab., specjalistka w zakresie ekonomii instytucjonal-
nej, innowacji, narodowych oraz regionalnych systeméw i strate-
gii innowacji, foresight; kierownik Katedry Ekonomii UJ; ekspert
Komisji Europejskiej ds. foresight, regionalnych strategii innowa-
cji, ECFIN; ekspert resortow: gospodarki, rozwoju regionalnego,
oraz nauki i szkolnictwa wyzszego; ekspert NCN, NCBIR oraz
FNP; ekspert strategiczny ds. przygotowania Regionalnej Stra-
tegii Wojewodztwa Matopolskiego; od 2011 Dyrektor Interna-
tional Network of Women Engineers and Scientists na Europe
Centralng i Wschodnia; w latach 2003-2005 podsekretarz stanu
w Ministerstwie Nauki.
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rozwoju polskiej nauki. Platforma, ,upo-
wazniona” do pefnienia roli integratora
w sieci, stanowitaby nigjako nowy po-
ziom w narodowym systemie wiedzy

i innowacji, taczgc wyniki aktywnosci
naukowej i badawczej (produkty wiedzy)
wielu jego czesci sktadowych, (aktorow,
weztow) stanowigc ostatecznie system
wzajemnie powigzanych regut okresla-
jacych warunki i zasady przechowywa-
nia, udostepniania, a takze tworzenia
nowych informagji i wiedzy, a jej funk-
cjonowanie uwarunkowane jest skalg

i jakoscig ICT.

Przegladarka

czy platforma
zarzgdzania polska
nauka: a moze Platforma
Wiedza Polski

W poszukiwaniu wtasciwego sformu-
towania roli platformy SyNat w nauce
i gospodarce pomocne okazaty sie
rezultaty badan w/w prestizowego
badawczo-projektowego przedsie-
wziecia finansowanego przez NCBIR.
Podkreslenia wymaga, iz urucho-
mienie platformy SyNat wymagato
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tez wyznaczenia jakiego$ wariantu
modelu biznesowego adekwatnego
do przedsigwziecia.

W przypadku analizowanego projektu
pojawito sie pytanie: jak znalez¢ con-
sensus pomiedzy teoretyczng prawidto-
woscig ekonomicznej motywacii, a wy-
nikajgcg z wyzwan rozwoju innowagii
potrzebg otwartego dostepu do wiedzy?
W analizowanym przypadku zasadne
jest wykorzystanie koncepcji spoteczne-
go modelu biznesowego o charakterze
dynamicznym, bowiem platforma SyNat
z istoty jest wielowymiarowg innowacjg
wzmacniajacg rozwoj spoteczenstwa
wiedzy.

Doswiadczenie $wiatowe wykazuje,

iz zatozenie istotne z punktu widzenia
modelu biznesowego dla nowego wy-
miaru platformy SyNat, to konieczno$¢
traktowania jej jako szeroko zakrojone-
go projektu zarzgdzania publicznymi
zasobami wiedzy i informaciji na pozio-
mie centralnym, a nie lokalnym. Projekt
musi tez by¢ Scile powigzany z proce-
sem informatyzaciji oraz cyfryzacji pu-

blicznych zasobow wiedzy i informacji,
a takze budowaniem elektronicznego
systemu wymiany réznych zasobow
oraz systematycznego zarzadzania
ich rozwojem?,

Do$wiadczenia z uznanego w $wiecie,
azjatyckiego przyktadu rozwigzania
otwartego dostepu do zasobow wiedzy
i stworzenia w Korei Potudniowej ,Por-
talu Wiedzy Korei” w formie projektow
finansowanych z budzetu panstwa,

a wiec z zastosowaniem spotecznego
modelu biznesowego, wydajg sie mie¢
petne uzasadnienie do przyjecia w Pol-
sce, bo skoro podobnie planuje sie
finansowa¢ platforme SyNat, to mozna
by tez uzyska¢ podobne do koreanskich
efekty dziatania platformy. W budowe
Portalu Wiedzy Korei zaangazowane
sg ministerstwa odpowiedzialne zarow-
no za tworzenie produktow wiedzy, jak
i ich technologiczng obstuge, stad plat-
forma rozwija sie produktowo i ustugo-

3 W. Choi, The development of digital libraries in South
Korea, Libri, vol. 53, 2003, s. 131.

wo bedac rownoczesnie koordynatorem
aktywnosci zwigzanych z tworzeniem

i otwartym dostepem do produktow
wiedzy (rys. 1).

Stopien zaangazowania poszczegdlnych
struktur organizacyjnych w budowe

i zarzadzanie zintegrowanym systemem
wymiany cyfrowych zasobdw wiedzy

i informacii jest rozny; struktury zarzad-
cze oznaczono kolorem pomaranczo-
wym, a wykonawcze kolorem zielonym.
Odpowiedzialnos¢ i koordynacja roz-
woju nauki i powszechnego dostepu

do jej rezultatow jest Scisle okreslona
(centralna czes¢ schematu), stad

na Portalu Wiedzy Korei poprzez blok:
Powszechne korzystanie osigga sie
dostep do wszystkich mozliwych pro-
duktow wiedzy wytworzonych w kraju,
portal ten stanowi tez wyjscie do uktadu
globalnego informacii.

W polskiej strukturze rozwoju wiedzy
(rys. 2) nie ma niestety tak waznej cze-
§ci integrujgcej proces tworzenia, wyko-
rzystywania i zabezpieczenia produktow
wiedzy.
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W cze$ci centralnej systemu (rys. 2)
mozna wiec postawi¢ znak zapytania
(7). Zasoby wiedzy sg zlokalizowane

w rdznych miejscach i brak miedzy nimi
powigzan, np. w Polsce dziafa 80 bi-
bliotek cyfrowych, najwieksze uniwersy-
tety czy instytuty naukowe majg swoje
repozytoria, odrebnie dziatajg réznego
rodzaju bazy biblioteczne, Biblioteka
Wirtualna Nauka, Naukowe Archiwum
Cyfrowe, itd.

Odpowiedzialno$¢ za koordynacije

i rozwoj polskiej nauki i informacji jest
wiec rozproszona, podobnie jak jej fi-
nansowanie — cze$¢ w Narodowym
Centrum Nauki (NCN), cze$¢ w Na-
rodowym Centrum Badan i Rozwoju
(NCBIR), czes¢ w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego (MNiISW),
czeS¢ w Fundacji na Rzecz Nauki Pol-
skiej, a jeszcze cze$¢ w programach
regionalnych, za$ technologiczne
uwarunkowanie dystrybucji produktow
wiedzy zlokalizowane jest w Mini-
sterstwie Cyfryzaciji, ktére dopiero
rozpoznaje problem. W tej sytuacii
wdrozenie wynikdéw badan naukowych
do gospodarki jest utrudnione, bo nie-
koordynowane, projekty badawcze
czesto sg powielane, wielokrotnie
finansowane (na réznych szczeblach
administracyjnych i w wielu jednost-
kach badawczych).

Dostep do produktdw nauki polskiej

ma raczej charakter klubowy. Serwis
Nauka Polska, dzieki ktéremu mozna
dotrze¢ do metadanych dotyczgcych
rozpraw doktorskich, danych osobo-
wych polskich naukowcdw, czy danych
faktograficznych dotyczacych krajowych
o$rodkow naukowych i akademickich,
ma sporo wad podstawowych. Miano-
wicie takich jak brak powigzan z doku-
mentami zrédtowymi, z zasobami biblio-
graficznymi, brak wersji anglojezycznej,
czy stabe ,silniki” wyszukiwania. A spra-
wozdawczos¢ dotyczaca projektow
MNISW od dawna realizowana w wersji
elektronicznej nie jest dostepna w sys-
temie informacji Nauka Polska. W przy-
padku baz dziedzinowych wystepuje
rozbicie informacyjne, fragmentaryzacja
wiedzy, sfabe narzedzia przeszukiwania

zasobow i niejasna kodyfikacja baz
i ich zasobow.

W tym kontekscie realizacja projektu
SyNat stanowi (projekt jest kontynuowa-
ny) niepowtarzalng szanse wypetnienia
luki infrastrukturalngj i instytucjonaine;

w systemie tworzenia, upowszechnie-
nia i wykorzystania wiedzy i informacii

w Polsce, wprowadzajgc polskg nauke
w Swiat z jednej strony i przejmujac
koordynacije jej rozwojem — z drugie.

Zakfadajgc mozliwe procesy koordynagii
struktury instytucjonalnej oraz wiedzy
dzieki platformie SyNat mozna uporzad-
kowac je nastepujgco (rys. 3).

Na razie jednak konstrukcja instytucjo-
nalna platformy SyNat ewoluuje w kie-
runku raczej zmniejszenia jej znaczenia
w spoteczenstwie i gospodarce. Wy-
chodzi sig bowiem z zatozenia, ze aby
polska nauka dafa sig znalez¢ w Swiecie
- nalezy zatozy¢ repozytorium. Wsrod
sceptykow takiego rozwigzania juz rodzi
sie watpliwos¢, co do walorow heury-
stycznych repozytoriow. Istnieje bowiem
ryzyko, iz powstate repozytorium stanie
sie zamrazarkg nieczytanych artykutow.
Oznacza 1o, ze projektowana platforma
nie moze by¢ pozbawiona Scistych
kryteribw merytorycznych publikowania
i gromadzenia produktow wiedzy, prze-
strzegania zasad jako$ci, przestrzegania
praw wiasnosci intelektualnej, itp., tzw.
Jfiltrdw” ustawionych przez koordynatora
i zarzadzajgcego rozwojem polskiej na-
uki, ktorego nie ma, a bez tego dostep
do najlepszych produktow nauki polskiej
na $wiecie bedzie mozliwy w dalszym
ciggu raczej tylko przez wptywowe
czasopisma. Skoro jednak kontynuacja
projektu zostata zaakceptowana przez
NCBIR, warto raz jeszcze rozwazy¢
szersze jej mozliwosci dziatania w go-
spodarce i spoteczenstwie.

Platforma SyNat mogtaby
wiecej: narzedzie
wytaniania inteligentnych
specjalizaciji (IS)

Dlaczego problem wytaniania inteli-
gentnych specjalizacji (dalej 1S), jest
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wazny i to szczegoblnie w polskiej na-
uce? Mozna wskaza¢ na dwa aspekty
odpowiedzi na to pytanie. Pierwszy,
ktory aktualnie jest dominujgcy, doty-
czy roli inteligentnej specjalizaciji w ra-
mach nowej perspektywy finansowej
2014-2020. Najwazniejszy program
Unii Europejskiej Horyzont 20204,
wskazuje jednoznaczne kryterium
finansowania projektow badawczych:
Innowacje to transformacja wie-
dzy w pieniagdze (koncentracja

na efektach).

Tymczasem w polskim systemie nauki
promuie sie projekty zgodne z prioryte-
tem: transformacja pienigdza w wie-
dze, na tym najczes$ciej proces ten
konczac.

Efekty sg definiowane przede wszystkim
poprzez skale wydatkow, co jest absur-
dem. Skutkuje to powielaniem projektow
badan i coraz stabszg ich oryginalno-
§cig, rozproszeniem zamiast koncentra-
cjg potencjatow, nieefektywng alokacjg
Srodkow finansowych.

Dlatego wazniejszy wydaje sie, choc
wcigz trudny do petnego zaakcepto-
wania, aspekt merytoryczny zwigzany

z inteligentng specijalizacjg. Koncepcja
ta, jak wiadomo, sformutowana zostata
w 2008 roku w DG Research UE®, a na-
stepnie wprowadzona do dokumentow
strategicznych UE (m.in. Strategia Eu-
ropa 2020, inicjatywa przewodnia Unia
Innowacji) i rozwijana w obszarze poli-
tyki spojnosci (DG Regio), czego rezul-
tatem byfo przygotowanie specjalnego
przewodnika8, Upowszechniania wiedzy
na temat koncepcji IS podiefo sie Joint
Research Centre (JRC) w Sewill, ktore
jest typowym tzw. ,think-tankiem” Ko-
misji Europejskiej, poprzez utworzenie
Platformy S3'.

4 Por. http://ec.europa.eu/research/horizon2020/in-
dex_en.cfm?pg=h2020, (data odczytu: 7 lipca 2013 r.).

5 D. Foray, D. Hall, Smart Specialisation - The Concept,
Knowledge Economists Policy Brief nr 9,2009, June.

6 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf,
(data odczytu: 14 lipca 2013 1.,

7 Por. http://s3platformjrc.ec.europa.eu/home, (data od-
czytu: 23 maja 2012 1.
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Koncepcja stanowi synteze wielu
formut i teorii dotyczgceych polityki
naukowsj, innowacyjnej, przemystowej
i rozwoju regionalnego, jednak skupia
sie przede wszystkim na dziatalnosci
B+R+l, w kregach akademickich,
takze na edukacji i szkolnictwie wyz-

szym. W dokumencie Strategia ,Eu-
ropa 2020” wskazuje sie wprost, iz:2

8 Komisja Europejska, Europa 2020, Strategia na rzecz
inteligentnego i zriéwnowazonego rozwoju Sprzyjajg-
cego wigezeniu spofecznemu, COM(2010), Bruksela,
2010, s. 15.

,na poziomie krajowym parnstwa
czfonkowskie bedg musiaty zreformo-
wac krajowe (i regionalne) systemy
prowadzenia dziatalnosci B+R+l, aby
sprzyjaty one rozwijaniu doskonatosci
i inteligentnej specjalizacji..”
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Rys. 4. Rola Platformy SyNat w selekcjonowaniu IS. Zrédto: opracowanie witasne

Podstawowe zatozenia kon-
cepcji IS, wskazujace w isto-
cie na jej cele, mozna ujgc¢
wiec nastepujaco:

® przeciwdziatanie
fragmentacji i duplikacji
badan naukowych w ramach
Europejskiej Przestrzeni
Badawczej (ERA);

® oOsiggniecie masy
krytycznej w kluczowych dla
konkurencyjnosci Europy
obszarach i sektorach;

® rozprzestrzenianie
technologii ogélnego
zastosowania, zwtaszcza
poprzez wykorzystywanie
ich w produktach i ustugach;

® wzmocnienie lokalnych
potencjatow w zakresie
prowadzenia dziatalnosci
B+R+l (ang. stairways

to excellence);

® wzmocnienie
zaangazowania réznych
interesariuszy w proces
tworzenia strategii

(ang. entrepreneurial discovery
process);

® programowanie i wdrazanie
polityk w oparciu o dowody
(ang. evidence-based policy).

Widac¢ wiec wyraznie, ze zatozenia IS
idg w parze z sygnalizowanymi, poten-
cjalnymi mozliwosciami platformy SyNat
(rys. 4).

Zintegrowanie i transparentno$¢ infor-
magji o produktach polskiej nauki, opi-
Sujgcych stan badan w poszczegolnych
dziedzinach, odlegtos¢ od poziomu
badan swiatowych, blisko$¢ mozliwosci
komercjalizacyjnych wynikow badan,

a takze (co zatozono w projektowaniu
platformy) proces transformaciji zgroma-
dzonych na platformie zasobdw wiedzy
w zrbznicowane produkty i wyksztatce-
nie sie katalogu nowych produktow wie-
dzy pozwalatoby na szybkie i efektywne
powigzanie projektow badawczych

z wdrozeniowymi.

Platforma Nauka Polski mogtfaby by¢
wiec wykorzystana do wytaniania
inteligentnych specijalizacji stajac sie
tym samym miejscem poszukiwania
Kluczowych obszardw rozwoju nauki

i wdrozen, zas wartos¢ takiego produktu
bytaby nie do przecenienia. Wykorzysta-
nie takiego narzedzia do wytaniania IS
dafoby pewnos¢, iz nie tworzy sie listy
badan, technologii, sektorow wytypowa-
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nych zza biurka, ale, ze jest to proces
transformacji gospodarczej poprzez
przedsigbiorcze odkrywanie, w ktorym
kluczem jest nauka, a wynikiem zmiany
strukturalne w gospodarce.

W tym aspekcie platforma SyNat czyli
zintegrowany system informacji dla
nauki i edukacji, moze zapoczgtko-
wac tez rozwoj niekonwencjonalnych
form wspotpracy miedzy podmiotami
edukacyjnymi oraz gospodarczymi

z wykorzystaniem bardziej zaawanso-
wanych technologii, w oparciu o ktore
rodzi sie spoteczenstwo informatycz-
ne. W procesie wytaniania IS, a wiec
przedsigbiorczego odkrywania, jako
wyniku oczekuje sie powstania nie tyl-
ko po prostu innowacji czy badan
naukowych, ale zmian strukturalnych
w gospodarce, a skoro kluczem IS jest
nauka, to w pierwszej kolejnosci takie
zmiany strukturalne muszg sie dokona¢
wtasdnie w nauce, szczegolnie w bada-
niach stosowanych.

Wskazano na kilka tylko mozliwosci plat-
formy SyNat, integrujacej na razie gtow-
nie Srodowiska naukowe, w przysztosci
zapewne i biznesowe, ktora z istoty swej
nie jest konstrukcjg zamknietg, ale be-
dzie podlega¢ ewolucji, oby tylko w kie-
runkach wskazanych w tym krotkim,

Z konieczno$ci, opracowaniu.




CZY PORA NA ZMIANY

PRAWA PATENTOWEGQO?

prof. INP PAN, dr hab. Helena Zakowska-Henzler

Instytut Nauk Prawnych PAN

Przez wiele dziesiecioleci spory i dyskusje znawcdw prawa patentowego
koncentrowaty sie przede wszystkim wokét kwalifikacji prawno-patentowej
konkretnych osiggnieé, a takze zakresu wytqcznosci wynikajgcej z konkretnego
patentu. Nie kwestionowano natomiast regut i kryteriéw rozstrzygania tych
spordéw. Ich niemal powszechna akceptacja na gruncie wszystkich systeméw
ochrony patentowej byta wyrazem zgodnosci pogladéw, co do roli, jakg
ochrona ta ma petni¢ w spoteczenstwie - jej celdw i funkcji, a w konsekwenciji
i zgodnosci pogladdw w kwestii zasad i podstawowych zatozeh dotyczgcych

G wattowny rozwoj nauki i techniki, jaki
nastapit w ostatnich dekadach XX
wieku, zachwiat jednak tym porzadkiem. Nowo-
czesna biotechnologia, techniki informatyczne
otworzyty catkiem nowe obszary aktywnosci
ludzkiej i staty sie podstawg dla nowych form
oddziatywania cziowieka na otaczajacy Swiat

i nowych mozliwosci jego ksztattowania. W tym
zmienionym Srodowisku spotecznym i ekono-
micznym powszechnie respektowane reguty
prawa patentowego nie tylko stracity jedno-
Znaczno$6, ale utracity tez przymiot bezspornej
zasadnosci. Zjawiskom tym towarzyszy, powo-
dujac zarazem ich nasilenie, takze coraz wyraz-
niej rysujgce réznicowanie pogladow w kwestii
celu systemdw ochrony patentowej i ich miejsca
w porzadku prawnym oraz spotecznym.

derzajg sie ze sobg dwa skrajne
stanowiska. W mysl jednego system

modelu ochrony patentowe;j.

patentowy stuzy¢ ma przede wszystkim
dobru ogéinemu (interesowi publicznemu),
a zatem model i zakres ochrony interesu
indywidualnego determinowane winny by¢
tym celem. Zwolennicy drugiego stanowi-
ska postulujg traktowanie patentu (a takze

i innych praw wiasnosci intelektualnej) jako
prawa, ktorego celem jest ochrona interesu
jednostki. Konsekwencja takiego pogladu
53 Starania 0 maksymalne wzmocnienie po-
Zycji uprawnionego z patentu — maksymalne
zblizanie tego prawa do prawa wiasnosci.
Te dwa stanowiska znajdujg odzwierciedle-
nie w dyskusjach nad propozycjami norma-
tywnego rozwigzania konkretnych proble-
mow z zakresu prawa patentowego, w tym
zwhaszcza tych problemow, ktore pojawity
sie wraz z nowymi obszarami aktywno$ci
ludzkiej.

hociaz mineto juz wiele lat od pierw-

szych wnioskow patentowych dotycza-
cych osiggnie¢ nowoczesnej biotechnologii
czy rozwigzan z zastosowaniem technik
informatycznych czyli od zdarzen, ktore staty
sie impulsem do dyskusji na temat modelu
ochrony patentowej, to nie ustaty spory i kon-
trowersje wokot trafnosci i stuszno$ci regut
ochrony patentowej dotyczacych zarwno
osiggnie¢ z tych nowych dziedzin, jak i tych
odnoszacych sie do wszystkich wynalazkéw.
Mozna nawet zauwazyc, ze w ostatnich latach
kontrowersje te nasility sig, czego przejawem
i rezultatem jest m.in. obserwowane, zaréwno
w skali globalnej, jak i regionalnej, w tym
i w Unii Europejskiej, réznicowanie niekto-
rych aspektow regulacii prawnej ochrony
patentowej, do niedawna jeszcze jednolitych
instytucii prawa patentowego. W pewnym
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zakresie nastepuje wigc wycofanie z wczesniej
osiggnietego poziomu harmonizacji modelu
ochrony patentowe.

artykule przedstawiono istote nie-

ktorych sposrod kontrowersji, jakie
wspotczesnie powstajg wokét instytucii prawa
patentowego i unormowanie tych kontrower-

syjnych instytucii w prawie polskim. Obowigzu-

jace polskie prawo patentowe uksztattowane
zostalo w okresie, gdy pewne reguty ochrony
patentowej, nawet te budzace spoteczne,
aw tym i dokirynalne, spory, miaty tak silne

i powszechne poparcie ustawodawcow

oraz orzecznictwa, ze uznawano je za nie-
podwazalny kanon. Byty to przy tym reguty

i koncepcje powszechne w panstwach Unii
Europejskiej, do ktorej Polska przystepowata.
Wydaje sie jednak, Ze obecnie warto postawic
sobie pytanie czy przyjete w polskim prawie
patentowym reguty w peini odpowiadajg

zatozeniom, o do celu i funkcji prawa patento-

wego, a takze zgodne sq z hierarchig wartosci
stanowigcych fundament polskiego fadu
prawnego i spotecznego. Nie chodzi przy tym
0 weryfikacje zasadno$ci i stusznosci koncep-
cji generalnych — ogdinego modelu ochrony
patentowej, a jedynie o rozwazania dotyczace
wybranych aspektow prawa patentowego,
modelu niektérych jego instytucil

C elem artykutu jest zasygnalizowa-
nie tych okolicznosci faktycznych

i prawnych, ktore moga i powinny mie¢
wptyw na decyzje 0 sposobie uregulowania
poszczegdlnych aspektow ochrony paten-
towej, a ktdre w czasie tworzenia polskie;
ustawy nie byty jeszcze znane lub nie istniaty.
Przyktadem tych pierwszych mogg by¢ trud-
nosci zwigzane z interpretacjg w kontekscie
wynalazkéw biotechnologicznych przepisow
dotyczacych przywileju badawczego', te dru-
gie - to np. stanowisko Komisji Europejskiej
wobec zroznicowanego sposobu implemen-
tacji dyrektywy 98/442.

Ze wzgledu na objetosS¢ artykutu, nie jest
mozliwe omowienie wszystkich zagadnien,
ktorych prawno-patentowa regulacja budzi
dzi$ kontrowersje. Dlatego skoncentrowano
sie na dwoch tylko kwestiach. Pierwsza z nich
to katalog przedmiotow patentowalnych,

czyli wynalazkow i kryteria ich odréznienia

1 Zob. dalej.
2 70b. dalej.

Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN i w Wyz-
szej Szkole Finansow i Prawa w Bielsku-Biatej, kie-
rownik Zaktadu Polskiego i Europejskiego Prawa
Wiasno$ci Przemystowej w INP PAN .

Autorka m.in. ksigzek: ,Wynalazek biotechnologicz-
ny. Przedmiot patentu” (2007), ,Rynek wewnetrzny
Unii Europejskiej a prawo wiasnosci intelektualnej’
(2013) oraz wspotautorka tomu 14 A Systemu Pra-
wa Prywatnego - Prawo wiasnosci przemystowej.
Za prace habilitacyjng na temat ,Wynalazek biotech-
nologiczny - przedmiot patentu” otrzymata nagrode
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w konkursie
Urzedu Patentowego RP na prace naukowe.
Radca prawny.

prof. INP PAN, dr hab. Helena Zakowska-Henzler

od odkry¢, czyli przedmiotow, kidrych paten-
towanie jest niedopuszczalne. Druga sposrod
omawianych zagadnien spornych to instytucja
przywileju badawczego, jako jednego z ograni-
czen patentu.

1. Co mozna patentowac?

Niemal od poczatku istnienia systemow ochro-
ny patentowej powszechnie respektowana
byla zasada, zgodnie z ktérg przedmiotem
patentu, czyli prawa wytgcznego przystugu-
jacego jednostce, nie moze by¢ rozwigzanie
samoistnie wystepujgce w naturze, a wigc
takie, ktore nie zostato stworzone (wymyslo-
ne) przez cztowieka, a przez niego jedynie
odkryte. Obowigzywanie tej zasady byto bez-
spome i nigkwestionowane nawet na gruncie
tych systemow prawnych, ktorych ustawy
patentowe nie zawieraty zakazu patentowania
odkry¢. Przykladem mogg by¢ Stany Zjedno-
czone, ktorych ustawa patentowa przewiduje
udzielanie patentow na wynalazki i odkrycia,
jednak juz od XIX wieku uksztaftowata sie

w orzecznictwie amerykanskim tzw. dokiryna
produktow natury, na gruncie ktorej wykluczo-
ne jest patentowanie rozwigzan samoistnie
wystepujgcych w naturze, a wiec nie stworzo-
nych przez czlowieka®.

8 Poczatek tzw. doktryny produktow natury w USA
wigze sie z orzeczeniem w sprawie Morton v. Infir-
mary, 5 Blatch 116 F. Cas. No 9, 875 (1862) z 1862,
w ktorym, majac na uwadze sformutowanie ustawy
patentowej, przeprowadzono rozréznienie odkry¢
na patentowalne i te, kiére przedmiotem patentu by¢
nie moga, jako produkty natury.
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J ednak gdy w latach 80. XX w. nastapit
gwattowny rozwoj nowoczesnej biotech-
nologii, ktorej podstawg byto wtasnie wyko-
rzystanie materiatu biologicznego samoistnie
wystepujgcego w naturze, zakaz patentowania
odkry¢ uznano za nieprzystajacy do specyfiki
nowej dziedziny i nauki i przemystu, a co wie-
cej - za niweczacy w tym nowym obszarze
ludzkiej aktywnosci, gtowny mechanizm sys-
temu patentowego, jakim jest czasowa elimi-
nacja konkurencji. Podstawowe znaczenie dla
osiggnie¢ nowoczesnej biotechnologii stanowi
bowiem identyfikacja materiatu biologicznego
wystepujgcego w naturze i petnigcego okre-
$lone funkcje w organizmie zywym. Np. iden-
tyfikacja genu kodujgcego biatko cenne dla
prawidfowego funkcjonowania ludzkiego orga-
nizmu pozwala na wykorzystanie takiego genu
do przemystowej (poza organizmem cztowie-
ka) produkcji ludzkiego biatka jako produktu
uzupetniajgcego wystepuigce u niektorych
ludzi jego niedobory. Identyfikacja genu, kidre-
g0 obecno$¢ w organizmie $wiadczy 0 okre-
Slonym schorzeniu lub podatnosci na nie,

daje podstawe dla dziatalnosci komercyjnej
Zwigzanej z opracowaniem i stosowaniem
testow wykrywajacych niepozadane geny

czy ich mutacje.

la rzeczywistej ochrony przed konku-

rencjg niezbedne jest wytgczenie praw-
nej mozliwosci korzystania przez konkurentow
wiasnie z przedmiotu odkrycia. Celu tego
nie mozna osiagna¢ udzielajac patentu tylko
na sposob izolacji czy sposéb wykorzystania
takiego przedmiotu — materiatu biologicznego.
Taki bowiem ,patent na sposob’ fatwo omingc,
opracowujgc odmienny od opatentowanego




sposob korzystania z przedmiotu odkrycia

(np. gendw kodujacych okreslone biatko,

czy tez ,odpowiedzialnych” za okreslone scho-
rzenia). Te okolicznos$¢ przywotywano jako je-
den z gtéwnych argumentéw uzasadniajgcych
postulaty rezygnacji w obszarze biotechnologii
z zakazu patentowania odkryé, czyli mono-
polizacji rozwigzan samoistnie wystepujgcych
W naturze.

P ierwsze i najsilniejsze impulsy do takich
Zmian prawa patentowego ptynety

ze Stanow Zjednoczonych, gdzie od poczat-
ku nastawienie organow patentowych byto
szczegolnie przychylne nowoczesnej biotech-
nologii. Na gruncie prawa USA udzielanie
patentow na przedmioty odkry¢ (geny czy inne
rodzaje materiatu biologicznego samoistnie
wystepujgcego w naturze) wymagato odejscia
od ustalonej od ok. 30 lat linii orzecznictwa,
nie wymagato natomiast zmiany obowigzuja-
cych przepisow.

Dostrzegajgc w takim podejsciu, jakie upo-
wszechnito sie w USA, czynnik sprzyjajacy
rozwojowi biotechnologii, czyli nowej i bardzo
obiecujgcej dziedziny nauki i gospodarki,

w krotkim czasie takze inne panstwa rozwinie-
te wprowadzity dopuszczalino$¢ patentowania
przedmiotow odkryC w postaci materiafu biolo-
gicznego. Do panstw, w kidrych najwczesniej
przyjeto takg koncepcje wynalazku nalezaty
m.in. Australia, Japonia.

Unii Europejskiej dazenie do utrzy-

mania konkurencyjnosci gospodarki
europejskiej doprowadzito do podiecia prac nad
ustaleniem i zharmonizowaniem regut ochrony
patentowej wynalazkow biotechnologicznych,
aw tym zwlaszcza na dopuszczeniu udzielania
patentow na rozwigzania, ktorych przedmiotem
jest materiat biologiczny samaistnie wystepujacy
w naturze. W odroznieniu od USA, wprowadzajac
takg regulacie nalezalo jednak bra¢ pod uwage
to, e podstawe prawng zakazu patentowania
odkryé w panstwach UE stanowig wyrazne
przepisy ustaw patentowych. Zakaz taki zawiera
takze Konwencja z 1973 1. 0 udzielaniu patentow
europejskich, stanowigca podstawe, istniejgcego
obok krajowych, systemu udzielania patentow
obowigzujaeych na terytorium panstw UE*,

4 Cho¢ Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich
jest umowg miedzynarodowg pozostajgcg poza struk-
turami UE i oddziatywanie jej wykracza poza teryto-
rium UE, to zwiazane sg nig wszystkie panstwa UE.

1998 roku uchwalono dyrektywe

98/44 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ochrony prawnej wynalaz-
kow biotechnologicznych. Dyrektywa nie za-
wiera wyraznej dyspozycii uchylenia czy tez
ograniczenia zastosowania zakazu patento-
wania odkry¢. Skutek taki wywotuje jednak
norma stanowigca 0 zdolnosci patentowej
rozwigzan w postaci materiatu biologicznego
samoistnie wystepujgcego w naturze, czyli
osiggnie¢ zaliczanych wezesniej do kategorii
niepatentowalnych (odkry¢). Zgodnie z art. 3
ust. 2 dyrektywy ,Przedmiotem wynalazku
moze by¢ materiaf biologiczny, kiory jest wy-
[zolowany ze swojego naturalnego Srodowiska
przy pomocy sposobu technicznego, nawet
Jesli poprzednio wystepowat w naturze”. Po-
nadto wyraznie przewidziano obowigzywanie
tej reguty takze w odniesieniu do wynalazkéw,
ktrych przedmiotem jest materiaf biologiczny
wyizolowany z ciafa ludzkiego, stanowigc
w art. 5 ust. 2 dyrektywy, ze ,Element wyizo-
lowany z ciata ludzkiego lub w inny Sposob
wytworzony przy pomocy sposobu technicz-
nego, wigcznie z sekwencjg lub czesciowg
sekwencjg genu, moze stanowic wynalazek
posiadajacy zdolnosc patentows, nawet,
Jesli struktura tego elementu jest identyczna
Ze strukturg elementu naturalnego”. W rezul-
tacie implementacii dyrektywy do krajowych
porzadkow prawnych panstw UE odkrycia,
ktorych przedmiotem jest materiaf biologiczny,
sg patentowalne na catym terytorium Unii.
Podkreslic jednak nalezy, ze dyrektywa 98/44
dotyczy jedynie ochrony patentowej wyna-
lazkow wskazanych w jgj tytule, dlatego tylko
w odniesieniu do osiggnie¢ biotechnologicz-
nych ogranicza zakres obowigzywania zakazu
patentowania odkry¢.

M imo upowszechnienia - w skali
globalnej - patentow na przedmioty

odkry¢ w postaci materiatu biologicznego,
wcigZ utrzymywata sie krytyczna ich ocena.
W patentach takich dostrzegano zagrozenie
dla rozwoju nauki w ogole, a w tym szczegdl-
nosci dla rozwoju medycyny. Podnoszono,
ze patenty takie uniemozliwiajg, a co najmniej
utrudniajg innym anizeli uprawniony z paten-
tu, prowadzenie badan nad wystepujgcym

W naturze materiatem biologicznym (np. nad
genami, komorkami czy tkankami organizméw
zywych), ostabiajg takze motywacje do po-
dejmowania takich badan, gdyz wiadomo,

ze komercjalizacja ich badan bedzie mozliwa

jedynie po uzyskaniu zgody od uprawnionego
i na warunkach (takze finansowych) przez
niego ustalonych. Takie oddziatywanie syste-
mu ochrony patentowej jest sprzeczne z jego
celem, ktorym zawsze byto i jest stymulowanie
rozwoju nauki i postepu technicznego. Tak
okreslony cel ochrony patentowej stanowit
zarazem od poczatku jg] istnienia przyczyne
zakazu patentowej monopolizacii przedmiotow
odkry¢. Zakaz ten miat zapobiega¢ wynika-
jacym z prawa patentowego ograniczeniom
swobody i motywacji do poznawania i badania
produktow natury.

R yzyko niepozgdanego oddziatywania
patentow na materiat biologiczny samo-
istnie wystepujacy w naturze na rozwoj nauki
dodatkowo zwieksza powszechna w prawie
patentowym zasada tzw. ochrony absolutne
produktu. Zgodnie z tg zasada, patent na wy-
nalazek, ktérego przedmiotem jest produkt
daje uprawnionemu wytgcznos¢ w zakresie
wszelkich sposobow i form wykorzystania
danego produktu, a wiec takze i takich, ktre
uprawnionemu nie byty i nie sg znane. Abso-
lutna ochrona produktu w postaci materiatu
biologicznego samoistnie wystepujacego

W naturze, a przez cziowieka jedynie wyizo-
lowanego, stwarza szczegolnie niepozadang
sytuacie, niewystepujaca w przypadku wyna-
lazkow ,klasycznych’, j. rozwigzan bedacych
wytworem intelektu ludzkiego. Badania
prowadzone nad wieloma organizmami zy-
wymi, w tym nad organizmem ludzkim, wcigz
jeszcze nie doprowadzity do zidentyfikowania
wszystkich funkcji, ktore petnig poszczegoine
ich elementy (a zwtaszcza sekwencje DNA)

i celow, jakim one stuzg. Tymczasem dla
uzyskania patentu na taki element, o ile spet-
nione sg wszystkie inne przestanki zdonosci
patentowej, wystarczy wskazac jedno tylko
jego zastosowanie. A stanowigcy przedmiot
patentu np. gen wyizolowany z ciata ludzkiego
objety jest ochrong absolutng. Jesli zatem kto$
inny anizeli uprawniony z patentu odkryje inng
funkcje tego genu lub kodowanego przez ten
gen biatka, 1o korzystac ze swego odkrycia
bedzie mogt jedynie za zgodg uprawnionego.

D ostrzegajac niepozadane skutki za-
stosowania zasady ochrony absolut-
nej do patentow, ktorych przedmiotem jest
materiat biologiczny samoistnie wystepujgce
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w naturze, Niemey?, Francja® i Luksem-
burg” wytaczyty zastosowanie tej zasady
w odniesieniu do niektorych rodzajow
materiafu biologicznego. Zgodnie z prze-
pisami krajowych ustaw patentowych tych
panstw, patenty na tego rodzaju produkty
dajg wytacznosé w zakresie funkcjonalnie
wyznaczonym, 1j. w zakresie zastosowania
danego produktu wskazanego we wniosku
patentowym. Takie rozwigzanie ogranicza
ryzyko hamujgcego oddziatywania ochrony
patentowej osiggnie¢ biotechnologicznych
na rozwoj nauki.

P odkresiié jednak nalezy, ze wylacze-

nie ochrony absolutnej w przypadku
patentow na materiat biologiczny samoistnie
wystepujgcy w naturze nie eliminuje wszystkich
przeszkad, jakie tego rodzaju patenty mogg
stwarza¢ dla rozwoju nauki, a w tym i medy-
cyny. Przykladem mogg by¢ konsekwencie
patentow udzielonych na osiggniecia, ktorych
istotg jest wskazanie zwigzku miedzy ziden-
tyfikowanym elementem organizmu zywego

a zachodzacymi w tym organizmie procesami.
Identyfikacja genu lub mutacji genu, ktérego
obecnos¢ w organizmie $wiadczy o okreSlonym
schorzeniu lub o podatnosci na nie, moze by¢
podstawg uzyskania patentu na ten gen. Takie
patenty ograniczajg swobodg, a niekiedy nawet
wylgczajg mozliwos¢, opracowywania i sto-
sowania metod diagnostycznych (np. testow)
konkurencyjnych wzgledem opracowanych
przez uprawnionego z patentu na dany gen®.

5 Zgodnie z § 1a(4) niemieckiej ustawy patentowej,
jesli przedmiotem wynalazku jest sekwencja genu
lub jego fragmentu odpowiadajgca naturalnej se-
kwencji ludzkiego genu patent obejmuje wytgcznie
konkretne zastosowanie ujawnione w zastrzezeniach
patentowych.

6 Zgodnie z art. L 613-2-1 Kodeksu wiasnoci intelektu-
alnej, ograniczenie odnosi sie do wszelkich wynalaz-
kow dotyczacych gendw lub ich fragmentow.

7 W Luksemburgu funkcjonalng ograniczenie patentu
obowigzuje w przypadku wszystkich wynalazkow
dotyczacych elementow wyizolowanych z ciata ludz-
kiego (art. 6 ustawy z 2006 r. zmieniajacej ustawe
patentowg).

8 Przykladem moga by¢ patenty na geny BRCA1
i BRCA2 udzielone na rzecz firmy Myriad Genetics,
ktore zamykajg droge dla wprowadzenia, bez zgody
uprawnionego z patentu, testow tanszych i wykry-
wajacych podatnoé na nowotwory jajnikow i piersi
w sposob doskonalszy anizeli test uprawnionego.
Szerzej na ten temat zob. Gold, E. Richard, Carbone
Julia, Myriad Genetics: In the eye of the policy storm,
Genetics in Medicine: kwiecien 2010, vol. 12/4.

powszechnienie rozwigzania zasto-

sowanego przez Niemey, Francje
i Luksemburg, czyli funkcjonalne ograniczenie
ochrony patentowej, wskazywane byto przez
wielu znawcow prawa patentowego jako
jedyny sposdb tagodzenia niepozgdanych
skutkéw dopuszczenia patentowej monopoli-
zacji odkry¢. Poglad taki prezentowali nawet
komentatorzy, ktrzy patenty na materiat
biologiczny samoistnie wystepujgcy w naturze
oceniali jednoznacznie negatywnie, dopusz-
czalno$¢ udzielania takich patentow uznawali
bowiem za nieodwracalng juz regute prawa
patentowego.

W ostatnich jednak miesigcach miaty
miejsce zdarzenia, kidre nakazujg

ostrozno$¢ w formutowaniu przewidywan

¢o do przysziosci patentow na odkrycia.

Na gruncie prawa Stanéw Zjednoczonych,
awiec panstwa, w ktorym najszybciej i naj-
wezeSniej zezwolono na patentowg mono-
polizacje materiatu biologicznego samoistnie
wystepujgcego w naturze, sgdy zakwestiono-
waty prawidtowos¢ decyziji o udzieleniu takich
patentow. W marcu 2010 1. sad pierwszej
instancji (the District Court for the Southern
District of New York) rozstrzygajgc spor mie-
dzy Myriad Genetics (uprawnionym z patentu
na geny) a kwestionujgcym prawidiowosé
decyzji o ich opatentowaniu Association for Mo-
lecular Pathology (AMP) orzekt, iz wyizolowane
sekwencje DNA nie r6znig sie w sposob istotny
od sekwencji DNA wystepujgcych w naturze,
awiec pozostajg produktami natury. W mys
tego orzeczenia, w Swietle obowigzujace]

w USA teorii produkiéw natury, niedopuszczal-
ne jest ich patentowanie?. Wyizolowanie genu
nie powoduje zmiany jego prawno-patentowego
statusu - pozostaje odkryciem.

ynalazkiem moze by¢ np. spo-

sob jego wykorzystania. Sad
Najwyzszy USA, rozpatrujac te spra-
we w drugiej instancji w orzeczeniu

9 Sad ten stwierdzit niedopuszczainoéé patentowania
zarbwno gendw w postaci takiej, jak wystepujg
w naturze (genomowe DNA) jak i tzw. cDNA, czyli
gendw, kidre zostaty nie tylko wyizolowane z natural-
nego Srodowiska, ale takze pozbawione fragmentow
niekodujgcych biatka, tzw. intronow. W obu bowiem
przypadkach istote rozwigzania stanowi informacja,
ktorej nonikiem jest gen, umozliwiajgca kodowanie
okreslonego biatka. Usunigcie introndw, cho¢ wywotu-
je zmiany w strukturze materialnego no$nika informa-
cji, nie powoduje zmiany istoty rozwigzania.
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z czerwca 2013 r. potwierdzit niedopusz-
czalno$¢ patentowania produktow na-
tury, a w szczegolnoSci genéw wyizolo-
wanych z naturalnego $rodowiska, czyli
tzw. genomowego DNA'. Tym samym
zakwestionowano prawidtowo$¢ wielolet-
niej polityki organéw patentowych w USA.
W konsekwencji mozna spodziewac sie
licznych wnioskéw o uniewaznienie udzielo-
nych patentow na sekwencje DNA, a takze
i na inne wynalazki, ktorych przedmiotem
jest materiat biologiczny wyizolowany z na-
turalnego $rodowiska. Taka zmiana w pra-
wie patentowym USA powoduie, ze obecnie
prawo europejskie, w tym zwtaszcza obo-
wigzujgce w panstwach UE, jest bardziej
przychylne ubiegajgcym sie o patent niz
prawo amerykanskie, od ktorego rozpoczeta
sie liberalizacja prawa patentowego. Pan-
stwa cztonkowskie zwigzane sg bowiem
dyrektywa, ktora jednoznacznie stanowi

0 patentowalno$ci materiatu biologicznego,
ktory na gruncie prawa USA kwalifikowany
jest jako niepatentowany produkt natury.

O rzeczenie sadu najwyzszego USA,
choc nie ma bezposredniego wptywu
na prawo innych panstw ani na prawo UE,

w rozwazaniach dotyczacych takze tych sys-
temow prawnych, nie powinno by¢ ignorowa-
ne. Prawo wiasnosci intelektualngj USA, w tym
i prawo patentowe, ma w ostatnich dekadach
niebagatelny wptyw na prawo innych panstw.
Nie oznacza to oczywiscie, ze wyrok SN USA
nalezy potraktowac jako wyznacznik nowych

i powszechnie obowigzujgeych tendencii. Jed-
nak majac na uwadze zgtaszane juz kilka lat
temu inicjatywy zmiany dyrektywy 98/44 przez
powrGt do rygorystycznego zakazu patento-
wania odkry¢, a takze zasygnalizowane wyzej,
przyjete przez niektére panstwa UE rozwigza-
nia legislacyjne ograniczajgce skutki patentow
na odkrycia, warto ponownie przemysle¢
Zasadnos¢ i stusznosc obowigzujgcych w UE

i w Polsce regut kwalifikacji prawno-patentowe
0siggniec biotechnologicznych.

Przepisy polskiej ustawy stanowig literaine
niemal powtorzenie postanowien dyrektywy
98/44 (art. art. 93'pkt 1; 932 ust. 1 pkt 112
Prawa wiasnosci przemystowej), a do wszyst-
kich wynalazkéw, ktorych przedmiotem jest

10W odréznieniu od sdu pierwszej instancii do produk-
tow natury nie zostato zaliczone cDNA.




Martyna Kletkiewicz, Panstwowy Zespét Szkét Plastycznych im. Leona Wyczotkowskiego
w Bydgoszczy (2010 r.)

produkt (a wiec takze i materiat biologiczny)
ma zastosowanie zasada absolutnej ochrony
produkiu.

W rozwazaniach nad polskim pra-
wem i jego ewentualng zmiana,
warto uwzgledni¢ dwa warianty: radykalny

i umiarkowany. Wariant radykalny, to powrot
do zakazu udzielania patentow na 0sig-
gniecia, ktorych przedmiotem jest materiat
biologiczny samoistnie wystepujgcy. Jego
przeprowadzenie wymagatoby zmian na po-
ziomie prawa unijnego, w dyrektywie bowiem
ustalono, ze materiat biologiczny wyizolowany
z naturalnego $rodowiska, takze identyczny
Z wystepujgcym w naturze winien by trak-
towany jako wynalazek majgcy zdolnos¢
patentowa.

W ariant umiarkowany, to wariant
wzorowany na rozwigzaniach przy-
jetych w Niemczech, Frangji i Luksemburgu.
Pozwala on, jak sie wydaje, na ztagodzenie
poprzez dziafania na poziomie krajowym,
skutkow koncepcji wynalazku przyjetej

w dyrektywie 98/44. Ochrona absolutna
wszystkich lub niektorych wynalazkow
dotyczacych materiatu biologicznego

moze by¢ zastgpiona ochrong o granicach
wyznaczonych funkcjonalnie (lub celowo-
Sciowo) tzn. ochrong obejmujacq jedynie
zakres zastosowania wskazany we wniosku
0 udzielenie patentu. W razie przyjecia takie]

koncepcji zmian, odrebnego rozwazenia
wymagatby zakres zastosowania funkcjonal-
nie ograniczonej ochrony produktu.

Postanowienia dyrektywy 98/44 nie sg jed-
noznaczne w kwestii obowigzywania zasady
ochrony absolutnej produktu w przypad-

ku patentow na materiat biologiczny.

W szczegoInosci nie mozna wytgczy¢ takiej
ich interpretacji, z ktorej wynika nie tylko
dopuszczalno$c, ale wrecz obowigzek
funkcjonalnego ograniczenia ochrony takich
produktow. Nie jest jednak takze wykluczo-
na interpretacja odmienna. Uwzgledniajac
te nigjednoznacznosé, a w konsekwencii

i kontrowersyjnos¢, dopuszczalnosci -

w Swietle postanowien Dyrektywy — funk-
cjonalnego ograniczenia ochrony patentowe;
wynalazkow biotechnologicznych'2, Komisja

U, Kinkeldey, Recent developments in the protection
of biotechnological inventions, including the scope
of protection for patent on genes, OJ EPO 2003/2
special edition, K.-H. Meyer-Dulheuer, Der Schutzbe-
reich von auf Nucleoid - oder Aminosduresequenzen
gerichteten biotechnologischen Patenten, GRUR
2000/3; P. Jacabs, G. van Overwalle, Gene patents:
a different approach, EIPR 2001/11.

12 Zwracajg na to uwage m.in. V. di Cataldo, E. Arezzo,
Scape of the patent and uses of the product in the Eu-
ropean Biotechnology Directive, ltalian Intellectual
Property, No. 1, 2007. H. Zakowska-Henzler, Wyna-
lazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu, Scholar
2007, s. 127-130.

Europejska zdecydowata sie nie podejmo-
wac zadnych dziatan wobec panstw, ktore
takg ochrone wprowadzity i ograniczy¢ sie
do monitorowania konsekwencji tego roz-
wigzania'®. Mozna spodziewac sie, ze z po-
dobng wstrzemieZliwo$cig ze strony Komisji
Europejskiej spotka sie takze funkcjonalne
ograniczenie ochrony patentowej wynalaz-
kow biotechnologicznych wprowadzone
przez inne panstwa UE.

2. Przywilej badawczy
- czy rozwdj nauki wymaga
ograniczenia patentow?

Logiczng konsekwencig zatozenia, iz System
ochrony patentowej ma by¢ czynnikiem sty-
mulujgcym postep techniczny i rozwoj nauki,
jest wniosek, iz nie powinien on stwarza¢
przeszkod dla dziatalnosci naukowo-ba-
dawczej. Dlatego powszechna w prawie
patentowym jest instytucja tzw. przywileju
badawczego, ktory ma eliminowa¢ ewentu-
alne utrudnienia w prowadzeniu badan na-
ukowych, wynikajace z przyznania monopolu
patentowego'.

Przywile] badawczy pozwala korzystaé

7 opatentowanego wynalazku na potrzeby
prac badawczych bez potrzeby uzyskiwania
zgody uprawnionego z patentu. W ostatnich
latach instytucja ta stafa sie jednak przed-
miotem kontrowersji. Dotyczg one zarbwno
zasadnosci jej utrzymywania, jak tez jej tre-
$ci. Zdaniem niektorych, przywilej badawczy
W Sposob nieuzasadniony ogranicza przystu-
gujacg uprawnionemu z patentu wytgcznosc.
Uzasadniajgc swoje stanowisko, zwracajg
oni uwage na to, ze wspdtczesnie czesto
zacierajg sie wyrazne w przesztosci granice
miedzy dziataino$cig naukowo-badawczg

a dziatalnoscig polegajgca na komercjalizacii
wynikow prac badawczych, a szerzej - mig-
dzy dziatalnoscig naukowo-badawczg a dzia-
talnoscig komercyjng. Przywilej badawczy

13 Report from the Commission to the Council
and the European Parliament - Development
and implications of patent law in the field of biotech-
nology and genetic engineering (SEC(2005) 943)
COM/2005/0312 final.

14 Zob. OECD Research Use of Patented Knowledge:
A Review - STI Working Paper, op. cit
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pozwala wigc 0sobom trzecim na czerpanie
korzysci z cudzego osiggniecia.

N atomiast wérod zwolennikow przy-
wileju badawczego sporne jest m.in.
to, czy winien on obejmowag jedynie prace
badawcze nad wynalazkiem, czy tez i prace
badawcze z wykorzystaniem wynalazku.
Do niedawna jeszcze jako jednoznacznie
dominujgcy, takze w panstwach UE, wskaza¢
mozna byto poglad, zgodnie z ktorym przywile]
badawczy obejmowac winien jedynie takie
prace, ktorych celem jest analiza, poznanie
przedmiotu patentu, a wiec badania nad
opatentowanym wynalazkiem. W ten sposéb
wyraznie np. ustawach patentowych Nie-
miec'®, Wielkiej Brytani'®, Francji'” a takze
W porozumieniu w sprawie Jednolitego Sadu
Patentowego'®.

ostatnich latach ujawnia sie jednak

takze tendencja odmienna - do po-
szerzenia przywileju badawczego - objecia
nim takze prac z wykorzystaniem wyna-
lazku, a wiec prac badawczych, w ktorych
przedmiot wynalazku peti role narzedzia
badawczego stuzgcego poznaniu lub analizie
innego przedmiotu. Tak przywilej badawczy
okre$lono w Belgii, nowelizujgc ustawe pa-
tentowg w 2005 1. Zgodnie z jej przepisami,
przywilej badawczy obejmuije zaréwno ba-
dania nad wynalazkiem, jak tez i badania
z jego zastosowaniem'®. Jedng z przyczyn
takiego podejscia do zakresu przywileju
badawczego jest to, ze w wielu przypadkach
przedmioty opatentowanych wynalazkow
stanowig zarazem tzw. narzedzia badawcze,
czyli s3 potrzebne (a czesto niezbedne)
do prowadzenia badan nad innymi przed-
miotami. A zatem ograniczenie dostepno$ci
takich rozwigzan osobom trzecim w oczy-

15§ 11 pkt 2 Patentgesetz. potwierdzone w orzecze-
niach Klinische Versuche (1995) oraz Klinische Versu-
che Il (1997).

16 Sec 60 (5)(0) UK The patent Act (1977).

17 Art. L613-5 Kodeksu wiasnosci intelektualnej.

18 Art, 27 (o) - Jest to Porozumienie (2013/C 175/01)
stanowigce jeden z dokumentow skfadajacych sie
na pakiet tworzacy system patentu unijnego.

19 Art. 28 § 1(0) belgiskiej ustawy patentowej znowe-
lizowanej w 2005 r. - szerzej na ten temat G. van
Overwalle, The implementation of the Biotechnology

Directive in Belgium and its After-Effects. The introduc-

tion of a new research exemption and a compulsory
license for public health, International Review of Intel-
lectual Property and Competition Law (lIC), 2006/8.

wisty sposob stwarza trudng do pokonania
przeszkode w prowadzeniu prac badaw-
czych. Dodatkowo zauwazy¢ nalezy, ze spe-
cyfika niektorych badan naukowych sprawia,
ze trudne lub wrecz niemozliwe jest wyty-
czenie wyraznej granicy miedzy badaniami
nad przedmiotem wynalazku i badaniami

Z jego zastosowaniem. Przyktadem moga
by¢ badania majgce na celu pozyskiwanie
wiedzy o wptywie opatentowanego biatka
czy farmaceutyku na okreslony rodzaj organi-
Zmu zywego, a wiec wiedzy o mozliwosciach
wykorzystania opatentowanego wynalazku.
Osiggniecie takiego celu nigjednokrotnie
wymaga poddania organizmu oddziatywaniu
opatentowanego produktu, a wiec przepro-
wadzenia badan z jego zastosowaniem.

kontekscie wynalazkéw biotechnolo-

gicznych - ze wzgledu na ich specy-
fike - pojawia sie takze watpliwos¢ co do do-
puszczalnosSci powotania sie na przywilej
badawczy jako podstawe wykorzystania
Opatentowanego wynalazku dla stworzenia
nowej odmiany rodliny czy rasy zwierzat.
W niektorych ustawach patentowych wyraznie
i jednoznacznie watpliwos¢ te rozstrzygnito,
stanowigc, ze takze prace nakierowane na taki
cel s3 dopuszczalne bez potrzeby uzyskiwania
zgody uprawnionego z patentu. W ten spo-
s0b okreslono to np. w patentowej ustawie
niemieckiej (§ 11 2b) i szwajcarskiej (art. 9e),
a takze w przywotanym juz wyzej Porozumie-
niu w sprawie Jednolitego Sgdu Patentowego
(art. 27 pkt c).

polskim prawie przywilej badaw-

czy przewidziano w art. 69 ust. 1
pkt 3 PWP, zgodnie z ktérym nie narusza
sie patentu przez stosowanie wynalazku
do celéw badawczych i doswiadczal-
nych, dla dokonania jego oceny, analizy
albo nauczania. Literalne brzmienie tego
przepisu, a w szczegolnosci przecinek
po stowie ,do$wiadczalnych”, pozwala
uznaé, ze stosowanie wynalazku dla celéw
badawczych i doswiadczalnych objete
jest przywilejem zarowno, jesli sg to prace
nad wynalazkiem, jak i z jego uzyciem.
Za takg interpretacjg przemawia¢ mogg za-
sygnalizowane wyzej argumenty, bazujgce
na celu ochrony patentowej w ogole i celu
instytucji przywileju badawczego. Skoro
chodzi o stworzenie prawnych warunkow
sprzyjajacych stymulacyjnemu oddziatywa-
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niu systemu ochrony patentowej na rozwoj
nauki, przywilej badawczy powinien uta-
twia¢ korzystanie z narzedzi badawczych,
ktorych wiele jest wsrod opatentowanych
wynalazkéw, zwlaszcza z dziedziny
biotechnologii.

J ednak nieuprawniona bytaby teza,

iz na gruncie przepisu art. 69 ust. 4 PWP
wykluczona jest interpretacja odmienna,

a wiec prowadzaca do wniosku, iz bez zgody
uprawnionego dopuszczalne sg tylko prace
badawcze nad przedmiotem wynalazku.

Za takg - wezszg - interpretacig przema-

wia¢ moze przede wszystkim to, ze szerszy
przywilej badawczy moze zniweczy¢ oddzia-
fywanie systemu patentowego w odniesieniu
do niektérych sposrod wynalazkow bedacych
narzedziami badawczymi. Taki skutek moze
nastapi¢ zwlaszcza, jesli dany wynalazek znaj-
duje zastosowanie wylgcznie jako narzedzie

w pracach badawczych.

Majac na uwadze zasygnalizowane wyzej
kontrowersje co do optymalnego zakresu
przywileju badawczego, a takze watpliwosci,
jakie mogg pojawic sie na tle literalnego
brzmienia przepisu art. 69 ust. 3 PWP, warto
chyba poddac weryfikacji polskie unormowa-
nie tej instytucji. Gelem ewentualnych zmian
winno by¢ co najmniej doprecyzowanie prze-
pisu pozwalajgce do minimum ograniczy¢
watpliwosci interpretacyjne.

P roponowana w artykule ocena
wybranych aspektow polskiego
prawa patentowego nie ma w zato-
zeniu doprowadzi¢ do zmiany prawa

- nowelizacji ustawy. Celem jej jest
zweryfikowanie przyjetych kilka lat
temu rozwigzan i koncepcji. Jakkolwiek
obecnie obowigzujace polskie prawo
patentowe ma stosunkowo krotka hi-
storig, to tempo zmian zachodzacych

w Srodowisku, w jakim ustawa ta dziata
(tj. uwarunkowania nie tylko spo-
teczne, ale i techniczne) uzasadniajg
skorzystanie zaréwno z do$wiadczen
polskich, jak tez i doswiadczen innych
panstw, by nie tylko dostosowaé¢ prawo
do obecnych potrzeb, ale takze mak-
symalnie przygotowa¢ je do dalszych
zmian.




PATENTY BIOTECHNOLOGICZNE

dr Ewa Waszkowska
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NA ZAKRECIE?

Niekwestionowany rozwéj biotechnologii drugiej potowy XX-go wieku
miat swoje konsekwencje réwniez na polu witasnosci intelektualne;.
Gtédwnym jego symptomem jest z roku na rok rosnqca liczba patentéw
i ich znaczenie, nie tylko z marketingowego punktu widzenia.

Biotechnologia i jej nowe osiggniecia niosg
ogromng nadzieje. Na przykfad chorzy
clerpigcy na choroby uwarunkowane gene-
tycznie i ich rodziny czekajg na nowe leki,
nowe terapie, ktdre pozwolg na wyzdro-
wienie, wydtuzenie zycia albo przynajmniej
na zycie w bardziej komfortowych warun-
kach. Tysigce doniesien pojawiajgcych sie
w literaturze naukowej co roku upowazniajg
do stwierdzenia, ze w wielu dziedzinach
naukowcy sg bliscy spetnienia tych oczeki-
wan. Czesto styszymy o tym, ze badacze
znalezli nowy sposob leczenia jakiej$ cho-
roby, albo ze sg na etapie testow na zwie-
rzetach nowego bardzo obiecujgcego leku.
Rzadziej jednak méwi sie 0 tym, jak duzo
czasu musi uptyna¢ oraz jak ogromny musi
by¢ budzet poswiecony na badania, aby
mac zgtosi¢ publicznie i odpowiedzialnie
takie obietnice. Biotechnologia jest bardzo
Czaso- i kapitatochtonna. To z jednej strony
utrudnia w powazny sposob jej komercja-

lizacje, z drugiej — wskazuije, jak waznym

elementem w jej dalszym rozwoju sg paten-

ty, traktowane jako istotne Zrédta dochodu
— prawo do patentu mozna licencjonowac
albo sprzedat.

Majac miedzy innymi te kwestie na uwa-
dze, wiele lat temu umozliwiono patento-
wanie wynalazkow biotechnologicznych,
w ten sposob traktujac te dziedzing
wiedzy i przemystu jak kazdg inng. Stad
ogromna liczba wynalazkow zgtaszanych
do urzeddw patentowych i rdwnie duza
patentow udzielanych na catym Swiecie.

Czy jednak po latach przyszedt czas

na zmiane trendu? Czy tak wiasnie nalezy
interpretowa¢ niedawne orzeczenie ame-
rykanskiego Sadu Najwyzszego w spra-
wie niepatentowania wyizolowanych
gendw ludzkich albo orzeczenie Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (TSUE)
0 zakazie patentowania wynalazkow wy-

korzystujacych ludzkie zarodkowe komorki
macierzyste?

Zarbwno te dwa orzeczenia, jak tez roz-
strzygniecia wielu innych kontrowersyjnych
spraw, moga wskazywac na to, ze po la-
tach udzielania patentéw na bardzo sze-
roki wachlarz rozwigzan biotechnologicz-
nych, przychodzi czas na gtebsza refleksje
- czy naprawde wszystko powinno by¢
przedmiotem patentu?

Nalezy w tym migjscu przypomnie¢, czym
jest patent. Patent przyznaje jego wia-
Scicielowi wytaczne prawo do zakazania
innym wytwarzania, uzywania, oferowania
do sprzedazy czy tez importu produktu
lub procesu opartego na wynalazku bez
jego uprzedniej zgody na terytorium dane-
go panstwa lub regionu, przez okreslony
okres czasu, dwadzieScia lat. Czyli wiasci-
ciel patentu dostaje prawo do wytgcznego
korzystania z wynalazku, ktory moze
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Edingend com/ibermeed

BRCA1 i BRCA2

dotyczy¢ na przyktad wyizolowanych ge-
now cztowieka i ich nowego, skutecznego
wykorzystania na przyktad w terapiach.
Nikt inny, bez jego zgody, w danym pan-
stwie lub panstwach (np. w przypadku
patentu europejskiego) w ten sposob tych
gendw wykorzystac nie moze.

Izolowane ludzkie geny

Amerykanski Sad Najwyzszy w uzasad-
nieniu swojej decyzji w sprawie Myriad
Genetics, Inc stwierdzi, ze wyizolowany
gen nie moze by¢ objety patentem, ponie-
waz taki gen jest produktem natury, zostat
jedynie wyizolowany ze Srodowiska natural-
nego sposrod gendw sasiadujgcych z nim

i takie rozwigzanie nie jest wynalazkiem.
Sprawa dotyczyta genow cztowieka BRCA1
i BRCA2. Mutacje w tych genach sg odpo-
wiedzialne miedzy innymi za powstawanie
nowotworow piersi i jajnikow u kobiet.

Firma Myriad Genetics, Inc byta wiasci-
cielkg wielu patentow obejmujacych wy-
nalazki dotyczace testow genetycznych.
Opracowata testy genetyczne, ktdre wy-
krywajg u pacjentek pewne niebezpieczne
mutacje w genach BRCA1 i BRCA2.

Na ich podstawie na przyktad niektorzy
lekarze rekomendujg catkowicie zdrowym,
ale zagrozonym kobietom profilaktyczng
amputacje piersi lub jajnikdw.

Patenty daty Myriad Genetics wytgcznosé
w USA na testy genow BRCA i ogrom-
ne pienigdze. Zdaniem firmy, jest to jak

najbardziej zastuzone, poniewaz koszty
badan byty ogromne, firma oszacowata
je na 500 min dolaréw. Posiadanie pa-
tentw byto bardzo dochodowe. Rocznie
zyski z nimi zwigzane firma szacowata
na 80 procent jej dochoddw w catym
roku. Jest to ewidentny przyktad na to,
ze bez patentow badania genetyczne
przestatyby sie optacac.

Ale, jak twierdzi Amerykanska Unia

do spraw Wolnosci Obywatelskich (ACLU)
— patenty na kod genetyczny cztowieka

Z jednej strony hamujg postep medycyny,
a z drugiej — Myriad Genetics, posiadajac
monopol, uniemoZliwiata opracowanie
kolejnych testow BRCA. Jednak najwaz-
niejszy argument przeciwko patentom
Myriad Genetics byt inny. ACLU twierdzita,
ze nic, co wystepuje naturalnie w przyro-
dzie, nie moze zostac opatentowane.
Myriad Genetics argumentowata, ze se-
kwencja genu BRCA zostata wyizolowana
z ludzkiego ciafa, co jest wynalazkiem
podlegajgcym ochronie. ACLU z kolei
pytata, ,czy zgodnie z tym tokiem myslenia
na przyktad ztoto wyizolowane, a wiec
Jjedynie wydobyte z rzeki tez podlega
patentowi?”

W pierwszej instancji sgd przyznat ra-
cje ACLU. Natomiast sgdy apelacyjne
przyznawaty dwukrotnie racje Myriad
Genetics, stwierdzajac, ze ,choc kod
DNA zostat odezytany z ludzkiej komarki,
fo poddano go takim chemicznym mani-
pulacjom, ze jest istotnie rézny od tego,
co wystepuje w komorce”. Przed rozpra-
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wag w Sadzie Najwyzszym Myriad Ge-
netics popierato cate lobby genetyczne,
w tym na przyktad firmy produkujace
zmodyfikowang genetycznie zywnosc.
Co ciekawe, administracja Prezydenta
Baraka Obamy, zwykle bronigca praw
patentowych, napisata w opinii dla sgdu,
ze fragmentu ludzkiego ciata nie mozna
opatentowac. Ostatecznie Sad Najwyz-
szy Stanow Zjednoczonych przychylit sie
do tej argumentacii i patenty dotyczace
wyizolowanych genow BRCAT i BRCA2
zostaty uchylone.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

w Polsce i Europie (dyrektywa w sprawie
prawnej ochrony wynalazkdw biotech-
nologicznych) mozliwos¢ opatentowania
gendw, w tym ludzkich wyizolowanych
ze $rodowiska naturalnego, nadal istnieje.
Nic sie w tym zakresie nie zmienifo. Eu-
ropa moze sie nie przejmowac wyrokiem
w USA. Artykut 5 dyrektywy umozliwia
uzyskanie patentow na wyizolowane
geny ludzkie, nawet jesli jego struktura
jest identyczna ze strukturg elementu
naturalnego.

Waznym aspektem jest, ze patent,

w tym patent obejmujgcy geny,

wigze sie m.in. z petnym ujawnieniem
informacji zwigzanych z wynalazkiem
nim objetym. Pozbawienie mozliwosci
patentowania wyizolowanych genow
moze spowodowac pozostawianie

w tajemnicy informaciji dotyczgcych
takich gendw, a tym samym ograni-
czenie dalszych badan zwigzanych

z ich wykorzystaniem np. w terapiach
genowych. Konsekwencjg moze by¢
pozbawienie ich odkrywcow zrodta
finansowania zwigzanego np. z licencjo-
nowaniem takich wynalazkéow. Jednak
z drugiej strony, to nie my jesteSmy
odpowiedzialni za istnienie gendw, ktore
warunkujg zycie na Ziemi. Bez wzgledu
na poglgdy dotyczace pochodzenia zy-
cia na naszej planecie, cztowiek gendw
nie stworzyt, dlatego nie moze uzurpo-
wac sobie prawa do dawania ich komu$
na wtasnosc.

Czy pozostate kraje pdjda w slad

za Stanami Zjednoczonymi? Czy ten
pojedynczy przypadek stanie sie wzorem
do nasladowania?




Ludzkie zarodkowe
komoérki macierzyste

Podobnie historyczny zwrot miaf miej-

sce ostatnio w przypadku orzeczenia
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europej-
skiej odnosnie patentowania ludzkich
zarodkowych komorek macierzystych

w sprawie patentu prof. Oliviera Briistle

vs Greenpeace (C-34/10). Decyzjg tg Try-
bunat zinterpretowat przepis dyrektywy
biotechnologicznej dotyczacy wynalazkdw
biotechnologicznych angazujacych ludzkie
zarodki (Artykut 6(2)(c)).

TSUE orzekt, ze nie mozna zaakceptowac
patentowania wynalazkédw, ktore zaktadajg
zniszczenie ludzkiego zarodka na réznych
etapach jego tworzenia lub rozwoju, t3cz-
nie z komodrkami rozrodczymi. A powodem
takiego stanowiska jest zachowanie sza-
cunku dla podstawowej zasady ochrony
godnosci i integralinosci osoby. W swoim
wyroku Trybunat nie przyjat arbitralnego

i materialistycznego rozumienia okreslenia

Komérka macierzysta

adziecka, ale rowniez do ludzkiego cia-
fa od pierwszego etapu jego rozwoju,
np. do zaptodnienia’.

W ten sposob Trybunat potwierdzit,

ze system patentowy powinien wykorzy-
stywac swoisty filtr moralny, a urzedy pa-
tentowe decydujgc o przyznaniu patentu
muszg z nalezng pieczotowitocig uwaz-
nie badac aspekty moralne (takze $rodo-

w poprzednim wyroku w sprawie Briistle,
nie jest zbyt szeroka. Bedzie to na pewno
bardzo ciekawe orzeczenie.

Dokad péjdziemy?

Te dwie pokrotce przedstawione gtosne
sprawy sg znakomitym przyktadem tego,
ze dylemat moralno$¢ v. postep nauko-

Biotechnologia i jej nowe osiggniecia niosg ogromng nadzieje. Chorzy cierpigcy
na choroby uwarunkowane genetycznie i ich rodziny czekajg na nowe leki, nowe
terapie, ktére pozwolg na wyzdrowienie, wydtuzenie zycia albo przynajmniej
na zycie w bardziej komfortowych warunkach.

zarodek, zgodnie z ktorym zaptodniona
komdrka jajowa nie ma statusu zarod-

ka, dopdki nie osiggnie okreslonego

etapu rozwoju (np. po jej implantacii).
TSUE wybrat tak zwang interpretacje
celowosciowg tego pojecia. Stwierdzit,

ze zarodek ,rozpoczyna proces rozwoju
cztowieka”. Dlatego rowniez ludzka ko-
mérka jajowa musi by¢ uwazana za ludzki
zarodek od momentu, w ktorym zaczyna
Sie proces rozwoju cziowieka i nie ma tutaj
znaczenia procedura rozpoczynajgca ten
proces — zaptodnienie czy inna procedura.

Ponadto Rzecznik Generalny Yves Bot
jednoznacznie wypowiedziat sie w swo-
jej opinii do tej sprawy , To pokazuje,

Ze ludzka godnosc jest zasad, kidra musi
by¢ stosowana nie tylko do istniejgcych
0S0b ludzkich, do nowonarodzonego

wiskowe i spoteczne), dajgc w ten sposéb
czerwone $wiatto patentowaniu niektorych
zagadnien biotechnologicznych.

Warto rowniez wspomnie¢ o kolejnej spra-
wie, ktora bedzie przedmiotem rozwazan
TSUE w najblizszym czasie (C-364/13).

A mianowicie Trybunat bedzie musiat
orzec czy niezaptodnione ludzkie komorki
jajowe, ktorych podziat i dalszy rozwoj zo-
staty pobudzone w drodze partenogenezy
(rozwoju bez zaptodnienia) i ktdre w prze-
ciwienstwie do zaptodnionych komdrek
jajowych zawierajg jedynie komorki pluri-
potentne i sg niezdolne do rozwiniecia sig
w jednostki ludzkie, mieszczg sie w pojeciu
Lembriony ludzkie” zawartym w Art. 6(2)(c)
dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony
prawnej wynalazkow biotechnologicznych.
Innymi stowy, czy definicja wskazana

wy, w tym patenty, ostatnio rozstrzygany
jest na korzys¢ tego pierwszego. Prze-
cigganie liny pomiedzy jednym i drugim
trwato od zawsze. Jednak czy tym razem
bedzie to trwaty trend? Czy dzieki nie-
mu naukowcy, firmy biotechnologiczne
zwrdcg sie ku innym pomystom i drogom
prowadzacym do rozwigzania najwazniej-
szych problemdw wspdtczesnej biotech-
nologii? Przyszto$¢ da nam odpowiedzi
na te pytania. Wydaje sie, ze warto
obecnie zauwazy¢ i zda¢ sobie sprawe

7 tego, ze stawiajac znak stop w jednym
miejscu, otwiera sie nowe szanse i mozli-
wosci w innych.

By¢ moze tytutowe stowo zakret idzie zbyt
daleko. Ale trzymajac sie drogowej analo-
gii — przystanek jest to na pewno. Dokad
ruszymy w dalszg podr6z? Czas pokaze.
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JEDNOLITA OCHRONA PATENTOWA
— z perspektywy Polski

prof. UAM, dr hab. Aurelia Nowicka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Obecnie w panstwach europejskich, w tym réwniez w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej, wspdtistniejg dwa tryby uzyskiwania ochrony patentowej:
tryb krajowy i tryb regionalny oparty na Konwenciji o udzielaniv patentéw

europejskich (,KPE")!. W pierwszym z tych trybdw patenty sq udzielane
przez urzedy patentowe poszczegdlnych panstw, na podstawie ustaw
krajowych. W Polsce udziela ich Urzqd Patentowy RP na podstawie ustawy
z 30 czerwca 2000 r. — prawo witasnosci przemystowej (,p.w.p.").

N a podstawie wspomnianej umowy
miedzynarodowej (KPE) patenty
europejskie sg udzielane przez Europejski
Urzad Patentowy (EUP) w Monachium.
Mogg one obowigzywac na terytorium
jednego, kilku albo wszystkich panstw-
stron KPE (panstw tych jest 38). Patent
europejski nie jest prawem jednolitym,
lecz stanowi ,wigzke” patentdw krajowych
tych panstw-stron KPE, w ktorych uzyskat
skutki prawne, a poszczegolne krajowe
czastki” patentu europejskiego podlegaja
prawom tych panstw.

Tekst Konwencji obowigzujgcy w dacie, w kiorej
weszta ona w zycie w stosunku do Polski (1 marca
2004 r), jest ogtoszony - wraz z regulaminem wy-
konawczym i protokotami - w Dz. U. z 2004 r. Nr 79,
poz. 737. Akt rewidujacy z 29 listopada 2000 r., kiory
wszedt w zycie 13 grudnia 2007 ., jest ogtoszony

w Dz. U. 22007 r. Nr 236, poz. 1736.

Warunkiem skutecznosci patentu europej-
skiego w wyznaczonych przez zgtaszaja-
cego panstwach-stronach KPE jest tzw.
walidacja, ktorej dokonuijg organy krajowe
na wniosek uprawnionego z patentu,

po dostarczeniu przez niego tumaczenia
opisu patentowego na jezyk urzedowy
danego panstwa?.

N a obszar Polski patenty europejskie
g udzielane od daty przystgpienia
do KPE (1 marca 2004 r). Od tego dnia
obowigzuje ustawa z 14 marca 2003 r.

0 dokonywaniu europejskich zgtoszen
patentowych oraz skutkach patentu eu-
ropejskiego w Rzeczypospolite] Polskief®.

2 7 zastrzezeniem odrebnoéci wynikajacych z porozu-
mienia londynskiego w sprawie stosowania art. 65
KPE (Dz. Urz. EUP z 2001 r. nr 12, s. 550). Polska
nie jest strong tej umowy miedzynarodowey.

3 Dz U. Nr 65, poz. 598, ze zm.
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Omawiane patenty wymagajg walidacji,
ktorej warunkiem jest dostarczenie przez
wiascicieli tumaczen opiséw patentowych
na jezyk polski, publikowanych przez Urzad
Patentowy RP (dane dotyczgce patentow
europejskich sg dostepne w prowadzonym
przez ten Urzad rejestrze patentowym).

P odstawg nowego systemu tzw.
jednolitej ochrony patentowej
ma by¢ patent europejski o jednolitym
skutku (okreslany dalej réwniez jako
»jednolity patent”).

W celu unikniecia nieporozumien,
patent europejski, ktory nadal bedzie
mogt obowigzywac¢ w wybranych
panstwach-stronach KPE (jesli upraw-
niony nie wystapi o jednolity skutek),
jest ponizej okreslany jako ,klasyczny”
patent europejski. Jego natura prawna,




w tym tre$¢ praw wytacznych, ulegnie
jednak istotnym zmianom.

Regulacje prawne
dotyczace jednolitej
ochrony patentowej

Patenty europejskie o jednolitym skutku
majg obowigzywac w panstwach Unii
Europejskiej uczestniczacych we wzmoc-
nionej wspotpracy w dziedzinie tworzenia
jednolitej ochrony patentowej, ustanowio-
nej na podstawie rozporzadzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady nr 1257/2012
z 17 grudnia 2012 r. wprowadzajacego
wzmocniong wspotprace w dziedzinie
tworzenia jednolitego systemu ochro-

ny patentowej (dalej; ,rozporzgdzenie

nr 1257/12")* oraz rozporzadzenia Rady
nr 1260/2012 z 17 grudnia 2012 r. wpro-
wadzajacego wzmocniong wspotprace

w dziedzinie tworzenia jednolitego sys-
temu ochrony patentowej w odniesieniu
do majgeych zastosowanie ustalen doty-
czacych tumaczen (dalej: ,rozporzadzenie
nr 1260/12")°.

Procedure wzmocnionej wspdtpracy roz-
poczeto w grudniu 2010 r., po niepowo-
dzeniu kolejnej proby utworzenia patentu
Unii Europejskiej. Polska byta w pierwsze
grupie 12 panstw, ktore ztozyty wniosek
0 ustanowienie wzmocnionej wspotpracy;
ostatecznie uczestniczy w niej 25 panstw
cztonkowskich. Inicjatywie tej sprzeciwity
sie Hiszpania i Wiochy, ktdre zaskarzyty
decyzje Rady, upowazniajgcg do podjecia
wzmocnionej wspotpracy, do unijnego
Trybunatu Sprawiedliwosci (TS). Wy-
rokiem TS z 16 kwietnia 2013 r. skargi
obu panstw zostaty oddalone®; Trybunat
nie podzielit argumentéw podwazajacych
legalno$¢ wspomnianej decyzji Rady.
Przedmiotem orzeczenia TS nie byty ani
rozwigzania prawne tworzgce jednolitg
ochrone patentowg, ani jej system jezy-
kowy. Trybunat bedzie jednak miat okazje
zaja¢ stanowisko takze w tych sprawach,
gdyz 22 marca 2013 r. Hiszpania wnio-

4 Dz Urz. UE L 361231 grudnia 2012, s. 1-8.

5 Dz Urz. UE L 361 2 31 grudnia 2012, 5. 89-92.

6 Zob. wyrok TS w potgczonych sprawach C-274/11
i G-295/11 (www.curia.europa.eu).

Mickiewicza w Poznaniu.

a takze zasad udzielania patentow europejskich).

prof. UAM, dr hab. Aurelia Nowicka

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracii
w Zakladzie Prawa Europejskiego Uniwersytetu im. Adama

Specjalizuje sie w prawie wiasnosci intelektualnej. Jest au-
torkg ponad 100 publikacji, m.in. monografii poSwigconej
prawno-autorskiej i patentowej ochronie programéw kom-
puterowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrujg sie
na zagadnieniach prawa patentowego (np. ochrona innowacji
informatycznych, biotechnologicznych i farmaceutycznych,

Otrzymata medal Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektu-
alnej za opieke nad najwiekszg liczbg prac doktorskich i magi-
sterskich w dziedzinie wtasno$ci intelektualnej nagrodzonych
w konkursach Urzedu Patentowego RP na prace naukowe.

sta nowe skargi (C-146/13 i C-147/13),
tym razem o stwierdzenie niewaznosci
rozporzadzen nr 1257/12 i nr 1260/12.
Dotychczas zadna ze skarg nie zostata
rozpatrzona.

J ednolita ochrona patentowa jest
powigzana z utworzeniem nowego
systemu rozstrzygania sporéw patento-
wych, ktéry ma powstac¢ na podstawie
umowy migdzynarodowej pn. Porozumie-
nie w sprawie Jednolitego Sadu Patento-
wego (dalej: porozumienie JSP)8. Ma ono
by¢ zawarte miedzy panstwami czionkow-
skimi Unii Europejskiej, bez udziatu samej
Unii (a takze bez udziatu panstw-stron
KPE nienalezgcych do Unii).

JSP ma posiada¢ wytaczng jurysdykcie
nie tylko w sprawach dotyczacych paten-
tow europejskich o jednolitym skutku, lecz
takze w sprawach dotyczacych klasycz-
nych” patentow europejskich oraz dodat-
kowych $wiadectw ochronnych (SPC).
Wyfgczna jurysdykcja JSP ma obejmowac
m.in. sprawy o naruszenie i uniewaznienie
tych praw.

Porozumienie JSP nie tylko tworzy nowy
sad patentowy, lecz takze reguluje wiele
innych zagadnien, np. treS¢ praw wy-
tgcznych wynikajacych z obu patentow

i ich ograniczenia oraz Srodki ochrony,

w tym roszczenia z tytutu naruszenia. Jak
wspomniano, w odniesieniu do paten-

7 Zarzuty zawarte w obu skargach sg opubl. w Dz. Urz.
UE C 171 z 15 czerwca 2013, . 15-16.

8 Tekst porozumienia JSP zostat opublikowany
w Dz Urz. UE C 175z 20 czerwca 2013 1, s. 1-40.

tow europejskich (i SPC) zagadnienia te
obecnie podlegajg ustawom panstw-stron
KPE i jurysdykcji organow krajowych.
Ewentualne ratyfikowanie przez Polske
porozumienia JSP nie tylko wyfaczy
jurysdykcje organdw krajowych, lecz spo-
woduje ponadto, ze wymienione sprawy
przestang podlega¢ prawu polskiemu,

a beda regulowane wspomniang umowg
miedzynarodowa.

Oba rozporzadzenia weszty w zycie

20 stycznia 2013 ., lecz majg by¢ stoso-
wane od 1 stycznia 2014 r. albo od dnia
wejscia w zycie porozumienia JSP, w za-
lezno$ci od tego, ktora data jest pdzniej-
sza. Obecnie jasne jest, ze data 1 stycznia
2014 r. jest nierealna, wobec czego

w rachube wchodzi data wejscia w zycie
porozumienia JSP.

orozumienie JSP zostato otwarte
do podpisu 19 lutego 2013 .
i tego dnia zostato podpisane przez
24 panstwa Unii Europejskiej, a 5 mar-
ca 2013 r. przez Butgarie. Podpisu
nie ztozyty Hiszpania i Polska. Jak sta-
nowi art. 89 ust. 1 porozumienia JSP,
umowa ta wejdzie w zycie 1 stycznia
2014 r. albo pierwszego dnia czwarte-
go miesigca po ztozeniu trzynastego
dokumentu ratyfikacii, albo pierwszego
dnia czwartego miesigca po wejsciu
w zycie zmian do rozporzadzenia Rady
(UE) nr 1215/20129, okreslajgcych

9 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1215/2012 z 12 grudnia 2012 . w sprawie jurysdyk-
¢ji i uznawania orzeczen sgdowych oraz ich wykony-

KWARTALNIK ARZEDU PATENTOWEGO RP




stosunek tego rozporzadzenia do po-
rozumienia JSP, w zaleznosci od tego,
ktore wydarzenie nastgpi pdzniej.
Wsréd 13 panstw, ktorych zwigzanie
sie porozumieniem JSP stanowi mi-
nimalny wymaog jego wejscia w zycie,
muszg sie znajdowac Francja, RFN

i Wielka Brytania. Rozporzgdzenie

nr 1215/2012 bedzie stosowane dopie-
ro od 10 stycznia 2015 ., a procedura
uchwalenia jego zmian zostata wsz-
czeta na wniosek Komisji Europejskie;
z 26 lipca 2013 .'°. Mozna wiec przy-
puszczac, ze rozpoczecie stosowania
,pakietu patentowego” (rozporzadzen
nr 1257/12 i nr 1260/12 oraz poro-
zumienia JSP) nastgpi nie wczesniej
niz w pierwszej potowie 2015 r., o ile
porozumienie JSP zostanie ratyfikowa-
ne przez wymagang liczbe 13 panstw
(dotychczas ratyfikacji dokonata Au-
stria - 7 sierpnia 2013 1.).

Jednolity skutek, o ktorym mowa w roz-
porzgdzeniu nr 1257/12, ma sig rozciggac
na terytoria panstw uczestniczacych

we wzmocnionej wspotpracy. Jednakze,
jak stanowi art. 18 ust. 2 akapit drugi
rozporzadzenia nr 1257/12: ,w drodze
odstepstwa od art. 3 ust. 12 oraz art. 4
ust. 1 patent europejski, ktorego jednolity
Skutek zostat wpisany do rejestru jednolitef
ochrony patentowej, ma jednolity skutek
jedynie w tych uczestniczgcych paristwach
cztonkowskich, w kidrych Jednolity Sgd
Patentowy ma wylgczng jurysdykcje

w odniesieniu do patentow europejskich

0 jednolitym skutku w dniu wpisania

do rejestr”.

Wynika stad, ze patenty europejskie,
ktorych jednolity skutek zostanie wpisany
do rejestru jednolitej ochrony patento-
wej, bedg miaty taki skutek tylko w tych
panstwach uczestniczgcych we wzmoc-
nionej wspotpracy, ktore w dniu wpisania
jednolitego skutku do tego rejestru bedg
juz zwigzane porozumieniem JSP. Tak
wiec w pierwszym dniu czwartego mie-
sigca po ztozeniu trzynastego dokumentu
ratyfikacji jednolity skutek powstanie

wania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz.
UE L 351, 20 grudnia 2012 ).
10°KOM (2013) 554.

w 13 panstwach (o ile bedg juz w mocy
zmiany rozporzadzenia nr 1215/2012),

a kazda kolejna ratyfikacja powodowac
bedzie zwiekszenie liczby panstw, w kio-
rych patenty europejskie beda wywieraé
jednolity skutek.

Sytuacja w Polsce

Mimo wielu apeli przedsigbiorcow i eks-
pertow'!, a takze m.in. Sejmowej Komisji
Innowacyjnosci i Nowoczesnych Techno-
logii™, polski rzad nie wycofat sig z decyzji
0 udziale we wzmocnionej wspdtpracy

w omawianej dziedzinie.

W Swietle powotanego wyzej przepisu
art. 18 ust. 2 akapit drugi rozporzadzenia
nr 1257/12 niepodpisanie przez Polske
porozumienia JSP (i niezwigzanie sie
nim drogg ratyfikacji) moze zapobiec
obowigzywaniu w naszym kraju patentow
europejskich o jednolitym skutku, a tym
samym — wysoce niekorzystnym kon-
sekwencjom zaréwno jednolitej ochrony
patentowej, jak i rozwigzan zawartych

w porozumieniu JSP'3. W takim bowiem
razie patenty europejskie nie bedg miaty

" Apele 0 wycofanie sie ze wzmocnionej wspotpracy
zawieraty np. list otwarty profesorow: S. Sottysin-
skiego, A. Szajkowskiego, J. Szwaji, R. Markiewicza,
A. Nowickiej i R. Skubisza, opubl. w Internecie
(np. www.rzecznikpatentowy.org.pl) oraz w dodatku
do ,Rzeczpospolitej’ z 18 czerwca 2012, a takze
stanowiska wyrazone m.in. przez: Pracodawcow
Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacje Pracodaw-
cow Prywatnych Lewiatan, Polski Zwigzek Przemystu
Oswietleniowego, Polska Izbe Inzynierdw Budownic-
twa, Polskg Izbe Rzecznikow Patentowych, Krajowg
Izbe Gospodarcza, Polski Zwigzek Pracodawcow
Przemystu Farmaceutycznego (zob. www.rzecznikpa-
tentowy.org.pl; www.jednolitypatent wordpress.com).

12Komisja wystgpita z wnioskiem o wycofanie sie
ze wzmocnionej wspotpracy w dezyderacie nr 5
Z 6 grudnia 2012 . skierowanym do Prezesa Rady
Ministrow.

13 Na temat niekorzystnych konsekwencii ,pakietu
patentowego” zob. stanowiska wymienione w przypi-
sie 11, a takze liczne interpelacie poselskie. Zob. tez
np. A. Nowicka, Kontrowersje dotyczace utworzenia
Jednolite ochrony patentowej i Jednolitego Sadu
Patentowego. Analiza prawna (stan na 27 stycznia
2012r), ,Rzecznik Patentowy” nr 2-4/2011, 5. 9in.
oraz tejze autorki, Jednolita ochrona patentowa
i Jednolity Sad Patentowy - zagrozenia i niekorzystne
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w Polsce jednolitego skutku, lecz bedg -
tak jak obecnie - podlegac prawu polskie-
mu oraz bedg musiaty by¢ walidowane

i tumaczone na nasz jezyk, a ewentualne
spory bedg w Polsce rozpatrywaty sgdy
krajowe, a nie JSP. Natomiast, co wyma-
ga podkreslenia, podmioty polskie beda
mogty uzyskiwac jednolite patenty w tych
panstwach uczestniczgcych we wzmoc-
nionej wspotpracy, w ktorych patenty
europejskie bedg miaty jednolity skutek.

P atenty europejskie o jednolitym
skutku bedg mogty uzyskac

nie tylko podmioty z panstw Unii Euro-
pejskiej, lecz z catego Swiata. Spowodu-
je to gwattowny przyrost liczby monopoli
patentowych, ze skutkami okreslanymi
mianem blokady patentowej. Opierajgc
si¢ na liczbie patentow europejskich
udzielonych w 2012 r.'4, mozna sza-
cowac, ze rocznie bedzie ich przy-
bywaé ponad 65.000. Uwzgledniajac
20-letni czas trwania patentu, w po-
wyzszym okresie ich liczba wyniesie
ponad 1.300.000. Dla poréwnania
warto wskazac, ze w 2012 r. przybyto
w Polsce, w drodze walidacii, (tylko)
6.710 patentdw europejskich, a wiec
nieco ponad 10% sposrod udzielonych
w tym roku. W koncu 2012 r. obowig-
zywato w naszym kraju tacznie 22.877
tych patentow, udzielonych w latach
2005-2012. Ogolna liczba patentow —
krajowych i europejskich — bedgcych

w Polsce w mocy w dniu 31 grudnia
2012 r. wyniosta 41.233.

Obecnie wszystkie patenty europejskie
sg dostepne w jezyku polskim, w tuma-
czeniach dostarczonych na koszt i ryzyko
wiascicieli, publikowanych przez Urzad
Patentowy RP, przy czym - co nader
istotne — ttumaczenia te majg moc praw-
ng, w szczegdInosci jest z nimi zwigzany
skutek prawny okrelony w art. 70 ust. 3
KPEiart. 7 ust. 2 ustawy z 14 marca
2003 r. Zadna z tych regulacji nie bedzie
dotyczyta patentdw europejskich o jedno-
litym skutku.

konsekwencje w Polsce (stan na 15 lutego 2013 ),
www.rzecznikpatentowy.org.pl.
14 Zob. statystyki EUP dostepne na www.epo.org.




Wynalazek ninicjszy dotyezy prey-
rzadu do odpylanin  drobnego wegla.
Istotn wynalazku polega na skojarzenin
kola wirujacego z powlierzchniy odbija-
jacq. Rzeczonn wirdwka ciska wegiel
na #cfang odbijajyca, na kidre] odbywa
sig oddzielenie wegla od pyhu

Weglel i pyl spadajy zupelnie roz-
laczone | rozdzielone do komory prae-
siowajnee] za pomocy  doplywajacego
% boku | od dolu pradu powietrza.
Szybkost pradu powietrza reguluje sig
stosownie do wymagancgo stopnin mial-
kodcl pytu. Din mozliwie zupelnego od-
pylenin gasypu ilosd powietrza i sila
pradu sy zoacene | odpowiednie do wiel-
kogel pola roboczegn, Drobne ezysteczki
pylu umoszone =5 do gory do sasiednie)

“komory powietrznef, w kidro| sig ukla-
daja, podezas gdy odpylony wegicl shiera

Pierwszy opublikowany przez Urzad Patentowy opis patentowy z 1924 r.

Patent europejski
o jednolitym skutku
— charakterystyka ogélna

Jak wskazuje nazwa ,patent europejski

0 jednolitym skutku’, nowy system ochro-
ny patentowej jest oparty na patencie
europejskim, a réznica wystapi dopiero

w fazie ,po udzieleniu”.

Jesli uprawniony z patentu europejskiego
Zlozy wniosek o zarejestrowanie jednolitego
skutku, patent ten nie bedzie ,wigzkg’

Maschinenbau-Anstalt Humboldt
Kiln-Kalk (Nismey).

y ' Prayriad do odpylania drobnege wegla.

Zglosgono: | grudnia 1919 r

Udzlelonc: 24 kwietnla 1924 r.
Pierwazefsiwo & bwieinla 1918 r (Niemey)

Kl laz

sie w koryche, umieszezonym ponize] ko-
mory preesiewne]. Powictrze kragy do-
okola w prayreadzie,

Wa zalgcronym rysunku wynalazek
jest precdstawiony w postaci praykladu
wykonania, jako przyrzad o dzinlaniu
podwijnem,

Zsypujncy sig 2 gory po pochylej po-
wierzchnl b, weglel trafia na kolo a, znaj-
dujace sie pod ta ostatnia i zostaje odrau-
cony na powicrzehile & Powietrze sprg-
tone za pomocs wentylatora o plynfe
preez preewdd e | pomigdey  dciankami
rozdzielezemi fdo komory przesiswne] g.
Tuta) prad powistrza spotyka spadajacy
weglel i pyl unosi ze soba nad Sciang '
dokomory powistrzne], preyezem sciann &
smienia kiemmek pradu powictrza | wy-
woluje wakutek tego opuadanie rawie-
szonych w nim ezasteczek pylhu.
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patentow krajowych, lecz uzyska jednolity
skutek, o ktorym mowa w rozporzadzeniu
nr 1257/12, a rezim jezykowy tego patentu
bedzie podlegat przepisom rozporzadze-
nia nr 1260/12.

Dla swej skutecznosci jednolity patent
nie bedzie wymagat walidacji, lecz bedzie
obowigzywat automatycznie. Uprawniony
z jednolitego patentu nie bedzie miat
obowigzku dostarczenia ttumaczenia

na poszczegdlne jezyki urzedowe, lecz
patent ten bedzie obowigzywat w jezyku,

w ktorym zostat udzielony, tj. angielskim,
francuskim albo niemieckim (na temat
tzw. Srodkédw przejsciowych zob. art. 6
rozporzadzenia nr 1260/12).

arunkiem powstania jednoli-

tego skutku ma by¢ wpisanie
tego skutku do rejestru jednolitej
ochrony patentowej. Wpis ma by¢ do-
konywany na wniosek uprawnionego
z patentu europejskiego, ktory bedzie
mogt ztozy¢ taki wniosek — w jezyku
postepowania przed EUP - nie p6z-
niej niz miesigc po opublikowaniu
w Europejskim Biuletynie Patento-
wym informacji o udzieleniu patentu
europejskiego.

Whniosek o zarejestrowanie jednolitego
skutku bedzie mogt dotyczy¢ patentow
europejskich udzielonych poczgwszy
od dnia rozpoczecia stosowania rozpo-
rzadzen nr 1257/12 i nr 1260/12. Miato
to by¢ mozliwe od 1 kwietnia 2014 r,,
jednakze stato sie nierealne chocby

ze wzgledu na czas przeprowadzenia
procedur ratyfikacyjnych dotyczacych
porozumienia JSP w przynajmnigj

13 panstwach cztonkowskich.

kutki patentu europejskiego

0 jednolitym skutku” sg ure-
gulowane w rozdziale Il rozporzadzenia
nr 1257/12 (art. 5 i 6). Pierwotnie miata
by¢ w tym rozdziale uregulowana tre$¢
praw wytgcznych, obejmujgca zarowno
prawo zakazania bezposredniego korzy-
stania z wynalazku (art. 6), jak i prawo
zakazania posredniego korzystania
z wynalazku (art. 7), a takze ograniczenia
jednolitego patentu (art. 8). Ostatecz-
na wersja rozporzadzenia nr 1257/12
nie zawiera tych przepisow, a zamiast
nich wprowadzono art. 5, ktory w ust. 1
stanowi:

,Patent europejski o jednolitym skutku
przyznaje jego wiascicielowi prawo

do uniemozliwienia jakiejkolwiek 0so-

bie trzeciej popetniania czyndw, przed
ktorymi ten patent zapewnia ochrone,

na terytoriach uczestniczgcych panstw
czlonkowskich, w ktorych patent ten ma
Jednolity skutek, z zastrzezeniem obowig-
zujgeych ograniczery’

KWARTALNIK URZEDU PATENTOWEGO RP -




Wedtug art. 5 ust. 2, ,Zakres tego prawa

i jego ograniczenia sg jednolite we wszyst-
kich uczestniczacych panstwach czfon-
kowskich, w kidrych patent ma jednolity
Skutek’.

Jak stanowi art. 5 ust. 3, ,Czynami, przed
ktorymi patent zapewnia ochrone, o kito-
rych mowa w ust. 1 oraz obowigzujgcymi
ograniczeniami sg czyny i ograniczenia
okreslone przez prawo stosowane wo-

odsyta do wymienionych postanowien
porozumienia JSP. Bedg one bowiem
czescig ,prawa stosowanego wobec
patentoéw europejskich o jednolitym
skutku” w uczestniczgcych panstwach
cztonkowskich zwigzanych omawiang
umowa, a zatem na ich podstawie
okre$lane beda ,czyny” i ,obowigzu-
jgce ograniczenia”, o ktdrych mowa

w art. 5 ust. 113 rozporzadzenia. Oka-

(oraz w art. 66 ust. 1 p.w.p.). Natomiast
prawo zakazania po$redniego korzysta-
nia z wynalazku jest wzorowane na re-
gulacji zawartej w konwencji luksembur-
skiej z 1975 r. majgcej utworzy¢ patent
dla EWG (ktora jednak nie weszta

w zycie), a wystepuje np. w ustawach
patentowych RFN i Wielkiej Brytanii,
natomiast nie zostato wyrazone ani

w porozumieniu TRIPS, ani w prawie

Automatyczna skuteczno$¢ jednolitych patentdw w Polsce spowoduje
silny wzrost liczby monopoli patentowych, a brak ttumaczeh opisdw
patentowych wymusi dokonywanie przektadu na wtasny koszt
i na wtasne ryzyko przez poszczegdlne podmioty, np. przedsiebiorcéw

bec patentow europejskich o jednolitym
skutku w tym uczestniczgcym panstwie
czlonkowskim, kidrego prawo krajowe
ma zastosowanie do danego patentu
europejskiego o jednolitym skutku jako
przedmiotu wiasnosci zgodnie z art. 7.

Przy ustalaniu znaczenia zwrotu ,pra-
wo stosowane wobec patentow euro-
pejskich o jednolitym skutku” (art. 5
ust. 3 rozporzgdzenia nr 1257/12)
nalezy mie¢ na uwadze, ze uzycie
tego zwrotu wigzato sie z zatozeniem,
iz uczestniczgce panstwa cztonkow-
skie, w ktorych obowigzywac bedzie
jednolity skutek, bedg zwigzane poro-
zumieniem JSP, a zatem jego posta-
nowienia stang sie czescig prawa tych
panstw. Dotyczy to w szczegdinoSci
art. 25-28 porozumienia JSP, okreslajg-
cych tres¢ praw wytgcznych i ich ogra-
niczenia'®. Wynika stad, ze art. 5

ust. 3 rozporzgdzenia nr 1257/12

15W projektach porozumienia JSP wymienione przepisy
(oznaczone Owczesnie jako art. 14f-14i) dotyczyly
tylko klasycznych” patentow europejskich, gdyz
odnosnie do patentow europejskich o jednolitym
skutku omawiane kwestie miaty by¢ regulowane
unijnym rozporzadzeniem. Jednakze w ostatecznej
wersji porozumienia JSP regulacie te rozciagnieto
réwniez na patenty europejskie o jednolitym skutku,
C0 wigzalo Sie z decyzjg o skresleniu art. 6-8 projekiu
rozporzadzenia.

60 -

czy jednostki naukowe

ZuUje sie wiec, ze ,prawem stosowanym
wobec patentow europejskich o jedno-
litym skutku”, okre$lajgcym treS¢ praw
wytgcznych i ich ograniczenia, beda
postanowienia porozumienia JSP.

Patent europejski
o jednolitym skutku
— prawa wytaczne
i ich ograniczenia

Tres¢ jednolitego skutku patentu europej-
skiego (a takze treS¢ praw wytacznych
wynikajgcych z klasycznego” patentu
europejskiego), okreslona w art. 25-27
porozumienia JSP, obejmuje prawo
zakazania bezposredniego korzystania

z wynalazku (art. 25), prawo zakazania
posredniego korzystania z wynalazku
(art. 26) oraz ograniczenia skutkow obu

patentow (art. 27).

N ie przytaczajac tych obszer-
nych regulacji, w tym miejscu

nalezy jedynie zaznaczy¢, ze prawo

zakazania bezposredniego korzystania

z wynalazku jest ujete podobnie jak

w art. 28 ust. 1 porozumienia TRIPS'6

16 Porozumienie w sprawie handlowych aspekiow
praw wiasnosci intelektualngj (Dz. U. z 1996 . Nr 32,
poz. 143 - zatgcznik).
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polskim. Regulacja zawarta w art. 26
porozumienia JSP stanowi¢ bedzie pod-
stawe zarzutow posredniego naruszenia
patentu, co oznaczac bedzie istotne
wzmochnienie ochrony wynikajgcej z obu
rodzajow patentow.

Ograniczenia skutkow zaréwno patentu
europejskiego o jednolitym skutku, jak
i klasycznego” patentu europejskiego
sg okre$lone w art. 27 porozumienia
JSP. Ponadto w art. 28 porozumie-

nia JSP uregulowano prawo oparte

na uprzednim stosowaniu wynalazku,
aw art. 29 — wyczerpanie praw przy-
znanych na mocy patentu europejskie-
go. Ten ostatni przepis dotyczy tylko
,klasycznego” patentu europejskiego,
natomiast wyczerpanie praw wyni-
kajgcych z jednolitego patentu jest
uregulowane w art. 6 rozporzgdzenia
nr 1257/12.

W ymienione przepisy okreslac
beda tres¢ praw wytgcznych.
Wszelkie dziatania 0sob trzecich wcho-
dzace w zakres uprawnien okreslonych
w art. 25 i 26 porozumienia JSP i nie-
objete ramami ograniczen przewidzia-
nych w art. 27 (oraz regulacjami za-
wartymi w art. 28 i 29), stanowi¢ bedg
naruszenie patentu, a jego wiasciciel
bedzie mogt dochodzi¢ roszczen i in-
nych $rodkow prawnych okreslonych




w porozumieniu JSP. Sprawy o naru-
szenie patentow obu rodzajow (i SPC)
beda naleze¢ do wytgcznej jurysdykcji
JSP, z tym jednak, ze w odniesieniu

do ,klasycznych” patentdw europej-
skich przewidziano okres przej$ciowy
(art. 83 porozumienia JSP), w ciggu
ktorego mozliwe bedzie — na wniosek
uprawnionego - wytgczenie kompeten-
cji tego sgdu (opt-out).

Ryzyka prawne
i gospodarcze

System jednolitej ochrony patentowej jest
niezmiernie ztozony i skomplikowany (z
tego powodu jest on okreslany mianem
,monstrum”)’”. Obowigzywanie wielu
zrbdet prawa regulujgcego rozmaite
aspekty jednolitych patentow (prawo Unii
Europejskiej, umowy miedzynarodowe,
w tym porozumienie JSP, KPE, TRIPS'®,
a takze systemy prawa krajowego) rodzi¢
bedzie powazne trudno$ci i niepewnost,
co do treSci i zakresu ochrony.

N a krytyczng ocene zastuguje
rowniez system jezykowy okre-
$lony w rozporzgdzeniu nr 1260/12,
wysoce niekorzystny dla podmiotow
funkcjonujgcych w panstwach,
ktorych jezykiem urzedowym jest
jezyk inny niz angielski, francuski

Cczy niemiecki.

Najpowazniejszy zarzut pod adresem
systemu jezykowego jednolitego pa-
tentu wynika stad, ze wyeliminowano
w nim wymog dostarczania przez wia-
Scicieli do krajowych urzedow patento-
wych ttumaczen opiséw patentowych,
przewidziany w art. 65 KPE (zob. art. 3
ust. 1 rozporzadzenia nr 1260/12).
Pewne $rodki zaradcze, przewidziane

17 Z0b. H. Ullrich, Harmonizing Patent Law: The Untama-
ble Union Patent (http://ssrn.com/abstract= 2027920);
S. Sottysinski, Zamiast utatwienia powstato prawne
monstrum (www.obserwatorfinansowy.pl).

18 Na temat pozycji TRIPS w porzadku prawnym Unii
Europejskiej zob. wyrok TS z 18 lipca 2013 1. w spra-
wie G-414/11 Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH v. DEMO Anonymos Viomichaniki
kai Emporiki Etairia Farmakon (www.curia.europa.eu).

w art. 4 i 6 rozporzgdzenia, nalezy
oceni¢ jako niewystarczajgce, wrecz
iluzoryczne.

Automatyczna skutecznos¢ jednoli-
tych patentdw w Polsce spowoduje
silny wzrost liczby monopoli paten-
towych, a brak ttumaczen opisow
patentowych wymusi dokonywanie
przekfadu na wtasny koszt i na wiasne
ryzyko przez poszczegoine podmioty,
np. przedsigbiorcow czy jednostki
naukowe.

Bezpieczenstwo prawne prowadzenia
dziatalnosci, np. gospodarczej, rolni-
czej czy naukowo-badawczej, ulegnie
drastycznemu pogorszeniu. Przed-
siebiorcy znajdg sie w pozycji o wiele
trudniejszej niz obecnie, gdyz - bada-
jac ,czystosc patentowg” planowane;
produkeiji lub importu badz wdrazanych
technologii - nie bedg mieli mozliwosci
zapoznania sie we wiasnym jezyku

z tym, co w Polsce podlega ochronie.
Na nich tez przerzucone bedg koszty
ttumaczen i ryzyko zwigzane z ich nie-
doktadnoscia, co jest szczegbinie
dotkliwe w kontekscie zarzutow o na-
ruszenie patentu, zwtaszcza wobec
nasilajgcego sie zjawiska ,ggszczy
patentowych” czy aktywnosci ,trolli
patentowych”.

Brak opisow patentowych w jezyku
polskim ograniczy tez mozliwosci
upowszechniania wiedzy technicznej
oraz dostepnos¢ informaciji patentowsj,
majacej kluczowe znaczenie z punktu
widzenia dokonywania i zgtaszania

do ochrony kolejnych wynalazkow.

R 0zwigzania tworzgce jednolitg
ochrone patentowg i jednolity

system rozstrzygania sporow paten-
towych (JSP) sg bardzo kosztowne'®
i rodzg powazne ryzyka prawne i go-
spodarcze oraz liczne niewymierne
obcigzenia wynikajgce z blokowania
swobody prowadzenia dziatalnosci

19 Zob. Analize w sprawie potencjalnych skutkéw
gospodarczych wprowaazenia w Polsce systemu
Jednolitej ochrony patentowej, Sporzadzong na zle-
cenie Ministerstwa Gospodarki przez firme Deloitte
(www.mg.gov.pl).

gospodarczej czy badawczo-rozwo-
jowej. Sg one nieadekwatne z punktu
widzenia potrzeb matych i Srednich
przedsigbiorstw, dla ktérych

wigzac sie bedg ze wzrostem
kosztdéw uzyskania ochrony

i jej egzekwowania.

Powazne zastrzezenia, w tym dotyczgce
zgodnosci z polskg Konstytucjg, budzi
takze porozumienie JSPC.

petni aktualny jest apel o nie-

wigzanie sie przez Polske po-
rozumieniem JSP. Jak bowiem wynika
7 przytoczonego wyzej art. 18 ust. 2
rozporzadzenia nr 1257/12, w takim
razie patenty europejskie nie bedg miaty
w naszym kraju jednolitego skutku,
a zatem nie bedg one obowigzywac
automatycznie, lecz bedg musiaty by¢
walidowane i ttumaczone na jezyk pol-
ski. W zwigzku z tym mozna np. ocze-
kiwac, ze corocznie ,wchodzi¢” bedzie
do Polski znacznie mniej patentow
udzielanych przez EUP i, co rownie
istotne, bedg one - tak jak obecnie
- dostepne w ttumaczeniu na jezyk
polski, majacym skutki prawne okreslo-
ne w art. 70 ust. 3 KPE (i art. 7 ust. 2
ustawy z 14 marca 2003 r.). Nie ulegnie
tez zmianie natura prawna patentow
europejskich obowigzujgcych w naszym
kraju, ktére nadal bedg podlega¢ prawu
polskiemu, a spory dotyczace tych
patentéw bedg w Polsce rozpatrywane
na dotychczasowych zasadach przez
organy krajowe.

270b. S. Sottysinski, O projekcie jednolitej ochrony
patentowej w Unii Europejskiej, [w:] Problemy
polskiego i europejskiego prawa prywatnego.
Ksiega pamiatkowa Profesora Mariana Kepiriskie-
g0, Warszawa 2012, s. 3851 n.; A. Nowicka, R.
Skubisz, Pakiet patentowy (ocena z perspektywy
Polski), Europejski Przeglad Sadowy 2013, nr 4,
s.12in.; R. Skubisz, Porozumienie o Jednolitym
Sadzie Patentowym (proba oceny w swietle trak-
tatow o UE i FUE i Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej), (w:] Spory o wiasnosc intelektualng.
Ksigga jubileuszowa dedykowana Profesorom
Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi,
Warszawa 2013, s. 1023 i n. Zob. tez ekspertyzy
prawne opracowane przez R. Skubisza i A. No-
wicka, opublikowane w ,Zeszytach Prawniczych’
Biura Analiz Sejmowych, Nr 2(38)/2013, s. 75 i n.
orazs. 93 in.
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Ochrona opiséw patentowych i ochronnych

NA GRUNCIE PRAWA AUTORSKIEGO

prof. dr hab. Jan Bteszynski

Uniwersytet \Warszawski

Przedmiotem niniejszej wypowiedszi jest znaczenie art. 4 pkt 3 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (dalej jako PrAut),
wedtug ktdérego ,,nie stanowiq przedmiotu prawa autorskiego {...)
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne”.

pisem patentowym jest czeS¢ skia-

dowa dokumentu patentowego pod-
legajaca publikacii, skladajgca sie z czesci
bibliograficznej, opisu wynalazku, zastrzezen
patentowych oraz dofgczonych do opisu
rysunkow’.
Z kolei opublikowany opis ochronny stanowi
opisowg czeS¢ Swiadectwa ochronnego
stwierdzajacego udzielenie prawa ochronnego

na okreslony wzor uzytkowy lub przemysfowy2.

Jak wynika z tresci przytoczonego przepisu,
skutek omawianego wytgczenia powstaje
z chwilg opublikowania opisu.

Konstrukcja art. 4 pkt 3 PrAut wymaga oce-
ny, zarbwno ze wzgledu na pozycje prawng
uprawnionego z patentu lub prawa ochron-
nego, ktdrego opisy te dotycza, jak rowniez

1 Por. Prawo wiasnosci intelekiualnej pod red. J. Sien-
czyto-Chlabicz, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 54
i powotany tam leksykon pod red. A. Szewca.

2 Tamze.

autora opisu. Takie opisy stanowig z reguty
wynik procesu tworczego o cechach utworu
naukowo technicznego, wyrazonego za pomo-
€g stow, rysunkow lub fotografil

pierwszej kolejnosci oceny wymaga

konstrukcja przytoczonego postano-
wienia ustawy. Stanowi ono, iz omawiane opisy
nie stanowig ,przedmiotu prawa autorskiego”
Znaczenie prawne tego sformufowania wyma-
ga konfrontacji z art. 1 ust. 1 PrAut, zawierajg-
cym syntetyczng definicjg utworu stanowigce-
go przedmiot prawa autorskiego. Zestawienie
tych postanowien uzasadnia wniosek, ze be-
dacy utworem opis patentowy lub ochronny,
od momentu opublikowania, nie tracac cech
utworu, przestaje korzystac z ochrony na grun-
cie prawa autorskiego. Watpliwosci wynikajgce
7 zakresu omawianego wytgczenia wynikajg
Z tego, 7e opis patentowy lub ochronny,
spefniajgcy wymogi stawiane utworom, nie ko-
rzysta z ochrony autorskiej jedynie w zakresie
funkcji opublikowanego opisu patentowego lub

ochronnego, a wiec jedynie w zakresie rozpo-
wszechniania w tym charakterze.

Stwierdzenie to ma istotne konsekwencie.
Przepis ten ma przeciez charakter szczegolny.
Stanowi wyjatek od zasady, ze autorsko-
prawna ochrona utworu powstaje z chwilg
ustalenia w jakiejkolwiek postaci, a wiec bez
potrzeby dopetnienia jakichkolwiek wymogow
formalnych. W konsekwencji powinien by¢
wyktadany Scisle, bez mozliwosci stosowania
wyktadni rozszerzajacej lub analogii. Jest za$
zasadg 0going, ze prawa wynikajace z PWP
sg wykonywane bez uszczerbku dla prawa
autorskiego.

R ozwazenia wymaga takze szereg
elementow szczeg6towych. Przede
wszystkim, z istoty swojego charakteru, opis
powstaje przed wykorzystaniem go w procesie
rejestracii, z regufy na podstawie zaméwienia
0 jego opracowanie. Nastepnie, jako sktadnik
dokumentacji zgtoszeniowej, jest przedktadany
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prof. dr hab. Jan Bteszynski

Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Warszawskiego.

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa cy-
wilnego, prawa autorskiego oraz prawa wiasnosci
intelektualnej.

Arbiter Sadu  Arbitrazowego przy Krajowej Izbie
Gospodarczej, czionek Komisji Prawa Autorskiego,
dziatajacej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Wieloletni cztonek Komisji Prawngj
i Legislacyjnej Migdzynarodowej Konfederacii Stowa-
rzyszen Autorow | Kompozytorow /CISAC/. Cztonek
Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Konsultant prawny wielu organizacji autorskich, eks-
pert rzgdowy i parlamentarny przy pracach nad no-
welizacjg prawa autorskiego.

Urzedowi Patentowemu, jako jeden z doku-
mentow, na podstawie kiorego udzielany jest
patent lub prawo ochronne.

Sam opis w kategoriach pojeciowych prawa
autorskiego powstaje w wyniku zamowie-

nia, przede wszystkim, jako utwor stowny,

a w wiekszosci przypadkow, jako utwor
stowno-graficzny, ze wzgledu na zwigzane

z opisem stownym elementy graficzne. W kon-
kretnej sytuacii te elementy graficzne mogg
pochodzié od (by¢ autorstwa) autora opisu
stownego lub wyrazonego znakami i symbola-
mi, jak réwniez i innej osoby wspotpracujace)
w zakresie wizualizacji przy tworzeniu opisu.
Konsekwencjg takiej sytuacji moze by¢ relacja
wspdtautorska autorow warstwy stownej i gra-
ficznej. Aspekt ten moze by¢ w dalszym wywo-
dzie w catosci pominiety. Znajdujg tu bowiem
wprost zastosowanie ogdine zasady dotyczace
autorstwa i odpowiednio wspotautorstwa utwo-
ru, majace znaczenie w sferze wykonywania
praw autorskich do konkretnego opisu spefnia-
jacego przestanki utworu.

K onsekwencjg powyzszego jest nato-
miast koniecznos¢ oceny opisu pa-
tentowego Iub ochronnego do momentu jego
opublikowania w tym charakterze oraz ewen-
tualnej ochrony autorskiej opisu patentowego
lub ochronnego w zakresie wykraczajacym
poza rozpowszechnianie w charakterze takich
opisow. Wyodrebnienie tych aspekiow zmierza
do wyodrebnienia sfery stosunkow, w kto-
rych opis wystepuje w obrocie, jako dobro,

na zasadach ogdlnych. Jego ocena w tym
zakresie powinna nastepowac na zasadach
0goinych. Zgodnie z nimi ocenia¢ wiec nalezy

przede wszystkim czy konkretny opis spetnia
wymogi stawiane utworom, kto jest do niego
uprawniony w sposob pierwotny i czy korzy-
stanie z opisu stanowigcego utwér odbywa sie
Z poszanowaniem prawa autorskiego. Oceny
takie powinny by¢ dokonywane na zasadach
0golnych.

odac do tego nalezy, ze takze wzgle-

dem opublikowanego opisu sam fakt
publikacji nie powoduje zawsze wylgczenia
ochrony autorskiej. Mimo milczenia art. 4 pkt 3
PrAut w tym zakresie nalezy przyjac, ze prze-
stanka opublikowania opisu nie moze nastapic
z naruszeniem prawa autorskiego do opisu®.

Jest to przejawem ogolniejszej zasady, ze jezeli

ustawa taczy skutki prawne ze zdarzeniami
w zakresie ograniczenia tresci prawa pod-
miotowego lub okreslajgcymi treS¢ tych praw,
w szczegblnosci takimi, jak publikacja, rozpo-

wszechnienie, okreslone korzystanie, zdarzenie

to nie moze mie¢ charakteru bezprawnego,

a wigc nie moze naruszac praw 0sob trzecich.
Z reguty oznacza to konieczno$¢ zawarcia
przez ubiegajgcego sie o patent lub prawo
ochronne stosownej umowy z uprawnionym
do utworu o wykorzystanie przygotowanego
przezen opisu, jako opisu patentowego lub
ochronnego. W braku postanowien szczegol-

nych w tym zakresie do takich umow stosowa¢

nalezy zasady ogdlne.

prawniony z patentu lub prawa
ochronnego nie musi byé nabywca

3 Por. J. Bartai R. Markiewicz, System Prawa Prywat-

nego. Tom 13. Prawo Autorskie, 2 wydanie, Warszawa

2007, 8. 29.
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prawa do utworu w zakresie wykorzystania
go w charakterze opisu patentowego ub
ochronnego. Z punktu widzenia wykonywa-
nia prawa z patentu lub prawa ochronnego
wystarczy, ze nie odbywa sie ono z naru-
szeniem praw uprawnionego z tytutu prawa
autorskiego. A wigc w szczegoinosci moze sig
to wykorzystywanie odbywa¢ na podstawie
zezwolenia na korzystanie z utworu w tym
charakterze takze, gdy zezwolenie ma charak-
ter niewytgczny.

Wymaga mianowicie zwrécenia uwagi, Ze art. 4
pkt 3 PrAut nie moze by¢ interpretowany, jako
wylaczenie ochrony autorskiej w odniesieniu

do opublikowanych opisow patentowych lub
ochronnych, a jedynie w odniesieniu do legalnie
wykorzystywanych w tym charakterze. Wymog
zezwolenia nie odnosi sie jedynie do autora
opisu. Nalezy go takze stosowac w sytuaci, gdy
0soba frzecia rosci sobie prawa do autorstwa
opisu, w szczegoinosci zarzucajac plagiat w sto-
sunku do swojego wykorzystanego w opisie
utworu. Jest to konsekwencjg bezwzglednego

charakteru prawa do utworu.
J ezeli zatem kio$ zarzuca, ze w cudzym
utworze bezprawnie wykorzystano
oryginaine elementy pochodzace z utworu
zarzucajgceqo, takie naruszenie moze by¢
kierowane nie tylko w stosunku do bezpo-
$redniego sprawcy, ale i do korzystajgcego
z tak powstatego opracowania stanowigcego
opis patentowy lub ochronny. Korzystajacego
Z takiego opisu nie zwolni przy tym z odpowie-
dzialno$ci powotanie sig na dziatanie w dobrej
wierze, w szczegoinosci na umowe z autorem
opisu, w ktérej np. znalazio migjsce oswiad-
czenie autora opisu, ze Stworzony przezen
utwor stanowi rezultat jego twérczosci, nie jest
obcigzony prawami 0sob trzecich, a w szcze-
goInosci nie narusza praw 0sob trzecich.

Z amieszczenie takich o$wiadczen

W Umowie z autorem o stworzenie i roz-
porzadzenie prawami do opisu mie¢ bedzie
znaczenie jedynie przy dochodzeniu roszczen
regresowych. Wyjatkowo bedzie miafo takze
zZnaczenie w szczegolnych przypadkach
przewidzianych w art. 79 ust. 1 PrAut, a mia-
nowicie w ktérych dochodzenie okreslonych
roszczen jest uzaleznione od winy. Dotyczy

to dwdch sytuacii: dochodzenia odszkodowa-
nia i wydania korzysci w wysokosci potrojnego
stosownego wynagrodzenia. Konsekwencie
roszczen odszkodowawczych i wydania ko-




rzySci w wysokosci potréjnego wynagrodzenia
mogg okazag sie w konkretnej sytuacii bardzo
dotkliwe. Przede wszystkim jednak zaistniate
naruszenie moze by¢ podstawg do roszczenia
0 zaprzestanie korzystania z opisu, ze wzgledu
na zawarte w nim i bezprawnie posrednio

(w postaci opisu patentowego lub ochronne-
go) rozpowszechniane oryginalne elementy
cudzego utworu. Jest to wiec sytuacja niosgca
za S0bg powazne zagrozenie dla sytuacii praw-
nej uprawnionego z patentu.

Takie ujecie zakresu odpowiedzialnosci ma
oparcie w przedmiotowym zakresie ochrony
utworu, jako przedmiotu ochrony prawa autor-
skiego i charakterze prawnym ochrony utworu
uksztattowanego, jako prawo podmiotowe
bezwzgledne.

Z agadnieniem istotnym z punktu widze-
nia tematu ninigjszej wypowiedzi jest
Ujecie na gruncie prawa autorskiego pojecia
utworu. Ma ono znaczenie dla zakresu ochrony
na gruncie prawa autorskiego. Zgodnie z art. 1
ust. 1 PrAut, przedmiotem ochrony prawa
autorskiego jest , kazdy przejaw dziatalnosci
worczej o indywidualnym charakterze, ustalony
w jakigikolwiek postaci”. Postanowienie to jest
przejawem szerokiego, tradycyjnego na grun-
cle polskiej legislaci, ujecia definicji utworu,
jako przedmiotu ochrony prawa autorskiego.
Tak tez jest ona konsekwentnie rozumiana
niezmiennie od migdzywojnia, przede wszyst-
kim (co ma decydujgce znaczenie dla praktyki)
w judykaturze sgdowej.

S zerokie ujecie pojecia utworu, jako
przedmiotu ochrony autorskiej budzi
nieraz zastrzezenia. Podnosi sig w nich,

ze ochronie podlegajg nieznaczne, czesto bez-
wartosciowe przejawy tworczosci, ze stwarza
to stan niepewnosci, co do przedmiotowego
zakresu ochrony. Znamiennym przyktadem dla
takiego stanowiska jest poglad wyrazony przez
W. Machate. Jego zdaniem pojecie ,przejawu
Qziatalnosci tworeze)” uzyte wart. 1 ust. 1
PrAut nalezy interpretowac, jako ,wytwdr pracy
umystowej cztowieka, posiadajacy doniostosc
kulturowg™. Owg doniosto$é nalezy, jego
zdaniem, rozumie¢ jako ,dajgce sie zauwazy¢
oddziatywanie badanego obiekiu na stan sze-
roko rozumianej kultury Spoteczenistwa (w tym

4 Por: UTWOR Przedmiot prawa autorskiago,
Wyd. CH. Beck, Warszawa 2013, s. 150.

rowniez kultury materiaingj, cywilizacj)”®. ta-
two jednak zauwazy¢, ze przytoczone ujecie
ogranicza przedmiotowy zakres ochrony, wpro-
wadzajac, jako kryterium ograniczenia, element
oceny, w rzeczywistosci nie dajacy sie okreslic
za pomocg obiektywnych kryteriow pozwala-
jacych na osiggniecie stanu porownywalnosci
ocenianych dabr.

N iebezpieczenstwu ochrony nadmierngj
zapobiega, moim zdaniem, wystarcza-
jaco ogdina zasada o ciezarze dowodu (art. 6
Kodeksu cywilnego), zgodnie z kiorg kto z fak-
tu wywodzi skutki prawne jest obowigzany
do jego udowodnienia. Faktem tym jest za$
oryginalny charakter utworu, rozumiany jako
rezultat osobistego ujecia, czyli projekcii wy-
obrazni 0soby tworzgcej ten rezultat. Wymogu
tego nie spetnia rezultat, do ktérego powstania
wystarczy tylko okreslona wiedza, sprawnos¢
oraz dysponowanie okreslonymi warunkami
technicznymi, tzn. potrzebnym oprzyrzadowa-
niem, zapleczem technicznym i surowcam.
Rezultatem pozbawionym znamion tworczych

jest wiec taki, ktory jest przewidywalny i powta-

rzalny, a wiec nie wymaga angazowania wy-
obrazni w celu dokonania wyboru w zakresie
doboru, ujecia, przedstawienia lub wyrazenia
realizowanego rezultatu. Rezultat nietworczy,
wiasnie ze wzgledu na swojg przewidywalnos¢
i powtarzalnos¢, podlega ocenie pod katem
jedynie nalezytego wykonania postawionego
zadania. W przypadku rezultatu tworczego
oczekuije sie dokonania wyboru nadajgcego
majgcemu powstaé rezultatowi znamiona 0so-
bistego ujecia (oryginalnosci, czy innymi stowy,
twérczego charakteru).

Ujecie zaproponowane przez W. Machate
odrywa ocene od spefnienia wymogu owego
osohistego (oryginalnego, tworczego) ujecia

i przewiduje dokonanie oceny pod katem cech
obiektywnych, jakg jest doniostos¢ kulturowa,
rozumiana jako oddziatywanie obiektu na sze-
roko rozumiang kulture spofeczenstwa.

asuwa sie tu jednak pytanie, kto miatby
dokonywac takiej oceny i jakie konkret-
nie przejawy zaistniate w zyciu spofecznym
miatyby SwiadczyC o spefnieniu tej przestanki.
Nasuwa sie zresztg wniosek, ze kryterium
to zostato sformutowane gtownie z mysla
0 tzw. kulturze wysokiej. WatpliwoSci te rosng
w odniesieniu do przejawow tworczych w sfe-

5 Tamze, s. 151,

1Ze rozwigzan o przeznaczeniu uzytkowym

(np. wzoréw dla przemystu oraz w odniesieniu
do tworczosci naukowej i technicznej, popular-
nej). Na jego gruncie powraca tradycyjne py-
tanie 0 znaczenie zmieniajgcych sie pogladow
dotyczaeych wartosci kulturowych. llez to osig-
gnie¢ uznawanych za geniaine, a w kazdym
razie uwazanych za bardzo udane i stanowigce
powazne 0siggniecie, przechodzito w zapo-
mnienie i ile rezultatow odsgdzanych poczatko-
wo od jakiejkolwiek wartosci, z czasem stawato
sie uznanymi arcydzietami,

W kazdym razie jednak, wobec wyrazne-
go ujecia omawianej kwestii w ustawie,
przytoczone stanowisko W. Machaty moze
by¢ traktowane jedynie jako propozycja
de lege ferenda. Dodac do tego nalezy
uwage szczegolnie aktualng w kontekscie
przestanek ochrony na gruncie wtasnosci
przemystowej. W odr6znieniu od wyzej
przedstawionych kryteria, jakimi postuguje
sie PWP, takie jak nowosc, stan techniki,
poziom wynalazczy, zdatno$c do prze-
mysfowego stosowania, majg charakter
zobiektywizowany.

Z namiennym wyrazem i kontynuacja
zarazem tradycyjnego na gruncie pol-
skiej legislacii szerokiego ujecia przedmiotu
ochrony prawa autorskiego jest niedawno wy-
dany wyrok, w ktorym Sad Najwyzszy uznat
za utwor specyfikacje sporzadzong zgodnie
z zasadami ustawy 0 zaméwieniach publicz-
nych, na potrzeby organizowanego przetargu.
W wyroku tym Sad Najwyzszy wyrazit sta-
nowisko, ze istnienie okreslonych wymogow
ustawowych, ktérym powinna odpowiadaé
taka specyfikacja, nie przeszkadza temu,

Ze sposab jej sformutowania, w ramach tych
wymogow, moze mie¢ znamiona oryginalino-
Sci i 7 tego tytutu korzysta¢ bedzie z ochrony,
jako utwor na gruncie prawa autorskiego.
Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 27 lutego
2009 roku uznat mianowicie, ze ,zakwalif-
kowaniu specyfikacji, jako nowego wytworu
intelektu nie stoi na przeszkodzie okolicznos¢
uzycia w jgj tresci funkcjonujgcych w obrocie
Klauzul do umowy ubezpieczenia, zwtaszcza,
gay stanowig one niewielkg czesc SIWZ. Pod-
kreslenia wymaga okolicznosc, Ze elementem
SIWZ jest takze formularz oferty, w odnie-
sfeniu do ktorego Prawo zaméwieri publicz-
nych nie zawiera jakichkolwiek wytycznych
dotyczgcych tresci, co oznacza, Ze dokument
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ten w catosci stanowi przejaw dziatalnosci
twérczej’S.

Stanowisko wyrazone w tym wyroku ma mu-
tatis mutandlis znaczenie dla oceny charakteru
prawnego opisu patentowego lub ochronnego.
Stanowi bowiem modelowy przyktad rozumie-
nia przez Sad Najwyzszy pojecia utworu, jako
przedmiotu ochrony prawa autorskiego. Ma
Zwlaszcza znaczenie w sytuacjach, gdy utwar,
ze wzgledu na uwarunkowania o charakterze
uzytkowym lub przeznaczenie, jest przedmio-
tem zamdwienia, ktdre powinno spetnia¢ ocze-
kiwane przez zamawiajgcego wymogi. Nawig-
zuje do ogdiniejszej sytuacii, w kiorych utwory
powstajg jako wynik zamdwienia majacego

na celu osiggniecie okreslonego celu, w szcze-
goInosci oznaczonego celu uzytkowego.

Z amowieniu utworu towarzyszy coraz
czescigj okreslenie szczegbtowych
oczekiwan, ktére zamawiany utwor ma spet-
niac. Niezaleznie od tego, 7e zamawiajgc utwor
zamawiajacy okresla, jakim wymogom utwor
powinien odpowiadag, a zakres tych oczeki-
wan bywa nigjednokrotnie bardzo szczegoto-
wy, stosownie do celu, ze wzgledu na ktory
utwor jest zamawiany, ochrona autorska jest
nastepstwem tego, ze twérca utworu, nieza-
leznie od konkretnych uwarunkowan realizowa-
Nego zamowienia, musi wytworzy¢ w swojej
wyobrazni koncepcie (wizje) rezultatu takiego
zamdwienia, dokonujac stosownych do swej
wizji tego rezultatu wyboréw i nadac jej po-
sta¢ ustalenia, pozwalajacego na zapoznanie
sie 7 tak powstatym rezultatem przez osoby
trzecie. Czgsto zresztg ustalenie to powinno
przybra¢ posta¢ determinowang celem stwo-
rzenia utworu. Jest to wiec sytuacja, w ktorej

zamawiany rezultat nie jest przewidywalny i po-

wtarzalny, a wigc zalezny jedynie od wiedzy,
sprawnosci i okreSlonych warunkow technicz-
nych, a wykonanie zamowienia nie moze by¢
sprowadzone do testu, czy osiggniety rezultat
odpowiada przewidywalnemu (oczekiwanemu)
przez strony zamdwienia wzorcowi, wobec
¢zego wykonanie umowy moze by¢ w oparciu
0 zobiektywizowane kryteria odnoszace sie
do tego wzorca ocenione jako nalezyte.

Z reguly zamawiany utwor przed jego
przyjeciem przez zamawiajgcego jest

6 Sygn. akt V CSK 337/2008, opublikowany w Biule-
tynie Izby Cywilnej Sadu Najwyzszego z 2012 roku,
poz. 9.
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przedmiotem jego oceny. Czesto zamawiajacy
zgtasza roznorakie uwagi i postulaty i uzalez-
nia od ich spetnienia przyjecie utworu, jako
odpowiadajgcego wymogom zawartej umowy.
Wymaga to dokonania oceny uwzgledniajgcej
okoliczno$ci konkretnego przypadku. Bywa
zresztg i tak, ze przy okazji podejmowania
decyzji 0 przyjeciu dziefa zamawiajgcy wysuwa
propozycje zmian (zwlaszcza uzupetnien)
wykraczajacych poza wynikajgce z zawartej
umowy, formutowane pod wptywem tresci
formy dostarczonego mu dzieta. W kazdym
razie uwagi i postulaty poprzedzajace przyjecie
zamawianego utworu, jako zgodnego z za-
wartg umowa, nie dajg podstawy do uznania
zgfaszajgcego uwagi lub postulaty za wspétau-
tora zamawianego utworu. Rzeczg autora jest
bowiem, czy zechce i w jakim zakresie zechce
je uwzgledni¢. Rozstrzyga o tym zastrzezona
dla twércy wylgcznose decydowania o tresci

i formie jego utworu. Odrozni¢ przy tym nalezy
kwestie autorstwa utworu od ptaszczyzny kon-
traktowej, w ramach ktorej stworzony w wyniku
zamowienia utwor jest przedmiotem oceny pod
katem nalezytego lub nienalezytego wykonania
albo niewykonania zawarte] umowy oraz prawa
do uzyskania stosownego wynagrodzenia.

Z asady dotyczace procedury rejestracii
wynalazkow przewidujg szereg wymo-
gow, ktore powinny byC speinione w zglosze-
niu wynalazku. Wedtug art. 31 PWP zgtoszenie
wynalazku powinno obejmowac:

1) podanie zawierajgce co najmniej ozna-
czenie zgtaszajgcego, okreslenie przedmiotu
zgtoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu
lub patentu dodatkowego;

Z) opis wynalazku ujawniajacy jego istote;
3) zastrzezenie lub zastrzezenia patentowe;
1) skrot opisu.

Zgtoszenie wynalazku powinno takze zawiera¢
rysunki, jezeli sg niezbedne do zrozumienia
wynalazku.

R 0zwijajac te wymogi w nastepnych
przepisach (art. 32-36 PWP) sformuto-
wane zostaty szczegblne wymogi dotyczace
zgtoszenia. Majg one charakter abstrakcyjny,
tzn. nie przesadzaja konkretnej tresci zglosze-
nia. Wedtug art. 93 PWP Prezes Rady Mini-
strow okresli, w drodze rozporzadzenia, szcze-
gotowe wymogi, jakim powinno odpowiada¢
zgtoszenie wynalazku. Obowigzujgce na dzien
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15 wrze$nia 2009 roku przepisy wydane

na tej podstawie zebrane zostaty w zbiorze

pt. ,Teksty ujednolicone podstawowych aktow
wykonawczych do ustawy — Prawo wiasnosci
przemystowe]”’. Wigzace wymogi dotyczace
zgtoszen okresla ustawa. OkreSlenie szczego-
fowych wymogow w tym zakresie ma charak-
ter instrukcyjny. Ich sens polega na ksztatto-
waniu praktyki przede wszystkim zmierzajgcej
do ufatwienia prawidtowego formutowania
zgfoszen i unikniecia wad formalnych oraz
niejednoznaczno$ci w dokonywanych zgfo-
szeniach. Sporzadzone zostaty z uwzglednie-
niem dyrektywy art. 93 PWP nie tworzenia,
ponad potrzebe, utrudnien dla zgtaszajgcego.
Omowione ,szczegotowe wymogi” tworzg
wiec 0gding rame utatwiajgcg przygotowanie
konkretnych zgtoszen. Z koniecznosci jednak,
okreslajgc wymagania formalne zgtoszen,
pozostawiajg obszar wymagajacy ujecia tresci
konkretnego zgtoszenia.

I stota zgtoszenia polega na zwigztym ujeciu
wymogow merytorycznych, okre$lajgcych
w sposdb wymagany istote zgtaszanego wyna-
lazku, wzoru uzytkowego Iub przemystowego.
W ptaszczyznie prawa autorskiego konkretne

Ujecie zgtoszenia w postaci oryginalnego
Ujecia i wyrazenia jego warstwy stownej oraz
graficznej, stanowi odrebne dobro, do ktdrego
opis sie odnosi. Jest on w opisie patentowym
lub ochronnym podporzadkowany wymogom
z art. 31 i nast. PWP a wiec wyznacza granice
ochrony rozwigzania objetego udzielonym,

w wyniku ich udzielenia, patentem lub prawem
ochronnym.

Mamy tu wigc do czynienia z odrebnymi, au-
tonomicznymi dobrami: patentem lub prawem
ochronnym i utworem, w omawianym wypadku
stanowigcym ich sformalizowany w art, 31

i nast. PWP opis. Ochrona obu tych kategorii
podlega roznym zasadom i wykonywanie praw
do kazdego z nich odbywa sie bez uszczerbku
dla drugiej kategori, tzn. prawa z patentu lub
prawa ochronnego z jednej strony i utworu

z drugiej, jednak z ograniczeniem wynikajgcym
zart. 4 pkt 3 PrAut.

jecie to nawigzuje do ogolnigjszego

zagadnienia, a mianowicie kumulac
ochrony odnoszacej sie do poszczegdinych
rodzajow dobr, z reguty majgcej charakter au-
tonomiczny, to znaczy opartej o wiasciwe dla

7 Urzad Patentowy RP, Warszawa 2009,




kazdego z tych dobr zasady, a w szczegolno-
$ci wiasciwosci, charakter prawny chronionego
dobra, jego przedmiotowe ujecie, przestanki
ochrony, zasady korzystania zen oraz roszczen
na wypadek zaistnienia jego naruszenia. Zasa-
da kumulacji 0znacza, 7e dochodzenie ochrony
poszczegolnych dobr, np. z tytutu ochrony
dabr osobistych, tajemnicy handlowej, uczci-
wej konkurencji, ochrony danych osobowych,
odpowiedzialnosci odszkodowawczej, moze
by¢ realizowane bez uszczerbku dla ochrony
pozostatych.

Uzyskanie zaspokojenia z tytutu zaistniatego
naruszenia na gruncie jednej ze zbiegajgcych
Sie podstaw moze faktycznie konsumowac
faktyczne podstawy zbiegajgcych sig roszczen,
np. na podstawie prawa autorskiego. Sytuacja
taka nie stanowi ograniczenia zasady kumula-
cji, a odnosi sig do istnienia faktycznych prze-
sfanek dochodzenia ochrony z innej podstawy
wobec uzyskanego zaspokojenia.

dr6znic od tego z kolei nalezy sytu-
acje, w ktorej odwotanie sie do wiecej
niz jednej podstawy ma charakter roszczen

laniu faktow naruszenia i ich skali, majgcych
znaczenie dla wysoko$ci dochodzonych
wynagrodzen, bezprawnie uzyskanego wzbo-
gacenia w nastepstwie naruszenia autorskich
praw majgtkowych lub rozmiaru doznanej
szkody.

przypadku wykorzystania utworu

w Urzedowym opisie wymaga
uwzglednienia, ze ochrona autorska do takiego
opisu obejmuije zaréwno autorskie dobra 0so-
biste jego tworcy, jak réwniez stuzgce mu au-
torskie prawa majgtkowe. Pierwsze majg cha-
rakter osobisty. Sg bezterminowe, niezbywalne
i nie podlegajg zrzeczeniu sig. W szczegonosci
korzystanie z utworu uzaleznione jest od udo-
stepnienia publicznego przez tworce dzieta,
wykonania prawa do powotywania jego autor-
stwa oraz zachowania integrainosci. Nalezy
przy tym uwzgledni¢ znaczenie okolicznosci,
ze w Swietle art. 1 ust. 1 PrAut utwor chroniony
jest nie tylko jako catos¢, ale w odniesieniu
do kazdego z jego elementow stanowigcych
przejaw dziatalnosci tworczej o indywidualnym
Charakterze’

gblnego. Wynika to, moim zdaniem, z jego
tresci i wyktadni systemowej. Mianowicie
wart. 112 PrAut zostafa zawarta definicja
utworu, jako przedmiotu ochrony prawa au-
torskiego, obejmujgca okreslenie tego pojecia
oraz okreSlenie, od ktérego momentu utwor
podlega ochronie na gruncie tej ustawy. W roz-
winigciu tej regulacji w ustawie zawarty zostat
art. 4, wytaczajgcy wskazane w nim dobra
spod ochrony. Trudno wiec nie zauwazyc,

Ze funkcja tego przepisu polega na ogranicze-
niu ochrony uregulowanej w ustawie. Z takiej
relacji wynika, moim zdaniem, zakaz zarowno
wykfadni rozszerzajacej przyjetych w omawia-
nym przepisie wytgczen, jak i odwotywania sie
do nich w drodze analogii.

P odejmujac egzegeze literalng oma-
wianego przepisu nalezy rozpoczaé
od uwagi, ze art. 4 PrAut, wytgczajgc wymie-
nione w nim dobra spod ochrony autorskiej,
nie obejmuje wytgczeniem utworow wykorzy-
stanych jako opisy patentowe lub ochronne,
a jedynie wspomniane opisy. Ujecie to ma
zasadnicze znaczenie. Jego niedostrzezenie

Znamiennym wyrazem i kontynuacjq zarazem tradycyjnego na gruncie
polskiej legislacji szerokiego ujecia przedmiotu ochrony prawa autorskiego jest
niedawno wydany wyrok, w ktérym Sqd Najwyzszy uznat za utwér specyfikacje

sporzgdzonq zgodnie z zasadami ustawy o zamdwieniach publicznych,

na potrzeby organizowanego przetargu.

alternatywnych. W takiej sytuacii kazda z nich
musi by¢ odniesiona i uzasadniona na jej pod-
stawie. Nie podejmujac watkéw o charakterze
proceduralnym nalezy jedynie wskaza,

ze dochodzgcemu ochrony stuzy wybor
podstawy, a w szczegolnych, uzasadnionych
stanem faktycznym sytuacjach uzyskanie
ochrony z wiecej niz z jednej podstawy moze
by¢ uzasadnione okolicznoscig, ze na jej pod-
stawie jest ona przyznana w zakresie dalej
idgcym. Np. uzyskanie zakazu naruszen dobr
osobistych w tresci utworu przez zakaz jego
rozpowszechniania w caiosci lub we wska-
zanej czesci, konsumuje faktyczng podstawe
do domagania sie wycofania utworu z obrotu
na podstawie przepisow prawa autorskiego.

Z kolei art. 80 ust. 1 pkt 2 PrAut wyposaza
we wniosek informacyjny pomocny przy usta-

Przypomnienie to ma szczegoine znaczenie

W nastepstwie tego, ze ochrona autorska

nie wyczerpuje sig W rozpowszechnianiu utwo-
ru w jego odautorskiej postaci, ale obejmuje
takze decydowanie 0 wykorzystywaniu utworu
w postaci opracowan, a wiec takze w posta-
ciach przetworzonych przez innego tworce,

w taki sposdb, Ze w opracowaniu rozpozna-
walne sg oryginalne elementy utworu pierwot-
nego. W praktyce wykorzystanie utworu, jako
opisu, wymaga zgody (zezwolenia) tworcy

w tych obszarach. Jej brak w odniesieniu

do praw autorskich do utworu korzystajacego
z ochrony majgtkowej rozstrzyga o bezpraw-
nym charakterze korzystania z utworu, ze skut-
kami wynikajgcymi z art. 79 PrAut.

ie powinno budzi¢ watpliwosci, ze art. 4
PrAut ma charakter przepisu szcze-

prowadzi bowiem do ekstensywnej wykfadni
tego przepisu, przydajacej mu znaczenie

nie tylko niewynikajgce z jego brzmienia,

ale godzace w zasady wyktadni, w tym w cel
tego wytgczenia.

Okreslenie zakresu wytgczenia zawartego

W omawianym przepisie ma, moim zdaniem,
wyrazne odniesienie do specyfiki wigzacej sie
zarbwno z ujeciem utworu jako przedmiotu
prawa autorskiego, jak i zakresu ochrony

na jego gruncie uwarunkowanej specyfikg
eksploatacji utworu. Przedmiotowo tgczy sie
to z ochrong oryginalnych elementow utworu
nie tylko wprost, ale i w postaci opracowan.
Na ogot naruszenie prawa autorskiego

w omawianych przypadkach polega¢ bedzie
na wykorzystaniu w opisie, bez uzyskania
zezwolenia uprawnionego z tytutu autorskich
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praw majatkowych, oryginainych elementéw badz innego opisu badz
cudzego juz istnigjgcego utworu.

W odniesieniu do zakresu ochrony, potrzeba odréznienia korzy-
stania z utworu, jako sytuacji ogélnej, od wykorzystania przy
sporzadzeniu opisu patentowego lub ochronnego ma swoje odniesienie
do rozpowszechniania utworow na tzw. poszczegolnych polach eksplo-
atacj, a wiec na nadajacych sig do wyodrebnienia obszarach korzystania
Z utwor6w o odrebnym znaczeniu gospodarczym i adresowanych

do odrebnej Klienteli (grona uzytkownikow). Nie rozwijajac tego wywodu,
jako ze dotyczy on kwestii rudymentarnych oraz w doktrynie wielo-
krotnie podjetych, nalezy jedynie wskazac, ze wykorzystanie utworu,
np. w znaku towarowym, jak i odpowiednio, generalnie w opisie paten-
towym lub ochronnym, traktowac nalezy jako odrebne pole eksploatacij,
ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikajgcymi, zaréwno odnosnie
dopuszczalnosci takiego wykorzystania, jak | skutkéw bezprawnego
wykorzystania.

P oniewaz niniejsza uwaga dotyczy zagadnienia o fundamentainym

znaczeniu i odnosi sig do pogladéw rozbieznych, majgcych wyraz
w znaczacej dla prawa wiasnosci intelektualinej dokirynie, uzasadnione
wydaje sie blizsze okreSlenie istoty kontrowersji.

W szczegbInoSci dotyczy to reprezentatywnego dla poruszonej
kontrowersji pogladu wyrazonego przez J. Barte i R. Markiewicza

w ich komentarzu do art. 4 PrAut. Ich zdaniem wytaczenie opisow
patentowych i ochronnych, wynikajace z tego przepisu, ma charakter
catkowity, tzn. wytwory intelektualne wymienione w tym przepisie

sg ich zdaniem pozbawione autorskoprawnej ochrony, zaréwno

w przypadku eksploatacji tych materiatow w catosci, jak i w czesci
oraz niezaleznie od kontekstu eksploatacji. Dla unikniecia watpliwosci
co do znaczenia tak ujgtego stanowiska, wymienieni Autorzy prze-
ciwstawiajg sie pogladowi ograniczajgcemu skutki wytgczenia jedy-
nie do takiego wykorzystania, ktére odpowiada podstawowe;j funkgji
wiasciwej dia danej kategorii®. Innymi sfowy, ich zdaniem art. 4 PrAut
zawiera dyspozycje generalng, bez ograniczenia do pola i celu eks-
ploatacji,? definitywnie i w sposob petny wytaczajgey wymienione

w przepisie utwory spod ochrony autorskiej.

M oim zdaniem literalna i celowo$ciowa wykladnia art, 4

pkt 3 PrAut nie uzasadnia wniosku, ze wynikajgce z niego wy-
faczenie obejmuje petny zakres ochrony autorskiej, a wiec wykraczajacy
poza Uzycie cudzego utworu w opisie patentowym lub ochronnym.
Najdobitniej waskie ujecie omawianego wytgczenia zilustrowat mozna
na przyktadzie wykorzystania utworu lub jego oryginalnych elementow
w znaku towarowym. To bytoby mianowicie gospodarcze ratio koncep-
¢ji catkowitego wykorzystania utworu uzytego w znaku towarowym,

nie wspominajgc o tym, ze takie ujecie limitowatoby udzielenie zgody

na takie wykorzystanie, wobec jego totalnie eliminujgcych ochrone autor-
ska skutkow. Czyzby bowiem miatoby by¢ stosowane wstecz?

N alezy, zgodnie z ogolnymi zasadami, przyjac, ze obowigzujace
zasady ksztattujgce ochrone autorska, jak réwniez odstepstwa

8 Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz pod red. J. Barty i R. Markiewicza,
5 wydanie Warszawa, 2011, s. 85.
9 Tamze, s. 86.

od niej, ujete zostaty zgodnie z zasadami pomocniczosci (subsydiar-
no$ci) i proporcjonalnosci. Zasadami tymi nalezy sie takze kierowa¢

w procesie wykfadni. W omawianym przypadku jest to tym bardziej
uzasadnione, ze wyktadnia literaina nie uzasadnia stanowiska o catko-
witym wytgczeniu ochrony autorskiej, a przeciwnie dostarcza argumentu
dla stanowiska 0 wytgczeniu ograniczonym jego funkcia.

J. Bartai R. Markiewicz upatrujg pewnego wsparcia dla bronionego
przez nich stanowiska w wyroku Sgdu Najwyzszego z dnia 26 wrze$nia
2001 roku, w ktorym wyrazono poglad, ze wytgczenia ochrony wynikaja-
ce z art. 4 PrAut nie moga by¢ utozsamiane z pozostawieniem catkowitej
swobody reprodukowania i rozpowszechniania wymienionych w nim
materiatow, gdyz ograniczenia te beda wynikaty z innych przepisow,

w szczegolnosci o dobrach osobistych, tajemnicy handlowej, dotycza-
cych czynow nieuczciwej konkurencji lub odnoszacych sie do wyrzadze-
nia szkodly.

N ie podejmujgc szczegdtowej analizy tego wyroku nalezy jednak
stwierdzi¢, ze nie tyle przemawia on za catkowitym wytgcze-
niem spod ochrony utworéw legalnie wykorzystanych w opisach
patentowych i ochronnych, ile objasnia sens zasady kumulacji, ktorej
istota wyraza sie w autonomicznosci poszczegolnych podstaw odpo-
wiedzialno$ci, ktdrych realizowanie jest dopuszczalne bez uszczerbku
dla pozostatych, mogacych mie¢ zastosowanie w danym stanie
faktycznym.

Grzegorz Warpus-Budziejewski, ASP £6dz (2008 r.)
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Jezeli zatem w pozniejszym opisie stwo-
rzonym przez inng 0sobe wykorzystane
zostang rozpoznawalne, oryginalne elementy
pochodzace z cudzego utworu, np. weze-
$niej opublikowanego opisu, ma miejsce
naruszenie prawa autorskiego dajgce pod-
stawe do dochodzenia ochrony na zasadach
oglnych, w szczegolnosci na podstawie

art. 79 ust. 1 PrAut. Moim zdaniem fakt,

ze przedmiotem naruszenia jest opubliko-
wany opis patentowy lub ochronny nie po-
zbawia uprawnionego autorsko do takiego
opisu mozliwosci dochodzenia ochrony jego
praw autorskich, gdyz omawiana sytuacja
wykracza poza legalne korzystanie z opisu
patentowego lub ochronnego w tym charak-
terze. Dla oceny zaistnienia takich sytuacii
zasadnicze znaczenie ma zakres ochrony

na gruncie prawa autorskiego. Obejmuje

on nie tylko korzystanie z utworu w jego po-
staci odautorskiej, jako pewnej catosci, tzn.
polegajgcej na przejmowaniu jej w catosci,
ale takze przejecie jakiegokolwiek oryginal-
nego elementu, dajgcego sie zidentyfikowaé
jako pochodzacy z utworu, wzgledem
ktorego ochrona autorska jest dochodzona.
Zgodnie z zasadami ogolinymi dowdd przeje-
cia oryginalnych elementow utworu obcigza
dochodzgcego ochrony.

Z asadniczo ochrona w omawianym
zakresie przystuguje tworcy utworu,
jakim jest opis. Jezeli jednak tworca przeniost
autorskie prawa majgtkowe w odniesieniu

do okreslonych pdl eksploatacii, w omawia-
nym przypadku wykorzystania opisu jako
opisu wynalazku lub prawa ochronnego,

do dochodzenia ochrony uprawniony bedzie
uprawniony z patentu lub prawa ochronnego,
jako nastepca prawny tworcy w danym zakre-
sie wzgledem autorskich praw majatkowych
do opisu. Tytutem legitymacji do dochodze-
nia ochrony jest przystugiwanie w danym
zakresie dochodzacemu ochrony prawa
bezwzglednego. Wymaga tu jednak dodania,
ze wprawdzie sytuacjg gospodarczo racjo-
nalng jest nabycie prawa do wykorzystania
utworu w opisie patentowym lub ochronnym,
czyli na tym wiasnie polu eksploatacii, to jed-
nak zasadg wynikajacg z art. 41 PrAut jest
rozporzadzalino$¢ prawami autorskimi w za-
kresie niesprzecznym z ustawg i zasadami
wspofzycia spotecznego, a wiec w szczegol-
nosci w ramach swobody umow.

U mowy przenoszace autorskie prawa
majgtkowe na poszczegdlnych polach
eksploatacii, znanych w chwili dokonywania
¢czynno$ci, s3 czynnosciami idacymi najdalej
w swoich skutkach prawnych. Stosownie

do woli stron mozliwe jest jednak takze za-
warcie umowy o charakterze obligacyjnym.
Poniewaz niniejsza wypowiedZ koncentruje
sie na kwestii dopuszczalnosci wykorzystania
utworu w opisie patentowym lub ochronnym,
nalezy poprzestac na uwadze, ze dla oma-
wianej relacji kwestia charakteru prawnego
dokonanej czynnosci, majacej za przedmiot
korzystanie z utworu w opisie patentowym

lub ochronnym, ma drugorzedne znaczenie.
Jej skutki dotycza w pierwszej kolejnosci kwe-
stii wytacznosei wynikajgcej z dokonanej czyn-
no$ci i zwigzanych z nimi roszczen w wypadku
naruszen praw nabywcy.

la relacji uprawniony do utworu - ko-

rzystajacy z opisu wykorzystujgcego
cudzy utwor, podstawowe znaczenie mie¢
bedzie uzyskanie zezwolenia uprawnionego
do utworu na takie wykorzystanie, bez wzgle-
du na to, jak ujety jest jego charakter prawny.
Istnienie zezwolenia na takie korzystanie

usuwa bowiem stan bezprawnosci, pozbawia-

jac uprawnionego majatkowo do utworu pod-
staw do dochodzenia ochrony w granicach
uzyskanego zezwolenia. Nalezy za$ odnoto-
wac w tym kontekscie, ze jedynie czynnosci
majace za przedmiot przeniesienie autorskich
praw majgtkowych wymagaja zachowania,
pod rygorem niewaznoSci, formy pisemne.
Czynnosci obligacyine, szerzej, zezwolenie

w omawianym zakresie, moze by¢ udzielone
w formie dowolnej, a wiec takze per facta
concludentia. Ta ostatnia sytuacja ma szcze-
golInie znaczenie wowczas, gdy ktos sporzg-
dza na zamowienie opis, uzyskuje ustnie lub
W sposob dorozumiany zgode na wykorzy-
stanie okreslonych oryginalnych elementow
objetych ochrong autorskg stuzacg ich au-
torowi. Istnienie woli przyzwolenia na korzy-
stanie z utworu moze by¢ przeciez wyrazone
i w sposob dorozumiany, w sz¢zegolnosci,
gdy okolicznosciom zamdwienia opisu to-
warzyszy $wiadomo$¢ jego przeznaczenia
(jako celu zadania). Z drugiej strony w takiej
sytuacii kwestia uzyskania zezwolenia prze-
suwa sie w kierunku ptaszczyzny dowodowe,
na ktorej, jako podstawa, obowigzuje zasada
art. 6 Kc, iz ten, kto z faktu wywodzi skutki
prawne ma obowigzek jego wykazania, czyli

obcigza go w razie sporu ryzyko przeprowa-
dzenia takiego dowodu.

P owyzsza teza nawigzuje do szerszego
zagadnienia: relacji prawnych upraw-
nionego z patentu wzgledem uprawnionego
do utworu wykorzystywanego w postaci tego
opisu. Do relacji tych (na potrzeby ninigjszego
wywodu okreslam je jako relacje wewngtrzne)
majg zastosowanie 0gdine zasady prawa
autorskiego, w szczegblnosci dotyczace roz-
porzgdzania prawami do utworu. Art. 4 pkt 3
PrAut modyfikuje je jedynie w waskim zakresie,
tzn. w ktorym opis funkcjonuje w relacjach
zewnetrznych jako legalnie opublikowany

opis patentowy lub ochronny. Brak potrzeby
wskazywaniu, ze omawiana regulacja odnosi
sie jedynie do legalnego wykorzystania wynika
z 0golnej konwencji przyjete] w obowigzujgcym
prawie, wyrazajacej sie w zasadzie, ze ogra-
niczenie treSci prawa podmiotowego wymaga
postanowienia ustawy.

W szerequ przepisach znajdujemy
mianowicie podstawy do réznorakich
ograniczen treci prawa autorskiego. Podsta-
wowg grupg przypadkow wykorzystujgcych
omawiane zafozenie sg przepisy 0 dozwo-
lonym uzytku. Tradycyjnie odnoszg sie one

do utwordw rozpowszechnionych, a jedynie
wyjatkowo opublikowanych. W art. 6 ust. 1

pkt 1 zawarta jest definicja publikacji w rozu-
mieniu tej ustawy, a w pkt 3 - rozpowszech-
nienia. W obu przypadkach postanowienia te
potwierdzajg, iz chodzi o dziatania ,za zezwole-
niem tworcy”, a wiec o0 spetnienie tej przestanki
w sposob legalny. W art. 4 ust. 3 PrAut brak
wzmianki o legalnym wykorzystaniu opisu
patentowego lub ochronnego.

N ie moze jednak budzi¢ watpliwosci,

Ze Ujecie to nie daje podstaw do od-
stgpienia od tego wymogu. Jego obowigzy-
wanie wynika z przestanek uzyskania patentu
oraz ujecia uniewaznienia patentu lub zasad
uzyskiwania oraz uniewazniania praw ochron-
nych z ich rejestracji. Nalezy przyjaé, ze jest
niezbedne, aby prawa do utworu w zakresie
wykorzystania, jako opisu lub w opisie, zostaly
przez twérce lub jego nastepce prawnego
przeniesione na osobe zgtaszajaca opis lub
aby zgfaszajgcy opis uzyskat, co najmniej,
zezwolenie na to wykorzystanie. Nie mozna
przyjac stanowiska, ze wykorzystanie utworu
w tym charakterze sanuje legaino$¢ takiego
wykorzystania utworu.
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Kontrowersje w prawie autorskim

JMONA LISA

W SWIETLE PRAWA AUTORSKIEGO

prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

Uniwersytet Jagiellonski

Wydawatoby sie, ze nie ma watpliwosci, ze ten obraz jest, takze obecnie,
objety autorskg ochrong w Polsce — oczywiscie ze wzgledu na uptyw
¢zasu ograniczong do osobistych autorskich dobr. Teoretycznie jednak

i tu mogtyby powsta¢ watpliwosci z tego wzgledu, ze zostat on umiesz-
czony na znaczkach wielu panstw. Sg one dokumentami urzedowymi,
aw kazdym razie przed ich edycjg byty zamieszczone w tego rodzaju
dokumentach.

Tymczasem stosownie do art. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych z 1994 . (dalej pr. aut) urzedowe dokumenty, mate-
riaty znaki i symbole nie stanowig przedmiotu prawa autorskiego; przy
czym przepis ten odnosi sie zaréwno do majatkowych, jak i osobistych
praw autorskich. Odpowiedz, ze przepis ten nie wytgcza ochrony autor-
skiej Mony Lisy, jest oczywista.

Powstaje tylko pytanie, czy jej podstawa powinien by¢: wyzszy poziom
ochrony z konwencji bernenskiej, interpretacja wedtug kitorej wytaczenie
materiatow urzedowych spod ochrony dotyczy jedynie sytuacii, gdy

Najstynniejszy (chyba) obraz na swiecie:
»Mona Lisa” Leonarda da Vinci,
ciqgle przerabiany i ,przywtaszczany”, swietnie nadaje
sie dla zilustrowania kilku waznych kontrowersji w prawie
autorskim: wokét pojecia utworu i dozwolonego uzytku
oraz granic ochrony débr osobistych.

prof. dr hab.
Ryszard
Markiewicz

Kierownik Katedry Prawa Wiasno-
$ci Intelektualinej WPIA Uniwersy-
tetu Jagiellonskiego.

Czlonek Zakladu Prawa Autorskie-
go. Specjalista z zakresu prawa
autorskiego, informacyjnego, wia-
snosci przemystowej.

Czlonek International Association
for the Advancement of Teaching
and Research in Intellectual Property, cztonek Rady Naukowej Instytutu
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, cztonek Komisji Prawniczej Pol-
skiej Akademii Umiejetnosci, arbiter Sadu Polubownego ds. Domen Interne-
towych, cztonek Komitetu Redakeyjnego ,Kwartalnika Prawa Prywatnego”
oraz Przewodniczacy Komisji Prawa Autorskiego. Radca prawny.
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sg one wykorzystywane w tej funkcji czy tez - za czym sie opowiadam

- uznanie, ze w dalszym ciggu podiegajg one ochronie wobec eksplo-
atacji samodzielngj, a wiec bez ,otoczki” znaczka pocztowego. Ale chyba
mozna tez broni¢ bardziej restrykcyjnej interpretacii, ze przepisy konwen-
cji bemenskiej generalnie nie zezwalajg na wytgczenie autorsko-prawne;
ochrony znaczkdw.

Eksploatacja cudzego utworu

Cudzy utwor moze by¢ eksploatowany w cudzej dziatalnosci artystycz-
nej w nastepujgeych postaciach, istotnych z punktu widzenia ocen
prawno-autorskich

a) jako dziefo inspirujgce w dziele inspirowanym (art. 1 ust. 4 pr. aut)),
b) jako utwor macierzysty w dziele zaleznym (art. 2 pr. aut),

c) jako utwor wykorzystany w innym dziele (najczeSciej inkorporowany
W czesci), nie stanowigcym jednak utworu zaleznego,
d) poprzez modyfikacje dziefa lub prezentacje cudzego utworu, jako

wlasnego nowego dziefa w ramach ,sztuki zawtaszczeniowey”, nie stano-
wigcej dziatalnosci tworczej w rozumieniu prawa autorskiego.

SPROBUJMY PRZEANALIZOWAC TE KWESTIE
NA PRZYKtADZIE LOSOW OBRAZU MONA LISA.

Utwoér inspirowany

Dobrymi przyktadami tego rodzaju utworow sg zamieszczone nizej
obrazy Femanada Botero, Femanda Legera oraz Hou Leonga'. Wydaje
sie, ze nie powstaje tu interesujgca problematyka ze wzgledu na ma-
jatkowe prawa autorskie - skoro nie doszto do eksploatacji elementow
tworczych z tego dziefa. To, co jest przejete w tych utworach, to ogolny
zarys postaci (facznie z charakterystycznym uktadem rak). Totez nawet
gdyby zatozy¢, ze obraz Leonarda da Vinci dalej podlegatby tej ochronie
- to ponizsze postacie eksploatacii bytyby nadal dozwolone w Swietle

1 Atakze stynna piosenka Mona Lisa wykonywana przez Nat King Cole'a. Stowa
i muzyka Jay Livingston i Ray Evans.

prawa autorskiego?. Co do problematyki autorskich dobr osobistych
por. nizej pkt 3.

sNietworcza” modyfikacja dzieta
(brak nowego utworu)

Jednym z trudnigjszych problemow jest stwierdzenie, w kiorych przypad-
kach mamy do czynienia z utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Wo-
bec klasycznej” Mony Lisy ocena jest juz — nawet tylko intuicyjnie — oczy-
wista. Ale juz w przypadku jej stynnych modyfikacji pojawiajg sie pytania,
czy wprowadzone zmiany uzasadniajg stwierdzenie, ze mamy do czynienia
zZ nowym przedmiotem ochrony autorskiej (dzietem zaleznym).

Spajrzmy na stynne dzieto Marcela Duchampa. Na taniej reprodukcii
tego obrazu na pocztowce dorysowano ofowkiem hiszpanskg brodke

i wasy; tytut wymawiany po francusku jest skrotem wulgarnego zdania
,Elle a chaud au cul’. Czy te dodane elementy w potgczeniu z nim (zart

Z klasycznego obrazu) spefniajg prawno-autorskg ,ceche indywidualnej
tworczosei"? Wydawatoby sie, ze nie. Nasuwa sig jednak pytanie: jak sad

2 Qczywiscie stopien inspiracji dzietem wyjéciowym jest rozny. Szczegolnie dalekie
odej$cie od Leonarda da Vinci wida¢ w rysunku satyrycznym z czasopisma Punch
7 14 stycznia 1914 1. GETTING USED TO THE ,SMILING EXPRESSION",
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zachowatby sie w przypadku ewentualnego sporu sadowego o narusze-
nie praw autorskich do dzieta Duchampa. Obawiam sie, ze ranga autora,
stawa i kulturowa rola jego Mony Lisy, a takze wspotczesne tendencie

w sztuce (appropriation art) mogtyby wptyngé na zastosowanie innych
kryteriow kwalifikacji w tym przypadku i podobnie jak w przypadku styn-
nego orzeczenia niemieckiego dotyczacego autorsko-prawnej ochrony
,opakowania” Reichstagu®, prowadzace do stwierdzenia istnienia dziefa.
Moim zdaniem jednak, ze nawet przy liberalnie ocenianej cesze osobiste]
tworczosci, nalezatoby w tym przypadku odméwi¢ ochrony ze wzgledu
na brak nowego dziefa®.

Inng interpretacje nalezatoby przyja¢ wzgledem stynnego autoportretu
Salvadora Dali - tu bowiem dolna cze$¢ obrazu (zwtaszcza rece), po-
myst kolazu i ,gra” tego dziefa z obrazami Duchampa i da Vinci, uzasad-
nia przyjecie istnienia utworu. Granice ocen sg tu jednak bardzo ptynne.
Zauwazmy, ze paradoksalnie w istocie najtatwiej bytoby stwierdzié
istnienie utworu w przypadku rozpowszechnianego anonimowo obrazu
,Joint of Mona Lisa™, ktdry zapewne uznany zostatby za kicz, w prze-
ciwstawieniu do obrazéw da Duchampa i Dali stanowigcych wazne ikony
kultury XX wigku.

Nasuwajg sig tu pewne ogdine uwagi. Po pierwsze, mimo braku ku temu
podstaw prawnych, przy rozwazaniu czy istnigje utwor faktycznie (cho¢
- bez podstaw prawnych) bierze sie pod uwage pozycie artystyczng
jego autora i znaczenie kulturowe danego dzieta. Po drugie, mozna
stwierdzi¢ brak harmonizacji i wyraznych relacji pomigdzy zakresem
pojec dziefo sztuki i utwor chroniony prawem autorskim. Niekiedy roz-
bieznosci kryteriow prowadza do kwestionowania statusu utworu i braku
ochrony autorsko-prawnej stynnych kulturowo obiektow sztuki, a z dru-
giej strony do ochrony jako utworow dzief bez zadnej wartosci artystycz-
nej. Zrownanie jednak tych zakresow, wedtug kryteriow przyjmowanych
dla sztuki, pozgdane ze wzgledow aksjologicznych, prowadzitoby

do konsekwencji niemozliwych do akceptacji w odniesieniu do innych

3 Por. orzeczenie Sadu Federalnego z dnia 24 stycznia 2002 1. w sprawie Christo
and Jeanne-Claude Javacheff v. INFO+BILD Gbr, RIDA 2003, nr 198, s. 316 i n.

* Nie jest takze utworem ta oktadka. Dean Roher, Monica Lewinsky, okladka The New
Yorker Magazine 2/8/1999.

5 http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.eplakaty.pl/img/towary/duze/400.
jpg&imgrefurl=http://www.eplakaty.pl/produkt/Mona-Lisa---Joint---plakat&usg=__
GVBn_HfdQ-LI25YxP8Y|7blILgOA=8h=4008w=2728s7=218hl=pl&start=1&z0-
om=1&itbs=1&tbnid=T8kCO7C_mRJIXM:&tbnh=124&tbnw=84&prev=/image-
$%3Fq%3Dmona%2Blisa%2Bz%2Bjointem%26h1%3Dpl%26gbv%3D2%26ths%3Di-
sch:1Joint of Mona Lisa [61x92]

przedmiotow prawa autorskiego, a przede wszystkim bytoby sprzeczne
z prawem Unii Europejskiej.

Zauwazmy, ze wezesniej charakteryzowang Mong Lise Salwadora Dal,
mozna takze traktowac jako kolaz (ze wzgledu na ,wklejenie” twarzy
artysty i jego rak); taka sama ocena dotyczy ponizszego wytworu ztozo-
nego z Mony Lisy i portretu mtodej kobiety Rafaela Santi.
Przyjecie jednak istnienia utworu (ze wzgledu na kolaz) w drugim przy-
padku jest watpliweS, Natomiast juz w wycinance Wistawy Szymborskiej
przejawia sie cecha tworczosci: w zmianie kolorystyki dzieta wyjscio-
wego, wycieciu tta i zartobliwym doklejeniu ,agresywnych” zebow.

Czy jednak przy tej mojej ostatniej ocenie nie zadziatata magia 0sobo-

6 Nie nalezaloby jednak odmowic statusu dziefa ponizszemu kolazowi Alexa Corina.
By¢ moze na te ocene wptywa wykorzystanie trzech utworéw i pomystowe ich ska-
drowanie. [http://www.alexcorina.com/prints.htm]
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wosci Szymborskiej, a zatem wezesniej sygnalizowane niedopuszczalne
uwzglednianie pozycii artystycznej autora?

Fotografia obrazu a utwér

W zasadzie fotografia (zdjecie) przedmiotu dwumiarowego (obrazu)

nie jest przedmiotem prawa autorskiego, gdyz nie mozna dopatrzy¢ sie
tu tworczoSci w rozumieniu prawa autorskiego. Celem dobrej fotografii
obrazu jest uzyskanie maksymalnej wiemno$ci z oryginatem; stad tez

nie ma tu miejsca na nadanie dzietu pietna osobistej tworczosci i stwier-
dzenie cechy indywidualnosci pochodzacej od fotografujgcego. W istocie
w tego rodzaju fotografii chodzi o dobre rzemiosto. Totez niezaleznie

od zamieszczanych zastrzezen, fotografie Mony Lisy ze zbioréw Luwru
nie podlegajg ochronie prawami autorskimi, a zatem w zasadzie kazdy
moze je swobodnie wykorzystywac, takze we wiasnej dziatalnosci
komercyjnej. Dotyczy to rdwniez fotografil przenoszonej przy pomocy
sitodruku na ptotno, techniki czesto stosowanej przez Andy Warhola.

W Swietle tych ustalen jego ,fioletowy” portret Mony Lisy z 1979 1. takze
nie jest utworem - gdy? trudno dopatrywac sie tworczosci w zastgpieniu
kolorystyki oryginatu - fioletem.

W przypadku jednak bardziej ztozonego wykorzystania fotografi, np. ob-
razu Mony Lisy Andy Warhola ocena ta jest juz odmienna. Trudno bytoby
np. kwestionowac status utworu Serigraph (1963) i Mona Lisa Four
Times (1978) m.in ze wzgledu na zastosowang kolorystyke i uktad zdjec.

Wobec chyba najstynniejszej Mony Lisy Andy Warhola, tzw. podwojnego
portretu, powstajg watpliwosci. Z jednej strony, trudno tu dopatrywaé sie
w tworczosci w samym kadrowaniu czy zestawianiu dwoch fotografi.

Z drugiej za$ strony, za utworem przemawia ingerencja tworcy w ne-
gatyw w zakresie cieniowania i ekspozycji jego niedoskonatosci. Za-
uwazmy, ze paradoksalnie tatwiej bytoby bronic takiej oceny w stosunku
do stworzonej przy uzyciu masta i dzemu - podwajnej ,Mony Lisy” Vika
Muniza, oczywiscie inspirowanej wczesniejszym dzietem Andy Warchola.
Widac tu szczegolnie wyraznie modyfikacje dzieta wyjsciowego. Uznanie
tworczego charakteru tego dzieta przesgdza, ze ma ono status utworu
zaleznego wzgledem utworu Warhola, a oba - takze oczywiscie wzgle-
dem wyjéciowej Mony Lisy”.

7" Jest tez dzielem zaleznym ponizsza zrobiona z galaretek wersja Mony Lisy Kristena

Cuminngsa. http://www finedininglovers.com/blog/out-of-the-blue/jelly-beans-food-
art/. Tu elementy tworcze przejawiajg sie w uproszczeniach i innej kolorystyce niz
woryginale.
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Rozstrzygniecie, ze ,podwojny portret” jest utworem - dodajmy - ma
duze praktyczne znaczenie ze wzgledu na szerokie komercyjne wykorzy-
stywanie tego zdjecia. Dobrymi przyktadami jest tu porcelana Rosen-
thala, czy tez ,,Andy Warhol POP COLLECTION MONA
LISA Watch”.

Dzieta zalezne i dopuszczalno$¢
eksploatacji cudzego utworu
we wiasnym dziele

Mona Lisa Leonarda da Vinci znajduje sie oczywiscie w domenie pu-
blicznej, ale gdyby dalej byta objeta autorskimi prawami majgtkowymi,

to przywilaszczenie jej w pokazanych wezesnigj utworach Andy Warhola
i Salvadora Dali nie miatoby podstaw w dozwolonym uzytku z art. 29

pr. aut, a w konsekwencii nalezatoby je uzna¢ za bezprawne. Takze
dzieto Thomasa Pavitte ,Mona Lisa 6,239" nalezatoby traktowac jako
utwor zalezny. Stworzyt on tu bowiem swoistg replike lub schemat dzieta
Leonarda poprzez wytyczenie” 6239 punkiow z tego obrazu, a na-
stepnie ich potgczenie. Stwierdzenie zalezno$ci dziefa ma swe uzasad-
nienie w powtorzeniu wszystkich elementow kompozycyjnych z dziefa
wyjsciowego.

8 http://thomasmakesstuff.com/mona-lisa-6239-2/

Rowniez status dziefa zaleznego nalezy przypisac utworowi ,Pink Mona
Lisa” Banksy'ego (pseudonim brytyjskiego artysty graffit)®. Dziefem
niesamoistnym jest natomiast jego ,Mona Lisa with Bazooka'®. Mozna
rozwazac, czy doszio tu do ,zacytowania” uproszczonej twarzy z stynne-
go portretu.

Ocena wkroczenia w prawa autorskie dotyczy takze (a wtasciwie; tym
bardziej) tych form eksploatacji tego utworu, ktérym nie mozna przypisa¢
cechy twérczosci, np. dzieta Duchampa. Zauwazmy, ze gdyby to ostatnie
zostato uznane za utwdr (co nie bytoby trafng oceng - moim zdaniem),

to z kolei ponizsza reklama dtugopisow (z podpisem ,Kazdy moze by¢
artystg’) naruszataby prawa wylgczne do niego'”.

9 http://www.gallerynosco.com/inventory/banksy/banksy-pink-mona-lisa

10 Por, http://banksyt-shirts.com/banksy-mona-lisa-t-shirt/

1 Por. http://biznes.onet pl/mona-liza-zzarostem--inne-
reklamy,18550,3169033,1 fotoreportaze-detal-galeria#id6082587
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Sadze, ze takze wykorzystanie obscenicznego muralu Banksy'ego

2 Mong Lisg'? w plakacie ,Sztuka to nie towar. stop Acta’*® przekracza
ramy dozwolonego uzytku - gdyz sama stosownosc wykorzystania
cudzego dzieta dla gloszenia okreslonej postawy nie jest dostatecznym
uzasadnieniem dla legalizacji takiego dziafania na gruncie art. 29 ust. 1
pr. aut. Czy natomiast mural ,jako taki” naruszatby prawa majatkowe

do oryginalnej Mony Lisy (znowu przyjmujac kontrfaktyczne zatozenie,
Ze prawo autorskie nie wygasto)? Przejgto do niego - i to w sposéb
schematyczny - tylko twarz z tego dzieta. Mozna broni¢ pogladu,

ze w schematycznie ,przejetej twarzy” Leonarda da Vinci nie przejawia
sie jego indywidualna tworczosc. Wobec przeciwnej interpretacii, uza-
sadnieniem dla cytatu (plastycznego) byfoby tacznie ujmowane kulturowe
znaczenie tego obrazu i wykorzystanie jego fragmentu dla wyrazenia
sprzeciwu wzgledem powszechnie uznawanych tych wartosci estetycz-
nych. Inaczej ujmuijgc: biorac pod uwage kulturowe znaczenie Mony
Lisy, w muralu przejawia sig spotecznie zaakceptowana postaé przejecia
cudzego dzieta w tworczosci plastycznej w rozumieniu art. 29 pr. aut.

Analogiczne uzasadnienie (cytat) nalezatoby przyja¢ dla legalizacji po-
nizszej postaci eksploatacji' stynnego obrazu. Ocena ta dotyczy takze
Wyklejanki Wistawy Szymborskiej.

12 http:/Awww.whatsonyourwall.com/banksy-graffiti-25/oanksy-mona-lisa-
portrait-22143.htm

13 http://strasznasztuka.blox.pl/tagi_b/26141/mona-liza.html

14 Zaproszenie na wystawe grupy t6dZ Kaliska ,Stefan i Majonez”

Ekapozycin Muzealna ORLA 1

h-‘ {c Myreum Nonodowe w Kisltoch

MAJONEZ

e Y

Nasuwajg sig tu generalne pytania w sprawie granic eksploatacji cu-
dzych dziet we wiasnej tworczosci. Przede wszystkim dotyczg one ro-
zumienia okreSlenia ,prawa gatunku tworczoSci’, powinno ono uwzgled-
nia¢ takze wymogi z art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Cztowieka i Podstawowych Wolnosci, zapewniajgcej prawo do swobody
wypowiedzi,

Autorskie dobra osobiste

Autorskie dobra osobiste po Smierci tworcy

Wobec ustania autorskich praw majgtkowych wzgledem Mony Lisy,

nie budzi watpliwosci mozliwosé obecnego korzystania z tego dzieta bez
ograniczen, w tym takze z dowolnym ,przekroczeniem” dozwolonego
uzytku. Ograniczenie petnej swobody w tym zakresie wynika z koniecz-
nosci respektowania autorskich praw osobistych. Tu jednak powstaja
dwie dodatkowe okolicznosci zasadniczo zakiocajgce standardowe
oceny w tym zakresie. Po pierwsze, chodzi tu o ochrone dobr osobi-
stych tworcy dawno zmartego. Po drugie, ocena dotyczy dzieta wyjgtko-
WO znanego, stanowigcego ikone, symbol kultury, malarstwa, kobiety itd.
Obie te okoliczno$ci majg istotne znaczenie dla dalszych wywodow.

Z tresciart, 78 ust. 2 pr. aut. wyraznie wynika, ze po $mierci tworcy jego
dobra osobiste trwajg nadal, osoby wskazane w tym przepisie s3 jedynie
uprawnione do wystepowania o ich ochrone. Prawidtowa interpretacja
tego przepisu w istocie przypomina kwadrature kota. Jak bowiem wy-
jasnic trwanie dobr osobistych, ktorych podmiot juz zmart. Wydaje sie,
ze chodzi tu 0 jednak o dobra osobiste tworcy oparte na fikcji prawnej,
76 zyje on nadal.

Prawo do autorstwa

W przypadku Mony Lisy wyraznie widac, ze pominiecie wskazania au-
torstwa nie zawsze powinno by¢ kwalifikowane jako naruszenie prawa
do autorstwa. W analizowanych przypadkach nie mozna takich dziatan
uzna¢ za dokonywane z ,uimg dla autorskich dbr osobistych” (wymogu
zart. 16 pr. aut), z tego wzgledu, ze kazdy zaktadany przez rozpo-
wszechniajgcego odbiorca tego dzieta ma Swiadomo$¢ autorstwa dzieta
wyjsciowego. Ocena ta dotyczy takze eksploatowanych dziet Andy
Warhola, Salvadora Dali i Marcela Duchampa. Okoliczno$¢, ze moga
istnie¢ odbiorcy, ktorzy nie potrafig prawidiowo zidentyfikowa¢ autorstwa,
te] generalnej oceny nie zmienia.
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W przypadku, gdy modyfikacja klasycznej Mony Lisy nie spefnia cech
utworu, ochrona jego tworcy moze by¢ realizowana tylko w ramach dobr
0sobistych prawa cywilnego — poza prawem autorskim.

Inne trudnosci powstajg przy przejeciu tylko cudzego stylu ze wzgledu
na mozliwo$¢ wprowadzenia odbiorcow w btad co do autorstwa dzieta.
W przypadku ponizszego anonimowo rozpowszechnianego dzieta’,
gdyby byto sprzedawane bez dodatkowej informacii, ze jest to plakat

w stylu Warhola, mozna by biednie zakladac, ze jest 10 jego dziefo
inspirowane Mong Lisg. Taka recepcja mogfaby zosta uznana za na-
ruszajaca jego dobra osobiste, bo przedmiotem przejecia jest jedynie
styl (pomyst). Mogtaby ona natomiast zosta¢ uznana za naruszajgcg
jego powszechne dobra osobiste. Wobec jednak wygasniecia tych dobr
ze wzgledu na $mierC autora — nie mozna by przyjg¢ bezprawnosci tego
dziatania'®.

Naruszenie prawa do integralnoséci
i prawa do rzetelnego wykorzystania utworu

W wielu przypadkach eksploatacii obrazu Mona Lisa niewatpliwie
dochodzi do naruszenia integralnosci tego utworu. Dotyczy to przede
wszystkim sytuacji, gdy dziefo wtdrne nie spetnia cech utworu - czyli
zmiany lub dodatki do obrazu wyjsciowego nie spefnity cechy indywidu-
alnej tworczosci; stad tez nie mozna stwierdzi¢ istnienia dziata zaleznego
(por. np. dzieto Duchampa czy ponizszg reklame szamponu).

Wydaje sie jednak, ze w przypadku tak znanego utworu jak Mona Lisa,
jego modyfikacje ,jako takie” nie naruszajg ,domniemane;” wiezi tworcy

Z utworem z tego wzgledu, ze wirtualny odbiorca ma zawsze Swiado-
mo$¢ ksztaftu dziefa wyjsciowego. Watpliwosci moga budzié co najwyzej

15 Mona Lisa Pop Art Andy Warhol Style Altered Art Postcard, http:/www.ebay.com/
itm/Mona-Lisa-Pop-Art-Andy-Warhol-Style-Altered-Art-Postcard-/330948742397

16 Odrgbnym problemem, ktdry tu tylko sygnalizuje, jest kwestia, czy - gdy tego rodzaju
dziatanie jest realizowane w trakcie trwania autorskich praw majatkowych do utworu
to, czy nalezy traktowat to jako czyn nieuczciwej konkurencii z art. 10 uz.nk. [jezeli
bytby réwnoczesnie spetniony warunek takiego braku oznaczenia towarow, kiore
moze wprowadzié klientow w btad, co do ich pochodzenia). Przeciwko takiemu
postepowaniu wprawdzie brak podstaw dla ochrony na podstawie pr. aut. [dziefa
inspirowane nie wkraczajg w tre$¢ praw autorskich, ale czyny fatszywie sugerujgce
autorstwo w celu uzyskania korzysci majatkowych nalezy traktowag jako sprzeczne
z dobrymi obyczajami i zagrazajace lub naruszajgce interes innego podmiotu autor-
skich praw majgtkowych do utworu [przedsiebiorcy] w rozumieniu art. 3 u.z.n.k. - to-
tez nie bytoby podstaw dla zastosowania funkcji korekcyjnej tej klauzuli generalnej.

76 -

tego rodzaju eksploatacie, ktore ,deformujg ten obraz w stopniu przekra-
czajgoym dopuszczaine normy estetyczne™’. Ale i wowczas nalezatoby
jednak broni¢ stanowiska, ze nie doszio do naruszenia autorskich dobr
0sobistych.

Do naruszenia integralnoSci wykorzystanego utworu moze takze dojsé
w dzietach zaleznych lub innych niesamoistnych, np. autorstwa Salva-
dora Dali czy Andy Warhola, Wbrew bowiem czestym wyobrazeniom,
ochrona prawa do integralnosci utworu ksztattuje sig podobnie wobec
dziet zaleznych i dziet oryginalnych eksploatowanych ze zmianami. Uwi-
dacznia sie to w dzietach zaleznych stworzonych i rozpowszechnionych
bezprawnie. Wowczas ocena, ze obok naruszenia autorskich praw ma-
jatkowych réwnocze$nie dochodzi do naruszenia integralno$ci, nie budzi
watpliwosci.

Trzy wzgledy powodujg, ze rzadkie sg procesy 0 naruszenie prawa

do integralnosci w dziele zaleznym. Po pierwsze, w przypadku dziet
zaleznych (szersze) granice ingerenciji w utwor okresla (licencyjny) zakres
zezwolenia na korzystanie i rozporzadzanie z opracowania oraz ewen-
tualnie nadto wyrazne wskazania w umowie na wolno$¢ dalszych zmian
nie wynikajgcych z charakteru opracowania lub powszechnych zwycza-
jow. Wowczas legainosc eksploatacii opracowania, pomimo naruszenia
integralnodci dzieta, ma swa podstawe w zezwoleniu (zgodzie) tworcy

na wkroczenie W jego autorskie dobra osobiste. Dopiero przekrocze-

nie umownych ,uprawnien” tworcy opracowania w sferze naruszania

17 Mona Lisa Socks, Gift of Susan Hill and Paul L. Baron, photos © Robert Baron
1998-99r.
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integralno$ci — daje podstawe do stwierdzenia naruszenia prawa do in-
tegralno$ci dzieta macierzystego. Po drugie, z powodztwami o ochrone
prawa do integralnosci z reguty nie wystepujg uprawnione podmioty

PO uptywie czasu trwania autorskich praw majgtkowych, i to niezaleznie
od tego czy chodzi o eksploatacje w dziele zaleznym, czy tez samego
oryginalnego dziefa. Po trzecie, w sytuacji gdy rozpowszechnienie dzieta
zaleznego narusza zarwno autorskie prawa majgtkowe, jak i autorskie
prawa osobiste, uprawnieni z reguty ograniczajg sie do powddztwa

0 ochrone autorskich praw majgtkowych ze wzgledu na mocniejsza
ochrong w tej sferze.

Powstaje pytanie czy zamieszczenie
ilustracji w tym tekscie zostato
dokonane w ramach dozwolonego
uzytku? Przynajmniej w odniesieniu
do ostatniej watpliwosci nalezy przyjgé
odpowiedz twierdzgca.

QOdrebnie nalezy rozpatrzy¢ eksploatowanie utworu w reklamie. Do-
puszczalno$é tego rodzaju dziatan nalezy lokalizowa¢ w ramach prawa
do rzetelnego wykorzystania utworu (art. 16 pkt 3 pr. aut). Chodzi przy
tym o dwie kwestie. Po pierwsze, czy samo ,jako takie” wykorzystanie
cudzego utworu dla reklamy narusza dobra osobiste tworcy. Wydaje
Sie, 76 za jego zycia nalezatoby tu udzieli¢ odpowiedzi twierdzacej - po-
dobnie bowiem jak w przypadku ochrony prawa do wizerunku, chodzi
tu o unikniecie biednej oceny odbiorcy reklamy o domniemanej akcep-
tacji autora dia tego rodzaju wykorzystania dzieta'®. Po drugie, nalezy
rozpatrywac nieodpowiednie korzystanie z utworu dla reklamy towarow

18 Ale problem moim zdaniem nie powstaje w przypadku reklamy tylko inspirowane
cudzym utworem.

w stosunku do charakteru dzieta (jak w przypadku ponizszych reklam).
Ale w przypadku Mony Lisy i wowczas chyba nalezatoby jednak broni¢
oceny, Ze nie doszto do naruszenia autorskich dobr osobistych. Ma

to uzasadnienie w tacznie ujmowanym: odstepie od $mierci tworcy oraz
w powszechnej znajomosci tego dzieta. Gdyby obie te przestanki nie za-
chodzity, tego rodzaju eksploatacje nalezatoby traktowac za naruszajacg
autorskie prawa osobiste.

Od czego zalezy ochrona autorska

W Swietle powyzszych rozwazan wyraznie uwidacznia sie niepewno$é
i nieprecyzyjno$¢ interpretacii co do podstawowych probleméw prawa
autorskiego, takich jak stwierdzanie istnienia utworu i lokalizowanie

w nim wktadu tworczego, zakres ochrony autorskich dobr osobistych
(mozliwo$¢ roznicowania jej intensywnosci w zaleznosci od uptywu
czasu od Smierci, charakteru i znaczenia kulturowego dzieta), a takze
granice dozwolonego uzytku.

Powstaje nawet pytanie czy zamieszczenie ilustracji w tym tekscie zosta-
fo dokonane w ramach dozwolonego uzytku. Przynajmniej w odniesieniu
do ostatniej watpliwosci nalezy przyja¢ odpowied? twierdzaca,

Uwagi te wskazujg takze na zalezno$¢ ochrony autorskiej od pozycii
tworcy oraz uptywu czasu od jego $mierci oraz od znaczenia spoteczne-
0o jego tworczosci. Okolicznosci te powodujg, ze w odniesieniu do styn-
nych dziet, po wygasnieciu autorskich praw majgtkowych, w zasadzie
mozliwa jest ich dowolna eksploatacja, jezeli tylko nie wprowadza odbior-
cy w btad, co do ksztattu dzieta wyjsciowego.
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PREZYDENT
W GRZE KOMPUTEROWE

dr Ireneusz Matusiak

Prezes Sgdu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIiIT

Gry on-line, w ktérych uczestniczy wielu graczy niosq ze sobg nowe problemy
nie tylko w dziedzinie prawa autorskiego, ale i prawa cywilnego (m.in. ochrona
débr osobistych) oraz wtasnosci przemystowej (m.in. rejestracja awataréw
i artefaktéw jako znakdw towarowych). Celem tego artykutu jest przedstawienie
osobom, ktére tworzg gry komputerowe bqdz to dla celébw komercyjnych,
bqdz uzytku osobistego i innym zainteresowanym — mozliwosci oraz ograniczen
prawnych, jakie towarzyszq tej szczegdinej formie aktywnosci.

Tworcy gier komputerowych nie sg przygoto-
wani do rozwigzywania probleméw prawnych,
gdyz koncentrujg sie przede wszystkim

na aspektach artystycznym i technicznym (in-
teraktywno$¢) gier. Istnieje zatem uzasadniona
potrzeba udzielenia odpowiedzi na najczescie]
zadawane podczas réznych konferencji i spo-
tkan pytania, m.n.;

® czy tworcy gier komputerowych mogg
dowolnie przenies¢ do wirtualnego $Swiata
elementy rzeczywistosci (chodzi oczywiscie

0 wizualizacje rzeczywistosci), stworzy¢ awa-
tary odpowiadajgce osobom z zycia politycz-
nego i ,kierowac” zachowaniem tych awatarow
kreujgc mniej lub bardziej prawdopodobne
akcje?

® Czy tworzona gra komputerowa moze
nawigzywa¢ do istnigjgcych juz rodzajow

gier, czy te7 — aby uzyska¢ autorsko-prawng
ochrone musi by¢ ona nowa i rozni¢ sie od ist-
niejgcych gier?

® jakie uprawnienia uzyskuje tworca gry
komputerowej w stosunku do stworzonych
w grze awatarow i artefaktow?

Artykut moze stanowi¢ forme poradnika stwo-
rzenia gry komputerowej 0 konkretnej tema-
tyce. Chodzi o gre komputerowg z udziatem
polityka lub politykéw petnigcych najwazniejsze
funkcje w zyciu politycznym kraju. Tematyke
takg uzasadnia zardwno bogactwo wystepuja-
cych problemow prawnych (zwtaszcza wyko-
rzystanie wizerunku wirtualnego 0sob petnia-
cych najwazniejsze funkcje panstwowe) oraz
widoczny trend ksztaftowania wirtualnej rze-
czywistosci poprzez odwotanie do 0sob i zda-
rzen ze $wiata rzeczywistego - szczegolnie
politycznego. Wybdr tematu gry komputerowe
odpowiada rowniez tym przedstawicielom
rynku gier komputerowych, ktorzy propaguja
gry wolne od przemocy, nienaruszajgce dobr
osobistych i zakreslajgce nowy nieagresywny
model relacji politycznych.
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Wybratem zatem gre z udziatlem wirtualnej
repliki Prezydenta RP o proponowanym tytule
Zagraj Prezydenta.

»Zagraj Prezydenta”

K6z nie zna tego fragmentu najwazniejszego
dziefa naszego wieszcza, w ktorym przed-
stawiona zostaje wizja ksigg btadzacych pod
strzechy'. Marzenia wieszcza nabraty nowego
wymiaru w dobie spoteczenstwa informacyj-
nego XXI wieku. Mozna nawet postawic teze,
ze dopiero teraz pod dachy wszystkich do-
mostw trafity nowe Srodki ekspresji ludyczne,
a takze wyrazu artystycznego, uzewnetrznione
we wspotczesnej ksigzce, ktdrg mozna czy-
tac, stuchac, ogladac - i co wiecej wptywac
na jej treSc. Jest raczej pewne, ze po powrocie
do domu ,utrudzone wiesniaczki’, gdy odSpie-

1 Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz - Epilog,
Mikotow 1898.




dr Ireneusz Matusiak

Doktor nauk prawnych. Absolwent Podyplomowego Studium
Prawa Autorskiego i Prasowego na Uniwersytecie Jagiellon-
skim, byty sedzia, od 2003 r. Prezes Sadu Polubownego ds.
Domen Internetowych przy Polskigj Izbie informatyki i Teleko-
munikacji w Warszawie. Radca prawny.

Specjalizuje sie w prawie autorskim spoteczenstwa informa-
cyjnego — szczegolnie w problematyce gier komputerowych,
nowych technologii oraz net artu. Autor publikacji i wyktadow
dotyczacych gier komputerowych, domen internetowych oraz
prawa prasowego. Ulubionym tematem poszukiwar naukowych
jest status postaci fikcyjnych gier komputerowych - awatarow.
Za prace doktorska na temat ,Gra komputerowa jako przedmiot
prawa autorskiego” otrzymat nagrode Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyzszego w konkursie Urzedu Patentowego RP na prace

—
DAWAJ MOJE STO MILIGREW

naukowe.

wajg ulubione piosenki i beda chciaty odpo-
cz¢, wezma do reki interaktywng ksigzke czyli
gre komputerowa.

Gry komputerowe nie tylko zajety miejsce
tradycyjnych ksigzek, ale w wielu przypadkach
bywajg bardziej popularne od wielkich dziet li-
teratury i to nie tylko wsréd przedstawicieli mto-
dego pokolenia. Gry komputerowe nie pozwa-
lajg na nude, wymagajg aktywnosci i pozwalajg
wkroczy¢ w nowy nieznany Swiat wirtualny.
Myla sig ci, ktorzy uwazajg gry komputerowe
za rodzaj gorszej rozrywki, za mamowanie
czasu i odtworcze podgzanie z gory ustalong
Sciezka gry. Wprost przeciwnie, niektore rodza-
je gier komputerowych, m.in. MMORPG? moga
stanowic ptaszczyzne dla tworczej aktywnosci,
ktrg moze podjgC nie tylko osoba o szcze-
golnych wtasciwosciach artystycznych (poeta)
lub wiedzy (informatyk), ale kazdy z nas. Tak,
wszyscy mozemy by¢ poetami, pisarzami,
rezyserami i jednoczesnie aktorami. Tworczosé
- paradoksalnie i niejako whrew definicji art. 1
ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (pr. aut) — nabrata charakteru
masowego. Do jej urzeczywistnienia wystarczy
podstawowe narzedzie w postaci programu
komputerowego oraz fantazja.

Wirtualne $wiaty gier komputerowych stano-
wig alternatywe dla Swiatow rzeczywistych

i jednoczesnie sg one nowym wyzwaniem

do tworczej inicjatywy. Uczestnicy gier tworzac
swoje alfer ego w postaci awatara mogg za-
istnieC w Swiecie wirtualnym w takiej roli, jakie]
nie odegraliby w rzeczywistosci. Mato kto chce

2 MMORPG - Massively Multiplayer Online Role Play
Games.

by¢ ksigciem, krolem - te czasy minefy wraz

Z literaturg ubiegfych wiekow. Teraz liczg sie
prezesi wielkich korporacii, celebryci, prezy-
denci. Kazdy moze stworzy¢ gre z prezyden-
tem i zostac w tej grze prezydentem. Niewazne
czy jest to kraj fikeyjny, czy tez realny. Takie gry
pojawity sie juz na rynku gier, nie tylko kom-
puterowych, ale i planszowych. Przyktadem
jest m.in. gra karciana Zostan Prezydentem
(lustracje nr 1 2):

ZOSTAR™ N
- PREZYDENTEM

Wybaory 2005

llustracja nr 1

llustracja nr 2

Gra przeznaczona byfa dla 2 0sob, kazda

z nich obierata jedng z sit politycznych - lewice
lub prawice. Gracze dysponowali taliami kart

z politykami (llustracje nr 3, 4, 5) uzywanymi
do walki na argumenty w studiu telewizyjnym
podczas debat 0 najwazniejszych zagadnie-
niach lll RP.

DONALD TUSK

llustracja nr 4

AN JEST IEREM...

llustracja nr 5

Po grach planszowych przyszedt czas na gry
komputerowe. Tematyka prezydencka zyskata
szczegdng popularno$é w USA. Przykladem
gier z udziatem awatarow prezydentow i kan-
dydatow na prezydentow USA jest gra, kidra
powstata rowniez w zwigzku z wyborami,
zatytutowana Presidential Paintball. Gra
mogfa wydawac sie szokujgca dla polskich
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graczy, gdyz kandydaci na ten najwyzszy
urzad panstwowy walczyli miedzy sobg, byta
to zatem gra typu ,strzelanka’. Sposrod listy
kandydatow (llustracja nr 6) wybierato sie tych,
ktorzy mieli stoczy¢ pojedynek (llustracia nr 7).
Kto przegrywat, tracit glosy elektorow.

DEMOCRATS
POLL RESULTS

REPUBLICANS
POLL RESULTY

llustracja nr 7

Kolejng grg byta President Forever 2008 +
Primaries (llustracja nr 8), ktorej uczestnicy ry-
walizowali w wyborach uzywajac takich metod,
jak pisanie przemaowien, wyswietlanie reklam,
prowadzenie wiecow.

llustracja nr 8

W warunkach polskich - pod wptywem strze-
lanek amerykanskich pojawita sie juz forma
kontrowersyjnej polskiej strzelanki, lecz nie ona
bedzie przedmiotem dalszych rozwazan. Arty-
kut odnosi sie do gier posiadajgcych charakter
dziefa otwartego typu Second Life, w ktorych
gracze majg wptyw na tresc gry.

1. Koncepcja — idea — pomyst
na gre komputerowg

Mozna powiedzie¢, ze zostato juz przygotowane
,Srodowisko” do gry z udziatem politykow. Poza
wskazang wczesniej grg planszowa, w kidrej
pojawiajg sie wizerunki politykw, w grach
MMORPG (np. w grze Second Life) wyste-

puia nie tylko réznego rodzaju postacie z zycia
politycznego, ale rowniez dodaje sie zdarzenia

ze $wiata realnego - np. wybory do Sejmu RP.
Przyktadem moze by¢ min. wirtuaine biuro Marka
Woicika, ktory rowniez poprzez gre komputerowg
aktywnie uczestniczyt w kampani wyborczej:

llustracja nr 10

Nie ma zatem zadnych przeszkod do stworzenia
gry komputerowej, w ktrej pojawi sig np. wir-
tualna posta¢ Prezydenta RP i 0s6b wspbipra-
cujgeych. Sam pomyst - koncepcja - idea®

3 Koncepcja, idea oraz pomyst - pojecia niezdefinio-
wane i czesto utozsamiane ze sobg. Koncepcija gry
komputerowej definiuje konflikt, role uczestnika gry,
narzedzia do rozwigzania konfliktu oraz mozliwe wyni-
ki (rozwigzania). Idea natomiast to 0gdlny typ sytuaji
przedstawieniowej, ktory wymaga indywidualnego
uksztattowania.
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takiej gry nie podlegajg ochronie prawa
autorskiego.

W prawie autorskim ochronie podlega nie idea,
a sposdb jej wyrazenia, czyli ewentualny utwor.
Takie tez rozwigzanie, wynikajgce bezposred-
nio z przepisow prawa miedzynarodowego lub
unijnego®, wystepuje w wigkszosci systemow
krajowych (m.in. USA, Wielka Brytania, Fran-
cja). Na gruncie prawa polskiego odmowa
udzielenia ochrony idei wynika bezposrednio
ztredci art. 2' praut. Kazdy moze zatem
stworzy¢ dowolng gre komputerowa, w ktorej
wystepowat bedzie wirtualna postaé Prezy-
denta RP lub innych politykéw.

Z ideg w grach komputerowych zwigzane jest
pojecie ,gameplay”. Jest to abstrakcyjna kon-
strukcja okreslajgca przyjety przez projektan-
tow, dla potrzeb konkretnej gry, model interakcji
z systemem gry lub okreslajgcy doswiadczenie
gry w akcji. Gameplay opracowuje sig na pod-
stawie analiz akcji, jakie wykonuje uczestnik
gry realizujgcy jej zadania. Okresla strukture
tych akgji, czas ich trwania, wymagane
zdolno$ci uczestnika gry, powigzanie migdzy
akcjami; wskazuje sposob, w jaki system gry
odpowiada na akcje, czyli mozliwe zachowania
uczestnika gry. Gameplay okre$la ponadto
konfigurace i kolejnos¢ poszczegolnych akcj,
system motywacji i sposoby nagradzania
uczestnika gry. Gameplay traktowany by¢
powinien w kategorii koncepciji gry kom-
puterowe;j i dlatego nie bedzie podlegat
ochronie prawa autorskiego.

2. Zasady gry komputerowej

Zasady gier utozsamia si¢ niekiedy ze sposo-
bem grania, ktory w Holandii uzyskat ochrone
prawa autorskiego®. Jest to jednak sytuacja
wyjatkowa, ktéra dotyczyta gier planszowych.
Zasady gier komputerowych, podobnie jak
koncepcia, idea czy pomyst nie bedg podle-
galy odrebnej ochronie prawa autorskiego.
Dlatego tez nie ma przeszkod, aby w nowe;
grze komputerowe;j odwotywac sig do istnigjg-
cych juz zasad - np. nagradzania bohaterow,
,dodawania sity” itp. Tego rodzaju odwotania
nie bedg uznane za plagiat, gdyz nie stanowig

4 Z0b: 1) art. 9 ust. 2 TRIPS, 2) art. 12 Traktatu WIPO
oraz 3) art. 1 ust. 2 Dyrektywy RWE Nr 91/250.

5 G. Van Den Bergh, Netherfands: copyright-protection
of games, Ent.L.R. 2002, Nr 13, s. 6-.




utworu ani jego ,tworczej” czesci. Tworcy no-
wych gier mogg zatem wykorzystywac zasady
z innych gier komputerowych lub dowolnie

je zmieniac.

Inaczej wygladataby sytuacja, gdyby nowa

gra komputerowa byta przeznaczona na rynek
amerykanski. Sposob grania w grze kom-
puterowej uzyskat ochrong w USA. Nie jest

to jednak ochrona oparta na przepisach prawa
autorskiego, ale wywodzaca sie z prawa pa-
tentowego. Przykladowo patent nr 6,935,954
zostat udzielony firmie Nintendo na wynalazek
,oanity System for Video Game”. Z opisu
zastrzezen patentowych wynika, iz wynalazek
obejmuje m.in. sposéb uczestniczenia w grze

i prowadzenia bohatera®. Nie jest zatem wy-
kluczona mozliwo$¢ uzyskania w USA ochrony
na sposob, w jaki wirtualny prezydent w grze
Zagraj Prezydenta ,rozprawia sig” z przeciw-
nikami politycznymi. Uzyskanie takiej ochrony
spowoduije, ze taki sposéb grania nie moze
zostac powtorzony w innych grach.

Ochronie prawa autorskiego nie bedg rowniez
podlegaty wzorce, tj. schematy gier okre$lo-
nych rodzajow, opisujgce zasady tych gier.
Tworcy gier komputerowych korzystajg z pew-
nej bazy wzorcow gier - sg to wzorce ogdine

i podrzedne. Zastosowanie wzorca 0golinego
wymusza wykorzystanie okreSlonego wzorca
podrzednego. Przykiadem ogdinego wzorca
jest ,Kamien, nozyce, papier” - stworzony

na podstawie dzieciecej gry o tej samej na-
zwie. W omawianej grze uczestnik gry stara sig
pokonac przeciwnika przewidujac jego zacho-
wania. Sg trzy mozliwosci wyboru (kamien,
nozyce, papier) i nie istnieje zadna strategia
Wygrywajaca, co jest z kolei charakterystyczne
dia wzorca ,Losowo$¢”. Uczestnik gry sam
musi przewidzie¢ najlepsze dia siebie rozwig-
Zanie i uczy sie tego rozwigzania na podstawie
zdobytej w grze wiedzy - to z kolei elementy
wzorca ,Napiecie”.

Mozna zatem mowi¢ o pewnych istniejacych
i powtarzanych w kolejnych grach wzor-
cach, ktore nie podlegaja odrebnej ochro-
nie prawa autorskiego.

6 A method of operating a video game including
a game character controlled by a player, the method
comprising - setting a sanity level of the game cha-
racter during game play according to occurrences
in the game (..)" - R. Danneberg, Legal quide to video
game development, USA 2011, s. 13.

3. Wyb6ér rodzaju (gatunku) gry

Istnigje wiele rodzajow gier komputerowych.
Przyktadowo wymieni¢ nalezy gry: logiczne,
symulacyjne, przygodowe, platformowki,
sportowe, strategiczne, RPG, strzelanki.

W praktyce nowe gry nawigzujg do gier wcze-
$niej juz istniejgcych. Roznica migdzy nimi
istigje przede wszystkim w fabule, postaciach
fikeyjnych i innych efektach audiowizualnego
odbioru. A zatem rodzaj gry komputerowej
nie jest chroniony w Polsce prawem wia-
snosci intelektualnej i nalezy do domeny
publicznej. Nowi tworcy mogg zatem korzy-
sta¢ z istnigjgcych rodzajow gier, przeksztaicac
je i dostosowywac do wiasnych potrzeb. Moz-
na zatem tworzy¢ nowe gry strategiczne, kto-
rych tematem bedzie np. zarzadzanie Patacem
Prezydenckim albo osiggniecie okreslonych
celow (politycznych) gry poprzez zawigzywanie
roznego rodzaju uktadow z wirtualnymi przed-
stawicielami réznych Srodowisk politycznych.

4. Scenariusz gry
komputerowej

Idea, pomyst, koncepcja gry komputerowe]
Zostajg Urzeczywistnione w jej scenariuszu.
Mozna nawet uzy¢ okreslenia, ze tym niechro-
nionym elementom poprzez uzewngtrznienie
W scenariuszu zostaje nadana pewna forma,
ktdra co do zasady podiega ochronie prawa
autorskiego.

Scenariusz gry komputerowej moze przybiera¢
rozne formy m.in. zapisu literackiego lub story-
boaralu, ktéry opisuje i opracowuije ciggtosc wi-
zualng lub ptynno$¢ uje¢ dynamicznych za po-
mocg sekwencji obrazéw, a takze umozliwia
rozpisanie pojedynczych scen lub wszystkich
scen wystepujacych w grze. Scenariusz taki
przy spetnieniu przestanek z art. 1 ust. 1
pr.aut. moze podlegaé odrebnej od gry
komputerowej jako catosci ochronie prawa
autorskiego badz to jako utwor literacki
wyrazony stowem (np. opis zycia Patacu
Prezydenckiego), znakami graficznymi, badz
jako utwar plastyczny (llustracja nr 11).

Jeden z elementow storyboard gry kompute-
rowej’, ktory stanowi przyklad grafiki kompu-

7 G. Cristino, Kurs tworzenia storyboardéw, Warszawa
2008, s. 29.

terowej, moze podlegac ochronie jako utwor
plastyczny w szerokim znaczeniu.

llustracja nr 11

Omawiajac zagadnienie scenariusza gry kom-
puterowej wyjasnic nalezy, ze w przypadku
gier tworzonych w zespotach - tworcami mogg
by¢ m.in. autorzy scenariusza literackiego

i storyboardu, programisci, graficy komputerowi
- wszystkie osoby, kidre dziatajg w porozu-
mieniu i w sposob tworczy przyczynity sie

do powstania gry. Natomiast uczestnicy gier
komputerowych typu MMORPG mogg ewen-
tualnie zosta¢ uznani za tworcow pewnych
fragmentéw tych gier. Chodzi tu o migjsca
niedookreslone, ktdre autorzy gier Swiadomie
przeznaczyli do uzupetnienia przez graczy.
Mozliwe jest jednak stworzenie scenariusza
gry komputerowej Zagraj Prezydenta, w kiorej
to uczestnicy gry majg bezposredni wptyw

na to jak zostang osiggniete cele gry.

5. Fabuta

Fabuta to pojecie pozanormatywne, kiére

na 0got kojarzy sig z okreslonymi kategoriami
utwordw, tj. dzietami literackimi i audiowizu-
alnymi. W przypadku szczegdinie atrakcyjnej
fabuty utworu literackiego albo dziefa audiowi-
zualnego moze dojS¢ do jej ,przejecia’ i wyko-
rzystania w nowej grze komputerowej. W teorii
literatury za fabute (od fac. fabula - bajka,
opowiesE) uwaza sie wystepujacy w utworach
literackich o charakterze epickim lub drama-
tycznym uklad zawierajgcy zdarzenia, na kitore
sktadajg sig koleje zyciowe postaci. Zdarzenia
te taczy czasowe nastepstwo (czas fabuty),
relacje przyczynowo-skutkowe oraz mniej Iub
bardziej dynamiczny kierunek rozwoju. Fabuta
dziet literackich jest zawsze zindywidualizowa-
na i Scisle zwigzana z ptaszczyzng jezykowg -
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w grach komputerowych dodatkowo dochodzi
pofgczenie z ptaszczyzng wizualng, co tworzy
pewien schemat fabularny zawierajacy relacie
zachodzace migdzy zdarzeniami i postaciami®.

W przypadku gier komputerowych pojawiajg
sie nowe okreSlenia dotyczace fabuty, ktére
nie wystepujg w innych rodzajach dzief - fabu-
fa opcjonalna oraz fabuta generowana maszy-
nowo. Fabuta opcjonalna to po prostu mozli-
wos¢ indywidualnego wyboru przez uczestnika
gry kolejnych opcji przebiegu akcji dostarcza-
nych przez twércow. Uczestnik gry nie musi
sie zapoznawac z fabutg okre$lonej opcji, jezeli
go nie zainteresuje. Uczestnik gry nie jest wiec
zwigzany z jedng niezmienng fabufg, moze

ja zmieniac, rozwija¢ w ramach istniejgcych
mozliwosci. Pojecie fabuty generowanej ma-
SZynowo zwigzane jest z rozwigzywaniem
problemu gry przez komputer. Uczestnik gry
przestaje czuc sie czescig fabuty, kiora rozwija
sie sama bez jego udziafu wskutek automaty-
zmu dziatan w grze.

Rozwigzywanie problemdw napotykanych

w wiekszosci gier polega w istocie na podjeciu
kilku prostych dziatan wedtug ustalonego
scenariusza. Uczestnik tych gier nie moze
ZnalezC rozwigzania wezesniej nieprzewidzia-
nego. Nie moze zatem ,dopowiedzieC” sobie
dalszej fabuty - co jest mozliwe w przypadku
dziet literackich. Inna sytuacia istnieje w przy-
padku gier typu MMORPG, ktore mozna uzna¢
za dziefa otwarte, . takie dziefa, ktore z zato-
zenia nie majg z gory okreslonych ksztattow

i Znaczen, zyskuig je dopiero w trakcie wyko-
nania lub odbioru®.

W praktyce gier komputerowych (np. gry Se-
cond Life) oznacza to mozliwos¢ uczestniczenia
przez graczy w tworzeniu czeSci fabuty dotycza-
cej whasnie tego gracza. Isinigje zatem pewna
fabuta ogdlna, kiora jest nastepnie rozbudo-
wywana przez poszczegolnych uczestnikow.

W przypadku gry Zagraj Prezydenta fabute
0gding moze okreslac zakres obowigzkow
Prezydenta RP, za$ fabuta szczeg6towa doty-
czytaby sposobu wykonywania tych obowigz-
kow. Poszczegdini uczestnicy gry wystepowaliby
jako doradcy Prezydenta albo przedstawiciele

8 Nie wszystkie gry komputerowe posiadajg fabute
W wyzej wymienionym znaczeniu - np. gry karciane.
9 Wiecej o dziefach otwartych [w] |. Matusiak, Gra
komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego,
Warszawa 2013.

okreslonych ugrupowan politycznych. Fabuta
nie podlega jednak odrebnej ochronie jako
przedmiot prawa autorskiego, dlatego wptyw
uczestnika na ten element gry nie moze by¢
uznany za wkiad o charakterze twérczym.

A zatem uczestnik gry Zagraj Prezydenta, kiory
poprzez swojego awatara rozwija fabute, nie be-
dzie uznany za wspofautora tej gry.

6. ,Wizerunek wirtualny”
Prezydenta

Gtowna role w grach komputerowych odgry-
wajg jej bohaterowie, ktorym tworcy nadajg
rozne - plastyczne (wyglad) i pozaplastyczne
(charakter, zyciorys) cechy. Chcac wykreowac
postac Prezydenta RP mozna po prostu
stworzy¢ catkowicie fikcyjng posta¢ oderwang
od rzeczywistosci i nazwac jg ,Prezyden-

tem RP”, albo odwzorowa¢ w wirtualnym Swie-
cle postac, ktora przypomina rzeczywistego
Prezydenta RP. Mozliwosci stworzenia takiej
postaci wirtualingj sg nieograniczone, mozna
bowiem wykorzysta¢ zaréwno fotografie,
utwory audiowizualne, wideogramy, w ktérych
postac taka wystepuije, jak rowniez elementy
charakteryzujgce te postac: glos, charaktery-
styczne powiedzenia, Sposob poruszania sie.

Mozna powiedzie, ze istniejgca w zyciu
rzeczywistym posta¢ ma swoj wirtualny” wize-
runek w grze komputerowej. Pojecie to nie jest
oczywiscie zwrotem ustawowym - podobnie
jak w przypadku wystepujgcych w literaturze
zwrotow: ,wizerunek pismienniczy”, ,wizerunek
plastyczny” czy ,wizerunek audialny”. ,Wizeru-
nek wirtualiny” stanowi potaczenie elementow
trzech wymienionych wizerunkow, taczy
bowiem graficzne elementy wizualne zawarte
w wizerunku plastycznym (wyglad postaci)

z elementami opisowymi (wizerunek pismien-
niczy) i audialnymi (w przypadku zastosowania
oryginalnego gtosu postaci, kiorej wizerunek
jest przedstawiony).

Wspotczesna technologia umoziiwia nie tylko
tworzenie wirtualnych wizerunkow zyjgcych po-
litykow, ale réwniez tych, kiorzy zyli w przeszto-
$ci. Mozna zatem stworzy¢ wirtualne postacie
kolejnych Prezydentéw I1 i lll Rzeczpospolite]

w roznych etapach ich zycia. Zjawisko takie
okreslane jako digital grave robbing polega

na wykorzystywaniu wirtualnej postaci niezyja-
cej 0soby - zwykle aktora w produkcji nowych
filmow lub gier komputerowych. Postac takg
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mozna odpowiednio odmtodzi¢ i umiescic

w fabule np. gry historycznej o ksztattowaniu
niepodlegtosci panstwa polskiego (awatar

J. Pitsudskiego) lub obaleniu komunizmu (awa-
tar L. Watesy).

Majgc na uwadze, ze , wizerunek czyli wytwor
niematerialny, ktéry za pomocg Srodkow
plastycznych przedstawia rozpoznawalng
podobizne danej osoby (lub 0sab)"™ stanowi
dobro osobiste - tworcy gier komputerowych
stajg przed pytaniem - czy majg jakiekolwiek
prawo do wykorzystywania w tematycznej grze
komputerowej, np. Zagraj Prezydenta wizual-
zacji rzeczywistego Prezydenta RP. Odpowiedz
na to pytanie jest ztozona i uzalezniona od tre-
$ci gry komputerowej | wymagataby doktadne
analizy orzecznictwa sgdowego dotyczacego
naruszen dobr osobistych, co jednak przekra-
cza ramy tego artykutu. Nalezy jednak pod-
kreslic, ze istniejgce orzeczenia nie obejmuig
jeszcze nowych technologii. Mozna jednak
sformutowac teze, ze co do zasady przeniesie-
nie do $wiata wirtualnego wizerunkdw Prezy-
denta RP i 0s0b z jego Kancelarii, zwaszcza
jezeli takiemu przeniesieniu towarzyszy krytyka
i satyra - nie zostanie uznana za naruszenie
dobra osobistego w postaci wizerunku, dobre-
go imienia lub godnosci Prezydenta RP. Moz-
liwe jest zatem ,wykorzystanie” wirtualnego
Prezydenta w grze komputerowej.

Tworzac postacie wystepujace w grze Zagraj
Prezydenta moze nawet dojs¢ do takiej
sytuacii, w kidrej uprawnionym do wykorzy-
stywania wirtualinej postaci Prezydenta RP
bedzie twérca gry jako autor postaci fikcyjnej.
W orzecznictwie polskim i zagranicznym coraz
czescigj widoczna jest tendencja do trak-
towania postaci fikcyjnych jako utworéw
odrebnych od dziet, w kiorych wystepujg'".
Ostroznie nalezy podejs¢ do tezy, ze wytgcznie
Prezydent jest uprawniony do stworzenia swo-
jego awatara i ,korzystania” z niego w grach

10 J, Barta, R. Markiewicz, Komentarz do ustawy o pra-
wie autorskim, Warszawa 1995, s. 386.

1" Najnowsze orzeczenie BGB z 17 lipca 2013 1. dotyczy
bohaterki ,Pippi Ponczoszanki” stworzonej przez
Astrid Lindgren w jej ksigzkach dla dzieci. Pippi objgta
zostafa ochrong praw autorskiego jako dzieto literac-
kie. Warunkiem ochrony postaci fikcyjnej jest, ze autor
takiej postaci nadaje jej niepowtarzaing osobowo$é
poprzez kombinacjg wyrazistych cech charakteru jak
i szczegolnych cech zewnetrznych. Taki charakter ma
wiasnie postac ,Pippi Ponczoszanki”

(I'ZR 52/12 - Pippi Langstrumpf).




komputerowych. Tego rodzaju wytacznose
w odniesieniu do innych kategorii utworéw
uniemozliwiataby tworzenie ksigzek albo filméw
0 prezydentach RP i stanowitaby zbyt gtebokg
ingerencie w zasade wolno$ci artystycznej.

Omawiany problem byt juz wezesniej przed-
miotem rozwazan w doktrynie prawa autorskie-
go ale w odniesieniu do utworow literackich'?.
Uwagi dotyczace przestawiania 0sob rzeczywi-
stych w dzietach pismienniczych sg w dalszym
ciggu aktualne w odniesieniu do gier kompu-
terowych, w ktorych tatwiej rozpoznaé, jaka
rzeczywista posta¢ zostata odzwierciedlona

w awatarze.

Tworcy gier komputerowych niezaleznie

od uprawnien autorsko-prawnych, mogg jesz-
Cze W inny sposob zapewni¢ sobie ochrong
awatarow i artefaktow. Chodzi o ptaszczyzne
prawa wiasnosci przemystowej, ktéra umoz-
liwia rejestrowanie wymienionych elementow
gier komputerowych jako znakow towarowych
lub wzoréw przemystowych. Przyktadowo

na terenie UE zostata zarejestrowana w cha-
rakterze znaku towarowego postac fikcyjna

z gry komputerowej Second Life - Aimee
Weber - nr 77110299 (llustracja nr 12). Z ko-
lei jako wz0r przemystowy zarejestrowano
pod nr 000497656-0008 podobizne Iwa
(llustracja nr 13).

llustracja nr 12

12Min. R. Markiewicz, Granice dozwolonego przedsta-
wiania 0s0b rzeczywistych w dziele pismienniczym,
ZNUJ PWIOWI 1990, z. 55.

llustracja nr 13

Konsekwencjg rejestracii awatarow lub arte-
faktow jako znakow towarowych lub wzoréw
przemystowych jest powstanie po stronie
tworcy gry prawa wytgcznego, ktore uniemozli-
wia wykorzystywania tych samych elementow
w innych grach komputerowych bez uzyskania
stosownej licencji.

7. Internetowe archiwa gier
komputerowych

W przypadku wykorzystania w grze kompute-
rowej wirtuainego” wizerunku Prezydenta RP
powstaje pytanie, czy w ramach istniejgcych
$rodkéw ochrony ddbr osobistych mozliwe

jest usuniecie tresci, kiora narusza te dobra

Z zasobdw Internetu. Do tej pory mozliwos¢ taka
nie budzita zadnych watpliwosci, gdyz art. 24

§ 1kc. przewiduje roszczenie o usuniecie
skutkow naruszenia. Obecnie, z uwagi na orze-
czenie Europejskiego Trybunatu Praw Cziowieka
z 16 lipca 2013 1. wydanego w Sprawie We-
grzynowski i Smolczewski przeciwko Polsce,
na tg kwestie nalezy spojrze¢ w inny sposob.

W wymienionej sprawie ETPC stwierdzit, ze ar-
chiwa internetowe objgte sg ochrong wyni-
kajaca z Art. 10 Konwencji 0 ochronie praw
czlowieka | podstawowych wolnosci, 3 one
waznym zrodtem dla edukacii i poszukiwania
informacii historycznych. Wprawdzie omawiane
orzeczenie dotyczy materiatow prasowych i roli
prasy, ale uzasadnione moze by¢ rozszerzenie
tezy ETPC réwniez na cyfrowe archiwa gier
komputerowych — zwtaszcza dotyczacych
zdarzen lub 0séb zwigzanych z politykg - ktore
podobnie jak prasa mogg stanowi¢ niekiedy
uzewnetrznienie réznego rodzaju pogladow lub

13 Orzeczenie dotyczy skargi nr 33846/07 i wraz z pol-
skim tlumaczeniem dostepne jest na stronie interneto-
wej MSZ.

prowadzonych debat. Za zachowaniem tego
rodzaju gier komputerowych moze przemawia¢
interes spoteczny — edukacja obywatelska.

W przypadku zaakceptowania przez polskie
sady takiego wasnie stanowiska - 0soba, kto-
rej dobra osobiste zostaty naruszone w wirtual-
nym $wiecie nie bedzie mogta zgda¢ usunigcia
skutkow naruszenia tych dobr poprzez nakaza-
nie usuniecia elektronicznych kopii z okreslone;
strony internetowej, na ktdrej prowadzone jest
takie cyfrowe archiwum. Gra zostanie zatem
zachowana w zasobach internetowych. Nie ma
natomiast przeszkod aby — analogicznie jak

w przypadku artykutow prasowych publikowa-
nych w Intemnecie - zada¢ umieszczenia w tre-
Sci gry komputerowej informacji, ze dana gra
narusza dobra osobiste okreslonej osoby.

8. Nowa gra obywatelska

Swiat wirtualny gier komputerowych nie ograni-
cza Sie wytgcznie do tworzenia Srodkow arty-
stycznego oddziatywania, ale moze stanowi¢
narzedzie ksztattowania Swiadomosci politycz-
nej — zwtaszcza miodego pokolenia.

Gry komputerowe moga ksztattowac pozytyw-
ne relacje polityczne i co wigcej przygotowy-
wac do rzeczowej i pozbawionej emocii debaty
obywatelskiej. Dlatego tez interesujacy moze
by¢ pomyst udziatu Patacu Prezydenckiego

w istnigjgcej lub stworzonej od poczatku grze
komputerowej typu MMORPG.

Istnigjg przeciez gry komputerowe, w kidrych
tworzy sie nowe krainy, krélestwa — nie ma
przeszkod, aby stworzyC gre, w ktorej wszyscy
uczestnicy bedg wspdlnie budowali nowocze-
sne panstwo. Przy okresleniu czytelnych zasad
eliminujgcych takie zachowania awatarow,
ktdre sprzeczne 3 z prawem i zasadami
wspbtzycia spotecznego, ustaleniu podsta-
wowych wartosci (Konstytucja RP, ustawy,
zasady uczciwosci | szacunku dla osob repre-
zentujgeych przeciwne poglady) — poznanie
problemdw, z ktorymi spotyka sig Prezy-

dent RP i udziat w ich wspdlnym rozwigzaniu
w fikeyjnym $wiecie gry komputerowej moze
by¢ doborg lekcjg wychowania obywatelskiego

i ksztattowania nowoczesnego spoteczenstwa
demokratycznego na miarg XXI wigku.

Nowe czasy wymagajg nowych rozwigzan
- gra komputerowa ,Zagraj Prezydenta” moze
by¢ jednym z nich.
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NADUZYCIE IDEI OCHRONY PATENTOWEJ

— TROLLE PATENTOWE

dr Michat Kruk
ekspert, Urzgd Patentowy RP

Od samego poczqgtku budowa systemu ochrony patentowej! oparta byta
na idei rbwnowagi miedzy interesem spoteczenstwa lub panstwa a interesem
uprawnionych z patentu. Z jednej strony monopol patentowy miat zapewnié
przede wszystkim mozliwos¢ zwrotu kosztdw poniesionych na inwestycje
zZwigzane z opracowaniem wynalazku i rbwnoczesnie stanowié bodziec dla
dalszej pracy twércy w dziedzinie wynalazczosci. Z drugiej strony monopol ten
byt ograniczony w czasie i zaktadat przekazanie, po stosunkowo krétkim okresie,
chronionego rozwigzania do domeny publiczne;j.

Te zatozenia systemu ochrony patentowe
zostaty przedstawione w kilku esejach do-
tyczacych ochrony wiasnosci intelektualnej

w wydanym w 2006 roku pigciotomowym
dziele ,Intellectual Property Rights (Critical
Concepts in Law)" pod redakcjg Davida Vave-

Inspiracje do napisania niniejszego artykutu czerpa-
tem przede wszystkim z pigcioksiegu pod redakcja
Davida Vavera zatytutowanego ,Intellectual Property
Rights (Critical Concepts in Law)’, a takze dokumen-
tow w Internecie, miedzy innymi materiafow autorstwa
Collen Chien i amerykanskiego urzedu statystycznego
oraz portali branzowych.

ra. Na temat ochrony patentowej w Stanach
Zjednoczonych Ameryki wypowiada sie w nim
migdzy innymi William W. Fisher Ill, ktory pod-
kre$la, jak bardzo system ten i jego zatozenia
ulegty zmianie.?

2 70b. W. W. Fisher Ill, The Growth of Intellectual
Property: A History of the Ownership of ldeas
in the United States, [w] Intellectual Property
Rights. Critical Concepts in Law (red.) D. Vaver,
Oxon New York 2006, s. 69 i nast. Piecioksiag pod
redakcjg D. Vavera zawiera kilkadziesiat esejow
pochodzgcych z roznych okresow.

Wskazuje on, ze pierwotnie zakres ochrony
udzielanej na wynalazki, a takze inne przed-
mioty ochrony, byt stosunkowo niewielki.

Z czasem jednak rozszerzyt sie do nieznanych
dotgd rozmiaréw. William W. Fischer lll
przypomina przetomowy wyrok ame-
rykanskiego Sadu Najwyzszego w spra-
wie Diamond v. Diehr z roku 1981, w kt6-
rym stwierdzono, ze formuty matematyczne
bedace prawami przyrody nie podlegajg
patentowaniu, ale juz urzadzenia lub sposoby
postepowania Wyposazone W program kom-
puterowy moga zostac opatentowane ,jako
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mieniu federalnego prawa patentowego i tym
samym moze podlega¢ ochronie patentowej.

Fisher podkresla, ze zmiany w obrebie prze-
pisow prawa wiasnosci intelektualngj i jego
interpretacii spowodowane byty czynnikami
ekonomicznymi, ideologicznymi i politycz-
nymi, a takze technologicznymi. Autor eseju
nie zdawat sobie jednak sprawy, Ze ubiegta
dekada przyniesie zjawisko w postaci troll
patentowych stanowigce - wydaje sie - ja-
skrawy przyktad naduzycia idei ochrony

patentowej.
n -
1991 1996 2001 2006 21| Czas patentowych trolli?
= patenty udzielane na wynalazki realizowane za pomocg komputera Sformutowanie ,rol patentOWy”3 pojawito
pozostate wynalazki sie w USA w potowie lat 90. ubieglego wie-

ku wraz z rozpowszechnieniem filmu pod
Rys. 1. Liczba patentéw udzielonych przez USPTO (amerykanski urzad patentowy) wedtug tytuiem ”'|'he Patents Video”. Opowiada on hi-

jego danych L . L

storie nieszczesnika, ktory jest przymuszany

B , , . do nabycia licencji patentowej od uprawnio-

calo$¢” (rys. 1). Orzeczenie to spowodowato uzyskania ochrony patentowej na ruchy wy- nego do patentu - postac ta zostata przed-
poczatek ery patentowania tzw. wynalazkow konywane przez sportowcow w trakcie za- stawiona jako troll.
realizowanych za pomocg komputera. ¢ ' ' -
* (,) Aneh za pomoc ? puere , wgdow (alth/et/c,n')aneuvers)..Debata ta miafa Trzeba podkreslic, ze dwczesne rozumienie
Jako inny przykiad tendencji do poszerzania  Miejsce kikanaScie at temu i koncentrowata o, oiieia jegio zmianie wraz z procesami
zakresu przedmiotow podlegajacych paten-  Sie na sposobie sterowania jachtem w trak- majacymi migjsce w praktyce ochrony wiasno-
towaniu wskazana zostafa dyskusja prowa-  cie regat America's Gup. Argumentowano, éc intelektualnej w USA | gospodarce amery-
dzona na tamach prestizowych czasopism 26 Sposob zachowania sig zatogi stanowi kanskiej. Realia prowadzenia dziafalnogci go-
prawniczych w USA, dotyczgca mozliwosci uzyteczny proces (useful process) w rozu- spodarczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki

cechujg migdzy innymi liveralizacja w zakresie
udzielania ochrony patentowej na wynalazki re-
alizowane za pomocg komputera, wzmozenie

PATENT TROLL #B804-45707613 walki konkurencyjnej na rynku i monetyzacia
praw wiasno$ci przemystowej.

FIG. 1 MENACING o
HORNS Na poczatku ubiegfej dekady w Stanach

Zjednoczonych Ameryki zaczety pojawiac sie
podmioty - kilkuosobowe firmy skiadajgce sie
najczesciej z prawnikow i informatykéw, kiore
koncentrowaty sig wylgcznie na wykorzystywa-
niu patentéw w celu uzyskania odszkodowania
od rzekomych naruszycieli, gtownie duzych firm
z branzy IT. Przedktadajac swojg ,oferte” trolle
patentowe alternatywnie proponowaty zawarcie
umow licencyjnych za odpowiednig optata,

ALWAYS
HUNGRY

Trzeba podkreslic, ze podmioty te nie zajmujg
sie opracowywaniem wynalazkow i ich ko-
mercjalizacjg w tradycyjnym ujeciu, a jedynie
nabywajg prawa wylgczne - zasadniczo

od bankrutujgcych firm informatycznych

5 . -
Rys. 2. Karykatura ukazujaca trolla patentowego — cechuje sie Fe”?”‘e” ten byt juz przeze mnie opisywany w ,Kiar-
on migdzy innymi tym, ze jest ciagle gtodny (always hungry). talniku UP RP” (3/2013).
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| -| niewystarczajace dane (insufficient data)

VVVbe

- podmioty, ktérych celem jest wytacznie monetyzacja patentow (patent monetization entity)
podmioty, ktérych prawdopodobnie wytgcznym celem jest monetyzacja patentéw (likely patent monetization entity)
- podmioty wprowadzajgce na rynek wynalazki chronione patentami (operating company or related entity)

osoby fizyczne, firmy badawcze i uniwersytety uprawnione z patentdéw (individual, research or university)

Rys. 3. Udziat procentowy podmiotéw wszczynajgcych spory o naruszenie patentu w USA wedtug amerykanskiego urzedu patentowego.

- w celu wystepowania z roszczeniami lub
ofertg licencyjng wobec innych podmiotow.
Duze korporacje, w obawie przed wieloletnim
sporem sgdowym, przystajg w wigkszosci
przypadkow na propozycje skiadane przez
trolle patentowe. Oprocz wynalazkéow realizo-
wanych za pomocg komputera w obszarze
zainteresowan trolli patentowych pozostajg
patenty udzielone na farmaceutyki i Srodki
ochrony roslin, ktore stwarzajg podobne
mozliwosci dziafania.

Czym jest troll

Trollem patentowym (rys. 2) okre$la sie podmiot,
ktdry niczego nie produkuie oraz nie zajmuje Sie
dziatalnoscig badawcza, a patenty wykorzystuje
jedynie do uzyskiwania optat licencyjnych Iub
odszkodowan. Paradoksalnie trolle patentowe
jako podmioty, ktdre niczego nie produkujg

i niczego nie wprowadzajg do obrotu, nie s za-
grozone pozwami 0 naruszenie patentow, ktorych
sg wiascicielami. Podobne definicie pojawiajg Sie
w dokirynie amerykanskiego prawa patentowego.
Profesor Colleen Chien z Uniwersytetu Santa Cla-
ra zajmujaca sie omawianym zjawiskiem definiuje
je jako podmioty, kidre uzywajg patentow w celu
uzyskania optat licencyjnych anizeli rozwoju lub

transferu technologi®. Weatug sedziego Sadu
Najwyzszego USA Anthony Kennedy'ego trolle
patentowe charakteryzuig trzy elementy: dokony-
wana przez nie egzekucia praw wylgcznych ma
na wzgledzie jedynie aspekt finansowy (1), zgda-
nia sg wygorowane, przy czym troll zachowuje
Sie wobec naruszyciela w sposob bezwzgledny
(ruthless) (2), a ponadito posiada on znaczacy
wptyw na ewentualne postepowanie sadowe

(3). Obecny prezydent USA w jednym ze swoich
wywiadow stwierdzi, ze trolle patentowe niczego
W rzeczywistosci nie produkujg, a zamiast tego
proponuja model biznesowy, kiory zasadniczo
stanowi wykorzystanie i ograbienie kogo$ z jego
pomystu, a dodatkowo opiera sig na uzyskaniu
pieniedzy od tej 0sobyP.

W literaturze pojawiajg sig inne podobne
okreSlenia, migdzy innymi non-practising entity
(podmiot nieprodukujacy), patent assertion
entity (podmiot utrzymujgcy w mocy patent)
oraz patent shark (rekin patentowy), cho¢

4 Ang. ,entity that uses patents primarily to obtain
license fees rather than to support the development
or transfer of technology”.

5 Ang. ,don’t actually produce anything themselves,
and instead develop a business model to essentially
leverage and hijack somebody else’s idea and see if
they can extort some money out of them”.

ostatnio zaczyna dominowa¢ sformutowanie
patent monetization entity (podmiot zajmujgcy
sie monetyzacjg patentow).

Cel dziatalnosci trolli

Poczatkowo zjawisko miato marginalny charak-
ter, jednak wraz z dynamicznie rozwijajgcym
sie sektorem IT i praktykg Urzedu Patentow

i Znakéw Towarowych Stanow Zjednoczonych
(USPTO) w zakresie udzielania patentow

na wynalazki realizowane za pomocg kom-
putera, szczegolnie po wyroku w sprawie
Diamond v. Diehr, stato sig ono w koncow-
ce ostatniej dekady powaznym problemem

w gospodarce USA.

Wedtug raportu USPTO z sierpnia 2013 roku
udziat trolli patentowych wszczynajacych
postepowania o naruszenie patentw wzrost
w ostatnich latach (rys. 3). Odnoszac sie

do ponizszego rysunku trzeba uzupetnic,

7e w pierwszych latach obecnego millenium
pozwy sktadane przez podmioty, kidrych
celem pozostaje wytacznie monetyzacja pa-
tentow stanowity mniej niz 5% ogétu pozwow
w sprawach dotyczacych naruszen patentow.
Nalezy rownoczesnie pamigtac, ze ztozenie po-
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zwu troll patentowy traktuje jako ostatecznos¢
dazac przede wszystkim do udzielenia ptatne;
licencji lub uzyskania odszkodowania od swojej
Jofiary” przed wszczeciem procesu sgdowego.

W wymienionym raporcie i innych materiatach
studyjnych wskazuije sie na negatywne skutki
Zjawiska, jakim jest funkcjonowanie trolli paten-
towych. Zauwaza sig, ze obecnie kierujg one
swoje dziatania nie tylko wobec potentatow,
ale tez matych i $rednich firm, a nawet start-
upow. Dominuje poglad, ze sytuacja ta ogra-
nicza rozwdj innowacyjnosci amerykanskich
przedsiebiorcow, ogranicza liczbe miejsc pracy,
wptywa na mozliwos¢ wprowadzania nowych
rozwigzan na rynek i stanowi demobilizujacy

przez trolle patentowe. Przedsiebiorcy nie tyko
prowadzg dziatania lobbingowe na rzecz zmiany
prawa patentowego, ale tez tworzg podmioty,
ktore prewencyjnie zwalczajg trolle patentowe.
Takim przykiadem jest spotka RPX Corporation
skupujgca prawa wylgczne mogace sfuzyc trok-
lom patentowym. Naukowcy alarmujg o negatyw-
nych skutkach powstatego zjawiska, proponujac
nowelizacjg prawa patentowego.

Dotychczas politykom nie udato sie przeforsowaé
zmian, kidre ograniczatyby mozliwosci funkcjo-
nowania trolli patentowych. Najwieksza reforma
amerykanskiego prawa patentowego zwigzana
Z przyjeciem ustawy przygotowanej przez zespét
republikansko-demokratyczny pod nazwa ,Le-

nym w systemie amerykanskim®. Wydaje sie,
ze Tomasz Jefferson, jeden z ojcow-zafozycieli
Stanow Zjednoczonych Ameryki i trzeci pre-
zydent USA, kidry poczatkowo przeciwny byt
udzielaniu monopoli patentowych, a z czasem
zaakceptowat idee prawa patentowego w ro-
Zumieniu wskazanym na wstepie, niewatpliwie
popartby stanowisko Baracka Obamy. Mozna
jedynie zastanawiac sie czy Jefferson mogt
przypuszczac, ze w systemie ochrony patento-
wej dojdzie do takich naduzyc.

Dziatanie troli patentowych jest przykfadem
wypaczenia idei ochrony patentowej, kidrej
istota miata polegac miedzy innymi na tym,
Ze poprzez udzielenie monopolu prawnego

Trollem patentowym okresla sie podmiot, ktdry niczego nie produkuje
oraz nie zajmuije sie dziatalno$ciqg badawczq, a patenty wykorzystuje jedynie
do uzyskiwania optat licencyjnych lub odszkodowan.

przyktad dla innych podmiotéw. Istotne jest,

76 przedsiebiorcy, kidrzy rzeczywiscie cheg
komercjalizowa¢ nowe technologie, muszg ,do-
gadywac” sie z trollami i ponosza z tego tytutu
olbrzymie koszty. Wedtug szacunkéw naukow-
cow z uniwersytetu w Bostonie w roku 2011
firmy amerykanskie z sektora IT wydaty blisko
30 miliardow dolaréw na optaty licencyjne,
koszty sgdowe i ugody z trollami patentowymi.
W swoim raporcie sprzed dwoch lat naukowcy
z Bostonu sygnalizujg, Ze zjawisko to nasila sie.

Kampania przeciw trollom

Od kilku lat trwa intensywna kampania skiero-
wana przeciw trollom patentowym. W walke za-
angazowaty sie firmy wprowadzajgce na rynek
swoje wynalazki (pozwani, potencjaini pozwani,
politycy, zardwno republikanie, jak | demokraci,
popierani przez prezydenta USA Baracka Oba-
me, naukowcy (m.in. profesorowie Collen Chien
i David J. Teece) oraz Urzad Patentow i Znakow
Towarowych Stanéw Zjednoczonych.

USPTO w listopadzie 2011 roku rozpoczah

we wspbtpracy z firmami z branzy [T, projekt
majacy na celu stworzenie zunifikowanej termi-
nologil dotyczacej rozpatrywania zgoszen wyna-
lazkéw realizowanych za pomocg komputera. Ma
to na celu ograniczanie udzielania praw wytgcz-
nych na wynalazki, ktére mogtyby by¢ stosowane

ahy-Smith America Invents Act’® nie obejmowata
swoim zakresem opisywanego zagadnienia.

Raporty i analizy opracowane w ostatnich latach
spowodowaty jednak, ze kongresmeni i prezy-
dent USA zaangazowali sie w przeprowadzenie
zZmian, ktre majg utrudnic dziatanie trollom.

W tym roku zostaty zgtoszone w Kongresie USA
stosowne projekty ustaw, migdzy innymi ,Secu-
re High-voltage Infrastructure for Electricity from
Lethal Damage Act” przygotowany przez repu-
blikanskiego senatora Trenta Franksa, ,Stopping
the Offensive Use of Patents Act” zgtoszony
przez republikanskiego cztonka Izby Repre-
zentantow Darrella E. Issa oraz ,Patent Quality
Improvement Act” opracowany przez demokra-
tycznego senatora Charlesa E. Schumera’.

Na poczatku czerwca biezgcego roku admini-
stracja prezydenta USA przedtozyta kilkanascie
propozycji dziatan administracyjnych i legisla-
cyjnych rekomendacii. W oficjalnym o$wiadcze-
niu Biatego Domu okreslono je jako narzedzia
przeznaczone do ochrony wynalazcow przed
lekkomySinymi sporami sgdowymi i zapewnie-
nia najwyzszego standardu patentom udziela-

6 Zostata ona podpisana przez prezydenta Baracka
Obame we wrzesniu 2011 roku.

7 Pierwszy z projektow jest znany pod akronimem
SHIELD Act, natomiast drugi — STOP Act. Projekty
ustaw sg dostepne na stronie internetowej Kongresu
USA - www.govtrack.us/start.
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wynalazca uzyskuje mozliwos¢ zwrotu kosz-
tow poniesionych na opracowanie wynalazku

i dzigki komercjalizacji rozwigzania chronionego
patentem — bedac homo oeconomicus - dazy
do zwigkszenia korzy$ci poprzez opracowanie
nowego wynalazku i wprowadzenie go na ry-
nek z zamiarem komercjalizacj.

Troll patentowy nie spefnia powyzszych kry-
teriow. Rozwazajac przedstawione zjawisko
przychodzg na mysl stowa genialnego wyna-
lazcy Tomasza Alvy Edisona, ktéry w odniesie-
niu do idei patentowania i wynalazczo$ci za-
uwazyt kiedys trafnie, ze ,wartos¢ idei wynika
z mozliwosci jej praktycznego zastosowania™.
To zdanie mozna uzna¢ za szczegolny argu-
ment przeciw trollom patentowym.

Za prace doktorskg na temat
»~Znhaki towarowe sprzeczne z po-
rzgdkiem publicznym lub dobrymi
obyczajami w Uni Europejskiej.
Kategoria przestanek bezwzgled-
nych odmowy udzielenia ochrony
prawnej” otrzymat nagrode Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyzsze-
go w konkursie Urzedu Patento-
wego RP na prace naukowe.

8 Ang. ,designed to protect innovators from frivolous
litigation and ensure the highest-quality patents in our
system’”.

9 Ang. ,the value of an idea lies in the using of it”




STANDARDY CHRONIONE PATENTAMI

Wyzwanie dla prawa patentowego i konkurencji

dr hab. Rafat Sikorski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Trudno wyobrazi¢ sobie dzisiaj funkcjonowanie wielu dziedzin gospodarki
bez standaryzaciji. W takich dziedzinach, jak telekomunikacja czy elektronika
ustalanie standardéw technicznych stato sie normq'. Jednolite standardy
techniczne umozliwiqjg wspbtdziatanie urzqgdzeh wytwarzanych przez réznych,
czesto konkurujgcych ze sobq, producentéw. Wspdtczes$nie standardy ustalane
sq najczesciej na forum organizacji standaryzacyjnych, ktérych zasieg dziatania
zwykle jest globalny2.

toku procesu zmierzajgcego do wytonienia standardu ustala

sie jego specyfikacje techniczng. Okresla ona szczegatowo,
jakie rozwigzania techniczne tworzg dany standard. Niektore organiza-
cje standaryzacyjne daza do tego, by zadne z rozwigzan sktadajgcych
sie na standard nie byto chronione prawami wytgcznymi, w szczegoino-
$ci patentami. Wychodzi sie tu z zalozenia, 7e znacznie tatwiej bedzie
rozpowszechni¢ stosowanie technologii, z ktorej korzystanie nie bedzie
wigzac sie z koniecznoscig uiszczania opfat licencyjnych na rzecz
uprawnionych z poszczegéinych patentow.

1 Przykiadem takich standardow sg standardy wykorzystywane w telefonii komorkowe
2G, 3G, 4G czy powszechnie stosowane standardy kodowania sygnatu video i audio
- MPEG-2 czy MPEG-4.

2 Przykfadami takich organizacji standaryzacyinych s Intemational Standardization
Organization (ISO), European Telecommunications Standard Institute (ETSI), Intema-
tional Telecommunications Union (ITU), Intemet Engineering Task Force (IETF), Insti-
lute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Joint Electron Device Engineering
Council (JEDEC).

W wielu wypadkach jednakze ustalenie specyfikacji standardu w taki
sposob, by zadne z technicznych rozwigzan sktadajgcych sig na dany
standard nie byto rozwigzaniem chronionym patentem, jest po prostu
niemozliwe. llos¢ patentow stale ro$nie, a wspotczesnie wykorzysty-
wane technologie sg coraz bardziej skomplikowane. W takich przy-
padkach rozpowszechnianie technologii uznanej za standard bedzie
uzaleznione od tego czy potencjalni jej uzytkownicy bedg mieli tatwy
dostep do chronionych patentami rozwigzan wykorzystywanych w da-
nym standardzie.

Oparcie standardow na chronionych patentami rozwigzaniach wigze sie
z wieloma ryzykami. Przede wszystkim powstaje tu ryzyko, ze korzysta-
nie ze standardu chronionego patentami bedzie niezwykle kosztowne.
Ponadto pojawia sie tu obawa, ze uprawnieni — juz po ustaleniu specyfi-
kacji technicznej standardu i po zainwestowaniu przez przedsiebiorcow
stosujgcych dany standard Srodkéw w proces jego implementacii -
moga zazgdac opfat licencyjnych w wysokoSci wyzszej niz pierwotnie
zaktadano. Nie mozna wykluczy¢ rowniez sytuacji, w ktdrej dysponent
patentu chronigcego rozwigzanie wykorzystywane w standardzie bedzie
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sprzeciwiat sie wykorzystaniu swego rozwigzania i wystapi z zadaniem
zaniechania korzystania.

Ponizej wskazujg na korzysci i zagrozenia, jakie pojawiajg sie w przy-
padku ustalania standardéw opartych o rozwigzania techniczne chronio-
ne patentami. Wskazuje rowniez na $rodki, jakie sg podejmowane przez
organizacje standaryzacyjne w celu minimalizacji zagrozen zwigzanych
z ustalaniem standardow opartych o chronione patentami rozwigzania.

1. Korzysci i zagrozenia wynikajgce
z ustanawiania standardow
- rozwazania ogoélne

Standaryzacja ma szereg bardzo pozytywnych skutkow. Przede wszyst-
kim umozliwia osiggniecie wspotdziatania produktow wytwarzanych
przez réznych producentéw. Na rynkach, na ktdrych wystepujg silne
efekty sieciowe, im wigksza jest liczba uzytkownikow danej technologi,
tym wiekszg wartos¢ dana technologia przedstawia dla jej uzytkow-
nikow®. Standaryzacja moze przyczynia¢ sie do powstania nowych
rynkéw, bez nigj nie sposob wyobrazi¢ sobie funkcjonowanie takich
rynkow, jak na przykiad rynek telefonii komérkowej®.

Nie mozna jednak rowniez zapomina¢ o zagrozeniach, jakie towarzyszg
standaryzacji. Po pierwsze, standaryzacja zwykle wigze sie ze wspot-
pracg podmiotow bedacych jednoczesnie konkurentami na rynku,

w szczegoinosci konkurentami na rynku produktowym, tj. rynku gdzie
wytwarza sie produkty, w ktdrych wykorzystuje sie technologie bedaca
standardem. Wspdtpraca konkurentow moze skutkowaé podejmowa-
niem dziafan prowadzacych do ograniczenia konkurencji pomiedzy
tymi podmiotami®. Po drugie, w toku wyboru standardu istnieje ryzyko
wyboru technologii, ktéra wcale nie musi by¢ technologig najlepsza.
Standaryzacja moze zamyka¢ dostep do rynku dysponentom innych,
takze lepszych technologi.

Warto tez pamieta¢ o tym, ze wybdr standardu, na kiory sktadajg

sie rozwigzania chronione patentami, nie wystarczy dla zapewnienia
swobodnego rozpowszechniania takiej ,standardowej” technologii.
Zwykle musi dopiero powstac stosowny zasob patentowy, w ktorym
bedg zgromadzone rozwigzania chronione patentami, tak by mozliwe
byto ich wspdine udostepnianie na podstawie jednej umowy licencyj-
nej upowazniajgcej do korzystania z wszystkich istotnych dla stoso-
wania standardu rozwigzan’. Udostepnienie rozwigzan skiadajacych
sie na standard moze rowniez nastepowac poprzez zawieranie licencji

3 Komunikat Komisji - Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej do horyzontalnych porozumien kooperacyjnych, Dz. Urz. UE
z dnia 14 stycznia 2011 1. C 11/1, pkt 263 (dalej: Wytyczne w sprawie porozumien
horyzontalnych).

4 Study on the Interplay between Standards and Intellectual Property Rights (IPRs),
tekst dostepny na stronie: http:/ec.europa.eu/enterprise/policies/european-stan-
dards/standardisation-policy/policy-activities/intellectual-property-rights/index_
en.htm, str. 17.

5 Wytyczne w sprawie porozumien horyzontalnych, pkt 264,

6 Wytyczne w sprawie porozumief horyzontalnych, pkt 264.

7" Dobrym przyktadem organizacji, kidra zajmuie sig tworzeniem zasobow patento-
wych, a nastepnie ich udostepnianiem jest MPEG Licensing Association (MPEG LA).
Informacje na temat dziatainosci MPEG LA znajdujg sie na stronie: www.mpegla.com.

dr hab. Rafat Sikorski

Adiunkt w Zaktadzie Prawa Europej-
skiego na Wydziale Prawa i Admini-
stracji UAM. Zajmuije sie problema-
tykg praw wiasnosci intelektualnej,
prawa prywatnego miedzynarodo-
Wego oraz prawa konkurencji.

Swoje prace badawcze koncentruje
wokot zagadnien styku prawa wia-
snosci intelektualinej, w szczegol-
nosci prawa patentowego i prawa
konkurenciji.

W roku 2013 ukazata Sie jego mono-
grafia pt. Funkcjonowanie zasobow
patentowych w prawie konkuren-
cji UE. Wykonuje réwniez zawod
adwokata.

)/

krzyzowych pomiedzy poszczegdinymi dysponentami tzw. patentow
istotnych dla standardu, przy czym ten sposéb udostepniania tech-
nologii ma znaczenie tylko wtedy, gdy zaledwie kilka podmiotow jest
dysponentami patentéw istotnych z punktu widzenia standardu.

2. Putapki patentowe
Trole patentowe
Naduzycia dysponentow patentéow

Istotnym niebezpieczenstwem, jakie pojawia sie w przypadku wyboru
jako standardu technologii chronionej patentami jest nigbezpieczenstwo
,Zastawiania” przez dysponentéw chronionych rozwigzan swoistych pu-
tapek patentowych (ang. patent ambush). Dysponenci patentéw moga
manipulowa¢ procesem wyboru standardu tak, by wybrany standard
objat rozwigzania chronione patentami, ktérych sg dysponentami. Ist-
nieje ryzyko, Ze uczestnicy procesu wyboru standardu nie ujawnig przy-
sfugujacych im praw po to, by w sytuacii, gdy standard rozpowszechni
sie na rynku, ujawni¢ swoje chronione rozwigzania i zazadac wyzszych
opfat licencyjnych.

Ujawnienie patentow nastepuje tu w momencie, gdy przedsiebiorcy
stosujgey dany standard nie mogg sobie pozwoli¢ na odejscie od jego
stosowania i wybdr innej technologii bez koniecznosci poniesienia
znacznych kosztow. Po pierwsze, fakt implementacii standardu wigze
Sie przeciez z poniesieniem znacznych kosztow zwigzanych z przysto-
sowaniem swojej dziatalnosci i implementacii standardu. Sg to koszty,
ktore w razie zmiany technologii, nie bedg mogty by¢ w jakikolwiek
sposob odzyskane przez przedsiebiorce. Po drugie, ewentualne koszty
zwigzane z koniecznoscig opracowania nowego standardu pozwalaja-
cego na obejscie patentow, ktdrych dysponent nie chce uczestniczyé
w procesie standaryzacji zwykle rowniez sg znaczne. Proces stan-
daryzacji wymaga przeciez zwykle uczestnictwa wielu podmiotow,

a to powoduie, ze proces ustalania standardu wcale nie jest procesem
szybkim i tanim.

Dysponenci patentow, ktdrzy juz po implementacii standardu wystepuig
Z zadaniami wygorowanych opfat licencyjnych wiedzg, ze ze wzgledu
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na poniesione koszty implementacji oraz ewentualne koszty zmiany
standardu, przedsigbiorcy stosujgcy dany standard nie majg duzego
pola manewru i muszg uisci¢ stosowne opfaty licencyjne, nawet jesli

sg one wysokie. Dobrym przyktadem takiej sytuacii jest sprawa Ram-
bus. Spotka Rambus naktonita tu organizacje standaryzacyjng JEDEC
do wyboru standardu, ktorego specyfikacja techniczna obejmowata
rozwigzania chronione patentami, ktérych byta dysponentem Iub rozwig-
Zania zgloszone przez nig w celu uzyskania patentu.

Doszto tu do wprowadzenia w btad organizacji standaryzacyjne,
albowiem spotka Rambus nie ujawnita, ze przystuguja jej patenty

do rozwigzan, ktore majg by¢ stosowane w standardzie. Po tym jak
uczestnicy rynku zaczeli stosowanie technologii uznanej za standard,
Rambus ujawnit swoje patenty i zazgdat opfat licencyjnych, oczywi-
$cie stosunkowo wygdrowanych w stosunku do opfat licencyjnych,
ktore uzytkownicy technologii juz uiszczali na rzecz innych dysponen-
tow patentow wykorzystywanych w danym standardzie. Postepowanie

rozpowszechniania danej technologii, natomiast wielkoS¢ opfat licencyj-
nych ma mniejsze znaczenie. Inne interesy majg przedsiebiorcy dzia-
fajacy wytgcznie na rynku technologii. Poniewaz nie dziatajg na rynku
produktowym, a ich zrodtem dochodu jest udostepnianie chronionych
rozwigzan, bedg oni zwykle zainteresowani tym, by optaty licencyjne
byty jak najwyzsze.

3. Polityka organizacji standaryzacyjnych
majgca na celu ograniczenie ryzyk
zwigzanych z wyborem standardow
chronionych patentami

Organizacje standaryzacyjne sg $wiadome ryzyk wskazanych powy-
zej, diatego tez dazg do ich minimalizacji. Czynig to na dwa sposoby.
Po pierwsze, przedsigbiorcy przystepujgcy do wyboru standardu zobo-

Standaryzacja ma szereg bardzo pozytywnych skutkdw. Przede wszystkim
umozliwia osiggniecie wspdtdziatania produkidw wytwarzanych przez réznych
producentdw. Na rynkach, na ktérych wystepujq silne efekty sieciowe, im
wieksza jest liczba uzytkownikdw danej technologii, tym wiekszq warto§€ dana
technologia przedstawia dla jej uzytkownikéw. Standaryzacja moze przyczyniac
sie do powstania nowych rynkdw, bez niej nie sposdb wyobrazi¢ sobie
funkcjonowanie takich rynkdw, jak na przyktad rynek telefonii komorkowe].

spotki Rambus sktonito Komisje Europejska do wszczecia postepo-
wania dotyczgeego naruszenia prawa konkurengiié, Uznano bowiem,
Ze zajmowata ona pozycje dominujgcg na rynku technologii i naduzyta
tej pozycii poprzez zadania nadmiernie wygorowanych optat za udzie-
lenie licencji.

Wskazane powyzej ryzyka zwigzane z wyborem standardu, na ktére
skiadajg sie rozwigzania chronione patentami, wynikajg po czesci z fak-
tu, Ze poszczegdini dysponenci patentow biorgcych udziat w procesie
standaryzacji czesto majg rozbiezne interesy®. Dysponenci patentow,
ktorzy jednoczesnie dziatajg na rynku produktowym, na ktorym wy-
korzystuje sie dang technologie, s raczej zainteresowani w mozliwie
najszerszym rozpowszechnianiu ich technologii — cheg zarabiaé na wy-
twarzaniu | wprowadzaniu do obrotu produktow implementujgcych
technologie bedgcg standardem na rynku produktowym i chcg dodat-
kowo zarabiaC poprzez udostepnianie swojej technologii i uzyskiwanie
opfat licencyjnych. Z ich punktu widzenia kluczowa jest mozliwosé

8 Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2009 r. dotyczgca postepowania przewidzianego
w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 54 Porozumienia
EOG (sprawa COMP/38.636 - RAMBUS).

98, Anderman, H. Schmidt, EU Competition Law and Intellectual property Rights,
Oxford 2011, 5. 293.

Wwigzywani sg do wyjawienia na samym poczatku wszelkich patentow,
a czesto takze zgtoszen patentowych, ktére mogg dotyczy¢ standardu.
Po drugie, uczestnicy procesu standaryzacji zobowigzujg sie, ze beda
udzielac licencji na korzystanie ze swoich rozwigzan na warunkach nie-
dyskryminujgcych i rozsgdnych (tzw. warunki FRAND - fair;, reasonable
and non-discriminatory).

Matgorzata Lewandowska, ASP Warszawa (2005 r.)
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opatentuj swoj pomyst
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Agnieszka Kluska, Warszawa (2007 r.)

Organizacje standaryzacyjne zasadniczo wprowadzajg w umowach
zawieranych z podmiotami uczestniczacymi w wytanianiu standardow
zobowigzanie do ujawnienia praw wiasno$ci intelektualnej, ktre mogg
dotyczyé przyjmowanego standardu'®. Przyjmowane przez organizacie
standaryzacyjne rozwigzania dotyczace ujawniania praw wiasnosci
intelektualnej odnoszacych sie do rozwigzan stanowigcych czes¢ stan-
dardu réznig sie miedzy soba. Niektore organizacje standaryzacyjne
wymagaja ujawnienia wylgcznie juz udzielonych patentow, inne wyma-
gaja takze ujawnienia zgtoszen patentowych, w tym tych jeszcze nie-
opublikowanych. W wigkszosci przypadkow wskazuije Sie, ze uczestnik
procesu standaryzacji nie ma obowigzku przeprowadzania badan pa-
tentowych, a obowigzek ujawnienia odnosi sig jedynie do tych patentow,
0 ktorych wiadomo cztonkom grupy roboczej danego przedsiebiorcy
uczestniczacego w wytanianiu standardu.

Sposob, w jaki formutowane sg zobowigzania do ujawnienia praw

wiasno$ci intelektualnej ma istotne znaczenie, gdyz niejasno sformuto-
wane postanowienia umow zawieranych z uczestnikami czesto sg zro-

dtem sporow. Dobrym przykfadem jest tutaj wspomniana juz sprawa
standardu ustalanego w ramach organizacji standaryzacyjnej JEDEC.
Spotka Rambus, ktéra dopiero po przyjeciu standardu ujawnita,

ze dysponuje patentami do rozwigzan tworzacych standard i zazgdata

10 Patrz np.: art. 4 (Disclosure of IPRs) ETSI Intellectual Property Rights Policy, tekst
dostepny na stronie: http:/www.etsi.org/images/etsi_ipr-policy.pdf.

opfat licencyjnych za korzystanie z tych rozwigzan, bronita sig w po-
stepowaniu przed sadem amerykanskim wskazujgc, ze postanowienia
dotyczace ujawniania praw wiasno$ci intelektualnej nie byty sformuto-
wane wiasciwie.

Oprocz zobowigzania do ujawniania praw wiasnosci intelektualnej,
organizacje standaryzacyjne w umowach zawieranych z uczestnikami
procesu standaryzacji wprowadzajg postanowienia, w Swietle ktdrych
dysponenci patentow zobowigzujg sie do udzielania licencji na warun-
kach FRAND'". Dysponent patentu zobowigzuje sig do stosowania
opfat licencyjnych w rozsadnej wysoko$ci - jesli chodzi o ich wielkos¢ -
oraz niedyskryminowania pomiedzy uczestnikami procesu standaryzacii
a innymi podmiotami, ktdre nie sg dysponentami patentéw i nie biorg
udziatu w wytanianiu standardu.

(Czes¢ organizacji standaryzacyjnych idzie jeszcze dalej i wymaga

od uczestnikow procesu standaryzacji zobowigzania do udzielania
licencji nieodptatnych (ang. royally free license). Oczywiscie z punktu
widzenia podmiotu stosujgcego technologie takie rozwigzanie jest ko-
rzystne, jednakze z punktu widzenia dysponentow patentow - tj. tych,
ktorzy zwykle ponosza koszty zwigzane z badaniami i rozwojem
nowych rozwigzan technicznych to rozwigzanie jest mato atrakcyjne

i moze zniecheca¢ do uczestnictwa w wyfanianiu standardéw w ra-
mach organizacji preferujgcych taki model udostepniania rozwigzan
tworzacych standard.

Wskazane powyzej zobowigzania do licencjonowania na warunkach
FRAND oraz do ujawniania patentow i zgtoszen patentowych odnosza-
cych sie do przyjmowanego standardu niewgtpliwie utatwiajg rozpo-
wszechnianie technologii uznanych za standardy w danej dziedzinie.
Nie sposob jednakze nie zauwazyc¢, ze zobowigzania te wigzg jedynie
te podmioty, kidre uczestniczg w procesie wytaniania standardu i ktére
zawarty stosowng umowe z organizacjg standaryzacyjng. Dysponenci
patentow, kiorzy pozostajg poza procesem standaryzacii, nie sg zwigza-
ni tymi postanowieniami umownymi. Nie mozna zatem wykluczy¢, ze te
podmioty bedg domagac sie optat licencyjnych w takiej wysokosci,
ktéra uczyni korzystanie ze standardu nieatrakcyjnym ekonomicznie
badz tez bedg zgdac zaniechania dalszego korzystania z chronionego
rozwigzania.

4. Zarzuty naduzycia patentu oraz naduzycia
pozycji dominujgcej przez dysponentow
patentéw tworzgcych standardy

Mimo wprowadzenia przez wiele organizacji standaryzacyjnych obo-
wigzku udzielania licencji na warunkach FRAND dysponenci patentw,
ktdrzy zobowigzali sie do udzielania na takich wiasnie warunkach,
wykorzystujg swoje patenty w celu zakazania innym przedsiebiorcom
stosowania chronionych rozwigzan skfadajacych sie na standard.
Wystepowanie z zgdaniami zaniechania korzystania z rozwigzan chro-
nionych patentami w przypadku rozwigzan, kiore skfadajg sie na tech-
nologie uznane za standardy techniczne dafo poczatek wielu glosnym

" Patrz np.. art. 6 (Availability of Licenses) ETS! Intellectual Property Rights Policy, tekst
dostepny na stronie: http:/www.stsi.org/images/etsi_ipr-policy.pdf.
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wojnom patentowym, w szczegoinosci na rynku smartphoneow oraz
tabletow2. Wojny te toczq sig dzisiaj przed sadami w Azji, Stanach
Zjednoczonych oraz Europie, w szczegoinosci w Niemczech, Wielkiej
Brytanii oraz Holandlii

Wystepowanie z zgdaniem zaniechania stosowania patentow, ktre
chronig rozwigzania skfadajace sie na standard techniczny, ma w rze-
czywistosci na celu wyeliminowanie z rynku pozywanych przedsigbior-
cow. Analiza postepowan sadowych pokazuje, ze pozwani podnoszg
podobne zarzuty w celu oddalenia roszczen dysponentow patentow

0 zaniechanie stosowania chronionych rozwigzan.

W postepowaniach przed sgdami niemieckimi pozwani wskazuja,
Ze wystepowanie z Zgdaniem zaniechania stosowania chronionego
patentem rozwigzania moze by¢ uznane za przejaw naduzycia po-
zycji dominujgcej, a zatem za dziatanie, ktére stanowi naruszenie
zarowno krajowego, jak i unijnego prawa konkurencji. W gtosnej
sprawie Orange Book Standard, niemiecki Sad Najwyzszy wskazat

cia pozycji dominujgcej jest obecnie przedmiotem postepowania
przez Trybunatem Sprawiedliwo$ci w sprawie Huawei v. ZTE™,

Warto tu wskazac, ze w przed sgdami wielu panstw, wystepowanie

Z zadaniem zaniechania stosowania patentu, jest traktowane jako
przejaw naduzycia patentu. Tak w przypadkach roszczen o zaniechanie
orzekaty sady w Holandii oraz Japonii™. Podobne stanowisko prezen-
towane jest w Chinach, gdzie przyjmuie sig, ze podmiot, ktory korzysta
Z rozwigzania tworzgcego standard, w przypadku gdy jego dysponent
zobowigzat sie w toku standaryzacji do zawierania umow licencyjnych
na warunkach FRAND, nie narusza patentu, jednakze jest zobowigzany
do uiszczania opfat licencyjnych z tytutu jego stosowania'®. W Stanach
Zjednoczonych z kolei sgd rozstrzygajac o zadaniu zaniechania stoso-
wania patentu, uwzglednia catoksztatt okolicznosci, w tym bierze pod
uwage interes publiczny. Sady przyjmuija, ze wzglad na interes publicz-
ny, w analizowanych tu okolicznoSciach, przemawia przeciwko uwzgled-
nieniu roszczenia o zaniechanie'”.

Istnieje ryzyko, ze uczestnicy procesu wyboru standardu nie ujawniq
przystugujgcych im praw po to, by w sytuacji, gdy standard rozpowszechni sie
na rynku, ujawni¢ swoje chronione rozwigzania i zazqdac wyzszych optat licencyjnych

na warunki, jakie muszg by¢ spetnione, by pozwany mogt skutecz-
nie podnies¢ zarzut naduzycia pozycji dominujgcej przez dysponen-
ta standardu'. Po pierwsze, pozwany musi wykazac, ze dysponent
patentu zajmuje pozycje dominujgcg na rynku. W przypadku pa-
tentow chronigcych rozwigzania sktadajace sie na standardy tech-
niczne zwykle nie bedzie to trudnym zadaniem. Po drugie, pozwany
musi wykazaé, ze przedstawit dysponentowi patentu oferte zawarcia
umowy licencyjnej, na stosownych warunkach. Po trzecie, pozwany
musi rowniez wykazac, ze od momentu ztozenia oferty zawarcia
umowy licencyjnej postepowat tak, jakby oferta ta byta przyjeta,

a umowa licencyjna zawarta. W szczegdIno$ci, pozwany musi
przedstawi¢ dysponentowi patentow raporty dotyczace korzystania
z chronionych rozwigzan oraz wykazac, ze uiszcza optaty licencyj-
ne, aw przypadku, gdy przed ztozeniem oferty zawarcia umowy
licencyjnej naruszat patent, wykazac, ze zaptacit stosowng kwotg
za wykorzystanie chronionego rozwigzania w przesztosci. Kwestia
przestanek, jakie muszg by¢ spetnione, by mozna skutecznie w pro-
cesie 0 zaniechanie korzystania z patentu podnies¢ zarzut naduzy-

12 Patrz m.in. M. A. Carrier, A Roadmap to the Smartohone Patent Wars and FRAND
Licensing, GPI Antitrust Chronicle 2/2012, tekst dostepny na stronie: http://ssm.
com/abstract=2050743. Wojny patentowe na rynku smartphone'ow oraz tabletow
sg szczeg6towo analizowane na blogu: www.fosspatents.com.

13 Orzeczenie Bundesgerichtshof z 6 maja 2009 r. w sprawie KZ 39/06 Orange-Book
Standard, tekst dostepny na stronie http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/recht-
sprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=acea256584d0e420272381a9d-
Oc7ab7a&nr=48134&pos=0&anz.

5. Konkluzje

W globalnej gospodarce jestesmy skazani na standaryzacje. Wydaje sie
rowniez, 7e standardy beda wykorzystywac rozwigzania chronione pra-
wami wiasno$ci intelektualnej, w szczegoinosci patentami. Nieuniknione
sg zatem rowniez ryzyka wskazane powyzej. Niestety mechanizmy,
ktore sg wykorzystywane w celu minimalizacji tych ryzyk, nie sg dosko-
nate. Ani obowigzek ujawnienia patentu, ani obowigzek licencjonowania
na zasadach FRAND, nie pozwalajg na wyeliminowanie potencjainego
zagrozenia ze strony tych dysponentw rozwigzan stosowanych w stan-
dardach, ktérzy nie uczestniczg w procesie standaryzacji. W literaturze
wskazuje sig, ze konieczne jest wprowadzenie, wianie w kontekscie
standaryzacj, licencji przymusowej. Dyskusja nad tg kwestig jest chyba
nieunikniona. Bez watpienia juz teraz konieczne jest bardziej wywazone
podejscie w kwestii uwzgledniania roszczenia o zaniechanie. To wiasnie
perspektywa uwzglednienia roszczenia o zaniechanie budzi dzisiaj
najwigksze przerazenie wielu innowacyjnych przedsigbiorcow.

"4 Sprawa C-170/13 - wniosek 0 wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony
przez Landgericht Diisseldorf (Niemcy) w dniu 5 kwietnia 2013 r. - Huawei Technolo-
gies Go. Ltd przeciwko ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH.

15| R. Gabuzda et al, Standards Essential Patents and Injunctive Relief, April 2013,
tekst dostepny na stronie: http:/www.jonesday.com/files/Publication/77a53dff-786¢-
442d-8028-906e1297060b/Presentation/PublicationAttachment/270fc132-6369-
4063-951b-294cab47ched/Standards-Essential%20Patents.pdf, s. 19.

161, R. Gabuzda et al., Standards Essential .., . 19.

17 Apple, Inc. v. Motorola, Inc., No. 1:11-cv-08540 (N.D. IIl. June 22, 2012).
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REKLAMA UKRYTA

JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

prof. dr hab. Ewa Nowinska
Uniwersytet Jagiellonski

Powszechna jest opinia, ze konwencjonalna reklama ,stracita site przebicia”l.
Zmeczeni jej wszechobecnos$ciq i towarzyszgcym jej szumem informacyjnym
odbiorcy, chetnie korzystajg m.in. z mozliwosci stwarzanych przez postep
techniczny, pozwalajgcych wyeliminowac nqgjsilniej oddziatujgce reklamy,
1j. reklamy telewizyjne, omijqjg strony reklamowe w prasie drukowanej, stabnie
skuteczno$¢ plakatdw, ulotek, reklam kinowych. Wprawdzie ogromne mozliwosci
w tym zakresie tkwiqg w internecie, istotnq role odgrywa takze powszechne
uzywanie takich urzgdzenh stuzgcych komunikaciji, jak telefony komérkowe,
smartfony (iPhony) i inne, niemniej poczatkowe, silne oddziatywanie reklamy
niewgtpliwie stracito na znaczeniv.

J ednak dla producentow niezbedne jest wykonawcy. Reklama ,przemycana” w filmach, nej marki, czy zegarka znanego producenta,
wzbudzanie zainteresowania ich ofertg to znakomity interes dla wszystkich zaintereso-  takze Martini byto trunkiem kolejnego wcielenia
rynkowa, poszukuig zatem innych drog dotarcia ~ wanych, w tym i dla 0s0b bioracych udziat w stawnego szpiega).

oszukiwanie nowych form wptywania
na klientow doprowadzito do powstania

zachet w tresciach odbieranych jako neutraine Jamesa Bonda otrzymat wysokie honorarium
reklamowo, co jest aktualnie znacznie skutecz-  za uzycie do ulubionego drinka wodki okreslo-
niejszym sposobem perswazji, anizeli klasycz-
ne” reklamy. | tak, stale powtarzana przez dzien-
nikarza nazwa produktu czy znak towarowy,
odpowiednie zwroty odnoszace sig np. do ga-
tunku piwa zawarte w piosence wykonywanej
przez znanego artyste, utrwalg jego znajomosc
w Swiadomosci odbiorcow, wywotujac ponadto
pozytywne skojarzenia przeniesione z 0soby

do nabywcow. Jedng z nich jest ,przemycanie”  realizacji produkcji (np. aktor odtwarzajgcy role P

1 Zob. M. Namystowska, K. Sztobryn, Zwalczanie nie-
uczciwej reklamy ukrytej w prawie polskim i niemiec-
kim, [w:] Reklama. Aspekty prawne, pod red. M. Na-
mystowskiej, Warszawa 2012, s. 217.
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tzw. mickkiej reklamy?, ktorej ,dzieckiem” jest
Zjawisko okreslane mianem prodlict placement,
ktorego przyktadem sg powyzsze ilustracie.
Istotnym jej elementem jest m.in. reklama odre-
dakeyjna. Tak np. jedna z rozgto$ni radiowych,
zdaniem KRRIT ukryta reklame w nastepujgcym
tekscie ,neutralnym” gospodarczo: W naszej
uczelni; ktdra - mimo Ze jest barazo mfod,
Jest wysoko notowana w rankingach - majg
Zajecia bardzo dobrzy profesorzy | wyktadowcy.
(..) Serdecznie dziekujemy - Bog zaptac - tym,
kiorzy pomagajg, by studenci mogli studiowac
U nas nawet za darmo. Studiowac i formowac
swoje osobowosci. Dzigkujemy m.in. SKOK-om
Stefczyka oraz indywidualnym ofiarodawcom

7 Polski i z Polonii

d reklamy ,nie uciekt” takze znany dzien-
nikarz, ktory pozowat z butelkg napoju
energetycznego Powerade na biezni, relacjonu-
jac ,neutralnie” swoje przygotowania do udziafu
w maratonie. Zeby nie byto watpliwosci, miejsce
fotografii zostato podpisane: stownia Oasis
w hotelu Hyatt.

Poszukujgc nowych form dotarcia do potencjal-
nych nabywcow wykorzystuje sig i takie zjawi-
ska spoteczne, jak Flash mob, ktore z zatozenia
temu celowi stuzy¢ nie miaty. Przyktadem moze
tu by¢ takie wiasnie wydarzenie z udziatem
Marquese Scott’a, kidry tanczyt na masce no-
wego modelu Peugeota, co zostato sfilmowane
i rozpowszechnione w internecie z koncowym
napisem ,Let Your Bodly Drive”, 1j. z gtownym
hastem kampani reklamowej tego samochodu.

P otezng zachetg dla ukrywania tresci
reklamowych sg przewidziane w prawie
zakazy i ograniczenia. llustracjg moze by znana
przed laty reklama:

e

SOPLICA

BPLICA  SOPLICA

Przedsigbiorcy - jak wspomniatam - zdajg
sobie sprawe z coraz bardziej zmniejszajacej sie
skutecznosci tradycyjnych Srodkow perswazyj-
nych, chetnie zatem siggajg takze po skuteczne
zwykle, choc ukryte oddziatywania promocyjne.
Nie ma watpliwosci, ze wobec licznych, bardziej

2 Zob. E. Nowinska, Zwalczanie nieuczciwej reklamy.
Zagadnienia cywilnoprawne, Krakow 2002, . 125 i n.

9% -

prof. dr hab. Ewa Nowinska

Spotecznej UJ.

Kierownik Zakladu Prawa Konkurencji i Srodkéw Masowego
Przekazu w Katedrze Prawa Wtasnosci Intelektualnej Wydzia-
fu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego. Byfa
prodziekan (2008-2012) Wydziatu Zarzadzania i Komunikacii

Specjalistka z zakresu prawa wiasnosci przemystowej i pra-
wa mediow (prawa prasowego). Radca prawny. Jest arbitrem
Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej
|zbie Informatyki i Telekomunikacii oraz arbitrem Sadu Arbitra-
zowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Byta
cztonkiem rady nadzorczej TVP z rekomendacji Ministerstwa
Skarbu Panstwa i cztonkiem rady nadzorczej Radia Krakow.

Autorka opracowan [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 15.
Prawo Konkurencji: Ochrona funkcjonowania rynku na podstawie art. 15 ZNKU oraz Ukryta reklama,
lokowanie produktow, a takze autorka: Prawo dla dziennikarzy - Poradnik kieszonkowy i Wolno$¢ wy-
powiedzi prasowej. Wspdtautorka opracowan: Prawo wiasnosci przemystowej (wspotaut. Michat du Vall,
Urszula Prominska), Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (wspotaut. M. du Vall).

lub mniej szczegbtowych regulacji prawnych,
dotyczacych problematyki zwigzanej z reklama,
majac takze na uwadze podstawowg zasade
rynkowa, jakg jest jego transparentnosé, ukry-
wanie rzeczywistego zamiaru promocyjnego

za przekazami o innym charakterze musi by¢
postrzegane jako dziafanie niedozwolone.

Tak tez w rzeczywistosci jest — odpowiednie
ograniczenia i zakazy majg zardwno charakter
generalny, jak i dotycza okreslonej grupy przed-
siebiorcow 1j. przede wszystkim nadawcow
radiowych i telewizyjnych oraz producentow
oferujgcych tzw. produkty wrazliwe, jakimi sg ty-
tor, alkohol czy leki. Niewatpliwie najistotnigjsze
sg odpowiednie przepisy zawarte w ustawie

0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, a to choc-
by ze wzgledu na ich powszechne dla rynku
znaczenie. Z tego wzgledu ponizsze uwagi beda
dotyczyty tego wiasnie aktu prawnego.

Ukryta reklama w przepisach
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji

Obszemy art. 16 ustawy wskazuje przykladowo,
jakie tresci czy formy reklamy moga naruszac
zasady uczciwego rynku. Co istotne, nie definiu-
je jej, co powoduje, ze w kazdym konkretnym
przypadku nalezy najpierw ustalic, czy mamy
do czynienia z reklama, aby nastepnie poddaé
ja ocenie z punktu widzenia przywotanego
przepisu.

Z musza to oczywiscie zarbwno orzecz-
nictwo, jak i doktryne do poszukiwania
odpowiedniej definicji co powodue, ze mamy
szereg stanowisk w tym zakresie. | tak, jednym
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Z pierwszych byta propozycja, aby za reklame
uzna¢ kazdg wypowiedz zmierzajacg do stymu-
lowania zbytu towarow i ustug®. Podkreglano,
ze takie dziatania w kazdym razie dotyczg obro-
tu gospodarczego.

Na szersze rozumienie tego terminu wskazata
B. Jaworska-Debska podnoszac, ze zwrot ten
obejmuije takze i dziatania podejmowane poza
rynkiem (szerokie ujgcie), a wiec i réznego
rodzaju akcje spofeczne czy polityczne®. Jako
Swiadome podejmowanie dziatan w sferze
gospodarczej, zmierzajgce do promowa-

nia towarow lub usfug poprzez wskazanie

na ich cechy w taki sposob, aby wywota¢

lub wzmocni¢ okreslone potrzeby u klientow,
sterujgc w ten sposob ich wyborem, okreslam
reklame w jej rozumieniu gospodarczym, tak
jak jg okresla autorka niniejszych uwag®. Takze
orzecznictwo z oczywistych wzgledow musiato
kwestie te dostrzec i do niej sig odniescS.

0 latach do$wiadczen w funkcjonowaniu
konkurencyjnego rynku w kazdym razie
mozna przyjac, iz pojgcie ,reklama” odnosi
sie do: wypowiedzi rynkowej oraz do okre-
$lonych akcji spotecznych czy politycznych.

8 Tak I. Wiszniewska, R. Skubisz, Sroaki zapobiegania
niguczciwej reklamie w projekcie ustawy o zwalczaniu
nieuczeiwej konkurencyi, PiP 1992, z. 4, s. 55.

* Wokét pojecia reklamy, PUG 1993 1, nr 12, 5. 21,

5 Op. cit, s. 25.

6 Por. np. wyrok SN z 2 pazdziemika 2007 r. Il CSK
289/07, OSNC 208 r., nr 12, poz. 140 oraz orzeczenia
przywotane [w] E. Nowinska, M. du Vall, Ustawa
0 Zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz,
Warszawa 2012, s. 301 in.




Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencj
reguluje wytgcznie stosunki rynkowe, a zatem
nie znajduje zastosowania do ,reklamy” poza
gospodarczej.

Niekiedy mamy trudno$ci w odr6znieniu
roznego rodzaju wypowiedzi komercyjnych,
najtrudniej jest ocenic, kiedy mamy do czynienia
z reklamg, kiedy za$ z informacjg handlowg. Ma
to szczegllne znaczenie w odniesieniu do sytu-
acj, w ktorej reklama jest zakazana lub ograni-
¢zona, za$ informacja - nie. Zwykle to konkretne
przypadki dyktujg stosowne oceny.

P rzechodzac do gtéwnego nurtu niniej-
szych uwag, na wstepie przywota¢
nalezy przepis ustawy odnoszacy sie do ukry-
wania tresci reklamowych. | tak, zgodnie z art.
16 ust. 1 pkt 4, za czyn nieuczciwej reklamy
uznano wypowiedz, ktora zachecajgc do na-
bywania towarow lub ustug, sprawia wrazenie
neutralnej informacji

nalezy odpfatnos¢, a zatem okoliczno$c ta jest
na gruncie omawianej regulacii irelewantna.

rokiem wstgpnym dla dokonywania
dalszych ocen na gruncie omawianego
przepisu jest przede wszystkim ustalenie -
PO pierwsze — czy mamy do czynienia z rekla-
ma, a wiec przekazem zachecajgcym do na-
bycia towaru lub skorzystania z ustugi, ktory
to przekaz zawarty zostat w dowolnego rodzaju
wypowiedz’” - po drugie - nie jest rozpoznawa-
ny przez przecigtnego (modelowego) odbiorce
jako reklama wiasnie. W konsekwencji zostaje
on de facto wprowadzony w btgd, co do charak-
teru ofrzymanego komunikatu.

Tak tez swoje stanowisko uzasadniat Sad
Ochrony Konkurencji i Konsumentow w wy-
roku z 23 lutego 2006 " min. podkreslajac,
iz reklamodawca, wykorzystujgc niewiedze
lub naiwnosc abonentow telewizji, emitujgc
reklame, zmierzat do wywotania w nich bled-

prima facie sugeruje komunikat jezykowy. Jed-
nakze wydaje sie, ze nalezy mu nadac szersze
Znaczenie, szczegolnie majac na uwadze
zréznicowane formy wypowiedzi reklamowey’,
obejmujgcej zaréwno komunikaty stowne, jak

i obrazowe czy muzyczne. Z tego wzgledu moz-
na przyjac, ze jest nig kazdy zrozumiaty sposob
komunikowania si, a wiec zarbwno werbalny,
wizualny, jak i dzwiekowy?, ma zatem charakter
polisemiotyczny.

godnie ze wskazanym przepisem, nie-

uczciwo$¢ takiego przekazu tkwi w tym,
iz ,wypowied?’, w kidrej ukryty zostat przekaz
reklamowy, w odbiorze (modelowego) jej adre-
sata ,sprawia wrazenie neutralngj informacji”.
,Neutralnos¢” informacji 0znacza, ze nie za-
wiera ona tresci promocyjnych, pochodzacych
od zainteresowanego przedsiebiorcy, a wiec
w kitorej nie powinna sie znajdowac reklamowa
zacheta do nabywania towaru lub skorzystania
Z usfugi, co oczywiscie nie oznacza, ze W wy-

Przedsiebiorcy zdajq sobie sprawe z coraz bardziej zmniejszajgce;j sie skutecznosci
tradycyjnych srodkdw perswazyjnych, chetnie zatem siegajq takze po skuteczne zwykle,
cho¢ ukryte oddziatywania promocyjne. Nie ma wqtpliwosci, ze wobec licznych, bardziej
lub mniej szczegdtowych regulaciji prawnych, dotyczqcych problematyki zwigzanej
Zreklamq, majqc takze na uwadze podstawowq zasade rynkowq, jakq jest jego
transparentno$¢, ukrywanie rzeczywistego zamiaru promocyjnego za przekazami o innym
charakterze musi by¢ postrzegane joko dziatanie niedozwolone.

Jak widac, przywotany przepis nie uzywa
zwrotu reklama ukryta’, okreslenia zado-
mowionego zarbwno w jezyku potocznym,
prawniczym jak i prawnym (por. art. 12 ust. 2
ustawy Prawo prasowe; zblizony termin znaj-
dujemy w art. 4 pkt 20 ustawy o radiofonii

i telewizji, w kontekscie ,ukrytego przekazu
handlowego’), cho¢ jest to oczywiste, jesli
zwazyC na sens tego ustawowego zwrotu.

Wykazanie popefnienia powyzszego delikiu
wymaga spetnienia przez dany przekaz naste-
pujgcych przestanek:

- ,Wypowiedz” musi mie¢ charakter reklamy
oraz

- tre$¢ takiej ,wypowiedzi” musi by¢ zawarta
w ,neutralngj informacji”.

Brak jest tu tak charakterystycznego dla re-
klamy gospodarczej warunku, za ktéry uznac

nego przekonania, Ze nie majg do czynienia

7 reklama lub przynajmniej powinien liczy¢ sie

Z potencjalng mozliwoscig wywofania w nich
fakiego wrazenia”. Nasuwa sig w zwigzku z tym
uwaga, 7e ukrycie reklamy stanowi swoisty
przypadek wprowadzenia w btad, choc oczywi-
Scie podlegajacy innym ocenom, anizeli - takze
Ujeta w omawianym przepisie — wprowadzajgca
w biad reklama®.

Komentowany przepis zawiera - jak widzi-

my — szereg pojec nieostrych, co oczywiscie
nie sprzyja jasno$ci regulacii. | tak - oprécz
watpliwosci co do terminu ,reklama” - nie przy-
blizono znaczenia pojecia ,wypowied?’, ktory

7 XVIl Ama 118/4, Dz. Urz. UOKIK nr 2, poz. 31.

8 Tak tez J. Dudzik, R. Skubisz, [w:] Ustawa o zwalcza-
niu nieuczeiwef konkurencji. Komentarz, Warszawa
2013, s. 758

powiedziach, ktorych przedmiotem jest oferta
rynkowa, nie moga by ujete rynkowe opisy
pozytywne, byleby miaty przymiot ,neutralnosci’”.
Niejasne przy tym i wywotujgce spory jest usta-
lenie, czy z przypadkiem nieuczciwej reklamy
mamy do czynienia jedynie w sytuacii celowego
ukrycia okre$lonego przekazu promocyjnego
przez zainteresowany podmiot, czy tez obojetny
jest tu stan $wiadomosci (wola) sprawcy deliktu
0 ktorym mowa.

P roblem powyzszy wynika przede
wszystkim z braku w tekScie omawia-
nego przepisu okreslenia ,ukryta” reklama,
Co sugerowatoby dziatanie celowe. Jednakze
majgc na uwadze okoliczno$é, ze ustawa ma

9 Por. E. Nowihska, M. du Vall, Ustawa o zwalczani...
s. 362, M. Namystowska, K. Sztobryn, Zwalczanie
niguczciwej reklamy..., s. 211.
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na celu zwalczanie nieuczciwej konkurencji
nalezy przyjac, ze nieuczciwos¢ dziafania
zasadza sie w tym, ze ,wypowiedz" sprawia-
jgca wrazenie ,neutraingj” (rynkowo) zostafa
zamieszczona w danym komunikacie $wia-
domie, z zamiarem wywotania jej niekomer-
cyjnego charakteru. Stanowisko to aktualnie
jest powszechnie akceptowane'®. Przeciwny
poglad prowadzitby do niekontrolowanego
ograniczenia swobody wypowiedzi 0 gospo-
darczej tresci.

U wazam zatem, ze jest to dziafanie
zamierzone przez reklamujacego sie
przedsiebiorce, a zwykle i przez podmiot, kidry
taki ,ukryty” przekaz rozpowszechnia. Ostatnia
uwaga moze by¢ korygowana okolicznosciami
konkretnego przypadku. Jakie zatem moga

to by¢ okolicznosci? Moze na nie wskazywac
np. niezasadna czestotliwos¢ pokazywania
czy postugiwania sig okreslonym, zindywidu-
alizowanym produktem czy jego znakiem to-
warowym, umieszczenie odpowiedniej reklamy
produktu przed emisjg filmu czy serialu, ktory
fo produkt jest w emisjach takich uzywany,
zwyKle z pozytywnym komentarzem i wiele
innych'™,

Niewgtpliwie jednak nie zawsze uda sie przed-
stawi¢ dowod wprost wskazujgcy zarowno

na intencje zaangazowanych podmiotow, jak

i na ewentualne, istniejgce pomigdzy nimi, po-
wigzania (faktyczne lub prawne), ktore mogtyby
wskazywaé na celowos¢ dziatania. Teoretycznie
szeroki (ze wzgledu na trudno$ci dowodowe)
jest zakres stosowania omawianego przepisu,
takze ze wzgledu na brak przestanki odptatno-
Sci zwigzanej z ukryciem reklamy, choc niewat-
pliwie jej wykazanie utatwitoby osad.

Takze i tu zatem widaC decydujgca role, jaka
przypisa¢ nalezy wtasnym ocenom sedziow-
skim, opartym o okoliczno$ci konkretnego
przypadku.

N iewiele jest orzeczen dotyczacych
omawianej problematyki. Pewne
zZnaczenie wyjasniajgce ma stanowisko Sgdu
Najwyzszego, zawarte w wyroku z 6 grudnia

10Por. J. Dudzik, R. Skubisz, [w] J. Szwaja, Komentarz,
s. 759; M. Namystowska, K. Sztobryn, Zwalczanie nie-
uczciwej reklamy..., s. 221 in.; E. Nowinska, M. du Vall,
Komentarz, s. 362; Z. Okon, Reklama jako czyn
nieuczciwej konkurencii, [w:] Prawo reklamy i promocii,
pod red. E. Traple, Warszawa 2007, s. 700.

" Por, uwagi J. Dudzika i R. Skubisza, op. cit, s. 760.

2007 12, w ktorym m.in. czytamy, ze ,art. 16
ust. 1 pkt 4 ZNKU nalezy odczytywac w ten
Sposéb, ze ma on zastosowanie tylko w tych
przypadkach, w kidrych reklamowy charakier
przekazu ukrywany jest w taki sposob, ze od-
biorca przekazu nie spodziewa Sig, 7 dana
wypowied? (przekaz) ma charakter reklamowy,
nie tyle ze wzgledu na sposéb sformutowania
wypowiedzi bedgcej de facto reklama, lecz

Z powodu ukrycia jakichkolwiek odniesien

do rzeczywistego Zrodla przekazu lub zwigzkow
migdzy podmiotem, ktorego wypowied? Kiero-
wana jest do konsumentow, a przedsiebiorca,
kidrego produktow przekaz dotyczy. Innymi
stowy, zakres zastosowania art. 16 ust. 1 pkt
4 ZNKU ogranicza sie do takich praktyk rekla-
mowych, kidre polegaja na rozpowszechnianiu
informacji o produkcie w taki sposob i w takich
okolicznosciach, ze - z obiektywnego punkiu
widzenia, a wiec niezaleznie od faktycznego
przekonania adresata przekazu - odbiorca

nie odbiera ich jako pochodzacych od przed-
Slebiorcy lub podmiotow z nim powigzanych,
ktbrego produktu takie wypowiedzi dotycza.
Jako przyktady takich praktyk mozna wskazac
emisje lub publikacje rozmowy dziennikarza

Z ekspertem, ktory zamiast przedstawic obiek-
tywng opinig lub wiasne stanowisko, poleca
produkt konkretnego przedsigbiorcy z uwagi
na zwigzki biznesowe lub towarzyskie z tym
przedsiebiorcg; audycje, w kidrej pozytywnie
lub negatywnie wypowiadajg sie o produkcie
LPrzypadkowi” przechodnie lub widownig,

w sytuacji gdy zostali poinstruowani, jak majg
Sle wypowiadac; wyrazanie Sig 0 konkretnym,
1zeczywistym produkcie przez bohaterow Seriali
lub filmow, gdy jest to niezwigzane z akcjg

(np. chwalenie konkretnego, rzeczywistego
serwisu marki samochodl, ktorym porusza sie
bohater)’.

mawiane dzialania podejmuie sig nie tyl-

ko w prasie. Szczegbinym przypadkiem
ukrytej reklamy sg wspomniane przekazy
publikowane w Internecie, takie jak: marketing
,Szeptany’, sterowany przez przedsiebiorcow,
blogi prowadzone przez ich pracownikow,
,neutraine” wpisy chwalgce okreslong oferte itd.
Rozpowszechnianie sie tych sposobow kontak-
tow z klientami niewatpliwie zakioca prawdziwy
obraz rynku, mogac stanowic czyn nieuczciwej
konkurencji. Takze w omawianym zakresie

1211 SK 20/07, OSNP 2009, nr 3-4, poz. 55.
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szereg watpliwoSci budzi¢ moze tzw. keyword
aavertising, z zastrzezeniem, ze generalnie
nie moze by¢ oceniany negatywnie's.

W ostatnich latach duzym zaintereso-
waniem przedsiebiorcow cieszy sig

przywotane juz lokowanie produktow (product
placement), stanowigce jedno z narzedzi marke-
tingowych. Polega na nawigzywaniu do produk-
tu w taki sposob, ze odbiorca takiego przekazu
zasadniczo nie traktuje tego w kategoriach ryn-
kowych, jednakze zwykle zauwazy i zapamieta
fowar, ustuge, oznaczenia je indywidualizujace.

Zjawisko nie jest nowe, tak np. w ksigzce J. Ver-
na pt.,W 80 ani dookofa swiata” bohaterowie
korzystali ze statku konkretnej kompanii zeglu-
gowej. Produkt okreSlonej marki zagrat na ekra-
nie od czasow braci Lumiére - tworcy kina
pokazywali w flmach mydio Lever Bros (dzisiej-
szy Unilever). Z powodzeniem stosowane byto
przede wszystkim w filmach amerykanskich lat
30-tych ubiegtego wieku, w szczegoinosci dla
reklamy samochoddw i papierosow.

W ieloletnia kariera’ filmowa lokowania
produkiu doprowadzita do powstania
w Stanach Zjednoczonych specjalistycznych
firm, zajmujgcych sie poszukiwaniem zaintere-
sowanych przedsiebiorcow. Przefomowy dla
dalszego rozwoju tego sposobu finansowania
produkcii, byt kultowy juz film pt. £7; w ktorym
Zjadane przez tytutowego bohatera nieznane
szerzej cukierki Reese’s Pieces (producent
M&M odméwif), przebojem wdarty sig na rynek,
ich sprzedaz wzrosfa po kampanii filmu o ponad
50%. Przyktadowo, w filmie ,Raport mnigjszo-
sci”m.n. ,graty” takie produkty, jak Nokia, GAP,
Reebok i inne. Odgrywajgcy role Jamesa Bonda
aktor, po emisji filmu pt. ,Smier¢ nadejdzie jutro’,
zostat nazwany ,Mr Brand”, gdyz film przypo-
minat dtugg reklamowke z takimi produktami,
jak: Heineken, Smirnoff, BMW, Eriksson, zegarki
Omega i wigle innych.

P raktyki takie weszly takze na rynek eu-
ropejski, z polskim wigcznie. Wystarczy
wspomnie¢, ze w serialu 07 zgfos sig’, po-
rucznik Borewicz jezdzit Polonezem, za ktorego
Wypozyczenie producenci nie ptacili, B. Linda
w filmie ,Sara” prezentuje garnek firmy Zepter,
przywieziony z Bosni, w filmie , Stodko Gorzki”
Z nierealnym, do$¢ absurdalnym ujeciem balonu

13 Por. K. Pierzchata, Keyword advertising. Niewidzialne
naruszenie prawa do znaku towarowego, ZN UJ PIPWI
2010,2.108,s. 103 i n.




z napisem ZEPTER. Z oczywistych wzgledow
takze seriale nie gardzg wptywami z lokowania
produktow: babcia Mostowiakowa poi rodzing
okre$long herbata; znak towarowy gotowego
dania byt fatwo dostrzegalny w jednym z odcin-
kow ,Klanu”.

ktualnie przepisy ustawy o radiofoni

i telewizji (od 2011 r) dozwalajg na lo-
kowanie produktow w $cisle okreslonych
warunkach prawnych. Wezesnigj mozna byto
w odniesieniu do oceny takich przypadkow
stosowa¢ omawiany przepis, cho¢ nigkiedy
wykazanie nieuczciwo$ci bedzie tu zwykle
trudne. Moze na nig wskazywag istnienie powig-
zan, w szczegdlnosci finansowych, pomiedzy
zainteresowanymi podmiotami (np. w ksigzkce
A. Fibich pt. ,Dopdki widze Twdj cien” bohatero-
wie uzywali okreslonego rodzaju wina, kiérego
producent sponsorowat promocje powiesci,
moze to wskazywaé na omawiany przypadek
lokowania produktu). Jednakze nie jest to rodzaj
promocji z zaozenia nieuczciwy, odpowiednia
forma ostrzezenia moze by¢ wystarczajaca dia
uchylenia ewentuainego zarzutu.

L okowanie produktow (product pla-
cement) jest powszechnie w $wiecie
stosowane, zwykle jednak (zasadniczo poza
Stanami Zjednoczonymi) negatywnie postrze-
gane w kategoriach niedozwolonych, ukrytych
przekazéw rynkowych co nie 0znacza, ze za-
wsze w takich przypadkach do naruszenia
prawa dochodzi™.

Populamos¢ tego rodzaju marketingu szczegolnie
w programach telewizyjnych, kryjgca w sobie
moZliwos¢ niedozwolonego oddziatywania
promocyjnego, skionita zaréwno ustawodawce
europejskiego, jak i krajowego do uregulowania tej
kwesti w odpowiednich aktach prawnych, o czym
nizej. W konsekwencji wyodrgbniono ten rodzaj
promocj z pojecia reklamy” (jak czyni to ustawa
0 radiofonii i telewizji). Otwarte pozostaje w zwigzku
Z tym pytanie czy ma to znaczenie dia ocen do-
konywanych na gruncie ,reklamowych” przepisow
uznk? W tym migjscu, w kazdym razie mozna
wskazat, ze w przypadkach lokowania produktu
w audycjach emitowanych w radiu lub w telewizi
whrew zakazom (nakazom) zawartym w ustawie
0 radliofonii | telewizji, na gruncie uznk bedzie

YK, Grzybezyk, Product placement na tle prawa pol-
Skiego po implementaci dyrektywy o audiowizualnych
ustugach medialnych, [w:] Prawo reklamy..., s. 413 i n.

ORYGINAL" jest w cenie

Monika Krauze, Liceum Plastyczne w Szczecinie (2008 r.)

fo przypadek reklamy sprzecznej z przepisami
prawa (art. 16 ust. 1 pkt 1). Pozostate przypadki,

{j. lokowanie produktu w ksigzkach, filmach, prasie,
grach komputerowych, jesli spetnione zostaty
cechy nieuczciwosci, mogg stanowic omawiany
delikt konkurengji®®.

przypadkiem reklamy sprzeczne;

Z przepisami prawa mamy takze
do czynienia w razie naruszenia art. 12 ust. 2
prawa prasowego, zgodnie z ktérym: Dzien-
nikarzowi nie wolno prowadzic ukrytej dziatal-
nosci reklamowej wigzgcej sie z uzyskaniem
korzysci majatkowej badz osobistej od 0soby
lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej
reklamg. Jesli zatem dziennikarz nie uzy-
skat korzysci, o ktorych mowa w przepisie,
wykaze sig natomiast, ze spefnione zostaty
przestanki reklamy ukrytej, o ktorych mowa
W ustawie 0 zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji, dojdzie do popetnienia deliktu konku-
rencji. W takim przypadku do rozwazenia po-
zostaje kwestia podmiotu odpowiedzialnego
za popetniony delikt, uzalezniona od rodzaju
stosunku prawnego taczacego dziennikarza.

W spomnie¢ nalezy - cho¢ nie sta-

nowi przypadku reklamy ukrytej'®
- tzw. reklame podprogowg (subliminalng),
. oddziatywanie na adresatow obrazem Iub

15Tak tez K. Grzybczyk, Lokowanie produktu, Warszawa
2012, 5. 423.
16 J. Dudzik, R. Skubisz, op. cit, s. 766.

dzwiekiem w sposob, ktorego Swiadomosé
czlowieka uchwycic nie moze'”. Jak wiadomo,
aktualnie reklamy przygotowywane sg takze

7 pomocg psychologdw, ktorzy badajg wptyw
poszczegolnych bodzcow Sledzac odezyty
encefalografu (tzw. neuromarketing). W ten
sposob probuje sig odczytac, co naprawde
podoba sig w reklamie, a w konsekwencji, jak
skutecznie sterowa¢ wyborami rynkowymi.

Nie sam fakt badan, lecz zastosowanie od-
dziatywan pod$wiadomosciowych powinno
budzi¢ negatywng ocene z punktu widzenia
rynkowej klauzuli dobrych obyczajow. Dziatania
takie, cho¢ nie potwierdzono ich skutecznosci,
zostaty wprost zakazane w ustawie o radiofonii
i telewiziji (art. 16b ust. 2 pkt 5).

Konczac wskazac nalezy, ze w literaturze pod-
kreslono, iz skala zjawiska w postaci omijania
klasycznych form reklamy i ukrywania takich
tresci, jest duza. Nieliczne procesy w tym za-
kresie nalezy ttumaczyé tym, ze przedsiebiorcy
nie czujg zagrozenia Swojego interesu albo

nie wierzg w skuteczno$¢ postepowania sg-
dowego w takich sprawach'8, Przeszkods jest
tu takZe przewidywana ucigzliwos¢ w postaci
wykazania, Ze dany komunikat gospodarczy
nie jest ,wypowiedzig neutraing” (informacja
handlowa), lecz reklama,

17 Zob. E. Nowirska, M. du Vall, Komentarz 2013,
s. 367 in.; E. Nowinska, Zwalczanie..., s. 118in.
18 Zob. A. Tomaszek, O konstruksji zarzutu... s. 675.
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CZY POTRZEBNE SA
nowe typy czyndw nieuczciwej konkurencijie

dr hab. Pawet Podrecki

Uniwersytet Jagiellonski

Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk) moga
by¢ podstawg prawng do eliminowania bezprawnych zachowan, ktére dotyczg praw wytgcznych
chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej. Wsrod
tak chronionych praw wtasnosci przemystowej, w pierwszej kolejnosci mozna wskazaé¢ na prawa
ochronne do znakéw towarowych oraz prawa z rejestracji wzoréw przemystowych. Istotne znaczenie
ma réwniez ochrona przewidziana w uznk dla oznaczen geograficznych. Nie mozna rowniez wykluczy¢
zastosowania uznk do zabezpieczenia interesdw uprawnionego z patentu i praw ochronnych na wzory
uzytkowe. Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w przypadku ich zastosowania
do przedmiotow praw wiasnosci przemystowej majg generalnie na celu uzupetnienie ochrony.

F unkcje ogdinej podstawy ochrony peti niewatpliwie art. 3 sta¢ mozna réwniez art. 11 uznk umozliwiajgcy ochrone tajemnicy

ust. 1 uznk. Zawarta w tym przepisie klauzula generalna, przedsigbiorstwa, a zarazem wynalazku, ktory nie zostat zgtoszony
stanowi, ze czynem nieuczciwej konkurencii jest dziatanie sprzecz-  do opatentowania oraz art. 15 uznk, kiérego celem jest ochrona przed
ne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza utrudnianiem dostepu do rynku.

interes innego przedsigbiorcy lub klienta. Przepis ten moze by¢
zastosowany do budowy tzw. nienazwanych czyndw nieuczciwe;
konkurencji, ktére mogg ograniczac takie przyktadowo dziatania
jak: naruszenie renomy lub pasozytnictwo, wykorzystujace cudze
nakfady.

doktrynie i orzecznictwie prawa zwalczania nieuczciwej
konkurencji rwnolegte zastosowanie przepisow ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji oraz ustawy Prawo wiasno-
$ci przemystowej nie budzi dzisiaj zasadniczych watpliwosci i jest
powszechnie akceptowane!. Generalna teza o dopuszczalnosci
Wsrod uregulowan szczegdtowych nalezy wymienic: art. 5 uznk,
ktory okre$la przestanki ochrony oznaczenia przedsigbiorstwa, art. 10—
uznk dotyczqcy wprowadzajacych W bfad o0znaczen towarow | usiug, 1 Por, E.'Traple, Stogunek czynu nieuczc/wej konkurencji qo praw W/asqos’c/ intelek-
art. 13 uznk wskazujacy na grani ce niewolnicze gon adladownictwa tualnej, ZNUJ PWIOWI 2001, Nr 77, s. 9 nast,; J. Szwaja dopuszczajac ochrong

L C o na podstawie uznk wskazuje, e najbardziej spomy, a zarazem wazny praktycznie
oraz art. 16 uznk szeroko opisujacy zasady prowadzenia nieuczciwej jest stosunek ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do przepisow prawa

reklamy. Do nieuczciwych zachowan rynkowych przedsigbiorcow, wlasnosci przemystowej, w przypadku znakow towarowych. Por. J. Szwaja, A. Ku-
ktore sg zwigzane z prawami wiasnoSci przemystowej wykorzy- biak-Cyrul, ()] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, 2013, s. 58.
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dr hab. Pawet Podrecki

Adiunkt w Katedrze Prawa Wtasnosci Intelektualne) Wydziatu Prawa i Administraciji UJ. Adwo-
kat. Specjalizuje sie w prawie wiasnosci intelektualnej i prawie cywilnym, prawie nieuczciwej
konkurencji, prawie antymonopolowym i prawie nowych technologii.

Autor publikacji z zakresu prawa wiasnosci intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagad-
nien prawa europejskiego, w tym Porozumienia monopolistyczne i ich cywilno-prawne skutki,
Srodki ochrony praw wiasno$ci intelektualnej, Ochrona prawna topografii ukfadow scalonych,
Transfer technologii. Umowy w zakresie obrotu prawami wtasno$ci przemystowej w Regula-
cje handlu i biznesu migdzynarodowego, Rozstrzyganie sporéw o nazwy domen Interneto-
wych w System Prawa Handlowego, Nasladownictwo w ustawie 0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Umowa know-how w Obrét dobrami niematerialnymi, Ochrona konsumentéow
w umowach zawieranych na odlegtos¢ w Handel elekironiczny. Prawne problemy, Cywilno-
prawne skutki porozumien w Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego, Postepowania
arbitrazowe itd.

Redaktor pierwszej i najwiekszej publikacji IT Prawo Internetu (2004 i 2007).

Brat udziat w pracach nad harmonizacjg prawa polskiego z prawem europejskim. Uczest-
niczy w pracach nad projektami ustaw oraz wykonuje ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP.
Wspétpracuje z Komisjg Kodyfikacji Prawa Cywilnego.

Jest czlonkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencii, arbitrem Sadu Polubownego ds. Domen
Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji i arbitrem Sadu Arbitrazowego

przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego.

tzw. kumulatywnej ochrony? rodzi jednak wiele dyskusyjnych
zagadnien szczegotowych, ktore dotyczg wzajemnej relacii prze-
pisow obu ustaw®. Przyktadem moze by¢ ustalenie stosunku
przepisow pwp w przypadku ochrony znakéw renomowanych
oraz ochrony przed naruszaniem renomy w uznk”. Nierozwigzana

2 Przez ochrong kumulatywng nalezy rozumie¢ sytuacje, gdy przedmiot (dobro) nie-
materialne korzysta z ochrony przewidzianej przez przepisy wigcej niz jednej ustawy
z zakresu wiasnosci intelektualnej. Zgodnie z art. 2 pkt viii) Konwencji o ustanowieniu
Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualnej z 14 lipca 1967 1. (Dz. U. z 1975 .

Nr 9, poz. 491 51) przepisy zwalczania nieuczciwej konkurencji zalicza sig do ochrony
wiasnosci intelektualngj.

Rozwigzanie wielu spornych kwestii wymaga odstgpienia od prob okreslenia wza-
jemnego stosunku catych ustaw, zwtaszcza trudno pwp uznac w catosci za lex
specialis wobec uznk traktowanej jako lex generalis. Pojawiajg sig zwtaszcza
problemy konkurencji migdzy przepisami albo przeciwnie ich kumulatywnego lub
komplementarnego stosowania. (Por. J. Szwaja, Kubiak-Cyrul, s. 58 i 64). Jedno-
znaczny poglad na temat stosunku obu ustaw mozna natomiast wywiesc z tezy
wyroku SN z 23 pazdziernika 2008 . ,Z poréwnania zakresu ochrony przewidzianej
W razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ust. 1 ustawy

z dnia 30 czerwea 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej) z zakresem ochrony
przewidzianej w wypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencii (art. 18 ustawy

z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencii) wynika, ze zakres
roszczen ochronnych w tej drugiej ustawie jest szerszy. Brak jest zatem dostatecz-
nego uzasadnienia natury aksjologicznej, aby w razie podjecia dziatan naruszajgcych
prawo do znaku renomowanego, stanowigcych jednoczesnie naruszenie dobrych
obyczajow, pozbawiajgc uprawnionego mozliwosci skorzystania z szerszych Srodkow
ochrony prawnej przewidzianych w ustawie o zwalczaniu niguczciwej konkurenci
Bytoby to sprzeczne z podstawowym celem tej ustawy, kiorym jest zapewnienie
warunkow zdrowej konkurenci rynkowej" (wyr. SN z 23 pazdziernika 2008 r, V CSK
109/08, Legalis).

Por. J. Piotrowska, Ochrona prawa do znaku towarowego na podstawie przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, PUG 1997, Nr 4, s. 15 i nast.; Reno-
mowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001, s. 164 i nast,, E. Wojciesz-
ko-Gtuszko, Ochrona prawna znakdw towarowych powszechnie znanych w prawie
polskim na tle prawnoporownawczym, ZNUJ PWIOWI 1995, Nr 65, s. 123.

w
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W sposob ostateczny pozostaje ciggle kwestia granic ochrony
przed nieuczciwym nasladownictwem w uznk, ktora ma gtownie
wptyw na zakres korzystania z wzoréw przemystowych?®.

C elem tego artykutu nie jest jednak kolejna proba ustalenia
wzajemnego stosunku pomiedzy istniejgcymi obecnie
aktami prawnymi, ale wywotanie dyskusji, czy potrzebne

sg zmiany dotyczgce typow czyndw nieuczciwej konkurencii, ktore
przyczynig sie do bardziej efektywnej ochrony praw wiasnosci
przemystowej.

Na postawione powyzej pytanie mozna udziela¢ odpowiedzi wy-
bierajac nie tylko kilka metod analizy prawnej, ale wykorzystujgc
rowniez rozwigzania wynikajgce z techniki legislacyjnej. Chodzi

w tym migjscu o zasygnalizowanie, ze pytanie 0 nowe czyny
nieuczciwej konkurencji mozna rozumie¢, jako propozycje wprowa-
dzenia do uznk nowego przepisu, ktéry bedzie okreslat przestanki
ochrony albo pozostanie na gruncie dotychczasowych postano-
wien ustawy i poszukiwanie wytycznych do budowy nienazwanych
czyndw nieuczciwej konkurencji na podstawie art. 3 ust. 1 uznk.
Istotne moze okazac sie rowniez formutowanie nowych zasad
wyktadni klauzuli generalnej i przepisow szczegdtowych ustawy
(art. 5-17 uznk). Zauwazy¢ nalezy w tym migjscu, ze jesli jednak
potrzeba konstruowania nowych czynéw nieuczciwej konkurencji
zostanie oceniona negatywnie, oznaczac to bedzie, ze obowigzu-
jace regulacje i praktyka powinny by¢ utrzymane oraz stosowane
na aktualnym poziomie.

5 Por. E. Traple, P. Podrecki, Przgjecie lub nasladownictwo formy zewnetrznej cuczego
produktu jako czyn nieuczciwej konkurencji, Zeszyty Naukowe UJ - Prace z Wynalaz-
czosci i Ochrony Whasnosci Intelektualngj 2001, zeszyt 77, s. 55 n.
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Ochrona wynalazkéw, wzoréw i znakow
towarowych nieobjetych ochrong prawa
wtasnosci przemystowej

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii okazujg sie
szczegblnie istotne w przypadku ochrony nieopatentowanych wyna-
lazkdw, niechronionych wzoréw uzytkowych lub przemystowych oraz
niezarejestrowanych znakow towarowych.

Dostrzec mozna, ze w przypadkach, gdy dochodzi do korzystania

z cudzych projektow lub oznaczen w prawie zwalczania nieuczciwe
konkurenciji konstruowane sg rodki ochrony, ktore nie tyle uzupetniajg
istniejgcy katalog roszczen, ale tworzg odrebng podstawe prawna,

W takich sytuacjach nie mozna mowi¢ o kumulatywnej lub komple-
mentarnej ochronie z przepisami pwp, poniewaz podstawg roszczen
sq wylgcznie przepisy uznk.

Najbardziej czytelnym przyktadem jest art. 10 uznk, ktory okresla
czyn nieuczciwej konkurencji polegajacy na korzystaniu z oznaczen
wprowadzajgcych w btad. Rownie istotny moze okazac sie art. 13
uznk w zw. z art. 3 ust. 1 uznk, ktory wskazuje na delikt nieuczciwego
nasladownictwa. Wymienione przepisy moga stuzy¢ ochronie nieza-
rejestrowanych znakow lub wzordw przemystowych. Obok wymien-
ionych przykfadowo art. 10 oraz art. 13 uznk, ochrona wynalazkdw,
wzorow przemystowych lub uzytkowych i znakow towarowych jest
realizowana réwniez wprost w oparciu 0 art. 3 ust. 1 uznk.

Klauzula generalna petni w tym przypadku funkcje uzupetniajgcg
katalog nazwanych czynow nieuczciwej konkurencii. Budowa tego
przepisu, odwotujac sie w szczegolnosci do pojecia ,dobrych obyc-
zajow” daje uniwersalng podstawe do oceny zachowan polegajacych
na nieuczciwym korzystaniu z cudzych osiggnie¢ lub naktadéw,
zwlaszcza dotyczacych niechronionych innowacyjnych rozwigzan
technicznych lub technologicznych. W zakresie znakéw towarowych
przejmowanie lub korzystanie z nakfadow polega natomiast na wyko-
rzystywaniu cudzej renomy lub efektow cudzych kampanii reklamow-
ych. Zachowania te, okreslane czesto terminem ,pasozytnictwa’, majg
zwigzek z zakresem ochrony praw wtasnoSci przemystowej, poniewaz
moga doprowadzi¢ nie tylko do zaniechania korzystania z rozwigzan
lub znakédw towarowych, ale takze do kompensaciji majatkowej,
wykorzystujac roszczenia o naprawienie szkody oraz z tytutu bezpod-
stawnego wzbogacenia®.

N a podstawie bogatego dorobku orzecznictwa mozna twierdzic,
ze wskazane czyny nieuczciwej konkurencji 3 czesta podsta-
wa ochrony przedmiotow praw wiasnosci przemystowej’. W kontek-

Scie pytania o potrzebe wprowadzenia nowych deliktow, sadzic wiec
nalezy, ze nie jest celowe tworzenie nowych czyndw szczegdtowych,

6 Zachowaniem sprzecznym z dobrym obyczajem w rozumieniu art. 3 ZNKU jest dzia-
tanie o charakterze pasozytniczym, ktére polega na tym, ze uczestnik tego samego
rynku korzysta z gotowego efektu pracy swego konkurenta handlowego (Por. wyr.
SN 27 lutego 2009 1., V CSK 337/08, OSP).

7 Por. Uchwata SN z dnia 23 lutego 1995 1. (Il CZP 12/95) OSP 1996, nr 3, poz. 55)

z glosg M. Czajkowskiej-Dabrowskiej; wyrok SN z 21 pazdziernika 1998 . II CKN
10/98, OSN 1999, nr 5 poz. 69; wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. (Il CKN 969/00, OSN
2003 Nr 5 poz. 72) i wyrok SN z 11 fipca 2002 1. (I CKN 1319/00, OSNC 2003, Nr 5,
poz. 73); wyrok SN 27 lutego 2009 r,, (V CSK 337/08, OSP).
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adz oryginalny®

J”t’.k:hrﬂlnal wlasnosci przemysiowej

Justyna Niedzinska, ASP Warszawa (2009 r.)

ale konieczne jest wyznaczenie granic zastosowanie tych przepisow.
Gfowna uwaga zwrécona powinna by¢ w tym celu na przestanki art. 3
ust. 1 uznk.

Chronigc przedmioty praw wiasnosci przemystowej poza granicami
wynikajgcymi z przepisow pwp lub innej ustawy zachowac nalezy
bowiem ostroznos¢ i uwzgledniac, ze rozszerzanie podstaw i Srodkow
ochrony nie zawsze jest dopuszczalne ani tez usprawiedliwione.
PamigtaC nalezy przede wszystkim o zamknietym katalogu i zasadzie
numerus clausus praw wytgcznych do dobr niematerialnych, ktorych
nie mozna rozszerza¢ wolg stron. Brak wiec podstaw do kreowania
praw w stosunku do ddbr niematerialnych, ktdre nie sg uksztattowane
normatywnie. Podkresli¢ nalezy ponadto, ze zakres chronionego in-
teresu podmiotow stosunkow prawnych w prawie zwalczania nieuczci-
wej konkurencji ma podobng funkcje jak ochrona bezwzglednych praw
podmiotowych. Z tego wzgledu ochrona prawna nie moze wytgczac
lub nadmiernie ogranicza¢ korzystania z dobr znajdujgcych sie w do-
menie publicznej. Dotyczy to réwniez niechronionych wynalazkéw,
wzorow i znakéw towarowych, do ktorych prawa istniaty, ale na skutek
uptywu czasu lub niewniesienia optaty ochronnej wygasty®.

drugiej strony warto podniesc, ze srodki ochrony w uznk majg
zapobiegat przed nieuczciwymi zachowaniami, ktore zakiocajg

8 Por. R. Skubisz, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14A, s. 75 i nast.
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funkcjonowanie konkurencji. Prowadzenie przez przedsiebiorcow
rywalizacji rynkowej jest natomiast niejednokrotnie bezposrednio za-
lezne od sposobu korzystania z przedmiotéw wtasnosci przemystowej.

Nieuczciwe zachowania dotyczace przedmiotéw wtasnosci przemysto-

wej, pomimo braku praw wytgcznych, mogg wprost naruszac zasady
uczciwej konkurencii uzasadniajgc potrzebe wnoszenia stosownych
roszczen.

Srodki ochrony przewidziane w uznk powinny wiec eliminowad
nieuczciwe praktyki w obrocie, w stosunku do konkretnie zindywidu-
alizowanych sprawcow naruszen konkurencji. Kierowanie roszczen
na podstawie uznk realizuje w ten sposéb model odpowiedzialno$ci
wzgledem konkretnych osb, ktorym mozna zarzuci¢ w danej sprawie
bezprawne zachowanie. Rozstrzygniecie na tle ustalonego stanu
faktycznego pomiedzy stronami na podstawie uznk nie korzysta przy
tym z rozszerzonej skutecznosci w stosunku do 0séb trzecich. Jest
to wiec przykfad interwencji w stosunkach inter partes, ktéra, tak

jak jej zrodtem nie sg prawa bezwzgledne, tak tych praw nie moze
konstytuowac?.

go 1995 r, zgodnie z ktrym pojecie ,interes przedsigbiorcy” rozumie¢
nalezy szeroko jako okreslony, korzystnie z punkiu widzenia przedsie-
biorcy uksztattowany stan badz stan, ktory dopiero w przysztosci moze
stac sig dla niego zrodtem korzysci™®, W orzecznictwie przyjmowane
jest rowniez, ze interes przedsigbiorcy uzasadniajgcy domaganie sig
ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 uznk nie ma jednolitego charakteru i jest
stopniowalny w zaleznosci od podstawy i drogi ochrony, kidrg obierze
przedsiebiorca. Rozwiniecie tego kierunku rozumienia pojecia interesu
moze prowadzi¢ do rozrdzniania znaczenia interesu przedsiebiorcy

w roszczeniach kompensacyjnych i negatoryjnych. W roszczeniach
kompensacyjnych (wyréwnawczych) w ramach uzasadnienia naruszenia
interesu przedsiebiorcy powinny zosta¢ wykazane konkretne zmiany

w sytuacji majgtkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej
konkurencj.

Dla roszczen negatoryjnych, np. o zaniechanie niedozwolonych zacho-
wan, istotny moze by¢ natomiast w konkretnym stanie faktycznym sam
sposob naruszenia dobrych obyczajow, ktory wystarczy do uznania,
Ze zachowania te, co najmniej zagrazajg interesom przedsiebiorcy

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji okazujqg sie szczegdlnie istotne
w przypadku ochrony nieopatentowanych wynalazkdéw, niechronionych wzoréw
uzytkowych lub przemystowych oraz niezarejestrowanych znakdw towarowych

W konsekwencji zastosowania Srodkow przewidzianych w uznk

nie powstaje prawny monopol na korzystanie z danego dobra
niemateriainego, a jedynie uksztattowana zostanie sytuacja pomie-
dzy stronami sporu, kidrej treScig moze by¢ np. zakaz korzystania

z okre$lonych przedmiotow niematerialnych. Powstaty w ten sposéb
monopol ma charakter faktyczny i dotyczy np. opisanych szczegotowo
w wyroku wzoréw lub znakow towarowych i ich uzywania przez kon-
kretne osoby.

W plaszczyznie faktycznej, uksztattowana w danej sprawie swoista
wylgcznose, nie ma postaci absolutnej. Wyznaczajgc zakres zakazu

Za pomocg przepisow prawa zwalczania konkurenciji nalezy wiec wyko-
rzystac te przepisy, ktore pozwalajg wyznaczac Scisle zakres ochrony
przedmiotow praw wiasno$ci przemystowej. W tym celu bardziej donio-
sfg role nalezy wigza¢ z ustaleniami dotyczacymi naruszenia interesu
danego przedsiebiorcy, o kiorej mowa w art. 3 ust. 1 uznk. Przestanka
ta ma charakter nadrzedny w stosunku do wszystkich czynow nie-
uczciwej konkurencji i moze wyznacza¢ w zaleznosci od sposobu lub
sfopnia naruszenia interesu przedsigbiorcy lub jego klientéw potrzebe
zastosowania cywilnoprawnej sankcji. Zastrzec nalezy w tym miejscu,
Ze 7asadnoS¢ takiej tezy opiera sig na zatozeniu, ze kazdy czyn nie-
uczciwej konkurencji musi spefniac wymogi art. 3 ust. 1, takze wowczas,
gdy kwalifikacja prawna obejmuje przestanki jednego z szczegdtowych
(nazwanych) czynbw nieuczciwej konkurencii

dwotujgc sie do pojecia interesu przedsiebiorcy warto przywotaé
poglad wyrazony w wyroku Sgdu Najwyzszego z dnia 25 lute-

9 Por. wyr. SN z 16 stycznia 2009 r,, V CSK 241/08, Legalis.

domagajacego sig ochrony!". Mozna przez to rozumiec, ze okredle-
nie sposobu naruszenia dobrych obyczajow jest zwigzane nie tylko

7 potrzebg istnienia samej ochrony, ale takze wyborem i zasgdzeniem
tych roszczen, ktére w danej sprawie sg niezbedne dla zabezpieczenia
interesow przedsigbiorcy. Zakres Srodkow ochrony powinien wowczas
korespondowac ze stopniem wptywu nieuczciwego zachowania
sprawcy na pozycje rynkowg chronionego przedsiebiorcy.

Podsumowuigc, mozna twierdzic, ze klauzula generalna zawiera w prze-
stance naruszenia interesu przedsiebiorcy moziwos$c uwzgledniania
charakteru nieuczciwego zachowania, ktory ma znaczenie dla zasadnosci
roszczen.

Oznacza to, ze art. 3 ust. 1 zawiera nie tylko podstawe do budowania
nienazwanych czynow nieuczciwej konkurencii, ale takze pomocng
wskazéwka w wyznaczaniu zakresu zasgdzanych roszczen w stosun-
ku do kazdego czynu przewidzianego w uznk.

PrzyjaC tez nalezy, ze uzupetniajgca ochrona za pomoca czynow
nieuczciwej konkurenciji, ktore odnoszg sie do niechronionych
przedmiotow praw wtasnosci przemystowej jest mozliwa i to z wy-
korzystaniem kilku konstrukcji prawnych dostepnych w uznk. Brak
wiec podstaw do formutowania postulatu zmiany legislacyjnej w tym
zakresie.

B ardziej istotng wydaje sie potrzeba zwrocenia uwagi na spo-
s6b formutowania nienazwanych czyndw nieuczciwej konku-

10 Por, Wyr. SN z 25 lutego 1995 ., Il CZP 12/95, OSP 1996, Nr 3, poz. 55.
" Por. wyrok SN z 14 pazdziemika 2009 1. (V CSK 102/09, Legalis) i wyrok SN z 4 listo-
pada 2011 . (| CSK 796/10, Legalis).

KWARTALNIK ARZEDU PATENTOWEGO RP -




rencji, tak aby wyrazaty one ochrone intereséw przedsigbiorcow lub
klientow przed nieuczciwymi zachowaniami majgcymi wptyw na kon-
kurencje, a nie tworzyty swoistej ochrony dobr niematerialnych

w stosunku do wynalazkdw, wzoréw lub znakow towarowych, kiore
nie sg chronione w systemie prawa wiasnosci przemystowe.

W przypadku korzystania z katalogu czynow nazwanych nieuczciwej
konkurencji, o fle spefnione sg przestanki materialne zawarte w kazdym
Z przepisdw uznk, za szczegolnie doniostg nalezy uwazac funkcje oceny
sposobu i stopnia naruszenia interesu przedsiebiorcy domagajgcego sie
ochrony. Realizacja tej propozycji moze stanowi€ instrument wyznacza-
jacy w efektywny sposob zakres zasgdzanych roszczen negatoryjnych

i kompensacyjnych.

Ochrona przedmiotéw praw wtasnosci
przemystowej na podstawie uznk

Trudniejsze wydaje sie okreslenie potrzeby formutowania zmian
dotyczacych czynow nieuczciwej konkurencji wowczas, gdy przed-
mioty praw wiasno$ci przemystowej sg chronione na podstawie bez-
wzglednych praw wytgcznych, ktre sg w mocy w oparciu o przepisy
pwp. W takich sytuacjach mozna rozwaza¢ dopuszczalno$e kumula-
cji ochrony z uznk i pwp, wzajemnego wykluczania sie przepisow lub
ich komplementarnego zastosowania.

Przedstawienie aktualnego stanowiska mozna najpetniej dokonaé
na przyktadzie ochrony zarejestrowanych znakéw towarowych.
Pomimo toczacej sie od lat 80. wielowatkowej dyskusji na temat
wzajemnej relacii przepisow uznk i pwp chronigcych znaki towarowe,
mozna broni¢ jednoznacznego stwierdzenia, ze czyny nieuczciwej
konkurencii petnig funkcje uzupetniajaca ochrong znakow to-
warowych uzyskiwang na podstawie pwp'2.

O chrona zarejestrowanych znakéw towarowych na podstawie
przepisdw uznk jest mozliwa gtéwnie na podstawie art. 10
uznk w zw. z art, 3 ust. 1 uznk. W przypadku gdy ochrona znaku

z tytutu rejestracii przystuguje uprawnionemu, art. 10 uznk moze by¢
stosowany kumulatywnie jako podstawa roszczen z art. 18 uznk.
Przychyli¢ nalezy sig do pogladu, ze uzupetniajgcy charakter uznk
obejmuje takze znaki powszechnie znane, kidre nie sg zarejestrow-
ane'3. Konieczng przestanka na podstawie art. 10 uznk jest jednak
wymdg uzywania znaku towarowego w obrocie gospodarczym.
Przestanka ta podkresla podstawowe kryterium ochrony w prawie
nieuczciwej konkurencii, ktore opiera sig na eliminowaniu faktycznych

12R, Skubisz przyjmowat jeszcze na gruncie ustawy o znakach towarowych z 1985,
ze art. 3 uznk znajduje zastosowanie do ochrony znakéw towarowych zarejestro-
wanych, znakéw towarowych powszechnie znanych oraz znakéw, kiérych ochrona
powstafa wskutek zwyklego uzywania, w wypadkach uzycia znaku towarowego
(cudzego), ktore nie powoduje nigbezpieczenstwa wprowadzenia w bigd co do po-
chodzenia towaréw. (por. R. Skubisz, Komentarz do ustawy o znakach towarowych,
s. 2871292). Poglad ten jest zasadniczo utrzymany w aktualnym stanie prawnym.
Por. R. Skubisz, [w)] System Prawa Prywatnego, 1. 14A, rozdz. |, Nb 174-176, 182-185.

13 Por. M. Kepinski. J. Kepinski, |. Wiszniewska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwe)
konkurencji, Komentarz, 2013, s. 440.
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kolizji, ktore wptywajg na interesy przedsigbiorcow lub ich klientow
na rynku. Mozliwos¢ ochrony prawa do znaku towarowego na pod-
stawie art. 10 uznk staje sie rowniez potrzebna w okresie zgfoszenia
znaku do rejestracii, ze wzgledu na warunkowy charakter roszczen
do chwili uzyskania rejestracji przez zgtaszajacego.

Prawnie relewantng dla problematyki znakow towarowych jest

ta czeS¢ przepisu art. 10 uznk, ktdra kwalifikuje jako czyn nieuczciwe
konkurenciji oznaczanie towaréw lub ustug, ktore moze wprowadzic
Klientow w btad co do pochodzenia. Na tle tego przepisu wyrdzniane
53 przestanki uzywania znaku towarowego przez osobe trzecia,
rozumiane jako czyn nieuczciwej konkurencii. Sg to: uzywanie znaku
towarowego przez przedsiebiorce, ktdrego interesy zostajg naruszone
przez osobe trzecig™, uzywanie, ktore musi by¢ wezesnigjsze w sto-
sunku do uzywania znaku towarowego przez 0sobe trzecig oraz
uzywanie znaku przez osobe trzecig wywotujgce niebezpieczenstwo
wprowadzenia w bfgd, co do pochodzenia towarow'.

chrona znakow towarowych na podstawie uznk jest takze
dopuszczalna na podstawie art. 3 ust. 1 uznk w przypadku
wykazania, ze uzycie cudzego znaku towarowego jest sprzeczne
z dobrymi obyczajami. Bedzie to miato giownie migjsce tam, gdzie
nie bedzie mozliwe udowodnienie przestanki niebezpieczenstwa
wprowadzenia w bfgd, a jej miejsce zastgpi wykazanie nagannego
i nieuczciwego zachowania naruszajgcego interes przedsiebiorcy lub
Klientow w zwigzku z uzyciem cudzego znaku'®.

D 0 najczesciej formutowanych nienazwanych czynw nieuczci-
wej konkurencii zaliczy¢ nalezy te, ktore polegajg na niedo-
zwolonych skojarzeniach odbiorcow z wezesniej uzywanym, cudzym
renomowanym znakiem towarowym. Cechg nieuczciwego zachowania
jest rowniez wykorzystywanie odrézniajgcego charakteru lub renomy
znaku, w szczegdlnosci, gdy szkodzi odrozniajgcemu charakterowi lub
renomie wczesniejszego renomowanego znaku towarowego. W tych
postaciach czyndw nieuczciwej konkurencji zauwazy¢ mozna dazenie
do odwzorowania przestanek naruszenia renomowanego znaku towa-
rowego, ktore sg stypizowane w art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp. Widoczne
w ustaleniu kryterium sprzeczno$¢ z dobrymi obyczajami w przypadku
uzycia cudzego znaku towarowego jest takze odwotanie sig do art. 5
ust. 2 i 5 dyrektywy 2008/95"7,

kontekscie wymagan, jakie powinien spetnia¢ nienazwany
czyn nieuczciwej konkurencji chronigcy interesy osoby up-
rawnionej do znaku renomowanego, mozna proponowac, aby nie byty

14 Realizacja tej przestanki wymaga uzywania znaku towarowego w obrocie gospodar-
czym dla towar6w lub ustug w taki sam sposob, w jaki uprawniony z tytutu rejestracji
moze uzywat zarejestrowanego znaku towarowego (art. 154 pwp). Por. R. Skubisz,
(wi] System Prawa Prywatnego, t. 14B. s. 1143,

15W przypadku trzeciej przestanki, R. Skubisz oceniajac to niebezpieczeristwo wska-
zuje na konieczno$¢ uwzgledniania catego kontekstu okolicznosci faktycznych,
w ktorych oznaczenie osoby trzecigj jest uzywane. Zauwaza jednoczesnie, ze przepis
art. 10 uznk, inaczej niz art. 296 ust. 2 pkt 1-3 pwp, nie przewiduje bardzo sforma-
lizowanej metodyki ustalania niebezpieczenstwa wprowadzenia w btad. Kryterium
ustalania niebezpieczenstwa, o ktorym mowa, stanowi poglad przecigtnego nabywey
takich towardw. Por. R. Skubisz, [w:] System Prawa Prywainego, t. 14B. s. 1143,

16 Por, wyr. SN z 9 stycznia 2008 r, Il CSK 363/07, Legalis.

17 Por. R. Skubisz, [w)] System Prawa Prywatnego, . 14B s. 1146,
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one takie same, a jedynie oparte na zblizonych kryteriach, jakie
wynikajg z art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp. Zréwnanie poziomu przestanek
dla czynu nieuczciwej konkurencji prowadzitoby do pytania, jaki jest

cel korzystania z ochrony uzupetniajacej, skoro wymogi w obu ustawa-

ch sg wistocie tozsame. Cze$ciowo zadowalajacg odpowiedzig
moze by¢ w tym miejscu zwrocenie uwagi na roznigce sie katalogi
roszczen przystugujgce uprawnionemu w pwp oraz na podstawie
art. 18 uznk. Katalogi roszczen wymienione w obu ustawach majg
rzng postac i powotujgc obie podstawy prawne mozna wykorzystac
ich komplementarno$¢. Dotyczy to zwlaszcza tych roszczen, ktorych
brak w pwp t.: roszczenia o usuniecie skutkow niedozwolonych
dziatan, roszczenia o ziozenie jednokrotnego lub wielokrotnego
owiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie oraz moz-
liwo$¢ zasgdzenia odpowiedniej sumy pienieznej na okreslony cel
spofeczny zwigzany ze wspieraniem kultury polskigj lub ochrong dzie-
dzictwa narodowego (por. art. 18 ust. 2, 36 uznk).

Mozna takze twierdzi¢, ze jesli nienazwany czyn nieuczciwej kon-
kurencji nie bedzie odpowiadat Scisle warunkom, kiére sg zawarte

w art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp, 1o jego opis powinien co najmniej zawie-
ra¢ wymadg poziomu znajomosci przyjmowany do Uznania renomowa-
nego znaku towarowego, taki jak obowigzuje na podstawie art. 296
ust. 2 pkt 3 pwp. Niezbednym elementem powinno by¢ rowniez
wykazanie zwigzku pomigdzy pdznigjszym oznaczeniem a renomowa-
nym znakiem towarowym'8, W pozostatym zakresie istnie¢ powinna
swoboda w konstruowaniu deliktu, tak aby wyrazat on nigwymienione
$posoby naruszenia cudzego znaku towarowego w art. 296 ust. 2 pkt
3 pwp. W ten sposdb osiggniety moze by¢ uzupetniajacy cel ochro-
ny w uznk polegajacy na zabezpieczaniu uzasadnionych intereséw
przedsigbiorcy.

Rozwinieciem tego postulatu jest wskazanie na nigjednokrotnie ztozo-
ne okolicznosci faktyczne, z kidrych wynika, Ze uzycie renomowanego
znaku towarowego jest tylko fragmentem dziatalnosci sprawcy polega-
jacego na systematycznym ograniczaniu dostepu do rynku swojemu
konkurentowi (por. art. 15 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 uznk). Samo-
istna ocena uzycia znaku renomowanego moze nie by¢ wowczas
wystarczajacq podstawg do udzielenia ochrony na podstawie uznk.
Uwzglednienie szerszego kontekstu gospodarczego, w szczegdinosci
skutkow, jakie wystapity na rynku i ich wptyw na konkurencje moga
natomiast uzasadniac roszczenia, ktorych przedmiotem jest rowniez
zakaz uzywania znaku towarowego.

Z takimi przypadkami mozna sie spotka¢ wéwczas, gdy sam reno-
mowany znak towarowy nie jest uzywany w funkcji pochodzenia,

ale inne powigzane dziatania sprawcy (np. w ramach kampanii rekla-
mowej) deprecjonujg pozycje przedsiebiorcy, ktory jest podmiotem
uprawnionym do tego znaku. Istnienie w ramach tak skoordyno-
wanych dziatan dowodéw na naruszenie interesu przedsiebiorcy
polegajgcego np. na utracie wartosci znaku renomowanego moze

18R, Skubisz, kryteria oceny w przypadku czynéw nieuczciwej konkurencii dotyczacych
naruszenia renomy znakéw upatruje w orzecznictwie m.in. Trybunatu Sprawiedliwo-
Sci w sprawie Intel Corporation oraz w wyroku SN z 12 pazdziemika 2005 1, lIl CK
160/05, OSN 20086, Nr 7-8, poz. 132 i wyroku. SA w Krakowie z 24 listopada 2006 1.,
| ACa 1415/06, niepubl. Por. R. Skubisz, [w:] System PPryw; t. 14B. s. 1146.

uzasadnia¢ zakaz uzywania na przyszio$¢ cudzego znaku'®. Podob-
nie mozna uwzglednia¢ elementy nieuczciwych zachowan w sytuacji
ochrony znakédw towarowych przed uzyciem oznaczenia w innym
celu niz odroznianie towardw. Nie mozna wykluczy¢ takze ochrony
na podstawie uznk znakéw zarejestrowanych dla okreslonych towa-
row, lecz uzywanych dla innych rodzajow towarow?,

W ielo§é sytuacii faktycznych, w ktorych przepisy uznk beda
wykorzystywane w zwigzku z ochrong zarejestrowanych
znakow towarowych dostarczajg rowniez praktyki zbiorczo okreSlane
mianem pasozytnictwa lub wykorzystywania cudzej renomy poprzez
zjawisko tzw. ambush marketing czyli marketingu podstepnego.

Ten rodzaj dziatalno$ci jest nierozerwalnie zwigzany z zjawiskami
merchandisingu i sponsoringu obecnego w zwigzku z wydarzeniami
sportowymi<!. Podobnie ,lokowanie produktu” w celach reklamo-
wych moze stanowi¢ nienazwany czyn nieuczciwej konkurencji,
jezeli narusza przepisy dotyczace reklamy (np. zakazy reklamowania
niektorych towardw lub ustug) lub wykorzystuje w sposob nieuczci-
wy cudzy znak towarowy?2.

P rezentowane podejscie umozliwiajgce rozszerzanie i w efek-
cie wzmacnianie pozycji podmiotu uprawnionego do znaku
towarowego, w tym znaku renomowanego, na skutek swobodnego
dopuszczania w ramach uzupetniajgcej ochrony do formutowania
nienazwanych czyndw nieuczciwej konkurencji powinno by¢ réwno-
legle poddane ograniczeniom, ktére wynikajg z réznic, jakie cechujg
przepisy uznk i pwp.

W przypadku znakow towarowych, ktore mogg uzyska¢ ochrong

na podstawie uznk wskaza¢ nalezy na konieczno$¢ wykazania faktyc-
Znego ich uzywania znaku w obrocie gospodarczym, w szczegoinosci
w odniesieniu nie tylko do towaréw lub ustug, kére sg oznaczane,

ale rowniez do obszaru geograficznego, na ktdrym wystepuje rzec-
zywiste uzycie znaku. W odr6znieniu od zarejestrowanych znakow
towarowych, ktére sg chronione na catym terytorium RP, ochrona

na podstawie uznk moze by¢ zawezona do rynkdw lokalnych (np. mia-
sta lub regionu).

wrociC uwage nalezy takze na réznice w ocenie postaci znakow
towarowych, ktore sg zarejestrowanego w Urzedzie Patento-
wym RP oraz w kontekscie ich rzeczywistego uzywania w obrocie.

19 Por. wyrok SN z 27 pazdziernika 2004 r. (Ill CK 410/03, OSNC 2005, Nr 10, poz. 179)
SN wskazat, Ze uzycie znaku towarowego innego podmiotu w reklamie $wiadczo-
nych przez siebie ustug moze stanowic nie tylko naruszenie prawa ochronnego, lecz
takze stanowi¢ wdzieranie sie w klientele uprawnionego i korzystanie z jej renomy,
co wypetnia dyspozycje deliktu okreslonego w art. 3 oraz art. 10 ust. 1. Informacja
0 $wiadczonych ustugach moze wiec wykorzystywac znaki towarowe w taki sposob,
Ze sugeruje to powigzania gospodarcze.

20 Por. M. Kepinski, J. Kepinski, I. Wiszniewska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, 2013, Komentarz, s. 442.

21 Por. Z. Pinkalski, Ambush marketing, PPH Nr 11, s. 48; D. Hasik, Charakterystyka
i ocena prawna praktyk ambush marketingowych w kontekscie zblizajacych sie
EURO 2012, [w] M. Namystowska, Reklama, Aspekty Prawne, s. 656-661.

22 Por. K. Grzybezyk, Lokowanie produktu, s. 56-57 i 80. Obecnie zjawisko lokowania
produkiu jest regulowane dyrektywa 2010/13/UE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektdrych przepisow ustawowych, wy-
konawczych i administracyjnych panstw cztonkowskich dotyczacych $wiadczenia
audiowizualnych ustug medialinych (Dz. Urz. UE L 95/1).
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W praktyce gospodarczej, w szczegoinosci w produkgii i dystrybucii
towardw konsumpeyjnych, powszechnym ziawiskiem jest ciggte
,od$wiezanie” wygladu opakowar i tym samym modyfikacji znakéw
towarowych, bedgcych ich dominujacym elementem lub co najmniej
istotng czescig opakowania. Takie dziatania rodzg konieczno$¢ oceny
podobienstwa znakow w przypadku ich naruszenia na gruncie pwp,
wzgledem postaci znaku w jego pierwotnej wersji. Jezeli znak towarowy
zachowuje swoje istotne elementy, np. czes¢ stowna, ktora pozostaje
niezmienna, mozna wykorzysta¢ zarowno ochrone w pwp, jak i uznk.
Zbyt dalekie oderwanie postaci znaku, od jego pierwotnej, zarejestrowa-
nej wersji moze ograniczy¢ ochrong w pwp, ale jezeli zachodzi ciggosé
uzywania istotnych elementow modyfikowanego znaku w obrocie, ktore
dla odbiorcow stanowi 0 tozsamosci oznaczanego nim towaru, moze

to uzasadniac roszczenia w uznk.

P omimo wskazanych uwag mozna przyjaé, ze w ramach ku-
mulatywnej ochrony znakow towarowych za pomocg czynow
nieuczciwej konkurencji, zaréwno art. 10 uznk, jak i uniwersalna
formuta klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 uznk umozliwiajg dosto-
sowanie warunkéw i srodkow ochrony dla wielu nowych zachowan
wystepujacych w dziatalnosci gospodarczej. Nie ma wiec takze

w przypadku zarejestrowanych znakow towarowych i znakow re-
nomowanych, co do zasady, potrzeby zmiany istnigjgcego stanu
prawnego.

yjgtkiem od wskazanej oceny jest natomiast potrzeba now-

elizacji przepisu art. 17d uznk. Artykut 17d jest przepisem
dotyczacym zasad sprzedazy w kontekscie regulacji prawa zwalczania
nieuczciwej konkurencii i dotyczy tzw. ,nadmiernej sprzedazy marek
wiasciciela”. W zatozeniu ustawodawcy przepis ten miaf na celu
wzmocnienia matych i Srednich przedsiebiorcow w relacjach handlo-
wych z przedsiebiorcami, kiorzy prowadzg tzw. sieci sprzedazy deta-
licznej3, Wedtug art. 17d uznk: ,Czynem nieuczciwej konkurencji jest
wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepow dyskontowych towardw
w ilosci przewyzszajgcej 20% wartosci obrotow z markami stanowigcy-
mi wiasnosc wiasciciela sieci lub podmiotow zaleznych’.

Z treSci redakcji tego przepisu wynika wprost podstawowy zarzut, jaki
mozna postawic jego redakcji dotyczacy uzytej w nim terminologi,
ktdra nie koresponduie i jest catkowicie niespdjna z przepisami ustawy
Prawo wiasnosci przemystowej. Prowadzi to w praktyce do braku
mozliwosci zastosowania tego przepisu?®.

S amo zjawisko, ktérego dotyczy to uregulowanie czyli ocena
obecno$ci w wielu sieciach sprzedazy towardw oznaczanych
znakami towarowymi tozsamymi z firmg przedsigbiorcy lub znakami
towarowymi, ktorych prawami dysponuje przedsigbiorca zarza-
dzajgey siecig dystrybucji, wymaga natomiast niewatpliwie analizy

w obszarze prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Wskazywane

2 Przepis art. 17d jest jednym z kilku czyndw nieuczciwej konkurendji, wprowadzonych
ustawg z 5 lipca 2002 1. 0 zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. Nr 126, poz. 1071).

2 Nie mozna zwlaszcza pomina¢ zastrzezen komentatorow ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii, ktorzy postulujg wprost uchylenie lub istotng zmiang art. 17d.
(Por. M. Kepinski, Komentarz, s. 837, E. Nowinska i M. du Vall, Komentarz ZNKU,

s. 356; M. Sieradzka [w:] Zdyb, Sieradzka, Komentarz ZNKU, s. 726.
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s bowiem zaréwno pozytywne, jak i negatywne skutki sprzedazy
towarow ,pod tzw. markg wiasng'%.

Nadmierna sprzedaz towardéw pod markami wiasnymi jest szcze-
golnie niebezpieczna dla tych producentow, ktdrzy sg uprawnieni

i dysponujg znakami renomowanymi. Sita renomy ich znakow jest
istotnie ostabiana, jezeli producent wytwarza konkurujgce ze sobg
towary pod wtasnym i cudzym znakiem towarowym. Renoma zna-
kow producenta moze ulec w takim przypadku tzw. rozwodnieniu,
a funkcja gwarancyjna i reklamowa znaku renomowanego przenie-
siona na znak sieci dystrybucyjnej.

Oznaczenia geograficzne

W przypadku praw z rejestraciji 0oznaczen geograficznych, ktére

sg uregulowane w art, 174-195 pwp mozna przyjac, ze przepisy pwp
stanowig w petni autonomiczng i wyczerpujgcg regulacie, ktéra moze
skutecznie zabezpiecza¢ uprawnione podmioty.

Zastosowanie przepisow uznk, ktore przewidujg ochrone tzw. geogra-
ficznych oznaczen zwyktych (art. 8 uznk) i geograficznych oznaczen
kwalifikowanych (art. 9 uznk) do praw z rejestraciji 0znaczen geogra-
ficznych mozna natomiast wykorzysta¢ na zasadzie kumulatywnej,
jezeli spetnione zostang réwnoczesnie przestanki ochrony oznaczen
geograficznych zawarte w obu wymienionych wyzej ustawach.

Ze wzgledu na istnienie roznic w definicjach oznaczen geograficznych
na gruncie uznk i pwp kumulatywna ochrona nie bedzie jednak moz-
liwa w kazdym przypadku. Szczegdtowo opisane czyny nieuczciwej
konkurencji w art. 81 9 uznk beda réwniez ograniczaty budowanie
kolejnych deliktow nieuczciwej konkurenciji na podstawie art. 3 ust. 1
uznk. Uzasadnienie kumulatywnej ochrony wowczas, gdy zachodzg
wszystkie wymogi przewidziane w uznk i pwp ma natomiast swoje
racje w mozliwosci wykorzystania tacznie wszystkich dostepnych
roszczen przewidzianych w przypadku naruszenia prawa z rejestracji
oznaczenia geograficznego oraz w katalogu art. 18 uznk.

W arto wskazac, 7e w stosunku do oznaczen geograficznych
uregulowanych przez ustawe z 17 grudnia 2004 r. o reje-
stracji i ochronie nazw i oznaczen produktow rolnych i Srodkéw spo-
zywezych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10,
poz. 68 ze zm.), gtdwnym srodkiem ochrony bedg roszczenia prze-
widziane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji. Wskazany
akt prawny nie zawiera bowiem odrebnego katalogu roszczen, ktére
mozna podnie$¢ w przypadku naruszen zarejestrowanych nazw

i 0znaczen w trybie tej ustawy. Podobna sytuacja nastgpi w razie
naruszen oznaczen geograficznych chronionych przepisami rozpo-
rzadzenia Nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczen geograficznych
i nazw pochodzenia produktow rolnych i srodkow spozywczych?,
Rozporzadzenie Nr 510/2006 rowniez nie zawiera regulacii doty-
czacych sankcji w razie naruszenia prawa z rejestracji chronionych

2 Por. M. Kepifiski, Komentarz, s. 833.

% Rozporzadzenie Rady (WE) Nr 510/2006 z 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony
oznaczen geograficznych i nazw pochodzenia produktow rolnych i srodkow spozyw-
czych (Dz. Urz. UE L 2006.93.12 ze zm).
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nazw pochodzenia lub chronionych oznaczen geograficznych. Sank-
cje takie okreslajg przepisy prawa krajowego panstw cztonkowskich,
ktore w prawie polskim zawarte sg w art. 18 uznk?’.

Ochrona wzoréw przemystowych
przed nasladownictwem w ustawie
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ostatnia z przedstawianych relacji ochrony prawa zwalczania nieuczci-
wej konkurencii i prawa wiasno$ci przemystowej dotyczy zarysowania
Znaczenia czyndw nieuczciwej konkurencii dla zasad ochrony wzoréw
przemystowych. Co do zasadly, zastosowanie przepisow uznk dla ochrony
tak niezarejestrowanego, jak i zarejestrowanego wzoru przemystowego
mozna uznac za dopuszczalne. W takich przypadkach podstawg ochrony
W prawie zwalczania nieuczciwej konkurenci jest art. 13 ust. 1 uznk lub
art. 3ust. 1 uznk. Ochrona zarejestrowanych wzorow moze mie¢ rowniez
postac kumulatywng na podstawie obu akiow prawnych?,

P ierwszq z podstaw wyznaczajgcych dopuszczalno$¢ stosowa-
nia przepisw uznk do ochrony wzoréw przemystowych jest
pojecie tzw. niewolniczego nasladownictwa. Czyn ten jest stypizowany
wart. 13 ust. 1 uznk. Zgodnie z tym przepisem: ,Czynem nieuczciwej
konkurencji jest nasladownictwo cudzego produkiu polegajgce na tym,
Ze za pomocg technicznych srodkow reprodukcji kopiowana jest
Zewnetrzna postac produktu, jesli dziatanie takie moze wprowadzic
Klientow w bigd co do tozsamosci producenta lub produktu’.

Nasladownictwo zewnetrznej postaci cudzego gotowego produktu moze
by¢ uznawane rowniez za czyn nieuczciwej konkurencii z uwagi na swa
sprzeczno$¢ z dobrymi obyczajami, o ktdrych mowa w art. 3 ust. 1 uznk.
Jako przyktad wymieni¢ mozna przypadki nasladownictwa czesciowego
Zmierzajgcego do wytworzenia asocjacji miedzy produktami a produ-
centami przez wywotanie identycznego efektu calogciowego®.

Zagadnienia dotychczas rozstrzygane w orzecznictwie dotyczyty
gtownie interpretacii przestanek art. 13 uznk oraz ustalenia kryteriow
zastosowania art. 3 ust. 1 uznk poprzez kwalifikowanie szczegoinych
postaci nasladownictwa jako sprzecznych z dobrymi obyczajami. Waz-
ng role petni rowniez wyktadnia, w jaki sposb przedsigbiorca nie legi-
tymujgey sie prawami wytgcznymi moze uzyskaé stosowne zakazy lub
nakazy w oparciu o ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjisC.

27 Por. Calka, [w] System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 1328,

% Por. M. Pozniak-Niedzielska, [w] System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 356.

29E Traple, P. Podrecki, Przgjecie lub nasladownictwo formy zewnetrzngj cudzego
produktu jako czyn nieuczciwef konkurencji, Zeszyty Naukowe UJ - Prace z Wynalaz-
czosci i Ochrony Wiasnos$ci Intelektualnej 2001, zeszyt 77, s. 55.

30Por, wyrok SN z 21 pazdziernika 1998 r. Il CKN 10/98, OSN 1999, nr 5 poz. 69. Por.
wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. (I GKN 969/00, OSN 2003 Nr 5 poz. 72) i wyrok SN
dotyczacy klockow ,Lego” z 11 lipca 2002 1. (I CKN 1319/00, OSNC 2003, Nr 5,
poz. 73), zgodnie z ktérym: ,na gruncie ustawy o zwalczaniu niuczciwej konkurencii
istniejg podstawy do przyjecia, ze dziatanie wyczerpujgce znamiona nasladownictwa
moze by¢ zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji wywiedziony z klauzuli
generalngj (art. 3 ust. 1 ZNKU), jednakze dopiero po wykazaniu istotnych z punktu
widzenia prawa konkurencji zarzutow przesadzajacych o nagannosci postepowania
konkurenta i uzasadniajacych, w ustalonych okoliczno$ciach sprawy, powotanie sig
na klauzule dobrych obyczajow’.
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yznaczajgc granice kazdej postaci nieuczciwego nasladow-

nictwa nalezy podkre$lac, ze sam fakt nasladowania cudzego
produktu nie jest bezprawny. Szczegdine okolicznosci uzasadniajgce
postawienie zarzutu nieuczciwosci postepowania wynikajg z sprzecz-
noSci zachowania z dobrymi obyczajami lub szczegdtowo opisanymi
wymogami niewolniczego nasladownictwa, W kazdym przypadku
spefnione musza by¢ ponadto pozostate przestanki deliktu nieuczciwej
konkurencji z art. 3 ust. 1 uznk, tj. w szczegdlnosci naruszenie interesu
przedsigbiorcy lub Klienta®'.

O lle normatywnie zdefiniowana postaé nagladownictwa w art. 13
ust. 1 nie budzi watpliwosci, to koncepcja ochrony przed nasla-
downictwem na podstawie ustalenia sprzecznosci z dobrymi obyczajami
jest przedmiotem rozbieznych pogladow2. Za przyjeciem takiej moziwosc
przemawia uznanie koniecznosci ochrony przed nasladownictwem zmie-
rzajacym do przejmowania cudzej Klienteli w sposdb sprzeczny z dobrymi
obyczajami, a w szczegoinosci przez nasladownictwo zmierzajace do nad-
miemego Zblizenia sie do produktu konkurenta. Przeciwko tej koncepdii
Zgfaszane sg argumenty wskazujgce na uzyskanie nadmiemej ochrony
poza granicami prawa wiasnosci przemystowei®,

3TE. Traple, P. Podrecki, Przgjecie lub nasladownictwo formy, . 551 n.

32 Tak: M. Pozniak-Niedzielska, S. Sottysinski, Sz. Gogulski, Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Komentarz, 2013, s. 536

33 Szerzej: M. Pozniak-Niedzielska, S. Sottysinski, Sz. Gogulski, Ustawa o zwalczaniu
niguczciwej konkurencji. Komentarz, 2013 s. 536.
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Trudno$¢ w stosowaniu uznk wynika niejednokrotnie z obawy,
ze ustawa ta stworzy mozliwo$¢ powstania nieograniczonego
w czasie monopolu eksploatacji rozwigzan technicznych lub
wzorniczych. Rozwigzania chronione przez prawa wtasnosci
przemystowej stajg sie w szczegolinosci po wygasnieciu prawa
Z rejestracji przedmiotem ,wolnosci przemystowe;” i kazdy moze
Z nich korzystac¢, pod warunkiem ze nie dopuszcza sie czynu
nieuczciwej konkurencji®*,

kontekscie ochrony przedmiotéw praw wtasnosci przemy-

sfowej, ktdre nie sg chronione prawami wytgcznymi istotne
jest wiec badanie, czy w postepowaniu konkurenta pojawiata sie
naganno$c¢, ktdra moze by¢ uznana za czyn sprzeczny z dobrymi
obyczajami w rozumieniu art. 3 ust. 1 zagrazajgc w ten sposob
interesom innego przedsiebiorcy. Zachowania takie okreslane
g rowniez jako pasozytnicze wykorzystanie cudzych naktadow
(inwestycji) w drodze kopiowania gotowego produktu. W tak kon-
struowanych czynach nieuczciwej konkurencji przestanka wprowa-
dzenia w btad klienteli, co do tozsamosci producenta lub produktu
nie jest warunkiem odpowiedzialnosci.

Uwage zwraca jednak przeniesienie ciezaru wykazania nagannosci
zachowan, ktore polegajg na nadaniu szczegdlnego znaczenia
zagrozeniu lub skutkom naruszenia cudzej inwestycii. Typowe zacho-
wania w tym obszarze polegajg na korzystaniu z cudzych naktadow
wydanych na badania, doswiadczenia, testy, wdrozenia, reklame go-
towych produktow, pozyskanie Klienteli w szczegdinosci poszukiwanie
nowych grup odbiorcow.

P rzyjmowac wiec nalezy, ze funkcjg czynow nieuczciwej konku-
rencji dotyczacych nasladownictwa wywiedzionych wyfgcznie
zart. 3ust. 1 nie jest ochrona wzoréw przemystowych jako takich,
ale przedmiotem ochrony sg zwigzane z wzorami inwestycje i wynika-
jaca z nich pozycja rynkowa przedsiebiorcow.

Roszczenia na podstawie tak skonstruowanego czynu nieuczciwe
konkurencji majg wiec swoje zrodio w ustaleniach dotyczacych eko-
nomicznych skutkw naruszenia konkurencii. Srodkiem do ochrony
inwestycji w takich przypadkach staje sie natomiast ograniczanie
nieuczciwych zachowan, ktore polegajg na nieakceptowanym w sto-
sunkach gospodarczych przejmowaniu lub korzystaniu z cudzych
dobr niematerialnych, w tym uzywanych przez przedsigbiorce wzoréw
przemystowych.

M ozna broni¢ zatem twierdzenia, ze ekonomiczno-funkcjo-
nalne pojecie dobrych obyczajow pozwala na prawidtowe
regulowanie niekorzystnych gospodarczo procesow, kidre mogg
dotyczy¢ wykorzystywania cudzych naktadow. W praktyce oznacza
to dopuszczalnos$¢ roszczen eliminujgcych nieuczciwe nasladowanie
cudzych wzorow, ze wzgledu na naruszenia chronionego interesu
przedsiebiorcy.

34 Por. E. Traple, Stosunek czynu nieuczciwej konkurencii, s. 16 i n.; J. Szwaja, Komen-
tarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 1994, s. 66.

108 -

Argumenty o prokompetywnym modelu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii i zagrozeniu zasady wolnosci nasladownic-
twa, nie sg wiec przeszkoda proponowanego rozumienia czynow
nieuczciwej konkurenciji, poniewaz wyrazajac uzasadnione cele dla
ochrony inwestycji, zabezpieczone sg, w szczegolnosci takie war-
toSci, jak rozwdj konkurencii i mozliwo$¢ przynoszenia istotnych
korzysci konsumentom. Traci rdwniez podstawy kwestionowanie
rozszerzajacej funkcji art. 3 ust. 1 uznk dla ochrony przed nie-
uczciwym nasladownictwem, poniewaz zabezpieczeniem przed
nadmierng ochrong jest badanie stopnia naruszenia interesow
przedsiebiorcy. Ograniczenie lub wytgczenie mozliwosci korzysta-
nia nieuczciwemu konkurentowi z cudzych wzorow petni wowczas
podobna role, jak zakaz naruszania renomy znakow towarowych.

P odsumowuigc, nalezy przyjaé, ze wykorzystanie art. 3 ust. 1
uznk do ochrony przedmiotow prawa wiasnosci przemystowej
oddaje w petnym zakresie funkcje ustawy o zwalczaniu niguczciwe
konkurencji. Regulacja ta powinna by¢ nadal uzupetniajgcg podstawg
ochrony interesow przedsiebiorcow przed niedozwolonymi zachowa-
niami obok ochrony wynikajgcej z ustaw ustanawiajgcych ochrong
typu bezwzglednego.

Przepisy ustawy wymagajg jednak wyktadni i ustalania szczegolnych
okolicznosci swiadczacych o nieuczciwosci. Stosowanie klauzuli
dobrych obyczajow wymaga doprecyzowania kryteriow uczciwosci
oczekiwanej od uczestnikow dziafainosci rynkowej. Nieuczciwe
zachowania, ktorych cel polega na zdobyciu silniejszej pozycii go-
spodarczej, kosztem konkurenta powinny by¢ eliminowane, poniewaz
zakazy w uznk sg pochodng ochrony uzasadnionych intereséw
gospodarczych i stuzg zapewnieniu przedsiebiorcom, ktorzy sg fak-
tycznymi dysponentami dobr niematerialnych ochrony ich wktadu
inwestycyjnego.

ywazenie interesow, kiore zastugujg na ochrong polega nato-
miast na ustaleniu, czy zakres faktycznej wytgcznoSci w ko-
rzystaniu z wytwordw lub osiggnie¢ przedsigbiorcy nie stwarza mu
w sposob nieuzasadniony pozycji rynkowej, ktora utrudni lub wytgczy
konkurowanie innym przedsiebiorcom. Ochrona na podstawie czynu
nieuczciwej konkurencii nie powinna powodowac stanu niekorzystne-
go dla konkurenciji.

Roszczenia w oparciu 0 uznk powinny zatem by¢ formutowane

w ten sposob, aby wyrazaty proporcie pomiedzy zwalczaniem
nieuczciwosci w zachowaniach konkurenta i zapewnieniem dosta-
tecznej wolnoSci konkurowania w oparciu o0 korzystanie z cudzych
osiggniec. Warto réwniez dodac, ze w ustaleniu zakresu ochrony
w prawie konkurencji pomocniczo mozna siegac po Srodki prawa
antymonopolowego, ktorych celem jest przeciwdziatanie prak-
tykom ograniczajgcym konkurencjg. Chodzi w tym przypadku

0 kontrole nad nadmiernym wykorzystywaniem pozycji rynkowej
podmiotu domagajgcego sie ochrony za pomoca roszczen
cywilnoprawnych3?,

35 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurendji i konsumentéw,
(Dz. U. 2 2007 r. Nr 50, poz. 331 z p6zn. zm.).
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ZAKAZ NIEUCZCIWEGO NASLADOWNICTWA

w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
a ochrona postaci produktu
w prawie wtasnosci przemystowe;

dr Anna Tischner
Uniwersytet Jagiellonski

I. Zakaz nieuczciwego nasladownictwa
(art. 13 u.z.n.k.)

1. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencii jest genetycznie
powigzane z ochrong wiasnosci przemystowej, czego wyra-
zem jest art. 1 ust. 2 Konwenciji paryskiej lokujacy zwalczanie
nieuczciwej konkurencii wérod przedmiotow ochrony wiasno-
Sci przemystowej. W art. 2 p.w.p. przewidziano postanowienie
wskazujgce na odrebnos¢ przedmiotu regulacji ustawy Prawo
wiasnosci przemystowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji'. Regulacja uczciwo$ci konkurenciji pozostaje
formalnie poza systemem ochrony wiasno$ci przemystowej

i jest traktowana jako dziedzina bazujgca na innym modelu
ochrony (deliktowym, a nie wtasnosciowym). Jednakze

ze wzgledu na jej silne i wielorakie zwigzki z prawami
wiasnosci intelektualnej, w szczegoinosci pokrewienstwo
celow ochrony, potencjat krzyzowania i kumulowania sie tych
podstaw jest ogromny. Doskonale wida¢ to na przyktadzie

1 Zob. art. 2 pw.p.: ,Zwalczanie nieuczciwej konkurencii reguluje odrgbna ustawa.”
Zob. tez 16 dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 paz-
dziernika 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw, Dz. Urz. UE L 289/28, ktéry
wyraznie wskazuje sie, ze wzory przemystowe moga by¢ niezaleznie chronione
regulacjami zwalczania nieuczciwej konkurencj.

2 Zob. jednak art. 10 bis Konwencii paryskiej
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ochrony wzornictwa przemystowego, a wiec rozwigzan (kreacii
intelektualnych) dotyczacych postaci produktu.

2. W prawie polskim nasladownictwo postaci produktow
moze by¢ uznane za nieuczciwe, jezeli wprowadza w btad
co do tozsamosci producenta lub produktu (w $wietle

art. 13 u.z.nk) lub jezeli moze by¢ zakwalifikowane jako
pasozytowanie na cudzej renomie (na mocy art. 3 u.z.nk).
Dodatkowo i niezaleznie, nasladownictwo postaci produktu,
ktdra petni funkcje znaku towarowego (tzn. wskazuje

na pochodzenie towaru), moze stanowi¢ wprowadzajace

w btad uzycie oznaczenia towaréw (czyn opisany w art. 10
u.z.nk). W prawie uczciwosci konkurengii kryteria
zakazywania nieuczciwego nasladownictwa ustalone

sg migkko, w sposob otwarty. Ochrona ta ma strukture amor-
ficzng, co stanowi jej site i stabos¢ zarazem. Doprecyzowanie
czynnikdw nieuczciwosci pozostawione jest sedziemu.

3. Ochrona przed nieuczciwym nasladownictwem w u.znk.
przyznawana jest ze wzgledu na konkurencyjne znaczenie
postaci produktu w rywalizacji rynkowej z innymi
produktami. Artykut 13 u.z.nk. operuje pojeciem ,zewnetrznej
postaci produktu’, ktorego zakres przedmiotowy krzyzuje

Sig z zakresem pojecia wzoru przemystowego jako postaci
wytworu uksztaftowanej przez cechy wzornicze (cechy linii,
konturéw, ksztattow, kolorystyke, strukture, materiat wytworu,
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jego ormamentacje) uzytym w art. 102 pw.p. W wietle art. 13
u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencii jest nasladowanie
cudzego produktu polegajgce na tym, ze kopiowana jest
zewnetrzna postac¢ produktu. Jednakze postac produktu
(design) chroniona jest w u.z.n.k. nie dlatego, ze jest estetycznie
trafna, tworcza czy fadna, lecz dlatego, ze odgrywa istotng role
na rynku — przycigga uwage odbiorcy. Osoba twércy i jego
tworczy wkfad nie stanowi przedmiotu zainteresowania prawa
uczciwosci konkurencii.

I Choc w tresci art. 13 u.znk. nie ma dodatkowego
explicite wyrazonego wymogu indywidualnosci
(swoistosci) zewnetrznej postaci produktu, to jest ona
Kluczowa dla ustalenia przedmiotu i celu ochrony przed
nieuczciwym nasladownictwem. Pismiennictwo wskazuie,

iz chodzi o posta¢ zindywidualizowang, pozwalajgca klientom
taczy¢ produkt z konkretnymi cechami lub identyfikowac

z konkretnym producentem?, ,0 taki gotowy produkt,

ktory w jakiej$ mierze stanowi osiggniecie przedsiebiorcy,

a nie skfadnik wiedzy powszechnej™®. Nie kazda wiec
zewnetrzna posta¢ produktu moze by¢ chroniona w prawie
uczciwosci konkurencii, lecz taka, ktéra ma znaczenie

w rywalizacji rynkowej — czyni go szczegolnym na tle
konkurencyjnej oferty rynkowej. Kryterium swoistej,
charakterystycznej, indywidualnej zewnetrznej postaci
produktu, choc nie zostato sztywno zdefiniowane

w przepisach, spetnia funkcje podobne do kryteriow ochrony
wiasnosci intelektualnej (w szczegdinosci charakteru
odrdzniajgcego znaku towarowego i indywidualnego
charakteru wzoru przemystowego). Chodzi o te cechy
konstytuujgce zewnetrzng posta¢ produktu, ktore pozwalajg
Klientom odr6zni¢ produkty na rynku; o dostrzegang przez
odbiorcdw indywidualnos$¢ postaci produktu, ktéra moze byé
rezultatem wysitku tworczego projektanta i/lub intensywnych
zabiegdw marketingowych.

B. Wart. 13 ust. 1 uznk. nasladownictwo definiowane
jest jako skopiowanie zewnetrznej postaci produktu

za pomocg Srodkow technicznych, co ma dwie podstawowe
implikacje dla zakresu zakazu nieuczciwego nasladownictwa.
Przede wszystkim w Swietle tego rozumienia nasladownictwa
moze by¢ ono dokonane $wiadomie (nasladowca musi znaé
oryginalng posta¢ produktu). Po drugie, przepis nie stanowi
podstawy zakazywania komercyjnego wykorzystywania
postaci produktu, ktora jest rezultatem niezaleznej pracy
(projektanta, przedsiebiorcy, tworcy). Druga konsekwencja
tak ujetego nasladownictwa przesgdza, iz prawo zwalczania
nieuczciwej konkurencji nie moze stanowi¢ podstawy ochrony

3 Tak A. Lubberger [w] Designrecht. Praxishandbuch, red. H. Eichmann, A. Kur, Ba-
den-Baden 2009, s. 247.
4 Tak trafnie z uwzglednieniem dwoistej natury konkurencyjnej swoistosci M. Pozniak-

Niedzielska, S. Sottysinski, Sz. Gogulski [w;] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konku-

rencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 529.
5 Tak E. Nowinska, M. du Val, Ochrona przed nasladownictwem produkiow, PIPWI UJ
2004, z. 88, s. 207.

dr Anna Tischner

Adiunkt w Katedrze Prawa Wia-
snosci  Intelektualngj,  Wydziat
Prawa i Administracji UJ. Spe-
cjalizuje sig w prawie wiasnosci
przemystowej i prawie zwalczania
nieuczciwej konkurencj.

Autorka szeregu publikacji z tego
zakresu, m.in. monografii ,Odpo-
wiedzialnos¢ majgtkowa za naru-
szenie prawa do znaku towarowe-
go”. Obecnie pracuje nad mono-
grafig podwiecong kumulatywnej
ochronie wzorow przemysfowych
w prawie wiasnosci intelektualnej.
Za prace doktorskg na temat ,Odpowiedzialno$¢ majatkowa za naruszenie
prawa do znaku towarowego” otrzymata nagrode Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyzszego w konkursie Urzedu Patentowego RP na prace naukowe.

inwestycii tylko i wytacznie przez wzglad na jej pierwszenstwo
w czasie (o jest elementarng zasadg ochrony inwestycji
w prawie wiasno$ci intelektualnej)®.

B. Zakaz zawarty w art. 13 uz.nk. dotyczy relacj
konkurencyjnych pomiedzy przedsigbiorcami (przedsiebiorcg
wytwarzajgcym lub oferujgcym produkt oryginalny

i przedsiebiorcg nasladujgcym). Zastanawia jednak,

ze regulacja art. 13 u.z.n.k. zorientowana jest wytacznie
produkcyjnie (zakazujac wytwarzania), a nie rynkowo
(handlowo), co moze wrecz rodzi¢ watpliwosci, czy jej hipotezg
objete jest wprowadzanie do obrotu skopiowanego

produktu’. W mojej ocenie stanowi to powazng wade tej
regulacji, gdyz odrywa jg od zakresu przedmiotowego
regulacji zwalczania nieuczciwej konkurencji jako konstytucji
uczciwos$ci na rynku. Ograniczenie zakresu tej regulacii
wytacznie do wytwarzania kopii, bez rynkowego znaczenia
tych czynow, czyni jg impotentng. Wtasciwie mozna twierdzic,
76 samo wytwarzanie bez zamiaru wprowadzenia do obrotu
(zaoferowania na rynku) nie powinno by¢ przedmiotem zakazu
art. 13 u.z.nk., stanowi bowiem dopiero przygotowanie

do czynu, ktory ma rynkowe znaczenie i moze wptywac

na interesy konkurenta, klientow i ogdtu. Wytwarzanie
produktow, ktore sg niedozwolonym nasladownictwem, moze
stanowi¢ dopiero zagrozenie dla interesow przedsiebiorcy
wytwarzajgcego oryginalne produkty. Wytwarzanie produktow
w postaci nasladujgcej (kopiujgcej) cechy wzornicze
zarejestrowane jako wzor przemystowy wkracza w prawo

6 Por. A. Lubberger [w:] Designrecht. Praxishandbuch, red. H. Eichmann, A. Kur, s. 248.

7 Zob. . Zelechowski, Glosa do wyroku z 14 listopada 2008, V CSK 162/08, PiP 2011,
nr4,s. 125in. Zob. wyrok SA w Lublinie z 27maja 1999 r,, | ACa 147/99, OSA 2000,
nr 3, poz. 11, w ktorym sad przyjat, ze pojecie ,dziafania konkurencyjnego” polega
na uczestnictwie w grze rynkowej, ktdrej przestankg jest obecnos¢ zaréwno samego
produktu, jak i jego kopii na rynku w znaczeniu co najmniej ,wystawienia na sprze-
daz". Sad wrecz uzaleznit wystgpienie ryzyka konfuzji od tego, czy produkt stat sie
towarem tzn. czy trafit na rynek i zostat wystawiony do sprzedazy nabywcom.
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wytgczne (prawo wiasnosci intelektualnej). Sformutowanie
zawarte w art. 13 u.z.n.k. przypomina wigc raczej model
ochrony wtasnoéci intelektualnej, co jest biorgc pod uwage cel
tej regulacii btedne i wymaga zmiany.

7. Podstawowe pytanie dotyczy tego, jak na gruncie

art. 13 u.z.n.k. rozumie¢ ryzyko wprowadzenia w btgd

co do tozsamosci producenta lub produktu. Czy jest

to pojecie o identycznym zakresie, jak w prawie znakow
towarowych — tzn. sytuacja, ,gdy odbiorcy mogg sadzic,

ze towary i ustugi pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa
lub z przedsigbiorstw ekonomicznie ze sobg powigzany-

ch’, czy szerszym, obejmujgeym rowniez ryzyko konfuz
anonimowej, bez odniesienia do konkretnego przedsighiorcy,
niebezpieczenstwo wprowadzenia odbiorcow w bigd,

iz produkt pochodzi z tego samego (ale niezidentyfikowanego,
niezindywidualizowanego) zrodta handlowego (od tego
samego nieznanego przedsiebiorcy)? Pismiennictwo wskazuje,
6 nie jest wymagana imienna znajomo$¢ przedsiebiorcy przez
modelowego odbiorce. Wystarczy, jezeli modelowy konsument
przypisuje oba produkty jednemu przedsigbiorcy®.

8. Szczegsine watpliwosci budzi rozumienie nagladownictwa,
ktdre wprowadza w btad co do tozsamosci produktu. Toz-
samos$¢ postaci produktu moze by¢ pojmowana jako taka jego
swoistos¢, w ktorej lezy samoistna wartos¢ postaci produktu
jako narzedzia walki konkurencyjnej, niezaleznie od pochodzenia
handlowego (np. szczegdlna atrakcyjnos¢ i rozpoznawalno$e
produktu w oczach odbiorcow). Pismiennictwo okresla czyn
zakazany w art. 13 ust. 1 u.z.nk. mianem przywtaszczenia
tozsamosci produktu kopiowanego pochodzgcego od innego
przedsiebiorcy'?. Do zastosowania zakazu na tak ujetej podsta-
wie wystarcza ryzyko, ze towary zostang pomylone, bez wzgle-
du na ich komercyjne zrodto. W konsekwencii niemal kazde
wierne nadladownictwo postaci produktu bedzie wywotywato
niebezpieczenstwo, iz produkty (oryginalny i nasladowany) bedg
mylone.

0. Zakaz nasladownictwa wywotujgcego ryzyko konfu-

Zji co do tozsamosci produktu ma wiele cech wspdlnych

z wzorniczym modelem ochrony. Wydaje sig, ze ze wzgledu
na priorytetowe znaczenie zasady wolno$ci nasladownictwa
oraz dostepnosc pod wieloma wzgledami alternatywnych form
ochrony (w szczegolnosci ochrony wzorniczej), postulowac
nalezy bardzo ostrozne stosowanie tego zakazu nieuczciwego

8 Tak m.in. w wyroku ETS z 22 czerwca 1999 r, C-342/97 (Lloyd), ECR 1999,
s. 1-3819, pkt 17, w umaczeniu na jez. polski opublikowane [w:] R. Skubisz (red.),
Wiasnosc przemystowa, s. 159.

9 A Ohly [w] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitza, Geseiz gegen den unlauteren Wettbewerb:
UWG, Miinchen 2010, s. 405.

10Tak temat J. Sroczynski, M. Mioduszewski [w] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka, Warszawa 2011, s. 361.
Zob. wyrok SA w Katowicach w 13 lutago 2008 r. (V ACa 256/07, LEX nr 519350),
w ktorym wskazano, ze wystarcza ,taki sposéb podobienstwa, by - jak sig obecnie
przyjmuje — uwazny klient na podstawie 0géinego wrazenia nie byt w stanie odroznic
obu produktow”.
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nasladownictwa. Moze by¢ bowiem wykorzystywany

do obchodzenia zasady wolnosci nasladownictwa i ochrony
inwestycji w zakresie przekraczajgcym potrzeby wolnej
konkurencji. Tozsamo$¢ postaci produktu jako taka (oderwana
od osoby producenta-przedsiebiorcy) jest chroniona

w pierwszym rzedzie w rezimie wzorniczym. Nie powinno

sie deprecjonowac tej formy ochrony przez wprowadzanie
alternatywnej, uzaleznionej od dos¢ ptynnych kryteriow

i nieograniczonej w czasie ochrony tego rodzaju osiggnie¢
przedsiebiorcy w prawie uczciwosci konkurendii.

Odczytanie tego zakazu w $wietle pierwowzoru regulacii
zwalczania nieuczciwej konkurengii tj. art. 10 bis ust. 3 pkt

1 Konwencji paryskiej rowniez ukazuije, ze nie ma podstaw
do ochrony przed tak szeroko ujetg konfuzjg. Zgodnie z tym
przepisem konwenciji zabronione powinny by¢ ,wszelkie dzia-
tania mogace w jakikolwiek sposdb spowodowac pomytke
co do przedsiebiorstwa, produktow albo dziatalnosci przemy-
stowej lub handlowej konkurenta”, co wyraznie taczy ryzyko
wprowadzenia w btgd z osobg konkurenta. Ryzyko konfuzji
powinno by¢ oceniane na chwile wprowadzania do obrotu
rezultatow nasladownictwa.

10. Odczytuje druga posta¢ wprowadzenia w btad w art. 13
ust. 1 in fine u.z.nk. jako zagrozenie dla wolnosci nasladow-
nictwa. Uwazam, ze de lege lata w konkretnym przypadku
opieranie rozstrzygniecia na tej podstawie prawnej powinno
by¢ dokonywane z wielkg ostroznoscig i przez pryzmat zagro-
zenia interesow konkretnego przedsigbiorcy (ktore nie powinny
ogranicza¢ sie jedynie do dostrzezenia potrzeby ochrony in-
westycji). Szczegdinie ostroznie powinno sie odwotywac do tej
podstawy odpowiedzialnosci, gdy miataby ona prowadzi¢

do przedtuzania wygastej ochrony wzorniczej. De lege ferenda
uwazam, ze art. 13 ust. 1 u.z.n.k. powinien zosta¢ znoweli-
zowany przez ujecie ryzyka konfuzji jako ,niebezpieczenstwa
wprowadzenia klientow w bigd co do handlowego (komercyj-
nego) pochodzenia produktu”. Istniejg podstawy, by tak ujety
zakaz nasladownictwa rozpatrywa¢ w kategorii sprzeczno$ci
z prawem UE',

Il. Pasozytnicze wykorzystanie cudzej
renomy

1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji moze réwniez
wyjatkowo stanowi¢ podstawe ochrony przed wykorzysta-
niem cudzej renomy w zwigzku z nasladownictwem postaci
produktu. Czyn, ktdry nie kwalifikuje sie jako nieuczciwe
nasladownictwo zakazane w art. 13 u.z.n.k., moze by¢
rozpatrywany jako wykorzystanie cudzej renomy, pietnowane
jako dziatanie sprzeczne z dobrymi obyczajami na gruncie

art. 3 u.z.nk. Bardzo istotne jest jednak wyznaczenie ram dla

" Kwestie zgodnosci zakazu nagladownictwa okreglonego w art. 13 u.znk. z pra-
wem UE omawiam w pracy Kumulatywna ochrona wzomictwa przemystowego
w prawie wlasnosci intelektualnej [w przygotowaniu].
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ochrony tego rodzaju interesow
przedsigbiorcy na gruncie prawa
zwalczania nieuczciwej konkurencii.
Niestety wiele wypowiedzi sgdow
ogranicza sie jedynie do wskazania
tej podstawy odpowiedzialnosci,
jako alternatywy dla zakazu
nieuczciwego nasladownictwa,
jednakze bez wnikliwszej

analizy faktoréw nieuczciwosci

w konkretnym przypadku.

2. Kwestia wykorzystania in-
teresOw zwigzanych z renomg
uregulowana jest przede wszyst-
kim w przepisach dotyczgcych
naruszen znakdw renomowanych
(zawartych w art. 296 ust. 2 pkt 3
pw.p.). Celem zakazu nasladownic-
twa, ktore nieuczciwie wykorzystuje
cudzg renome, wywodzonego

z Klauzuli generalnej, jest ochrona
interesdw przedsiebiorcy, ktdry

te renome wypracowat (dobrego imienia, wyobrazen o produk-
cie, jego cechach, jakosci). Renoma produktu stanowi rezultat
nakfadow przedsiebiorcy w jako$¢ i reklame produktdw, in-
westycji przedsigbiorcy w trwaty pozytywny wizerunek, ktére
roznig sie od inwestycji sensu stricte niezbednych do tego,

by produkt mogt by¢ komercjalizowany.

3. Wobec braku w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji mozliwie precyzyjnych kryteriow pozwalajgcych

na stwierdzenie, iz nastgpito nieuczciwe wykorzystanie
cudzej renomy, pomocne mogg okazac sie kryteria nor-
matywne wypracowane na uzytek ochrony renomowanych
znakow towarowych. W istocie bowiem ochrona znakow
renomowanych ewoluowata z prawa uczciwosci konkurencji,
co tez wskazuje na pokrewienstwo (tozsamosg) jej uzasad-
nienia. Wydaje sie, ze z tego wzgledu zasady oraz metodo-
logia ustalone w przepisach i wypracowane w orzecznictwie
w odniesieniu do znakdw towarowych renomowanych po-
winny mie¢ réwnolegte zastosowanie do innych przypadkdw
wykorzystania renomy rozpatrywanych na gruncie klauzuli
generalngj (art. 3 u.z.n.k.).

L. Wykorzystanie renomy zaktada przejecie pozytywnych
wyobrazen (ang. image transfer) przez nasladowce na inny
produkt, co nie musi jednoczesnie oznacza¢ wprowadzenia
w btad odbiorcéw co do pochodzenia produktu. Nie chodzi
wiec 0 wykorzystanie cudzego wktadu (inwestycji) w stwo-
rzenie postaci produktu, lecz raczej inwestycji w wytworzenie
pozytywnych skojarzen zwigzanych z tym produktem (to sta-
nowi przedmiot przejecia). Przejecie moze nastapi¢ przez
nawigzanie przez nasladowce do renomowanego produkiu,
co skutkuje w odbiorze klientdw przeniesieniem wyobrazen
na produkt nasladowcy (wystarcza my$lowe skojarzenie).
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Jagoda Sycz, Liceum Plastyczne im. J6zefa Czapskiego w Grudzigdzu (2013 r.)

Skutkiem przyjecia moze by¢ ostabienie dobrego imienia
(pozytywnych wyobrazen o produkcie), co ma miejsce wow-
czas, gdy produkty nasladujgce sg gorszej jakosci, anizeli
produkty oryginalne. Skutkiem wykorzystania renomy moze
by¢ ostabienie konkurencyjnej indywidualnosci postaci
produktu.

5. W polskiej regulacji zwalczania nieuczciwego
nasladownictwa postaci produktow nie ma miejsca

na bezposrednig ochrone przed wykorzystaniem cudzych
naktaddw pracy (inwestycji) poprzez skopiowanie postaci
produktu bez stwierdzenia dodatkowych okoliczno$ci/
czynnikow/cech nieuczciwosci tego dziatania (ryzyka
konfuzji)'2, co lokuje rozwigzanie polskie w grupie
zorientowanych prokonkurencyjnie i wolnosciowo'?,
Odwotanie do klauzuli generalnej (art. 3 u.z.n.k.) moze
mie¢ miejsce wowczas, gdy przedstawione zostang

inne (poza ryzykiem konfuzji) istotne z punktu widzenia
prawa konkurenciji zarzuty przesadzajgce o nagannosci
nasladownictwa i jego sprzecznosci z dobrymi
obyczajami'. Ze wzgledu na szczegdine uregulowanie
deliktu nieuczciwego nasladownictwa postaci produktu
trafne sg postulaty, by konstruowanie podstaw ochrony

w oparciu o klauzule generalng dokonywane byto z nalezytg

12 Taki szerszy przedmiotowo zakres ochrony przewidujg m.in. system francuski
i szwajcarski.

13 Zob. anglo-amerykarskie podejécie do tej problematyki. Szeroko na ten temat M. Po-
niak-Niedzielska, S. Sottysinski, Sz. Gogulski [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, s. 519-521.

" Tak wyrok SN z 11 lipca 2002 r., | CKN 1319/00 OSNC 2008, nr 5, poz. 73z glosg
aprob. M. Kepinskiego.
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ostroznoscig'®. Ochrona przed wykorzystaniem renomy
produktu w prawie zwalczania nieuczciwej konkurenciji

nie powinna wychodzi¢ poza granice tego, co jest niezbedne
do zapobiegania zaktdceniom konkurenciji. Ochrona renomy
zwigzanej z postacig produktu niezwigzana ze skutkami dla
konkurencii jest zbyt daleko idgca'®. Orzekanie na podstawie
art. 3 u.z.n.k. powinno uwzglednia¢ w szczegolnosci

oceny z punktu widzenia zasad ochrony praw wiasnosci
intelektualnej, gdyz w przeciwnym razie moze dojs¢

do obejscia pryncypidow tego systemu.

Ill. Relacje ochrony w u.z.n.k.
i ochrony w prawie wtasnosci
intelektualnej

1. Relacje miedzy ochrong w prawie wtasnosci intelektu-

alnej i prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji'’ naleza

do zagadnien o najwyzszym stopniu skomplikowania, ktérych
rozstrzygniecie wymaga uwzglednienia szeregu zjawisk i zalez-
no$ci systemowych. Ochrona przed nieuczciwym na$ladow-
nictwem ustalona w u.z.n.k. pozostaje w silnych zwigzkach

z ochrong postaci produktu w rezimie wzorniczym, prawno
autorskim, a takze znakowym. Z tego wzgledu sieganie

do regulacji uczciwo$ci konkurencji w celu uzyskania ochrony
przed nasladownictwem zmusza do rozstrzygniecia szeregu
kwestii elementarnych, konstrukcyjnych i systemowych.

W praktyce nie poddane limitom, liberalne stosowanie regulacii
zwalczania nieuczciwej konkurencji podwaza granice ochrony
oraz w konsekwencji rownowage w systemie ochrony wtasno-
$ci intelektualnej, co moze rodzi¢ antykonkurencyjne skutki'®,

2.W ujeciu uproszczonym patenty, prawa ochronne na wzory
uzytkowe, prawa z rejestracji wzordw przemystowych a takze
prawo autorskie chronig przed nasladownictwem pewne
osiggniecia i zwigzane z nimi inwestycje. Dodatkowo, ochrona
przed ryzykiem konfuzji jest zasadniczym celem ochrony

w rezimie znakow towarowych. Istote ochrony przed nieuczci-
wa konkurencjg pismiennictwo ujmuje nastepujgco: ,\w u.z.n.k.
chodzi o rozgraniczenie miedzy dziataniem uczciwym i nie-

15Tak M. Pozniak-Niedzielska, S. Sottysinski, Sz. Gogulski [w:] Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 521. Zob.
tez wyrok SN z 11 lipca 2002 r., | CKN 1319/00, OSNG 2003, nr 5, poz. 73 (z glosg
aprob. M. Kepinskiego, OSP 2003, nr 4, s. 54).

16 Por, R. Hity, The Law Against Unfair Competition and s Interfaces [w] Law Against
Unfair Competition. Towards a New Paradigm in Europe?, red. R. Hilty, F. Henning-
Bodewig, Berlin 2007, s. 33.

17 Skomplikowane sg rowniez relacje w samym prawie zwalczania nieuczciwej konku-
rencji (tzn. miedzy podstawami ochrony intereséw zwigzanych z postacig produktow
w ramach prawa uczciwosci konkurengii), . art. 13 u.z.nk. oraz art. 5 ust. 112 pkt 3),
art. 5 ust. 3 pkt 1) iart. 7 pkt 13 ustawy o przeciwdziafaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym.

18 Tak A. Ohly, Areas of Overtap between Trade Mark Rights, Copyright and Design
Rights in German Law, GRUR Int. 2007, z. 8-9, s. 707.
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uczciwym, a nie o ochrone osiggniecia jako takiego™®. Roz-
roznienie celdw obu modeli ochrony w praktyce nie jest jednak
proste. Cho¢ celem zwalczania nasladownictwa na gruncie
u.z.nk. jest eliminowanie nieuczciwych dziatan na rynku,

to nie mozna catkowicie zaprzeczy¢ temu, iz u.z.nk. w prak-
tyce posrednio stuzy ochronie inwestycji, rezultatow wysitku
przedsiebiorcow.

3. W przypadku nasladownictwa postaci produktow granica
miedzy ochrong inwestycji a ochrong przed nieuczciwoscig
jest bardzo ptynna, zas regulacja uczciwosci konkurencii
wykorzystywana jest do ochrony interesdéw gospodarczych

w formie bardzo zblizonej do modelu wtasnosciowego (zmie-
rza do utrzymania wytgcznosci wzgledem pewnych osiggniec,
ochrony przez wzglad na dokonang inwestycje). U podstaw
ochrony rezultatow inwestycji, zapewnianej w prawie wtasnosci
intelektualnej, lezg — podobnie jak w prawie uczciwosci konku-
rencji — kwestie konkurencyjne, przy czym w prawie wtasnosci
intelektualnej ocena oddziatywania tej ochrony na rynek ma
wymiar normatywny, tzn. zostata uwzgledniona przy ustalaniu
kryteridw ochrony. W perspektywie regulacji z zakresu prawa
wiasnosci intelektualnej powinien znajdowac sie rowniez cel

w postaci zaspokajania potrzeb konsumentow na najko-
rzystniejszych warunkach?!. Natomiast w prawie uczciwo$ci
konkurencji ocena oddziatywania konkretnego czynu na rynek
stanowi immanentny element kwalifikacji prawnej kazdego sta-
nu faktycznego. Nie zmienia to jednak faktu, iz obie dziedziny
pozostajg w silnych zwigzkach z konkurencijg i rynkiem.

[} Sytuacja ta prowokuje do elementarnych pytar: (1) o uza-
sadnienie ochrony prawami wtasno$ci intelektualnej, skoro
podobny cel mozna osiggnac z pomocg mniej wymagajacych
instrumentow prawnych i bez ograniczenia czasowego ochro-
ny; (2) o relacje miedzy tymi modelami ochrony (wtasno$cio-
wym i deliktowym) oraz (3) o wptyw tej ochrony na zakres
domeny publicznej (wolnosci publicznej) oraz znaczenie zasa-
dy swobody dziatalno$ci gospodarczej.

5. Ochrona przed nieuczciwym nasladownictwem
przewidziana w u.z.n.k. musi by¢ postrzegana w perspektywie
zasady naczelnej, jakg jest wolnos¢ nasladownictwa.
Zgodnie z nig w braku ochrony prawami wiasnosci
intelektualnej?? oraz poza granicami ochrony przed
nieuczciwym nasladownictwem, wynikajacej z regulacii
uczciwosci konkurencii, kopiowanie postaci produktow jest
dozwolone. Innymi stowy prawo zwalczania nieuczciwe;
konkurencji nie powinno siega¢ tam, gdzie prawo wiasnosci

19E. Traple, Stosunek czynu nieuczeiwej konkurencji do praw wiasnosci intelektualng
2.77,5.16.

20Tak m.in. w pismiennictwie niem. A. Ohly, [w] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitza, Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb: UNG, s. 383.

2 Por, D, Migsik, Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa wiasnosci intelektual-
nej, Warszawa 2012, s. 68.

22\ tym sensie stanowi ona emanacje wolnosci (domeny) publicznej.
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nie kopiuj!

Julian Kotyszko, Zasp6t Szkét Plastycznych w Gdyni (2013 r.)

intelektualnej wyraznie przewiduje sfere wolnosci?®,

Juz bowiem przy ustalaniu zakresu i tresci ochrony prawami
wiasnosci intelektualnej, a wiec i sfery wolnosci (domeny
publicznej), doszto do wywazenia miedzy réznymi grupami
interesow — uprawnionego, konkurentow oraz ogotu.

W tym sensie interes ogdlny (publiczny) stanowi rowniez
czynnik wyznaczajacy zakres ochrony w prawie uczciwosci
konkurengji. Trzeba bowiem pamietac, ze ,prawa wtasnosci
intelektualnej przez swe ograniczenie czasowe stanowig
wyraz kompromisu pomiedzy antypodami konkurencji oparte
na imitacji i konkurencji bazujgcej na innowacji’?*,

B. Regulacja zajmujaca sie uczciwoscia konkurencji zaka-
zuje nieuczciwych zachowan na rynku, bez jednoczesnego
przyznawania uczestnikom rynku praw wytgcznych. Nie-
zaleznie jednak od tej podstawowej roznicy konstrukcyjnej,
nie mozna zaprzeczyc, iz istnieje sfera, w ktorej zakresy
praw wiasnosci intelektualnej i ochrony przed nieuczciwoscig

2 Tak A. Ohly, Gibt es einen Numerus clausus der Immaterialgiiterrechte? [w] A. Only,
T. Bodewig, T. Dreier, P. Gétting, M. Haedicke, M. Lehmann (red.), Perspektiven des
Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts - Festschrift fiir Gerhard Schricker zum
70. Geburtstag, Beck, Minchen 2005, s. 112.

2 Tak H-J. Gotting [w:] H.-J. Gétting, A. Nordemann, UWG Handkommentar,
Baden-Baden 2013, s. 99.

na rynku pokrywaja sie, co moze prowadzi¢ do ochrony ku-
mulatywnej. Sytuaciji tej nie mozna wytgczy¢ przez odwotanie
sie do innych celéw obu typdw regulacii (tj. przewidujgcych
ochrone szczegdlng wiasnosci intelektualnej i ochrone przed
nieuczciwymi dziataniami na rynku)2°, gdyz juz na poziomie
celow mozna zauwazy¢ zbiezno$¢. Teoretyczny rozdziat
zakresow ochrony poszczegoinych ustaw w oparciu o rézne
interesy chronione nimi, w praktyce nie jest tak przejrzysty28.
Zdaniem A. Ohly ,harmonia ocen pomiedzy poszczegolnymi
dziedzinami wtasnoéci intelektualnej i prawem uczciwosci
konkurencji moze by¢ tylko wowczas osiggnieta, kiedy zo-
stang precyzyjnie okre$lone interesy chronione w poszcze-
gdlnych rezimach?’. Jednoczesnie autor wyraza poglad,

iz Jfikcja réznic w istocie miedzy ochrong prawami wiasnosci
intelektualnej i konkurencyjng ochrong inwestycji jest dogma-
tycznie nieuczciwa i kontraproduktywna’8. Autor postuluje,
by ze wzgledu na w istocie podobng ochrone oferowang

w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, na relacje mie-
dzy prawem wiasnosci intelektualnej i nieuczciwej konkuren-
cji patrze¢ przez pryzmat zasady subsydiarosci?®. Poglad

0 ich catkowitej niezalezno$ci i w konsekwencji kumulatywnej
dostepnosci mogtby doprowadzi¢ do obchodzenia

Z zastosowaniem prawa zwalczania nieuczciwe;

konkurencji granic, wytgczen, ograniczen przewidzianych

w rezimach szczegotowych wiasnosci intelektualnej jako
rezultat wywazenia rozmaitych interesdéw oraz wzgledow
konkurencyjnych i rynkowych.

7. Zakres ochrony przed nieuczciwym nasladownictwem
nie jest tak wyraznie sprecyzowany, jak zakres przedmiotowy
ochrony prawami wtasnosci intelektualnej. Ustawa o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji moze stanowi¢ podstawe dla

25 Niestety jest to punkt wyjécia szeregu orzeczen.

% 70b. wyrok SN z 11 sierpnia 2004 r, Il CK 487/03, LEX nr 176100: ,Celem zakazu
nieuczciwej konkurencii jest eliminacja wszelkich dziatan mogacych w jakikolwiek
sposdb powodowaé pomytki co do przedsiebiorcy lub jego wyrobu, albo wprowa-
dza¢ w btad przez uzywanie fatszywych oznaczen, a takze podawanie innych da-
nych. Nie moze on zastepowac ochrony wynikajacej z przepisow regulujgcych prawa
bezwzgledne (patent, znak towarowy itp.) ani powodowa¢ ochrony wynikajacej z tych
przepisow. Bezwzgledny zakaz naladownictwa produktow wytwarzanych przez
innego przedsiebiorce prowadzitby do powstania nieograniczonego zadnym termi-
nem monopolu eksploatacji okreslonego rozwigzania technicznego i uniemozliwiatoy
lub co najmniej utrudniat wehodzenie na rynek innym przedsiebiorcom, zajmujgcym
sie takg samg lub zblizong dziatalno$cig gospodarcza. Pozostawatoby to w sprzecz-
nosci z porzadkiem prawnym opartym na zasadzie wolno$ci gospodarczej i regutach
uczciwej konkurencji. Samo nasladownictwo produktéw innego przedsiebiorcy,
nie korzystajacego ze szczegdlnej ochrony jego praw wytgcznych, nie jest sprzeczne
z zasadami prowadzenia konkurencji i nie uzasadnia przyjecia istnienia czynu nie-
uczciwej konkurencii (wyrok SN 11 lipca 2002 r., | CKN 1319/00, OSNC 2003, nr 5,
poz. 73)”

2 A Oy, Areas of Overiap between Trade Mark Rights..., s. 736.

28 A Oy, Gibt es einen Numerus clausus der Immaterialgliterrechte?, [w] Perspektiven
des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts - Festschrift fiir Gerhard Schricker
zum 70. Geburtstag, (red.) A. Ohly, T. Bodewig, T. Dreier, P. Gétting, M. Haedicke,

M. Lehmann, Miinchen 2005, s. 112 (ttumaczenie wiasne).

29 Tamze,
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ochrony osiggniec i inwestycji przedsiebiorcy, jednakze jej in-
terpretacja skutkujgca takg ochrong powinna by¢ dokonywana
z wielkg ostroznoscig i z uwzglednieniem kontekstu syste-
mowego. Ochrona przed nieuczciwg konkurencjg nie moze
by¢ wygodnym substytutem ochrony prawami szczegolnymi,
gdyz ostabia to znaczenie regulacji szczegdlnych z zakresu
wiasnosci intelektualnej®C. Relacje miedzy ochrong przed nie-
uczciwym nasladownictwem i ochrong wtasnosci intelektualnej
muszg byC rozstrzygane w perspektywie zaleznosci systemo-
wych miedzy obu dziedzinami.

8. Biorgc pod uwage wczesniej nakreslone relacje miedzy
celami ochrony wtasno$ci intelektualnej i uczciwosci kon-
kurencji na rynku, ocena czy sg podstawy do zastosowania
zakazu nieuczciwego nasladownictwa powinna by¢ w kaz-
dym przypadku prowadzona z uwzglednieniem kryteridw
ochrony w prawie wtasnosci intelektualnej (rowniez wowczas,
gdy ochrona tego rodzaju nie jest w konkretnym przypadku
dochodzona). Oceny oderwane od zasad i celow ochrony

w prawie wtasnosci intelektualnej moga by¢ bowiem zbyt
pochopne®’.

g.w szczegolnosci w odniesieniu do aspektu wzorni-
czego postaci produktdw moze dojs¢ do kumulacji pod-
staw ochrony, co uzasadnia dwa elementarne pytania3?.

Po pierwsze, czy naruszenie prawa wiasnosci intelektualnej
uprawnia do jednoczesnego wystepowania z roszczenia-
mi z tytutu nieuczciwej konkurencji? Po drugie, w jakim
zakresie regulacje uczciwosci konkurencji mogg by¢ wy-
korzystywane jako uzupetnienie ochrony praw wiasnosci
intelektualnej?

10. zasadniczo, jezeli nasladownictwo postaci produktu
narusza prawo wtasnosci intelektualnej, to ta podstawa sank-
cjonowania nasladownictwa ma priorytet w zastosowaniu,
mimo iz czyn ten moze by¢ jednoczesnie kwalifikowany jako
nieuczciwe nasladownictwo w rozumieniu art. 13 u.z.nk.3,
Uzasadnieniem dla poszukiwania ochrony przed nieuczciwym
nasladownictwem w u.z.n.k. moze by¢ w takim przypadku
jedynie istnienie okoliczno$ci, interesow, ktdre nie sg uwzgled-
nione w zakresie ochrony prawem wiasnosci intelektualne;.
Zawsze jednak konieczna jest analiza czy pominiecie tych
interesow w ksztafcie ochrony w prawie wiasnosci intelektual-
nej nie jest celowe.

30 A, Kur, Der wettbewerbliche Leistungsschutz. Gedanken zum wettbewerbsrechtlichen
Schutz von Formgebungen, bekannten Marken und ,Characters", GRUR 1990,
z.1,8.15.

3170b. m.in. A. Kur, Der wettbewerbliche Leistungsschutz.., s. 1; A. Ohly [wi] H. Piper,
A. Ohly, O. Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UNG, s. 38T.

32 Stawia je A. Ohly [wi] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb: UNG, s. 149.

33E. Traple okresla stosunek ochrony instytucionalnej z u.z.n k. i ochrony prawami
wiasnosci intelektualngj od strony negatywnej jako taki, ktory nie jest stosunkiem
wykluczania sie (zob. E. Traple, Stosunek czynu nieuczciwey.., s. 26), zauwazajac
jednoczesnie, ze istnienie ochrony prawami wytacznymi czyni czgsto Zbytecznym
odwotywanie sie do uznk.
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11. Regulacja zwalczania nieuczciwej konkurencji trakto-
wana bywa réwniez, jak ,koto ratunkowe”, gdy odméwiono
ochrony w prawie wtasnos$ci intelektualnej lub ochrona

nie moze by¢ dochodzona ze wzgledu na uptyw czasu.

Nie ma podstaw do stosowania u.z.nk. na zasadzie analogii
do przypadkdw, ktore nie sg uregulowane w prawie wtasno-
§ci intelektualnej. Brak regulacji w prawie wiasnosci intelek-
tualnej nie oznacza, ze w zwigzku z tym zagadnieniem jest
luka uprawniajgca do analogicznego zastosowania u.z.n.k..
Stanowi on zwykle wyraz pozytywnej decyzji 0 braku
ochrony.

12. Pigmiennictwo wskazuje, ze w takich przypadkach ochro-
na na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii
moze by¢ przyznana tylko ze wzgledu na takie przyczyny,
ktérych nie uwzgledniono w dostatecznym zakresie w regulacii
ochrony wiasnosci intelektualnej**. Namnozenie podstaw
ochrony wzornictwa przemystowego (ochrony prawem z re-
jestracji wzoru przemystowego, prawem do wspdlnotowego
WZOru niezarejestrowanego oraz prawem autorskim) rodzi
pytanie 0 utrzymywanie sie uzasadnienia ochrony przed nie-
uczciwg konkurencjg w przypadku, gdy ochrona ta ewoluowa-
ta i zyskata autonomig (czego przyktadem jest chocby ochrona
wspolnotowych wzordw niezarejestrowanych). Czy w takich
przypadkach, przez wzglad na jej tautologie, ochrona przed
nieuczciwg konkurencija nie jest zbedna? Czy mozna odmowié
stosowania tej podstawy prawnej ochrony interesow ze wzgle-
du na odcigzenie regulaciji uczciwej konkurencji wprowadze-
niem szczegolnej podstawy ochrony?

13. Przy ocenie czy w konkretnym przypadku sg podstawy
do zastosowania regulacji dotyczacej nieuczciwego nasla-
downictwa nalezy uwzglednic fakt, ze rezim wzorniczy ofe-
ruje dwie formy ochrony (prawem z rejestraciji i bez wymogu
rejestracii). Uptyw 3-letniego okresu ochrony, a takze brak
decyzji o rejestracji powodujg, ze podstawy, by chroni¢ okre-
$long postac produktu, ktora jest atrakcyjna dla odbiorcow

z powotaniem na art. 13 u.z.nk., sg stabsze. Po uptywie tego
okresu wyjgtkowo mozliwe jest odwotanie sie do ochrony

na gruncie prawa nieuczciwej konkurenciji, jezeli spetnione
zostaty przestanki ochrony na gruncie tej regulacji. W kon-
kretnym przypadku analiza czy sg one spetnione powinna
by¢ przeprowadzona szczegotowo i uwzgledniaC rowniez
cele ochrony prawem do wzoru. Uptyw okresu ochrony
prawem wtasnosci intelektualnej moze bowiem stanowic

w konkretnym przypadku czynnik przesadzajacy o braku
podstaw do zakazywania nasladownictwa na gruncie prawa
zwalczania nieuczciwej konkurenciji. W przeciwnym razie
u.z.n.k. moze by¢ podstawg do podwazania sensu ochrony
prawami wiasnosci przemystowe;.

34 Tak A. Ohly [w] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitza, Geselz gegen den unlauteren Wettbe-
werb: UWG, s. 389.
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~Winny sposob narusza prawa tworcy
projektu wynalazczego”

— uwagi na temat wyktadni art. 303 pwp

dr Krzysztof Felchner
Uniwersytet Jagiellonski

W kwietniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich ztozyt wniosek o stwierdzenie
niezgodnosci z Konstytucjq art. 115 ust. 3 pr. autl. Przepis ten stanowi, ze
+Kto w celu osiggniecia korzysci majqtkowej w inny sposéb niz okreslony
w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne okreslone
w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97,
albo nie wykonuje obowiqzkdéw okreslonych w art. 193 ust. 2, art. 20 ust. 1-4,
art. 40 ust. 1 lub ust. 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci
albo pozbawienia wolnosci do roku”.

R zecznik zarzucit powotanemu prze-
pisowi, Ze poprzez uzycie nieprecy-
zyjnego sformutowania ,w inny sposab (...
narusza’, godzi on w zasade okre$lonosci
czynu zabronionego, a przez to w funkcje
gwarancyjng prawa kamego. Na poparcie
wniosku przytoczyt ponadto poglady wyra-
zone wielokrotnie w literaturze przedmiotu?.
W ocenie autora mozna sie spodziewac,

ze Trybunat Konstytucyjny stwierdzi niezgod-

noS¢ art. 115 ust. 3 pr. aut. z Konstytucja.

1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (. Dz. Uz 2006 r, Nr 90,
poz. 631 ze zm.), dalej pr. aut.

2 Whiosek RPO z dnia 14 kwietnia 2013,
http://www.sprawygeneralne.brpo.gov.pl/
pdf/2013/04/729135/1714368 pdf.

Sprawa ta moze by¢ przyczynkiem do roz-
wazan w przedmiocie podobnego sformuto-
wania zawartego w art. 303 pwp®. Kwestia
ta byta juz co prawda omawiana w literaturze
przedmiotu, w ocenie autora temat nie zo-
stat jednak wyczerpany. Jednocze$nie

jest to kwestia 0 ogromnym znaczeniu
praktycznym.

Z atem, powotany artykut stanowi,

ze ,Kto przypisuje sobie autorsiwo albo
wprowadza w bigd inng osobe co do autor-
stwa cuazego projekiu wynalazczego albo

W inny $posob narusza prawa tworcy projektu

3 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci
przemystowej (fj. Dz. U. 2 2003 r, Nr 119, poz. 1117
ze zm.), dalej pwp.

wynalazczego, podlega grzywnie, karze ogra-
niczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci
do roku. Jezeli sprawca dopuszcza Sie czynu
okreslonego w ust. 1 w celu osiggniecia
korzysci majatkowej lub osobistej, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo
pozbawienia wolnosci do lat 2”. Problem
interpretacyjny zwrotu ,w inny sposob na-
1usza prawa tworcy projektu wynalazczego”
polega na sprecyzowaniu, 0 jakie inne prawa
chodzi, w szczegdlnosci, czy chodzi 0 sam
patent (a takze prawo ochronne na wzor
uzytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemy-
sfowego, prawo z rejestracii topografii uktadu
scalonego).

Przeglad pogladéw wyrazonych w tym przed-
miocie w literaturze prowadzi do wniosku,
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dr Krzysztof Felchner

naukowe.

Adiunkt w Zaktadzie Prawa Autorskiego Katedry Prawa Wiasno-
Sci Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administraciji Uniwersytetu
Jagiellonskiego; autor publikacii z zakresu prawa wiasnosci in-
telektualnej (prawa autorskiego, ochrony prawnej odmian rolin,
znakow towarowych); radca prawny w OIRP w Krakowie (odbyt
aplikacje radcowska i w 2012 r. ztozyt egzamin radcowski).

Za prace dokforskg ,Choreografia i pantomima w $wietle pra-
wa autorskiego” otrzymat nagrode Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego w konkursie Urzedu Patentowego RP na prace

Ze problem ten budzi pewne watpliwosci i jest
rozstrzygany nigjednolicie.

daniem E. Czamy-Drozdzejko art.

303 pwp pozostawia poza zakresem
ochrony prawo z patentu, o zdaniem autorki
jest nieuzasadnione w poréwnaniu z ochrong
karng wynikajgcg z przepiséw prawa autor-
skiego*. Przypomniec trzeba, ze nawet pomi-
ngwszy wspomniany, kontrowersyjny przepis
art. 115 ust. 3 pr. aut, przepisy kame zawarte
w tej ustawie szeroko penalizujg naruszenie
autorskich praw majgtkowych - przyktadowo
art. 116 pr. aut. penalizuje rozpowszechnianie
utworu bez uprawnienia. Cytowana autorka

pIzypisuje sobie autorstwo cuadzego projektu
wynalazczego, podlega grzywnie, karze ogra-
niczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci
do roku. Tej samej karze podlega, kto w inny
Sposob narusza prawa tworcy projektu wy-
nalazczego”. Autor ten uznaje, ze naruszenie
patentu (i jak nalezy rozumie¢ takze prawa
ochronnego na wzor uzytkowy) nie podiega
ochronie na ptaszczyznie karoprawne.

W poréwnaniu do poprzedniego stanu praw-
nego, to jest art. 128 upw?, doszlo zatem

do dekryminalizacji naruszenia patentu®.

| on krytykuje zastosowanie zwrotu ,w inny
sposob narusza™. Z. Siwik trafnie dostrzega

sie do art. 8 pwp'. D. Kuberski stwierdza,

Ze zakaz piractwa w przepisach karnych
pWp ograniczony jest do podrabiania znakéw
towarowych'*,

Tosza i W. Wrébel komentujgc art.

= 303 pwp zajmujg natomiast stano-
wisko, Ze przez inne naruszenie praw tworcy
projektu wynalazczego nalezy rozumie¢ takze
naruszenie praw przysfugujacych tworcy
juz po uzyskaniu patentu — w szczegélnosci
naruszenie zakazu korzystania z wynalazku
w sposdb zawodowy lub zarobkowy bez
zgody uprawnionego, wyrazony w art, 66
ust. 1 pwp'®. Autorzy ci jednak nie odnoszg
sie do pogladdw przeciwnych, zaprezentowa-
nych powyzej.

Raglewski rowniez nie odnosi sig
= wyraznie do wskazanej kontrowersj.

Autor ten wskazuje jednak, ze spenalizowany
w art. 303 pwp czyn sprowadza sie do naru-
szenia praw tworcy projektu wynalazczego
wymienionych w art. 8 pwp'®. Odnosnie
do znamienia ,w inny sposdb narusza pra-
wa tworcy” podaje on natomiast przyktady
doprowadzenia do utraty przez wynalazek
cechy nowosci, uchybien w ptatnosci wyna-
grodzenia. W innym miejscu (0dnoszac sie

Nielegalne korzystanie z débr niematerialnych
jest w prawie polskim co do zasady penalizowane

uwaza, ze art. 303 pwp w zakresie pojecia
,praw twércy” odsyta do art. 8 pwp. Prze-
pis ten obejmuje za$ prawa do uzyskania
praw (prawo do uzyskania patentu, prawo
do uzyskania prawa ochronnego na wzor
uzytkowy itd), nie za$ same te prawa®. Szer-
sza interpretacja pojecia praw tworcy bytaby,
W jej ocenie, sprzeczna z zasadami wyktadni
przepisow prawa karnego®. Podobne stano-
wisko zajmuje Z. Siwik, komentujgc brzmienie
poprzednika art. 303 pwp, a mianowicie

art. 121 uw’. Przepis ten stanowit, ze ,Kfo

4 E. Czamy-Drozdzejko, Przestapstwa w prawie wiasno-
sci przemysfowey, Prokuratura i Prawo 1/2001, s. 87

5 E. Czarny-Drozdzejko, op. oit, s. 88.

6 E. Czamy-Drozdzejko, op. cit, s. 89, 90.

7 Ustawa z dnia 19 pazdziemika 1972 . 0 wynalaz-
czosci (tekst jedn. Dz. U. 21993 r, Nr 26, poz. 117
ze zm.), dalej uw.
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takze nigkonsekwencje ustawodawcy, kiory
w art. 123 uw penalizuje naruszenie prawa
do uzyskania patentu, dekryminalizujgc
naruszenie samego patentu’". M. du Vall
rowniez stwierdza, ze w Swietle art. 303 pwp
naruszenie patentu nie stanowi przestep-
stwa'2. Z. Miklasinski w podanych przykia-
dach zastosowania art. 303 pwp odwotuje

8 Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze
(Dz. U. Nr 33, poz. 156), dalej upw.

9 7. Siwik, Kryminologiczne i kamoprawne uwagi
krytyczne o przestgpstwach i wykroczeniach z usta-
wy 0 wynalazczosci (] Prawo pracy wynalazczej.
Materiaty z XV Zimowej Szkoly Prawa Pracy, Karpacz,
marzec 1988, Wroctaw 1988, s. 174, 176.

107 Siwik, op. cit, s. 178.

7 Siwik, op. cit, s. 188.

12M. du Vall [wi] E. Nowinska, U. Promifska, M. du
Vall, Prawo wiasnosci przemysfowej, wyd. 5, Warsza-
wa 2011, s. 238.
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do odmiennego pogladu Z. Cwigkalskiego)
dodaje jednak, ze postugiwanie sig projektem
wynalazczym bez przywilaszczania autor-
stwa rowniez jest takim naruszeniem. Nadto
krytykuje sformufowanie tego znamienia jako
nazbyt ogonikowe!”. Generalnie wydaje sie
ze J. Raglewski uwaza, 7e naruszenie paten-
tu nie jest objete art. 303 pwp. Podobnie zda-

13 7. Miklasinski, Prawo wiasnoci przemystowey, Ko-
mentarz, Warszawa 2001, s, 326.

14D, Kuberski, Pordwnanie zakresu ochrony kamopraw-
nej praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw
wiasnosci przemystowej [w1] A. Adamczak (red.),
Wynalazczos¢ i ochrona wiasnosci intelektualng),
2. 33, Kielce 2009, s. 68.

158, Tosza, W. Wrobel [w] P. Kostanski (red.), Prawo
wilasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2010,
s. 1228.

16 J. Raglewski, Lex Komentarz, teza 13.

17 J. Raglewski, op. cit, teza 28.




je sie twierdzi¢ R. Zawtocki, ktory podkresla
kilkakrotnie, ze zakres ochrony karnoprawnej
wyznaczajg uprawnienia tworcy wyliczone

w art. 8 pwp'®. Jednak pewne uwagi tego
autora, m.in. podanie braku wypfaty optaty
licencyjnej jako przyktadu zachowania karal-
nego, wskazanie, ze sprawcg przestepstwa
jest przedsiebiorca, ktory nie uzyskat praw
do uzytkowania projektu wynalazczego mogg
jednak poSrednio sugerowaé, ze dopuszcza
on stosowanie przepisu art. 303 takze do na-
ruszenia patentu'®.

W arto pogtebié zatem te proble-
matyke, analizujgc art. 303 pwp

w kontekscie pozostatych przepisow karmych
pwp oraz przepisow karnych innych ustaw

z zakresu prawa wiasno$ci intelektual-

nej, a takze w perspektywie historycznej

| prawnoporownawcze.

Zatem, badajac blizej systematyke przepisow
karnych pwp i zachodzace pomiedzy nimi
relacje, sformufowa¢ mozna nastepujgce
wnioski.

rzy wyktadni uzytego w art. 303 ust.

1 pwWp pojecia ,w inny sposob naru-
sza prawa tworcy projekiu wynalazczego”
uwzgledni¢ nalezy takze typ kwalifikowany
Z ust. 2 tego przepisu. Znamieniem tego typu
jest cel osiggniecia korzy$ci majatkowej lub
osobistej. Gdyby przyjac, ze art. 303 pwp
obejmuije naruszenie patentu, konstrukcja
typu kwalifikowanego wydaje sie by¢ super-
fluum. Skoro bowiem zakres patentu, zgodnie
z art. 63 pwp, obejmuje korzystanie z wyna-
lazku z celu zarobkowym lub zawodowym,
to naruszenie patentu z reguty wigze sie
Z osiggnieciem korzysci majgtkowej. Zreszta,
sam plagiat wynalazczy jako taki z reguty
bedzie miat na celu osiggniecie korzysci
majatkowej lub osobistej. Przy wyktadni uzy-
tego w art. 303 pwp pojecia ,w inny Sposob
narusza prawa tworcy projektu wynalazczego”
uwzgledni¢ nalezy nadto brzmienie art. 304
pwp, ktdry penalizuje zgtoszenie do ochrony
cudzego wynalazku na swojg rzecz lub ujaw-
nienie cudzego wynalazku w sposéb unie-
moZliwiajgcy uzyskanie patentu. Jest to wigc
naruszenie prawa tworcy projektu wynalaz-
czego do uzyskania patentu, wymienionego

18R, Zawlocki, Przestapstwa przeciwko przedsigbior-
com. Komentarz, Warszawa 2003, s. 212, 213, 215.
19R, Zawtocki, op. cit, s. 214, 216,

wart. 8 ust. 1 pkt. 3 pwp. W ten sposob
zakres pojecia ,w inny Sposob narusza prawa
tworcy projektu wynalazezego” ograniczatby
sie wiasciwie tylko do prawa do uzyskania
wynagrodzenia. Pojawia sig zatem pytanie,
czy rzeczywiscie ustawodawca nie zdecy-
dowat sie explicite spenalizowaé naruszenia
prawa do wynagrodzenia, lecz postuzyt sie
cytowang fraza; czy moze w takim razie fraze
te wykladac szerzej, obejmuigc nig takze
naruszenie samego patentu. Dalej wskazac
nalezy na przepis art. 306 pwp, dotyczacy
przepadku. ZauwazyC trzeba, ze odsyla

on jedynie do art. 305 pwp, dotyczacego na-
ruszenia prawa ochronnego na znak towaro-
wy. Nie odsyta on natomiast do art. 303 pwp.
Gdyby przyjac, ze art. 303 pwp nie obejmuje
naruszenia patentu, rozwigzanie takie nalezy
uznac za logiczne. Zasadniczo naruszenie
praw tworcy projektu wynalazczego z art. 8
PWP nie wymaga uzycia materiafow (narzedzi,
$rodkéw technicz-
nych), w odr6znieniu
do naruszenia pa-
tentu. Dodaé mozna,
Ze W pr. aut. prze-
padek uregulowany
w art. 121 dotyczy
whasciwie wszystkich
penalizowanych
form nielegalnego
korzystania z utworu.
Wreszcie wskaza¢
nalezy na art. 307

i 308 pwp. Przewi-
dujg one penalizace,
jako wykroczen,
postugiwania sie
0znaczeniami mogacymi wywotywac mylne
mniemanie, Ze dany przedmiot korzysta

z ochrony patentem lub prawem ochronnym
na znak towarowy. Gdyby przyjac, ze art.
303 pwp nie obejmuje naruszenia patentu,
trzeba konsekwentnie stwierdzi¢, ze nie-
legaine korzystanie z cudzego wynalazku
nie jest penalizowane, natomiast korzystanie
zZ wiasnego nawet wynalazku, nieopatento-
wanego lecz z oznaczeniem wskazujgcym
na uzyskanie patentu, jest penalizowane jako
wykroczenie. Sytuacja taka jest nieco kurio-
zalna, bowiem szkodliwo$¢ spoteczna pierw-
$76g0 z wymienionych czynow jest wieksza
niz tego drugiego. Wskaza¢ mozna jeszcze
na art. 309 pwp, przewidujacy specyficzng

subsydiarng odpowiedzialno$¢ kierownika
jednostki organizacyjnej za przestepstwa

i wykroczenia z pwp. Przepisowi temu trudno
przyda¢ znaczenie decydujgce dla rozwia-
zania omawianego problemu. Wydaje sie,

7e moze on znalez¢ zastosowanie w zakresie
art. 303 pwp, do ktérego odsyta, niezaleznie
od przyjecia, czy przepis ten obejmuje na-
ruszenie patentu czy tez nie. Odnoszac sie
wreszcie do art. 310 pwp, przewidujacego
tryb Scigania na wniosek pokrzywdzonego
stwierdzi¢ nalezy, ze rozwigzanie takie przy-
pomina rozwigzanie przewidziane w art. 122
pr. aut. Przestepstwo z art. 37 uopor® oraz
wykroczenie z art. 12 uobd?' $cigane jest
jednak z urzedu. Gdyby zatem przyjag,

ze art. 303 pwp obejmuje naruszenie patentu,
tryb Scigania na wniosek zasadniczo kore-
sponduje z typowymi rozwigzaniami w prze-
pisach karnych z zakresu prawa wtasnosci
intelektualne;.

tworca
wtorca

Urszula Janowska, ASP Warszawa (2009 r.)

W reszcie warto przeprowadzié porow-
nanie sankcji wystepujacych w prze-
pisach dotyczacych karnoprawnej ochrony
innych dobr niematerialnych chronionych
prawem wiasnoSci intelektualnej. Na ptasz-
Czyznie samej pwp, karnoprawng ochroneg
prawa ochronnego na znak towarowy prze-
widuje zatem art. 305 pwp. Jesli chodzi o po-
zostate akty prawne, to pr. aut. przewiduje

w art. 115 ust. 11 2 odpowiedzialnos¢ karng
za przywlaszezenie autorstwa lub wprowa-

20 Jstawa z dnia 23 czerwca 2003 1. 0 ochronie prawnej
odmian ro$lin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300), dalej uopor.

21 Jstawa z dnia 27 lipca 2001 r. 0 ochronie baz danych
(Dz. U Nr 128, poz. 1402 ze zm.), dalej uobd.
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dzenie w btad co do autorstwa. W dalszych
przepisach, . art. 116-118, przewiduje odpo-
wiedzialno$¢ kamg za naruszenie autorskich
praw majatkowych. Ninigjszy artykut nie do-
tyczy odpowiedzialnosci karnej za naruszenie
autorskich praw majgtkowych, dlatego w tym
miejscu nalezy tylko zasygnalizowag, ze cho¢
pozomie wydawac sie moze, ze odpowie-
dzialno$c¢ ta dotyczy tylko szczegolnych,
kazuistycznie wyodregbnionych przypadkow,
to blizsza analiza powotanych przepisow pro-
wadzi do wniosku, ze zakres penalizacii jest
bardzo szeroki. Przede wszystkim bowiem,
zgodnie z art. 116 pr. aut. obejmuje ona roz-
powszechnianie utworu (i wigkszosci przed-
miotow praw pokrewnych). Definicja rozpo-
wszechniania utworu wynikajaca z art. 6

ust. pkt.3 i posrednio takze z art.50 ust.1

i 2 stanowi za$ kategorie zbiorczg dla wielu
postaci korzystania z utworu. Nadto, zgodnie
zart. 117 pr. aut, karalne jest takze samo
utrwalenie lub zwielokrotnienie utworu (i wiek-
szosci przedmiotow praw pokrewnych), jesli
ma na celu ich rozpowszechnianie. Zgodnie
z art. 12 uobd nielegalne pobieranie lub

lub zewnetrznej postaci produktu nie jest
wykluczona (w tym ostatnim przypadku
mozemy mie¢ do czynienia w szczegoinosci
z wzorem uzytkowym lub przemystowym).
Powyzsza analiza pozwala sformufowac
0gblny wniosek, ze nielegalne korzystanie

z débr niematerialnych jest w prawie polskim
¢o do zasady penalizowane. Warto przyjrze¢
sie takze blizej wymiarowi sankcji za narusze-
nie praw do poszczegolnych dobr niemate-
riainych. Omawiany art. 303 pwp przewiduje
jako najsurowszg sankcje, kare pozbawienia
wolnosci w wymiarze do 1 roku, w typie
kwalifikowanym za$ do lat 2. Art. 305 pwp,
dotyczacy znaku towarowego, przewiduje,

w zaleznosci od typu przestepstwa, jako naj-
surowszg sankcjg grzywne, kare pozbawienia
wolno$ci do lat 2 oraz karg pozbawienia
wolnosci od 6 miesiecy do lat 5. Najsurowsze
sankcje w powotanych art. 115-117 pr. aut.
ksztattujg sie od kary pozbawienia wolnosci
do roku, poprzez kare pozbawienia wolnosci
dolat 2 lub lat 3, do kary pozbawienia wol-
nosci od 6 miesiecy do lat 5. Jak wskazano
wyzej, uopor przewiduje kare pozbawienia

mu. Takie zaklasyfikowanie tych przestepstw
moze by¢ pewng wskazowkg co do zamiaru
ustawodawcy penalizowania naruszenia
patentu, ale oczywiscie trudno przypisa¢
takiej technice legislacyjnej decydujace zna-
czenie dla wykfadni. Dla poréwnania, odpo-
wiedzialnos¢ za przestepstwa z art. 115-118
[1] pr. aut. wynika z ust. 1 pkt. 11 powota-
nego przepisu, a przestepstwa te okreslone
53 mianem przestepstw ,przeciwko wtasno-
Sci intelektualney”.

J e$li chodzi o kwestie penalizacii naru-
szenia patentu z perspektywy histo-
ryczno prawnej, to jak juz wskazano wyzej,
art. 121 uw sformutowany byt podobnie
niejasno jak art. 303 pwp i wowczas to Z. Si-
wik uznat te regulacje za dekryminalizacje
naruszenia patentu. Faktycznie bowiem art.
128 upw przewidywat wyraznie sankcje kamg
za naruszenie ,prawa wytgcznosci wynikajg-
Cego z patentu na wynalazek”, podobnie tez
przepisy z okresu miedzywojennego tj. art. 27
ust. 1 (Nowwzzt?* i art. 24 (u)owwzzt®.
Generalnie, rezygnujac tutaj ze szczegoto-
wego wyliczenia przepisow szeregu licznych

Problem interpretacyjny zwrotu ,w inny sposéb narusza
prawa twércy projektu wynalazczego” polega na sprecyzowaniu,
o jakie inne prawa chodzi, w szczegdlnosci czy chodzi o sam patent
(a takze prawo ochronne na wzdér uzytkowy, prawo z rejestracji wzoru
przemystowego, prawo z rejestracji topografii uktadu scalonego)

wtomie wykorzystywanie, cafosci lub istotne,
co do jakosci lub ilosci, czesci bazy danych
jest wykroczeniem zagrozonym grzywna.
Powota¢ nalezy takze art. 36b uopor,
zgodnie z ktorym naruszenie wytgcznego
prawa hodowcy do odmiany rosliny jest prze-
stepstwem. Dodac trzeba, ze prawo o jest
pokrewne patentowi. Ewentualnie, przyjmujac
szerokie rozumienie pojecia wiasnosci inte-
lektualnej, wspomnie¢ mozna takze o regula-
cii uznk?, kidrej art. 231 24 przewidujg, przy
zaistnieniu pewnych znamion, karoprawng
ochrone tajemnicy przedsiebiorstwa oraz
zewnetrznej postaci produktu. Kwalifikacja
wynalazku jako tajemnicy przedsiebiorstwa

22| Jstawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii (tj. Dz. U z 2003 r, Nr 153,
poz. 1503 ze zm.), dalej uznk.
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wolnosci do 1 roku natomiast uobd grzywne
(wymierzang w postepowaniu w sprawach

0 wykroczenia). Analiza ta prowadzi do wnio-
sku, ze gdyby przyjac, ze naruszenie patentu
objete jest art. 303 pwp, przewidywana wow-
czas sankcja raczej nie odbiega od sankdji
przewidzianych w podobnych przepisach
karnych, a wiasciwie jest nawet nieco nizsza.
Na marginesie wskaza¢ mozna dodatkowo,
ze opz?3 przewiduje odpowiedzialno$é
podmiotow zbiorowych za czyny okreSlone
w art. 303-305 pwp w art. 16 ust. 1 pkt. 1

lit. e, w ramach odpowiedzialnosci za prze-
stepstwa przeciwko obrotowi gospodarcze-

2 Jstawa z dnia 28 pazdziernika 2002 1. 0 odpowie-
dzialno$ci podmiotow zbiorowych za czyny zabro-
nione pod grozbg kary (. Dz. U z 2012, poz. 768
ze zm.), dalej opz.
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ustaw z okresu miedzywojennego i PRL
dotyczacych prawa wiasnosci przemystowej
stwierdzic trzeba, ze wszystkie one (tgcznie
z przepisami dotyczacymi topografii uktadow
scalonych, a nawet od pewnego momentu
nasiennictwa) przewidywaty penalizacje
naruszen poszczegolnych praw wiasnosci
przemystowej. Stan prawny w tym zakresie
zZmienit sie, dopiero z wejsciem w 7ycie
pwp, ktéra wprowadzajac szerokie pojecie
projektu wynalazczego i postugujac sie nim

2 Rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolite] Polskie]
z dnia 22 marca 1928 . 0 ochronie wynalazkow, wzo-
row uzytkowych i znakéw towarowych (Dz. U. Nr 39
poz. 394 ze zm.,), dalej (jowwzzt.

% Jstawa z dnia 5 lutego 1924 r. 0 ochronie wyna-
lazkow, wzoréw uzytkowych i znakow towarowych
(Dz. U. Nr 31, poz. 306), dalej (ujowwzzt.




w art. 303 pwp, spowodowata stan niepew-
nosci prawnej co do penalizacii naruszenia
nie tylko patentu i prawa ochronnego na wzor
uzytkowy, ale takze prawa z rejestracji wzoru
przemysfowego i prawa z rejestracji topografii
ukfadu scalonego.

J esli chodzi natomiast o perspektywe
prawnoporéwnawcza, o przyktadowo
wskazaC mozna, ze w prawie niemieckim

i francuskim naruszenie patentu jest pena-
lizowane, w prawie brytyjskim natomiast
nie. Kwestia penalizacji naruszen patentu
wzbudzita kontrowersje takze podczas prac
nad dyrektywg w sprawie Srodkow prawa
karnego majgcych na celu zapewnienie
egzekwowania praw wiasnosci intelektual-
nej. Z réznych przyczyn projekt ten zostat
zarzucony, ale przypomnie¢ trzeba, ze o ile
w propozycji Komisji dotyczyt on wszystkich
praw wiasnosci intelektualnej, to Parlament
Europejski wprowadzit poprawki wytgczajgce
Z jego zakresu przedmiotowego wiasnie
patent (a takze wzory uzytkowe i nowe od-
miany roglin2S.

N a koniec wskazac trzeba na zasadni-
¢z roznice konstrukeyjng pomiedzy
ochrong prawnoautorskg a patentowa.

O uzyskaniu patentu decyduje m.in. obiek-
tywna nowoS¢ rozwigzania i pierwszenstwo
zgtoszenia. Zatem, zaktadajac sytuacie,

w ktdrej kto§ samodzielnie opracuje rozwig-
zanie identyczne z wezesniej juz opatento-
wanym, lub chociazby zgtoszonym w tym
celu, ktorego jednak nie znat, to nie mogtby
on uzywac go w zakresie zarobkowym lub
zawodowym, narazatby sie bowiem na od-
powiedzialno$¢ cywilng. Przy czym, jezeli
naruszenie patentu byfoby zawinione, a wiec
naruszyciel dowiedziatby sie, ze na wymy-
Slone przezen samodzielnie rozwigzanie
udzielony zostat juz patent, ponositby

on w ramach tej odpowiedzialno$ci takze
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza, W ta-
kim wypadku mégtby on ponosic takze
odpowiedzialno$¢ karng za zachowanie
zawinione i umyslne. Instytucja uzywacza
uprzedniego z art. 71 pwp pozwala jednak
w opisanej sytuacji na legalne korzystanie
z wynalazku?’. Do uzyskania prawa au-

26 httpy//www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP// TEXT+TA+P6-TA-2007-
0145+0+DOC+XML+VO//PL

27 P Kostariski [w] P. Kostanski (red), op. cit, s. 390.

torskiego wystarczy
natomiast subiektywna
nowos$¢ utworu, przyj-
muje sie mozliwo$¢
zaistnienia tworczosci
rownolegtej®. Zatem,

w podobnej, sytuacji,

w ktorej kto$ samo-
dzielnie tworzy utwor
identyczny z powstatym
wczesniej, moze swo-
bodnie z niego korzy-
sta¢, takze wowczas,
gdy nastepnie powzigf
wiedze 0 wezesniejszym
stworzeniu identyczne-
go utworu przez inng
osobe. Nie naraza sig
przy tym ani na odpo-
wiedzialnos¢ cywilng,
ani na odpowiedzial-
nos¢ karng. Oczywiscie
zaistnienie tworczosci
rownolegtej trzeba
udowodnic, ale jest

to wiasnie juz kwestia
dowodowa. W tym
sensie prawo patentowe
jest nieco ,surowsze”
anizeli prawo autorskie (pozycja prawna
uzywacza uprzedniego jest, generalnie
rzecz ujmujgc, nieco stabsza niz tworcy
rownolegtego). Stad moze pojawiac sie
watpliwos¢ co do penalizacji naruszenia
patentu. Przyktady stworzenia catkowicie
identycznego wynalazku lub utworu sg ra-
czej teoretyczne, jednak nalezy wzig¢ pod

uwage odpowiednio takze teorie ekwiwalen-

tow oraz instytucje tworczosci zaleznej,

R easumujac, jako argumenty przema-
wiajgce za penalizacjg naruszenia

patentu wskaza¢ mozna: polska tradycje
legislacyjng w zakresie penalizacji naruszen
zasadniczo wszystkich praw wiasnosci
intelektualnej, krytyczne wobec obecnej
depenalizacji stanowisko nauki prawa (tych
autoréw, ktorzy przewiduig, ze art. 303 pwp
przewiduje depenalizacie), pewng nigkon-
sekwencje ustawodawcy, ktory penalizuje
naruszenie prawa do uzyskania patentu

i stworzenie pozoru ochrony patentowej.

%), Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, wyd. 3,
Warszawa 2013, s. 39, 40.

W KUBEK

KUBEK

TO NIEZDROWO

tukasz Kin, Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego
w Poznaniu (2007 r.)

Jako argumenty przemawiajgce przeciwko
penalizacji naruszenia patentu wskaza¢
mozna; podstawowe zasady wykfadni prze-
pisow prawa karnego (m.in. zasada okreslo-
nosci czynu, zakaz wyktadni rozszerzajgce),
sceptycyzm ustawodawcy europejskiego
oraz niektorych ustawodawcdw zagranicz-
nych, mozliwg ,surowo$¢” takiego rozwigza-
nia wynikajaca z zasad prawa patentowego
(m.in. nowos$¢ obiektywna, pierwszenstwo
zgtoszenia, teoria ekwiwalentow). Kwestia
ta nie poddaje sie zatem jednoznacznemu
osgdowi. Mozna jednak przewidywac,

Ze decydujgcym argumentem przemawiajg-
cym za wyktadnig art. 303 pwp wytaczajacg
Z jego zakresu naruszenie patentu okaze
sie zapewne wyrok Trybunatu Konstytucyj-
Nego we wspomnianej na wstepie sprawie.
W ocenie autora, naruszenie patentu winno
by¢ penalizowane, jakkolwiek mozna sig
zastanawia¢ nad ograniczeniem penalizacii
do powazniejszych przypadkow (np. gdy
sprawca uczynit z naruszenia state zrodto
dochodu); $ciganie powinno nastepowaé

na wniosek.
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Ochrona znakow towarowych

Zofia Wolff, ASP Gdansk (2006 r.)
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KUMULOWANY MODEL

OCHRONY WZOROW PRZEMYStOWYCH

Tadeusz Szymanek

sedzia SN w stanie spoczynku

Wzorem przemystowym jest nowa i posiadajgca indywidualny charakter postac
wytworu lub jego czesci, nadana mu w szczegdlnosci przez cechy linii, konturéw,
strukture lub materiat wytworu oraz jego ornamentacje [art. 102 ust. 1 p.w.p. w zwigzku
Z przepisami dyrektywy nr 98/71/WE]. Z powotanego przepisu wynika, iz wzor
przemystowy stanowi ,,postaé wytworu”, nie jest nim sam produkt. Wytworem jest za$
kazdy przedmiot wytworzony w sposdb przemystowy lub rzemieslniczy, obejmujgcy
w szczegdlnosci opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma topograficznego,

Z wytgczeniem programdéw komputerowych.

Z a przedmiot ochrony uznano rowniez
wzory odnoszace sie do wytworow
Zlozonych, przedmiotow sktadajgcych sie

z wielu czescei skfadowych umozliwiajacych
ich roziozenie i ztozenie ponownie oraz
czesci sktadowych, jesli czes¢ skiadowa
PO Wigczeniu do utworu zfozonego pozo-
Staje widoczna w trakcie jego zwyktego
uzywania lub jezeli moze by¢ przedmiotem
samodzielnego obrotu [art. 102 ust. 3
pw.w.]. Ochrona nie obejmuie tych czesci
sktadowych, ktore sg niewidoczne podczas
normalnego uzytkowania produktu lub tych
cech danej czesci, ktdre nie sg widoczne
podczas jej montowania lub ktdre same
przez sie nie spetniajg wymagan nowosci

i indywidualnego charakteru. OkreSlenie
za$ indywidualnego charakteru wzoru

powinno by¢ oparte na okresleniu wyrazne
réznicy pomiedzy ogdlnym wrazeniem, jakie
zostato wywarte na zorientowanym uzyt-
kowniku ogladajacym wzor, a wrazeniem,
jakie wywarta na nim istniejgca cafo$¢ wzo-
ru, biorgc pod uwage charakter produktu,
do ktorego nalezy oraz stopien swobody
projektanta w opracowaniu wzoru, ktora
czesto jest uwarunkowana przez charakter
produktu, na kiry naktada sig wzor'.

Z wykfadni przepisow odnoszgcych sig

do wzorbw przemystowych [art. 102-117
pw.p) wynika, ze jako wzor przemystowy
mozna chroni¢ wytgcznie wyglad zewnetrz-
ny wytworu nie za$ produkt. Cechy tech-

1 Zob. K. Szczepanowska-Kozlowska, Ochrona wzoru
w prawie polskim, PPH., nr 5, 2005 1., 8. 3.

niczne lub uzytkowe wytworu, w ktorym
wzOr przemystowy jest zawarty lub zasto-
sowany, nie majg zadnego wptywu na zdol-
nos¢ rejestracyjng tego wzoru i nie moga
by¢ objete ochrong wynikajaca z jego reje-
stracji w Urzedzie Patentowym RP.

Zdolnos¢ rejestrowg posiada taka postac
wytworu, ktéra ma indywidualny charakter
i jest nowa. Wzor przemysfowy odznacza
sie indywidualnym charakterem, jezeli
0gbine wrazenie jakie wywotuje na zorien-
towanym uzytkowniku rozni sie od ogol-
Nego wrazenia wywotanego na nim przez
wzor publicznie udostepniony przed data,
wedtug ktorej oznacza sie pierwszenstwo
[art. 104 pw.p] Zorientowany uzytkownik
to niekoniecznie ekspert z danej dziedziny
wzornictwa, lecz osoba, ktdra ma wystar-
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Tadeusz Szymanek

snosci Intelektualne; i Przemystowej.

i przemystowej.

Sedzia Sadu Najwyzszego w stanie spoczynku, prorektor Eu-
ropejskiej Wyzszej Szkoty Prawa i Administracji w Warszawie
Byly prezes Izby Pracy i Ubezpieczen Spotecznych SN. Jest
cztonkiem Miedzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Wia-

Autor wielu znaczaeych prac z zakresu wiasnosci intelektualnej

Wazniejsze publikacje to: Innowacyjnos¢ w przedsiebiorstwie,
Transfer wtasno$ci intelektualnej i przemystowej, Postepowanie
cywilne w sprawach wiasnosci intelektualnej i przemystowej,
Naruszenie prawa na dobrach niemateriainych, Prawo wiasno-
Sci przemystowej, Komentarz do prawa wynalazczego, Orzecz-
nictwo sgdowe z zakresu ochrony wiasnosci przemystowej i in-
telektualnej, Prawo gospodarcze - podrecznik akademicki.

Cczajacy zasob wiedzy z tej dziedziny, zeby
oceni¢ wzor,

W mysl art. 103 ust. 1 pw.p. wzér prze-
mystowy uwaza sig za nowy, jezeli przed
datg pierwszenstwa do uzytkowania prawa
Z rejestracii, identyczny wzér nie zostat pu-
blicznie udostepniony, wzoru nie uwaza sie
za udostepniony publicznie, jezeli nie mogt
dotrze¢ do wiadomosci 0séb zajmujacych
sie zawodowo dziedzing, ktérej dotyczy
wzor. Nie jest takze pozbawiony prawa

do rejestracji wzor, ktory zostat ujawniony
0sobie trzeciej, ktora byfa zobowigzana

do zachowania poufnoci.

Zbieg réznych podstaw
ochrony wzorow
przemystowych

Wz6r przemystowy nie posiada w prawie
wiasnosci przemystowej jednolitego modelu
ochrony wyraznie odmiennego od innych
przedmiotow wiasnosci przemystowej.

W odniesieniu do wzoréw przemystowych
stosuje sig odpowiednio art. 287-291,
zamieszczone w tytule IX, dziat Il pw.p.,
ktore okreslajg roszczenia stuzace ochronie
wynalazkow, wzorow uzytkowych, wzo-
row przemystowych i topografii uktadow
scalonych. Brak byfo takze takiego mo-
delu ochrony w okresie poprzedzajacym
wejcie w zycie ustawy Prawo wiasnosci
przemysfowej2.

2 Ustawa z 30 czerwca 2000 1, tekst jedn. Z 13 czerw-
ca 2003 r. Dz. U. nr 119, poz. 1117 ze zm.

124 -

Model ochrony wzoru przemystowego 0scy-
lowat wowczas migdzy rezimem patentowym
i prawno-autorskim. Uregulowana byta bo-
wiem jedynie kategoria zblizona do wzoréw
przemystowych, tj. wzory zdobnicze w nie-
obowigzujgcym juz rozporzadzeniu z 29
stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorow
zdobniczych [Dz. U. nr 8, poz. 45).

Nowa i posiadajgca indywidualny charakter
posta¢ wytworu ma hybrydyczna nature,
bowiem moze stanowi¢ utwor w rozumieniu
art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy z 4 lutego 1994 .
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych®
i podlega¢ ochronie na podstawie jej prze-
pisow oraz moze podlegac ochronie zgod-
nie z prawem z rejestracji wzoru przemy-
stowego [krajowego lub wspdinotowegol.
Do wzoru wspolnotowego niezarejestrowa-
nego majg zastosowanie przepisy o wzo-
rach wspolnotowych. Natomiast do wzorow
krajowych i znakow towarowych, na ktére
nie uzyskano praw ochronnych beda mie¢
zastosowanie przepisy ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii.

Kumulacja podstaw ochrony dla wzoréw
przemystowych w prawie wtasno$ci prze-
mystowej nie stanowi wyjatku, ma ona za-
stosowanie takze do znakdw towarowych.
Doznaje ona jednak pewnych wyjatkdw,
wyraznie uregulowanych np. art. 116 pw.p.
Wedle tego przepisu po wygasnieciu prawa
Z rejestracii, ochrona praw majgtkowych
przewidziana w prawie autorskim nie ma

3 Tekst jedn. Dz. U. z 2006 1. nr 90, poz. 631 ze zm.
4 Ustawa z 16 kwietnia 1993 1. Dz. U. z 2003 r,, nr 153,
poz. 1503 ze zm.

KWARTALNIK ARZEDU PATENTOWEGO RP

zastosowania do wytworow wytwarzanych
wedtug tego wzoru i wprowadzanych

do obrotu po wygasnieciu prawa z rejestra-
cji udzielonego na taki wzér. Z powotanego
art. 116 pw.p. wynika, ze kumulatywna
ochrona istnigje w czasie trwania prawa
wytacznego, a takze wowczas, gdy utracito
0no moc z innych przyczyn, anizeli wyga-
$niecie [np. zostato uniewaznione]. Poza
ochrong prawa majgtkowego tworcy przy-
stuguje rowniez ochrona jego autorskich
ddbr osobistych, ktéra zgodnie z art. 116
nie podlega zrzeczeniu lub zbyciu®.

Samodzielng regulacie w omawianym
zakresie zawiera system prawa obowigzu-
jacego w Unii Europejskiej. Jest nig dyrek-
tywa 98/71/WE Parlamentu europejskiego
i Rady z 13 pazdziernika 1998 r. w sprawie
prawnej ochrony wzordw®. Ponadto rozpo-
rzadzenie Rady WE nr 6/2002 z 12 grudnia
2001 r. w sprawie wzorow wspolnotowych’
zarowno zarejestrowanych i niezarejestro-
wanych. Przepisy dyrektywy dopuszczajg
takze prawno — autorskg ochrong wzordw
na podstawie ustawodawstwa krajowego.
Ochrona ta trwa od chwili stworzenia wzoru
lub jego utrwalenia w jakiejkolwiek formie.
Jednak przestanki i zakres takiej ochrony
podlegajg juz ocenie na tle prawa krajowe-
go [art. 17 dyrektywy].

Problem stosunku ochrony prawno-autor-
skigj i ochrony na podstawie prawa wia-
sno$ci przemystowej nalezy do najtrudniej-
szych. Od wielu lat stanowi on przedmiot
bardzo zréznicowanych wypowiedzi w kra-
jowej i zagranicznej literaturze przedmiotu.

Ten problem zbiegu réznych podstaw
ochrony okreslonego dobra wtasnosci
przemystowej w systemie prawnym —moim
zdaniem - nalezy do najtrudniejszych

i najbardziej skomplikowanych, a zarazem
spomych i mato wyjasnionych kwestii

W nauce prawa wiasnosci przemysfowe;.

5 Por. E. Ferenc-Szydetko, Ksztattowanie sie autorskich
praw osobistych tworcow wzorow przemysfowych,
Rz.P. 2000, nr4, s. 72.

6 Dz Urz. WEL 289 7 28 pazdziernika 1998 1, s. 28,
tekst w jezyku polskim opublikowany w Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne 2004 1. rozdz. 13, 1. 21,
s.120.

7 Dz. Urz. WEL 3 2 5 stycznia 2002, s. 1, tekst w je-
zyku polskim opublikowany w Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, 2004, rozdz. 13, 1. 27, s. 142.




Nie budzi watpliwosci jedynie to, ze wzo-
ry przemystowe wykazujg podatno$c¢

na ochrong na gruncie prawa autorskiego

i prawa wiasnosci przemystowej oraz pra-
wa 0 nieuczciwej konkurencji, pozostate
zagadnienia sg sporme. W nauce prawa
cywilnego przyjefo sie mowic o zbiegu
norm prawnych wéowczas, gdy do jednego
i fego samego stanu faktycznego mozna
lub nie, zastosowac wiecej niz jedng norme
oraz gdy ustawa wyraznie przypisuje jednej
ze zbiegajgcych sie norm pierwszenstwo
albo, gdy pierwszenstwo jednej z norm
wynika z wzajemnego ich stosunku.

W omawianym przedmiocie zadnej z wy-
mienionych norm statuujgcych ochrone

Z rejestracji wzoru przemystowego ustawo-
dawca nie przyznaje pierwszenstwa. Brak
jest takze normy, ktdra by wytgczata zasto-
sowanie innych, a zatem wszystkie zbiega-
jace normy nalezy stosowac¢ kumulatywnie
lub alternatywnie.

Taka kumulatywna ochrona nie jest czyms
szczegbinym. Z podobng sytuacjg mamy
do czynienia na gruncie znakow towaro-
wych, ktére mogg korzystac z formalne
ochrony na podstawie przepisow ustawy
Prawo wtasnoSci przemystowej oraz do-
datkowo te - ktére spetniajg wymagania
stawiane w art. 2 pr. aut. - tj. sg utworem
W rozumieniu tego przepisu, z ochrony
ptynacej z przepiséw ostatnio wskazane
ustawy.

Zbieg ochrony w réznych rezimach moze
przyja¢ dwie podstawowe formy: kumulacji
rownolegtej czyli jednoczesnej ochrony
wzoru w réznych rezimach: jako utworu

W prawie autorskim i prawem z rejestrowa-
nia wzoru przemystowego lub — kumulacii
nastepczej polegajgcej na tym, ze w mo-
mencie, gdy ochrona w jednym rezimie
Wygasa, rozpoczyna sig ochrona w innym
rezimie [np. ochrona prawem na znak to-
warowy po wygasnieciu ochrony prawem
z rejestracji wzoru przemystowegol®.

Przy zbiegu ochrony w réznych rezimach
prawnych niezaleznych od siebie, docho-

8 Taka typologie przyjmuje A. Tischner, Ochrona wzor-

nictwa przemystowego, Kwartalnik Urzedu Patentowe-

go RPnr1,2013, s. 7 cytujac za: E. Derelaye, M. Ce-
istner, intellectual Property Overlaps, A European
Perspective Oxford Portland 2011, s. 3.

wymys WZR

nie wzoruj sie

V¥ cHRON WELASNOSC INTELEKTUALNA

Matgorzata todygowska, Szczawin Koscielny (2011 r.)

dzenie roszczen przy zastosowaniu formy
kumulacji rownolegtej wymaga — moim
zdaniem - powigzania w rozpatrywanej
materii wnioskow wynikajacych zaréwno

Z prawa materialnego i procesowego. We-
diug prawa materialnego otwiera sie przed
uprawnionym mozliwos¢ wyboru jednego
z roszczen i dochodzenia tylko tego rosz-
czenia. Drugie nie wygasa, lecz pozostaje
bez biegu, dopiero nastepnie stanie sie
bezprzedmiotowe w razie rozstrzygniecia
losow pierwszego, jezeli oba dazg do osia-
gniecia tego samego rezultatu®.

Wedtug przepisow o postepowaniu cy-
wilnym obraz zmienia sig o tyle, ze przy
dochodzeniu swych praw w procesie,
uprawniony ma obowigzek okreslenia je-
dynie podstawy faktycznej swego zadania,
nie za$ jego podstawy prawnej [art. 187 §1
pkt 2 kpc]. Okreslenie tej ostatniej jest po-
zyteczne, lecz niewigzace [iura novit curial.
Organ orzekajacy w procesie natomiast
ma obowigzek ustalenia strony faktyczne

i wskazanie podstawy prawnej orzeczenia.

Wyrazony poglad pozwala na uporzad-
kowanie pewnej czeSci nasuwajacych

sie zagadnien praktycznych, lecz pozo-
staje nadal aktualny postulat doktrynalny,
by podjg¢ probe uscislenia kwesti zbiegu

9 Zob. uchwata catej izby cywilnej SN z 26 pazdziernika
1956 ., OSN 1958, poz. 1.

ochrony wzorow przemystowych z prawa
autorskiego i prawa wiasnoSci przemysto-
wej w drodze ustawodawczej, poniewaz
nasuwajg sie pytania, na ktore nie ma
tatwych odpowiedzi.

Na tle niekwestionowanej kumulacji duali-
zmu rezimow ochronnych wzorow prze-
mysfowych wytaniajg sig — moim zdaniem
- miedzy innymi nastepujace zagadnienia
wymagajace klarownej i wszechstronnie
wyczerpujacej wykfadni przepisow przyzna-
jacych uprawnionemu z rejestraciji wzoru
przemystowego uprawnienia. W szczegol-
NoSCi Czy W razie naruszenia jego prawa
przystuguje mu tylko jedno roszczenie,
ktorego moze dochodzi¢ wedle swobodne-
go wyboru na podstawie jednego ze zbie-
gajacych sie rezimow ochronnych, czy dwa
oddzielne roszczenia, jedno na podstawie
prawa wtasnosci przemystowej [art. 105
ust. 2 w zw. z art. 287 oraz art. 292 pw.p.
drugi za$ na podstawie prawa autorskiego
[art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 79], jezell
wzor przemystowy spetnia przestanki z po-
wofanego przepisu, 1j. wykazuje przejaw
dziatalnosci tworczej o indywidualnym
charakterze.

Pomiedzy tymi rezimami ochronnymi usta-
wodawca nie okreslit warunku pierwszen-
stwa, kolejnos¢ za$ dochodzenia roszczen
pozostawit do swobodnego wyboru upraw-
nionemu z rejestracji wzoru przemystowe-
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rok ochrony wiasnoSci przemystowe]

Aleksander Sturczyk, ASP Warszawa, ASP Paryz (2004 r.)

go, pod warunkiem, ze przystugujace rosz-
czenie z obu tytutbw prawnych nie wygasto
i nie ulegto przedawnieniu. Moim zdaniem
uprawnionemu przystuguijg roszczenia
oddzielnie z obu podstaw prawnych, jedno
oparte na korzysciach ekonomicznych,
ktore daje wzor przemystowy, drugie rosz-
czenie znajduje uzasadnienie w naruszeniu
jego autorskich praw majatkowych. Jezeli
uprawniony udokumentuje obie przestan-
ki, na ktorych opiera swoje roszczenie,

to nie widze przeciwwskazan dla przyzna-
nia mu kazdego z wymienionych i docho-
dzonych roszczen. Organ za$ orzekajacy

126 -

0 zasadnosci dochodzonego roszczenia
powinien przy zachowaniu nadzwyczajnej
staranno$ci czuwac, by nie doszto do za-
chwiania rownowagi i nieproporcjonalnych
werdyktow i aby kumulacja roszczen
dostepnych z roznych tytutéw prawnych
nie byta bardzo dolegliwa dla naruszyciela.
Z autopsji wiadomo mi, ze w praktyce
ochrona z rejestracji wzoru przemysfowego
jest postrzegana jako mniej atrakcyjna

W poréwnaniu z ochrong prawno autorska.
Taka ocena moze mie¢ swoje zrodto w tym,
ze w mysl art. 79 ust. 1 pr. aut. tworca
moze zada¢ od osoby, ktora naruszyta jego
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autorskie prawo majgtkowe w podwojne,
aw przypadku gdy naruszenie byto za-
winione, potrjnej wysokoSci stosownego
wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia.

Dualizmu rezimu ochrony nie podziela

W. Machata', ktory twierdzi, ze przestanki
ochrony wzornictwa na podstawie prawa
wiasnosci przemystowej i prawa autor-
skiego sg tozsame, w zwigzku z czym
normy ochronne wynikajace z art. 102
wzw. z art. 1031 104 p.w.p. w zwigzku
zart. 1 ust. 1 pr. aut. odnoszg sie do tego
samego zjawiska i zgodnie z zasadg lex
posterial deregat priori art. 102 pw.p. uchylit
art. 1 ust. 2 pkt 5 pr. aut. Ochrona prawna
wzornictwa przemystowego realizuje sie
zatem wytgcznie na podstawie pw.p. i jest
uwarunkowana uzyskaniem prawa ochron-
nego z rejestracji w Urzedzie Patentowym.
Autor powyzszej tezy rozwaza wprawdzie
trzy sposoby ochrony wzornictwa na pod-
stawie zbiegu ochrony, ale opowiedziat sie
za sposobem powotanym wyzej, ktory jego
zdaniem jest najbardziej przekonywujacy
W ujeciu wyktadni systemowe.

Powyzszy poglad — moim zdaniem - jest
kontrowersyjny i sprzeczny z wykfadnig
art. 17 dyrektywy UE nr 78/71 w sprawie
prawnej ochrony wzorow przemystowych
oraz z rozporzadzeniem [WE nr 6/2002]
0 wzorach wspdlnotowych [art. 96 ust. 2],
gdzie przyjeto zasade kumulacji ochrony,
jednocze$nie pozostawiajgc panstwom
cztonkowskim UE margines swobodly,

co do ustalenia warunkow udzielenia ochro-
ny autorskiej oraz jej zakresu.

Za przyznaniem wzorom przemystowym
ochrony prawno autorskiej opowiedziat sie
Trybunat Sprawiedliwosci. Dokonujge
wykfadni art. 17 powotanej dyrektywy
stwierdzit, iz nalezy go interpretowac w ten
Sposob, ze stanowi on przeszkode dla
przepisdw panstw czionkowskich UE wy-
tgczajacych spod ochrony na podstawie
prawa autorskiego tego panstwa czionkow-
skiego wzory, ktdre byty chronione prawem
Z rejestracji w panstwie cztonkowskim

10 Zob. Wzomictwo przemystowe migdzy wiasnoécia
przemystowa, a prawem autorskim U. J. z. 100 Oficy-
na Wolter Kluwer business 2007 ., s. 240.

11 Zob. wyrok z 29 stycznia 2011 1. w sprawie G168/09,
Flos SpA Sumeraro Casa e FamigliaSpA.




lub w odniesieniu do innego i ktdre staty
sie wlasno$cig publiczng przed wejsciem
W zyCie tych przepisdw, mimo iz spetniaty
one wszystkie przestanki wymagane przy
korzystaniu z takiej ochrony. Powyzsza teza
TS jest wprawdzie wypowiedziana na kan-
wie prawa wtoskiego, ale moze ona stuzy¢
jako punkt wyjscia do dokonania pewnej
krytycznej oceny polskiej regulacji zawarte;
w art. 116 p.w.p., ktéra nie odpowiada
wymaganiom dyrektywy 2006/116/WE
odnosnie do ujednoliconego czasu ochrony
majatkowej okreslonego na 70 lat. Kry-
tyczne uwagi i dokonana ocena przez TS
w powotanym orzeczeniu bedg miaty za-
stosowanie rowniez w przypadku przyjecia
przytoczonego powyzej pogladu W. Ma-
chaty. Gdyby ustawodawca miat zamiar
uchyli¢ przepis art. 1 ust. 2 pkt 5 pr. aut,,
to datby temu wyraz, tak jak to uczynit

w art. 116 pw.p.

Kumulacja ochrony wzoréw
przemystowych powoduje
wiele aspektéow nie zawsze
pozytywnych

W praktyce orzeczniczej przy zbiegu pod-
staw prawnych ochrony wzoréw przemysto-
wych i wykfadni tych przepisow, najwiecej
watpliwosci budzi mozliwos¢ kwalifikacii
wzoru przemystowego w kategoriach
przedmiotu prawa autorskiego. Szczegél-
nie niepokojgce sg zjawiska polegajace

na przyznawaniu ochrony prawno autorskiej
wytworom, ktdre stanowig rezultat pracy
jedynie rzemie$lniczej, opartej wytgcznie

na sprawnosci technicznej, w niewielkim
stopniu cechujgcych sie oryginalnoscia

czy indywidualnoscig'? i praktyka taka

jest pozytywnie oceniana w szczegdInosci
przez petnomocnikdw stron w procesie.

Uwazam, ze nie mozna automatycznie
przyznawa¢ ochrony prawno autorskiej
wzorom nadajgcym sie do uzyskania prawa
ochronnego w drodze rejestracii. Nalezy

ze szczegolng wnikliwoscig podchodzié

do kwestii kwalifikowania wzorow w katego-
riach chronionych prawem autorskim utwo-
row, doktadnie badac istnienie ochrony. W.
Machata nawet twierdzi, ze w odniesieniu

12 70b. A Tischner, op. cit, s. 8.

do wzornictwa przemystowego natezenie
cech tworczych i indywidualnych powinno
by¢ wieksze niz w przypadku tradycyjnie
chronionych prawem autorskim dziet
literackich, naukowych czy plastycznych
sensu stricte’®. W pelni podzielam powyz-
sze twierdzenie i uwazam, e moze ono
umozliwi¢ ograniczenie hipertrofii prawa
autorskiego oraz usuniecia z tej dziedziny
dominujacych w niej obecnie dgzen komer-
cyjnych oraz utrzymanie ochrony szczegol-
nej wzornictwa przemysfowego.

Wzornictwo przemystowe, to zewnetrzna
postac przedmiotow, a zatem istnienie wzo-
row dotyczacych podobnych przedmiotow
stwarza niebezpieczenstwo przekroczenia
granic liberalnie rozumianych przestanek
tworczosci i indywidualnego charakteru.
Zwiekszone natezenie tworczych i indy-
widualnych cech utwordw wzornictwa
przemystowego Maria Pozniak — Niedzielska
okresla wymogiem artyzmu',

Realizacja powyzszych postulatow — zda-
niem W. Machaty - nie doprowadzita

do wyeliminowania zjawiska wzoréw prze-
mystowych, ktore podlega¢ beda ochronie,
zarbwno na podstawie prawa wiasnosci
przemystowej, jak i prawa autorskiego.
Kwestia zbiegu podstaw ochrony pozostaje
otwarta i wymaga rozstrzygniecia'®. Powyz-
sze twierdzenie jest moim zdaniem w petni
uzasadnione i z calg mocg je popieram.
Odmiennie anizeli twierdzenie tegoz autora
WYyZej omawiane.

Podsumowujac powyzsze rozwazania
niech mi wolno bedzie stwierdzi¢, iz wzér
przemystowy, aby uzyska¢ ochrone na pod-
stawie przepisow p.w.p., musi odznaczaé
sie nowoscig i indywidualnym charakterem
[art. 103 104 pw.p), aby natomiast uzna¢
go jako utwor, musi spetnia¢ wymogi
tworczosci o indywidualnym charakterze

w rozumieniu art. 1 ust. 1 pr. aut. Pojecia te
sg rozumiane niejednolicie. Rozbieznosci
interpretacyjne dotyczg nie tylko pojecia
tworczoscl, lecz takze indywidualnego cha-
rakteru dziefa. Cechy te, to najtrudniejszy

13 Zob. W. Machata, Wzomictwo przemystowe......,
op. cit, s. 248.

4 Z0b. Wzory zdobnicze i ich ochrona, Warszawa 1978,
s. 149,

15 Zob. Wzomictwo przemystowe, op. cit. 249.

problem prawa autorskiego'®. Jednakze
przy ocenie czy okreslony sktadnik utworu
spetnia autorsko prawng przestanke twor-
czosci, uzyteczny jest dowod nie wprost

- nalezy zatozy¢, ze stanowi on przedmiot
ochrony i rozwazy¢ konsekwencije takich
interpretacii'’.

Pojecie tworczosci nie jest definiowane
przez ustawodawce, tworzy je doktryna

i orzecznictwo sadowe i w tej kwestii zdania
s3 rowniez podzielone.

Okresy ochrony

wzorow przemystowych

w poszczegOlnych rezimach
ochrony

Dla przypomnienia informuje, ze prawa

Z rejestracji wzoru przemystowego krajowe-
go Urzad Patentowy RP udziela na 25 lat
od daty dokonania zgtoszenia, podzielone
na piecioletnie okresy pod warunkiem uisz-
czenia optaty za pierwszy okres ochrony
[art. 105 ust. 6 pw.p).

Czas trwania ochrony zarejestrowanego
wzoru wspolnotowego wynosi 5 lat roz-
poczynajgc sie od daty zgtoszenia wzoru.
Uprawniony moze przedtuzy¢ okres ochro-
ny na jeden lub wiecej okresdw pieciolet-
nich, fgcznie do 25 lat od daty dokonania
zgtoszenia [art. 12 Rozporzadzenia Rady
nr 6/2002]. Niezarejestrowany wzor wspol-
notowy jest chroniony przez okres trzech lat
rozpoczynajgc sie od dnia, w ktorym zostat
po raz pierwszy udostepniony publicznie
we Wspadlnocie [art. 11 rozp. Rady 6/2002].
Ponadto niezarejestrowany krajowy wzor
przemystowy podlega rowniez ochronie,
lecz nie na podstawie prawa wtasnosci
przemystowej, ale na podstawie prawa

0 zakazie nieuczciwej konkurencii.

Jak wynika z przedstawionych wyzej infor-
macji, miedzy ochrong wzorow wspolno-
towych i ochrong wzoréw przemysfowych
nie ma istotnych réznic prawnych, acz-
kolwiek system ochrony nie jest jednolity
pod wzgledem prawnym. We wspdlnocie
europejskiej jedynie kraje Beneluksu wpro-

16 Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa
pokrewne, Wolters Kluwer bussiness 2008, s. 28.
17 Zob. bidem, s. 31.
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wadzity jednolite prawo ochrony wzorow.
We wszystkich pozostatych panstwach
cztonkowskich ochrona wzoru jest kwestig
stosowanego prawa krajowego i ograni-
czenia sie do terytorium danego panstwa
cztonkowskiego. Stad identyczne wzory
mogg by¢ chronione w r6zny sposob

w rdznych panstwach cztonkowskich i z ko-

rzyscig dla réznych wiascicieli. Prowadzi
to — moim zdaniem - do nieuchronnych
konfliktow handlowych miedzy spornymi
stronami.

Podstawowe roznice miedzy prawa-

mi panstw cztonkowskich dotyczgce
wzorow uniemozliwiajg i znieksztatcaja
konkurencje na terenie catej Wspdinoty.
W poréwnaniu z handlem wewnetrznym
i konkurencjg miedzy produktami za-
wierajgcymi wzor, handel i konkurencja
we Wspolnocie sg uniemozliwione i znie-
ksztatcone znaczng iloscig wnioskow,
procedur, praw wytacznych o zasiegu
ograniczonym do danego panstwa oraz
tacznego kosztu administracyjnego z od-
powiednio wysokimi kosztami i optatami

ponoszonymi przez wnioskodawce w roz-

nych urzedach. Na poprawe niniejsze]
sytuacji wptywa dyrektywa 98/71/WE
Parlamentu i Rady z 13 pazdziernika
1998 r. w sprawie prawnej ochrony
wzorow'8,

Czas trwania autorskich
praw majatkowych

Autorskie prawa majgtkowe gasng z upty-
wem lat siedemdziesieciu;

@ 0d Smierci tworcy, a do utworow wspot-

autorskich — od Smierci wspottworcy, ktory
przezyt pozostatych;

@ w odniesieniu do utworu, ktorego twor-
ca nie jest znany - od daty pierwszego
rozpowszechnienia, chyba ze pseudonim
nie pozostawia watpliwosci co do tozsa-
mosci autora lub jezeli autor ujawnit swojg
tozsamose;

@ w odniesieniu do utworu, do ktorego
autorskie prawa majatkowe przystuguig

Z mocy ustawy innej osobie niz tworca,

18 Zob. Dz. U.L. 289 z 28 pazdziernika 1998 r, s. 28,
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od daty rozpowszechnienia utworu,
a gdy utwor nie zostat rozpowszechniony
- od daty jego ustalenia;

@ w odniesieniu do utworu audiowizualne-
go - od $mierci najpozniej zmartej z wymie-
nionych osob: gtownego rezysera, autora
scenariusza, autora dialogdw, kompozy-
tora muzyki skomponowanej do utworu
audiowizualnego.

Z przedstawionej informacji w sposob oczy-
wisty wynika, ze nie wystepuje synchroni-
zacja ochrony w przedstawianych rezimach
ochrony wzorow przemystowych. W szcze-
golnosci okres ochrony prawno-autorskie]
jest nieproporcjonalnie dtugi w stosunki

do potrzeb uprawnionego. Wprawdzie
proba ograniczenia tego aspektu kumulacii
zostata przeprowadzona w art. 116 p.w.p.
stanowigcym, iz ochrona praw majgtko-
wych do utworu przewidziana w przepisach
prawa autorskiego, nie ma zastosowania
do utwordw wytwarzanych wedtug wzoru
przemystowego i wprowadzanych do obro-
tu po wygasnieciu prawa z rejestracii udzie-
lonego na taki wzor.

Omawiana regulacja w art. 116 pw.p,,

to niewielki krok w wymiarze czasowym
kumulacji ochrony szczegdlnej, a juz poja-
wiajg sie watpliwosci, co do jej zgodnosci
z art. 17 dyrektywy 98/71/WE.

Brak synchronizacji ochrony wzoréw prze-
mystowych wystepuije nie tylko w Polsce.
Istniejg znaczne réznice miedzy prawami
krajowymi ustalajgcymi czas ochrony prawa
autorskiego i praw pokrewnych, ktore mogg
utrudnia¢ swobodny przeptyw towardw

i swobode $wiadczenia ustug oraz zaktocaé
obrét w ramach wspéinotowego rynku. Dla-
tego w celu prawidtowego funkcjonowania
rynku wewnetrznego prawo panstw czton-
kowskich powinno zosta¢ zharmonizowane,
aby czas ochrony byt identyczny w cafej
Europie. Harmonizacja powinna obejmowaé
nie tylko czas ochrony poprzez znaczne
jego skrocenie, ale rowniez uzgodnienia
dotyczgce wykonywania tego prawa w od-
niesieniu do wzordw przemystowych. Usta-
nowiony obecnie bardzo wysoki poziom
ochrony nie jest uzasadniony wymaganiami
rynku wewnetrznego.

Synchronizacjg powinien by¢ objety — moim
zdaniem - nie tylko okres ochrony, ale row-

KWARTALNIK ARZEDU PATENTOWEGO RP

niez znaczne rozbieznosci miedzy katalo-
giem roszczen w poszczegoinych regula-
cjach prawnych w celu uniknigcia sytuacii,
by jeden rezim ochrony unicestwiat drugi.

Do czasu ewentualnych zmian, kumulacja

powinna by¢ poddana szczegdinemu nad-
zorowi sgdowemu w zakresie interpretacii

przepisow, okreslajgcych wymagania sta-

wiane wytworom intelektualnym, kwalifiku-
jacym sie do ochrony w réznych rezimach

ochronnych.

Stosunek ochrony
wzornictwa przemystowego
na podstawie przepisow
ustawy o zakazie
nieuczciwej konkurencji

do ochrony opartej

na przepisach prawa
autorskiego

Prawo autorskie nie zawiera przepisow
ustalajacych normatywny jego stosu-
nek do ustawy o zakazie nieuczciwej
konkurencji.

W pismiennictwie za$ prezentowany jest
poglad, zgodnie z ktérym pojecie naru-
szenia autorskiego prawa majgtkowego
wystepujgce w art. 79 ust. 1 pr. aut. rozu-
miane jest do$¢ wasko. Uznaje sie bowiem,
ze nie jest to tylko takie dziatanie, ktére
mozna zakwalifikowac jako wkroczenie

w zakres cudzego prawa majgtkowego

do konkretnego utworu. W odniesieniu za$
do innych dziatan o cechach bezprawnosci
wyrzadzajacym szkode podmiotom autor-
skich praw majgtkowych nalezy stosowac
mnigj restrykcyjne niz w prawie autorskim
zasady odpowiedzialnosci przewidziane

w kodeksie cywilnym'®,

Omawiane zagadnienie byto przedmiotem
niepublikowanego wyroku Sgdu Apelacyj-
nego w Warszawie2%. W tym wyroku Sad
wyrazit poglad, ze przedmiotem u.0.z.nk.
jest ochrona dziatalnosci przedsigbiorcy,
ktorym jest wydawca, przed zamachem
przeciwko niemu skierowanym, podczas
gdy przedmiotem prawa autorskiego jest

19 Z0b. J. Barta, R. Markiewicz [w] Barta, Czajkow-
ska-Dabrowska, Cwigkalski, Markiewicz, Traple,
Komentarz, s. 372.

20 70b wyrok z 8 grudnia 1994 1. 1 A Cr 789/94,




ochrona $cisle skonkretyzowanych praw.
Nastepnie sad ten uznat, iz wzajemna
relacja obu porownywanych ustaw jako
stosunek przepisow szczegdinych do ogol-
nych, pozwala przyjac, ze przepisy ustawy
0 nieuczciwej konkurencji petnig role
uzupetniajgcg poza zakresem autorskiego
prawa majgtkowego.

Natomiast Sad Najwyzszy w wyroku z 2
stycznia 2007 r2' stwierdzi, ze wykorzy-
stywanie przez kontrahenta wzoru opraco-
wanego przez inny podmiot stanowi naru-
szenie dobrych obyczajow [art. 3 u.o.nk],
stanowigcy czyn nieuczciwej konkurencii
na gruncie powotanego przepisu. Ocena
za$ zasadnosci dochodzonego roszczenia
bedzie zalezna od uprzedniego uznania,
ze spomna specyfikacja jest utworem w ro-
zumieniu art. 1 pr. aut.

Poza art. 3 u.z.nk. do ochrony wzomictwa
przemystowego ma takze zastosowanie
art. 13 tej ustawy, wedtug ktorego czynem
nieuczciwej konkurencii jest nasladow-
nictwo gotowego produktu, polegajace

na tym, ze za pomocg technicznych
Srodkow reprodukcii jest kopiowana
zewnetrzna postac produktu. Jednakze
imitowanie wygladu produktow moze by¢
traktowane jako nieuczciwe jedynie wtedy,
gdy wprowadza w btad przecietnego kon-
sumenta, co do pochodzenia lub stanowi
pasozytnictwo.

Interpretacja powotanych przepisow
sprawia w orzecznictwie sgdowym wiele
trudnosci, poniewaz termin ,nasladowa-
nie” w jezyku prawniczym funkcjonuje
jako termin zbiorczy obejmujacy, zardwno
kopiowanie [imitacje] cudzych produktow,
jak tez ich odtwarzanie [reprodukcie],
ktéra wymaga na ogot pewnego wiasne-
go, samodzielnego wysitku skierowanego
na osiggniecie analogicznego rezultatu
technicznego w postaci wytworzenia ta-
kiego samego produktu, jak nasladowany
wzorzec?, Jednakze w $wietle art. 13
ust. 1 zakaz nasladowania dotyczy wy-
tacznie produktu gotowego i wytgcznie

21 7ob wyrok SN z 2 stycznia 2007 r. V CSK 311/06
Biul. SN z 2007 nr 5 poz,, 11.

2270b. M. Pozniak-Niedzielska, Komentarz do ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa
2000, s. 362.

jego postaci zewnetrznej, czyli jego wy-

gladu, 1j. cech produktu, ktore sg dostep-

ne percepcji za pomocg zmystu wzroku.
Zagadnienie wzajemnego stosunku
przepisdw dotyczacych praw wytgcznych
na dobrach niematerialnych do przepisow

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-

cji stanowi dla doktryny interesujgcy temat
do dyskusji.

Zdaniem E. Traple? problem ten mozna
rozpatrywac w trzech pfaszczyznach:

@ jako dopuszczalno$¢ uzupetniajgce) lub
kumulatywnej ochrony lub

@ udzielenie ochrony na podstawie
przepisdw ustawy o zakazie nieuczciwej
konkurencji

@ jako istniejgcej kolizji miedzy przepisami
prawa wiasnosci przemystowej a przepisa-
mi ustawy o nieuczciwej konkurencii.

Wymienione propozycje tukasz Zelechow-

ski uznaje za trafne bez wskazania uzasad-

nienia tej trafnogci2*.

Autor ninigjszego opracowania pochwa-
la poglad autorki wyrazony w pkt 2,

tj. ze przepisy ustawy o nieuczciwej kon-
kurenciji bedg mie¢ zastosowanie w przy-
padku naruszenia prawa do wzoru, ktory

nie byt rejestrowany lub wzoru, co do kiore-

go uptynat juz okres ochrony.

Kumulatywna za$ ochrona bedzie przystu-
giwac wzorom przemysfowym wymienio-
nym w pkt 2, ale pod warunkiem, ze spet-
niajg one przestanke utworu w rozumieniu
art. 1 ust. 1 pr. aut. Uzupetniajgce za$
zastosowanie przepisow ustawy o zakazie
nieuczciwej konkurencji moim zdaniem

nie moze mie¢ miejsca, poniewaz w razie
zbiegu ochrony z prawem autorskim zasto-
sowanie tych przepisbw w sporze 0 rosz-
czenie, sg one korzystnigjsze dla poszko-
dowanego od przepiséw ustawy o zakazie
nieuczciwej konkurencii. A jezeli podstawe
roszczenia bedg stanowi¢ Przepisy prawa
wiasnosci przemystowej, to miedzy rosz-
czeniami wynikajacymi z tych przepisow,

aroszczeniami przewidzianymi w art. 18 u.o-

2370b. E. Traple, Stosunek czynu nieuczciwej konku-
rencji do praw wiasnosci intelektualnej, ZNUJ i OWJ,
nr77,s.9.

24 70b. t. Zelechowski, Przegiad orzecznictwa, Glosa
7 30 kwietnia 2007 r. nr 2, poz. 130.

.znk. nie ma istotnych roznic. W przypadku
zbiegu ochrony wyfania sie pytanie, ktore
przepisy ustaw nalezy stosowaé w procesie
0 odszkodowanie. Wydaje sie, ze do wska-
Zania prawa uprawniony jest na podstawie
art. 443 ke poszkodowany, a gdy nie doko-
na on wyboru, organ rozstrzygajgcy sprawe
zastosuje przepisy, ktore bedg korzystne
dla obu procesujacych sig stron. Uzupetnia-
jace odszkodowanie nie powinno wchodzi¢
w gre jako bardzo dolegliwe dla sprawcy
naruszenia tego prawa.

Podzielam za$ w catosci poglad autorki
wyrazony w pkt 3 niniejszego opracowania.
Jednakze w orzecznictwie Sadu Najwyz-
szego w tej kwestii wystepujg dwa skrajnie
odmienne poglady, ktore nie dajg dobrej
wskazowki dla sgdoéw powszechnych.

W wyroku z 26 listopada 1998 1.% Sgd
Najwyzszy stwierdzit, ze przepisy prawa
wynalazczego [obecnie prawa wiasnosci
przemystowej] wytgczajg stosowanie usta-
wy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencii
w odniesieniu do dziatan polegajgcych

na wytwarzaniu produktu zgodnie z chro-
nionym wzorem uzytkowym. Poglad ten
stanowi podzielenie mojego wyzej wyrazo-
nego poglgdu.

Podobny poglad zostat wypowiedziany
przez Sad Najwyzszy w wyroku z 13 stycz-
nia 1998 r.%6, Sad wykluczyt mozliwosc
podniesienia przez powoda roszczen
przewidzianych w ustawie o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji wobec pozwanej
ze wzgledu na wytgczny charakter jej praw
do zarejestrowanego znaku towarowego
stwierdzajac, ze jezeli pozwana oznacza
Swoje wyroby zarejestrowanym znakiem
towarowym, zawierajgcym element stowno-
graficzny, to realizuje swoje uprawnienie
przystugujace jej z mocy prawa o znakach
towarowych [obecnie prawa o ochronie
wiasnosci przemystowej]. Orzeczenie

s3du odnosi sie wprawdzie do znaku to-
warowego, ale podobny poglad znajdzie
zastosowanie w odniesieniu do wzorow
przemystowych, ktore nie stanowig utworu
w rozumieniu art. 1 ust. 1 pr. aut.

% 7ob. wyrok | CKN 904/97, OSP 1995, z. 5 poz. 91
z glosg M. Kepinskiego.

2 Zob. wyrok Il CKN 517/97 OSP 1999, z. 1, poz. 3
z glosg M. Kepinskiego.
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Odmienny poglad zajat Sad Najwyzszy

w wyroku z 12 pazdziernika 2005 . stwier-
dzajgc, ze uzywanie w obrocie gospodar-
czym zarejestrowanego znaku towarowego
podobnego do wezesniej zarejestrowanego
i uzywanego znaku renomowanego dla
oznaczenia towaréw identycznych lub
podobnych, do 0znaczania tym znakiem
towaréw o niskiej jakosci, jest czynem
nieuczciwej konkurencji [art. 3 u.0.znk/.
Powyzszy poglad Sgdu Najwyzszego budzi
watpliwo$¢ na tle stanu faktycznego spra-
wy, bowiem nie dotyczy on uprawnionych
do zarejestrowanych znakédw towarowych
(zarzut nieuczciwej konkurencji podnosit
licencjobiorca korzystajgcy ze znaku, ktory
byt uprawniony do dochodzenia roszczen).
Natomiast w literaturze przedmiotu pre-
zentowany jest poglad, ze bezprawno$é
naruszenia prawa wytacznego wykluczona
jest wowczas, gdy potencjalny naruszyciel
przedstawia wiasny tytut do korzystania

ze znaku towarowego chronionego istnieja-
cym w mocy prawem chronionym”,

Istnigjgca sprzecznos¢ wypowiedzi w po-
gladach Sadu Najwyzszego w kwestii
niezmiemie istotnej dla wymiaru sprawie-
dliwosci powinna by¢ — moim zdaniem

- rozstrzygnieta w skfadzie orzekajgcym
powiekszonym, a nawet w sktadzie cate]
IZby lub w skiadzie potaczonych Izb Sadu
Najwyzszego.

Poza trudno$ciami z interpretacjg tych prze-

pisOw [prawa o zakazie nieuczciwej kon-
kurencji] w szczegolnosci kontrowersyjnej
kwestii wytgczenia konfuzji przez wiasciwe
oznaczenie towaru, czy wiasciwe rozumie-
nie pasozytowania, nie powinnismy jednak
gubi¢ w polu widzenia tego, ze ochrona
przed nieuczciwg konkurencjg wehodzi

w catos¢ Srodkow ochrony dobr niemate-
riainych z zakresu wiasnosci intelektualne

i stanowi mocng podstawe ochronng przed
aktami nieuczciwej konkurenciji wzornictwa
przemystowego, w stosunku do ktorego
wygast juz trzyletni okres ochrony wedtug
wspbinotowego prawa [do niezarejestrowa-
Nego wzoru wspolnotowego).

Przepisy ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji pefnig takze role straznika

27 Tak U. Prominska [w:] E. Nowinska, U. Promifska,
M. du Vall, Prawo wiasnosci przemystowey..., s. 244.
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w ochronie wzoréw przemystowych nie-
rejestrowanych i nie bedacych utworami

w rozumieniu art. 1 ust 1 pr. aut. Pozwalajg
ponadto utrzymaé réwnowage w systemie
dualizmu ochronnego.

Art. 13 ust. 1 u.0.znk. okresla sfere czyndw
zakazanych, natomiast ust. 2 tego przepisu
doktadnie precyzuje sfere czynow wyraznie
dozwolonych.

Wolnos¢ nasladownictwa obejmuje wszyst-
kie cechy funkcjonalne kopiowanego pro-
duktu. Wyliczenie cech utworu, ktére moga
by¢ kopiowane nie jest wyczerpujace.

Analiza prawna przestanek ochrony wymie-
nionych w art. 18 u.z.n.k. wymaga moim
zdaniem dostosowania ich do uregulowan
W prawie wiasnosci przemystowej i inte-
lektualnej — brak w nigj Srodkdw prawnych
w rodzaju podania do publicznej wiado-
mosci czeSci albo catosci orzeczenia sadu
i do wycofania z rynku znajdujgcych sie
towardw naruszajacych prawo.

Egzekwowanie praw
wtasnosci intelektualnej

Problematyki tej dotyczy dyrektywa
2004/48/WE z 23 kwietnia 2004 ., ktora
weszta w zycie 20 maja 2004 .

Celem dyrektywy jest umozliwienie tworcy
rozwigzan chronionych Prawem wiasnosci
przemystowej lub tworcy w rozumieniu
prawa autorskiego uzyskiwania prawnie
uzasadnionych korzysci ze swych projek-
tow wynalazczych lub dzieta oraz umozli-
wienie, jak najszerszego rozpowszechnienia
dziet, idei i nowego know — how. W zadnym
przypadku wymieniona dyrektywa nie moze
ogranicza¢ wolnosci stowa, swobodnego
przeptywu informacji ani ochrony danych
osobowych, z ochrong danych osobowych
w Internecie wigcznie.

Powofana dyrektywa nie jest pierwszym
aktem normatywnym, ktory dotyczy ochrony
wiasno$ci intelektualngj. Wszystkie panstwa
czionkowskie oraz wspdlnota sg zwigzane
porozumieniem w sprawach handlowych
aspektow praw wiasnosci intelektualne;
TRIPS zatwierdzonym jako cze$¢ wszech-
stronnych negocjacii rundy urugwajskiej
decyzja Rady 94/800/WE i zawartym
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w ramach Swiatowej Organizacji Handlu.
Porozumienie to zawiera postanowienia
dotyczace $rodkow realizacji praw wia-
sno$ci intelektualnej, s to wspdine normy
stosowane na poziomie migdzynarodowym

i wprowadzone we wszystkich panstwach
cztonkowskich Unii Europejskig). Istnieja
nadto konwencje migdzynarodowe, ktdrych
stronami sg wszystkie panstwa Unii Europej-
skiej, ktore takze zawierajg postanowienia
dotyczace Srodkow realizacji praw wiasnosci
intelektualnej. Sg to zwlaszcza Konwencja
paryska o ochronie wiasnosci przemystowej,
Konwencja bemenska o ochronie dziet
literackich i artystycznych oraz Konwencja
rzymska 0 ochronie artystow wykonawcw,
producentow fonograméw oraz organizacji
nadawczych. A zatem rodzi sie pytanie

czy zachodzita potrzeba wydania dyrektywy,
skoro wymienione konwencje w sposob
dostateczny zabezpieczaty ochrone. Na tak
sformutowane pytanie udzielam odpowiedzi
twierdzacej. Po pierwsze dlatego, ze dyrekty-
wa nie wptywa na prawo materiaine w zakre-
sie wiasnos$ci intelektualnej, czyli dyrektywe
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
7 24 pazdziernika 1995 1. w sprawie ochrony
0sdb fizycznych w zakresie przetwarzania
danych osobowych i swobodnego przeply-
wu tych danych? dyrektywe 1999/93/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grud-
nia 1999 r. w sprawie wspolnotowych ram
w zakresie podpisu elektronicznego?®

oraz dyrektywe 2000/31/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 .

W sprawie niektorych aspektow prawnych
ustug spoteczenstwa informacyjnego,

w szczegdlinosci handlu elektronicznego

w ramach rynku wewnetrznego®?. Nie ma
na celu ustanowienia zharmonizowanych
zasad wspdtpracy sgdowej jurysdykcii,
uznawania i wykonywania orzeczen, a je-
dynie zblizenie aspektow prawnych w celu
zapewnienia wysokiego, rownowaznego

i jednakowego poziomu bezpieczenstwa

na rynku wewnetrznym. Po drugie, wedtug
pogladu J. Bleszynskiego do przesztosci
odeszto postrzeganie utworu jako utworu

%Dz, U. L 281 z 23 listopada 1995, s. 31 zmieniona
rozporzadzeniem WE nr 1882, Dz. U. L. 284 z 31 paz-
dziernika 2003 1.

29Dz, U. L. 13 2 19 stycznia 2000, s. 1.

30Dz, U. L. 178 2 17 stycznia 2000, s. 1.




wyobrazni powstajgcego z inicjatywy tworcy
i zaspokajajgcego jego wiasne potrzeby
intelektualne. Coraz czeSciej motywem
powstania jest okreslona gospodarcza
potrzebad’. Po trzecie, ogromnie rozwingla
Sie tworczos¢ w zakresie wzomictwa prze-
mystowego i tym samym powstaje potrzeba
rozwazenia kolizji wynikajacych z sytuacii
konkurencyjnej na rynku. Po czwarte zauwa-
7a sie tendencje traktowania wzorow prze-
mystowych jako utworow, kidre zawierajg
nieznaczny stopien oryginainosci. Nie mozna
wykluczy¢, ze zachetg do takiej interpretacii
pojecia utworu daje wyrok Sgdu Najwyz-
szego GSK 337/08 uznajgcy za utwor ujecie
warunkow rozpisanego przetargu, opraco-
wanych z uwzglednieniem wymogdw ustawy
0 zam6wieniach publicznych. Po pigte

w ostatnim dwudziestoleciu nastapit rozwoj
zastosowania techniki cyfrowej, pozwalajgce
na duzg skale wykorzystywanie dorobku
tworczego. Po szoste w panstwach czton-
kowskich wystepujg znaczne rozbieznosci

w zakresie Srodkow realizacji praw wiasnosci
intelektualnej dotyczace katalogu roszczen

z tytutu naruszenia poszczegolnych dobr
niemateriainych, srodkéw tymczasowych,
optat licencyjnych, roszczen informacyjnych,
réznych okresow ochrony, definitywnego
usuniecia z handlu lub zniszczenia.

Roznice migdzy prawami krajowymi ustala-
jacymi czas ochrony autorskich praw ma-
jatkowych mogg — moim zdaniem — mie¢
zrodto w dyrektywie Rady 93/98/EWG z 29
pazdziernika 1993 r. w sprawie harmoni-
zacji czasu ochrony prawa autorskiego

i niektorych praw pokrewnych ustalajacy
zbyt dtugi okres ochrony autorskich praw
majgtkowych w stosunku do okresow
ustalonych w konwencji bernenskiej, oraz
okresdw ochrony przewidzianych w prawie
wiasnosci przemystowej dla przedmiotow
objetych jej ochrong. Dostrzegam jednak
odmienny charakter tworczosci w sferze
nauki i techniki, ale nie na tyle, by ta od-
mienno$¢ uzasadniata podwyzszenie okre-
su ochrony dla utworéw prawa autorskiego
w tak znaczacy sposob.

Roznice, 0 ktdrych mowa wyzej wystepu-
ja takze w polskim porzadku prawnym,

81 Zob. zmiany i rozbieznosci, Kwartalnik Urzedu Paten-
towego RPnr 4/2012, s. 58.
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Dominik tyszczarz, Lubelska Szkota Sztuki i Projektowania (2012 r.)

tj. w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ustawie Prawo wiasnoSci
przemystowej oraz ustawie o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Wymienione
rozbieznosci prowadzg — moim zdaniem

— do ostabienia prawa materialnego, szko-
dzg prawidtowemu funkcjonowaniu rynku
wewnetrznego i uniemozliwiajg uzyskanie
rownowaznego poziomu bezpieczenstwa
prawa wtasnosci intelektualng;.

Omawiane zjawiska majg charakter szer-
szy, a zatem nie moga by¢ skutecznie roz-
wigzane jedynie przez nowelizacje prawa
wewnetrznego. Naktada to okre$lone obo-
wigzki na Unie Europejska, ktora powinna

stworzyC prosty i czytelny system ochrony
w prawie autorskim, prawie wiasnosci prze-
mystowej i ustawie 0 ochronie konkurencjj,
ktory nie bedzie stwarzat sagdom proble-
mOow przy orzekaniu oraz ochroni przed
wydawaniem kontrowersyjnych orzeczen,
zabezpieczy sprawiedliwe rozstrzygniecia
dla poszkodowanych i nie obnazajgce nad-
miernie naruszycieli tego prawa.

Zdaje sobie sprawe, ze wprowadzenie
takich regulaciji o szerszym zasiegu bedzie
napotykac trudnosci, lecz musimy je wspol-
nie wszyscy przezwyciezy¢ w imie ochrony
tworcow i ich tworczosci intelektualnej

i technicznej.
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chronmy znaki
towarowe

OCHRONA WEASNOSCI PRZEMYSEOWE)

Marcin Michon, Krapkowice (2006 r.)
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Udzielanie ochrony znakom towarowym
Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNE)J

prof. UL, dr hab. Urszula Prominska

Uniwersytet todzki

Polski model ochrony prawnej znakdw towarowych
zawsze byt potgczeniem reminiscencii
réznych systemdw przyjmowanych w Europie.
Nigdy nie opierat sie wyraznie na zadnym z nich.

ho¢ poczatkowo zasadniczy
wptyw miat system niemiecki,
to juz w rozporzadzeniu Prezydenta
z 22 marca 1928 r.!, mozna odnalez¢
$lady ujecia romanskiego. Jest to szcze-
gbnie widoczne wiasnie w uksztattowaniu
2rodet nabycia prawa do znaku i jego
ochrony.

Rozporzgdzenie wyzej wymienione
wskazywato dwa zrodta powstania prawa
do znaku towarowego: rejestracig i weze-
Snigjsze uzywanie. Zrodta te nie byty jed-
nak rownorzedne. Rejestracja stanowita
podstawe nabycia prawa wytacznego

do znaku towarowego, a jego wczesniej-
Sze uzywanie rodzifo jedynie trzy upraw-
nienia. Po pierwsze — zgdanie w terminie
jednego roku od obwieszczenia o reje-
stracji Uznania prawa z rejestracji za pra-

1 Rozporzgdzenie Prezydenta o ochronie wynalazkéw,
wzoréw i znakéw towarowych (Dz.U nr 39, poz. 384),
zwane dalej - rozp. z 1928 r.

WO Uzywacza uprzedniego i przepisania
tego prawa na jego rzecz (art. 180 ust. 1).
Zadanie mogto by¢ wniesione do Urzedu
Patentowego, jak rowniez — w razie sporu
- podniesione przed sgdem. Po drugie

- nieograniczone w czasie uprawnienie
do dalszego uzywania znaku mimo
istnienia prawa wytacznego z rejestracji
na rzecz innego przedsiebiorcy. Reje-
stracja nie miata mocy wobec uzywacza
uprzedniego w zakresie jego dotychcza-

sowego przedsiebiorstwa (art. 180 ust. 3).

Wreszcie - nieograniczong w czasie
mozliwos¢ zadania przez uzywacza
uprzedniego wpisania do rejestru znaku
faktycznie przez niego uzywanego, po-
mimo istnienia wczesniejszej rejestracii
tego samego znaku na rzecz innego
przedsiebiorcy (art. 180 ust. 4). Powyzsze
uprawnienia uzupetniaty dwa dodatkowe
postanowienia. Zgodnie z art. 180 ust. 2
uzywacz uprzedni mogt wnosic o unie-
waznienie pierwszej rejestracji na ogél-

nej zasadzie niewaznosci rejestracii
sprzecznej z obowigzujgcym prawem lub
dobrymi obyczajami. (art. 177 ust. 11it. b

i art. 179 rozp. z 1928). Poza tym Urzad
Patentowy mogt zazgda¢ — na wniosek
zainteresowanych stron lub Prokuratorii
Generalngj — aby uprawniony z rejestracii
lub uzywacz uprzedni albo jeden i drugi
uzupetnili swe znaki przez zarejestrowanie
dodatkow odrézniajgcych (dodatkow, jakie
niewatpliwie wskazywatyby, ze towary
pochodzg z réznych przedsiebiorstw).

J ak widac byt to system mieszany
faczacy zasady systemu meldunko-
wego z formalnym i uzupetniony o rozwig-
zania nie znane zadnemu z nich. Chodzi
0 Uprawnienia przewidziane w art. 180
ust. 3 4. Odmienno$¢ polskiego rozwig-
zania polegata na tym, ze bezskuteczny
uptyw terminu do zadania przepisania
prawa z rejestracji na rzecz uzywacza
uprzedniego nie pozbawiat go prawa

do dalszego uzywania znaku, a nawet
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do zgdania jego wpisu. Z momentem wpi-
Su nabywat prawo skuteczne wzgledem
0s6b trzecich. Dzieki takiemu rozwigzaniu
dopuszczono do wspdtistnienia kilku
uprawnionych do takiego samego znaku.
Rozwigzanie powyzsze byto poddawane
krytyce. Podnoszono, ze ... do uprawnie-
nia, przyznajacego uzywaczowi uprzea-
niemu akcje o wzruszenie wadliwie naby-
fego przez innego przedsigbiorce prawa

Z rejestracyi, zostaty dodane jeszcze dwa
Uprawnienia, kiore zdeformowaly przyjety
W rozporzgazeniu system fgczny i do-
prowadzity do przerostu praw uzywacza
uprzeadnieqo ze szkodg posiadacza prawa

Z rejestracji..”.
U stawa z dnia 23 marca 1963 r.

0 znakach towarowych? uregulo-
wata przedmiotowe zagadnienie odmien-
nie. Po pierwsze nie pozostawiata wat-
pliwosci co do tego, ze jedynym zrodiem
nabycia prawa wytgcznego do znaku
towarowego byta jego rejestracja (art. 7).
Po drugie, nie powtdrzyta tresci art. 180
rozp. z 1928 r. Slad wskazanego unormo-
wania mozna byfo znalez¢ w art. 31 usta-
wy z 1963 r,, zgodnie z ktorym w sytuacjj,
gdy ,nie zarejestrowany w Polsce znak to-
warowy jest znany powszechnie jako znak
okreslonego przedsiebiorstwa, a inne
przedsiebiorstwo zglosito do rejestracyi
podobny znak towarowy dla tego samego
rodzaju towarow lub uzyskafo jego reje-
Stracje, pierwsze przedsigbiorstwo moze
zg0ac odrzucenia zgtoszenia lub uniewaz-
nienia rejestracyi, albo moze zgdac zareje-
strowania tego znaku na swojg rzecz lub
przeniesienia na niego prawa z rejestracji
za zwrotem kosziow zgfoszenia lub reje-
stracji’. Nalezy jednak wyraznie podkre-
$li¢, ze dyspozycja cytowanego przepisu
ograniczata jego zastosowanie do znakow
powszechnie znanych, a nie tylko zna-
nych na skutek ich wczesniejszego uzy-
wania. Poza tym przyznanie uzywajgce-
mu znak powszechnie znany roszczenia
0 odrzucenie zgloszenia, uniewaznienia
rejestracji albo zgdania przeniesienia
na niego prawa z rejestracii, podkreslato

2 R, Paszkowski, Powstanie prawa do znaku towaro-
wego a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Warszawa 1936, s. 8.

3 Dz U. nr 14, poz. 73, zwana dalej ustawg z 1963 .
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znaczenie rejestracii jako wytgcznego
zrbdta nabycia prawa wylgcznego i za-
pobiegafo dualizmowi w zakresie prawa
do znaku towarowego, na ktory zezwalato
rozp. z 1928 r4. Podstawy ochrony dla
uzywajgcych znakéw towarowych, ktore
nie byty powszechnie znane upatrywano
w art. 14 ustawy z 1963 r., ktdry odczy-
tywano jako podstawe do wzruszenia
rejestracii znaku zgloszonego w ztej wie-
rze. Pozwalato to chroni¢ w ograniczonym
zakresie Uzywajacego znak towarowy,
ktdrego uprawnienia byty lub powinny by¢
znane zgfaszajgcemu, pomimo ze znak
przez niego uzywany nie nabyt syndromu
notoryjnosci. Zta wiara zgtaszajgcego
dawata uzywajgcemu znak towarowy

taki sam lub podobny mozliwos¢ zadania
uniewaznienia prawa z rejestracji®.

Zatem na gruncie ustawy z 1963 .
zrédtem praw wytacznych byta jedynie
rejestracja znaku towarowego. Uprawnio-
nemu do znaku powszechnie znanego
ustawa zapewniata jedynie enumeratyw-
nie wyliczone roszczenia, ktérych zakres
i tre$¢ uzasadniaf teze o tym, ze nie przy-
stugiwato mu prawo wytgczne do znakub.
Przedsigbiorca jedynie uzywajgcy znaku
towarowego byt co do zasady pozbawio-
ny ochrony prawno znakowej i przegrywat
ze znakiem zarejestrowanym, chyba

ze udowodnit ztg wiare towarzyszaca

rejestracii.
U stawa z 31 stycznia 1985 r” ta-
czyta powstanie prawa wytgczne-
go do znaku towarowego z jego rejestra-
cja. Ochrong obejmowata rowniez znaki
powszechnie znane. Zgodnie z art. 24
ustawy z 1985 r. uprawniony do znaku
powszechnie znanego mogt zadac unie-

4 Zagwarantowanie uzywajgcemu powszechnie zna-
ny znak towarowy silnego, bo nie ograniczonego
czasowo ,priorytetu” rejestracji znaku podkreSlat
M. Kepinski, Rozporzadzanie prawem z rejestracji
znaku towarowego, Poznan 1979, s. 25. Zwracat
tez na to uwage J. Koczanowski, Funkcje i ochrona
prawna znakow towarowych, ZNUJ 1976, z. 8,

s. 86-89.

5 M. Kepinski, Rozporzadzanie.., op. cit, s. 22.

6 3. Sottysifiski, Prawo z rejestracji znaku towarowego
(w:] Problemy prawa wynalazczego i patentowego, t. 2,
Katowice 1976 ., 5. 138.

7 Ustawa 0 znakach towarowych (Dz. U. nr 5, poz. 17
zpbzh. zm.), zwana dalej ustawg z 1985 1.
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waznienia prawa z rejestracji i zaprzesta-
nia uzywania dla towaréw tego samego
rodzaju 0znaczenia kolidujacego z jego
znakiem. Dochodzenie powyzszych rosz-
czen byto ograniczone terminem piecio-
letnim od daty rejestraciji lub uzywania
tego znaku przez osobe nieuprawniong.
Po uptywie terminu roszczenia mogty by¢
podniesione tylko wtedy, gdy naruszajacy
prawo do znaku notoryjnego dziatat w ztej
wierze. Ochrona znaku powszechnie
znanego w pordwnaniu do znaku zare-
jestrowanego, a zwtaszcza do ochrony
zapewnionej oznaczeniom tylko uzywa-
nym, ktdrej udziela ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji, przedstawia sig
zdecydowanie stabiej®.

Poza zakresem ustawy pozostawa-

ty 0znaczenia nie zarejestrowane.

Ich uzywanie, jesli nie prowadzito do po-
wszechnej znajomosci, nie zapewniato
ochrony na podstawie ustawy o znakach
towarowych. Znaki nie zarejestrowa-

ne — ¢o juz sygnalizowano — podlegaty
ochronie na podstawie przepisdéw u.z.n.k.
Trzeba jednak wyraznie podkresli¢ po-
Sredni charakter tej ochrony, ktdry wyraza
Sig w tym, Ze pierwszenstwo uzywania
niezarejestrowanego znaku towarowego
byfo (i jest nadal) chronione w ramach
ochrony interesu przedsiebiorcy.

U stawa z 1985 r. nie recypowata
instytuciji uzywacza uprzednie-
go. Zatem przedsiebiorca uzywajacy
0znaczenia towarowego jako pierwszy
nie mogt skutecznie przeciwstawic sie
pdZniejszej rejestracii takiego samego
znaku na rzecz innego przedsiebiorcy.
Nie mogt zgdac jej uniewaznienia, a dal-
sze Uzywanie tego oznaczenia narazato
go na zarzut naruszenia prawa z rejestra-
cji. Probe rozwigzania konfliktu miedzy
pierwszenstwem uzywania 0znaczenia

a jego pozniejsza rejestracig na rzecz
iNnego przedsiebiorcy — w szczegoinych
przypadkach — podejmowano w oparciu
o art. 8 pkt 1 ustawy deformujgc nieco
mys| zawartg expressis verbis w sformu-
towaniu: ,Niedopuszczalna jest rejestracja
znaku, kiory jest sprzeczny z obowigzu-

8 | Wiszniewska, Z problematyki ochrony znakéw
towarowych, PPH1992r, nr 2, s 5.




Jjacym prawem lub zasadami wspotzycia
spofecznego’. Konieczno$¢ dokonywania
opisanego zabiegu byta konsekwencjg
braku normatywnego wskazania ztej wia-
ry zgtaszajacego znak do rejestracii jako
bezwzglednej przeszkody rejestraci.

uz ten krotki rys historyczny pozwa-

la na wniosek, ze polski system pra-
wa znakow towarowych zawsze wykazy-
wat cechy systemu formalnego (zrodtem
nabycia praw wytgcznych byfa rejestracja
znaku), w ktorym wystepowaty odchylenia
na rzecz pierwszenstwa uzywania. Ich za-
kres ulegaf zmianie na gruncie poszcze-
gbinych ustaw. Tak tez jest w przypadku
obecnie obowigzujgcej ustawy®.

Prima facie wydaje sie, ze regulacja prze-
pisow p.w.p. tradycyjnie przyjmuje system
formalny, w ktérym podstawe nabycia
prawa wytgcznego do znaku towarowego
stanowi jego rejestracja. W poréwnaniu
do ustawy z 1985 r. zakres przypadkow
uzywania oznaczenia towarowego, z kié-
rym nowa ustawa fgczy nabycie prawa
wylgcznego albo oznaczonych upraw-
nien ulega jednak rozszerzeniu. Chodzi
zwifaszcza o przyznanie uprawnien przed-
sigbiorcom uzywajacym oznaczenie, ktore
zostato nastepnie zarejestrowane jako
znak towarowy na rzecz innego podmiotu
(uzywacz uprzedni).

pierwszym rzedzie nalezy

podkreslic, ze stan faktyczny,
z ktérym art. 160 pw.p. tgczy uprawnienia
uzywacza uprzedniego musi wykazy-
wac nastepujgce cechy. Po pierwsze
- uzywanie znaku ma charakter lokalny
i pozostaje w zwigzku z prowadzeniem
dziatalnosci w niewielkim rozmiarze.
Zaden z wymienionych kwantyfikatorow
nie jest zdefiniowany, a nawet przybli-
zony. Skiania to do wniosku, ze ,lokalng
dziafalno$¢ gospodarczg w niewielkim
rozmiarze” nalezy rozumie¢ w znaczeniu
potocznym i przyjat, ze jest nig z jednej
strony — dziatalno$¢ ograniczona najwyzej
do regionu, z pewnoscig do miasta lub
dzielnicy, a z drugiej strony — dziatalnosc,
ktora ze wzgledu na rozmiar ma ograni-

9 Ustawa z 30 czerwca 2000 1. Prawo wlasnosci
przemystowej, Dz. U. z 2003 . Nr 119, poz. 1117
(z pozh. zm.), zwana dalej jako p.w.p.

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

zatozycielskiej.

rzecznikow patentowych. Radca prawny.

Jej zainteresowania naukowe koncentrujg sie wokot pro-
blematyki prawa cywilnego, handlowego i prawa wiasnosci
przemystowej, zwtaszcza znakéw towarowych. Jest au-
torkg 90 publikacji, w tym trzech monografii, komentarzy
i artykutow poSwigconych znakom towarowym, proble-
matyce spotek handlowych, firmy i prokury oraz uméw
handlowych, takich jak franchisingu, know-how, umowy
0 udostepnienie tajemnicy przedsiebiorstwa oraz umowy

Wspotpracuje z kancelariami prawnymi i kancelariami

prof. UL, dr hab. Urszula Prominska

Profesor Uniwersytetu todzkiego, kierownik Zaktadu Prawa
Wiasnosci Przemystowej w Katedrze Prawa Gospodarcze-
go i Handlowego Ut. Wyklada prawo handlowe i gospo-
darcze oraz prawo wiasnosci przemystowej na Wydziale
Prawai Administracji Ut, a takze prawo spofek handlowych
i prawo znakow towarowych na studiach podyplomowych
prowadzonych na tym Wydziale oraz na Wydziale Prawa

czong klientele. Po drugie — oznaczenie
uzywane przez lokalnego przedsiebiorce
jest identyczne lub podobne w stopniu
uzasadniajgcym ryzyko konfuzji ze zna-
kiem towarowym pozniej zarejestrowanym
na rzecz innego podmiotu. Po trzecie

- uzywanie cechuje dobra wiara przed-
siebiorcy. Po czwarte — uzywanie miato
miejsce wczesniej niz nabycie prawa z re-
jestracji. Podstawowa trudno$¢ wyktadni
ostatnio wskazanej przestanki dotyczy
odpowiedzi na pytanie, czy uzywanie
miato doprowadzi¢ do uznania znaku jako
wskazdwki pochodzenia od 0znaczonego
przedsigbiorcy. Sformutowanie ,uzywa-
ta” sugeruje pewng statos¢ i trwatosc.

Z pewno$cig przestanka ta nie oznacza
jedynie rozpoczecia uzywania. Z drugiej
strony przepis nie nakazuje, aby oznacze-
nie zostato uznane za znak identyfikujgcy
towar, tak jak np. wymaga tego ustawa
niemiecka.

Z adna ze wskazanych przestanek
nie jest wystarczajgco dookre$lona.
Ujete tgcznie wskazujg na zamiar waskie-
go Ujecia uzywania, z ktorym ustawa wig-
ze przyznane uprawnienia. W miare zro-
zumiatym wydaje sie prawo do bezptat-
Nego uzywania tego 0znaczenia w nie-
wiekszym niz dotad zakresie. Nie jest
ono obce naszemu prawu znakow towa-
rowych (art. 180 ust. 3 rozp. z 1928 1),
jak i niektorym wspotczesnym obcym

systemom (prawo greckie). Mozliwo$¢
kontynuowania uzywania znaku o zasiegu
lokalnym pomimo istnienia wytgcznego
prawa ochronnego do takiego samego
znaku jest trescig uprawnienia przyznane-
go ex lege. Nie oznacza to nabycia przez
dotychczas uzywajgcego znak, spet-
niajgcego wymagania z art. 160 ust. 1
PW.p., prawa wytacznego skutecznego
erga omnes, a jedynie to, ze uprawniony
Z rejestraci nie moze zakaza¢ uzywania
tego oznaczenia w dotychczasowym
zakresie. Inaczej mowiac prawo z rejestra-
cji nie jest skuteczne wobec uzywajgcego
znak w zakresie jego dotychczasowego
przedsiebiorstwa. Uzywanie wypetia-
jace opisany stan faktyczny nie stanowi
naruszenia prawa ochronnego. Powstaje
jednak pytanie, czy pdzniejsze prawo

Z rejestracji 0 krajowej skutecznosci moze
by¢ wykonywane na terytorium lokalnym
uzywacza uprzedniego?

Watpliwosci budzi takze uprawnienie
do Zgdania wpisania tego prawa do re-
jestru. Dotycza pytania o charakter

i Znaczenie wpisu prawa uzywacza
uprzedniego. Czy jest to ujawnienie ob-
cigzenia prawa ochronnego z rejestraci
takiego samego lub podobnego znaku,
tak jak w przypadku prawa wzglednego
z licencji?

U

regulowanie powyzsze nie rozwig-
zuje problemu kolizji znaku nie za-
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rejestrowanego, a wczesniej uzywanego
w funkgiji identyfikacyjnej i nie bedgcego
znakiem powszechnym znanym ze zna-
kiem zarejestrowanym. Rodzi natomiast
tak duzo watpliwo$ci, a nadto dotyczy

tak waskiej (mafo znaczgcej z punktu
widzenia rynku) grupy znakow, ze stawia
pod znakiem zapytania jego celowosc.
Przedstawione rozwigzanie nawigzuje

do przedstawionej wczesniej koncepcii
uzywacza uprzedniego z rozp. z 1928 .

i przejmuje wprost uprawnienie, ktore byto
juz wowczas przedmiotem uzasadnionej
krytyki. Jednoczes$nie ogranicza krag
podmiotow, ktdre mogg ze wskazanych
uprawnien korzystac. Waskie rozumienie
uzywacza uprzedniego ostabia wage
problemu w praktyce, ale teoretycznie jest
mato przejrzyste.

Na podkreslenie zastuguije takze uzupet-
nienie katalogu bezwzglednych przeszkod
rejestracji o zgtoszenie oznaczenia w zte]
wierze. Jak juz wezesniej wskazywano

jej brak w ustawie z 1985 r. byt oceniany
jako istotny mankament, a jego wypetnie-
nie przez odwotywanie sie do pojemnej
formuty art. 8 pkt 1 obowigzujgcej ustawy
nie usuwato watpliwosci. Z zadowole-
niem nalezy wiec przyjg¢ postanowienie
art. 131 ust. 2 pkt 1 pw.p, ktory stanowi,
7€ nie udziela sig praw ochronnych

na oznaczenia, jezeli zostaty zgtoszone

w ztej wierze do Urzedu Patentowego

w celu uzyskania ochrony. Tres¢ wskaza-
nego przepisu nalezy odnie$¢ do posta-
nowienia art. 131 ust. 1 pkt 2 pw.p., ktory
brzmi: ,Nie udziela sie praw ochronnych
na oznaczenia, ktorych uzywanie jest
sprzeczne z prawem, porzgdkiem publicz-
nym lub dobrymi obyczajami” Powstaje
pytanie 0 wzajemna relacje wskaza-

nych przepisow. Jak bowiem wiadomo
na gruncie obowigzujgcej ustawy z prze-
pisu mdwigcego o niedopuszczalnosci
rejestracji znaku sprzecznego z zasadami
wspotzycia spofecznego (bezposrednie-
go poprzednika analizowanego art. 131
ust. 1 pkt 2) wyprowadzano zakaz reje-
stracji dokonanej w ztej wierze.

rawo wtasnosci przemystowej,
dzieki wprowadzeniu art. 131
ust. 2 pkt 1 usuwa watpliwo$¢ co do sa-
modzielnosci i niezaleznosci dwdch
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przyczyn uzasadniajgcych odmowe
rejestracji — a w przypadku jej dokonania
- zgdanie uniewaznienia prawa nabytego
na jej podstawie.

Z jednej strony jest niedopuszczalna
rejestracja znaku, ktory forma lub trescig
godzi w dobre obyczaje lub porzadek
publiczny. Z drugiej strony ustawa wyta-
cza mozliwos¢ nabycia prawa ze wzgledu
na zig wiare zgtaszajgcego. W pierwszym
przypadku ocena obejmuie jedynie forme
przedstawieniowg znaku z punkiu widze-
nia panujgcych w spoteczenstwie norm
prawnych, obyczajowych, moralnych.
Chodzi wiec 0 wytgczenie rejestracii
znakéw, ktore w swojej formie lub tresci
mogg uwfacza¢ wartosciom godnym
szacunku i ochrony.

drugim przypadku ocenie pod-

dana jest postawa zgtaszajgce-
go znak do rejestracii i cel nabycia prawa
wytgcznego do znaku. Zta wiara zgta-
Szajgcego wystgpi wowczas, gdy wie lub
powinien wiedzie¢, ze swoim dziataniem
narusza cudze prawo, a wiec wtedy, gdy
kierujg nim pobudki naganne z punktu

widzenia zasad uczciwo$ci. Jest tak wow-

czas, gdy zgtoszenie znaku jest dokony-
wane w celu wyeliminowania konkurenta,
z zamiarem przechwycenia jego klientel,
przeszkodzenia w wejsciu na rynek pod
uzywanym oznaczeniem towarowym.

Dziafa w ztej wierze ten, kto wie lub przy
dotozeniu nalezytej starannosci powinien
wiedzie¢ 0 uzywaniu przez innego przed-
sigbiorce oznaczenia i uprzedzajac jego

whniosek o rejestracje znaku, sam dokonu-

je zgtoszenia. Dziata w zlej wierze ten, kto
zgfasza znak nalezacy do zagranicznego
przedsiebiorcy w tym tylko celu, aby
przeszkodzi¢ mu w uzyskaniu ochrony

w Polsce lub w celu uzyskania korzysci

z rozporzadzenia nabytym prawem!©,

10 Niezaleznie od ogolnego zakazu zgtaszania znaku
w ziej wierze art. 161 pwp. wprowadza do prawa
krajowego treS¢ normy zawartej w art. 6 septies
Konwencji paryskiej. Ochrona uprawnionego przed
dziafaniem nielojalnego agenta lub przedstawiciela
siega jednak dalej niz ochrona przed zgfoszeniem
w ztej wierze, kidrego zakazuje art, 131 ust. 2 pkt 1
pwp. Analiza tego zagadnienia wykracza poza ramy
przedmiotowych rozwazan.
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umujgc, zakaz rejestracji zna-

ku zgtoszonego w ztej wierze stu-
7y przede wszystkim przeciwdziataniu
nieuczciwym praktykom, a zwfaszcza
wykorzystaniu przez przedsiebiorcow
nieuzasadnionej przewagi, jakg stwa-
rza formalny system konstytutywnego
nabycia prawa wytacznego do zna-
ku towarowego, niezalezny od uzywania
i oparty tylko o pierwszenstwo zgtosze-
nia. Umozliwia ochrong przedsigbiorcy
uzywajgcego znak przed skutkami
nieuczciwej rejestracji przez przyznanie
mu uprawnienia do zgdania jej uniewaz-
nienia. Nie wynika z tego oczywiscie,
ze 0sobie uzywajacej znak przystuguje
w takim przypadku prawo wytgczne.
Jest ona chroniona tylko przed skutka-
mi dziatan zgtaszajgcego znak w ztej
wierze, o ile jg udowodni.

P rawo wiasno$ci przemystowej
nie przyjefo czystego modelu
ochrony znakoéw.

® Nie jest to system wprowadzony

w nowym prawie niemieckim, w ktorym
ochrona nastepuje poprzez rejestracje
znaku, przez uzywanie prowadzace

do zdobycia uznania w obrebie uczestni-
kdw rynku oraz przez powszechng znajo-
mos¢ znaku.

® Nie jest to takze system

romanski, dla ktérego podstawe ochro-
ny stanowi tylko rejestracja, a znaki
powszechnie znane i tylko uzywane

— 53 chronione w zakresie minimum
konwencyjnego.

Ustawodawca polski
nawigzat do tradycyjnej
koncepcji ochrony, ktéra
opiera sie na rejestracji

I nie uznaje uzywania zna-
ku jako zrédta ochrony,
chyba ze skutkiem uzywa-
nia jest jego powszech-
na znajomos$é. Niemniej

w bardzo ograniczonym
zakresie uwzglednia
interes uzywacza
uprzedniego.




UZYWANIE

ZNAKU TOWAROWEGO

dr Mariusz Kondrat
rzecznik patentowy, adwokat

Ustawa — Prawo wtasnosci przemystowej (PWP) nie zawiera przepisu
Zobowiqzujgcego uprawnionego do znaku towarowego do jego uzywania.
Takiej regulacii brak jest takze w rozporzqdzeniu w sprawie wspdlnotowych

Regulacje te przewidujg jednak sankcje
mozliwo$ci wygaszenia praw do znakow
towarowych (art. 169 ustawy Prawo
wiasnosci przemystowej, dalej jako PWP

i art. 32 Rozporzadzenia w 207/2009

w sprawie Wspdinotowego Znaku Towaro-
wego dalej jako CTM) w przypadku braku
ich rzeczywistego uzywania w obrocie.
Uzywanie musi jednak nastapi¢ najpozniej
pod koniec uptywu piecioletniego okresu
od daty udzielenia prawa ochronnego.

Oznacza to w praktyce, ze uprawniony
moze przez prawie pie¢ lat od uzyskania
ochrony na znak nie uzywac¢ go w obro-
cie, bez zadnych negatywnych konse-
kwencji dla swego prawa (abstrahujac

od trudno$ci dowodowych w wykazaniu
szkody w razie ewentualnego postepowa-
nia 0 naruszenie).

System europejski
a system amerykanski

Monopol uzyskiwany na skutek udzie-
lenia prawa ochronnego w europejskim

znakdéw towarowych.

systemie ochrony znakdw towarowych
(uksztattowanym przez unijng dyrektywe
i rozporzadzenie) jest znacznie fatwiej
0siggany niz w prawie amerykanskim.
W systemie amerykanskim bowiem wy-
magana jest co najmniej deklaracja uzy-
wania na etapie zgtoszenia, a nastepnie
nalezy wylegitymowac sie przed USPTO
(Urzedem Patentéw i Znakdw Towaro-
wych Stanéw Zjednoczonych) dowodami
uzywania znaku dla towarow i ustug dla

ktorych podmiot uzyskat ochrone. Takie
uwarunkowania prawne skutkujg tym,

ze podmioty wnioskujg 0 znacznie wezszy
zakres ochrony niz w europejskich syste-
mach, a udzielane prawa dotyczg wezsze-
go zakresu towarow i ustug.

Brak analogicznego wymogu uzywania
znaku w systemie europejskim (zarow-
no wspolnotowym jak i w systemach
krajowych) skutkuje wiekszg monopo-
lizacjg przestrzeni publicznej. Zacheca

dr Mariusz Kondrat
Rzecznik patentowy, adwokat.

rowych w Internecie.

go RP na prace naukowe.

Prowadzi kancelarig prawno-patentowa, wczesniej pracowat
w Urzedzie Komitetu Integracii Europejskiej oraz w Uniwer-
sytecie im. Kardynata Stefana Wyszynskiego jako adiunkt.

Autor licznych publikacii dotyczacych prawa farmaceutycz-
nego i praw wiasnosci przemystowej, w tym znakow towa-

Za prace doktorskg ,Ochrona znakow towarowych przed
zawtaszczeniem w charakterze domeny internetowej. Stu-
dium na tle prawno-poréwnawczym” otrzymat nagrode
Ministra Edukacji i Nauki w konkursie Urzedu Patentowe-
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podmioty zarbwno do zgtaszania duzej
ilosci znakdw, jak tez do dokonywania
zgtoszen ,szerokich’, wykraczajgcych
poza aktualnie uzywane i przewidywane
do uzywania w najblizszym czasie towary
i ustugi.

Optaty urzedowe

Zarowno w systemie krajowych znakow
towarowych, jak i w systemie wspol-
notowym, opfaty urzedowe zachecajg
do ochrony znakow wykraczajgc poza
jedna klase.

W systemie wspdinotowym optata urze-
dowa jest jedna i wynosi 900 Euro, bez
wzgledu na to, czy podmiot stara sie

0 ochrone w jednej czy w trzech klasach.
Podobnie optata urzedowa za zgto-
szenie znaku krajowego w Urzedzie
Patentowym wynosi 550 zt (500 zt przy
zgtoszeniu elektronicznym) bez wzgledu
na to czy wniosek dotyczy trzech klas
czy jednej. Dopiero krajowa optata reje-
stracyjna zniecheca do rejestraciji obejmu-
jacej zbedne Kklasy, gdyz wymagana jest
optata za kazda klase.

Wskazana powyzej konstrukcja optat
urzedowych zacheca do wybierania
trzech klas zamiast jednej, szczegolnie
dla wspdlnotowych znakow towarowych.
Oczywiscie, zawsze pozostaje ryzyko
uzyskania odmowy/sprzeciwu w tych
klasach, ktore nie sg podmiotowi niezbed-
ne, a rejestruje w nich w celu uzyskania
szerszej ochrony.

Uzywanie znaku
réznigce sie nieistotnymi
elementami

Zgodnie z art. 169 ust. 4 PWP przez
uzywanie znaku, w rozumieniu ust. 1, ro-
zumie sie rowniez uzywanie znaku: ...réz-
nigcego sie od znaku, na ktéry udzielono
prawa ochronnego, w elementach, ktore
nie zmieniajg jego odrozniajacego cha-
rakteru. Tak wiec wymaog uzywania moze
by¢ realizowany przez uzywanie znaku
identycznego z zarejestrowanym, jak tez
znaku rdznigcego sie jedynie w takim
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stopniu, ze roznice nie zmieniajg oceny
jego odrdzniajgcego charakteru.

Nalezy pamietac, ze zgodnie z utrwalo-
nym orzecznictwem cafosciowa ocena
znakow powinna dotyczy¢ ich wszystkich
elementow. Uzywanie czesci zarejestro-
wanego oznaczenia jako ¢zesci ztozonego
znaku, skfadajacego sie z kilku cztondw
jest niewystarczajgce dla spefnienia
przestanki uzywania znaku. Przyktadowo,
Sad UE (sprawa T-514/10 Fruit) uznat,

iz dowody na uzywanie znaku ,Fruit

of the Loom” nie mogg zosta¢ zaakcep-
towane w ramach postepowania o wy-
gaszenie ze wzgledu na brak uzywania
znaku sfownego Fruit, a uzywanie witryny
internetowej fruit.com zostato uznane

za niewystarczajace.

Uzywanie dla wszystkich
towaréw lub ustug

Znak powinien by¢ uzywany dla wszyst-
kich towaréw lub ustug, dla ktorych jest
zarejestrowany. W praktyce orzeczniczej
powstat problem, czy jesli znak jest
zarejestrowany np. dla produktow lecz-
niczych, to wymaog uzywania obejmuje
wszystkie typy produktow leczniczych,
np. weterynaryjne, biologiczne, kardiolo-
giczne, onkologiczne, itd., a wiec czy aby
spetni¢ wymadg uzywania znaku w kate-
gorii produkty lecznicze, nalezy wykazac
uzywanie kazdego z tych wymienionych
oraz innych niewymienionych podkate-
gorii produktéw leczniczych. Nalezy za-
uwazyc, iz spetnienie tej hipotezy bytoby
niemozliwe z wielu powoddw, ale przede
wszystkim ze wzgledu na wymogi do-
tyczgce nazw produktow leczniczych
weryfikowane przez Urzad Rejestracji
Produktow Leczniczych, Wyrobdw
medycznych i Produktéw Biobdjczych

w procesie dopuszczenia do obrotu pro-
duktu leczniczego. Trudno znalez¢ gteb-
sze uzasadnienie dla takiego wymogu,
by uzywanie znaku dla jednego z typow
produktéw leczniczych oznaczato ograni-
czenie wyfgcznosci tylko do tej kategorii,
a w konsekwenciji ryzyko wygaszenia
znaku w pozostatym zakresie, dla innych
podkategorii produktow leczniczych.
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Tymczasem Naczelny Sad Administra-
cyjny wydaje sie by¢ przeciwnego zda-
nia. W wyroku z dnia 31 stycznia 2012 r.
I GSK 1502/10 TRANSPAK GOTUJ ZE
SMAKIEM, stwierdzit, ze ,jezeli znak
fowarowy zarejestrowany jest dla sze-
rokiej kategorii towardw, okreslonej jed-
nym pojeciem, a faktycznie uzywany jest
lylko dla okreslonej podkategorii tych
towardw, to dopuszczalne i prawidtowe
jest stwierdzenie wygasniecia prawa
ochronnego udzielonego na ten znak
towarowy dla wszystkich innych pod-
kategorii towarow, dla ktdrych znak ten
jest nieuzywany”. Znak zostat zarejestro-
wany w kategorii przyprawy, a uzywany
byt dla przypraw jednosktadnikowych.
NSA uznal, ze zasadne jest uniewaznie-
nie znaku w pozostatym zakresie, to jest
dla przypraw wielosktadnikowych. War-
to zauwazy¢, ze Klasyfikacja Nicejska
nie zna podziatu kategorii przyprawy

na przyprawy jedno i wielo-sktadnikowe.
Przyjmujgc powyzsze rozumowanie
praktycznie kazdy znak moze zosta¢
wygaszony ze wzgledu na brak uzy-
wania, o ile uda sie tylko przekonac
organ/sad do istnienia mniej czy bar-
dziej ugruntowanej podkategorii.

Rzeczywiste uzywanie
w orzecznictwie unijnych
sgdow

Uzywanie znaku zgodnie

z podstawowg funkcjg

Trybunat Sprawiedliwo$ci potwierdzit,

w sprawie Anslut C-40/01, ze znak
towarowy stanowi przedmiot ,rzeczy-
wistego uzywania” wtedy, gdy jest
uzywany zgodnie ze swojg podstawowg
funkcja, jakg jest zagwarantowanie
okre$lenia pochodzenia towarow

i ustug, dla ktérych zostat on zare-
jestrowany tak, aby wykreowac lub
zachowac rynek zbytu dla tych towaréw
i ustug, z wytgczeniem przypadkow
uzywania o charakterze symbolicznym,
majgcym na celu jedynie utrzymanie
praw do znaku towarowego. Trybunat
uznat ponadto, ze ,0cena rzeczywistego
charakteru uzywania znaku towarowego
winna opierac sie na wszystkich fak-




tach i okolicznosciach wiasciwych dla
ustalenia prawdziwosci wykorzystania
handlowego tego znaku w obrocie,

a w szczegolnosci powinna uwzgledniac
uzywanie uznawane za uzasadnione

w danym sektorze ekonomicznym

w celu zachowania lub wykreowania
uadziatow w rynku towarow i ustug chro-
nionych przez znak towarowy, charakter
tych towardw lub ustug, cechy danego
rynku oraz zasieq i czestosc uzywania
znaku towarowego”.

Uzywanie znaku — minimalna ilos¢
spetniajgca wymég

W sprawie The Sunrider Corp. C-416/04
Vitafruit Trybunat uznat, ze ,nie mozna
okreslic a priori | w Sposob abstrakcyj-

ny, jaki prog ilosciowy nalezy przyjac,

by uzywanie miato rzeczywisty charakter”

wymogu uzywania znaku dotyczyfa usta-
lenia geograficznego zasiegu uzywania
znaku (sprawa Leno Merken BV przeciw-
ko Hagelkruis Beheer BV. z 19 grudnia
2012 r. znana szerzej jako Onel C-149/11).
Pytanie, przed ktorym postawiony zostat
Trybunat, dotyczyto ustalenia czy uzywa-
nie znaku wytgcznie w Beneluksie spetnia
wymag rzeczywistego uzywania znaku

w Unii Europejskiej.

Trybunat Sprawiedliwosci uznat, ze oceny
spefnienia wymogu rzeczywistego uzywa-
nia znaku we Wspdlnocie nalezy dokonac¢
w oderwaniu od granic terytoriow panstw
cztonkowskich. Dodatkowo stwierdzit,

ze ,nawet jesli mozna zasadnie spodzie-
wac sig, Ze wspdlnotowy znak towarowy
bedzie uzywany na wigkszym obszarze
niz krajowe znaki towarowe, to nie jest

jachty i cukierki. Trybunat zrobit to, co cze-
sto robi w orzeczeniach, a wiec uznat

za wiasciwy do oceny sad krajowy, ktory
zostat wyposazony w dodatkowg zmienng
oderwang od granic geograficznych.

Uzywanie znaku towarowego, to szereg
interesujacych zagadnien prawnych,

z ktorych tylko wybrane zostaty omowione
W niniejszym opracowaniu.

Qd strony rejestracyjnej mozna zaobser-
wowac duzy liberalizm systemu prawnego
obowigzujacego w Unii Europejskiej

w aspekcie realizacji wymogu uzywania
znakow. Podmioty tworzg wiec potezne
portfolia znakow krajowych i unijnych,

z ktorych czesto tylko nieliczne sg faktycz-
nie uzywanie i to duzo ,weziej’ niz zostaty
zarejestrowane.

Znak powinien by¢ uzywany
dla wszystkich towardw lub ustug,
dla ktérych jest zarejestrowany

W konsekwencji nie mozna ustanowi¢
zasady de minimis, gdyz uniemozliwiataby
ona OHIM - lub w przypadku skargi Sg-
dowi — dokonanie oceny wszystkich oko-
licznosci zawistego przed nimi sporu. Tak
wiec w przypadku, gdy jest to faktycznie
uzasadnione handlowo okolicznosciami
wskazanymi w pkt 70 niniejszego wyroku,
uzywanie, nawet na minimalng skale,
moze by¢ wystarczajgce do ustalenia
rzeczywistego charakteru.

Nalezy uzna¢ za w pefni zrozumiate i uza-
sadnione rdznicowanie ilosciowe ,uzywa-
nia” w zaleznosci od specyfiki towardw/
ustug. Inne oczekiwania iloSciowe dla
spefnienia ustawowego wymogu mozna
mie¢ w stosunku do producenta luksu-
sowych jachtow, a inne do producenta
cukierkow.

Uzywanie na czesci terytorium UE

Najgtosniejsza sprawa rozpatrywana przez
Trybunat Sprawiedliwosci UE w aspekcie

konieczne, by takie uzywanie byfo rozlegte
pod wzgledem geograficznym w celu
uznania go za rzeczywiste, poniewaz takie
uznanie zalezy zwykle od wiasciwosci
danych towarow lub ustug na wiasciwym
rynku (zob. analogicznie, w odniesieniu
do ilosciowego Zakresu uzywania, ww.
wyrok w sprawie Ansul, pkt 39)".

Rozstrzygniecie Trybunatu, mimo, ze jest
szeroko komentowane w literaturze,

nie powinno zaskakiwac. W sytuacji tak
istotnego zroznicowania populacyjnego
krajow unijnych, najwigkszych liczacych
60-80 milionow i najmnigjszych — po kilka-
set tysiecy, w sytuacji Jednolitego Rynku
bez granic i barier, trudno byto oczekiwa¢
by Trybunat ,przywrécit” granice panstwo-
we | w oparciu o nie ksztaftowat wymadg
rzeczywistego uzywania znaku. Trudno
tez, by ustalit cenzus okreSlonej ilosci
milionéw konsumentow, bo nie znajduje
to uzasadnienia w Swietle specyfiki towa-
row, jak przyktadowo wskazane powyzej

Z drugiej strony w krajowej praktyce
orzeczniczej obserwujemy restrykcyjne
podejscie sgdow administracyjnych

do wymogu uzywania w postepowaniach
0 wygaszenie, ktore — jak mozna argu-
mentowac — podwaza zakres ochrony
udzielonej przez Urzad Patentowy.

Wydaje sie, ze restrykcyjne podejscie przy
weryfikacji wymogu uzywania nie powin-
no by¢ przeciwwagg dla nadmiernego
liberalizmu w postepowaniach rejestra-
cyjnych, ktdry sktadania do dokonywania
wielu zgtoszen i dla szerokiego zakresu
towardw/ustug.

Wiasciwsze wydaje sie by¢ weryfikowanie
zamiaru uzywania znakow na etapie po-
stepowania zgtoszeniowego, a nastepnie
faktycznego uzywania znakéow, aby prze-
ciwdziata¢ nieuzasadnionej monopolizacji
przestrzeni publicznej. Takie podejscie
wymaga jednak zmian prawnych na po-
ziomie unijnym.
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WYKONANIE OBOWIAZKU UZYWANIA

ZAREJESTROWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO

POPRZEZ UZYWANIE INNEGO ZAREJESTROWANEGO
ZNAKU TOWAROWEGO

— w Swietle orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwosci

prof. dr hab. Ryszard Skubisz

Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej

Znak towarowy jest najbardziej efektywnym srodkiem komunikacji
przedsiebiorcy z rynkiem. Przekazuje bowiem potencjalnym nabywcom
zespot informacji dotyczgcych towaru wprowadzanego do obrotu
pod okre$lonym znakiem. W szczegdlnosci informuije, iz wszystkie tak samo
oznaczone towary pochodzq z jednego i tego samego zrédta
(przedsiebiorstwa lub zwigzku przedsiebiorstw pozostajgcych pod jednolitg
kontrolq) i przez to legitymujq sie tymi samymi cechami.

Peine realizowanie wiasciwych dla znaku towarowego funkcii jest uza-
leznione od wytgcznosci jego uzywania. Stad przedsiebiorcy zglaszajg
znaki towarowe do Urzedu Patentowego w celu uzyskania praw wy-
fgcznych. W praktyce jednak liczba zgtoszonych znakéw towarowych
znacznie przekracza liczbe uzywanych znakow towarowych, co powo-
duje, iz zmniejsza sie zasob atrakeyjnych oznaczen, ktre mogg by¢
uzywane przez wielu przedsiebiorcow jako znaki towarowe.

Zarejestrowane nieuzywane znaki towarowe nie tylko nie petnig
roli efektywnego instrumentu w obrocie gospodarczym, ale réw-
niez blokujg zgtaszanie i uzywanie takich samych lub podobnych
oznaczen przez innych przedsigbiorcow, najczesciej konkurentow.
Przeciwdziataniu zjawisku naduzywaniu instytucji prawa z reje-
stracji znaku towarowego stuzy, znany wszystkim wspotczesnym
systemom prawa znakéw towarowych, obowigzek uzywania za-
rejestrowanego znaku towarowego. Skutkiem braku powaznego
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(rzeczywistego) uzywania zarejestrowanego znaku towarowego dla
towardw (ustug) objetych rejestracig przez uprawnionego z reje-
stracji lub za jego zgodg przez inng 0sobe, na terytorium udzielo-
nej ochrony, w okresie najczesciej 5 lat od daty rejestracji jest wy-
gadniecie prawa z rejestracji danego znaku towarowego. Instytucja
obowigzku uzywania zarejestrowanego znaku towarowego ,ma (..)
na celu usprawnienie - lub przynajmniej odcigzenie - krajowych
refestrow znakow towarowych, aby nie zmienity sie w cmentarzyska
tych oznaczen”. Z tg wypowiedzig jasno koresponduje stanowi-
sko Trybunatu Sprawiedliwosci, ktory stwierdzit, iz ,ochrona znaku
fowarowego i skutki, na ktore w wyniku jego rejestracji mozna po-

1 Zob. opinia rzecznika generalnego D. R-J Colomera z 18 pazdziernika 2008 1. w spra-
wie C-495/07 Silberquelle GmbH przeciwko Masgll-Strickmode GmbH, pkt 45 i po-
wotana tam literatura wioska, opinia dostepna pod adresem www.curia.europa.eu.
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prof. dr hab. Ryszard Skubisz

Jest kierownikiem Katedry Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Sktodowskiej w Lubli-
nie. Jest to pierwsza w Polsce katedra w dziedzinie nauk prawnych, kiora otrzymata, przyznawany przez
Komisje Europejskg w wyniku konkursu, status Katedry Jean Monnet. W latach 1985-2006 prowadzit
takze wyktady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2001-2005 byt zastepcg Przewodni-
czacego Trybunatu Stanu.

Jest autorem ponad 150 publikacji z dziedziny prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa wiasnosci
intelektualnej oraz prawa europejskiego.

Jest redaktorem Systemu Prawa Prywatnego. Prawo wtasnosci przemystowej, Warszawa 2012, t. XIV A,
ss. 1071 i Warszawa 2012, t. XIV B, ss. 1694. Byt promotorem w 16 przewodach doktorskich (UMCS
i KUL). Uczestniczyt w charakterze recenzenta w wielu przewodach doktorskich, habilitacyjnych i o nada-
nie tytutu naukowego profesora.

Otrzymat medal Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualnej za opieke nad najwieksza liczbg prac
doktorskich i magisterskich w dziedzinie wiasno$ci intelektualnej nagrodzonych w konkursie Urzedu
Patentowego RP.

Jest radcg prawnym i rzecznikiem patentowym. Prowadzi samodzielng kancelarig prawng. W 2013 roku,
w rankingu kancelarii prawniczych dziennika Rzeczpospolita, w kategorii prawo wiasnosci intelektualnej

e

i przemystowej oraz autorskiej, zostat uznany liderem w dziedzinie prawa wiasnos$ci intelektuainej.

wotywac sie wzgledem 0sob trzecich, nie mogag trwac, jezeli znak
fowarowy utracit podstawe do wystgpowania w obrocie, jakg jest
wykreowanie lub zachowanie rynku zbytu dla towardw lub ustug
opatrzonych oznaczeniem tworzgcym ten znak wzgledem towardw
lub ustug pochodzacych z innych przedsigbiorstw’?.

Stosowanie przepisow 0 obowigzku uzywania, jak wynika z orzecz-
nictwa wielu krajow i sgdow unijnych oraz literatury przedmiotu, wy-
woluje rozmaite trudno$ci®. W ostatnich latach w orzecznictwie sadow
unijnych wytonit sie problem o duzym znaczeniu praktycznym. Chodzi
0 wykonanie obowigzku uzywania zarejestrowanego znaku towaro-
Wego poprzez uzywanie innego zarejestrowanego znaku towarowego,
ktory stanowi jedynie modyfikacje znamion odrézniajacych pierwszego
znaku w zakresie nie zmieniajgcym jego charakteru odrézniajgcego.

Z 3 kwestig wigze sie $ciSle pytanie o mozliwos¢ zachowania prawa

Z rejestracji poprzez uzywanie zarejestrowanego znaku towarowego,
ktory stanowi samodzielng cze$¢ innego zarejestrowanego znaku,
badz jest uzywany wytacznie w pofgczeniu z tym znakiem. Szczegolny
przypadek dotyczy mozliwosci zachowania prawa z rejestracji znaku
towarowego, jezeli ten znak jest w toku uzywania w czesci zakryty
przez inny zarejestrowany znak towarowy.

Polska, jako panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej, jest obowigza-
na stosowac sig do prawa unijnego. Dlatego polskie osoby fizyczne

i prawne oraz organy administracyjne sg obowigzane uwzglednia¢
normy tego prawa o tresci ustalonej przez Trybunat Sprawiedliwo$ci.
Wynika z tego, iz Urzad Patentowy i sady orzekajgce na tle przepisow
0 obowigzku uzywania zarejestrowanego znaku towarowego powinny

2 Wyrok z 15 stycznia 2009 1., w sprawie C-495/07 Silberquelle GmbH przeciwko
Maselli-Strickmode GmbH, pkt 18 i powotane tam orzecznictwo wyrok dostepny pod
adresem www.curia.europa.eu.

3 Zob. zamiast wielu M. Trzebiatowski, Obowiazek uzywania znaku towarowego. Stu-
dium z prawa polskiego na tle prawnopordwnawczym, Warszawa 2007, tenze Orzecz-
nictwo wspdinotowe i krajowe w sprawie obowigzku uzywania znaku towarowego,
Polska Izba Rzecznikow Patentowych, Warszawa 2010 1.

bra¢ pod uwage zasady wypracowane w najnowszym orzecznictwie
Trybunatu Sprawiedliwo$ci.

1. Podstawy prawne obowigzku uzywania
znaku towarowego

Zagadnienie obowigzku uzywania zarejestrowanego znaku towa-
rowego jest uregulowane w przepisach prawa migdzynarodowego,
prawa Unii Europejskiej oraz w prawie polskim. Prawo miedzyna-
rodowe dotyczace obowigzku uzywania zarejestrowanego znaku
towarowego obejmuje normy konwencji paryskiej* i porozumienia
TRIPS®. Normy prawa Unii Europejskiej w tym zakresie sg zawarte

w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/95/WE z 22
pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych® i w rozpo-
rzadzeniu Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 1. 0 wspol-
notowym znaku towarowym’. W prawie polskim obowigzek uzywania
znaku towarowego jest unormowany w ustawie prawo wtasnosci
przemystowe?.

Dyskutowane zagadnienie jest uregulowane expressis verbis w art.

5 ¢ ust. 2 konwencji paryskiej. Ten przepis stanowi, iz ,stosowanie
DIzez wiasciciela znaku towarowego w postaci réznigcej Sie w czesci
od postaci znaku zarejestrowanego w jednym z paristw bedacych
czlonkami Zwigzku, ale nie zmieniajgcej znamion odrdzniajgcych
Znaku, nie spowoduje wygasniecia rejestracji znaku i nie ograniczy
ochrony przyznanej znakowi”. Nie mozna jednak nie zauwazyc¢, iz Unia
Europejska nie jest strong konwencji paryskiej, co ma znaczenie

w toku stosowania przepisow tej konwencji. Jednakze dyrektywa

4 Dz.U.z 19751, Nr 9, poz. 5.

5 Dz.Uz 19961, Nr 32, poz. 143.

6 Dz.Urz. 22008, L 299, 5. 5.

7 Dz Urz. UE L 78 z 24 marca 2009, s. 1, Z pozn. zm.

8 Ustawa prawo wiasnosei przemystowej z 30 czerwca 2000 r, dalej PWP (tekst jedn.
Dz. U.z 2003 r, Nr 119, poz. 1117 ze zm,).
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nr 207/2009 nakazuje w toku wykiadni i stosowania jej przepisow
zapewnienie zgodnosci z konwencjg paryska. Oznacza to, iz zgodnie
z wolg prawodawcy uniinego, interpretacja przepiséw dyrektywy po-
winna uwzglednia¢ konwencie (np. w zakresie uzywania znaku, ktre
pozwala zachowac prawo z rejestracji znaku towarowego). Natomiast
przepisy tej konwencji powinny by¢ stosowane bezpo$rednio jedynie
w tych wszystkich przypadkach, gdy prawo unijne odsyta do konkret-
nego przepisu konwencji paryskie)®.

Przepis art. 19 TRIPS reguluje przesfanki obowigzku uzywania za-
rejestrowanego znaku towarowego. Powotany przepis nie zawiera
wszakze normy, dotyczgcej uzywania oznaczenia odbiegajacego

od zarejestrowanej postaci znaku towarowego. Przepisy porozumienia
TRIPS integrujg jednak postanowienia konwencii paryskiej w art. 2

Sytuacje prawng znakow towarowych zarejestrowanych w polskim
Urzedzie Patentowym w zakresie obowigzku uzywania zarejestrowa-
nego znaku towarowego reguluje art. 169 PWP, ktory w ust. 4 pkt 1
ustawy prawo wiasnosci przemystowej stanowi, iz ,przez uzywanie
Znaku, w rozumieniu ust. 1, rozumie Sie rowniez uzywanie znaku
16Znigcego sie od znaku, na kidry udzielono prawa ochronnego, w ele-
mentach, kidre nie zmieniajg jego odrézniajgcego charakteru”. Przepis
ten rozcigga uzywanie znaku takze na uzywanie znaku roznigcego sie
od znaku, na ktéry udzielono prawo ochronne z elementem nie zmie-
niajgcym jego odrdzniajgcego charakteru. Nie zawiera jednak normy
dotyczacej mozliwosci uznania wykonania obowigzku uzywania zare-
jestrowanego znaku towarowego poprzez uzywanie znaku towarowe-
go stanowigcego przedmiot odrebnej rejestracii znaku towarowego.

ZLarejestrowane nieuzywane znaki towarowe nie tylko nie petniq roli
efektywnego instrumentu w obrocie gospodarczym, ale réwniez blokujq
Zgtaszanie i uzywanie takich samych lub podobnych oznaczeh
przez innych przedsiebiorcéw, najczesciej konkurentdw.

i 3, co stwarza dodatkowg mozliwo$¢ odwotywania sie do konwencii
paryskiej przy stosowaniu art. 19 TRIPS. Do tego porozumienia przy-
stapita takze Unia Europejska, co ma znaczenie dla stosowania jego
przepisow o znakach towarowych, w tym dotyczacych obowigzku
uzywania znaku towarowego.

Kluczowe znaczenie dla panstw czionkowskich Unii Europejskiej,

w zakresie objetym tytutem niniejszej wypowiedzi, ma art. 10 ust. 1
lit. a dyrektywy 2008/95 WE. Powofany przepis stanowi, ze ,za
uzywanie znaku towarowego uwaza Sie rowniez uzywanie znaku to-
warowego w postaci roznicej Sie w elementach, kidre nie zmieniajg
odrdzniajgceqo charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak zostat
Zarejestrowany’”.

Przepis art. 15 lit. a i b rozporzadzenia nr 207/2009 o wspdlnotowym
znaku towarowym stanowi, iz ,jezell w ciagu 5 lat od rejestraci wspdl-
notowy znak towarowy nie byt rzeczywiscie uzywany przez wiasciciela
we wspoinocie w stosunku do towarow lub ustug dla ktdrych byt zare-
jestrowany, nie byt rzeczywiscie uzywany przez wiasciciela w obrocie

w stosunku do fowardw dlla kidrych byt zarejestrowany, jezeli takie
uzywanie byfo zawieszone przez nigprzerwany okres 5 lat wspolnotowy
Znak towarowy podllega sankcjom przewidzianym w ninigjszym rozpo-
1zgazeniu, chyba Ze istnigjg usprawiedliwione powoady jego nieuzywania.
W rozumieniu akapitu pierwszego za ,uzywanie” uwaza Sig rowniez:

a) uzywanie wspolnotowego znaku towarowego w postaci roznigcej

Sie w elementach, kidre nie zmieniajg odrozniajgcego charakteru znaku
w postaci, w jakiej ten znak zostat zarejestrowany; b) umieszczanie
wspdlnotowego znaku towarowego na towarach lub na ich opakowa-
niach we Wspoinocie wylacznie w celu wywozu'”

9 Zob. wyrok TS z 25 pazdziernika 2007 r, w sprawie C-238/06 P, Develey p-ko OHIM,
Zb. Orz. 2007, . 1-9375, pkt 38-43.
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2. Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci
w sprawie Bainbridge

W dyskutowanej kwestii podstawowe znaczenie ma wyrok Trybunatu
Sprawiedliwosci w sprawie C234/06 P Il Ponte Finanziaria v. OHIM
(Bainbridge)'. Stan faktyczny stanowigcy podstawe tego wyroku
przedstawiat sie nastepujgco: spotka prawa wioskiego wystgpita

do Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego o rejestracie wspoino-
towego znaku towarowego Bainbridge dla towardw w klasie 18 i 25.
Inna spotka wioska wniosta sprzeciw w stosunku do tej rejestracii.

W sprzeciwie powotata sie na wezesnigjsze rejestracie nastepujacych
znakéw towarowych zarejestrowanych we Wioszech: THE BRIDGE,
OVER THE BRIDGE, FOOTBRIDGE, stowno-graficznego BRIDGE
oraz BRIDGE ze szkicem mostu w Londynie, OLD BRIDGE z zarysem
tego mostu jak réwniez THE BRIDGE BASKET z rysunkiem kosza

i znajdujacej sie w nim pitki do koszykowki oraz THE BRIDGE WAYFA-
RER z rysunkiem oSmioramiennej gwiazdy, a takze sfowno-graficzno-
przestrzennej naszywki z napisem THE BRIDGE. Urzad Harmonizacji
Rynku Wewnetrznego oddalit sprzeciw, a Izba Odwotawcza oddalita
nastepnie odwotanie od tej decyzji. W uzasadnieniu Izba Odwotawcza
wskazata na brak wykazania uzywania wymienionych znakow towa-
rowych. Spotka skarzgca wniosta skarge do Sadu Pierwszej Instanc,
ktory jg oddalit. Od tego wyroku wniesiono odwotanie do Trybunatu
Sprawiedliwosci. Przed wydaniem wyroku wypowiedziat sie w formie

10 Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z 13 wrzesnia 2007 1. w sprawie C234/06 P Il Ponte
Finanziaria v. OHIM, Zb. Orz. 2007 ., s. |-07333, zob. szerokie oméwienie tego wyroku
ijego skutkow dla praktyki R. Skubisz, Obowigzek uzywania zarejestrowanego znaku
fowarowego a uzywanie odmiany tego znaku zarejestrowanej [w] lus et Remedium,
Ksiega Jubileuszowa Profesora Sawczuka, Warszawa 2010 r, s. 518-522.
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pisemne; opinii rzecznik generalny!. Trybunat oddalit odwotanie i po-
dzielit w catosci argumentacje Sadu Pierwszej Instancji.

Sad Pierwszej Instancii stwierdzit iz () art. 15 ust. 2 Iit. a) nie pozwala
wiascicielowi uwolnic sie od cigzgcego na nim obowigzku uzywania tego
Znaku poprzez powoianie sie na uzywanie znaku podobnego stanowig-
cego przedmiot innej rejestraci” (pkt 50, zd. 52), W $wietle tego wyroku
uprawniony z rejestraci, jezeli dgzy do zachowania prawa powinien
uzywac w obrocie wszystkie zarejestrowane znaki firmowe, nawet jezeli
roznice pomiedzy nimi sg tak niewielkie, iz nie zmniejszajg charakteru od-
rézniajacego zarejestrowanego znaku towarowego. Okoliczno$c rejestrac
podobnego znaku towarowego wyklucza powotanie sie na fakt jego uzy-
wania w celu wykazania uzywania innego znaku towarowego. Stanowisko
Sadu Pierwszej Instancii jest tozsame z wezesniejszym orzecznictwem
polskiego Urzedu Patentowego oraz polskich sgdow administracyjnych'3,
jak rowniez wezesniejszym orzecznictwem sadow niemieckich',

Ten wyrok zostat zaskarzony do Trybunatu Sprawiedliwosci. Naj-
pierw, zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w postepowaniu przed
Trybunatem, wypowiedziata sig w formie pisemnej opinii w kwestii
zasadnosci wniosku rzecznik generalna E. Sharpston. Rzecznik gene-
ralna podniosta, iz ,znak towarowy BRIDGE nie byt uzywany w wyma-
ganym zakresie I dlatego jego uzywanie nie moze byc zaliczone jako
uzZywanie innego Zarejestrowanego znaku towarowego”. Wychodzac

Z tego stwierdzenia wyrazita poglad, iz zbedne jest wypowiadanie sie
w przedmiotowym stanie faktycznym ,czy rejestracja wariantu jako
samoistnego znaku towarowego musi prowadzic do wylgczenia tego
warunku z zakresu art. 15 ust. 2 lit. a rozporzgdzenia w sprawie wspol-
notowego znaku towarowego” (pkt 77, zd. 2). Innymi stowy rzecznik
generalna uznafa, iz w konkretnym stanie faktycznym nie wystepuje
dopuszczalna modyfikacja zarejestrowanego znaku towarowego

i dlatego nie ma potrzeby wypowiadac sie, co do znaczenia rejestracii
innego znaku towarowego w kontekscie realizacji obowigzku uzywania
zarejestrowanego znaku towarowego.

Trybunat Sprawiedliwosci przeszedt jednak do porzadku nad wypowie-
dzig rzecznik generalnej i zajaf sig rowniez kwestig znaczenia odrebnej
rejestracii znaku towarowego przy badaniu uzywania zachowujgcego
prawo Z rejestracii znaku towarowego. Ostatecznie wyrazit nastepu-

jacy poglad ,w kazdym razie, o ile przepisy wymienione w pkt 81182
ninigjszego wyroku (art. 15 ust. 2 Iit a rozporzgdzenia nr 40/94 - uwaga
autora) umoZliwiajg uznanie Zarejestrowanego znaku towarowego za uzy-

" Opinia rzecznika generalnego E. Sharpston z 29 marca 2007 1. w sprawie G-234/06
P, opinia dostepna pod adresem www.curia.europa.eu.

12 Zob. obszerne omowienie tego wyroku M. Trzebiatowski, Uzywanie znaku towarowe-
go w postaci odmiennej od zarejestrowanej, jako przestanka ochrony znaku - glosa
do wyroku Sadu Pierwszej Instanciji WE z 23 lutego 2006 r. w sprawie T-194/03
Bainbridge, EPS 2006, Nr 10, s. 49-54.

13 Decyzja UP z 10 maja 2005 1. Sp. 458/05 i 459/05, w sprawie TONIDRESS, niepubl.,
wyroki WSA w Warszawie z 9 grudnia 2004 r. (VI SA/Wa 10/04) i z 17 marca 2006 r.
(VI SA/Wa 2320/05), w sprawie TWOJE DZIECKO, niepubl., oraz wyrok NSA
z 24 maja 2006 . (Il GSK 70/06) w sprawie NAOMI, niepubl., zob. takze M. Trzebia-
towski, Orzecznictwo wspdlnotowe i krajowe, s. 93-94.

14 Zob. E. Weidlich-Flatten, Ch. Nitsche, Trendwende? Auswirkungen der jingsten
EuGH-Rechtsprechung auf dlie rechtserhaltende Benutzung von Marken, GRUR Int.
2013, Nr 5, s. 416 i powotane tam orzecznictwo.
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Pamietaj o ochronie wiasnosci przemystowej.
Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Marta Tuszkiewicz, ASP Katowice (2007 r.)

wany, jesli przedstawiony zostat dowdd uzywania tego znaku w postaci
16znigcej sie nieznacznie od postaci, w jakiej znak ten zostat zarejestro-
wany, o tyle nie pozwalajg one na rozciggnigcie ochrony, z kiorej korzysta
Zarejestrowany znak towarowy, w drodze przedstawienia dowodu jego
uzywania, na inny Zarejestrowany znak, ktdrego uzywanie nie zostato
wykazane, na tej podstawie, Ze znak ten miatby byc nieznacznie réznig-
cym sle wariantem pierwszego znaku” (pkt 86).

Wynika z powyzszego, iz Trybunat Sprawiedliwo$ci sformutowat zasa-
de, kidra jest okreslana w pismiennictwie jako ,dokiryna Bainbridge”.
W Swietle tej doktryny przy dochodzeniu praw z kilku znakow towaro-
wych, uzywanie przez uprawnionego jednej z postaci zarejestrowane-
go znaku towarowego, nie moze by¢ kwalifikowane jednoczesnie jako
odmiana form uzywania innych zarejestrowanych znakéw towarowych
na rzecz tej samej osoby. Wedtug tego pogladu nie jest zatem dozwo-
lone wykonywanie obowigzku uzywania kilku zarejestrowanych zna-
kow towarowych przez uzywanie jednej i tej samej formy znaku, ktéra
stanowi przedmiot odrebnej rejestracii znaku towarowego, chociazby
pomigdzy znakami towarowymi istniaty roznice, ktore nie zmieniajg
charakteru odrozniajgcego zarejestrowanego znaku towarowego.

Stanowisko Trybunatu w sprawie Bainbridge odnosi sie wprawdzie

do wykfadni art. 15 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia w sprawie wspoinoto-
wego znaku towarowego. Trybunat zauwazyt jednak, iz przepis art. 15
ust. 1it. a) jest treSciowo identyczny z art. 10 ust. 1 lit. a) dyrektywy

0 znakach. Tym samym wypowiedz Trybunatu w odniesieniu do powo-
fanego artykutu rozporzadzenia nalezy odnies¢ takze do analogiczne-
00 przepisu dyrektywy',

Powotany wyrok spotkat sie ze zroznicowang oceng w polskim

i zagranicznym pismiennictwie. Generalnie oceny te mozna podzielic
na dwie grupy. Do pierwszej nalezg gtosy jednoznacznie krytycznie
oceniajgce stanowisko Trybunatu'®, W zdecydowanej wigkszo-

15 Zob. tak jasno w tym wyroku, pkt 81-83.

16 Zob. w polskiej literaturze M. Trzebiatowski, Obowigzek uzywania zarejestrowanego znaku
fowarowego. Stuclum prawa polskiego na tle prawnoporownawczym, Warszawa 2007 r.,
s. 304, w zagranicznej zamiast wielu A. Mihlendahl, Einfragung und Benutzung von De-
fensivmarken und Abwandlungen, Wettbewerb in Recht und Praxis, 2009 r, Nr 1, 5. 8-9.
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$ci sg to wypowiedzi autorow niemieckich. Jak sie wydaje jedna

Z przyczyn tej krytyki jest obowigzujgca regulacja prawna w tym
kraju'”. Ta regulacja jest niewatpliwie sprzeczna z art. 10 ust. 1 [it.

a dyrektywy w Swietle powyzszego stanowiska Trybunatu Sprawie-
dliwosci. Natomiast do drugiej grupy zaliczyé mozna raczej nieliczne
wypowiedzi aprobujace, chociaz ze zrbznicowanym roztozeniem
akcentow, poglad Trybunatu Sprawiedliwosci'®.

Ogolna ocena stanowiska Trybunatu w sprawie Bainbridge przedsta-
Wwia sie nastepujaco.

Z jednej strony Stanowisko Trybunatu zmierza do redukgii liczby zare-
jestrowanych znakéw towarowych i tym samym utatwienie uzyskania
rejestracji znakow towarowych przez inne osoby. Jednoczesnie wy-
musza ono ubieganie sie 0 kolejng rejestracie w kazdym przypadku,
nawet niewielkiej modyfikacji zarejestrowanego znaku towarowego.

Z drugigj strony 1o stanowisko utrudnia przedsigbiorcom prowadzenie ra-

cjonalnej polityki w dziedzinie znakéw towarowych. Kazda modermizacja
zarejestrowanego znaku towarowego musi bowiem by¢ poprzedzona
zgfoszeniem i rejestracig zmodyfikowanego znaku towarowego. Innymi
stowy, Trybunat zaakcentowat interes ogolny w redukcji liczby zareje-
strowanych znakéw towarowych nie biorgc pod uwage interesow przed-
siebiorcow dazacych do zmiany zarejestrowanych znakow towarowych
stosownie do nowych tendencii rynkowych i wymogow nowoczesnej
reklamy.

Wynika z tego, iz krytyka wyroku w sprawie Bainbridge byta podyk-
towana, jezeli pominie sig szczegalny przypadek regulacji prawa nie-
mieckiego, przede wszystkim interesami przedsiebiorcow — wiascicieli
znakow towarowych,

3. Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci
w sprawie Rintisch?®

Tres¢ wyroku w sprawie Bainbridge nie pozostawia w toku stosowania
przepisdw 0 obowigzku uzywania znaku towarowego, watpliwosci

co do znaczenia rejestracji odmiany innego zarejestrowanego znaku
towarowego. Pomimo to Sad Najwyzszy RFN, majac przede wszyst-
kim na uwadze, jak sie wydaje, regulacje art. 26 ust. 3 niemieckiej
ustawy o znakach towarowych oraz zdecydowang krytyke wigkszosci
niemieckiej doktryny prawa znakow towarowych wyroku w sprawie
Bainbridge, uznat jednak za celowe skierowanie pytania prejudycjal-

17 Przepis § 26 ust. 3 ustawy z 1994 r. o ochronie znakdw towarowych i innych ozna-
czen stanowi, iz ,za uzywanie zarejestrowanego znaku towarowego uwaza sie
réwniez jego uzywanie w postaci réznigcej sie od postaci, w jakiej znak ten zostat
zarejestrowany, pod warunkiem, ze wystepujace roznice nie zmieniajg jego charak-
teru odrozniajgcego znaku. Zdanie pierwsze stosuie sie takze wtedy, gdy znak ten
jest zarejestrowany w postaci w jakiej jest uzywany”. Przepis ten zostat wprowadzony
w celu skorygowania wczesniejszego orzecznictwa sgdow niemieckich, kidre weze-
$niej reprezentowaly poglad zbiezny z wyrokiem SPIi Trybunafu Sprawiedliwosci
w sprawie Bainbridge.

18 Zob. P. Lange. Die Unabwendbarkeit von § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG, Wettbewerb
in Rech und Praxis 2008 ., nr 6, s. 693.

19 Wyrok Trybunatu z 25 pazdziemika 2012 r. w sprawie C-553/11, Bemhard Rintisch
pko. Klausowi Ederowi, wyrok dostepny na stronie internetowej www.curia.europa.eu.
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Kamil Banach, Poznan (2009 r.)

nego do Trybunatu Sprawiedliwosci dotyczacego tej samej kwestii.
Trybunat Sprawiedliwosci przyjat sprawe do rozpatrywania i wyrok
okreslany w literaturze jako Rintisch, w ktorym dokonat korekty swoje-
g0 wczesniejszego pogladu wyrazonego w sprawie Bainbridge.

Stan faktyczny stanowigcy podstawe tego wyroku przedstawia

sie nastepujaco. Powdd (Bemhard Rintisch) jest uprawnionym

z rejestracji w Republice Federalngj Niemiec stownych znakow to-
warowych: PROTI, PROTI PLUS oraz PROTI POWER dla substancii
dodatkowych do $rodkow spozywczych. Powod stat na stanowi-
sku, iz uzywanie przez pozwanego znaku towarowego PROTIFIT
stanowi naruszenie praw do wymienionych znakow towarowych.
Pozwany podni6st w odpowiedzi na pozew zarzut braku uzywania
zarejestrowanego znaku towarowego PROTI. W odpowiedzi powod
wystapit z argumentem, iz zachowat znak towarowy PROTI poprzez
uzywanie znakow towarowych PROTI PLUS oraz PROTI POWER.
Sady nizszych instancji oddality powddztwo. Stwierdzono, iz stowny
znak towarowy PROTI nie jest uzywany poprzez wykorzystywanie
w obrocie znakéw PROTI PLUS i PROTI POWER. Wedtug sadow
nizszych instancji wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci w sprawie Ba-
inbridge przesadzit, iz ochrona znaku towarowego PROTI nie moze
by¢ rozszerzona dzieki uzywaniu innego zmodyfikowanego zareje-
strowanego znaku towarowego.

Sad Najwyzszy RFN uznat za konieczne skierowania do Trybuna-
tu Sprawiedliwo$ci wniosku w trybie prejudycjalnym dotyczacym
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wykladni art. 10 ust. 1 ust. 2 dyrektywy (art. 267 TFUE%), Sad
przedstawit nastepujace pytania: ,Czy art. 10 ust. 1iart. 10 ust. 2

it &) dyrektywy [89/104] nalezy interpretowac w ten sposob, ze prze-
pis ten w kazdym wypadku sprzeciwia Sie urequlowaniu krajowemu,
Zgodnie z ktorym nalezy przyjmowac, Ze uzywanie znaku towarowego
(znaku towarowego nr 1) ma migjsce rowniez wiedy, gay uzywanie
tego znaku towarowego (znaku towarowego nr 1) nastepuje w postaci
réznigegj sie od postaci, w jakiej zostat on zarejestrowany, pod wa-
runkiem Ze roznice nie majg wplywu na charakter odrozniajacy znaku
fowarowego (znaku towarowego nr 1), takze w przypacku, gdy znak
fowarowy w postaci, w jakigj jest uzywany, rowniez zostat zarejestro-
wany (znak towarowy nr 2)?".

Trybunat Sprawiedliwosci wydat wyrok bez opinii rzecznika
generalnego.

W wyroku zajaf nastepujace stanowisko: ,art. 10 ust. 2 lit. a Pierw-
szej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 1. majgcej
na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych
sie do znakdw towarowych nalezy interpretowac w ten sposéb,

Ze nie stoi on na przeszkodzie temu, by wiasciciel zarejestrowanego
Znaku towarowego mogt do celow wykazania jego uzywania w ro-
Zumieniu tego przepisu powolywac Sie na jego uzywanie w postaci
r6znigcej sie od postaci, w jakiej znak ten zostat zarejestrowany, pod
warunkiem Ze réznice miedzy tymi dwiema postaciami nie Zzmieniajg
charakteru odrézniajgcego tego znaku, i to niezaleznie od faktu, ze owa
odmienna postac rowniez zostafa zarejestrowana jako znak towarowy’”.

Trybunat uwzglednit krytyke swojego pogladu w sprawie Bainbridge
przeprowadzong w dokirynie prawa. Nie odstgpit jednak expressis
verbis od wczesniejszego stanowiska, lecz stwierdzit, iz dotyczyto ono
innej kwestii, a mianowicie niebezpieczenstwa wprowadzenia w bigd
w kontekscie serii znakéw towarowych. Inaczej mowigc Trybunat
przyjat, iz krytyczna ocena wyroku w sprawie Bainbridge jest wynikiem
nieporozumienia. Uwazna analiza pkt 86 tego wyroku nie pozostawia
wszakze najmnigjszych watpliwosci, iz Trybunat zdecydowanie zmienit
swoje stanowisko. Powotany pkt 86 tego wyroku dotyczy bowiem
uzywania zarejestrowanego znaku towarowego w zmienionej postaci

i nie odnosi sie do niebezpieczenstwa wprowadzenia w btgd.

Niezaleznie jednak od faktu nieprzyznania sie przez Trybunat do zmia-
ny swojego stanowiska przy wykazywaniu uzywania zarejestrowanego
znaku towarowego, w Swietle jego aktualnego stanowiska mozna
powotac sie na inny zarejestrowany znak towarowy, jezeli uzywanie
tego znaku nie zmienia charakteru odr6zniajgcego znaku towarowego,
ktorego uzywanie jest wykazywane. Fakt rejestracji uzywanego znaku
towarowego nie stoi na przeszkodzie wykazaniu uzywania innego
zarejestrowanego znaku towarowego, a nawet wielu zarejestrowanych
Znakow towarowych.

Podstawowe znaczenie ma natomiast wymag braku takich roznic
pomigdzy uzywanym a zarejestrowanym znakiem, ktére zmieniatyby
charakter odrozniajgcy zarejestrowanego znaku towarowego, ktre-
go uzywanie jest wykazywane. Granicg dopuszczalnych modyfikacii
znaku towarowego jest ten sam zestaw cech, decydujacych o cha-
rakterze odrozniajgcym obydwu znakéw towarowych. Utrzymanie

20Dz, Uz 2004 r, Nr 90, poz. 864/2.

prawa z rejestracji znaku towarowego zaklada zatem uzywanie
znaku towarowego, kiore jest w tym znaczeniu jedynie wariantem
zarejestrowanego znaku towarowego.

Stanowisko Trybunatu niewatpliwie umozliwia przedsiebiorcom do-
stosowanie uzywania swoich zarejestrowanych znakow towarowych
do mody i szerzej tendencji rynkowych. Nie sg oni zmuszeni do doko-
nywania zgtoszen i rejestraciji znakow, ktore stanowig jedynie nieznacz-
ng modyfikacje juz zarejestrowanych znakow.

W wyroku w sprawie Rintisch wynika jasno, iz regulacja prawa nie-
mieckiego jest zgodna z prawem unijnym. Dlatego trudno sie dziwi¢,

iz ten wyrok zostat przyjety z duzym zadowoleniem przez doktryne
niemieckg?'.

4. Wyrok w sprawie Colloseum??2

W sprawie Rintisch Trybunat przesadzi, iz fakt odrebnej rejestracii
znaku towarowego nie wytacza mozliwosci powotania sie na uzywanie
tego znaku przy przeprowadzaniu dowodu uzywania innego zareje-
strowanego znaku. To stanowisko wywotato jednak w praktyce kolejne
pytania 0 mozliwo$¢ wykonania obowigzku uzywania zarejestrowa-
nego znaku towarowego poprzez uzywanie innego zarejestrowanego
znaku towarowego. Chodzi 0 ocene wykonania obowigzku uzywania
zarejestrowanego znaku towarowego, ktory uzyskat swoj charakter
odrézniajgey w nastepstwie uzywania innego ztozonego znaku towa-
rowego, przez uzywanie innego zarejestrowanego znaku towarowego,
w ktorym pierwszy znak stanowi jedynie czes¢ skiadowg lub jest
uzywany wytgcznie w potgczeniu z innym znakiem towarowym, a po-
fgczenie tych znakow towarowych jest rowniez zarejestrowane jako
znak towarowy.

Trybunat Sprawiedliwosci zajat sie wskazanym problemem w sprawie
Colloseum?3, Stan faktyczny stanowigcy podstawe wyroku w tej
sprawie przedstawiat sie nastepujgco. Postepowanie dotyczyto sporu
Colloseum Holding AG p-ko Levi Strauss & Co. Levi Strauss - powod
jest uprawniony z rejestracji m.in. do wspdinotowego znaku towarowe-
go, ktory sktada sie z czworokatnej prostokatnej naszywki tekstylnej,
ktora jest wszywana na gorze po lewej stronie na kieszeni spodnic,
spodenek i bluz i wysuwa sig nad szwem (czerwona chorggiewka).
Znak ten jest zarejestrowany jako znak pozycjonowany dia toreb,
portfeli, portmonetek w klasie 18" oraz dla ,spodni, spodenek, bluz

w klasie 25",

Pozwany wprowadzat od wrze$nia 2001 na rynki spodnie jeansowe,
na ktorych na prawym szwie tylnej kieszeni umieszczona byta czer-
wona czworokgtna naszywka tekstylna. Powod dostrzegt w tym na-
ruszenie prawa z rejestracii swojego znaku towarowego. W rezultacie
domagat sie od pozwanej zaniechania dystrybucji spodni jeansowych

21 70b. np. glosa do tego wyroku Ch. Rohnke, GRUR 2012, Nr 12, s, 1257 in,, E. Weid-
lich-Flatten, Ch. Nitsche, Trendwende? Auswirkungen der jiingsten EuGH-Rechtspre-
chung auf die rechtserhaltende Benutzung von Marken, s. 414 in.

22\\yrok Trybunatu z 18 kwietnia 2013 1., w sprawie C-12/12, Colloseum Hol-
ding AG p-ko Levi Strauss & Co, wyrok dostepny pod adresem internetowym
Www.clria.europa.eu.

270D, ilustracie znakow w pkt 12 pkt 13 powolanego wyroku.
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pod tym znakiem. Pozwana stwierdzita natomiast, iz powod uzywa
swojego znaku towarowego wytgcznie w zmodyfikowanej postaci, do-
datkowo z napisem LEVIS. Ze wzgledu na okolicznosci, iz faktycznie
uzywana forma znaku jest zarejestrowana jako znak towarowy, to we-
diug powoda tylko ten znak byt uzywany w celu zachowania prawa,

a nie znak pozycjonowany w postaci czerwonej chorggiewki tekstylnej
pozbawionej napisu.

Sad Najwyzszy RFN uznat za konieczne poprzedzenie rozstrzygniecia
uzyskaniem wyktadni art. 15 ust. 1 przez Trybunat Sprawiedliwosci

i wystgpit z wnioskiem na podstawie art. 267 TFUE. TreS¢ pytania
byla nastepujaca: ,Czy art. 15 ust. 1 rozporzgdzenia nr 40/94 nalezy
interpretowac w ten sposob, ze: 1) znak towarowy, Ktdry stanowi czesc
Zlozonego znaku towarowego i uzyskat charakter odrozniajacy jedynie
W nastepsiwie uzywania ztozonego znaku towarowego, moze by¢
uzywany w Sposob pozwalajgcy na utrzymanie prawa do znaku, jezeli
uzywany jest jedynie ztozony znak towarowy; 2) znak towarowy jest
uzywany w Sposob pozwalajgcy na utrzymanie prawa do znaku, jezeli
uzywany jest wytgcznie wraz z innym znakiem towarowym, oba znaki
fowarowe postrzegane sg przez odbiorcow jako samoisine oznaczenia
odrozniajgce, a ponadto te oba znaki towarowe sq zargjestrowane
facznie jako znak towarowy?”.

W tej sprawie, analogicznie do wyroku w sprawie Rintisch, nie zosta-
fa sporzadzona opinia rzecznika generalnego. Trybunat przeprowa-
dzit wnikliwg analize wezesniejszego orzecznictwa. W szczegdinosci
odwotat sie do wyroku w sprawie Nestle, w ktorym wyrazit poglad,
iz pojecie ,uzywanie” obejmuje zarowno uzywanie znaku jako
jednolitego oznaczenia, jak i oddzielnego elementu w ziozonym
znaku. Ta druga sytuacja obejmuie, najogolniej biorgc, dwie postacie
zjawiskowe uzywania znaku - jako czeSci innego zarejestrowanego
znaku oraz uzywania znaku w potgczeniu z innym zarejestrowanym
znakiem towarowym?2*, Rozwijajgc to stanowisko Trybunat przy-

jat w sprawie Colloseum, ze te same czynnosci, ktdre pozwalajg

na uzyskanie wtornej zdolnosci odrézniajgeej, dia czesci zarejestro-
wanego ztozonego znaku towarowego lub znaku uzywanego w po-
fgczeniu z innym zarejestrowanym znakiem towarowym, powinny
takze pozwala¢ na zachowanie prawa, jezeli majg miejsce po dacie
rejestracji znaku towarowego®. Trybunat uwzgledniajac stanowisko
w sprawie Rintisch odno$nie braku znaczenia faktu rejestracji znaku
towarowego, ktdrego uzywanie jest wskazywane jako wykonanie

obowigzku uzywania innego znaku, uwzglednit skutki swojego wcze-

$niejszego wyroku w sprawie Nestle.

Trybunat Sprawiedliwosci wyrazit nastepujacy poglad ,wymdg
1ZeCzywisteqo uzywania znaku towarowego w rozumieniu art. 15

ust. 1 rozporzaazenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 1.

W Sprawie wspoinotowego znaku towarowego moze zostac spetniony,
w przypadku gay zarejestrowany znak towarowy, Kidry uzyskat swoj
charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywania innego ztozonego
Znaku towarowego, ktorego element stanowi, jest uzywany wytacznie
Za posrednictwem tego innego ztozonego znaku towarowego lub

w przypadku gay jest on uzywany wytgcznie w pofgczeniu z innym

2 \Wyrok z 7 lipca 2005 1., w sprawie C-353/03, Nestle, Zb. Orz. 1-6135.
2 \Wyrok w sprawie Colloseum, pkt 33.
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Znakiem, a pofgczenie tych dwdch znakow jest ponadio takze zareje-
strowane jako znak towarowy”,

Uwazna analiza wyroku prowadzi do wniosku, iz Trybunat udzielajac od-
powiedzi na pytanie prejudycjalne trzymat sie skrupulatnie tresci pytania.
Dlatego stanowisko Trybunatu dotyczy jedynie tych zarejestrowanych
zZnakow towarowych, kiore zostaty zarejestrowane jako samodzielne
znaki towarowe, poniewaz uzyskaty charakter odrozniajgcy w wyniku
uzywania czesci innego znaku towarowego (uzywania za posrednic-
twem innego zarejestrowanego zarejestrowanego znaku) lub w potgcze-
niu z innym zarejestrowanym znakiem towarowym, a potgczenie tych
Znakow jest takze objgte rejestracja.

5. Wyrok w sprawie Specsavers?2®

Szczegblny stan faktyczny jest podstawg wyroku Trybunatu Sprawie-
dliwosci w sprawie Specsavers. W tym przypadku takze znaczenie
miato stanowisko o braku znaczenia odrebnej rejestracii dla wykazania
obowigzku uzywania znaku towarowego (Rintisch), ale rowniez uzy-
wanie ztozonego znaku towarowego za posrednictwem innego znaku
towarowego lub wytgcznie w potgczeniu z innym znakiem towarowym
(Colloseum).

Powddka — Specsavers jest uprawniona z rejestracii wielu wspoinoto-
wych znakéw towarowych z elementem stownym specsavers. Chodzi
w szczegoinosci o stowny znak towarowy specsavers, stowno-graficz-
ny znak towarowy, ktory na dwéch zachodzacych na siebie owalnych
plaszczyznach zawiera napis specsavers oraz czamo-biaty graficzny
znak towarowy, ktory pokazue tylko ptaszczyzny owalne z napisem
specsavers®’. Pozwana ,Asda’ w ramach kampanii reklamowych
rozpoczetych w 2008 r. wprowadzifa logo sktadajace sie z dwoch gra-
niczacych ze sobg pfaszczyzn owalnych z napisem Asda Opticians.
Powodka ztozyta powodztwo przeciwko sieci handlowej z powodu
naruszenia jej wspoinotowych znakéw towarowych (art. 9 ust. 1 lit. b

i ¢ rozporzadzenia w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego).

W kolejnej fazie sporu pomiedzy stronami Court of Appeal (Englan-
d&Wales) Civil Division zawiesit postepowanie i skierowat kilka pytan
do Trybunatu Sprawiedliwosci na podstawie art. 267 TFUE. Z punktu
widzenia przedmiotu niniejszej wypowiedzi kluczowe znaczenie majg
trzy pytania, ktore fgcznie, jak to syntetycznie ujgt Trybunat, zmie-
rzajg do ustalenia ,czy wymdg rzeczywistego uzywania wspolnoto-
wego znaku towarowego /../ jest spetniony wowczas, gay graficzny
wspdinotowy znak towarowy jest uzywany wylgcznie w potgczeniu
ze sfownym wspdlnotowym znakiem towarowym, ktory jest na niego
natozony, zwazywszy dodatkowo, Ze pofgczenie tych dwdch znakow
Jest takze zarejestrowane jako odrebny wspdinotowy znak towa-
rowy’28. W tej sprawie, tak jak w sprawach Rintisch i Colloseum,

nie zostata sporzadzona opinia rzecznika generalnego.

% \Wyrok Trybunatu z 18 lipca 2013 1., w sprawie C-252/12, Specsavers International
Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical
Superstores Ltd p-ko Asda Stores Ltd, wyrok dostepny pod adresem internetowym
WWW.CUria.europa.eu.

27 7ob. ilustracjg znakow towarowych w powotanym wyroku, pkt 9-10.

28 70b. powotany wyzej wyrok pkt 17.
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Przede wszystkim nalezy zauwazy¢, iz problem dotyczyt mozliwosci
uznania za uzywany zarejestrowanego znaku towarowego — bezstow-
nego logo, na ktdre jest natozony stowny znak towarowy Specsavers,
ktory w czesci zakrywa graficzny znak towarowy. Te okolicznosci
odrozniajg ten stan faktyczny od okolicznosci, ktore legty u podstaw
wyroku w sprawie Colloseum. Nie chodzi tutaj bowiem o zwykle ze-
stawienie dwoch odrebnych znakéw towarowych.

Trybunat wyrazit nastepujacy poglad ,artykuf 15 ust. 1 art. 51 ust. 1

Iit. &) rozoorzaaizenia Rady (WE) nr 20772009 z dhia 26 lutego 2009 .

w sprawie wspdlnotowego znaku towaroweqo nalezy interretowac

w ten sposob, Ze wymag ,1zeczywistego uzywania” w rozumieniu tych
pIZepisow moze zostac spetniony, jezeli graficzny wspdinotowy znak
fowarowy Jest uzywany wylgcznie w potgczeniu z natozonym na niego
sfownym wspdinotowym znakiem towarowym i jezeli potaczenie tych
awdch znakow jest ponadto samo Zargjestrowane jako wspolnotowy
Znak towarowy, pod warunkiem Ze réznice miedzy postacig, w jakiej znak
Jest uzywany, a postacig, w jakiej zostat on zarejestrowany, nie zmieniajg
charakteru odrdzniajgcego tego znaku w zarejestrowanej postac’.

Trybunat uznat zatem, iz uzywanie bezstownego logo z napisem
Specsavers moze stanowi¢ wykonanie obowigzku uzywania zareje-
strowanego znaku z bezstownym logo, jezeli faktycznie uzywany znak
nie zmienia charakteru odrézniajgcego znaku towarowego bedacym
bezstownym logo. Trybunat nie wykluczyt zatem, na tle dyskuto-
wanego stanu faktycznego, iz uzywanie w czesci zakrytego znaku
towarowego stanowi rzeczywiscie wykonanie obowigzku uzywania
zarejestrowanego znaku towarowego. Ocena tych okolicznosci nalezy
oczywiscie do Urzedu Patentowego lub sgdu krajowego. Kluczowe
zZnaczenie ma ustalenie czy zakrycie w czesci zarejestrowanego zna-
ku towarowego przez inny zarejestrowany znak towarowy nastepuje
w takim stopniu, ze z punktu widzenia przecietnego nabywcy zmienia
charakter odrézniajacy zasfonietego znaku towarowego.

6. Wptyw najnowszego orzecznictwa
Trybunatu Sprawiedliwos$ci o istotnym
uzywaniu znaku towarowego dla zachowania
prawa z rejestracji znaku towarowego

na polskg praktyke

Urzad Patentowy oraz sady orzekajgce w toku stosowania art. 169
PWP powinny uwzgledni¢ nastepujace zasady dotyczace wykonania
obowigzku uzywania znaku towarowego poprzez uzywanie innego
zarejestrowanego znaku towarowego.

1. Nalezy ustali¢, z punktu widzenia przecigtnego nabywcy, charakter
zarejestrowanego znaku towarowego: jednolite oznaczenie, oznacze-
nie skiadajace sie z kilku samoistnych sktadnikéw (cze$¢ znaku lub
znak w potaczeniu z innym znakiem). Nastepnie nalezy ustalic, czy ten
znak jest uzywany w postaci zarejestrowanej. Odpowiedz twierdzaca
wylgcza potrzebe siegania do wyrokow Trybunatu w sprawie Rintisch,
Colloseum lub Specsavers. Odpowiedz negatywna wymaga uwzgled-
nienia stanowiska Trybunatu w tych wyrokach. Nalezy natomiast pomi-
ngc w tym zakresie wyrok w sprawie Bainbridge.

2. Jezel jest 1o znak towarowy o charakterze jednolitym, a uzywanie
odbiega od zarejestrowanej postaci, to nalezy odwotac sie do zasa-
dy ustalonej w wyroku Rintisch. Stosowanie do tej zasady pozwala
zachowaé prawo ochronne uzywanie innego znaku, jezeli roznice
pomigdzy uzywanym a zarejestrowanym znakiem stanowig jednak
modyfikacje pierwszego znaku towarowego, nie zmieniajgce jego
charakteru odrozniajgcego. Bez znaczenia jest okolicznosé rejestrac
tego znaku towarowego, ktorego uzywanie uprawniony wskazuje jako
dowdd na wypetnienie obowigzku uzywania pierwszego znaku towa-
rowego. Dlatego zachowa¢ prawo pozwala zaréwno uzywanie innego
zarejestrowanego, jak i niezarejestrowanego znaku towarowego.

Kluczowe znaczenie ma natomiast ustalenie okolicznosci braku
zmiany charakteru odrézniajgcego zarejestrowanego znaku towaro-
wego w toku uzywania innego znaku towarowego. Brak zmiany cech
konstytutywnych zdolnosci odrézniajgcej zarejestrowanego znaku

w toku uzywania innego znaku towarowego umozliwia utrzymanie
prawa ochronnego na znak towarowy. W praktyce jest nawet mozliwe,
iz uzywanie jednego oznaczenia pozwala zachowac prawo ochronne
na kilka znakéw towarowych. Ocena stopnia roznic pomiedzy zare-
jestrowanym znakiem towarowym a uzywanym oznaczeniem nalezy
do Urzedu Patentowego Iub sgdu orzekajacego w danej sprawie.
Sady administracyjne, jako instytucje odwotawcze od decyzji Urzedu
Patentowego, jak rowniez sad apelacyjny sg zwigzane, co do zasady,
tymi ustaleniami jako okoliczno$ciami faktycznymi.

3. Jezeli zarejestrowany znak ma charakter ztozony (zob. wyzej pkt 1)
i uzyskat zdolno$¢ odrézniajacg w wyniku uzywania czesci zarejestro-
wanego znaku, to stosuije sie zasade z wyroku w sprawie Colloseum).
W Swietle tego wyroku pozwala zachowac prawo ochronne na znak
towarowy, ktry uzyskat charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywa-
nia innego ztozonego znaku towarowego, ktdrego element stanowi,
uzywanie tego znaku wytgcznie za posrednictwem tego ztozonego
znaku towarowego, lub gdy jest on uzywany wytgcznie z innym zna-
kiem, a potgczenie tych znakdw jest takze zarejestrowane jako znak
towarowy. Jezeli ten uzywany element (cze$¢ sktadowa innego znaku
lub znak potgczony z innym znakiem) rozni sie od zarejestrowanego
znaku towarowego, to stosuje sie wymadg braku zmiany charakteru
odrézniajgcego. Miarodajny jest poglad przecigtnego nabywey towa-
row pod tym znakiem.

[}, Szczegoinego przypadku dotyczy wyrok w Specsavers. W $wietle
tego wyroku pozwala zachowa¢ prawo ochronne na znak towarowy
uzywanie zarejestrowanego znaku towarowego, gdy graficzny znak
towarowy jest uzywany wytgcznie w potgczeniu z natozonym na niego
stownym znakiem towarowym i jezeli potgczenie tych dwoch znakow
jest ponadto zarejestrowane pod warunkiem, ze réznice pomiedzy
postacig, w jakiej znak jest uzywany a postacia, w jakiej zostat on za-
rejestrowany, nie zmieniajg charakteru odr6zniajgcego tego znaku
towarowego w zarejestrowanej postaci (wyrok w sprawie Specsavers).
Réwniez w tym przypadku kluczowe znaczenie ma brak, w toku uzy-
wania, zmiany charakteru odrézniajgcego zarejestrowanego znaku
towarowego, ktbrego uzywanie jest wykazywane. Ta ocena jest prze-
prowadzana takze z pozycji przecietnego nabywcy towaréw oznaczo-
nych tym znakiem.
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W kwestii zbywalnosci
OZNACZENIA PRZEDSIEBIORSTWA

dr tukasz Zelechowski

Uniwersytet Warszawski

Oznaczenie przedsiebiorstwa jest dobrem nalezgcym do kategorii oznaczen
odrézniajgcych. Stanowi ono na mocy wyraznej dyspozyciji art. 55! pkt 1
kodeksu cywilnego sktadnik przedsiebiorstwa. W przepisach nie zostata jednak
jednoznacznie rozstrzygnieta kwestia, czy i na jakich zasadach stanowi¢ ono

Uregulowan w tej mierze nie zawiera ustawa
Z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nie-
uczciwej konkurenci (dalej: u.znk)!, w ktorej
zZnajduje sie zasadnicza cze$¢ norm doty-
czacych ochrony oznaczen przedsiebiorstw
(art. 5-7 uznk,). Punkt zaczepienia dia
pewnych tez w kwestii zbywalnosci oznaczen
przedsiebiorstw zawierajg natomiast przepisy
kodeksu cywilnego, do czego wypadnie od-
niesc sie szerzej w dalszej czescei artykutu,

Nie zmienia to jednak faktu, iz szereg aspek-
tow dotyczacych zasad zbywania oznaczen
przedsiebiorstw przedstawia sie nigjedno-
znacznie. Owa okolicznos¢ staje sie jeszcze
bardziej widoczna, jezeli zauwazyc, iz w przy-
padku innych istotnych kategorii oznaczen in-

dywidualizujgcych uzywanych przez przedsie-

biorcow zasady zbywalnosci takich oznaczen
(czy tez praw do nich) zostaty na ogdt uregu-
lowane jasno w kierunku potwierdzajgcym
lub wykluczajgcym ich zbywalnosc; przede

1 Tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.

moze przedmiot obrotu.

wszystkim prawo ochronne na znak towarowy
moze by¢ przedmiotem zbycia (por. art. 162
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 . -
Prawo wiasnosci przemystowej, dalej: pw.p.2),
podczas gdy niezbywalnosc firmy jest wyraz-
nie zastrzezona w ustawie (art. 43° § 1 k).

Celem niniejszego opracowania jest, zwa-
ZyWszy na jego ograniczone ramy, zarys
zagadnien zwigzanych z kwestig zbywalnoSci
oznaczenia przedsigbiorstwa w Swietle aktu-
alnego stanu normatywnego.

Oznaczenie przedsiebiorstwa
a firma

Przed przystgpieniem do zasadniczej czesci
rozwazan przypomniec nalezy, iz w przepi-
sach kodeksu cywilnego firma jako ozna-
czenie podmiotu — przedsigbiorcy - zostata
wyraznie oddzielona od oznaczenia przed-

2 Tekst jedn. Dz. U. 22003 1. Nr 119, poz. 1117 ze zm.

sigbiorstwa®. Stanowi to zmiang wzgledem
poprzedniej regulacji dotyczacej firmy,
zawartej w kodeksie handlowym, w Swietle
ktorej obowigzywato dwojakie ujecie firmy
zarbwno jako oznaczenia podmiotu (kupca
rejestrowego), jak i oznaczenia przedsiebior-
stwa prowadzonego przez kupca rejestro-
wego. W aktualnym stanie prawnym art. 43
§ 1 kc. przewiduie, iz przedsigbiorca

dziafa pod firmg. Sformutowanie to oznacza,

3 Na temat prawnej odrgbnosci firmy i oznaczenia
przedsigbiorstwa w aktualnym stanie prawnym
i konsekwencii tej odrebno$ci zob. m.in. M. Kepinski,
[w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 276
inast. oraz s. 3101 nast,; J. Sitko, Dualizm oznaczeri
przedsiebiorcy i przedsigbiorstwa — obizeza prawa
wlasnosci przemystowej, PPH 4/2008, s. 18 i nast;
U. Prominska, Kilka uwag na temat requlacji firmy
w przepisach kodeksu cywilnego i w projekcie kodek-
su cywilnego, (w:] Prawo handlowe XXI wieku. Czas
stabilizacji, ewolucji czy rewolucii. Ksigga jubileuszowa
Profesora Jezefa Okolskiego, red. M. Modrzejewska,
Warszawa 2010, s. 850 i nast.
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iz przez firme rozumie¢ nalezy obecnie jedy-
nie oznaczenie przedsiebiorcy. Szczegbtowe
uregulowanie problematyki firmy oraz prawa
do firmy zawarte jest w art. 432 - 4310k c.
Kodeks cywilny wskazuje natomiast jako
odrebny od firmy rodzaj oznaczenia nazwe
(oznaczenie) przedsiebiorstwa. Te odreb-
no$¢ potwierdza w szczegoinosci art, 438

§ 3kc. oraz art. 55' pkt 1 k.c. Odrebnos¢
ta polega na tym, Ze firma jest oznaczeniem
samego podmiotu prawa (czyli przedsigbior-
cy), podczas, gdy oznaczenie przedsigbior-
stwa odnosi sig do przedsigbiorstwa, a wiec
zespotu sktadnikéw materialnych i niema-
terialnych przeznaczonych do prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej (np. fabryki, za-
kiadu, sklepu, itp.)*.

O ile oznaczenie przedsiebiorstwa i firma
pozostajg w sensie prawnym odrebnymi
oznaczeniami, to bardzo czesto zawierajg
one wspolne elementy. Artykut 5 u.z.nk.
wprost wskazuije, iz oznaczeniem przedsie-
biorstwa moze by¢ m.in. firma. Firma moze
by¢ zbiezna z oznaczeniem przedsiebior-
stwa, przynajmniej w zakresie elementu
charakterystycznego (wyrézniajgcego).
Oznaczeniem przedsigbiorstwa zbieznym

7 firmg jest zresztg na 0got jedynie cze$¢
firmy pozostajgca po odrzuceniu wskazania
jej formy prawnej®. Wystepujaca in casu
faktyczna zbieznos¢ obydwu kategorii 0zna-
czen moze - przy uwzglednieniu ich odreb-
nosci prawnej — prowadzi¢ do powaznych
komplikacii, gdyz w takiej sytuacji odroz-
nienie w obrocie charakteru w jakim dane
oznaczenie zostalo uzyte, tj. w charakterze
firmy lub w charakterze oznaczenia przed-
siebiorstwa, moze okazac sie zadaniem
trudnym. Komplikacje te pojawic sie mogg
takze m.in. w razie zbycia oznaczenia przed-
siebiorstwa, 0 czym szerzej mowa bedzie
w pkt VI artykutu.

4 Warto zauwazy¢, iz pojecie oznaczenia przedsiebior-
stwa w rozumieniu art. 5 u.z.n.k. obejmuje nie tylko
nazwe przedsiebiorstwa, ale takze inne formy przed-
stawieniowe, np. godto lub symbol. Takie inne formy
przedstawieniowe niz czysto stowne takze uzna¢ na-
lezy jednak sktadniki przedsiebiorstwa. Prezentowane
jest nawet stanowisko, Ze pojecie oznaczenia przed-
siebiorstwa z art. 5 u.z.nk. i oraz nazwy (oznaczenia)
przedsigbiorstwa z art. 55' k.c. moga by¢ uzywane
zamiennie — M. Kepinski, [w] Ustawa.., s. 276.

M. Modrzejewska, [w:] Prawo handlowe, red. J. Okol-
ski, M. Modrzejewska, Warszawa 2012, s. 446.
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i Telekomunikaci.

Adiunkt w Katedrze Prawa Wtasnosci Intelektualnej i Dobr Nie-
materiainych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, rzecznik patentowy, arbiter Sadu Polubow-
nego ds. Domen Internetowych przy Polskiej 1zbie Informatyki

Zajmuje sie prawem wiasno$ci intelektualngj i prawem cywilnym.
Autor publikacji z tego zakresu, dotyczacych zwlaszcza prawa
znakow towarowych, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
oraz migdzynarodowego i unijnego prawa wiasnosci przemysto-
wej. Stypendysta Instytutu Prawa Wiasnosci Intelektualngj i Kon-
kurencjiim. Maxa Plancka w Monachium (2007), Visiting professor
na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ottawie (2012).

Za prace doktorskg na temat ,Zastaw zwykly i rejestrowy na pra-
wach wiasnosci przemystowej” otrzymat nagrode Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego oraz wyréznie-
nia Prezesa Urzedu Patentowego RP w konkursie na prace naukowe.

Okreslenie przedmiotu
zbycia — prawo podmiotowe
czy stan faktyczny?

Mowigc 0 oznaczeniu przedsiebiorstwa jako
przedmiocie zbycia, nalezy mie¢ na uwadze,
iz nie jest jasna kwestia natury prawnej

tego przedmiotu. Zgodnie z dominujgcym
pogladem ustawa o zwalczaniu nieuczciwe
konkurencii nie kreuje praw podmiotowych
bezwzglednych majgcych za przedmiot
dobro (dobra) niematerialne, tylko chroni
interesy uczestnikow obrotu gospodarczego
Za pomoca rezimu ochronnego opartego

na konstrukcji deliktowej®. Odnoszac ten
poglad do problemu ochrony oznaczenia
przedsigbiorstwa mozna by uznag, ze ustawa
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroni
- w Swietle art. 5 uznk. - jedynie pewng
korzystng sytuacie faktyczng przedsiebiorcy,
ktory pierwszy rozpoczat uzywanie oznacze-
nia przedsigbiorstwa, ktéra to sytuacja posia-
da¢ moze wymiermng warto$¢ majgtkowa.

Niejako obok owego dominujgcego pogladu
w kwestil natury ochrony ptynacej z ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy tez
wrecz niezaleznie od niego, zaznacza Sie

6 Tak m.in. J. Szwaja [w] Ustawa o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa
2013, s. 94; E. Traple, Stosunek czynu nieuczciwej
konkurencji do praw wiasnosci intelektualnej, ZNUJ
PWOIWI z. 77, s. 25-26; U. Prominska [w:] A. Nowicka,
M. Pozniak-Niedzielska, U. Prominska, H. Zakowska-
-Henzler, Prawo wtasnosci przemystowej, Warszawa
2005, s. 22-24; A. Szewc, M. Kepinski [w:] Konwen-
cja paryska o ochronie wiasnosci przemystowe),
red. A. Adamczak, A. Szewc, Warszawa 2008, s. 62.
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bardzo sinie stanowisko przyjmujace istnienie
prawa podmiotowego do oznaczenia przed-
siebiorstwa, dla ktbrego podstawy prawne
upatruje sie w art. 5 uzn.k. Poglad ten zostat
wypowiedziany w kilku orzeczeniach Sadu
Najwyzszeqo', za$ szczegdlnie dobitnie zostat
on wyrazony w wyroku SN z dnia 7 pazdziemi-
ka 1999 r8. W wyroku tym Sad uznal, iz z uzy-
waniem okreslonego oznaczenia przedsiebior-
stwa art. 5 uznk. tgczy sie powstanie prawa
podmiotowego. Zdaniem Sadu, trescig tego
prawa jest mozliwos¢ wytgeznego korzystania
Z 0Znaczenia przez uprawnionego przedsie-
biorce, za$ sfera zakazowa tego prawa polega
na tym, iz ,bez zgody uprawnionego nie moze
[inny] uzywaé tego samego lub podobnego
oznaczenia w odniesieniu do innego przedsie-
biorstwa dziafajacego na tym samym obszarze
i w tej samej lub zblizongj sferze produkdii

lub ustug®. Istnienie prawa podmiotowego

do oznaczenia przedsiebiorstwa budzi jednak
kontrowersje w literaturze prawniczef®. Ozna-

7 Z0b. post. SN z dnia 30 wrzesnia 1994 r. (Il CZP
109/94), Legalis; wyr. SN z dnia 7 pazdziermnika 1999 r.
(I CKN 126/98), Legalis; wyr. SN z dnia 26 marca
2002 . (Il CKN 777/00), Legalis.

Wyr. SN z dnia 7 pazdziernika 1999 r. (| CKN 126/98),
Legalis.

Za istnieniem prawa podmiotowego do oznaczenia
przedsiebiorstwa opowiada sie m.in. M. Kepinski,

[wi] Ustawa.., 5. 300. Przeciwko traktowaniu oznacze-
nia przedsiebiorstwa jako przedmiotu prawa podmio-
towego opowiadajg sie m.in.; E. Nowinska, M. du Val,
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencyi, Warsza-
wa 2011, s. 104; J. Sitko, Dualizm oznaczen.., s. 23;

A. Michalak [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka,
Warszawa 2010, s. 170 oraz s. 179.
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czenie przedsigbiorstwa nie jest tutaj zresztg
jedynym wyjatkiem - proby konstruowania
wylgcznego prawa podmiotowego pojawiajg
sie takze w odniesieniu do innych przedmiotow
chronionych przepisami o stypizowanych
czynach nieuczciwej konkurencji, tj. do ta-
jemnic przedsiebiorstwa (art. 11 u.znk) "
oraz niezarejestrowanych oznaczen towarow
(art. 10 uznk)".

Rozstrzygniecie kwestii natury ptynace

z ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji, przekracza ramy ninigjszego opraco-
wania. Mozna w tym miejscu ograniczy¢ sie
do wskazania podstawowej dla problematyki
zbycia oznaczen przedsigbiorstw konse-
kwencji przyjecia jednego z powyzszych
stanowisk. W razie przyjecia pierwszego
stanowiska uznac nalezafoby, iz przedmiotem
przeniesienia jest korzystna sytuacja faktycz-
na nie za$ prawo podmiotowe. Wolno uznac,
iz bytaby to konstrukcja zblizona do uregu-
lowanego w kodeksie cywilnym przypadku
przeniesienia posiadania (art. 348-351 k..,
ktére, zgodnie z niemal powszechnym stano-
wiskiem doktryny prawa cywilnego, nie jest
prawem podmiotowym, a jedynie stanem
faktycznym'?. Dopuszczalnos¢ przeniesienia
na inny podmiot sytuacji faktycznej wyni-
kajacej z pierwszenstwa uzywania danego
0znaczenia przedsigbiorstwa w obrocie

nie powinna budzi¢ watpliwosci, juz cho-
ciazby w Swietle okoliczno$ci, iz oznaczenie
przedsigbiorstwa jest jego sktadnikiem, za$
stosownie do art. 552 k.. czynno$¢ praw-

na majgca za przedmiot przedsigbiorstwo
obejmuije (o ile nic innego nie wynika z prze-
pisu lub z czynnosci prawnej) wszystko,

co wehodzi w sktad przedsigbiorstwa, a wiec

10 Zob. w szczegélnosci S. Sottysifiski, [w] Ustawa
0 zwalczaniu nieuczciwef konkurencji. Komentarz,
red. J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 460 i nast.

11 Zaistnieniem prawa podmiotowego opowiadajg
sie m.in. A. Tischner, OdpowiecZzialnos¢ majatkowa
Zza naruszenia prawa do znaku towarowego, Warszawa
2008, s. 23; M. Trzebiatowski, Prawo do niezarejestro-
wanego znaku towarowego jako sktadnik przedsie-
biorstwa (krytyka wyrokow WSA i NSA w Warszawie),
,Rejent” 2009/5, s. 108.

12 Zamiast wielu zob. J. Gotaczynski [w:] System prawa
prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek,
Warszawa 2013, s. 94-95. Wsrod autorow uznajgcych
posiadanie za prawo podmiotowe szczegolnie wy-
raziste bylo stanowisko A. Stelmachowskiego, /stota
i funkcja posiadania, Warszawa 1958 1., s. 54.

lege non diistinguente takze oznaczenie
przedsiebiorstwa.

Nalezy jednoczesnie bardzo silnie podkresiic,
iz sam fakt, ze oznaczenie przedsiebior-
stwa wehodzi w sktad przedsigbiorstwa
w znaczeniu przedmiotowym, nie przesadza
jego prawnej kwalifikacji jako przedmiotu

bezwzglednego prawa podmiotowego. Skiad-

niki przedsiebiorstwa majg zréznicowany
charakter i nalezg do nich zardwno elementy
stanowigce bez watpienia cywilne prawa
podmiotowe, jak i elementy innego rodzaju

- majgce posta¢ korzystnych sytuacii faktycz-

nych lub uprawnien ze sfery prawa admini-
stracyinego'3. Istotng konsekwencjg akcep-
tacji powyzszego stanowiska musiatoby by¢
ponadto przyjecie, iz dla okreSlenia czynnosci
przeniesienia 0znaczenia przedsiebiorstwa
nie jest wiasciwe pojecie ,rozporzgdzenia’,
gdyz pojecie 1o jest zarezerwowane jedynie
dla dyspozycji prawami podmiotowymi'.
Jednocze$nie wykluczatoby to zapewne
dokonywanie takich dyspozyciji oznaczeniem
przedsigbiorstwa, ktdre ujg¢c mozna jedynie
w ramy konstrukcji prawnej rozporzadzenia
(np. ustanowienie ograniczonych praw rze-
czowych) lub ktore dotyczg jedynie praw
majatkowych (np. egzekucja z praw majgtko-
wych), wyjawszy przypadki, w ktorych przed-
miotem rozporzadzenia lub innej czynnosci
jest samo przedsiebiorstwo, w sktad ktorego
wchodzi dane oznaczenie przedsigbiorstwa
(np. uzytkowanie lub zastaw na przedsiebior-
stwie, egzekucja przez sprzedaz przedsie-
biorstwa — art. 1064' nast. kodeksu poste-
powania cywilnego). Z kolei w razie przyjecia
drugiego ze wskazanych stanowisk nalezato-
by uznac, iz przedmiotem obrotu jest prawo
podmiotowe do oznaczenia przedsiebiorstwa
majace charakter prawa bezwzglednego

i wylacznego, za$ przeniesienie tego prawa
jest rozporzadzeniem, nastepujgcym na ogot
na podstawie umowy o podwajnym skutku:
zobowigzujgco-rozporzadzajgee.

13 E, Skowronska-Bocian, M. Warcifiski [w:] Kocleks
cywilny. Komentarz. Art. 1-449',1.1, red. K. Pitrzykow-
ski, Warszawa 2013 1., s. 219.

14 Sottysinski S., Czynnosci rozporzadzajace - przyczy-
nek do analizy podstawowych pojec cywilistycznych
(] Rozprawy z prawa cywilnego, Ksiega pamigtkowa
ku czci Witolda Czachdrskiego, Warszawa 1985 .,

s. 301.

Przeniesienie oznaczenia
przedsigbiorstwa razem
z przedsigbiorstwem
(art. 552 k.c.)

Kodeks cywilny wyraznie stanowi, Ze oznacze-
nie (nazwa) przedsiebiorstwa wehodzi w skiad
przedsigbiorstwa w znaczeniu przedmiotowym
(art. 55' pkt 1 k.c). Okolicznos¢ ta ma znacze-
nie dla oceny mozliwoSci zZbycia oznaczenia
przedsigbiorstwa. Jak juz wyzej wspomniano,
stosownie do art. 552 k.c. czynno$é prawna
majaca za przedmiot przedsigbiorstwo obej-
muje wszystko, co wehodzi w skiad przedsie-
biorstwa, chyba ze co innego wynika z tresci
czynnosci prawnej albo z przepisdw szcze-
golnych. Zasada ta dotyczy takze oznaczenia
przedsigbiorstwa bedacego skfadnikiem
przedsiebiorstwa'®. Oznacza to, iz na podsta-
wie umowy, ktdra przenosi przedsigbiorstwo
na rzecz okreslonego nabywey, dochodzi

do jednoczesnego przeniesienia skiadnikow
tego przedsiebiorstwa oznaczenia przedsie-
biorstwa, w tym oznaczenia przedsigbiorstwa.
Od razu podkreslic nalezy, iz w ramach umo-
WY przenoszacej przedsigbiorstwo nie docho-
dzi do zbycia na nabywce przedsiebiorstwa
firmy zbywey. Wynika to z dwoch okolicznosci.
Po pierwsze, firma w obecnym stanie praw-
nym nie jest, bedac oznaczeniem samego
podmiotu prawa, skiadnikiem przedsiebior-
stwa'®. Po drugie, firma jest i tak niezoywalna
zgodnie z art. 43° § 1 k. (szerzej w tej kwesti
w pkt VI nizej).

Przeniesienie 0znaczenia przedsiebiorstwa
na nabywce przedsigbiorstwa nastepuije
automatycznie, gdyz art. 55 k.c. przewiduje
jedynie konieczno$¢ wskazania tych skiadni-
kow, ktore majg by¢ nieobjgte przeniesieniem
przedsiebiorstwa. Ze wzgleddw praktycznych
dla zaakcentowania skutku w postaci zbycia
oznaczenia przedsiebiorstwa warto jednak
wyraznie wskazaC w Umowie przenoszace)
przedsigbiorstwo, Ze obejmuje ona takze
nazwe przedsiebiorstwa.

PodejScie takie sprzyjatoby uniknieciu
ewentualnych watpliwosci interpretacyjnych
dotyczgcych zakresu przeniesienia. Warto

15E Norek, Przedsigbiorstwo w obrocie gospodarczym,
Warszawa 2008 r, s. 42.

16 7. Radwariski, A. Olejniczak, Prawo cywilne - czgs¢
0g0Ina, Warszawa 2011 r, s. 126.
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to uczyni¢ zwtaszcza z nastepujgcych powo-
dow. Po pierwsze, wskazane jest, aby umowa
doktadnie okreslata brzmienie oznaczenia
przedsiebiorstwa przechodzacego na na-
bywce, wzglednie jego inng niz sfowna forme
przedstawieniowg (graficzng, stowno-graficzng
lub jeszcze inng). Po drugie, zgodnie z art, 438
§ 3 k.c. kto nabywa przedsiebiorstwo, moze
je nadal prowadzi¢ pod dotychczasowa
nazwg; powinien jednak umiesci¢ dodatek
wskazujgey firme lub nazwisko nabywcy,
chyba ze strony postanowity inaczej.

Przepis ten jest - z jednej strony - rozwinie-
ciem art. 552 k.c. i potwierdza on przejécie
wszystkich skfadnikéw przedsiebiorstwa

na nabywce w wyniku jednej czynno$ci praw-
nej, w tym oznaczenia przedsigbiorstwal”.

Z drugiej strony wymaga on zamieszczenia
dodatkéw objasniajgcych, aby unikna¢
wprowadzenia Klienteli w bigd co do osoby
aktualnego wiasciciela przedsigbiorstwa.
Obowigzek ten moze jednak by¢ przez strony
uchylony w umowie. Z tego powodu najlepiej,
aby umowa zbycia przedsiebiorstwa kwestie
te Scislej regulowata. W szczegdinosci, jezeli
wolg stron bedzie, aby nabywca uzywat
oznaczenia przedsigbiorstwa w postaci
niezmienionej, to kwestia ta musi by¢ ure-
gulowana w umowie, gdyz w przeciwnym
razie zastosowanie znajdzie dyspozytywna
reguta wyrazona w art, 438§ 3 k.c. Warto
zauwazyc, ze mozliwo$¢ uzywania oznacze-
nia przedsiebiorstwa w postaci niezmienionej
moze okazac sie szczegOlnie atrakcyjna dla
nabywcy, ktory ze wzgledu na potencjaing
renome i rozpoznawalno$¢ oznaczenia przed-
siebiorstwa obecnego na rynku od diugiego
czasu nie bedzie dazyt do jakigjkolwiek jego
zmiany, tak aby nie wzbudzi¢ nieufnosci lub
niepewno$ci wsrod klienteli.

Zagadnienie dopuszczalnoSci
przeniesienia oznaczenia
przedsigbiorstwa bez
przedsigbiorstwa

O ile nie budzi watpliwosci oméwiona

w poprzednim punkcie mozliwos¢ zbycia
oznaczenia przedsiebiorstwa razem z przed-
siebiorstwem, o tyle istotne watpliwosci budzi
mozliwo$¢ samodzielnego zbycia oznaczenia

7'M, Kepinski, w] Ustawa.., s. 312.

przedsigbiorstwa, 1j. niezaleznie od przedsie-
biorstwa. Brak jest przepiséw jednoznacznie
regulujgcych te kwestie, za$ nieliczne poglady
wyrazane w tej mierze sg rozbiezne.

Zgodnie z pierwszym stanowiskiem

ze wzgledu na Scisty zwigzek miedzy przed-
siebiorstwem i jego 0znaczeniem, prawo

do oznaczenia przedsigbiorstwa nie moze
zostac przeniesione bez jednoczesnego
przeniesienia przedsigbiorstwa'®, Wedle
przeciwnego pogladu nie ma przeciwwska-
zafh do samodzielnego obrotu oznaczeniem
przedsigbiorstwa ze wzgledu, po pierwsze,
na jego wartos¢ majatkowg i posiadanie
statusu skfadnika przedsiebiorstwa oraz,

po drugie, brak przepisu wyraznie zakazu-
jacego samodzielnego zbycia oznaczenia
przedsiebiorstwa'®. Wydaje sie, ze ostatni

ze wskazanych argumentow mogtoy zyski-
wac w pewnym zakresie na znaczeniu, gdyby
przyjac, iz art. 5 u.z.n.k. stanowi podstawe
do kreowania prawa podmiotowego do ozna-
czenia przedsiebiorstwa. Akceptacja tego
pogladu mogtaby prowadzi¢ do wniosku,

iz skoro mamy do czynienia z majgtkowym
prawem podmiotowym, to ewentualne
ograniczenie zbywalno$ci tego prawa, po-
legajace na mozliwosci jego przeniesienia
jedynie z przedsiebiorstwem, powinno zosta¢
wyraznie zastrzezone w przepisie ustawy
(argument z art. 57 § 1 k.c.). Dalsze wsparcie
tego stanowiska mogtoby wynikac z fakiu,

iz llekroC przepisy ustaw z zakresu wiasnosci
przemystowej uzalezniaty lub uzalezniajg
przeniesienie okreslonego prawa podmio-
towego od jednoczesnego przeniesienia
przedsigbiorstwa zastrzezenie takie zawsze
znajdowato lub znajduje sig w ustawie (por.
nieobowigzujgcy od 2004 r. art. 162 ust. 2
pw.p.20 oraz obowigzujgce art. 71 ust. 1, 75
ust. 2 oraz art. 160 ust. 2 pw.p.). Jak juz jed-
nak wyZej wspomniano, kwestia upatrywania
w art. 5 u.z.nk. zrodfa prawa podmiotowego
jest sporna.

W ocenie autora niniejszego artykutu argu-
ment o $cistym zwigzku oznaczenia przed-
siebiorstwa z przedsiebiorstwem powinien

18 B, Sottys, Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie
polskim, Krakéw 2003 ., s. 207.

19, Sitko, Dualizm oznaczer., s. 22.

20 Przepis ten uchylony zostat na mocy ustawy z dnia
23 stycznia 2004 1. 0 zmianie ustawy — Prawo wiasno-
$ci przemystowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286).

przewazy¢ przy ocenie zasad zbywalnosci
przedsiebiorstwa i to niezalezne od tego,

czy uznamy, ze przedmiotem obrotu jest pra-
wo podmiotowe do oznaczenia przedsiebior-
stwa, czy tez chodzi jedynie o przeniesienie
pewnej sytuacji faktycznej.

Jesli za$ chodzi o argument dotyczacy braku
wyraznego zakazu zbycia oznaczenia przed-
siebiorstwa bez przedsigbiorstwa, to zauwa-
2y¢ nalezy, ze w ustawie 0 zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji generalnie nie wystepuja
uregulowania dotyczace kwestii zbywalnosci
dobr chronionych tg ustawa (wzglednie praw
do takich przedmiotéw, jezeli zaakceptujemy
istnienie takich praw).

Brak ten nie jawi sig jako Swiadoma decyzja
ustawodawcy, tylko raczej jako pewna proz-
nia normatywna spowodowana tym, iz usta-
wodawca, kreujgc ochrone interesow go-
spodarczych uczestnikow obrotu w ustawie
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie ma
nawyku blizszego regulowania w tej ustawie
kwestii przenoszenia sytuacji zwigzanych

z tymi interesami?', inaczej niz ma to miejsce
w odnigsieniu do wyraznie ustanowionych
w przepisach prawa bezwzglednych praw
podmiotowych do oznaczen odrézniajgcych.
Wobec istnienia owej prozni normatywnej
konieczne jest takie ustalenie zasad obrotu
dobrami chronionymi przepisami ustawy

0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, kto-
re dadzg sie pogodzic z istotg tych ddbr.
Przyja¢ nalezy, iz w przypadku oznaczenia
przedsiebiorstwa do jego istoty nalezy wia-
$nie Scisty zwigzek z samym przedsigbior-
stwem (wzglednie zorganizowang czescig
przedsigbiorstwa).

Niezbywalnos$é¢ firmy a zbycie
oznaczenia przedsigbiorstwa

Jak juz wyzej wspomniano, zgodnie z art. 43
§ 1 k.c. firma nie moze by¢ zbyta, a takze

nie stanowi ona sktadnika przedsigbiorstwa
W znaczeniu przedmiotowym. Zasada nie-
zbywalnosci firmy rodzi jednak trudnosci
praktyczne w sytuacji, gdy jest ona zbiezna
lub zblizona do oznaczenia przedsiebiorstwa,
ktdre stanowi¢ ma przedmiot przeniesienia

21 \Wyjgtkiem w tym zakresie jest art. 11 ust. 3uznk,
ktory dotyczy nabycia tajemnicy przedsigbiorstwa
w dobrej wierze.
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razem z przedsiebiorstwem. Przykladowo
firma przedsiebiorcy brzmie¢ moze ,Sto-
krotka Sp. z 0.0.", za$ oznaczenie przedsie-
biorstwa ,Restauracja Stokrotka”. W takim
przyktadzie w razie zbycia przedsiebiorstwa
wraz z jego oznaczeniem przedsiebiorstwa
mogtyby powsta¢ komplikacje wynikajace
ze wspdtistnienia obok siebie przez jakis
czas po zbyciu dwdch bardzo podobnych
oznaczen uzywanych juz jednak przez dwa
podmioty - jednego uzywanego w charak-
terze firmy zbywoey i drugiego uzywanego
w charakterze oznaczenia nabytego przez
nabywce przedsiebiorstwa.

W praktyce obrotu wyksztatcity sie pewne
metody pozwalajgce na wyeliminowanie lub
tagodzenie podobnych komplikacji. Mozliwe
sg w szczegoinoSci nastepujace rozwigzania.

@ Po pierwsze, zbywca moze udzieli¢
nabywcy przedsiebiorstwa licencji na korzy-

czeniem przedsigbiorstwa sfuzy¢ moze
wspomniany, przewidziany w art. 438 § 3

k.c. obowigzek wprowadzenia w oznaczeniu
przedsiebiorstwa przez nabywce przedsie-
biorstwa stosownych dodatkéw objasniaja-
cych. Jak jednak wyzej wskazano, mozliwos¢
taka nie zawsze bedzie atrakcyjna dla nabyw-
Cy 0znaczenia przedsiebiorstwa, ktory moze
dazy¢ do tego, aby uzywac go w postaci
niezmienionej, tj. w takiej, w jakiej uzywat
oznaczenia nabywca, za$ dyspozytywny

art. 438§ 3 in fine k.c. daje mozliwos$¢ zawar-
cia takiego zastrzezenia w umowie.

® Po trzecie, innym, zdarzajgcym sie

w praktyce rozwigzaniem ewentualnej kolizji
moze by¢ zmiana firmy zbywcy przedsie-
biorstwa na taka, ktra nie powoduje nie-
bezpieczenstwa pomytek. Rozwigzania takie
53 spotykane w praktyce i postanowienia

w tej mierze rodzace zobowigzania stron

regulacji do potrzeb praktyki obrotu, zwtasz-
cza w wypadkach, gdy oznaczenie przedsie-
biorstwa, mogace by¢ przedmiotem zbycia,
jest jednobrzmige z firmg?*.

Podjete wyzej rozwazania prowadzg do na-
stepujgcych wnioskow koncowych.

® Po pierwsze, oznaczenie przedsiebior-
stwa jest - jako sktadnik przedsigbiorstwa
w rozumieniu art. 55' k.c. - Zbywalne
przynajmniej razem z przedsiebiorstwem
(w zwigzku z art. 552 k.c.). Wydaje sig
zarazem, iz ze wzgledu na Scisty zwigzek
oznaczenia z samym przedsiebiorstwem
nalezatoby dopusci¢ wytacznie takie
,ZWigzane” przeniesienie, wykluczy¢ na-
lezatoby za$ mozliwo$¢ samodzielnego
przeniesienia oznaczenia przedsigbior-
stwa, 1j. bez rownolegtego przeniesienia
przedsigbiorstwa.

W przepisach kodeksu cywilnego firma jako oznaczenie podmiotu
— przedsiebiorcy - zostata wyraznie oddzielona od oznaczenia przedsiebiorstwa

stanie z swojej firmy. Firma jest wprawdzie
niezbywalna, ale art. 43%§ 2 k.c. przewiduje,
Ze przedsiebiorca moze upowaznic innego
przedsiebiorce do korzystania ze swej
firmy. Mozliwos¢ ta jest szczegolnie istotna
wiasnie w sytuacji, w ktérej firma zbywcy

i 0znaczenie zbytego przedsigbiorstwa
pokrywajg sie?2. Upowaznienie licencyjne
dopuszczalne jest jedynie wowczas, jezeli
korzystanie z firmy przez licencjobiorce

nie wprowadza w btgd. Wprowadzenie

w btad rozumie¢ nalezy podobnie, jak

na gruncie art. 43%§ 2 k.c., zgodnie z kto-
rym firma nie moze wprowadzac w biad,

w szczegolnoSci co do osoby przedsigbior-
oy, przedmiotu dziatalnosci przedsiebiorcy,
migjsca dziatalno$ci, zrodet zaopatrzenia.
Przepis ten wyraza tzw. zasade prawdzi-
wosci firmy, w my$l ktorej firma nie moze
zawiera¢ informagji, danych, dodatkéw nie-
prawdziwych, niezgodnych z rzeczywistym
stanem prawnym i faktycznym.

® Po drugie, wyeliminowaniu kolizji firmy
zbywey z jednobrzmigcym zbytym ozna-

22 Norek, Przedsigbiorstwo... s. 51.
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do dokonania stosownych zmian spotka¢
mozna W umowach zbycia przedsiebior-
stwa. Nie wydaje sie, aby postanowienia
takie stanowity obejscie zakazu zbywalnosci
firmy23,

Na marginesie powyzszych uwag warto
dodac, ze projekt Ksiegi pierwszej k.c. przy-
gotowany przez Komisje Kodyfikacyjng Prawa
Cywilnego przewiduje zniesienie zakazu
zbywalnosci firmy. Zgodnie z proponowanym
art. 74 § 1 nowego k.c., ,Przedsigbiorca moze
przeniesc prawo do firmy na innego przed-
siebiorce, jezell nie wprowadza to w bigd.
Okreslenie formy prawnej zbywcy moze

by¢ zamieszczone w firmie nabywey tylko

w zwigzku ze wskazaniem firmy zbywcy jako
poprzednika zbywey”. Uzupetnieniem tej
requlacji jest art. 74 § 2 k.c., kidry stanowi, iz:
Ujawnienie firmy obejmujgcej nabyte prawo
W rejestrze przedsiebiorcow nie moze na-
Stgpi¢ przed wykresleniem lub oclpowiednig
Zmiang firmy zbywcy’. Projektowana zmiana
uzasadniana jest nigprzystawaniem obecne

2 Tak rowniez J. Sitko, Firma i jej ochrona, Warszawa
2009, s. 191.

KWARTALNIK ARZEDU PATENTOWEGO RP

@ Po drugie, niejasno przedstawia sig
kwestia, czy przedmiotem przeniesienia

w omawianym wypadku jest wytaczne
prawo podmiotowe do oznaczenia przedsie-
biorstwa majgce swojg podstawe w art. 5
u.z.nk, czy tez jedynie korzystna sytuacja
faktyczna o wymiernej wartosci majgtkowe.
Rozstrzygniecie tej kwestii wymagatoby
jednak szerszego odniesienia sie do pro-
blemu prawnego charakteru ochrony pty-
ngcej z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencj.

® Po trzecie, ze wzgledu na - z jednej
strony — mozliwo$¢ faktycznej zbieznosci
oznaczenia przedsiebiorstwa i firmy oraz -
z drugiej strony - zasade niezbywalnosci
firmy powstawa¢ mogg omowione w ar-
tykule komplikacje w razie przeniesienia
oznaczenia przedsigbiorstwa zbieznego lub
podobnego do firmy zbywey. W obecnym
stanie normatywnym zapobieganie takim
komplikacjom i tagodzenie ich konsekwencii
jest niemal wyfgcznie domeng praktyki
kontraktowej.

% Ksiega pierwsza kodeksu cywilnego. Projekt z uzasad-
nieniem, Warszawa 2009, s. 77-78.




Aktualna regulacja
ochrony karno-prawnej znakdw towarowych

| tendencje rozwoju

Dariusz Kuberski
prokurator, Prokuratura Apelacyjna w Gdansku

Ochrona oznaczeh towarowych w przepisach karnych nie moze by¢ postrzegana
jedynie w kontekscie uregulowan zawartych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 .

- Prawo wtasnosci przemystowej (dalej p.w.p.). Kompleksowa ocena zakresu reakgcji
Srodkami prawa karnego w przypadku naruszen prawa ochronnego do znaku
wymaga uwzglednienia takze przepiséw kodeksu karnego, ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, a takze kodeksu wykroczen. Poréwnanie
wskazanych regulacji pozwala na ocene kompleksowego ujecia ochrony karno-
prawnej, a takze na rozwigzanie problemu konkurencji przepiséw karnych.

W iodgce znaczenie z punktu widzenia ochrony oznaczen towaro-
wych ma przepis art. 305 pw.p, a koegzystencia pozostatych
requlaci jedynie dopeinia obraz relewantny prawnie.

Przede wszystkim ustalenia wymaga, w jakim zakresie ochrona znaku towa-
rowego mozliwa jest na podstawie przepisu art. 306 kk'. Przewiduje on o0-
powiedzialno$¢ miedzy innymi z tytutu usuwania, podrabiania Iub przerabiania
znakow identyfikacynych. Przepis art. 306 kk okresla przedmiot czynnoéci
wykonawczej, jako ,znak identyfikacyjny’. Pod pojeciem tym nalezy rozumie¢
kazde oznaczenie produktu pod wzgledem miejsca zakupienia lub wypro-
dukowania, numeru seryjnego, oznaczenia producenta lub importera, nazwy
produktu, istotnych cech uzytkowych, skfadu, proby, posiadania atestow,

1 Przepis art. 306 kk stanowi: ,Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne,
date produkcji lub date przydatno$ci towaru lub urzadzenia, podlega karze pozbawie-

nia wolnosci do lat 3.

zadwiadezer?. Znakami identyfikacyinymi sg oryginalne oznaczenia towaru lub
urzadzenia pozwalajgce na ustalenie ich tozsamoscr®.

P rzedstawione ujecia definicyjne wskazujg na szerokie spektrum
elementéw wyrdzniajacych pojecie ,znaku identyfikacyinego”. Skia-
nia to do wniosku, Ze kazda z prob dookreslenia pojecia prowadzi jedynie
do egzempilifikacji kryteriow podmiotowych. Z tego wzgledu przyjac nalezy,
ze znakiem identyfikacyjnym jest kazde oznaczenie towaru lub urzadzenia,
ktore pozwala na jego odroznienie od innych towaréw lub urzadzen i jedno-
czednie pozwala na stanowcze ustalenie identyfikacji grupowej towaru lub
urzadzenia. W tym kontekScie za uprawnione uznac nalezy stwierdzenie,

2 Tak W. Wrdbel [w] Kocleks kamy. Czesé szezegdlna. Tom I, A. Zoll (red) Komentarz
do art. 306 kk. Zakamycze 2006 r., System Informacji Prawnej Lex.

3 R. Zawtocki [w] Kodleks kamy. Czes¢ szczegdina. Tom Il. Komentarz, A. Wasek
(red.) s. 1375, C.H. Beck 2010 r; analogicznie A. Michalska-Warias, Kodeks kamy.
Komentarz, (red.) T. Bojarski, LexisNexis Warszawa 2006 r. Komentarz do art. 306.
LexPolonica.
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Dariusz Kuberski

Prokurator zatrudniony w or-
ganach prokuratury od 1985 .
W latach 2006-2008 w Proku-
raturze Krajowej byt odpowie-
dzialny miedzy innymi za dzia-
falnos¢ legislacyjna. Obecnie
pracuje w Prokuraturze Apela-
cyjnej w Gdansku.

Prowadzi zajecia dydaktyczne
dla réznych grup zawodowych
- prokuratoréw, sedziow, ad-
wokatow, radcow prawnych,
policji, urzednikow, aplikantow
i rzecznikow patentowych. Jest
wyktadowcg w Krajowej Szko-
le Sadownictwa i Prokuratury
w Krakowie.

Jest cztonkiem kolegium redakeyjnego wydawnictwa ,Diariusz Prawniczy”.
Autor ponad 20 publikacji, w wigkszosci poswigconych kamo - prawne
ochronie wiasnosci intelektualnej.

e wystepujgce w kodeksie karnym pojecie znaku identyfikacyjnego nalezy
postrzegac funkcjonalnie z punktu widzenia jego znaczenia w obrocie i ro-
zumie jako kategorie znamienia opisowego. Przy akceptacji wskazanego
sposobu rozumienia pojecia ,znaku identyfikacyinego” niewatpliwie funkcje
identyfikacji towaru realizuje znak towarowy.

U stalenie czy znak towarowy jest znakiem identyfikacyjnym nalezy
w pismiennictwie do wyjgtkowo spormego. Stwierdzenie tej relaii
ma natomiast priorytetowe znaczenie dla okre$lenia obszaru ochrony
prawnej znakdw towarowych w przepisach kamych.

W skrajnej postaci wyrazono poglad, ze nie mozna znakow towarowych uzna-

wac za znaki identyfikacyine®. Zaprezentowana teza nie zostata jednak w za-
den sposdb uzasadniona, a jedyny argument na jej poparcie miafo stanowi¢
odwotanie sie do definicji znaku towarowego zawartej w art. 120 ust. 1 pw.p.
Jednocze$nie wyrazono takze poglad, ze art. 306 kk nie obejmuje ochrony
znakow towarowych, poniewaz ochrona taka przewidziana jest w przepisach
prawa wiasnodoi przemystowe;®.

Prezentowano tez poglady przeciwne, w mysl; ktorych znaki towarowe
moga by¢ traktowane jako znaki identyfikacyjne”. W pismiennictwie

z akceptacjg odniesiono sig do twierdzenia, ze znak identyfikacyjny jest
w szczegolnosci znakiem towarowym, zwtaszcza, gdy pefni funkcje
odrozniajaca®. Akcentujge odrebnosé znakow identyfikacyjnych i zna-

4 Tak M. Kullk [w] Kocleks kamy. Komentarz, M. Mozgawa (red.) Lex 2013, Wydanie V
Komentarz do art. 306 kk.

5 Poglad taki wyrazit A. Marek. Kodeks kamy. Komentarz, s. 634, Warszawa 2005 .

6 W tej kwestii wypowiedziat sig R. Zawtocki [w:] Kodeks kamy. Czesé szezegina.
Tom Il. Komentarz, op. cit.

7 Za mozliwoscig traktowania znakow towarowych, jako kategorii znakow identyfikacyj-

nych opowiedziafa sig
0. Gomiok [w:] Kodeks kamy. Komentarz. Tom Il, s. 481, Gdansk 2005 .

8 Tak W. Wrobel [w:] G. Bogdan, K. Buchata i inni, Kodeks kamy. Czesc szczegéina.
Tom lll, A. Zoll, red) Zakamycze, 1999, s. 487.
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kow towarowych w pi$miennictwie wskazywano rowniez na catkowitg
odmiennosc ich funkcji®,

Odmienny zakres tresci analizowanych poje¢ stanowit podstawe pogladu
sprzeciwiajgcego sig zamiennemu ich uzywaniu', Teza ta uzupefniona
zostala przez stwierdzenie, ze znak identyfikacyjny jest pojeciem szerszym
niz znak towarowy. Na poparcie tego pogladu wskazano przykfad, gdy znak
identyfikacyjny pozwala na odroznienie towaréw pochodzacych od tego
samego producenta. Ustalenie wiasciwej relacii, w jakiej pozostajg znak
identyfikacyjny i znak towarowy ma istotne znaczenie dla stwierdzenia,

czy przepisy art. 306 kk oraz 305 pw.p. pozostajg w zbiegu pozomym,
pomijalnym czy tez rzeczywistym. O sposobie rozstrzygniecia konkurencii
przepisow decydujg takze pozostate elementy konstytuujace typy omawia-
nych przestepstw.

N iewatpliwie zgodzi¢ sie nalezy z pogladem, ze wskazane pojecia
majg r6zng pojemnosc tresci, a ,znak towarowy” jest terminem

0 wezszym zakresie niz ,znak identyfikacyjny”. Zaproponowany sposob
rozumowania prowadzi do wniosku, ze nie kazdy znak identyfikacyjny spel-
nia kryteria definicyjne znaku towarowego, jednak kazdy znak towarowy,

Z uwagi na podstawowg funkcie odrozniajgca, jest znakiem identyfikacyj-
nym. Juz ta dystynkcja wskazuje na wzajemng zalezno$¢ migdzy omawia-
nymi przepisami. Pozornie, wskazana relacja moze prowadzi¢ do wniosku,
ze przepis art. 305 pw.p., w mysl regut wytgczajacych wieloS¢ ocen, jest
przepisem szczegolnym i wytgcza stosowanie przepisu art. 306 kk. Taki
sposob interpretacii nalezy jednak odrzuci¢. Przemawia za tym pordwnanie
strony przedmiotowej czynow, w szczegdinosci znamion okreslajacych
czynno$¢ sprawcza, kidre nie pokrywajg sie w catosci. Elementami zbiezny-
mi, cho¢ nie w peni, sg podrobienie i przerobienie znaku identyfikacyjnego
i Znaku towarowego.

Nalezy podkreslic, ze przepis art. 306 kk przewiduje odpowiedzialnosc kar-
ng takZe z tytutu usuniecia znaku identyfikacyinego. Przepis art. 305 pw.p.
penalizuje natomiast zachowania zwigzane z nanoszeniem znaku podrobio-
nego w celu wprowadzenia tak oznaczonego towaru do obrotu lub dokony-
waniem obrotu towarem tak oznaczonym. Taki sam zakres odpowiedzial-
nosci zwigzany jest ze wskazanymi czynnosciami majgcymi za przedmiot
bezprawnie uzyty znak oryginalny. Jezeli wiec dziatanie sprawcze podjete
w stosunku do znaku towarowego polegac bedzie na jego bezprawnym
usunigciu, 1o zastosowanie powinny znalez¢ tacznie przepisy art. 306 kk

i 305 pw.p,, dla czynu stanowigcego jedno przestgpstwo. We wskazangj
sytuacji znak towarowy posiada, bowiem przymiot znaku identyfikacyjnego,
jednak czynnos¢ sprawcza okreslona jest znamionami typu przestgpstwa
opisanego w tredci art. 306 kk. Norma zawarta w przepisie karnym prawa
wiasnosci przemystowej nie przewiduje natomiast czynnosci sprawczej
polegajgcej na usuwaniu oryginalnego znaku towarowego lub ustugowego.

W konsekwencji, w omawianej sytuacii dla oddania catej zawartosci kry-
minalnej czynu niezbgdne jest przyjecie kumulatywnej kwalifikacji prawne
art. 306 kk i 305 pw.p. wzw. z art, 11 § 2 kk.

A nalizujgc zagadnienie ochrony znakéw towarowych w oparciu
0 przepis kodeksu karnego, nalezy mie¢ na wzgledzie oko-
liczno$¢, ze przepisy karne prawa wtasnosci przemystowej obejmuijg

9 R. Buczkowski, Przestgpstwa gospodarcze, Warszawa 20007, s. 106
10\, Bojarski [w:] Kodeks kamy. Komentarz, (red) O. Gomiak, LexisNexis, Warszawa
2004, s. 845.

KWARTALNIK UARZEDU PATENTOWEGO RP




ochrong jedynie oznaczenia towarowe i ustugowe posiadajace aktu-
alne prawa ochronne. W konsekwencji, ochrony znakéw towarowych
niezarejestrowanych, w tym powszechnie znanych, na ptaszczyznie
prawa karnego, nalezy poszukiwac poza przepisami prawa wiasnosci
przemystowej. Zwykty znak towarowy niewatpliwie posiada wszelkie
cechy znaku identyfikacyjnego, co aktualizuje jego ochrong w oparciu
0 przepis art. 306 kk, jesli sprawca usuwa, podrabia lub przerabia
niezarejestrowany znak towarowy lub ustugowy.

Podkreslenia wymaga, ze odpowiedzialno$¢ kamna zwigzana z usuwaniem
znaku zarejestrowanego lub tez znaku nigposiadajgcego prawa ochronnego
dotyczy jedynie przypadku usuwania oznaczenia oryginalnego, a nie przero-
bionego lub podrobionego. Te ostatnie zachowania pozbawione sg, bowiem
jakiegokolwiek tadunku negatywnych ocen i brak podstaw do uznania

ich za bezprawne. Znak podrobiony lub przerobiony nie korzysta, bowiem

z ochrony prawnej.

W pismiennictwie akceptujaco wypowiedziano sig w kwestii penalizaci w ra-
mach przepisu art. 306 kk zachowan polegajacych na usuwaniu oryginal-
nych oznaczen'". Zagadnienie to nalezy jednak doprecyzowac. Rozwazania
wymaga, bowiem ocena zachowania polegajgcego na usunieciu 0znaczenia
oryginalnego, ktdre zostato natozone bez zgody uprawnionego - a wiec byto
uzywane bezprawnie. Przepis art. 306 kk nie zawiera natomiast odpowiedzi
CzZy usuniecie bezprawnie uzywanego niezarejestrowanego znaku towaro-
wego podlega odpowiedzialnosci karnej.

M imo, ze literane brzmienie przepisu art, 306 kk nie rGznicuje znakow
oryginalnych na te, kiore uzywane sg przez uprawnionego lub za jego
zgoda i te, kidre uzywane sg bezprawnie, to przyjac nalezy, Ze brak podstaw dla
przydania ochrony kamoprawnej podmiotowi, kidry bezprawnie oznaczat towary
cudzym, niezarejestrowanym znakiem towarowym. Zachowanie polegajgce

na usunieciu uprzednio bezprawnie natozonego przez naruszyciela znaku towa-
rowego, nie Wyczerpuje znamion omawianego przestepstwa. Nalezy, bowiem
mie¢ na uwadze, Ze norma prawa karnego ma charakter akcesoryjny wzgledem
innych obszarw ochrony prawnej o pierwotnym charakterze, takich jak prawo
cywilne lub administracyine. Brak wiec jakichkolwiek racji dia przydania ochrony
prawnej podmiotowi, kiory sam prawo narusza. Oczywistym jest, Ze usuwanie
bezprawnie uzywanych oznaczen nie zawiera cech spotecznej szkodliwosci

¢o eliminuje dopuszczalno$¢ koncepci o bycie przestepstwa. Taka ocena akiu-
alizuje sie bez wzgledu na to, czy zachowana jest tozsamos¢ podmiotu usuwaja-
cego znak towarowy i bezprawnie nakiadajgcego nowy.

Z agadnienie konkurencii przestepstw i przepisow z art. 306 kk

i 305 pw.p. mozna analizowac w roznych stanach faktycznych.
Sprawca moze usungC cudze oznaczenie oryginaine i Zoywaé towar ano-
nimowo lub tez usuna¢ cudze oznaczenie po to, by natozy¢ na towar inny
znak towarowy. Nowo natozony znak moze byé znakiem podrobionym,
przerobionym Iub oryginalnym bezprawnie uzytym.

W pierwszej ze wskazanych sytuacji, sprawca poniesie odpowiedzial-

no$¢ wytacznie na podstawie przepisu art. 306 kk. W drugim przypadku
rozwazenia wymaga koncepcja popefnienia dwdch niezaleznych czynow
stanowigcych dwa odrebne przestgpstwa, wzglednie przyjecia konstrukci
czynu wspdtukaranego uprzedniego. Przyjecie tej funkcjonalnej koncepc
pominigcia etapu dziatania przestepczego poprzedzajgcego natozenie na to-

" Tak W. Jaroch, Prawnokama ochrona konsumentow, Przeglad Ustawodawstwa
Gospodarczego, 2004.6.2.

NIE IK@M]NI]

Justyna Rybak, ASP Katowice (2007 r.)

war nowego, podrobionego oznaczenia, mozna probowaé uzasadnic tym,
76 usunigcie poprzedniego oznaczenia jest etapem koniecznym dla ziszcze-
nia sie znamion przestepstwa bezprawnego oznaczenia towaru podrobio-
nym znakiem towarowym. Samo bezprawne nafozenie znaku nowego, bez
usunigcia poprzedniego oznaczenia, nie pozwolitoby sprawcy na osiggniecie
zakladanego celu, jakim jest wytworzenie u odbiorcy realnego wyobrazenia
0 zrédle pochodzenia towaru.

punktu, wiec chronologii przestepstwa bezprawne usuniecie cudzego

0znaczenia poprzedza etap natozenia podrobionego znaku towarowego.
Mozna by wiec rozwazaé, czy ten wezesnigjszy etap, jakim jest usuniecie ozna-
czenia, nie zostat pochtoniety przez finalne dziatanie sprawcy w postaci oznacze-
nia towaru znakiem podrobionym.

W pigmiennictwie' zaproponowano, by wskazany przypadek konkurencii
przepisow rozwigzac w oparciu o konstrukcjg kumulatywnego zbiegu prze-
piséw, jako oddajgcego peing zawartos¢ kryminalng jednego czynu.

Prezentujac sposob rozwigzania przedstawionego problemu, za istotne
uwazam zrelatywizowanie zachowania sprawcy do 0soby pokrzywdzonego.
Niewatpliwie inny podmiot jest pokrzywdzony usunieciem oznaczenia towa-
rowego oraz kto inny sytuuje sie, jako pokrzywdzony natozeniem na towar
znaku podrobionego.

kutki dwoch roznych zachowan dotykajg réznych podmiotow, za-

chowania sprawcy dotyczg odmiennych rodzajowo dziatan. Sama
konsekutywno$¢ czynnosci nie wydaje sie byé wystarczajgcym argumentem
na rzecz przyjecia bytu jednego przestepstwa. Zaakcentowac przy tym
nalezy, ze nie wieloS¢ pokrzywdzonych, a odmiennoS¢ czynnosci spraw-
czych podejmowanych na ich szkode przemawia za stwierdzeniem, ze do-
chodzi do zaistnienia dwach przestepstw. Akceptacja wskazanego pogladu
eliminuje potrzebe rozstrzygania konfliktu przepisow w oparciu o konstrukcje
Zbiegu przepisow i ich kumulatywnej kwalifikacji

konsekwencji nalezy przyjac, ze przepisy art. 306 kk i 305 pw.p.

moga znajdowac zastosowanie samodzielnie, w zwigzku z zaist-
nieniem dwoch réznych przestegpstw, nie mozna tez wykluczy¢ stosowania
konstrukcji Zbiegu rzeczywistego wskazanych przepisow, a stosowanie
okreslonej oceny prawnej zdeterminowane jest okolicznosciami faktyczny-

12 M. Kucharska-Derwisz, Prawnokama ochrona prawa do znaku towarowego, Prokura-
tura i Prawo, 2006 r, nr 3, s. 87.
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Joanna Zembrowska, Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego
w Poznaniu (2007 r.)

mi. Nie wydaje sig wigc mozliwe stworzenie abstrakcyjnego modelu wza-
jemnej relacji wskazanych typow przestepstw i ich prawnej kwalifikacji
Niewatpliwie jednak uprawniony jest wniosek, Ze norma prawa karnego
zawarta w przepisie art. 306 kk dopetnia obszar ochrony kamnoprawne;
zZnakow towarowych zawarty w prawie wiasno$ci przemystowej.

Uzupetniajgcej ochrony oznaczen nalezy poszukiwa¢ rowniez w oparciu

0 przepis art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji'®, Przepis ten przewiduje odpowiedzialnosé kamg z tytutu
kopiowania za pomocg technicznych $rodkow reprodukcji zewnetrznej
postaci produktu lub wprowadzania do obrotu tak skopiowanego produktu,
stwarzajac tym mozliwo$¢ wprowadzenia klientow w btad, co do tozsamosci
producenta lub produktu.

P rzestankg odpowiedzialnosci karnej jest wyrzadzenie wskazanym
zachowaniem powaznej szkody przedsigbiorcy. Wymieniony przepis
penalizuje pasozytnictwo na cudzym dorobku™. Funkcjonalnie ma przeciw-
dziata¢ zawtaszczeniu efekiow naktadow przedsighiorcy zwigzanych z wpro-
wadzeniem towaru na rynek, a szczegolnie renomy produktu.

Koegzystencja wymienionego przepisu z regulacia okreslong w art. 305 pw.p.
Zwigzana jest z definicig znaku towarowego zawartg w art. 120 ust. 2 pw.p.

13Dz.U. 22003 1, nr 153, poz. 1503 jt. ze zm.
1 Por. J. Raglewski [w] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, (red.)
M. Zdyb, Komentarz do art. 24 ustawy, System Informacji Prawnej Lex 2011 .

158 -

Znakiem towarowym moze bowiem by¢ w szczegdinodci forma przestrzenna,
w tym forma towaru. Niewatpliwie zewnetrzna posta¢ produktu jest forma
przestrzenng. Taki warunek spefnia takze forma towaru.

Towar moze tez spefnia¢ kryteria produktu bez wzgledu na to, na jakim
etapie wytwarzania sie znajduje. Bez znaczenia jest okolicznosc, czy przed-
miotem czynnoSci wykonawczej jest gotowy produkt, czy tez pétprodukt.
Przepis kamy przewiduje ochrong bez wzgledu na etap wytworzenia®
produktu, kiory sftuzyt do naruszenia.

W odniesieniu do oznaczen substancjonalnych, w odroznieniu

od tych, kiére mogg egzystowac bez ucielesniajgcego ich nosnika
(np. melodia, sygnat dzwigkowy) zewnetrzna postac produktu jak i 0znacze-
nie towarowe podlegajg ochronie w takim samym zakresie. Ochrona ta obej-
muje postrzegaing zmystami zewngtrzng forme przestrzenng wytworu, ktora
posiada niezbedne cechy dystynktywne. W przypadku znaku towarowego
forma przestrzenna musi posiada¢ zdolnos¢ odrdzniania towarow. Taki

sam warunek musi spefnia¢ posta¢ produktu, jesli aspiruje do funkcji znaku
towarowego. Mozliwos$¢ ochrony znaku towarowego w oparciu 0 przepis

art. 24 u.znk. dotyczy, wiec tylko niektorych znakéw towarowych - tych,
ktore posiadajg postac przestrzenna. Ochrona ta aktualizuje sie w przypad-
ku spetnienia dodatkowych warunkow: mozliwosci wprowadzenia Klientow
w bigd, co do tozsamosci producenta lub produktu oraz wyrzadzenia przed-
sigbiorcy powaznej szkody. Spefnienie pierwszego z warunkéw jest wpisane
w dziatanie uzurpatora. Skopiowanie cudzego produktu prowadzi, bowiem
do powstania repliki, ktora zawsze wprowadza klienta w bfgd, co do tozsa-
mosci producenta lub produkiu.

K olejng przestankg ochrony znaku towarowego w oparciu 0 wskazany
przepis jest wyrzadzenie przedsiebiorcy powaznej szkody. Estyma-
cyjny charakter tego znamienia moze utrudnia¢ jego wykfadnie. Trudno,
bowiem 0 jednoznaczng oceng, jakg Szkode uzna¢ mozna za powazng,
czy ma o tym decydowac bezwzgledna wartos¢ kwotowa szkody, czy tez
jej wielkos¢ w stosunku do rozmiaréw prowadzonej dziatainosci gospodar-
czej, wzglednie czy kryteria te nalezy uwzgledniac tacznie’®. Przy zatozeniu
jednak, ze wspomniana przestanka odpowiedzialnoSci zostata spetniona,
obszar ochrony przestrzennych znakéw towarowych w oparciu o przepisy
zwalczania nieuczciwej konkurencji, ulega istotnemu poszerzeniu.

P rawo wasnosci przemystowej penalizuje oznaczanie towaréw pod-
robionym znakiem towarowym, jezeli czynnos$¢ ta podejmowana

jest w celu wprowadzenia tak oznaczonych towaréw do obrotu. Takiego
warunku nie przewiduje przepis art. 24 u.z.nk. TreSC tego przepisu skiania
do konkluzji, ze forma przedstawieniowa znaku ma wptyw na zakres ochro-
ny karmnoprawnej. Jezeli znak towarowy w formie przestrzennej zostanie
skopiowany, zachowanie takie jest juz relewantne prawnie. Co prawda,
przepis przewiduje przestanke odpowiedzialno$ci w postaci mozliwosci
wprowadzenia klientow w btgd, co sugeruje, ze produkt powinien znajdowaé
sie w obrocie, jednak nalezy ja rozumiec jedynie, jako miernik stopnia ryzyka
konfuzji, a nie, jako etap obrotu produktem warunkujgcy odpowiedzialnosé
karng. Omawiany zakres ochrony w prawie zwalczania nieuczciwej konku-
rencji i prawie wiasnosci przemystowej réznicuje strona podmiotowa czynu.

15 Por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 12 pazdziemika 2006 r, lll KK 58/06,
OSNKW 2006/12/115, Prok. i Pr-wkt. 2007/4/4, Biul. SN 2006/12/17.

16 Por, E. Czamy-Drozdzejko, Kama ochrona uczeiwosci konkurencj, Czasopismo
Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 1999, . 2, s. 12.

KWARTALNIK ARZEDU PATENTOWEGO RP




P rzepis art. 305 pw.p. stawia wymaog zamiaru kierunkowego w dziafa-

niu sprawcy. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w art. 24
poddaje odpowiedzialnosci kamej takze zachowanie umySine w formie za-
miaru wynikowego. Wystarczy, ze sprawca godzi sie na ryzyko wprowadze-
nia w blgd przez skopiowanie produktu, ktbrym moze by¢ znak towarowy.

PodkreSlenia wymaga, ze ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
stwarza mozliwos¢ ochrony prawnej takze w przypadku, gdy oznaczenie
towarowe nie zostato zarejestrowane w Urzedzie Patentowym.

kowania o cechach wywotujgcych taki skutek, to ochrony prawnej nalezy
poszukiwa¢ w oparciu 0 przepis art. 10 u.znk, a nie art. 13 uznk. wymie-
nionej ustawy. W konsekwencji wykluczy¢ nalezy mozliwo$¢ subsumowania
wskazanego zachowania w oparciu o przepis art. 24 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii skoro przewiduje on odpowiedzialnos¢ karng z ty-
tutu popetnienia czynu nieuczciwej konkurencji o kiorym mowa w art. 13
u.znk. Nie mozna, bowiem z pola widzenia traci¢ podstawowej funkcji prze-
pisbw karnych zwigzanej z ich akcesoryjnym charakterem. Zakres ochrony

Dotychczasowa praktyka stosowania przepiséw chronigcych znaki towarowe zaréwno
bezposrednio, jak i w oparciu o ochrone posredniq, pozwala uznaé obowigzujgcy
stan normatywny za spetniajgcy wymogi kompleksowej ochrony intereséw prawnych
przedsiebiorcéw w obszarze praw do znakdéw towarowych

Podobnie jak w przypadku art. 305 pw.p. norma art. 24 u.znk. nie przewiduje,
jako przestanki odpowiedzialnosci prawnej rzeczywistego wprowadzenia

w biad klientow, co do tozsamosci producenta lub produktu, chociaz jak
wskazano, stworzenie reprodukcji formy przestrzennej produktu do takiego
skutku prowadzi.

Wyjasnienia wymaga natomiast, czy wskazany przepis ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji przyznaje ochrong prawng znakom towarowym
przyjmujgcym przestrzenng posta¢ wytworu, jakim jest opakowanie. Nie-
watpliwie opakowanie takze stanowi produkt. Powszechnie przyjmuje sie,
ze przedmiotem praw ochronnych znakow towarowych sg stanowigce
posta¢ wytworu opakowania, przyktadowo oryginaine ksztatty butelek

do napojow.

P oniewaz ustawa nie zawiera autentycznej definicji produktu, nalezy
odnieS¢ sie do sposobu rozumienia tego pojecia w jezyku powszech-
nym. Nalezy, wigc definiowa¢ go, jako wynik okreslonej dziatainosci ludzkiej,
wyrob, wytwor otrzymany w wyniku produkgji'”. Takie ujecie wyznaczatoby
mozliwo$¢ poddania odpowiedzialnosci karmnej na podstawie art. 24 u.znk.
takze kopiowania przestrzennych znakéw towarowych stanowigcych
opakowania.

Teze t nalezy jednak stanowczo odrzucic. Brzmienie przepisu art. 24 uznk.
nie moze stanowi¢ wystarczajgcego argumentu dla przydania w oparciu o ten
przepis ochrony znakom towarowym stanowigcym funkcjonalnie opakowanie,
Przemawiajg za tym nizej wskazane argumenty.

P rzede wszystkim konstrukcja ustawy specyfikuje szczegétowe

czyny nieuczciwej konkurencii i tylko niektore z nich poddaje od-
powiedzialnodci kamej. Zakres tej odpowiedziainodci Scisle zwigzany jest

z ustawowg konstrukcjg czynu nieuczciwej konkurencji. O ile bezprawne
kopiowanie produktu stanowi delikt przewidziany w art. 13 ustawy, to ochro-
na przed czynem nieuczciwej konkurencji polegajacym na wprowadzeniu
do obrotu towarbw w opakowaniu moggcym wprowadzi¢ Klientow w biad,
¢o do ich pochodzenia, stanowi autonomiczny delikt przewidziany w art. 10
ust. 2w zw. z art. 10 ust. 1 u.znk. Tak, wigc jezeli do ryzyka wprowadzenia
w bigd, co do pochodzenia towardw dochodzi w nastepstwie uzycia opa-

17 Stownik jezyka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego, PWN.

przepisu kamego nie moze wykraczac poza obszar ochrony wynikajgcy

z konstrukeji czynu niguczciwej konkurencii. Podzielenie pogladu przeciwne-
g0, sprowadzajgcego Sie do przyznania ochrony karnoprawnej w stosunku
do zachowania polegajgcego na kopiowaniu zewngtrznej postaci opako-
wania w oparciu o przepis art. 24 u.z.n.k. prowadzitoby do koniecznosci
akeeptacii tezy, ze wskazany przepis karny funkcjonuje poza obszarem
odpowiedzialnosci deliktowej okreslonej w art. 13 ustawy. Nie budzi bowiem

kradniesz - siedzisz

Monika Tomaszewska, Liceum Plastyczne
im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu (2011 r.)
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watpliwosci, Ze zachowanie prowadzgce do ryzyka wprowadzenia w biad,
€0 do pochodzenia towarow w nastepstwie uzycia opakowania o cechach
wywotujgcych taki skutek, podlega odpowiedzialnosci na podstawie przepi-
suart. 10u.znk.

tej sytuacji rozwazenia wymaga mozliwos¢ poddania ocenie karno-

prawnej posfuzenia sie wprowadzajgcym w btgd opakowaniem
stanowigcym przestrzenny znak towarowy w oparciu o przepis art. 25
uznk. Wskazany przepis kamy jest korelatem odpowiedzialnosci cywilnej
Z tytutu czynu nieuczciwej konkurencii, o ktorym mowa w art. 10 u.znk.
Przede wszystkim zauwazy¢ nalezy, ze jest to jednoczesnie odrebny rodzaj
odpowiedzialnosci, poniewaz zachowania opisane w art. 25 uznk. sta-
nowig wykroczenia. Penalizacji podlega m.in. oznaczanie oraz zaniechanie
wymaganego oznaczenia towarow. Przepis ten chroni interes nabywcy
fowardw i ustug, a wiec Klienta majgcego prawo do uzyskania zgodnej
z rzeczywistoscig informaci o nabytym towarze lub usfudze'®. Jednoczesnie
jednak przepis ten posrednio statuuje ochrong przedsigbiorcow przed nie-
uczeiwymi zachowaniami konkurencyjnymi, polegajgcymi na wykorzystaniu
cudzej pozycji rynkowej, nakladow na reklame produktu i zawtaszczeniu
pozytywnych wyobrazen o produkcie i producencie',

pismiennictwie wyrazono rowniez krytyczny stosunek,

co do mozliwosci sankcjonowania na podstawie przepisu art. 25
ust. 1 uz.nk. zachowan polegajacych na postugiwaniu sie wprowadza-
jacymi w blad Klientow opakowaniami?. Mozna jednak rozwazyé poglad
odmienny. Opakowanie towaru moze byé przedmiotem prawa ochronnego
na znak towarowy. Wytworzenie opakowania jest wiec rodzajem ozna-
Czenia towaru stanowigcego jego zawartosc, ucielesnia prawo do znaku.
W konsekwencji dochodzi do oznaczenia towaru poprzez wykorzystanie
w obrocie opakowania towaru. Jezeli opakowanie jest podobne lub
identyczne - wprowadza klienta w btgd, co do pochodzenia towaru.
Taki sposob interpretacji pozwala na zachowanie szczegolnej koegzy-
stencji deliktow nieuczciwej konkurencji i regut odpowiedzialnosci karne;
za ich zaistnienie. Nalezy, bowiem mie¢ na uwadze, ze skoro przepis
art. 24 u.z.nk. sankcjonujgcy bezprawne kopiowanie produkiu, z uwagi
na tresc art. 13 u.zn.k. nie obejmuje ochrony opakowan towardw, to kon-
sekwencjg przyznania opakowaniom tej ochrony na podstawie art. 10
ust. 1 jest zabezpieczenie poszanowania regut konkurencii we wskaza-
nym zakresie w oparciu o przepis art. 25 ust. T uznk.

Zaprezentowany zakres ochrony przestrzennych znakow towarowych beda-
cych jednoczesnie opakowaniami wskazuje na brak systemowej Spajnosci
ochrony oznaczen w przepisach prawa kamego. Przestgpstwa i wykrocze-
nia dziel, bowiem znaczna roznica w ocenie ich spotecznej szkodliwosci,
aw konsekwencji rowniez i w katalogu Srodkow represji kamej i stopniu

ich punitywnosci.

18 M. Mozgawa, Wykroczenia okreslone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Monitor Prawniczy, 1994 ., nr 5, s. 136.

19 Odmiennie L. Gomicki, Nisuczciwa konkurencja, w szczegoinodei przez wprowadzajg-
ce w blgd oznaczenie towardw lub ustug, i Srodki ochrony w prawie polskim, Wroctaw
19971, . 121. Autor ten uwaza, ze przepis art. 25 u.z.nk. chroni jedynie klienta
nieuczciwego konkurenta.

20, Raglewski wprost stwierdza, ze zachowanie takie nie moze stanowié podstawy
odpowiedzialnosci z art. 25 u.znk.: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii,
Komentarz do art. 25, Lex 2011, op. cit.
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O chrone oznaczen towarowych przewiduje rownie? art. 136 kodeksu
wykroczen (dalej kw’). Odpowiedzialnos¢ na podstawie tego
przepisu ponosi sprawca, ktory umysinie usuwa z towaréw przeznaczo-
nych do sprzedazy utrwalone na nich oznaczenia okreSlajgce migdzy
innymi ich pochodzenie. Karalne, zgodnie z art. 136 § 3 kw jest takze
usitowanie, podzeganie i pomocnictwo do tego wykroczenia. Trwafym
oznaczeniem okreslajgcym pochodzenie towaru moze by¢ takze znak
towarowy, bez wzgledu na to czy posiada prawo ochronne. Przepis ten
chroni przede wszystkim interesy nabywcow towaréw w zakresie rzetel-
nosci informacii o istotnych dla klienta cechach towaréw przeznaczanych
do sprzedazy. Ochrona przedsiebiorcow w zakresie przystugujgcych im
praw do oznaczen towaréw ma jedynie charakter posredni. Przestankg
odpowiedzialno$ci za usuwanie znakow towarowych na podstawie wska-
zanego przepisu jest zintegrowanie znaku z towarem, za niewystarczajace
uzna¢ nalezy istnienie jedynie asocjacii pojeciowej miedzy znakiem a to-
warem. Wykroczenie to, z uwagi na kazuistycznie okreslone znamiona
pozostaje przepisem szczegdlnym w stosunku do przepisow art. 306 kk
iart. 25 u.z.nk, kiore takze przewidujg odpowiedzialnos¢ z tytutu usuwa-
nia oznaczen towarowych?',

rezentacja wskazanych podstaw ochrony karno-prawnej znakow
towarowych jedynie dopetnia regulacje zawartg w art. 305 pw.p.
i to gfownie w takim zakresie, w jakim przewiduje odpowiedzialno$¢
Z tytutu usuwania oznaczen. Wymienione formy odpowiedzialnoSci
nie s zwigzane wprost z ochrong znakow towarowych przed ich podra-
bianiem a dotyczg poszanowania regut uczciwej konkurencii, a takze chro-
nig uczestnikéw obrotu gospodarczego, w szczegdlnosci konsumentow,
w zakresie wiarygodno$ci informacji o towarze, przede wszystkim 0 jego
pochodzeniu.

Poszerzenie ochrony prawnej 0znaczen towarowych w réznych ustawach
stanowito konsekwencie ochrony innych ddbr prawnych i skutkowato
istotnym zroznicowaniem zakresu tej ochrony. Ustawodawca bez wigkszej
konsekwencji, zachowania 0 bardzo zblizonym charakterze traktuje raz, jako
przestepstwo - jak w przypadku art. 306 kk, a w innym przypadku, jako
wykroczenie - art. 136 kw. Zblizony zakres penalizacji wykroczen z art. 25
uznk. iart. 136 kw oraz przestepstwa z art. 306 kk stanowi asumpt

do rozwazenia takiego okreslenia znamion czynéw karalnych, by ich zakresy
nie pokrywaty Sie.

otychczasowa praktyka stosowania przepisow chronigcych znaki

towarowe zardwno bezposrednio, jak i w oparciu o ochrong posred-
nig, pozwala uznac¢ obowigzujgcy stan normatywny za spefniajgcy wymogi
kompleksowej ochrony interesow prawnych przedsiebiorcow w obszarze
praw do znakéw towarowych. Nie istnieje wiec potrzeba formutowania pod
adresem ustawodawcy postulatow zmian zmierzajgcych do poszerzenia
obszaru karno-prawnej ingerencji, a jedyne uwagi krytyczne zwigzane
$q z brakiem czytelnego rozdziatu przestanek odpowiedzialnosci zawartych
W przepisach rodzajowo odrgbnych ustaw.

21 Tak J. Raglewski [w] Ustawa o zwalczaniu nisuczeiwej konkurencji. Komentarz, (red.)
M. Zdyb, Komentarz do art. 24 ustawy, Lex 2011., odmiennie (M. Bojarski, Przestgp-
stwa i wykroczenia.., s. 219; L. Gornicki, Nieuczciwa konkurencja..., s. 124). Odmien-
nie takze W. Zbrojewska [w] Kodeks wykroczeri. Komentarz, (red) T. Grzegorczyk,
Lex 2010. Komentarz do art. 136 Kodeksu wykroczen. Autorka prezentuje poglad,
ze przepisy art. 306 kk i 136 kw pozostajg w zbiegu.
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Nie pozwolimy uciec twoim pomystom

Michat tazarczyk, ASP Krakéw (2006 r.)
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