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Amanda Adamska', Anna Baranska?

Analiza roszczenia o zaptate zryczattowanego
odszkodowania w prawie autorskim

Streszczenie:

Artykul ma na celu przedstawienie analizy roszczenia o zaplate zryczaltowanego od-
szkodowania w prawie autorskim. Rozwigzanie to od poczatku bylo krytykowane jako
niezgodne z zasadami odpowiedzialnosci odszkodowawczej w prawie cywilnym. W wy-
niku wyroku Trybunalu Konstytucyjnego w sprawie SK 32/14 mozliwos¢ dochodzenia
trzykrotno$ci stosownego wynagrodzenia w przypadku zawinionego naruszenia zostala
uznana za niezgodna z Konstytucja. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej w wy-
roku z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie C-367/15 orzekl o zgodnosci polskiej regu-
lacji z prawem unijnym, co nie przesadza jednak o tym, czy prawo do zadania dwukrot-
nosci stosownego wynagrodzenia w przypadku, gdy naruszenie jest niezawinione jest
zgodne z Konstytucja. W artykule zostaly dodatkowo przedstawione propozycje rozwia-
zan, ktore moglyby zastapi¢ obecna regulacje w prawie autorskim.

Stowa kluczowe: prawo autorskie, zryczaltowane odszkodowanie,
wielokrotno$¢ wynagrodzenia

Wprowadzenie

Na przestrzeni ostatnich lat zauwazalnie rozszerzyt si¢ zakres ochrony praw wlasnosci
intelektualnej. Wydtuzeniu ulegt nie tylko czas ochrony praw wylacznych, ale takze
zaostrzono sankcje karne i cywilne z tytulu naruszenia tychze praw. Z jednej stro-
ny, procesy te s3 uzasadnione z uwagi na szerzacg sie skale piractwa, ktéra znaczaco
narusza interesy twércow, a w rzeczywisto$ci z uwagi na interesy najmocniejszych
sektoréw gospodarki, gdzie poziom innowacyjnosci ma kluczowe znaczenie w wal-
ce z konkurentami. Z drugiej jednak strony, rozszerzenie zakresu ochrony prowadzi

' Autorka jest absolwentka Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie.
* Autorka jest absolwentka Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie.
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do ograniczenia wolnego korzystania z dobr intelektualnych w ramach domeny pu-
blicznej. Zbyt intensywna ochrona i przesadnie dtugie okresy ochrony praw wyltacznych
majg wiele negatywnych skutkow. Przede wszystkim ograniczaja one postep nauki
i technologii, a takze uniemozliwiaja optymalng eksploatacje dobr niematerialnych
ze wzgledu ma wysokie ryzyko poniesienia konsekwencji, w tym wysokich kosztéw
obrony, w razie naruszenia udzielonych praw wylacznych. Prowadzi to do ostabienia
konkurencji na rynku w okresie obowigzywania praw wylacznych oraz ograniczenia
dostepu do kultury. Na uwage tutaj zastuguje takze fakt, ze sytuacja ta jest charaktery-
styczna dla panstw europejskich, gdzie lobbuje si¢ silniejszg ochrone praw autorskich
ze wzgledu na potrzebe zapewnienia majatkowych oraz osobistych praw podmiotéw
uprawnionych. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych prezentowane jest zupetnie inne
podejscie do tego zagadnienia. Obecnie przewaza tam poglad utylitarny wzgledem praw
wlasnosci intelektualnej, zgodnie z ktérym kluczowe jest wykorzystanie innowacyj-
nosci w skali calego spoteczenstwa. Nie maja one nadmiernie ogranicza¢ mozliwosci
korzystania z zasobow ludzkiej tworczosci, a okreslone terminy trwania oraz inten-
sywnosci praw wylacznych maja przede wszystkim zapewni¢ korzysci spoteczenstwu’.

Katalog roszczen przystugujacych dysponentowi autorskich praw majatkowych
w przypadku ich naruszenia zostal zawarty w art. 79 ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych* (dalej: pr. aut.). Obecny ksztalt tego przepisu zostal podyktowany
koniecznos$cig wdrozenia do polskiego porzadku prawnego dyrektywy 2004/48/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania
praw wlasnosci intelektualnej (dalej: dyrektywa 2004/48/ WE)°. Miala ona na celu usta-
lenie jednolitych standardéw minimalnej ochrony we wszystkich panstwach czlonkow-
skich. Nowelizacje wprowadzono do polskiego porzadku prawnego w drodze ustawy
z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
niektorych innych ustaw®. Od samego poczatku transpozycja przepiséw dyrektywy
2004/48/WE byta przedmiotem ozywionej dyskusji wsrod przedstawicieli doktryny,
przede wszystkim, z uwagi na sprzeczno$¢ przewidzianych tam rozwigzan z podsta-
wowymi funkcjami roszczenia odszkodowawczego w prawie cywilnym’.

Szeroko krytykowane bylo przede wszystkim roszczenie o zaplate zryczaltowanego
odszkodowania. Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b pr. aut. autorowi uprawnionemu
przystuguje roszczenie o zaplate sumy pieni¢znej w wysokosci odpowiadajgcej dwu-
krotnosci, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, trzykrotnosci stosownego wy-
nagrodzenia, ktore w chwili jego dochodzenia bytoby nalezne tytutem udzielenia przez

> R. Markiewicz, S. Soltysinski, Konstytucyjne aspekty praw autorskich (uwagi na marginesie dwéch
orzeczen Trybunatu Konstytucyjnego), PiP 2015, nr 12, s. 23.

* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83
z pozn. zm.).

> Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egze-
kwowania praw wlasno$ci intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z dnia 30.04.2004, s. 45).

¢ Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie-
ktorych innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 99 poz. 662).

7 A. Tischner, Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania prawa
wilasnosci intelektualnej - cz. II, Monitor Prawniczy 2005, nr 14, s. 690.
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uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Roszczenie o zaplate wielokrotnosci
stosownego wynagrodzenia przystuguje alternatywnie do roszczenia o odszkodowanie
na zasadach ogolnych. W orzecznictwie Sadu Najwyzszego doprecyzowano, ze wyna-
grodzenie stosowne nalezy rozumiec jako ,Wynagrodzenie, jakie otrzymywalby autor,
gdyby osoba, ktdéra naruszyla jego prawa majatkowe, zawarta z nim umowe o korzysta-
nie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia™. Warto zaznaczy¢, ze chodzi tu o czyn
rzeczywiscie dokonany. Nie mozemy mie¢ tu do czynienia z sytuacja hipotetyczna
i tylko planowanym, lecz niezrealizowanym naruszeniem’. W orzecznictwie zostala
przyjeta odmienna od literalnej tresci przepisu interpretacja, zgodnie z ktérg obowigzek
naprawienia szkody w postaci zaplaty wielokrotnosci stosownego wynagrodzenia nie
jest uzalezniony od wystapienia szkody po stronie uprawnionego i znaczenie ma jedynie
fakt samego naruszenia jego autorskich praw majatkowych'. Przedstawiciele literatury
jednak stusznie nie zgadzaja si¢ z takg interpretacja. W przypadku niepowstania szko-
dy nie powinno by¢ zasadne dochodzenie tego roszczenia adekwatnie do roszczenia
o naprawienia szkody na zasadach ogdlnych. Podstawg do dochodzenia tego roszczenia
bedzie powstanie szkody nawet w najmniejszym stopniu, w tym takze wylacznie w za-
kresie utraconych korzysci. Jednak odmiennie od ogdlnych zasada odszkodowawczych,
nie bedzie konieczne ustalanie wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, lecz napra-
wienie nastgpi przez zaplate wielokrotnosci stosowanego wynagrodzenia'’.

2. Krytyka rozwigzania

Zakres majatkowej odpowiedzialnosci podmiotu naruszajacego prawa autorskie byt do-
tychczas przedmiotem krytyki z uwagi na swdj wyjatkowy rygoryzm. Ustanowienie
roszczenia o zaplate wielokrotnosci wynagrodzenia takze w przypadkach niezaleznych
od winy naruszyciela bylo traktowane jako wprowadzenie §rodka represji cywilnopraw-
nej, swoistej kary cywilnej. Rozwigzanie to naruszalo ogélne zasady odpowiedzialno-
$ci odszkodowawczej przyjete w polskim systemie prawnym i jej podstawowa funkcje
kompensacyjna, polegajaca na wyréwnaniu doznanego uszczerbku. Zgodnie z zasadami
polskiego prawa cywilnego, zasadniczym zadaniem odpowiedzialno$ci odszkodowaw-
czej nie jest karanie sprawcy, lecz wyréwnanie szkody. Przy czym odszkodowanie nie
powinno przekraczaé rozmiaru szkody. Uznaje si¢, zZe roszczenie przewidziane w art. 79
ust. 1 pkt. 31it. b pr. aut. ma charakter prewencyjno-represyjny. Warto zaznaczy¢, ze roz-
wigzanie przyjete w polskiej ustawie jest wyjatkowe na tle innych europejskich porzadkow
prawnych, co tym bardziej wzbudza kontrowersje co do swej zasadnosci. Podobnie regu-
lacje prawa unijnego uniemozliwiaja przypisywanie odszkodowaniu funkeji penalnej'.

W literaturze w szczegoélnosci wskazuje si¢ na absolutny charakter roszczenia o zapta-
te trzykrotnosci stosownego wynagrodzenia, ktére w zaden sposéb nie jest uzaleznione

8 Por. Wyrok SN z dnia 29 listopada 2006 r., IT CSK 245/06, LEX nr 233063.
° J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, Lex nr 277952.
1% Wyrok SN z dnia 8 marca 2012 ., V CSK 102/11, LEX nr 1213427.

11 7. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie...

2 Ibidem.
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od winy, ani nie zawiera przestanek egzoneracyjnych, pozwalajacych na uwolnienie si¢
od odpowiedzialnosci. Zaznacza si¢ takze, ze konstrukeja tego przepisu przypomina
roszczenia odszkodowawcze, ktdre chronig stabszych uczestnikéw obrotu gospodarcze-
go tj. pracownika czy konsumenta. Warto jednak zauwazy¢, ze w wielu przypadkach
zryczaltowane roszczenie odszkodowawcze przystuguje organizacjom zbiorowego za-
rzadzania czy uzytkownikowi (czyli nabywcy autorskich praw majatkowych lub licen-
cjobiorcy wyltacznemu), ktérzy majg czgsto przewage ekonomiczng nad naruszycielem
i zdecydowanie nie mogg by¢ traktowane jako podmiot stabszy'’. Dodatkowo, rozwia-
zaniu zarzuca si¢ takze wadliwo$¢ z uwagi na sama nature konstrukcyjng. Pozwala ono
no z3gdanie naprawienia szkody w postaci dwdch alternatywnych roszczen, a mianowi-
cie na zasadach ogdlnych lub przez zaptate sumy pieni¢znej. Za przyktad nadmierne;j
surowosci tego roszczenia moze postuzy¢ wyrok Sadu Najwyzszego', zgodnie z ktorym
rekompensata w przypadku, gdy dzietem jest film, moze oscylowa¢ nawet do podwdjnej
lub potrdjnej wysokosci kosztow wytworzenia filmu.

Jednym z argumentéw podnoszonych przez przeciwnikow byl fakt niezgodnosci
tego rozwigzania z motywem 26 preambuty Dyrektywy 2004/48, gdzie wyrazona zo-
stata zasada, zgodnie z ktérg ,,Nie jest celem wprowadzenie obowigzku zastosowania
odszkodowan o charakterze kary, ale dopuszczenie rekompensaty opartej na obiek-
tywnym kryterium przy uwzglednieniu wydatkéw poniesionych przez wiasciciela
praw, takich jak koszty identyfikacji i badan”. Dodatkowo zostaly w tam wymienione
wskazowki, zgodnie z ktérymi ,,suma odszkodowan przyznanych wlascicielowi praw
powinna uwzglednia¢ wszystkie wlasciwe aspekty, takie jak utrata przez wiasciciela
dochodoéw lub nieuczciwy zysk uzyskany przez naruszajacego oraz, gdzie wlasciwe,
wszelki uszczerbek moralny, ktére posiadacz prawa ponidst. Jako alternatywa, dla przy-
ktadu tam, gdzie ustalenie sumy poniesionego uszczerbku bytoby trudne, sume odszko-
dowan mozna oprze¢ na elementach takich, jak oplaty licencyjne, honoraria autorskie
lub optaty, jakie bylyby nalezne, gdyby naruszajacy poprosit o zgode na wykorzystanie
wchodzacych w gre praw wlasnosci intelektualnej”. Koresponduje to z rozwigzaniem
przyjetym w art. 322 Kodeksu postepowania cywilnego', ktére pozwala na postuzenie
sie przez sad obiektywnymi miernikami w sytuacji, gdy wykazanie wysokosci ponie-
sionej szkody byloby niemozliwe lub nadmiernie utrudnione. W ramach tej regulacji
mozliwe by bylo zasadzenie przez s¢dziego wielokrotnosci oplaty licencyjnej w oparciu
o obiektywne mierniki.

Warto tu przywolac art. 2 ust. 1 Dyrektywy 2004/48, zgodnie z ktérym ,,Bez uszczerb-
ku dla srodkéw przewidzianych lub srodkow, ktére moga by¢ przewidziane w prawie
wspolnotowym lub krajowym w zakresie, w jakim te srodki mogg dawac wtascicielom
praw wigksze korzysci, przewidziane niniejszg dyrektywa procedury i srodki napraw-
cze stosuje si¢, zgodnie z art. 3, do wszelkich naruszen praw wlasnosci intelektualne;j
okreslonych w prawie wspélnotowym i/lub prawie wewnetrznym zainteresowanego

13 P. Zeratiski, Granica rygoryzmu podstawowych roszczen czysto majgtkowych w ochronie majgtkowych
praw autorskich, Przeglad Prawa Handlowego 8/2009, s. 37.

" Wyrok SN z dnia 19 grudnia 2006 r., V CSK 369/06, LEX nr 511603.
> Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 101 ze zm.).

8



Analiza roszczenia o zaplate zryczaltowanego odszkodowania w prawie autorskim

Panstwa Czlonkowskiego”. Przepis ten zawiera klauzule generalng, ktéra umozliwia
panstwom czfonkowskim wprowadzenie regulacji korzystniejszych dla uprawnionego
niz te przewidziane w dyrektywie. Stanowisko to zostalo potwierdzone w orzecznic-
twie Sadu Najwyzszego, gdzie w wyroku z dnia 21 pazdziernika 2011 r.!* stwierdzono,
ze dyrektywa wyznacza jedynie pewien minimalny poziom ochrony uprawnionych,
co nie stoi jednak na przeszkodzie by wprowadza¢ do prawa autorskiego regulacje
dajace wlascicielom praw wieksze korzysci. Sad Najwyzszy uznal, ze ,,chociaz art. 79
ust. 1 pkt. 3lit. b pr. aut. rzeczywiscie odbiega — na niekorzys¢ naruszyciela — od postu-
lowanego w dyrektywie nr 2004/48/UE zakresu ochrony, to twierdzenie o jego sprzecz-
nosci z dyrektywa jest zbyt daleko idgce”. W doktrynie jednak kwestionuje si¢ zgodnos¢
regulacji zawartych w art. 79 pr. aut. z generalnym duchem dyrektywy 2004/48, a takze
kontynentalnymi zasadami odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

Warto zaznaczy¢ na marginesie, Ze podobne kontrowersje wzbudzal art. 79
ust. 2 pkt 2 pr. aut, zgodnie z ktérym uprawniony mogl si¢ domaga¢ od naruszyciela
autorskiego prawa majatkowego zaplaty odpowiedniej sumy pieni¢znej, nie nizszej niz
dwukrotna wysokos¢ uprawdopodobnionych korzysci sprawcy z dokonanego narusze-
nia, na rzecz Funduszu Promocji Twérczosci. Naruszenie miafo by¢ dokonane w ramach
dzialalno$ci gospodarczej, podejmowanej w cudzym albo we wlasnym imieniu, cho¢by
na cudzy rachunek. Rozwigzanie to byto uznawane za kontrowersyjne z uwagi na jego
karny charakter. W wyniku nowelizacji prawa autorskiego z dnia 11 wrze$nia 2015 roku
roszczenie to zostalo usuniete, a Fundusz Promocji Tworczosci zostal zlikwidowany.

3. Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie SK 32/14

Przedstawione rozwigzanie bylo takze przedmiotem analizy w orzecznictwie. Trybunat
Konstytucyjny w wyroku z dnia 23 czerwca 2015 r.”” orzekl, ze art. art. 79 ust. 1 pkt 31it. b
pr. aut. w zakresie, w ktérym dotyczy zaptaty w przypadku zawinionego naruszenia
trzykrotnosci stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili jego dochodzenia byloby
nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, jest
niezgodny z art. 64 ust. 112 w zw. z art. 31 ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytucji.

Wyrok ten zostal wydany w wyniku skargi konstytucyjnej wniesionej przez spétke
UPC Polska Sp. z 0.0., dzialajacej jako przedsigbiorca telekomunikacyjny. Ze wzgledu
na konieczno$¢ rozprowadzania za posrednictwem sieci kablowej utworéw audiowi-
zualnych zawartych w okreslonych programach telewizyjnych, skarzaca spétka pozo-
stawala w stosunkach gospodarczych ze Stowarzyszeniem Filmowcéw Polskich, orga-
nizacja zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi. Do 2009 roku operator uiszczat
wynagrodzenie na podstawie kontraktu generalnego zawartego przez Stowarzyszenie
z Ogoélnopolska Izbg Komunikacji Kablowej. Jednak po wygasnieciu kontraktu pomie-
dzy stronami doszlo do sporu w kwestii wysokosci wynagrodzenia licencyjnego. Spoi-
ka zaproponowala oferte umowy licencyjnego z oplata w wysokosci 1,6% wyplywow

6 Wyrok SN z dnia 21.10.2011 r., IV CSK 133/11, OSNC nr 5/2012, poz. 62.
7" Wyrok TK z dnia 23 czerwca 2015 r., SK 32/14, OTK 2015-A, nr 6, poz. 932.
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netto operatora. W takiej tez wysokosci wnoszono naleznosci, ktére byly przyjmowane
przez Stowarzyszenie, pomimo twierdzen, ze minimalna stawka powinna wynosic¢ 2,2%
wplywow netto operatora. W ostatecznosci ze strony Stowarzyszenia zostalo wytoczo-
ne powodztwo, w ktorej domagano si¢ zakazu kontynuowania reemisji zarzadzanych
programéw w sieci kablowej do momentu zawarcia umowy licencyjnej oraz zaplaty
trzykrotnosci wynagrodzenia, jakie przystugiwaloby Stowarzyszeniu, gdyby umowa
licencyjna zostala zawarta, pomniejszonej o dokonane wczesniej wptaty. Zaréwno Sad
Okregowy, jak i Sad Apelacyjny w Warszawie uwzglednili Zadanie Stowarzyszenia, tym
samym zobowigzujac operatora do uiszczenia trzykrotnej wartosci réznicy miedzy
stawka 2,2% wplywow a dotychczas uiszczang przez operatora stawka 1,6%.

W zwigzku z przedmiotowymi orzeczeniami skarzgca spotka wniosta skarge kon-
stytucyjng, w ktérej podnosita zarzut naruszenia prawa do réwnej ochrony w zakresie
wlasnosci i innych praw majatkowych (art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji) z uwagi na mnogo$¢
i nieuzasadnione uprzywilejowanie roszczen przewidzianych w ustawie o prawie autor-
skim, co wigzalo si¢ z niestusznym wzbogaceniem si¢ podmiotu uprawnionego nieza-
leznie od wykazania poniesionej szkody. Kolejny zarzut naruszenia prawa do réownego
traktowania (art. 32 ust. 1 Konstytucji) skarzaca laczyla z uprzywilejowana sytuacja
prawng podmiotu uprawnionego z tytutu autorskich praw majatkowych w stosunku
do sytuacji podmiotéw posiadajacych inne prawa majatkowe. Ponadto podniesiono
zarzut naruszenia prawa do bycia niedyskryminowanym (art. 32 ust. 2 Konstytucji)
z uwagi na to, ze pomimo wypelniania ustawowego obowigzku rozprowadzania pro-
gramow telewizyjnych, spétka zostala zobligowana do zaptaty niewspdétmiernego od-
szkodowania w wysokos$ci o§miokrotnie wigkszej niz faktycznie poniesiona szkoda
przez Stowarzyszenie Filmowcow Polskich. Podnoszac kolejny zarzut naruszenia zasady
sprawiedliwosci spolecznej (art. 2 Konstytucji) spotka wskazata na uprzywilejowa-
nie podmiotu uprawnionego wzgledem innych uczestnikéw obrotu gospodarczego.
Zdaniem spoiki skarzacej doszto takze do naruszenia prawa do ograniczonej ingeren-
cji w prawa konstytucyjne tylko w wypadkach uzasadnionych interesem publicznym
(art. 31 ust. 3 Konstytucji). Kwestionowana regulacja jest nieadekwatna do osiggniecia
zamierzonego celu i nie daje si¢ uzasadnic ani wzgledem na interes podmiotéw upraw-
nionych, ani tez waznym interesem publicznym.

W uzasadnieniu wyroku zostato stwierdzone, Ze ,,Zakwestionowana regulacja
zawiera nadmiernie surowg sankcje i zbyt gteboko wkracza w relacje horyzontalne
miedzy podmiotami toczacymi spér o prawa majatkowe™®. Trybunal Konstytucyjny
potwierdzit, ze ze wzgledu na specyfike autorskich praw majatkowych uzasadnione jest
domaganie si¢ przez uprawnionego z tytulu autorskich praw zaptaty zryczaltowanej
kwoty tytulem wynagrodzenia - bez koniecznosci dokladnego ustalenia wysokosci
szkody. Dodal, ze ,tego rodzaju rozwigzania mogg zosta¢ uznane za dopuszczalne takze
wowczas, gdy w praktyce wysokos¢ roszczenia opartego na oplacie ryczaltowej bedzie
przewyzszaé¢ wysokos$¢ poniesionej szkody. Za niedopuszczalng nalezy jednak uzna¢
sytuacje, w ktérej uprawniony z tytulu autorskich praw majatkowych uzyskiwalby tak

18 Ibidem, s. 49.
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daleko idaca ochrone, ze wysokos$¢ przystugujacego mu roszczenia calkowicie odry-
walaby sie od wielkosci poniesionej przez niego szkody i stanowila jej wielokrotno$¢™.
Orzeczenie to miato kluczowe znaczenie, gdyz w uzasadnieniu Trybunal Konstytucyj-

ny podwazyt teze, zgodnie z ktdrg tworca jest stabszg strong sporu. Stwierdzono w nim, ze

Aktualnie trudno broni¢ pogladu, ze roszczenie o naprawienie wyrzadzonej szkody
poprzez zaplate trzykrotnosci wynagrodzenia stanowi zasadniczy instrument zabez-
pieczajacy pozycje tworcy, dzialajacego bez pomocy wyspecjalizowanego w $ciganiu
naruszen w danym zakresie zastepstwa prawnego, wzgledem pozycji naruszyciela.
Rygoryzm i ,poétautomatyczny” charakter sankcji zwigzanej z zawinionym narusze-
niem autorskiego prawa majatkowego nie znajduje oparcia w postrzeganiu tworcy jako
slabszej strony sporu z podmiotami naruszajacymi jego prawa. Trybunal podziela
poglad, zgodnie z ktérym postrzeganie tworcow jako podmiotéw pozbawionych do-
statecznych $rodkow finansowych i fachowej obstugi prawnej, ktérych pozycja w spo-
rach o naruszenie praw autorskich jest ex definitione stabsza, jest dzi$ nieuprawnio-
ne. W konsekwencji dotkliwos¢ sankcji za naruszenie autorskich praw majatkowych
trudno obecnie uzasadnia¢ samga tylko koniecznoscig szczegdlnej ochrony tworcow?.

Trybunal podkreslil, Zze rozwigzanie to nie dopuszcza mozliwosci miarkowania
przez sad wysokosci naleznej kwoty. Zakres odpowiedzialnosci nie zostal takze w zad-
nym stopniu uzalezniony od tego, czy do naruszenia doszlo z winy umyslnej czy tez
nieumyslnej. Zwrocono takze uwage na brak rownowagi pomiedzy uprawionym tworca
a uzytkownikiem autorskich praw majatkowych. Trybunat przyjal, ze

Ingerujac w stosunek zobowigzaniowy, powstaly pomiedzy uprawnionym z tytutu
autorskich praw majatkowych a sprawcg szkody, ustawodawca naruszyt rownowage
pomiedzy pozycja obu tych podmiotéw i dopuscil sie nieproporcjonalnej ingerencji
w sfere praw majatkowych sprawcy szkody. (...) Ustawodawca, kierujac sie potrzeba
ochrony uprawnionych z tytutu autorskich praw majatkowych, catkowicie stracit
z pola widzenia pozycje sprawcy szkody i nie zréwnowazyl roszczenia, ujetego w za-
skarzonym przepisie, uprawnieniami, z ktérych moglby skorzystac¢ sprawca szkody.
Trybunal stoi na stanowisku, Ze uprawnionemu, ktérego prawa majgtkowe zostaty
naruszone, mozna przyznawac rézne ochronne instrumenty prawne, niemniej nie
powinien on dysponowac¢ takimi instrumentami, ktére wskazywalyby na to, Ze sam
ustawodawca gwarantuje nadmierna ingerencje w prawa majatkowe odpowiedzialne-
go ex delicto. Skoro co do zasady takim podstawowym instrumentem ochronnym jest
odszkodowanie ustalane w granicach adekwatnego zwigzku przyczynowego, to nawet
wprowadzanie elementéw ryczaltowosci nie moze prowadzi¢ do catkowitego zagu-
bienia proporcji pomiedzy wielko$cia poniesionej szkody a tymze odszkodowaniem?'.

Na skutek utraty mocy przepisu dotyczacego mozliwosci zaptaty trzykrotnosci
naleznego wynagrodzenia do sagdow skierowano wiele skarg o wznowienie postepo-
wan, w ktorych wyroki wydano na podstawie niekonstytucyjnego przepisu. Przepisy

1 Ibidem, s. 51.
2 Ibidem, s. 50.
2L Ibidem, s. 52.
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procedury cywilnej przewiduja mozliwo$¢ wniesienia skargi o wznowienie postepowa-
nia w przypadku, gdy Trybunal Konstytucyjny orzek! o niezgodnosci z Konstytucja,
ratyfikowang umowg migedzynarodowg lub z ustawg aktu normatywnego na podstawie
ktorego zostalo wydane orzeczenie. W dalszym ciggu jednak obowigzuje pozostata
czg$¢ omawianego przepisu, ktora pozwala na dochodzenie dwukrotnosci stosownego
wynagrodzenia bez wzgledu na to czy naruszenie bylo zawinione. W wyniku wznowio-
nych postepowan szybko uksztaltowala si¢ praktyka sadowa, w oparciu o ktora sady
przyznaja uprawnionemu dwukrotno$¢ wynagrodzenia w przypadku zawinionego
naruszenia, przyjmujac, ze jest ona nalezna bez wzgledu na to czy mozna naruszaja-
cemu przypisa¢ wing*.

4. Pytanie prawne w sprawie V CSK 41/14

Warto zwréci¢ uwage, Ze niezaleznie od wczes$niej oméwionego wyroku Trybuna-
tu Konstytucyjnego, Sad Najwyzszy zwroécil si¢ do Trybunalu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej z pytaniem prawnym w sprawie zgodnosci przewidzianej w art. 79
ust. 1 pkt. 3 lit. b pr. aut. zaplaty sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej dwukrot-
nosci, a w przypadku zawinionego naruszenia — trzykrotnosci stosownego wynagro-
dzenia - z art. 13 dyrektywy 2004/48 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 .
w sprawie egzekwowania prawa wlasnosci intelektualnej*. Stan faktyczny sprawy po-
dobnie dotyczyl sporu pomigdzy operatorem kablowym (Stowarzyszenie Otawska Te-
lewizja Kablowa) a Stowarzyszeniem Filmowcéw Polskich - organizacjg zbiorowego
zarzadzania odnosnie wysokosci optaty licencyjnej z tytutu reemisji utworéw audio-
wizualnych w sieciach telewizji kablowe;.

Na uwage zastuguje fakt, ze watpliwosci Sadu Najwyzszego sa w duzej czesci zbiezne
z zastrzezeniami przedstawionymi w wyzej oméwionym wyroku Trybunatu Konsty-
tucyjnego. Sad Najwyzszy stwierdza, ze Dyrektywa 2004/48 dopuszcza dalej idaca
ochrong prawa wlasnosci intelektualnej w prawie krajowym, co wynika z jej art. 2.
Pojawia si¢ jednak watpliwos¢, czy

mozna j3 wprowadza¢ w drodze kreowania odszkodowania tylko z nazwy, ktore
ma charakter nie kompensaty, ale kary, jednoczesnie doprowadzajac przy tym do wy-
raznego zréznicowania srodkéw ochrony majatkowych prawa autorskich i prawa
wlasnosci przemystowej. Z art. 13 i pkt. 26 Preambuty Dyrektywy wynika, ze celem
dyrektywy nie jest kreowanie odszkodowan o charakterze kary, ale ze odszkodo-
wanie, nawet wtedy gdy jest ustalane w sposéb zryczaltowany, ma mie¢ charakter
kompensacyjny i wyréwnywac wszelkie uszczerbki jaki wyrzadzono uprawnionemu.
Wieksze korzysci, jakie prawo krajowe moze dawa¢ uprawnionemu z prawa wlasnosci
intelektualnej, nie powinny by¢ odszkodowaniem o charakterze kary, ale przybierac
posta¢ innych niz odszkodowanie srodkéw ochrony. Wobec tego dalej idaca ochrona
autorskich praw majatkowych w drodze odpowiedzialnoéci o charakterze karnym

22 Por. Wyrok Sadu Apelacyjnygo w Lodzi z dnia 27.07.2015 ., I ACa 110/15; wyrok Sadu Okregowego
w Krakowie z dnia 20.07.2015, I C 121/15.
# Postanowienie SN - Izba Cywilna z 15.05.2015 r., V CSK 41/14, LEX nr 1750149.
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lub administracyjnym jest dopuszczalna, ale z zachowaniem wlasciwych dla takiej
odpowiedzialnosci rygoréw i zasad. Natomiast za niedopuszczalna na tle Dyrektywy
nalezy uznac¢ takg jej interpretacje, ze tylko niektdre z praw wlasnosci intelektualnej,
do ktérych odnosi si¢ Dyrektywa, moga by¢ chronione przez zasgdzanie dwukrot-
nosci lub trzykrotnosci stosownego wynagrodzenia bez odnoszenia tych wielkosci
do wysokosci poniesionej szkody, a wigc w drodze odszkodowan o charakterze kary*.

5. Opinia Rzecznika Generalnego Eleanor Sharpston

Rzecznik Generalna Eleanor Sharpston w swojej opinii przedstawionej w dniu 24 listopa-
da 2016 roku w sprawie C- 367/15* podzielila watpliwosci Sadu Najwyzszego. Po pierw-
sze, stangla na stanowisku, ze Dyrektywa 2004/48 sprzeciwia si¢ przepisowi krajowemu,
ktéry przewiduje automatyczng zaplate okreslonej z géry kwoty na rzecz uprawnionego
bez jakiejkolwiek interwencji ze strony krajowych organéw sadowych, ustalajacych kwote
odszkodowania. Po drugie, Rzecznik Generalna stwierdzila, ze art. 3iart. 13 ust. 1lit. b)
dyrektywy 2004/48 ,sprzeciwiaja si¢ przepisowi prawa krajowego, na mocy ktérego
uprawniony moze zadac ustalonej kwoty stanowiacej dwukrotnos¢ lub trzykrotnos$¢ wy-
soko$ci oplaty, ktéra bylaby nalezna, gdyby uprawniony wyrazil zgode na wykorzystanie
utworu”. Jednoczesnie jednak stwierdzila, Ze dopuszczalne sg przepisy, na mocy ktérych
uprawniony moze zada¢ kwoty ograniczonej do dwukrotnosci lub trzykrotnosci tej kwo-
ty. W tym wypadku konieczne bedzie wykazanie, ze zagdana kwota jest proporcjonalna
do poniesionej szkody. Ciezar wykazania, Ze zachodza takie okolicznosci, spoczywac be-
dzie kazdorazowo na uprawnionym. Z uwagi na to konieczne bedzie wykazanie zwigzku
przyczynowego pomiedzy naruszeniem a szkoda. Po trzecie, zdanie Eleanor Sharpston
art. 2 ust. 1 dyrektywy 2004/48 ,,nie upowaznia panstwa cztonkowskiego do przyznania
uprawnionemu, ktérego prawa wlasnosci intelektualnej zostaty naruszone, prawa do od-
szkodowania o charakterze kary”*.

Warto zaznaczy¢, ze opinia Rzecznika Generalnego nie jest wyrokiem i nie jest w za-
den sposob wigzaca. Stanowi ona jednak istotng wskazéwke dla orzekajacych sedziow
i najczesciej wyrok powiela stanowisko przedstawione wczesniej w opinii.

6. Wyrok TSUE w sprawie C-367/15

W dlugo oczekiwanym wyroku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie C-367/15 Trybu-
nal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej przedstawil jednak stanowisko zasadniczo od-

. Ibidem, s. 14.

»  Opinia Rzecznika Generalnego Eleanor Sharpston z dnia 24 listopada 2016 r., C — 367/15, http://
curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d61ecf9ef245404ce7
80b180b0c2f86b30.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pah4Qe0?doclang=PL&text=&pagelndex
=0&part=1&mode=DOC&docid=185576&occ=first&dir=&cid=869266#Footnotell.

% Ibidem, pkt 55.

¥ 'Wyrok TSUE z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie C-367/15. http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf?text=&docid=187122&pageIndex=0&doclang=PL&mode=Ist&dir=&occ=first&part
=1&cid=54264.
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mienne od pogladéw wyrazonych w opinii Rzecznika Generalnego Eleanor Sharpston.
TSUE orzekl, ze przepis art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b pr. aut. jest zgodny z prawem unijnym,
przyjmujac przy tym, ze

Artykut 13 dyrektywy 2004/48/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej nalezy interpre-
towa¢ w ten sposob, ze nie sprzeciwia si¢ on uregulowaniu krajowemu, takiemu jak
to bedace przedmiotem sporu w postepowaniu gléwnym, zgodnie z ktérym uprawnio-
ny, ktérego prawo wlasnosci intelektualnej zostalo naruszone, moze zazadac¢ od osoby,
ktéra naruszyla to prawo, albo odszkodowania za poniesiong przez niego szkode, przy
uwzglednieniu wszystkich wlasciwych aspektow danej sprawy, albo, bez wykazywania
przez tego uprawnionego rzeczywistej szkody, domagac si¢ zaplaty sumy pieni¢zne;j
w wysokosci odpowiadajacej dwukrotnosci stosownego wynagrodzenia, ktdre bytoby
nalezne tytulem udzielenia zgody na korzystanie z danego utworu.

TSUE odniost sie do wezesniej omawianego wyroku TK z dnia 23 czerwca 2015 r.,
w ktorym stwierdzono cze¢sciowq niezgodnosc art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b) UPAPP z Kon-
stytucja. Orzeczenie Trybunatu Konstytucyjnego ,,posiada skutek wsteczny, dlatego tez
pytanie prejudycjalne, w zakresie w jakim dotyczy uregulowania, ktérego niezgodnos¢
z konstytucjg zostala stwierdzona, stalo si¢ hipotetyczne i w konsekwencji niedopusz-
czalne”. Z racji podtrzymania przez sad odsytajacy pytania prejudycjalnego, zostato
ono zrozumiane ,jako zmierzajace do ustalenia, czy art. 13 Dyrektywy 2004/48 nale-
zy interpretowaé w ten sposob, ze sprzeciwia si¢ on uregulowaniu krajowemu, ktére
przewiduje mozliwos¢ zazadania zaplaty sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej
dwukrotnosci stosownego wynagrodzenia, jakie byloby nalezne tytulem udzielenia
zgody na korzystanie z danego utworu™?.

W ramach wykladni przepiséw Dyrektywy 2004/48 brane byty pod uwage zobo-
wigzania miedzynarodowe panstw czlonkowskich, w tym zobowigzania wynikajace
z porozumienia TRIPS*, Konwencji bernenskiej* i Konwencji rzymskiej*?, ktore ze-
zwalajg umawiajacym si¢ panstwom na przyznanie uprawnionym szerszej ochrony.

Co wazne, TSUE podkreslil, iz

tej wykladni nie moze, po pierwsze, podwazy¢ fakt, ze odszkodowanie obliczone
na podstawie dwukrotnosci hipotetycznej oplaty licencyjnej nie jest doktadnie pro-
porcjonalne do rzeczywiscie poniesionej przez poszkodowana strone szkody. Taka
cecha jest bowiem nieodtgcznym aspektem kazdego odszkodowania ryczattowego,
na wzdr tego ktore jest przewidziane wyraznie w art. 13 ust. 1 akapit drugi lit. b)

2 Ibidem, pkt 19.

#  Ibidem, pkt 20.

% Porozumienie w sprawie handlowych aspektow praw wlasno$ci intelektualnej (TRIPS) z dnia 15 kwiet-
nia 1994 r. (Dz.U. 1994 L 336, s. 214, zwanego dalej ,,porozumieniem TRIPS”), ktdre stanowi zalacznik 1C
do Porozumienia w sprawie utworzenia Swiatowej Organizacji Handlu (WTO) (Dz.U. 1994, L 336, s. 3).

31 Konwencja bernenska o ochronie dziet literackich i artystycznych (akt paryski z dnia 24 lipca 1971 r.),
w brzmieniu po zmianie z dnia 28 wrzesnia 1979 r.

2 Miedzynarodowa konwencji o ochronie wykonawcéw, producentéw fonograméw oraz organizacji
nadawczych, sporzadzona w Rzymie dnia 26 pazdziernika 1961 r.
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dyrektywy 2004/48. Po drugie, omawianej wykladni nie moze réwniez podwazy¢
fakt, ze celem dyrektywy 2004/48, jak wynika to z jej motywu 26, nie jest wprowa-
dzenie obowiazku polegajacego na zastosowaniu odszkodowan o charakterze kary™.

TSUE zwrdcit takze uwage, ze ,,zwykla zaplata hipotetycznej oplaty licencyjnej
w wypadku naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej nie moze sama zapewnia¢ od-
szkodowania za calo$¢ rzeczywiscie poniesionej szkody, bioragc pod uwage fakt, ze za-
plata tej naleznosci nie zapewnia sama w sobie ani zwrotu ewentualnych wydatkéw
zwigzanych z badaniem i identyfikacja mozliwych aktéw naruszenia, o ktérych mowa
w motywie 26 dyrektywy 2004/48, ani zado$¢uczynienia za mozliwg doznang krzywde
ani tez zaplaty odsetek za nalezne kwoty™**.

W wyjatkowych wypadkach, gdzie odszkodowanie za szkode obliczone na pod-
stawie dwukrotnosci hipotetycznej oplaty licencyjnej wykraczatoby znaczaco poza
zakres rzeczywiscie poniesionej szkody, nie jest wykluczone uznanie takiego zadania
za zakazane naduzycie prawa w mysl art. 3 ust. 2 Dyrektywy 2004/48. Niemniej jednak,
TSUE zaznaczyl, ze ,,zgodnie z majacym zastosowanie w postepowaniu gléwnym ure-
gulowaniem sad polski nie jest w takim wypadku zwigzany zagdaniem uprawnionego,
ktérego prawo zostalo naruszone™.

7. Podsumowanie

Wyrok Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie
C-367/15 ma niebagatelne znaczenie z perspektywy egzekwowania praw przez upraw-
nionych z autorskich praw majatkowych. Jest to istotny wyrok zaréwno dla Polski,
jak i dla innych krajow cztonkowskich, w ktdérych istnieje mozliwos¢ formutowania
roszczen o zryczaltowane odszkodowanie.

Warto zaznaczy¢, ze TSUE w swoim orzeczeniu uznal zgodnos¢ przepisow prawa
polskiego z prawem unijnym, wskazujac, iz wspomniany przepis dyrektywy wyznacza
pewne minimum, a nic nie stoi przy tym na przeszkodzie, aby prawo krajowe zawieralo
normy dalej idace. Wyrok TSUE nie przesadza, ze omawiany przepis w zakresie w ja-
kim przyznaje prawo do zadania dwukrotnosci stosownego wynagrodzenia w przypad-
ku, gdy naruszenie jest niezawinione, jest zgodny z Konstytucja RP. Niemniej jednak
wydaje si¢ wielce prawdopodobne, Ze regulacja ta zostanie w niedalekiej przysztosci
poddana ocenie Trybunalu Konstytucyjnego. Warto jednak mie¢ na uwadze, ze nie
jest powiedziane, ze TK podzieli w tym zakresie stanowisko TSUE. Szczegélnie biorac
pod uwage stuszne w tym zakresie twierdzenia przedstawicieli doktryny, ze w tym
przypadku podstawy do kwestionowania zgodnosci przepisu z Konstytucja sa zde-
cydowanie mocniejsze, gdyz sankcjonowane jest dzialanie niezawinione, co stanowi
poniekad ,kare za niewinnos$¢™*.

3 Wyrok TSUE z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie C-367/15, pkt 26 1 27.
3 Ibidem, pkt 30.

> Ibidem, pkt 31.

% ], Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. ..
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Przedstawiciele doktryny nie uwazaja za stuszny argument, ze zmiana stanu praw-
nego stanowilaby zachete do naruszania praw autorskich. Uprawnionemu przystugu-
ja inne roszczenia w zwigzku z naruszeniem jego praw autorskich, przy czym moga
by¢ one dochodzone kumulatywnie. Dodatkowo, funkcje prewencyjng i odstraszajaca
pelnia tu przepisy karne ujete w rozdziale 14 pr. aut., ktore penalizujg naruszenie au-
torskich praw majatkowych jako przestepstwo. Ograniczenie dotychczasowej nadmier-
nej ochrony prawnoautorskiej pozwoli na stuszne zblizenie do ochrony przewidzianej
dla praw wlasnosci przemyslowej, tym samym ujednolicajgc system ochrony prawnej
w prawie wlasnosci intelektualnej”.

Trudno jest zaja¢ jednolite stanowisko w kwestii ksztaltu przedmiotowego przepisu
art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b pr. aut. Wydaje sie, ze catkowite jego uchylenie albo wprowadze-
nie obowigzku zaplaty jedynie kwoty w wysokosci jednorazowej oplaty licencyjnej nie
bedzie nalezycie chroni¢ intereséw twdrcéw i moze sprzyjac¢ ewentualnym naruszeniom
jego praw. Dzialanie takie sprawiloby, ze przyznana ochrona stalaby si¢ iluzoryczna,
a majatkowym prawom autorskim bylaby przyznana tylko pozorna ochrona, co bez
watpienia oznaczaloby, niedopuszczalne na gruncie Konstytucji, naruszenie istoty tego
prawa. Biorgc pod uwage caloksztalt unormowan tworzacych system ochrony autor-
skich praw majatkowych, a w szczegdlnosci pozostale roszczenia przystugujace upraw-
nionemu, wydaje sie stuszne twierdzenie, Ze ograniczenie roszczenia zaptaty do wy-
sokosci jednokrotnego stosownego wynagrodzenia doprowadzi do stabszej ochrony,
zwlaszcza biorgc pod uwage ochrone przyznawang przez Konstytucje innym prawom
majatkowym. Catkowite usunigcie formy zryczaltowanej pozbawi podmioty upraw-
nione znaczacych ulatwien dowodowych, co ma szczegélne znaczenie w przypadku
tworcow niekorzystajacych z pomocy organizacji zbiorowego zarzadzania.

Jednym z proponowanych rozwigzan mogloby by¢ ustanowienie obowigzku zapta-
ty dwukrotnosci stosownego wynagrodzenia, gdy mamy do czynienia z zawinionym
naruszeniem, natomiast w przypadku braku winy naruszyciela kwota ta moglaby by¢
ograniczona do jednokrotnosci naleznej oplaty licencyjnej. W kazdym przypadku ko-
nieczne by bylo zastrzezenie prawa sadu do miarkowania wysokos$ci odszkodowania
ze wzgledu na stopien zawinienia, czy tez rozmiar wyrzadzonej szkody, a nie postu-
giwanie si¢ wylgcznie sztywnymi stawkami ryczaltowymi. W tym zakresie mozna
by wprowadzi¢ wigksza swobode sadu na ksztalt rozwigzania przewidzianego w art. 332
Kodeksu postepowania cywilnego, czy tez art. 43 pr. aut. (zgodnie z ktérym w braku
umownego ustalenia wynagrodzenia sad moze decydowac o jego wysokosci, kierujac
sie przy tym osiagganymi korzys$ciami i zakresem udzielonego prawa). Warto by sie
bylo zastanowi¢ nad wyliczeniem w ustawie sktadnikéw szkody. Nawigzujac do opi-
nii Rzecznika Generalnego stuszne wydawaloby si¢ zmodyfikowanie ci¢zaru dowodu
i wprowadzenie obowigzku wykazania przez uprawnionego, czy zadana kwota jest
proporcjonalna do poniesionej szkody. Bioragc pod uwage uwagi Trybunatu Konstytu-
cyjnego odnosnie braku rownowagi pomiedzy stronami, mozna by takze ograniczy¢
mozliwos¢ dochodzenia roszczenia wytacznie do tworcow i ich spadkobiercow.

37 Ibidem.
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Analysis of the Possibility to Claim Flat Rate
Remuneration under Polish Copyright Law

The aim of this article is to analyse the issue of the copyright holder’s right to claim a flat rate
remuneration. This regulation was criticised from the beginning as contrary to the rules for
damages liability in civil law. As a result of the judgement of Constitutional Court in the case
SK 32/14 the possibility of claiming triple of an appropriate remuneration from the perpetrator
of culpable violation was blocked. The Court of Justice of the European Union in the judge-
ment of 25 January 2017 in case C-367/15 decided that Polish regulation is compatible with
the European Union law contrary to the an opinion of an Advocate General Elenor Sharpston.
The article also presents proposals for solutions that can replace the regulation.

Key words: copyright law, flat rate remuneration, compensation
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Cytat — czy wielkos¢é ma znaczenie?

Streszczenie:

W artykule autor w sposdb zwiezty wskazuje na podstawowe problemy zwigzane z rozmia-
rem cytatu i jego wplywem na prawng dopuszczalnos¢ stosowania tej postaci dozwolonego
uzytku w prawie polskim. Po kolei analizujac przestanki wystepujace w art. 29 pr. aut. do-
chodzi do wniosku, ze czynnikiem, ktéry wptywa na prawna dopuszczalno$¢ cytatu, jest
jego funkgja i cel, ktory petni w utworze. W podsumowaniu w sposéb syntetyczny wskazuje
na wszystkie problemy i stara si¢ udzieli¢ odpowiedzi na postawione pytania.

Stowa kluczowe: cytat, prawo autorskie, rozmiar cytatu

1. Wstep

Cytat jest egzemplifikacjg dozwolonego uzytku, ktéry ma wielkie znaczenie praktycz-
ne. Nie sposob prowadzi¢ dziatalnosci naukowej, publicystycznej, dydaktycznej czy
artystycznej nie korzystajac z cytatow. Wielokrotnie postugujemy sie cytatem w celu
wzmocnienia swojej argumentacji czy poparcia wywodow. Tak samo jak inne przeja-
wy dozwolonego uzytku, cytat jest ingerencja w sfere wylacznosci tworcy. Niewatpliwie
nalezy zgodzi¢ sie, ze ,wymiana idei, inspiracji i informacji (wolnosci wymiany) jest ka-
mieniem wegielnym nie tylko demokracji (umozliwiajac monitoring i kontrole wladzy),
ale i rozwoju kultury. Ta ostatnio bowiem niejako zywi si¢ sama sobg — a to wymaga
jej wolnoéci, a nie koncesjonowania (zgody na wykorzystywanie jej dobr)”>. Na gruncie

' Autor jest absolwentem Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego.
2 E. Letowska, O pastiszu operowym na marginesach prawa autorskiego [w:] Oblicza Prawa Cywilnego -
Ksigga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bleszyriskiemu, s. 234.



Cytat — czy wielko$¢ ma znaczenie?

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych’ kwestie zwiazane z wielkoscig cytatu,
jaki autor moze przeja¢ bez konsekwencji prawnych, wywotuja wiele watpliwosci. Roz-
poczynajac rozwazania warto jednak siegna¢ do potocznej definicji cytatu, ktéry moze
by¢ wskazéwka interpretacyjng. Cytat to ,,fragment ksigzki, filmu, utworu muzycznego
itp., przytoczony w innym utworze lub wypowiedzi™. Na pierwszy rzut oka widzimy,
ze okreslenie, ktore definiuje cytat to stowo: ,fragment”. Jest to istotne, poniewaz jak
wskazuje sie powszechnie, cytat musi mie¢ role podrzedng w stosunku do dzieta, w ktore
to zostaje wpleciony. Jak stusznie podnosi G. Mania: ,,Po pierwsze, cytat nie powinien
zastepowac wlasnej tworczosci cytujacego. Po drugie za$, cytat nie powinien prowadzi¢
do reprodukcji dziela™. Juz sama pobiezna analiza prowadzi do wniosku, ze rozmiar
cytatu nie jest bez znaczenia. Truizmem jest stwierdzenie, Ze abstrakcyjne okreslenie
wielkosci dopuszczalnego cytatu jest bardzo trudne, a w wielu przypadkach niemozliwe.
In genere ocena jest takze utrudniona z powodu réznych rodzajow dziet z jakimi stykamy
sie w powszechnym obrocie gospodarczym.

2. Dopuszczalny rozmiar cytatu

2.1. Konsekwencje okreslonego zakreslenia ram dozwolonego cytatu

Jak zostalo wskazane we wstepie, glownym tematem artykutu jest kwestia dopuszczal-
nego rozmiaru cytatu. Jest to kluczowe i nie sg to tylko rozwazania czysto teoretyczne
pozbawione znaczenia praktycznego. Przejecie zbyt duzego fragmentu czyjegos dzieta
moze prowadzi¢ do naruszenia autorskich praw majatkowych. Pozwolenie na szero-
ko zakrojone cytowanie prowadzitoby do znaczacego ograniczenia ochrony dziefa.
Oczywistg konsekwencja bylby brak poszanowania majatkowych intereséw tworcy®.
Nie mozna zapomina¢ o autorskich prawach osobistych twdrcow, ktoére to poprzez
takie dziatanie mogloby prowadzi¢ do naruszenia rzetelnego wykorzystania utworu’.
Pamietac nalezy, ze ,,cytat na gruncie art. 29 pr. aut. odnosi si¢ tylko do catosci lub
takiej czesci cudzego dziela, ktéra uyjmowana samoistnie spetnia cechy indywidualnej
tworczo$ci w rozumieniu prawa autorskiego™®. Mozna zauwazy¢, ze w wielu przypad-
kach, gdy cytat bedzie niewielki, w ogdle nie dojdzie do potrzeby cytowania, ze wzgledu
na fakt, ze przejmowany fragment nie ma cech utworu.

Jednakze, nie mozna pozosta¢ obojetnym na interesy cytujacego. Przeciez ostre za-
kreslenie i to bardzo wasko mozliwosci cytowania powodowaltoby naruszenie swobody
dla dziatalnosci naukowej, publicystycznej, dydaktycznej czy artystycznej. Nalezy za-
uwazy¢, ze konkretne ustalenie ram dozwolonego cytowania jest niemozliwe. Wazenie

> Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 880),
dalej jako pr. aut.

* Por. haslo: Cytat [w:] Sfownik jezyka polskiego, red. M. Banko, t. 1, Warszawa 2007, s. 264.

> G. Mania, Cytat w muzyce - o potrzebie reinterpretacji przestanek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellonskiego PPWI 1/2017, s. 63.

¢ L. Malek, Cytat w $wietle prawa autorskiego, Warszawa 2011, s. 339.

7 Ibidem.

8 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 236.

19



Lukasz Chyla

interesow cytujacego i cytowanego jest kluczowe. Podkresla si¢ koniecznos¢ brania pod
uwage interesow dwodch stron w celu upowszechnienia nauki oraz zapewnienia swobo-
dy wyrazania opinii®. Nie sposdb a priori wyznaczy¢ granice dopuszczalnej wielkosci
dozwolonego cytatu.

2.2. Kryterium ilosciowe dopuszczalnego rozmiaru cytatu

Przepisy oraz orzecznictwo sagdowe nie dostarcza nam zadnych wskazowek dotycza-
cych dozwolonej wielkosci cytatu'®. ,W orzeczeniach saqdéw holenderskich przyje-
to m.in. dopuszczalno$¢ wykorzystywania w ramach prawa cytatu tekstu 16-stron-
nicowego (caly rozdzial) z 386-stronnicowej ksigzki i 4 wierszy z jednego autora™'.
Moim zdaniem, nie jest to zadna wskazdéwka naprowadzajaca i konkretyzujaca, umoz-
liwiajaca odnoszenie si¢ do niej przy ocenie czy dany cytat jest zgodny z art. 29 pr. aut.
Nalezy wskaza¢ w pierwszej kolejnosci, ze wielkos$¢ cytatu rozumiana jako ilos¢ stow
czy procentowy jego udzial w utworze cytujacego, nie jest najbardziej szczesliwym
kryterium, jakie nalezy bra¢ pod uwage. Tak rozumiane kryterium dopuszczalne-
go rozmiaru byloby pozbawiony sensu i prowadzitby do rozstrzygnie¢ niezgodnych
ze zdrowym rozsadkiem. ,,Budowanie sztywnych ram, odnoszacych si¢ do okreslenia
procentowego elementéw dzieta, ktére moga zosta¢ zaczerpniete w ramach analizo-
wanej formy dozwolonego uzytku, byloby chybione™?. Zgadzam si¢ z teza, ze cytat
moze mie¢ znaczenie kluczowe dla utworu, co implikuje nieraz bardzo rozbudowany
cytat, bedacy centrum danego dzieta". Analiza orzecznictwa wskazuje, Ze nawet caty
utwér moze by¢ wtopiony w dzieto, jezeli pozostaje w takiej proporcji do wkiadu
tworczosci wlasnej, aby nie byto watpliwosci co do tego, ze powstalo wlasne dzieto™.
Dlatego tez, nie jest dozwolone stosowanie ,,cytatu substytucyjnego”, czyli takiego,
ktory powoduje brak wiasnego wywodu autora'. W art. 29 pr. aut. chodzi o relacje¢
cytatu do calego dziela oraz pelniong przez niego funkcje'. Przeszczepiony cytat
co do zasady nie moze zastepowac zapoznania si¢ z calym dzielem. Spowodowanie
braku koniecznosci zapoznania si¢ z dzielem cytowanym prowadzitoby do naruszenia
autorskich praw majatkowych i jako takie nie miesci si¢ w granicach dozwolonego cy-
tatu. Podnosi sie, ze cytat powinien charakteryzowac si¢ incydentalnoscig rozumiang

° Por. S. Ritterman, Komentarz do prawa autorskiego, Krakéw 1937, s. 101; S. Stanistawska-Kloc, Zasady
wykorzystywania cudzych utworéw: prawo autorskie i dobre obyczaje (etyka cytatu), http://www.diamet
ros.iphils.uj.edu.pl/serwis/pdf/diam19_stanislawskakloc.PDF, 05.05.2017, s. 161; ]. Barta, R. Markiewicz,
Prawo...,s. 417.

107, Barta, R. Markiewicz, Prawo..., s. 236.

" Ibidem.

12 K. Gienas [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydetko,
Warszawa 2011, komentarz do art. 29.

13 §. Stanistawska-Kloc [w:] M. Bukowski, D. Flisak (red.), Z. Okon, P. Podrecki, ]. Raglewski, S. Stani-
stawska-Kloc, T. Targosz, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz LEX, Warszawa 2015, s. 454.

" Wyrok SN z dnia 23.11.2004, sygn. I CK 232/04, OSNC 2005, Nr 11, poz. 195.

5 E. Laskowska, ]. Marcinkowska, J. Preussner-Zamorska [w:] Prawo autorskie - System Prawa Prywat-
nego, red. J. Barta, t. 13, 2017.

16 7. Barta, R. Markiewicz, Prawo..., s. 236.
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jako bodziec, ktory prowadzi do dalszego rozwinigcia tematu. Jest to zwigzane z za-
kazem stosowania ,cytatu substytucyjnego”. Wszystko co zostato powiedziane pro-
wadzi do wniosku, ze odrzucanie a limine zbyt obszernego cytatu jest nieuprawnione.
Badanie, czy dany cytat jest prawnie dozwolony i nie stanowi naruszenia autorskich
praw majatkowych, powinno by¢ dokonywane in concreto.

Kwestig wartg zastanowienia sie¢ w tym miejscu jest pytanie co oznacza sformulo-
wanie, zZe cytat powinien pozostawaé w takiej proporcji do wktadu tworczosci wta-
snej, aby nie byto watpliwosci co do tego, ze powstalo wlasne dzieto". Z jednej strony
moze chodzi¢ o proporcje¢ rozmiaru cytatu do wlasnego wywodu, z drugiej o wartos¢
merytoryczng lub w przypadku takich dziedzin kreacyjnych, jak muzyka czy plasty-
ka, o warto$¢ estetyczng. Uwazam, Ze druga interpretacja jest stuszna. Niewatpliwie
chodzi o ,,jako$¢” wlasnego utworu, ktéry to moze opierac si¢ nawet na niewielkim
wywodzie, kompozycji czy malunku. Ilustrujgc ten poglad mozna zauwazy¢, ze nawet
sladowy wywod', ktory jest trafny i bedacy w calej rozcigglosci wartosciowy i zna-
czacy, moze prowadzi¢ do wniosku, ze proporcje cytatu i wlasnej tworczosci w dziele
s3 do zaakceptowania.

2.3. Kryteria rozmiaru cytatu w ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych - urywki rozpowszechnionych utworéw

W art. 29 pr. aut. ustawodawca pozwala cytujagcemu na przytaczanie w utworach stano-
wigcych samoistng catos¢ urywki rozpowszechnionych utworéw. Rozwazajac rzeczony
przepis nalezy zastanowic¢ si¢ nad jezykowa wykladnig stowa: ,,urywki”. Niewatpliwie
nalezy stwierdzi¢, ze urywek to jakas czes¢, ktora to w zadnym wypadku nie moze by¢
calym dzielem. Urywek to krotki fragment tekstu lub utworu muzycznego'. Prawo-
dawca zmienit te regulacje w poréwnaniu do ustaw z 1926 r.*° oraz 1952 r.*! W ustawie
z 1926 r. byly to ,,male ustepy”, a w ustawie z 1952 r. , krétkie ustepy”. Omawiajac re-
dakcje obecnego przepisu mozna podeprzec si¢ doktryng i orzecznictwem aktualnym
pod rzadami poprzednich ustaw?’. Poglad najbardziej zblizony do obecnego orzecz-
nictwa prezentuje R. Markiewicz, ktéry podnosi, ze termin ,krétkie ustepy utwordw”
nalezy ,okresla¢ na podstawie intuicyjnego i powszechnie przyjetego znaczenia tego
terminu”?. Jak wskazuje L. Malek ,,mozna przypuszczac, ze R. Markiewicz uwaza (cho¢
wynika to juz tylko posrednio z zaprezentowanego przez niego rozumowania), ze uzyte
tu okreslenie oznacza obowigzane badania stosunku wielkosci urywka do objetosci

7 Por. Wyrok SN z dnia 23.11.2004, sygn. I CK 232/04, OSNC 2005, Nr 11, poz. 195.

8 Tlustruje poglad na przykiadzie literatury, cho¢ oczywiscie uwagi poczynione nalezy odnies¢ do in-
nych dziedzin kreacyjnych majac na wzgledzie oczywistg koniecznoé¢ odpowiedniego dostosowania
wynikajacego z cech charakterystycznych dla innych dziedzin sztuki.

° https://sjp.pl/urywek, 29.04.2017.

2 Ustawa z 29.03.1926 r. o prawie autorskim (Dz.U. RP 1935 nr 36 poz. 260), dalej: ustawa z 1926 .

! Ustawa z 10.07.1952 1. o prawie autorskim (Dz.U 1952 nr 34 poz. 234), dalej: ustawa z 1952 r.

L. Malek, Cytat..., s. 341.

2 R. Markiewicz, Dzielo literackie i jego tworca w polskim prawie autorskim, Krakow 1984, s. 45.

—_

21



Lukasz Chyla

calego utworu, z ktérego pochodzi”**. Nie do konca zgadzam si¢ z takim wyjasnieniem
tego sformulowania. Moim zdaniem, w tym miejscu trzeba wzig¢ inne kryterium pod
uwage. Nie chodzi o badanie rozmiaru cytatu, ale o jego funkcje jaka pelni w dziele,
do ktoérego zostaje inkorporowane. Tak jak wczesniej wspominatem, nie chodzi tez
o role podrzedna, w takim rozumieniu, ze cytat nie moze zajmowac miejsca centralne-
go. Cytat jak najbardziej moze zajmowac miejsce naczelne, a réwniez by¢ klasyfikowany
jako urywek. Znéw wydaje sie, ze urywek nalezy rozumie¢ w kategoriach merytorycz-
nych. Innymi sfowy, urywek ma mie¢ cho¢ w minimalnym stopniu mniejsze znaczenie
poznawcze. Nie ulega watpliwosci, ze moze by¢ bardzo wartosciowym fragmentem
utworu, ale nie jedynym. Uwazam, ze ta niesamodzielnos¢ cytatu jest kluczowa. Chodzi
o to, ze wywdd obok cytatu musi by¢ tak samo istotny albo cho¢ w stopniu minimal-
nym istotniejszy.

2.4. Kryteria rozmiaru cytatu w ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych - drobne utwory w calosci

W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprécz urywkoéw rozpowszech-
nionych utwordéw, dopuszcza si¢ zamieszczenie w cytacie drobnych utworéw w catosci.
Okreslenie utworu jako drobny jest nad wyraz nieprecyzyjne. Wydaje sie, ze chodzi
o utwory, ktore s3 z réznych powodéw niepodzielne®. Rzeczywiscie jest to jedyne
uzasadnienie wprowadzania takiej przestanki do art. 29 pr. aut. Utwory niepodzielne
to zazwyczaj takie, ktdre nie moga zosta¢ przekazane w ograniczonej wersji, poniewaz
prowadziloby to do nieadekwatnego oddania ich wartosci merytorycznej. Mogloby
to prowadzi¢ do zarzutu nierzetelnego wykorzystania cytowanego utworu. Mozna tez
wyobrazi¢ sobie sytuacje, w ktdrej cytowanie czesci ,,drobnego” utworu nie miatoby
w ogole wickszego sensu, poniewaz taka cze$¢ nie bylaby nos$nikiem zadnej tresci se-
mantycznej*. Jezeli chodzi o rozmiar takiego utworu to uwazam, ze dyskusja na ten
temat jest w ogole pozbawiona znaczenia praktycznego. Jak podnosi sie w literaturze,
charakterystyka utworu jako drobnego nie powinna by¢ oceniana przez pryzmat jego
faktycznej wielkosci*”. Dochodze tutaj znowu do wniosku, ze kluczowym kryterium,
ktére pozwala na zdecydowanie czy cytat jest dozwolony z prawnego punktu widzenia,
jest warto$¢ merytoryczna tego co ,oplata” cytat. Jezeli drobny utwoér ma znaczenie
kluczowe i cytujacy nic nie wnosi twodrczego i oryginalnego do utworu, to taki cytat
jest niezgodny z obowigzujacym porzadkiem prawnym.

2.5. Klauzula z art. 35 pr. aut. i jej wplyw na wielko$¢ przejetego cytatu

Przy okreslaniu rozmiaru cytatu, jaki mozna inkorporowa¢ do wlasnego dzieta, wiel-
ka role odgrywa klauzula generalna zawarta w art. 35 pr. aut. Dozwolony uzytek nie
moze naruszac normalnego korzystania z utworu lub godzi¢ w stuszne interesy tworcy.

2 L. Malek, Cytat..., s. 339.

2 Por. ibidem, s. 349.

% Ibidem.

27 S. Stanistawska-Kloc [w:] Prawo autorskie..., s. 454.
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Jak podnosi doktryna: ,,przez normalne korzystanie z utworu rozumie¢ nalezy sytu-
acje, w ktdrej eksploatacja dobra niematerialnego niesie ze sobg oczekiwania podmiotu
uprawnionego uzyskania dochodu™®. W zwiazku z powyzszym nie jest dozwolone
cytowanie takiego fragmentu dziefa, ktory pozwalalby na zapoznanie si¢ z dzietem
bez bezposredniego kontaktu z nim. Innymi slowy, dochodzitoby do reprodukc;ji
dzieta. Istotne jest zauwazenie pozornej sprzecznosci pomiedzy klauzulg generalng
zart. 35 pr. aut. a przytaczanym orzeczeniem Sadu Najwyzszego®. Na pierwszy rzut oka
wydawac by si¢ moglo, Ze nie mozna pogodzi¢ tych dwéch w gruncie rzeczy odmien-
nych stanowisk. Przeciez zacytowanie calego dzieta powoduje mozliwo$¢ zapoznania
sie z nim bez koniecznosci siegania do pierwotnego utworu. Zmieniajac optyke, nalezy
jednak zauwazy¢, ze odbiorca koncentruje si¢ na czgsci utworu, ktdry ,,oplata” cytat.
Jego warto$¢ merytoryczna czy estetyczna powinna by¢ tak duza, aby zupelnie zmie-
ni¢ kat postrzegania cytatu. Powoduje to stan, ktéry doprowadza do obligatoryjnego
zaznajomienia si¢ odbiorcy z pierwotnym dzietem, jezeli chce doglebnie poznaé caty
tok dowodzenia.

3. Podsumowanie

Skupienie si¢ na relacji wielkosci cytatu do calego utworu jest waznym problemem
praktycznym, na ktéry to jednak nie mozna udzieli¢ odpowiedzi ostrej i jednoznacz-
nej. Analizujgc jaki cytat jest prawnie dopuszczalny, nie mozna pomina¢ przestanek
wystepujacych w art. 29 pr. aut. Zaréwno ,,urywki rozpowszechnionych utworéw”,
jak i ,drobne utwory w caloéci” muszg zosta¢ poddane gruntownej wyktadni, ktéra
wplywa na zgodne z dozwolonym uzytkiem wprowadzanie cytatéw do utworu. Klu-
czowe w zrozumieniu czy wielko$¢ cytatu ma znaczenie, jest uswiadomienie sobie,
ze w istocie to nie mechanicznie rozumiany rozmiar jest relewantny dla przepiséw
prawnych. Nalezy przede wszystkim bra¢ pod uwage cel i funkcje, jaka cytat spetnia
w utworze. Oczywidcie wielko$¢ cytatu posrednio moze wplywac na wrazenie, ze jest
niedopuszczalny, jednakze najwazniejsze jest to jak wspolgra z caloécig utworu. Jezeli
jest tylko przyczynkiem do dalszej dyskusji i prowadzi do istotnych wywodéw prowa-
dzonych przez autora, to nie ma podstaw do stwierdzenia, ze taki cytat narusza normy
wynikajace z dozwolonego uzytku. Nie mozna zapomina¢ o klauzuli generalnej, ktéra
pelni role korygujaca takze w tym przypadku. Siggniecie do niej pozwala na prawidlowa
decyzje w zakresie rozmiaru cytatu, ktdry jest pozadany w danym dziele.

# K. Gienas [w:] Ustawa o prawie autorskim..., komentarz do art. 35.
¥ Por. Wyrok SN z dnia 23.11.2004, sygn. I CK 232/04, OSNC 2005, Nr 11, poz. 195

23



Lukasz Chyla

Quotation - Does Size Matter?

In the article the author succinctly points out the basic problems connected with the size
of the quotation and its influence on the legal admissibility of using this form of fair use in
Polish copyright law. In turn, by analyzing the premises of Article 29 polish copyright code it
concludes that the factor that influences the legal admissibility of a quote is its function and
purpose, which is fulfilled in the work. In summarizing in a synthetic way, the author point
out to all the problems and try to answer the previous questions.

Key words: quotation, copyright law, size of quote
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Czy istnieje licencja wieczysta
na korzystanie z utworu?

Streszczenie:

W tekscie przedstawiona jest proba odpowiedzi na pytanie o mozliwos¢ prawnej kre-
acji pojecia ,niewypowiadalnej licencji na korzystanie z utworu” wobec tresci przepisu
art. 68 par. 112 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2016 poz. 666, 1333). Licencja ta dawataby mozliwo$¢
stworzenia trwalego stosunku prawnego, ktéry pozadany jest w obrocie. Wobec powyz-
szego, zostaje dokonane rozroznienie na umowy licencyjne zawarte na czas nieoznaczo-
ny, oznaczony, umowy w ktérych nie zostal oznaczony czas ich trwania oraz umowy
na czas wykonywania oznaczonych czynnosci, ktére determinuje czas i mozliwos¢ ich
wypowiedzenia. Praca koncentruje si¢ na znalezieniu odpowiedzi twierdzacej na zadane
w tytule pytanie, co ostatecznie konczy si¢ powodzeniem.

Stowa kluczowe: licencja na korzystanie z utworu, wypowiedzenie umowy
licencyjnej, termin wypowiedzenia, niewypowiadalna licencja, licencja wieczysta

Wprowadzenie

Kuszacym, w obecnym porzadku prawnym, wydaje si¢ istnienie pojecia licencji wieczy-
stej na korzystanie z utworu. Potrzeba istnienia niewypowiadalnej licencji jest szcze-
golnie zaznaczana przez licencjobiorcow. Wynika ona z koniecznosci zapewnienia
wlasciwych gwarancji, ktére dawalyby licencjobiorcy trwaty grunt do realizowania
dlugotrwatych przedsiewzie¢ opartych na licencjonowanych rozwigzaniach, szczegdl-
nie na polu utworéw w postaci programéw komputerowych. Brak wyraznej regulacji

! Autorka jest studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego
w Krakowie.
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dopuszczajacej taka konstrukeje rodzi wiele probleméw natury praktycznej i koniecz-
no$¢ postugiwania si¢ niejasnymi konstrukcjami prawnymi, ktére w razie powstania
sporu moga zosta¢ zakwestionowane. Mimo to, praktyka kreuje rozmaite rozwigzania,
ktére mialyby spelnia¢ funkcj¢ niewypowiadalnych licencji na korzystanie z utworu.

2. Wykladnia literalna

Ustawodawca w art. 68 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako
pr. aut.)’ uregulowal wypowiedzenie umowy licencyjnej na korzystanie z utworu.
W ustepie pierwszym art. 68 pr. aut. wprowadzil dyspozytywna zasade, ze w przypadku
zawarcia umowy na czas nieoznaczony, ,tworca moze ja wypowiedzie¢ z zachowaniem
terminéw umownych, a w ich braku na rok naprzéd, na koniec roku kalendarzowego”.
W ustepie drugim stanowi, ze udzielenie licencji na okres dfuzszy niz pie¢ lat uwaza sie,
po uplywie tego terminu, Ze zostala ona udzielona na czas nieoznaczony. Rozréznienie
na licencje wylaczng i niewylaczng nie ma przy tym znaczenia, lecz ma je czas na jaki
zostala zawarta umowa licencyjna. Ustawodawca regulujac wypowiedzenie umowy
licencyjnej w ustawie, rozdziela przypadki zawarcia umowy licencyjnej na czas ozna-
czony i na czas nieoznaczony.

Ustep pierwszy art. 68 pr. aut. dotyczy przypadku zawarcia umowy licencyjnej
na czas nieokreslony, ktore to postanowienie musi by¢ wyraznie zapisane w umowie.
Wobec faktu, ze bezterminowa licencja na korzystanie z utworu jest umowga o charak-
terze ciagtym, jej wypowiadalnos$¢ jest niekwestionowana’. Dlatego mozna przyjac,
ze przepis ten okresla jedynie terminy wypowiedzenia umowy licencyjnej, w przypadku
braku zawarcia tej regulacji w umowie jest on przepisem dyspozytywnym.

Ustep drugi art. 68 pr. aut. odnosi si¢ do uméw zawartych na czas oznaczony. Li-
cencje zawarte na okres ponizej pigciu lat, wygasaja po uplywie czasu, na ktéry zostaty
zawarte, a wczesniejsza mozliwo$¢ ich wypowiedzenia jest poddawana w watpliwosc.
Ustalenia w orzecznictwie w stosunku do mozliwosci wypowiedzenia umowy obliga-
cyjnej zawartej na czas okreslony zostaly poczynione jedynie w odniesieniu do umowy
najmu lokalu mieszkalnego oraz umowy dzierzawy, nie dotycza wiec bezposrednio
umowy licencyjnej*. W trzech uchwatach Sadu Najwyzszego, dotyczacych mozliwosci
wczesniejszego wypowiedzenia umowy zawartej na czas okreslony, Sad orzekt o braku
mozliwosci takiej konstrukeji®. Ponadto Sad Najwyzszy, w orzeczeniu dotyczacym umo-
wy dzierzawy, podkresla réznice pomigdzy samymi regulacjami umowy najmu lokalu

2 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2016 poz. 666, 1333).

> Wynika to z art. 365 [1] Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2017 poz. 459), (dalej ,,k.c”), ktéry stanowi o moz-
liwosci wypowiedzenia przez obie strony umowy, kazdego zobowiazania bezterminowego o charakterze
cigglym. Tak tez w odniesieniu do umowy licencyjnej J. Szyjewska-Baginska [w:] Ustawa o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydetko, Warszawa 2016, s. 410.

* W odniesieniu do umowy najmu lokalu mieszkalnego: Uchwata Sadu Najwyzszego - Izba Cywilna
z dnia 15 lutego 1996 r. III CZP 5/96 oraz Uchwala Sadu Najwyzszego - Izba Cywilna z dnia 3 marca
1997 r. III CZP 3/97, a w odniesieniu do umowy dzierzawy: Uchwala Sadu Najwyzszego - Izba Cywilna
z dnia 27 pazdziernika 1997 r. IIT CZP 49/97.

> Patrz przypis nr 4.
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mieszkalnego i umowy dzierzawy i niemoznos¢ zastosowania w calo$ci wczesniejszej
argumentacji uzytej przez Sad w orzeczeniu dotyczacym najmu lokalu mieszkalnego®.
Majac to na uwadze, Sad Najwyzszy formuluje jednak ogélne stwierdzenie: ,,Z natury
umowy zawartej na czas oznaczony wynika, Zze powinna ona trwac i wigzaé strony
przez caly czas w umowie okreslony. Zawarte w umowie postanowienie o mozliwosci
jej wypowiadania pozbawiatoby ja wlasciwosci umowy zawartej na «czas oznaczony»’.

Ustalenia Sadu nie determinujg jednak odpowiedzi na pytanie o mozliwo$¢ wcze-
$niejszego wypowiedzenia umowy licencyjnej zawartej na czas oznaczony krotszy niz
pie¢ lat, z uwagi na jej odmienno$¢ i specyfike od umoéw najmu i dzierzawy. Mimo to,
wydaje sie wlasciwym przychylenie si¢ do stanowiska o niemozno$ci wypowiedzenia
takiej umowy. Wowczas bowiem umowa na czas oznaczony, ktorej ustawodawca chciat
zapewnic trwalo$¢ i stabilnos¢, odrézniajac ja tym od umowy na czas nieoznaczony,
stata by sie zblizona do umowy na czas nieokreslony’. Mozliwe jest jednak w ramach
swobody uméw zawarcie w umowie konkretnych, szczegélnych wypadkéw, ktorych
wystapienie uprawnia do wypowiedzenia umowy przez strony, a takze wypowiedzenie
po spelnieniu przestanek ustawowych z art. 56, 57 i 58 pr. aut.?

W odniesieniu do umoéw zawartych na czas oznaczony dtuzszy niz piec lat, stosu-
jac wykladnie literalng, nalezaloby poczyni¢ ponizsze ustalenia. Wszelkie takie umo-
wy licencyjne, po uplywie pigciu lat od ich zawarcia, z mocy prawa przeksztalcajq si¢
W umowy na czas nieoznaczony i podlegaja wypowiedzeniu, przy czym termin na jaki
zostaly zawarte nie ma znaczenia, bowiem zawsze konieczne jest ich wypowiedzenie.

W watpliwos¢ nalezy podda¢ zasadnos¢ wykladni literalnej, co zostanie uczynione
ponizej. Juz na wstepie nalezy zauwazy¢ jej restrykcyjnos¢ i odstepstwo od woli stron
na rzecz ustalonych w porzadku prawnym zasad dotyczacych uméw obligacyjnych
do jakich nalezy licencja.

3. Systematyka umoéw licencyjnych na korzystanie z utworu

Koniecznym jest w tym momencie wywodu dla systematyki pdézniejszych wnioskéw,
rozréznienie umow licencyjnych w stosunku do czasu na jaki zostaly zawarte, bowiem
wplywa to na mozliwos¢ i termin ich wypowiedzenia.

3.1. Umowa na czas nieoznaczony

Rozrézniajac umowy licencyjne w stosunku do czasu ich trwania, na wstepie nalezy
wyr6zni¢ umowe, w ktorej strony okreslity czas trwania umowy jako ,nieoznaczony”.

¢ Uzasadnienie do Uchwaly Sadu Najwyzszego — Izba Cywilna z dnia 27 pazdziernika 1997 r. III CZP
49/97.

7 Tak tez w uzasadnieniu do Uchwaly Sadu Najwyzszego — Izba Cywilna z dnia 27 pazdziernika 1997 r. I1I
CZP 49/97.

8 Tak w M. Zatucki [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. P. Slezak,
Warszawa 2017, s. 452. Ustawowe przestanki wypowiedzenia to: naruszenie istotnych intereséw tworczych
lub brak rozpowszechniania utworu w przypadku zobowigzania sie do tego przez licencjobiorce lub naru-
szenie integralnosci utworu — we wszystkich przypadkach prawo do wypowiedzenia przystuguje tworcy.
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Zakonczenie takiego stosunku prawnego bedzie wymagaé wowczas jednostronnego
oswiadczenia woli wypowiadajacego umowe, a skuteczne bedzie ,,z chwila, gdy doszto
do niej w taki sposob, ze mogla zapoznac sie z jego trescig™. Okres wypowiedzenia
ze wzgledu na konstrukcje art. 68 pr. aut., ksztaltowal si¢ bedzie roznie w zaleznosci
od podmiotu, ktdry wypowiada umowe oraz uregulowania terminu wypowiedzenia,
badz jego braku w umowie licencyjne;j.

Zwrdcenia uwagi wymaga legitymacja podmiotowa do zastosowania uprawnienia
wynikajacego z tego przepisu. Ustawodawca bowiem wyraznie oznacza ,twdrcg” jako
podmiot uprawniony do wypowiedzenia. Wobec wyraznego rozréznienia w ustawie
pomiedzy pojeciami ,,uprawniony z praw autorskich”, ,,podmiot praw autorskich”,
»autor”, ,tworca” nalezy uznac, ze ustawodawca nie dopuscit sie pomytki w oznaczeniu
podmiotu, lecz jego zabieg byt celowy.

Réwniez wzgledy funkcjonalne pozwalajg dotrze¢ do takiej konkluzji, traktujac
tworce jako podmiot szczegdlnie chroniony w ustawie, a wigc bedacy wylacznym adre-
satem tej regulacji'®. Rozwazajac sens tego przepisu, mozna dojs¢ do wniosku, Ze tworca
uzyskuje szczegdlnie korzystng pozycje w tak skonstruowanym stosunku prawnym.
Moze on bowiem wypowiedzie¢ umowe po pigciu latach od jej zawarcia, co wyraznie
odroznia umowe licencyjng od umowy o przeniesienie majgtkowych praw autorskich,
zaznaczajac obligacyjny, upowazniajacy charakter umowy licencyjnej. Ustawodawca
zabezpiecza tworce przed dlugotrwalym ograniczeniem jego praw, nawet w przypad-
ku, gdy tworca sam si¢ na to godzi w umowie zawierajac ja na ponad pigcioletni okres.
Licencjobiorca wowczas, jako strona uzalezniona od decyzji twdrcy, a tym samym naj-
bardziej zainteresowana stalym charakterem licencji, staje wobec niepewnosci tego
stosunku i konieczno$ci szukania drogi do jego zabezpieczenia. Zakres tej regulacji nie
dotyczy umoéw zawieranych przez podmioty uprawnione z majatkowych praw autor-
skich, lecz niebedace tworca. Umowa taka wowczas, dla zadnej ze stron nie przeksztalca
sie po uptywie pieciu lat".

Nie oznacza to jednak, ze inne podmioty stosunku prawnego nie s3 uprawnione
do wypowiedzenia umowy licencyjnej. Art. 365 [1] k.c.!* stanowi o wypowiadalnosci
wszelkich zobowigzan bezterminowych o charakterze ciaglym przez dtuznika badz
wierzyciela. Niewatpliwym jest zakwalifikowanie umowy licencyjnej do grupy umow
o charakterze cigglym i przyznanie jej cechy wypowiadalnosci’. Nalezy rowniez

° Z.Radwanski [w:] Prawo cywilne - czes¢ ogélna, System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwanski, t. 2,
Warszawa 2008, s. 286, 290.

10 T. Targosz [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz, red. D. Flisak, Warszawa 2015,
s. 908-909.

"' Co wynika z samego brzmienia przepisu art. 68 ust. 1 pr. aut.

2 Art. 365 [1]: Zobowigzanie bezterminowe o charakterze cigglym wygasa po wypowiedzeniu przez
dtuznika lub wierzyciela z zachowaniem terminéw umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie
braku takich termindw niezwlocznie po wypowiedzeniu.

Y W. Borysiak [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2016, s. 202. ,,Zobowigzanie
ma charakter ciagly (trwaly), jezeli przynajmniej jedna z jego stron jest zobowigzana do spetniania
$wiadczenia okresowego lub $wiadczenia cigglego”. W przypadku umowy licencyjnej licencjodawca
jest obowigzany do ciaglego zaniechania, ktére jak podkresla E. Traple w ksiazce Umowy o eksploatacje

28



Czy istnieje licencja wieczysta na korzystanie z utworu?

zaznaczy¢ wobec trwajacych w doktrynie sporéw, przyjecie w tej pracy stusznego moim
zdaniem pogladu o zobowiagzujacym charakterze umowy licencyjnej". Przy zalozeniu
charakteru rozporzadzajacego, zobowigzanie o charakterze cigglym nie mogloby ist-
nie¢ wobec przeniesienia prawa, nawet jesli nastepowatoby to na pewien okres, co do-
datkowo komplikowaloby mozliwo$¢ jego wypowiedzenia®.

Najwlasciwszym zdaje si¢ w takiej sytuacji traktowanie art. 68 ust. 1 pr. aut. jako lex
specialis wobec art. 365 [1] k.c. Skutkiem tego jest uznanie mozliwosci wypowiedzenia
umowy licencyjnej zawartej na czas nieoznaczony przez kazda ze stron, a pozostawienie
regulacji art. 68 ust. 1 pr. aut. jedynie zastosowaniu wobec tworcy.

Rozwigzanie takie wydaje si¢ by¢ uprawione, jednak znéw pociaga za sobg zrdzni-
cowanie zwigzane z okresem wypowiedzenia umowy licencyjnej, jesli nie okreslono
go w umowie. Wobec twdrcy, ktéry wypowiada umowe, zastosowanie znajdzie dalsza
cze$¢ tredci art. 68 ust. 1 pr. aut stanowigca roczny termin wypowiedzenia umowy
ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. W odniesieniu do podmiotéw innych niz
tworca, gdzie zastosowanie znajduje regulacja z art. 365 [1] k.c., zachodzi koniecznos¢
ustalenia istnienia termindéw ,umownych, ustawowych lub zwyczajowych”, bowiem
w braku ich istnienia, umowa wygasa niezwlocznie po wypowiedzeniu. Ustawowe
terminy wypowiedzenia w odniesieniu do zobowigzan cigglych nie sg okreslone w ko-
deksie cywilnym. Nalezy rowniez podda¢ w watpliwos¢ istnienie termindéw zwyczajo-
wych w odniesieniu do uméw licencyjnych ze wzgledu na ich réznorodno$¢. Prowadzi
to w konsekwencji do przyjecia, ze umowa licencyjna wypowiedziana przez strone inng
niz twdrca wygasa w momencie jej wypowiedzenia.

Interpretacje¢ te trudno zaakceptowacd, bowiem rodzi duza niepewnos$¢ prawna
dla stosowania umoéw licencyjnych, ktére zawarte na czas nieoznaczony, moga zostac
w kazdej chwili wypowiedziane bez zachowania terminéw wypowiedzenia. Taka in-
terpretacja stawia podmiot praw autorskich w istotnie trudnej sytuacji, na co zwraca
uwage T. Targosz'®. Autor ten proponuje uznanie terminu wypowiedzenia z art. 68
ust. 1 pr. aut. jako terminu ustawowego w rozumieniu 365 [1] k.c. i koniecznosci jego
dochowania przez kazda strong umowy wypowiadajacg umowe licencyjng na postawie

utworu w prawie polskim, Warszawa 2010, s. 128, jest ,,typowym $wiadczeniem ciggtym”, a czasem row-
niez druga strona umowy, czyli licencjodawca okresowo wyptaca wynagrodzenie. W literaturze brak jest
watpliwosci co do przyjecia charakteru ciagglego umowy licencyjnej T. Targosz [w:] Komentarz..., s. 908.

" Trwajacy spor w doktrynie nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Dla wyjas$nienia jednak
podkresli¢ nalezy, ze poglad ten podpieraja zastugujace na uwage argumenty takie jak: podobienistwo
do innych uméw o charakterze rozporzadzajagcym w prawie cywilnym jak najem, dzierzawa, wyrazne
oddzielenie umowy przenoszacej prawa autorskie od licencji w art. 41 ust. 2 pr. aut. wyraznym uzyciu
stow ,,upowaznienie do korzystania z utworu” w odniesieniu do licencji w art. 67 ust. 1 pr. aut.

5 TakJ. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Komentarz, Warszawa 2011, s. 523; z pogladem tym po-
lemizuje E. Traple w Umowy o eksploatacje utworu w prawie autorskim, Warszawa 2010, s. 128, twierdzac
ze skutek rozporzadzajacy nastepuje réwniez w przypadku ,,obciazenia prawa lub innego oslabienia’,
ktére réwniez sg stosunkami cigglymi, mimo rozporzadzajacego charakteru. Poglad ten moim zdaniem
nie zastuguje na poparcie, umowa licencyjna bowiem, okreélana przez ustawodawce jako ,,upowaznienie
do korzystania” oraz jej calosciowa regulacja zawarta w ustawie o pr. aut., znacznie blizsza jest skutkowi
zobowigzujgcemu, niz rzeczowemu.

6 T. Targosz [w:] Prawo autorskie..., s. 908.
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ogolnej reguly prawa cywilnego. Moim zdaniem, wobec widocznej nieusprawiedli-
wionej gorszej pozycji tworcy, a nieodniesienia si¢ w art. 68 ust. 1 pr. aut. do innych
podmiotéw niz tworca, bardziej wlasciwe byloby odniesienie si¢ do ,,terminéw zwycza-
jowych”, ktére w tej sytuacji powodowatyby ustalenie rocznego okresu wypowiedzenia,
liczonego jak w art. 68 ust. 1 pr. aut. Niewatpliwym jest jednak, zZe uregulowanie okresu
wypowiedzenia umowy licencyjnej nie zostalo przez ustawodawce wyraznie wyrazone
w ustawie, co prowadzi do niejasnosci.

W doktrynie istniejg watpliwosci co do koniecznosci istnienia przepisu z art. 68
ust. 1 pr. aut. wobec ogdlnej zasady wypowiadalnosci umow bezterminowych o cha-
rakterze cigglym oraz gorszych skutkow regulacji z art. 68 ust. 1 pr. aut. dla tworcy,
ktéry zobowigzany jest dochowac okresu wypowiedzenia. Wyjasnienia podsuwa spoj-
rzenie historyczne. Art. 365 [1] k.c. zostal wprowadzony dopiero w 2001 roku, a art. 68
pr. aut. wraz z wejsciem ustawy o pr. aut. z 1994 roku. Nieistnienie ustawowej zasady
wypowiadalno$ci umoéw bezterminowych o charakterze ciagtym w kodeksie cywilnym
w momencie ustalania tresci art. 68 ust. 1 pr. aut., mimo istnienia takiego przekonania
w doktrynie, poniekad uzasadnialo konieczno$¢ zawarcia takiej regulacji w ustawie
o pr. aut. Wejscie w zycie ogdlnej zasady z art. 365 [1] k.c. derogowalo znaczenie tej
regulacji i zmienilo skutek przedmiotowego przepisu zakladany przez jego pomysto-
dawcéw. Obecnie bowiem sytuacja tworcy gorsza jest od sytuacji prawnej pozostalych
podmiotéw". Autor utworu, wobec braku postanowient umownych, zobowigzany jest
bowiem do zachowania termindw wypowiedzenia. Pozostale strony umowy, przyjmu-
jac poglad o braku ustawowych lub zwyczajowych terminéw wypowiedzenia, moga
rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym. Konstrukcja obowigzujacych przepi-
sow prowadzi do pozbawionych podstawy skutkow i zaprzecza celowi ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, ktéra ma w zalozeniu chroni¢ tworce utworu jako
stabszg strone stosunku prawnego.

Wobec przedstawionych interpretacji, art. 68 ust. 1 pr. aut. tylko pozornie stawia
tworce w lepszej pozycji. W rzeczywistosci jednak stwierdzenie to nie jest prawdziwe
z uwagi na ogo6lng zasade wypowiadalnosci uméw bezterminowych o charakterze cig-
gtym. Lepsza pozycja tworcy odznacza¢ sie bedzie w odniesieniu do ustepu drugiego
art. 68 pr. aut., ktoéry odnosi si¢ do umdéw zawartych na czas okreslony, o czym ponize;j.

3.2. Umowa na czas oznaczony

Drugim sposobem regulacji czasu trwania umowy jest wyrazne oznaczenie okresu jej
obowiazywania na okreslong liczbe lat, miesiecy czy dni. Wéwczas literalna wykladnia
art. 68 ust. 2 pr. aut. prowadzi do stwierdzenia o przeksztalceniu sie po uptywie pieciu
lat kazdej umowy licencyjnej na czas okreslony, bez wzgledu na liczbe lat na ile zostata
zawarta, w umowe na czas nieokreslony. Wéwczas umowa taka, jako umowa posiada-
jaca ciagly charakter, moze zosta¢ w kazdej chwili wypowiedziana bez wzgledu na wy-
soko$¢ wynagrodzenia, ktére rézni¢ si¢ moze przy zawarciu umowy na pi¢c¢ i na dzie-
sie¢ czy dwadziescia lat, czy na wczesniejsze uregulowania zawarte w umowie przez

7 Ibidem.
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strony. Prowadzi¢ to moze do licznych nieporozumien w wypadku, gdy licencjobiorca
nie wiedzial o takim uregulowaniu ustawowym oraz checi zysku tworcy, ktory liczac
na korzysci finansowe i zauwazajac zalezno$¢ zyskow licencjobiorcy z utworem, czgsto
moze chcie¢ wykorzysta¢ swojg pozycje. Powstaje takze pytanie, czy umowa zawarta
na czas oznaczony, dtuzszy niz piec lat, wygasa po uptywie okresu na ktdry zostala
zawarta, czy wobec art. 68 ust. 2 pr. aut. konieczne jest jej wypowiedzenie. Przyjmujac
literalne rozumienie tego przepisu, nalezaloby stwierdzi¢ koniecznos¢ jej wypowie-
dzenia wobec przeksztalcenia umowy w umowe na czas nieoznaczony. W doktrynie
przyjmuje si¢ jednak konstrukcje umowy, ktdra po uptywie pieciu lat staje sie umowa
na czas nieoznaczony, jednak wygasa po uptywie czasu na ktory zostala zawarta'®.
Rozwazajac znaczenie i rozumienie uregulowania z art. 68 ust. 2 pr. aut., nie mozna po-
mina¢ wyroku wydanego przez Sad Najwyzszy, do sygn. akt. IT CK 51/04", ktory w uza-
sadnieniu stwierdzil koniecznos¢ facznej wykladni przepiséw z art. 68 ust. 1i 2 pr. aut.
Zkolei zawarte wart. 62 ust. 1 pr. aut. stwierdzenie, iz licencj¢ udzielong na okres dtuzszy
niz lat pie¢ uwaza si¢ po uptywie tego terminu za udzielong na czas nieoznaczony, nalezy
traktowac¢ jako odestanie do przewidzianego w ustepie pierwszym tego przepisu rocz-
nego terminu wypowiedzenia takiej umowy. W dalszej cze¢sci wywodu, Sad podkresla
koniecznos¢ traktowania art. 68 ust. 2 pr. aut. jako odestania do przewidzianego w ustepie
pierwszym tego przepisu rocznego terminu wypowiedzenia takiej umowy.
Podsumowujac ustalenia Sadu, mozna dojs¢ do wniosku, ze przy zawarciu umowy
na okres powyzej lat pieciu, po jego uplywie i checi wypowiedzenia umowy, przecho-
dzimy do zastosowania art. 68 ust. 1 pr. aut., ktéry stanowi o terminach wypowiedzenia
ikaze traktowac¢ umowe jak zawartg na czas nieoznaczony. Pozostajagc w tym momencie
rozwazan, nalezaloby na pytanie niniejszej pracy udzieli¢ odpowiedzi negatywnej, bo-
wiem konstrukeja licencji na czas oznaczony diuzszy niz piec¢ lat nie bylaby mozliwa.
Prébujac jednak glebszej analizy, mozna zastanowic¢ si¢ nad dyspozytywnym charak-
terem przepisu z art. 68 ust. 1 pr. aut. W dwoch jego sformulowaniach ustawodawca
podkresla jego dyspozytywny charakter. Mowa jest bowiem o wypowiedzeniu umowy
»Z zachowaniem terminéw umownych”, co pozwala stronom na ustalenie terminéw
wypowiedzenia w umowie, ale réwniez przed wlasciwg trescig przepisu wystepuje zwrot
sjezeli umowa nie stanowi inaczej”. To podwodjne podkreslenie dyspozytywnosci prze-
pisu nie ma logicznego uzasadnienia. Na tym gruncie mozna sprobowac interpretaciji,
ktéra zasade wypowiadalnosci umowy licencyjnej pochodzaca z art. 68 ust. 2 pr. aut.
traktuje jako podlegajaca wyltaczeniu przez strony, co chcial podkresli¢ ustawodaw-
ca stanowiac jego ustep pierwszy®. Przyjecie takiej interpretacji moze doprowadzi¢
do stwierdzenia, ze dozwolone jest zawarcie klauzuli umownej, na podstawie ktorej
strony ustalajg catkowite wylaczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy licencyjne;j.
Takie rozwigzanie kléci sie z regulacja z art. 365 [1] k.c., stanowigca o wypowiadalno-
$ci umow bezterminowych o charakterze cigglym. T. Targosz w swoich rozwazaniach

18 J. Barta, R. Markiewicz [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. ]. Barta,
R. Markiewicz, Warszawa 2011, s. 417.

¥ Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 15 pazdziernika 2004 r., IT CK 51/04, LEX nr 137579.

# Za taka interpretacja opowiada sie T. Targosz [w:] Prawo autorskie..., s. 910-911.
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podkresla cel i funkcje tego przepisu oraz zwraca uwage na wymog ciaglosci takiej
umowy. Jesli umowa nie ogranicza zakresu praw licencjobiorcy i nie zagraza jego wol-
nosci, a takze nie wykazuje wyraznie charakteru ciagtego, nalezy uzna¢ mozliwos¢
wylaczenia jej wypowiedzenia. Dzieje si¢ tak w wypadku licencji niewylacznej, gdy
wynagrodzenie platne jest jednorazowo, a licencjodawca zobowigzany jest jedynie
do zaniechania. T. Targosz wskazuje na podobienstwo takiej konstrukcji do umowy
sprzedazy, a konieczno$¢ zastosowania umowy licencyjnej uznaje za wymuszenie tej
formy prawnej przez ustawodawce wobec braku innych konstrukeji w odniesieniu
do utworu. Istotnym argumentem za mozliwoscig stosowania takiej konstrukgji jest
orzeczenie Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r., VI ACa 1735/14,
ktérego teza przedstawia si¢ nastepujaco: ,Na gruncie art. 68 § 1 Prawa autorskiego mo-
zliwo$¢ zawarcia klauzuli przewidujacej wylaczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy
licencyjnej dopuszcza sie¢ w przypadku umoéw licencyjnych, takich jak zawierane w tej
sprawie — a wiec umoéw licencyjnych o charakterze niewylacznym, z wynagrodzeniem
ustalonym jednorazowo jako okreslona kwota pieni¢zna ptatna wraz z zawarciem umo-
wYy, zgodnie z ktérymi dalsze korzystanie z utworu w zakresie udzielonej licencji nie
wymaga od licencjodawcy zadnych dodatkowych obowiazkéw”. Daje ono wyrazne do-
zwolenie do zawarcia klauzuli wylaczajacej mozliwos¢ wypowiedzenia w okreslonych
przypadkach, powolujac si¢ na wyktadnie celowosciowg ustawy. Niewatpliwie przyjecie
takiej konstrukcji jest stuszne, jednak na jego utrwalenie w obrocie i stosowanie mimo
wyraznego brzmienia art 68 ust. 1 pr. aut. nalezy jeszcze poczekac.

Zastanawiajac sie nad ratio legis tego istotnego ograniczenia dotyczacego trwalosci
umow licencyjnych zawartego w art. 68 § 1i 2 pr. aut., warto przyjrze¢ si¢ utrwa-
lonym w protokotach pracom Komisji Ustawodawczej i Komisji Kultury i Srodkéw
Przekazu przy sporzadzaniu tego przepisu®. Juz wéwczas Stowarzyszenie Ttumaczy
Polskich i Ogélnopolskie Forum Stowarzyszen Tworczych zaproponowato skreslenie
ust. 2 art. 68 pr. aut. W tej sytuacji prof. J. Bleszczynski stwierdzit: ,,Odnosze wrazenie,
ze autorzy tej propozycji nie zrozumieli sensu ewentualnej zmiany, ktéra ograniczata-
by prawa autorskie. Funkcja tego przepisu polega na domniemaniu zawarcia umowy
na 5 lat, a nie na czas nieoznaczony. (...) jesli skreslimy ten przepis [art. 68 ust. 2 pr. aut.],
to nie bedzie wiadomo co si¢ wtedy dzieje”. . Bleszczynski okresla funkcje tego uregu-
lowania jako ,domniemanie zawarcia umowy na 5 lat”, ktéra to wypowiedz podkresla
dyspozycyjnos¢ tej regulacji i koniecznos¢ pozostawienia jej dla uzycia w momencie
braku regulacji tego zakresu przez strony. Wypowiedz ta zatem jest rowniez argumen-
tem za mozliwoscig wylaczenia skutku przeksztalcenia si¢ umowy na czas okreslony
w umowe na czas nieokreslony przez strony stosunku prawnego.

Istnienie krytyki takiego rozwigzania jest nieuniknione, a ryzyko zastosowania
tej konstrukcji w umowie niewatpliwie duze. Jednak, moim zdaniem, interpretacja
ta nie jest sprzeczna z prawem oraz wydaje sie by¢ dozwolona na gruncie obecnych
wypowiedzi orzecznictwa i doktryny na ten temat. W ten sposdb, konstrukcja licencji
wiecznej, bytaby mozliwa.

21 Biuletyn Kancelarii Sejmu i Biura Informacyjnego, Rzadowy projekt ustawy o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (...) Nr 170/1I kad., 14,15.12.1993, s. 24.
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3.3. Brak okreslenia czasu trwania umowy licencyjnej

Inne konsekwencje ustawodawca przewiduje dla uméw, w ktdérych strony wcale nie
okreslity czasu ich trwania??. Wéwczas zgodnie z art. 66 ust. 1 pr. aut. uwaza sie, ze umo-
wa zostala zawarta na czas oznaczony wynoszacy pie¢ lat. W tym wypadku ustawodaw-
ca zdecydowal sie na odrebne w stosunku do art. 68 § 112 pr. aut. uregulowanie okresu
wypowiedzenia takiej umowy w przypadkach, gdy w umowie nie zawarto ustalen doty-
czacych czasu trwania umowy licencyjnej*’. Méwigc o ,wygasnieciu umowy licencyjnej
po uplywie pigcioletniego terminu” upowaznienie do korzystania z utworu konczy
sie wraz z czasem trwania umowy. Taki stan prawny moze by¢ dotkliwy w skutkach
dla licencjobiorcy, na co uwage zwraca M. Kepinski**. Z dniem uptywu czasu trwania
umowy wygasaja wszelkie prawa licencjobiorcy do utworu, co oznacza dla przyktadu,
ze wszelkie egzemplarze utworu wytworzone przez niego na podstawie licencji, a nie
sprzedane przed wygasnieciem licencji, nie bedg mogty by¢ przez niego zbyte.

3.4. Umowa na czas wykonywania okreslonych czynnosci

T. Targosz podkreslajac praktyke orzecznicza co do interpretacji charakteru i celu
umowy licencyjnej, wysuwa twierdzenie o mozliwosci przyjecia, na podstawie innych
postanowienn umownych, checi zawarcia umowy przez strony obok uméw zawartych
na okres oznaczony i nieoznaczony, umowy na czas wykonania okreslonej czynnosci®.
Takie uregulowanie powinno zosta¢ wyraznie oznaczone w umowie, badz jasno z niej
wynika¢, aby nie zostalo przyjete domniemanie pigcioletniego okresu trwania umowy
licencyjnej. Zastanawiajac sie nad dopuszczalnoscig takiej konstrukeji w obrocie, nalezy
ponownie przytoczy¢ cytowang wyzej uchwale Sadu Najwyzszego dotyczaca wypowie-
dzenia umowy dzierzawy?**. W niej bowiem Sad Najwyzszy przyjat dualistyczng kon-
cepcje umowy dzierzawy, a takze potwierdzil dualistyczng konstrukcje uméw najmu
lokalu mieszkalnego i uzytkowego. Zastanawiajac si¢ nad mozliwoécig odniesienia tej
tezy do umowy licencyjnej, nalezy blizej przyjrzec sie regulacji ustawowej tych umoéw.
Sformufowanie art. 659 § 1 k.c. dotyczacego uméw najmu, jak réwniez art. 693 § 1 k.c.,
dotyczacego umoéw dzierzawy, gdzie ustawodawca stanowi, ze moga by¢ one zawarte
»Na czas oznaczony lub nie oznaczony” jednoznacznie wskazuje na dualistyczne ujecie
czasu trwania tych umoéw. W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych brak
takiej wyraznej regulacji. Stwierdzenie takie mozna wywodzi¢ z art. 68 § 1 pr. aut., lecz
nie jest to stwierdzenie jednoznaczne. Uprawnionym jest zatem przyjecie, jak to robi

> Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z 15.10.2004 r., sygn. akt. II CK 51/04, jesli strony okreslity
czas trwania umowy, przepis art. 66 ust. 1 pr. aut. nie ma wcale zastosowania.

#  Za taka interpretacjg relacji przepisow art. 66 i 68 pr. aut. opowiada si¢ M. Kepinski [w:] Prawo au-
torskie. System Prawa Prywatnego, red. J. Barta, Warszawa 2013, s. 643. Inna podana przez autora, lecz
odrzucona interpretacja, opiera si¢ na zastosowaniu art. 66 pr. aut. do umoéw skutecznych na terytorium
innych panstw, a art. 68 pr. aut. do umoéw skutecznych w Polsce.

2 M. Kepinski [w:] Prawo autorskie..., s. 643.

» T. Targosz [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz LEX, red. D. Flisak, Warszawa 2015,
Komentarz do art. 66 pr. aut.

% Patrz przypis nr 6.
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T. Targosz, konstrukcji umowy na wykonywanie okreslonych czynnosci. Zastanawiajac
sie jednak dalej nad jej istotg, mozna dojs¢ do wniosku, Ze jest to istotnie umowa na czas
oznaczony, lecz wyznaczony poprzez wykonywanie oznaczonych czynnosci, konczy
sie ona wraz z ich realizacjg. Konstrukeja ta jest wigc w swej istocie umowg na czas
oznaczony”. Co dzieje sie zatem w sytuacji wykonywania czynnosci przez wiecej niz
pie¢ lat wobec konstrukcji art. 68 ust. 2 pr. aut.? Moim zdaniem, wobec uznania umo-
wy na czas wykonywania okreslonych czynnosci za umowe na czas okreslony, art. 68
ust. 2 pr. aut. bedzie mial zastosowanie. Jednak w razie wypowiedzenia umowy przez
jedna ze stron, naruszy ona swoje zobowigzanie do niewypowiadania umowy do czasu
zakonczenia czynnosci. Strony bowiem, okreslajac czas trwania umowy na czas wyko-
nania okreslonych czynnosci, zobowigzaty sie do niewypowiadania umowy, do czasu
ich zakonczenia. Wcze$niejsze wypowiedzenie narazi je na odpowiedzialnos$¢ za nie-
wykonanie zobowigzania.

4. Ratio legis

Poszukujac ratio legis rozwigzania z art. 68 ust. 2 pr. aut. nalezy przyjrze¢ si¢ innym
konstrukcjom obowiazujacym w prawie cywilnym, reglamentujacym czas trwania ozna-
czonych w nim uméw. Do takich przypadkéw nalezy umowa dzierzawy i najmu. Uregu-
lowany wart. 661 k.c. czas trwania umowy najmu na czas oznaczony moze wynosic¢ mak-
symalnie 10 lat, dla przedsiebiorcéw 30 lat, po ich uplywie najem traktuje si¢ za zawarty
na czas nieoznaczony. W ten sam sposob traktuje si¢ umowe dzierzawy po uptywie 30 lat
jej trwania. Doktryna, poszukujac ratio legis tego rozwigzania, wskazuje na konieczno$¢
»zapobiegania zawieraniu umow, ktore trwalyby wieczyscie albo przez tak dtugi okres,
ze uczynityby w istocie z wlasnosci prawo iluzoryczne i wiktaly strony w ucigzliwe zo-
bowigzania praktycznie bez mozliwosci wczesniejszego zwolnienia sie z nich”. Zga-
dzajac si¢ poniekad z tym pogladem, nalezy mie¢ na uwadze kwestie praktyczne zwia-
zane z takim ograniczeniem swobody stron. Jednoczes$nie nie sposob zauwazy¢ istotnej
réznicy czasowej, po ktdrej dochodzi do przeksztalcenia w umowe na czas nieokreslony
w przypadku najmu i dzierzawy a licencji. Mimo co najmniej dwukrotnie dtuzszego
maksymalnego okresu zawarcia umoéw z k.c., w doktrynie réwniez pojawiaja si¢ glosy
o zbyt krétkim terminie umowy, w ktérym nie mozna jej wypowiedzie¢, w odniesieniu
cho¢by do dzierzawy, podczas gdy na nieruchomosci realizowane sg duze inwestycje®.
Obserwujac zatem istniejace w doktrynie regulacje nalezy podnies¢ wadliwos¢ kon-
strukcji z art. 68 ust. 2 pr. aut. w poréwnaniu do innych reglamentacji czasu trwania
umowy na czas oznaczony. Istotnie dfuzsze terminy w odniesieniu do najmu i dzierzawy,

7 Tak B. Giesen, Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, Warszawa 2013,
s. 94; pisze ona o mozliwosci odwolania si¢ do okreslonego zdarzenia jako zakonczenia trwania stosunku
umowy licencyjne;j.

# K. Zaradkiewicz [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015, s. 561, cy-
towany w J. Gorecki, G. Matusik [w:] Prawo cywilne. Komentarz do art. 695 k.c., red. K. Osajda, dostep
przez portal legalis.pl. oraz wyrok SA w Szczecinie z 24.1.2013 r., I ACA 768/12.

# ] Gérecki, G. Matusik [w:] Prawo cywilne..., dostep przez portal legalis.pl.
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powoduja wiekszg stabilno$¢ umowy, szczegélnie w odniesieniu do dzierzawy, gdzie
termin wynosi az 30 lat, i ten sam termin dla przedsi¢biorcéw zawierajacych umowe
najmu. Nalezy tez zaznaczy¢ inny charakter umowy licencyjnej w poréwnaniu z naj-
mem czy dzierzawg, ktérych skutki wypowiedzenia nie muszg by¢ dla jednej ze stron
tak dotkliwe. W odniesieniu do umowy licencyjnej, stworzenie utworu opartego na li-
cencji, jego udoskonalenie, wypromowanie moze samo trwac¢ czasem przez okres lat
pieciu, nie dajac licencjobiorcy szansy na zwrot nakltadéw w wypadku wypowiedzenia
umowy’. Ponadto zastgpienie utworu, ktéry obejmuje umowa, jest czesto niemozliwe
w porownaniu dla przykladu z wynajeciem nowego lokalu. Konkludujac, mimo wyste-
powania podobnych konstrukcji w innych umowach prawa cywilnego, czas stabilnosci
umowy licencyjnej jest niezwykle krétki, w dodatku przedmiot umowy licencyjnej jest
w wielu przypadkach w ogéle niemozliwy do zastgpienia.

5. Proba odpowiedzi na pytanie

Szukajac odpowiedzi na pytanie postawione w temacie pracy, stworzenie powyzszej
systematyki mozliwosci uregulowania czasu trwania umowy licencyjnej na korzysta-
nie z utworu wydaje si¢ niezbedne. Odpowiedz na nie zaleze¢ bedzie bowiem od czasu
trwania umowy licencyjnej.

Umowy na czas nieokreslony wygasaja wraz z wypowiedzeniem ich przez jedna
ze stron. Juz od samego poczatku nie majg charakteru trwalego i zaleza od woli stron.
Umowa taka moze zatem istnie¢ wiecznie, lecz nie da pewnosci licencjobiorcy, ze reali-
zacja jego przedsiewzigcia nie bedzie zakltécona wypowiedzeniem umowy przez pod-
miot praw autorskich. Interesy licencjobiorcy chroni regulacja art. 68 ust. 1 pr. aut., kto-
ra w razie wypowiedzenia umowy przez tworce, stanowi roczny termin wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w przypadku braku innych postanowien
w umowie. Termin wypowiedzenia umowy przez inny podmiot praw autorskich niz
twdrca, chocby znajdujacy sie w roli licencjodawcy, nie jest uregulowany w tym prze-
pisie. Co oznacza, ze wobec regulacji z art. 365 [1] k.c. umowa taka wygasa wraz z do-
tarciem o$wiadczenia woli o wypowiedzeniu umowy do drugiej strony, w taki sposéb,
ze mogla si¢ z nim zapoznac. Jest to niewatpliwie wysoce niepozadany w obrocie skutek
prawny. Dla jego ztagodzenia przyja¢ nalezy termin taki jak z art. 68 ust. 1 pr. aut. jako
termin ustawowy badz tez umowny o ktérym mowa w art. 365 [1] k.c.

Umowy na czas okreslony podzieli¢ nalezy na dwie grupy, zawarte na czas okreslony
nieprzekraczajacy pigciu lat i przekraczajace pigc¢ lat®. Umowy z pierwszej z grup nie
moga cechowac si¢ wiecznoscig, co wynika z samego ich charakteru. Same bowiem
strony ustalily czas ich trwania jako czas krétszy niz piec lat. Rozwazenia wymagaja
umowy zawarte na czas diuzszy niz pig¢¢ lat, np. na lat piecdziesigt®. Nie gwarantuja

% W stosunku np. do programéw komputerowych.

' Jak tez czyni Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 15 pazdziernika 2004 r. do sygn. akt II CK 51/04.

2" Nalezy réwniez pamietaé, ze okresem ograniczajacym czas trwania umoéw licencyjnych, jest czas
trwania autorskich praw majatkowych, ktére co do zasady wygasaja siedemdziesiat lat po $mierci
tworcy. B. Giesen w opracowaniu Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny,
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one wiecznosci, lecz czas trwania licencji, ktdre obie strony akceptujg i gwarantujg im
realizacje zamierzen inwestycyjnych. Jak juz wyzej zaznaczono, konstrukcja taka nie
jest mozliwa z uwagi na regulacje z art. 68 ust. 2 pr. aut. i przeksztalcenie jej w umowe
na czas nieoznaczony po uptywie pigciu lat od ich zawarcia. Istnienie licencji wiecznej
w tym przypadku nie jest mozliwe.

Umowy, w ktorych strony wcale nie uregulowaty czasu ich trwania oraz czas ich
trwania nie wynika cho¢by posrednio z umowy, zostaly objete regulacja ustawows. Jak
przedstawiono powyzej, umowa taka wygasa po pigciu latach od momentu jej zawarcia,
ze skutkiem natychmiastowym. Oznacza to, Ze umowa taka nie moze trwa¢ wiecznie.

Czesto jednak zdarzajace si¢ w praktyce sytuacje nie sg tak jednoznaczne, wynika
z nich cho¢ posrednio czas, na ktdry strony chcialy zawrze¢ umowe licencyjng. Ponadto
orzecznictwo uprawnia do stosowania art. 65 k.c. przy wyktadni tych umoéw, zatem wy-
stepowanie sytuacji ,gdy nie mozna ustali¢ z celu umowy czasu, na jaki strony chcialy
aby zostala ona zawarta, bedzie niewatpliwie rzadkie®. Jak juz wyzej zaznaczono, moz-
liwa jest konstrukcja zawarcia umowy na czas wykonywania okreslonych czynnosci.
Umowa taka bedzie jednak jedynie forma umowy na czas okreslony, jednak wyznaczony
przez dang czynno$¢ czy inne okolicznosci. Do umowy na czas okreslony zastosowanie
bedzie miala regulacja z art. 68 ust. 2 pr. aut., ktéra bedzie powodowac jej przeksztal-
cenie w umowe na czas nieokreslony i opisane wyzej konsekwencje. Jak jednak wyzej
zaznaczono, wypowiedzenie takiej umowy, wobec zobowigzania zawarcia jej na czas
okreslonej czynnosci, bedzie rodzi¢ odpowiedzialno$¢ za niewykonanie zobowigzania.
Konstrukcja ta wydaje sie przydatna do zastosowania w praktyce i pozwalajgca stronom
zapewni¢ trwalo$¢ stosunku na czas wykonywania zamierzonych inwestycji. Pojecie li-
cencji wieczystej w odniesieniu do tego przypadku nie ma zastosowania, lecz rozwigzanie
to spelnia potrzeby gospodarcze trwalosci stosunku umowy licencyjne;.

Czesto takze dochodzi do przypadkéw, w ktérych strony umowy nie sg swiadome
wygasniecia umowy licencyjnej lub mimo takiej sSwiadomosci, dalej wykonuja swoje
zobowigzania, tak jakby ona dalej trwala. W przypadku dalszego korzystania z utwo-
ru przez licencjobiorce, po wygasnieciu licencji, przy braku sprzeciwu licencjodawcy,
dozwolona jest interpretacja o zawarciu kolejnej umowy licencji niewylacznej, ktora
nie wymaga szczegdlnej formy. Taka konstrukcje przyjal Sad Apelacyjny Warszawie
w orzeczeniu z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn. VI ACa 1735/14, gdzie za sluszne uznat
potraktowanie zachowania stron, ktore nie zmienito si¢ po wygasnieciu umowy o prze-
niesienie majatkowych praw autorskich, za konkludentne zawarcie umowy licencji
niewylacznej na tych samych warunkach co wcze$niej zawarta umowa o przeniesienie

Warszawa 2013, s. 95, stwierdza, ze zawarcie umowy licencyjnej na czas dtuzszy niz istnienie autorskich
praw majatkowych, nie zawsze jest pozbawione sensu. Zwraca uwage na réznorodnos¢ kategorii dziet
bedacych przedmiotem autorskich praw majatkowych i sposobu ich eksploatacji, wymieniajac dla przy-
ktadu ,tajemnice przedsiebiorstwa’, ktéra podlega réwniez ochronie, innej niz prawo autorskie, ustawy.
3 W orzeczeniu I ACa 1244/11 - wyrok SA Warszawa z dnia 17.10.2012 r. sad uznal, Ze ,,nalezy stoso-
wac reguly wykladni zawarte w art. 65 KC ktére wymagaja przede wszystkim odniesienia si¢ do calego
ztozonego o$wiadczenia woli, a nie jedynie do jego wybranego fragmentu, wymagaja takze zbadania
okolicznosci w jakich o§wiadczenie zostalo ztozone i jego celu”.
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praw. Co wiecej, w odniesieniu do czasu trwania takiej umowy, uznal, ze ze wzgledu
na jednorazowo wyplacane wynagrodzenie, charakter licencji niewylacznej oraz pa-
sywne zachowanie licencjodawcy, licencja ta zawarta zostata na czas nieoznaczony
z klauzulg o jej niewypowiadalnosci.

Na gruncie wyzej przedstawionych ustalen sadu, nalezy stwierdzi¢, iz mozliwe jest
przeksztalcenie si¢ umowy o przeniesienie autorskich praw majatkowych w umowe li-
cencji niewylacznej, zawierajacej niepisang klauzule niewypowiadalnosci takiej umowy,
przez samo dalsze wykonywanie ustalonych w wygastej umowie zobowigzan**. Interpre-
tacja ta, cho¢ daleko idaca, powinna by¢ uznana za wlasciwg, bowiem nie jest sprzeczna
z wolg stron, ani z przepisami ustawy. Istnienie licencji wieczystej jest w tym przypadku
mozliwe, a odpowiedz na pytanie postawione w temacie pracy, jest twierdzaca.

Obok tych umoéw nalezy wyrézni¢ umowy na czas oznaczony badz nieoznaczony,
w ktorych zawarto klauzule o niewypowiadalnosci umowy licencyjnej. Jak udowod-
niono wyzej*, zawarcie takiej klauzuli wobec umowy nieprzejawiajacej charakteru
ciaglego, nie jest sprzeczne z prawem oraz jest popierane przez orzecznictwo. Wobec
tego przypadku réwniez mozliwe jest istnienie niewypowiadalnej licenciji.

6. Rozwigzania praktyczne

W zwigzku z istniejacg regulacja prawnag i stosunkowo nowym pogladem o mozliwo-
$ci wylaczenia wypowiadalnosci umowy licencyjnej, praktyka zmuszona byla do wy-
ksztalcania konstrukeji, ktére nie obchodzac przepiséw, efektywnie wydtuzacé beda
okres trwania licencji. Najprostszym sposobem bedzie regulacja odpowiednio dtu-
giego okresu wypowiedzenia. W art. 68 ust. 1 pr. aut. ustawodawca dopuszcza wypo-
wiadanie umowy zgodnie z okresami umownymi, nie reglamentujac jego dlugosci,
a jedynie ustanawiajac regulacj¢ dyspozytywna na wypadek nieokreslenia tego faktu
w umowie, jednak jedynie w odniesieniu do twércy utworu. Znéw zwroécic si¢ nalezy
w strong ogdlnych zasad prawa cywilnego. Pojawiaja sie glosy w doktrynie, ze czasu
wypowiedzenia nie mozna ustanawia¢ w zupelnie dowolny sposéb, gdyz zbyt dlugi
jego okres, naruszalby cel przepisu art. 68 ust. 2 pr. aut.** Watpliwosci pojawiaja si¢
zatem przy okresleniu maksymalnego okresu wypowiedzenia. K. Wlodarska-Dziu-
rzynska® uwaza, ze przy okresleniu terminu wypowiedzenia, ktéry nie méglby zo-
sta¢ zakwestionowany, powinien by¢ brany pod uwage termin ustawowy w z art. 68
ust. 1 pr. aut., ktdry wynosi rok, liczony ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
Sprawia to, Ze termin wypowiedzenia moze wynosi¢ ustawowo (art. 68 ust. 1 pr. aut.),
maksymalnie dwa lata, zatem minimalny czas trwania umowy licencyjnej, w ktérym
jest ona stabilng umowa, wynosi siedem lat. W odniesieniu do tego okresu, a takze

* Co do samej mozliwosci zawarcia takiej klauzuli w umowie, mowa byla w pkt. 3.2.

3 W pkt. 3.2.

% K. Wlodarska-Dziurzynska, Problemy przy ustalaniu czasu trwania umowy licencyjnej — poszukiwanie
alternatywy? [w:] Spory o wlasnos¢ intelektualng. Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi
Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanistawska-Kloc, Warszawa 2013, s. 1423-1430.

7 Patrz przypis nr 37.
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do piecioletniego okresu licencji na czas oznaczony, pojawiaja si¢ w doktrynie propo-
zycje siedmioletniego maksymalnego okresu wypowiedzenia. Innym rozwigzaniem
jest postanowienie zawarte w umowie o nalozeniu na stron¢ wypowiadajaca umowe
przed uptywem okresu na jaki zostala zawarta, wysokiej kary umowne;j. Jej wysokos¢
powinna by¢ na tyle duza, aby petnifa funkcje zabezpieczajacg unikniecie rozwigzania
umowy przez tworce po pigciu latach od jej zawarcia. Spotykane w praktyce sa réwniez
metody zawierania w momencie pierwszej umowy postanowienia o zobowigzaniu si¢
do zawarcia po uplywie pieciu lat, kolejnych umoéw. Zobowigzania te réwniez powinny
zostac zastrzezone odpowiedniej wysokosci karami umownymi w celu wymuszenia
na drugiej stronie wypelnienie zobowiazania i ulatwienie ewentualnego sporu, bez
koniecznos$ci udowadniania szkody.

Innym rozwigzaniem jest nabycie majatkowych praw autorskich do utworu. Oczy-
wiscie lepsza jest bowiem woéwczas pozycja nabywcy majgtkowych praw autorskich
w poréwnaniu do licencjobiorcy. Jednak pozbycie sie praw autorskich czesto nie jest
przez tworce pozadane wobec mozliwosci zawierania nieokreslonej liczby licenciji nie-
wylacznych. Czesto takze nabyweca nie jest zainteresowany nabyciem praw wobec wyz-
szych kosztow i niepotrzebnie szerokiego zakresu prawa.

7. Podsumowanie

W zwigzku z poczynionymi wyzej ustaleniami, odpowiedz na udzielone wyzej pytanie
zdaje si¢ by¢ twierdzaca. Zawarcie umowy licencji wieczystej jest mozliwe w stosunku
do uméw licencji niewylacznej, gdzie wynagrodzenie jest ustalone jednorazowo jako
okreslona kwota, a licencjodawca zobowigzany jest jedynie do zaniechania. Konieczne
jest wowczas zawarcie w umowie klauzuli o niewypowiadalnoéci licencji, ktéra wylacza
zastosowanie art. 68 ust. 1 pr. aut. Skutek niewypowiadalnej licencji moze takze nasta-
pi¢ konkludentnie, w przypadku wygasnigcia umowy o przeniesienie autorskich praw
majatkowych i dalszego wykonywania czynnosci przez strony, tak jakby umowa dalej
trwatla. Nalezy dojs¢ zatem do stwierdzenia, ze niewypowiadalna licencja wieczysta
jest mozliwa w obecnym stanie prawnym.

Does the Non-Terminable Contract on the Use of a Work Exist?

In the text, the author is looking to answer the question of whether is possible to create
a term of ,,non-terminable contract on the use of a work (a licence)” according to the contents
of the provision of Art. 68 par. 1 and 2 Law on Copyright and Related Rights of 4 February 1994
with Later Amendments (Journal of Law No. 24, item 83). The non-terminable licence could
make it possible to create a permanent, safe-for-licensee contract, which is desirable in trade
flows. Therefore, a distinction is made between non-fixed term licences, fixed term licences,
contracts where no time limit is specified, and contracts which specify a time for fulfilling
the obligation, which affect the period and the possibility of termination. The work’s primary
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purpose is to find an affirmative answer to the question of whether it is possible to create
a non-terminable license on the use of a work, in which has been successful.

Key words: licence, termination of a contract on the use of work, term of notice
of a licence, non-terminable licence, lifetime licence
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Charakter i ochrona prawna tytutu
prasowego na gruncie prawa polskiego

Streszczenie:

Artykul porusza problemy zwigzane z pojeciem tytutu prasowego oraz okreslenia prawa
do tytutu. W artykule przeprowadzona zostala analiza pojecia tytutu oraz uprawnien
do niego na podstawie przepiséw prawa polskiego. W poszczegolnych czesciach zanali-
zowano mozliwos¢ traktowanie tytutu jako nowego dobra na podstawie prawa prasowe-
go, oznaczenia towaru lub przedsiebiorstwa na podstawie przepiséw Ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji, funkcjonowanie tytutu prasowego jako znaku towarowego
na podstawie przepiséw Ustawy prawo wlasnosci przemystowej oraz jako utworu na pod-
stawie ustawy prawo autorskie. W artykule rozpatrzono réwniez kwesti¢ tytutu prasowe-
go jako dobra osobistego. W zakonczeniu zawarte zostalo podsumowanie przeprowadzo-
nej analizy w $wietle pogladéw doktryny oraz orzecznictwa.

Stowa kluczowe: tytul prasowy, znak towarowy, prawo do tytul, prawo prasowe

Wstep

Niniejszy artykul dotyczy charakterystyki tytutu prasowego jako dobra prawnego oraz
jako przedmiotu eksploatacji ekonomicznej. W artykule przeprowadzona zostanie row-
niez analiza pojecia ,,prawa do tytutu prasowego” na gruncie prawa prasowego, prawa
autorskiego oraz przepiséw prawa konkurencji i znakéw towarowych.

W literaturze wyrdznia si¢ wiele funkgji jakie petni tytul. Za podstawowa funkcje

uchodzi funkcja odrézniajaca oraz powigzana z nig funkcja komunikacyjna®. Funkcje

' Autor jest absolwentem prawa oraz studentem administracji WPiA UJ, aplikantem radcowskim II roku
Okregowej Izby Radcow Prawnych w Krakowie.

2 M. Kepinski, I. Nestoruk, Oznaczenia Odrézniajgce [w:] System Prawa Prywatnego Tom 15 Prawo
konkurencji, red. M. Kepinski, Warszawa 2014, s. 216.
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odrézniajacg nalezy rozumie¢ jako zdolno$¢ wyrdznienia opatrzonego tytutem utworu
sposréd pozostalych utworéw. Oprocz tej najwazniejszej funkcji wskazuje si¢ na pet-
nienie przez tytul roli reklamowej oraz estetycznej. Utwor bedac rezultatem tworczej
dziatalnosci artystycznej moze réwniez wykazywac indywidualne cechy i podlega¢
ochronie na gruncie prawa autorskiego.

Pojecie tytulu w prawie polskim nie stanowi jednolitej kategorii. W zadnym akcie
prawnym nie zostal on uregulowany w postaci definicji legalnej. W praktyce stowo tytut
moze by¢ rozumiane jako nazwa stuzaca do okreslenia szeregu desygnatéw znacznie
réznigcych si¢ od siebie’. Najczesciej jednak okreslenie to kryje oznaczenie utworu,
w wypadku za$ tytulu prasowego stanowi on oznaczenie pewnego utworu o charak-
terze tekstowym zaréwno w formie wydania papierowego jak i elektronicznego. Tytut,
jako stanowigcy charakterystyczne odznaczenie pozwalajace na identyfikacje wyda-
wanego produktu, stanowi jeden z wazniejszych elementéw dzialalnosci gospodar-
czej wydawcy publikacji. Rodzi si¢ wiec naturalna potrzeba zabezpieczenia intereséw
wydawcy tytulu na gruncie prawa. Ustawa Prawo Prasowe* zawiera pojecie ,,ochrony
prawa do istniejacego tytutu prasowego”. Jednak gléwnym jej wyrazem na podstawie
wspomnianej ustawy jest obowigzek dokonania rejestracji tytulu. Przepisy prawa pra-
sowego nie daja wystarczajaco silnej podstawy do dochodzenia ochrony naruszonych
intereséw majatkowych. Odpowiednich srodkéw ochrony nalezy doszukiwac si¢ wiec
w przepisach regulujacych ochrone praw niematerialnych, débr osobistych oraz zwal-
czania nieuczciwej konkurencji. Takie jest rowniez aktualne stanowisko doktryny®.

2. Tytul prasowy na gruncie ustawy Prawo Prasowe

Tytul prasowy stanowi jeden z rodzajéw tytutu. Legalna definicja tytutu prasowego nie
zostala wprowadzona w zadnym akcie normatywnym®. Tytul prasowy pelni réwniez
funkcje indywidualizujacg jako okreslenie periodyku i jego powigzanie z konkretnym
wydawcg oraz komunikacyjng’, poprzez mozliwos$¢ informowania o zakresie i tematyce
publikacji np. przez umieszczenie nazwy branzy, ktdrej tematyke periodyk porusza.
Tytut prasowy, oprécz bycia nazwg oznaczonej publikacji prasowej, ma rowniez petnic
funkcje reklamowe poprzez przyciagniecie uwagi czytelnika, szczegélnie poprzez wy-
rdzniajacy si¢ charakter lub uktad graficzny. Stanowi réwniez oznaczenie prasy, ktorej
legalna definicja zostala zawarta w art. 7 ust. 2 pkt. 1 Prawa Prasowego

prasa oznacza publikacje periodyczne, ktdére nie tworza zamknietej, jednorodne;
calosci, ukazujace si¢ nie rzadziej niz raz do roku, opatrzone statym tytulem albo
nazwg, numerem biezacym i datg, a w szczegdlnosci: dzienniki i czasopisma, serwisy
agencyjne, stale przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz

3 Ibidem.

* Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. nr 5 poz. 24 z pdzn. zm.) zwana dalej Prawo
Prasowe lub u.pr. pras.

> Postanowienie SA w Warszawie z dnia 25 lutego 2016 r. sygn. VI ACa 133/15, LEX nr 2115407.

¢ K. Drozdowicz, Ochrona tytutu prasowego w mysl przepiséw prawa autorskiego, MoP 8/2013, s. 416.
7 ]. Sobczak, Prawo Prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 704.
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kroniki filmowe; prasa s takze wszelkie istniejace i powstajace w wyniku poste-
pu technicznego $rodki masowego przekazywania, w tym takze rozglosnie oraz
tele- i radiowezly zakltadowe, upowszechniajace publikacje periodyczne za pomoca
druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje réwniez
zespoly ludzi i poszczegdlne osoby zajmujace si¢ dziatalnoscia dziennikarska?®.

Tytul prasowy stanowi zatem oznaczenie odrézniajace, ktorego desygnatem sg cza-
sopisma, dzienniki oraz ,,inne publikacje prasowe” mieszczace si¢ w przedmiocie de-
finicji prasy z art. 7 Prawa Prasowego. W praktyce jednak pojecie ,,tytul prasowy”
jest okresleniem gléwnie dziennikéw lub czasopism. Co wiecej, istnieja zdecydowane
glosy by pojecie tytulu prasowego na podstawie prawa prasowego ograniczy¢ jedynie
do tytutéw dziennikéw i czasopism’.

W doktrynie wskazuje sie, ze kolektywny charakter tytutu prasowego zapewnia
ochrone nie tylko pojedynczego jednostkowego wydania, ale réwniez serii wydaw-
niczej, a takze kazdego kolejnego wydania egzemplarza periodycznej publikacji®. Jak
wskazuje si¢ w doktrynie tytutem prasowym moze by¢ réwniez tytut dziatu lub rubryki
w dzienniku lub czasopismie". Konieczno$cia dokonania rejestracji tytulu prasowego
objeta bedzie réwniez strona internetowa, jezeli jej uklad lub charakter pozwala jg za-
kwalifikowa¢ jako prase w rozumieniu art. 7 Prawa Prasowego. Ponadto, cho¢ wskazuje
sie na istnienie sporéw co do pojecia tytutu prasowego, ,,na 0gét obejmuje si¢ tym po-
jeciem zaréwno okreslenie dziennika lub czasopisma jako jednostki wydawniczej, jak
i przedsiebiorstwa wydawniczego, a takze nazwe wlasng dziennika lub czasopisma™2.
Jak wida¢ brak legalnej definicji tytulu prasowego pozwala na objecie tym okresleniem
szerokiego spektrum podmiotéw, wykraczajacego poza podmioty stanowigce publika-
cje prasowa sensu stricto. W wypadku wynikajacych z braku definicji legalnej watpli-
wosci, o kwalifikacji oznaczenia jako tytutu moze rozstrzyga¢ umieszczenie oznacze-
nia w miejscu zwyczajowo przyjetym®, czyli zdaniem komentatoréw w gornej czesci
oktadkilub czasopisma'*. Poniewaz brak jest w prawie polskim legalnej definicji tytutu,
obowigzkiem wydawcy jest takie jego eksponowanie, ktére nie pozwoli na watpliwosci
co do charakteru oznaczenia jako tytutu oraz zapewni jego jednoznaczne powigzanie
z konkretnym wydawca®.

Na gruncie prawa polskiego tytul prasowy jako jedyny rodzaj tytutu doczekat si¢
rozbudowanej regulacji prawnej w postaci przepiséw wprowadzajacych postepowanie
rejestracyjne tytulow prasowych na podstawie ustawy Prawo Prasowe's.

8 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz.U. nr 5 poz. 24 z pozn. zm.).
° J. Sobczak, Prawo Prasowe..., s. 689-690.

10 K. Drozdowicz, Ochrona tytutu..., s. 416.

" Ibidem.

12 E. Ferenc-Szydetko, Prawo Prasowe Komentarz, Warszawa 2008, s. 144.
B Wyrok SN z dnia 21 lutego 2008 r sygn. III CSK 264/07 LEX nr 465952.

" E. Nowinska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013,
s. 167.

1> Ibidem, s. 168.
16 M. Kepinski, I. Nestoruk, Oznaczenia... [w:] System Prawa Prywatnego..., s. 226.
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Procedura rejestracji tytutu prasowego jest uregulowana w rozdziale 4 ,,Orga-
nizacja dzialalnosci prasowej Prawa Prasowego”. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy
Prawo Prasowe: ,Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sadzie
wojewddzkim wlasciwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zwanym «organem reje-
stracyjnym»”". Zgodnie z art. 21 powyzszej ustawy sad odmodwi rejestracji jezeli ,.jej
udzielenie stanowiloby naruszenie prawa do ochrony nazwy istniejacego juz tytulu
prasowego™'®. W literaturze problematyczne stalo si¢ wprowadzone w tym przepisie
sformutowanie ,,prawo do ochrony nazwy istniejacego juz tytutu prasowego”. Uzycie
takiego okreslenia moze sugerowac istnienie na gruncie prawa prasowego, odrebne-
go dobra prawnego w postaci ,prawa do tytutu prasowego”. Przekonanie to moze
wzmacnia¢ kognicja organu rejestracyjnego, ktéra obejmuje obowigzek formalnego
badania istnienia na rynku tytutu zarejestrowanego wczesniej, podobnego lub zbli-
zonego do tytulu, ktory zostal zgloszony do rejestracji. Celem takiego badania jest
zapobiezenie sytuacji, w ktérej na rynku funkcjonowaloby kilka tytuléw o jednakowej
lub zblizonej nazwie, oraz zapobiezenie zarejestrowaniu tytulu, ktéry naruszatby
prawa wydawcow publikacji o identycznym tytule”®. Zbieznos¢ ma réwniez w tym
wypadku szersze znaczenie niz pojecie prostej identycznosci tytutu®*. W wypadku
stwierdzenia istnienia takiego tytulu, organ zobligowany jest do odmowy rejestracji
tytulu pézniej zgloszonego.

Przekonanie o istnieniu odrebnego prawa do tytutu moze réwniez wzmocnic trak-
towanie tytutu jako odrebnego przedmiotu obrotu gospodarczego przez orzecznictwo?
oraz doktryne*. Nie jest to jednak wniosek uzasadniony. Chociaz, jak wykazuje si¢
w doktrynie i orzecznictwie, podstawowg rolg obowigzku rejestracyjnego jest unie-
mozliwienie funkcjonowania na rynku identycznych lub zblizonych nazw publikacji
prasowych, nie uprawnia on ani nie tworzy nowego dobra prawnego, jakim byloby od-
rebne prawo do tytulu®. Prawo Prasowe nie zajmuje si¢ problematyka prawa do tytulu
prasowego, za$ orzecznictwo wskazuje, ze ochrona praw oséb ,,uprawnionych” do po-
stugiwania si¢ nazwa uzywang do oznaczenia publikacji musi by¢ dokonana na pod-
stawie innych przepiséw prawnych?’. Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia
12 marca 2013 r. wyraznie stwierdzil: ,,Sama rejestracja dziennika czy czasopisma nie
przesadza o prawie do tytutu prasowego i nie rozstrzyga o kolizji lub jej braku z innymi
prawami przystugujacymi do tego tytutu osobom trzecim”*. Gléwnym celem regulacji
Prawa Prasowego jest zapobiezenie wprowadzenia w btad co do tozsamosci wydawcy

17 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. nr 5 poz. 24 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. nr 5 poz. 24 z pdzn. zm.).

E. Ferenc-Szydelko, Prawo Prasowe Komentarz..., s. 145.

2 Ibidem.

21 Np. Sad Najwyzszy w postanowieniu z dnia 5 marca 2002 r. sygn. I CKN 540/00, OSNC 2003/2/29.

2 E. Ferenc-Szydetko, Prawo Prasowe Komentarz..., s. 146.

M. Kepinski, I. Nestoruk, Oznaczenia... [w:] System Prawa Prywatnego..., s. 229.

Tak np. Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 marca 2013 r. sygn. I ACa 1091/12 LEX
nr 1306052.

» Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 marca 2013 r. sygn. I ACa 1091/12 LEX nr 1306052.
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i periodyku?®. Powoduje to sytuacje, w ktérej nawet zgtoszenie do rejestracji tytulu
zbieznego z tytulem wczesniejszym przez tego samego wydawce moze skonczy¢ sie
odmowa wpisu do rejestru®’. Poniewaz jednak przepisy Prawa Prasowego skierowane
s gléwnie na ochrone czytelnikow przed wprowadzeniem w biad?, Prawo Prasowe nie
daje zadnych uprawnien wydawcy (przewaznie za uprawnionego do tytulu uznaje si¢
wydawce periodyku) do ochrony jego intereséw gospodarczych. Co wigcej, dokonanie
rejestracji, zdaniem wigkszosci komentatoréw, nie jest traktowane nawet jako ,,gwa-
rancja, ze poslugiwanie si¢ zarejestrowanym tytulem nie narusza niczyich praw”?.
Rejestracja nie moze by¢ rowniez traktowana jako czynnos¢ konwalidujaca ewentualne
naruszenie uprawnien innych podmiotéw w zakresie korzystania z tytutu®. Rejestra-
cja jedynie zapewnia o braku wczesniejszego tytulu zarejestrowanego identycznego
do tytulu zgloszonego do rejestracji. Wszelkie inne kwestie zwigzane z ochrong tytu-
téw prasowych mogg by¢ rozstrzygane w drodze postgpowan sagdowych®. Ulomnos¢
ochrony istniejacych tytutéw prasowych na gruncie Prawa Prasowego poglebia fakt,
ze zgodnie z wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z 14 grudnia 2011 roku w prawie
prasowym zniesiona zostala sankcja za wydawanie tytutu prasowego bez rejestracji*>.
Taka sytuacja znacznie ogranicza mozliwos¢ ochrony przed nieuczciwymi praktykami
rynkowymi na gruncie przepiséw prawa prasowego, cho¢ role taka wielokrotnie pod-
kredlano na gruncie starszego orzecznictwa®.

W obecnym stanie prawnym postepowanie rejestrowe oparte na przepisach Prawa
Prasowego nie moze zapewni¢ nawet minimalnego standardu ochrony przedsigbiorcom
dzialajacym na rynku prasy. W praktyce wiekszo$¢ sporéw o ochrone tytutu prasowego
toczy sie obecnie w oparciu o Ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Ustawe
prawo wilasnosci przemystowej*.

3. Ochrona tytulu prasowego na podstawie przepisow Ustawy o Zwalczaniu
Nieuczciwej Konkurencji

Niedoskonalosci ustawy Prawo Prasowe moga by¢ czesciowo rekompensowane przede
wszystkim na gruncie przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Tytul pra-
sowy, jako oznaczenie wydawanego produktu w postaci periodyku, z powodzeniem
moze pelni¢ funkcje oznaczenia towaru w rozumieniu art. 10 UZNK. Co wiecej, sze-

¢ E. Ferenc-Szydetko Prawo Prasowe Komentarz..., s. 145.

¥ M. Brzozowska-Pasieka, M. Olszynski, J. Pasieka, Prawo prasowe. Komentarz praktyczny, 2013 lex
nr 9105, Komentarz do art. 20.

# Postanowienie SN z 26 lipca 2007 r. sygn. IV KK 174/2007 OSG 2008 nr 3, poz. 17, s. 3.

# M. Kepinski, I. Nestoruk, Oznaczenia... [w:] System Prawa Prywatnego..., s. 229.

% Ibidem.

31 E. Nowinska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu..., s. 168.

2 Wyrok Trybunatu Konstytucyjnego z 14 grudnia 2011 roku sygn. akt SK 42/09, Dz.U.2011.282.1660.
3 Np. postanowienie SN z 26 lipca 2007 r. sygn. IV KK 174/2007.

* M. Kepinski, I. Nestoruk, Oznaczenia... [w:] System Prawa Prywatnego..., s. 231.

% Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwana dalej UZNK.
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rokie rozumienie podmiotéw objetych okresleniem tytutu prasowego, zaprezentowane
we wczesniejszej czesci niniejszego artykutu, obejmujgce swoim znaczeniem réwniez
jednostke wydawniczg lub przedsigbiorstwo wydawnicze pozwala, w szczegélnych
wypadkach, na dochodzenie ochrony tytulu prasowego na podstawie art. 5 UZNK
tj. tytulu prasowego jako oznaczenia przedsiebiorstwa.

Rozpoczynajac rozwazania o poszukiwaniu ochrony na podstawie przepiséw usta-
wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, koniecznym staje sie omowienie regulacji
art. 3 ust. 1 UZNK. Przepis ten stanowi definicje czynu nieuczciwej konkurencji w ro-
zumieniu ustawy (funkcja definicyjna). Jego brzmienie jest nastepujace: ,,czynem nie-
uczciwej konkurencji jest dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli
zagraza lub narusza interes innego przedsigbiorcy lub klienta”. Stanowi on klauzule
generalng przerzucajacg na organ stosujacy przepis koniecznos¢ kwalifikacji czynu w jej
Swietle*. Pelni rowniez funkcje korygujaca oraz uzupelniajaca®. W ustepie drugim
wspomnianego przepisu wymieniony zostal przykltadowy katalog czynéw nieuczciwej
konkurencji. Dla wystapienia czynu nieuczciwej konkurencji konieczne jest kumula-
tywne wystgpienie wszystkich wymienionych w tym przepisie przestanek™, tj.: zwia-
zek z dziatalnoscig gospodarcza, sprzecznos¢ z prawem lub dobrymi obyczajami oraz
zagrozenie lub naruszenie interesu innego przedsiebiorcy lub klienta®.

Zwigzek z dzialalnoscig gospodarcza stanowi jeden z istotnie dyskutowanych kwestii
w $wietle istniejacego sporu o to kto moze by¢ sprawcg deliktu nieuczciwej konkurenciji.
W doktrynie zarysowaly sie nastepujace stanowiska. Pierwsze z nich zaklada, ze czyn
nieuczciwej konkurencji moze popetni¢ wyltacznie przedsiebiorca. Bedzie sie to jednak
odnosilo do kazdego przedsiebiorcy, nie tylko takiego, ktéry pozostaje z przedsiebiorca,
ktdrego interesy naruszono w stosunku konkurencji, tj. ktérego dzialania moga wplynac
na pozycje i sytuacje konkurenta. Drugie stanowisko zaklada, ze czyn taki moze popel-
ni¢ zaréwno przedsigbiorca jak i osoba, ktora nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej.
Trzecie stanowisko kompromisowe pomiedzy dwoma wczesniejszymi zaklada, ze delikt
nieuczciwej konkurencji moze popelnic¢ zasadniczo przedsigbiorca, natomiast w wyjatko-
wych wskazanych w ustawie sytuacjach sprawcg naruszenia moze by¢ réwniez podmiot
nieprowadzacy dziatalnos$ci gospodarczej: nie-przedsiebiorca®. Wydaje sie, ze trzecie
stanowisko stanowi najwlasciwszg interpretacje, w szczegdlnosci w kontekscie brzmienia
artykutow 11, 121 13 UZNK. Przewidujg one, ze zdefiniowanych w nich czynu moze do-
kona¢ ,kazdy™'. W wypadku tytuléw prasowych zasadniczo naruszenia moze dokonac
inny przedsiebiorca w postaci wydawcy lub przedsiebiorcy oznaczajacego swoje ustugi
lub towary w spos6b mogacy doprowadzi¢ do pomylki ze stosowanym wczesniej tytutem.

% M. Zdyb [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, War-
szawa 2011, s. 86; J. Szwaja, K. Jasiniska [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz,
red. J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 137.

7 ]. Szwaja, K. Jasinska [w:] Ustawa o zwalczaniu..., s. 137-138.

E. Nowinska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu..., s. 51.

% Ibidem.

0 Tbidem,s. 71

4 Ibidem, s. 72.
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Przestanka sprzecznosci z prawem stanowi kolejng konieczng przestanke dla uzna-
nia danego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji. Przestanke te¢ nalezy rozu-
mie¢ w sposdb szeroki, obejmujacy nie tylko sprzecznos¢ z przepisami o charakterze
panstwowym, ale takze sprzeczno$¢ z przepisami o charakterze dyscyplinarnym oraz
normami poza systemowymi*’. Art. 3 ust. 1 UZNK wyraznie odréznia sprzecznos¢
z prawem od sprzecznosci z dobrymi obyczajami*’. W kwestii przestanki naruszenia
prawa, na rozwiniecie zastuguje sprzecznos¢ z dobrymi obyczajami. Jest ona konieczna
przestanka dla uznania za czyn nieuczciwej konkurencji naruszenia przepiséw umow
zawartych miedzy przedsiebiorcami**. Nie jest to pojecie zdefiniowane. Jego zdefinio-
wanie wymaga odniesienie si¢ do realiow konkretnej sytuacji. Obecnie przewaza poglad
o koniecznosci ich interpretacji wg podejscia ekonomiczno-spolecznego. Nie chodzi
zatem o przestrzeganie dobrych obyczajow w sensie ogélnym, ale o przestrzeganie
dobrych obyczajéw o charakterze ,kupieckim” tj. wymaganych od przedsiebiorcéw
prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza*®. Zachowanie naruszajace moze mie¢ zaré6wno
charakter dzialania, jak i zaniechania.

Nie kazde jednak zachowanie spelniajace powyzsze przestanki bedzie stanowi¢ czyn
nieuczciwej konkurencji. Koniecznym warunkiem jest by dzialania zwigzane z prowa-
dzong dzialalnoscig gospodarczg oraz sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami naru-
szaly lub zagrazaly interesowi przedsigbiorcy. Pojecie naruszenia interesu jest rozumiane
w sensie ekonomicznym jako narazenie na szkode. Wigkszos¢ pogladéw przechyla sie tez
do zawezenia pojecia interesu jedynie do intereséw majatkowych. Wiaze si¢ to z koniecz-
noscig posiadania przez interes pewnej wartosci majgtkowe;j*. Nie moze by¢ on jednak
utozsamiany z samym zaistnieniem szkody". Zgodnie z uchwala SN ,,pojecie ochro-
ny intereséw przedsigbiorcy jest okreslone stanem korzystnie juz uksztaltowanym dla
przedsiebiorcy badz takim stanem, ktéry dopiero w przysziosci moze dla niego stanowi¢
zrodlo korzysci rzeczywistych lub tylko oczekiwanych*”. Naruszeniem interesu bedzie
takie dzialanie, ktére zapewni naruszajacemu przewage nad konkurentem. W przypad-
ku tytulow prasowych, przewagg taka z pewnoscig bedzie czerpanie korzysci z renomy
wezesniejszego tytutu bez koniecznosci wypromowania nowego tytulu, jak i czerpanie
zyskow z renomy tytulu wezesniejszego. Przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
nie bedg chroni¢ pozycji wydawcy, jezeli konkurent naruszy jego interes w drodze dozwo-
lonych ilegalnych dziatan®. Artykul 3 UZNK bedzie zapewnial przedsigbiorcom ochrong
w wypadku, gdy nie bedzie mozna zastosowac przepisow regulujacych stypizowane czyny
nieuczciwej konkurencji chronigcych uzywane oznaczenia publikacji prasowych.

2 M. Zdyb [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o zwalczaniu. .., s. 99.
* J. Szwaja, K. Jasinska [w:] Ustawa o zwalczaniu..., s. 144.

E. Nowinska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu..., s. 56.

J. Szwaja, K. Jasiniska [w:] Ustawa o zwalczaniu..., s. 160.

% Ibidem,s. 172.

¥ M. Zdyb [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o zwalczaniu..., s. 101.

% Uchwata SN z 23.02.1995 r., III CZP 12/95 OSNC 1995/5/80 (podobnie OSN z 4 listopada 2011 r.
sygn. I CSK 796/10 LEX nr 1095811).

¥ ], Szwaja, K. Jasiniska [w:] Ustawa o zwalczaniu..., s. 173.
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Jak wspomniano we wczesniejszej czesci pracy, do naruszenia intereséw wydawcy
odnos$nie uprawnienia do czerpania korzysci z wydawanego tytulu prasowego, zasto-
sowanie znajdzie sposrdd przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
przede wszystkim art. 10 UZNK a w waskim zakresie i w specyficznych sytuacjach
takze art. 5 UZNK. Ochrona na podstawie art. 10 UZNK wyprowadzana jest w sposdb
posredni ze sformulowania zakazujacego takiego oznaczenia towardw, ktére wprowa-
dzaloby w blad co do jego pochodzenia®. Taka funkcje moze petnic¢ tytut prasowy’'.
Przepisy UZNK znajda zastosowanie zwlaszcza w sytuacji, gdy oznaczenie towaru
z roznorakich przyczyn nie zostalo zgloszone do rejestracji jako znak towarowy, na-
tomiast jest uzywane w obrocie. Niezarejestrowany w Urzedzie Patentowym tytul
prasowy z pewnoscig mozna uzna¢ za szczegdlng forme niezarejestrowanego znaku
towarowego sluzacego oznaczeniu towaréw, w tym wypadku prasy®. Art. 10 UZNK
ma przede wszystkim za zadanie zapewni¢ pewnos¢ co do pochodzenia przedsigbior-
stwa, a w wypadku tytuléw prasowych od konkretnego wydawcy. To wlasnie funkcja
odroézniajgca stanowi gtéwna podstawe dla zastosowania do ochrony tytulu prasowego
art. 10 UZNK?>. Stanowi to istotng informacje o cesze towaru, ktdra moze miec¢ bez-
posredni wplyw na zakup oznaczonego danym tytulem periodyku®. Ustawodawca
rozszerzyl powyzszg ochrong nie tylko na oznaczenia opisowe, ale rowniez na inne sym-
bole mogace wskazywac na pochodzenie periodyku®. W praktyce wiec, uprawniony
do uzywania wczesniejszego tytulu wydawca bedzie mogt domagac si¢ od uzytkownika
pozniejszego zaprzestania korzystania takze ze skrotow, godet i innych symboli, ktére
moglyby doprowadzi¢ do pomytki poprzez mylne wrazenie pochodzenia od uprawnio-
nego wydawcy. W przeciwienstwie do oméwionych w dalszej czesci artykutu znakéow
towarowych, ochrona oznaczenia towaréw nie wymaga formalnej rejestracji a jedynie
faktycznego uzywania w obrocie danego oznaczenia. Uzywanie to musi mie¢ forme
rzeczywista, czyli musi by¢ faktycznie uzywany do oznaczen towaroéw, ich identyfika-
cji, reklamy itd. Korzystanie w sposob ciaggly oznacza, ze oznaczenie towaru danym
symbolem nie moze miech charaktery wylacznie incydentalnego.

Oceng czy uzywanie danego oznaczenia moze doprowadzi¢ do pomytki w dzie-
dzinie pochodzenia periodyku nalezy ocenia¢ uwzgledniajac caloksztalt okoliczno-
$ci. Za podstawe dokonywanej oceny nalezy przyja¢ model przecigtnego konsumenta,
ktory jest nalezycie ostrozny i uwazny®. Nie jest to pojecie wyraznie sprecyzowane,
dlatego to do organdéw stosujacych prawo bedzie naleze¢ wlasciwa ocena, czy klient
jest naleznie poinformowany, uwazny i ostrozny”. W praktyce szczegdlng uwage na-
lezy zwréci¢ na sytuacje, w ktorej umieszczone w gornym punkcie oktadki oznaczen

0 J. Kepinski, M. Kepinski, Oznaczenia Odrozniajgce [w:] System Prawa Prywatnego..., s. 201.
' M. Kepinski, I. Nestoruk, Oznaczenia... [w:] System Prawa Prywatnego..., s. 221.

2 A. Michalak [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o zwalczaniu..., s. 274.

3 M. Kepinski, I. Nestoruk, Oznaczenia... [w:] System Prawa Prywatnego..., s. 222.

* A. Michalak [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o zwalczaniu..., s. 275.

» M. Kepinski, J. Kepinski, I. Wiszniewska [w:] Ustawa o zwalczaniu..., s. 371.
> Ibidem, s. 430.

7 E. Nowinska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu..., s. 170.
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identycznych lub podobnych do uzywanego tytutu prasowego, ktére spowodowatoby,
ze dokladajacy przecietng w wypadku zakupu periodyku starannos¢ klient bytby myl-
nie przeswiadczony o nabyciu tytutu pochodzacego od innego wydawcy. Oznacza to,
ze niedozwolone jest stosowanie symboli i oznaczen, ktore przez swoj wyglad kolorysty-
ke itp. doprowadzitoby do mylnego skojarzenia z innym tytulem. Zakazane jest rowniez
takie oznaczanie, ktére pomimo zaznaczenia istniejacych réznic pomiedzy tytutami,
mogtyby doprowadzi¢ do mylnego odczucia pochodzenia od tego samego wydawcy.
Oczywiscie uprawniony do wcze$niejszego tytulu musi zapewnic poprzez odpowiednie
eksponowanie i korzystanie zaistnienie wéréd klientéw skojarzenia pomiedzy tytutem
a uprawnionym wydawca. Z tego powodu tytul musi by¢ wyraznie oddzielony od pozo-
statych oznaczen wystepujacych na stronie tytulowej oraz umieszczony we wlasciwym
miejscu tj. na gornej czesci strony. Wydawca nie powinien umieszczac innych oznaczen
w sposob sugerujacy, ze moga pelni¢ funkcje tytulu. Poniewaz mozliwos¢ wprowa-
dzenia w blad obejmuje koniecznos¢ prowadzenia dziatalnosci rodzajowo zblizonej,
kwestie naruszenia nalezy rozpatrywaé poprzez pryzmat rynku prasowego. Wydaje
sie, ze zawezenie zakresu rynku do czasopism odnoszacych si¢ do danej branzy lub
tematyki nie spetnialoby w sposob wystarczajacy funkcji ochronnej intereséw wydawcy,
cho¢by przez mozliwos¢ zmniejszenia renomy wydawanego pisma branzowego w wy-
padku istnienia tytuléw prasowych o zblizonym tytule, lecz nieco odmiennej tematyce.
Zatem dla badania zdolnosci naruszenia interesow przedsiebiorcy wlasciwe wydaje
sie jego badanie w skali calego rynku prasowego na danym terytorium. W wypadku
stwierdzenia kolizji pomigdzy oznaczeniami, pierwszenstwo nalezy przyznaé temu
z wydawcow, ktoéry pierwszy rozpoczal korzystanie z tytulu.

Jak wczeéniej wspomniano, w pewnym stopniu do ochrony tytuléw prasowych
wykorzystywany by¢ moze artykut 5 UZNK. Bedzie to mialo znaczenie szczegélnie
w sytuacji, gdy nazwa funkcjonujgca jako tytul prasowy bedzie rownoczesnie uzywana
przez wydawce jako oznaczenie przedsiebiorstwa, pod ktorym prowadzi dziatalnos¢ go-
spodarczg (sytuacja taka wystepuje np. w przypadku tygodnika ,,Polityka” wydawanego
przez spoldzielnie Polityka). Niejednokrotnie praktyka oznaczania wydawcy tytulem
wydawanego przez niego periodyku ma miejsce w wypadku wydawcéw lokalnych™.
W taki wypadku ciezko jest oddzieli¢ hipotezy art. 10i 5 UZNK. Zgodnie zart. 5 UZNK
»czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsigbiorstwa, ktére moze
wprowadzi¢ klientéw w blad co do jego tozsamosci, przez uzywanie firmy, nazwy, go-
dta, skrétu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wczesniej uzywanego,
zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsigbiorstwa™’. Chociaz w przepisie uzyte
zostalo okreslenie ,,nazwa handlowa” nalezy pod nim rozumie¢ wszelkie oznaczenie
okreslajace przedsigbiorce lub przedsigbiorstwo®. Chociaz przepis ten wedtug domi-
nujacego stanowiska nie zapewnia ochrony oznaczeniom towaréw, to w wypadku, gdy
s3 one tozsame z nazwg handlowa, moze dojs¢ do kumulacji ochrony na podstawie

8 Ibidem, s. 166.
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obydwdch przepisow®. Dodatkowo, w wypadku identycznosci oznaczenia przedsiebior-
cy z firma, powstanie mozliwo$¢ dodatkowej ochrony na podstawie przepiséw o ochro-
nie prawa do firmy®. Samo oznaczenie przedsigbiorstwa rozciagga si¢ na szerszy zakres
desygnatéw niz okreslenie nazwa przedsigbiorstwa®. Moze ono obejmowac zaréwno
znaki sfowne jak i graficzne oraz inne charakterystyczne oznaczenia, w tym symbole
pelniace funkcje tytutu prasowego wydawanego periodyku. Moze to nastapi¢ nawet
w wyniku zwyczajowego okreslenia wydawcy przez konsumentow tytutem wydawane-
go czasopisma®. Podobnie jak oznaczenie towardw, oznaczenie przedsigbiorstwa musi
by¢, dla uzyskania ochrony, uzywane®. Uzywanie musi mie¢ charakter rzeczywisty,
czyli oznaczenie musi faktycznie wystepowac w obrocie a nie by¢ jedynie zarejestro-
wane. Uprawnienie do uzyskania ochrony przystuguje temu z przedsiebiorcow, ktory
pierwszy rozpoczal korzystanie z oznaczenia.

W kontekscie ochrony tytutéw prasowych, podobnie w jak oméwionym wyzej ar-
tykule 10 UZNK, wazng funkcje petni sankcjonowanie wprowadzenia odbiorcy w btad
co do pochodzenia. Z wprowadzeniem w btagd mamy do czynienia w sytuacji, w ktorej
klient skojarzy oznaczenie z innym przedsiebiorcg i wystapi przez to potencjalna moz-
liwos¢ pomytki pomiedzy uzywajacym a uprawnionym do wczesniejszego tytutu®.
Przestanka ta jest zachowana takze wtedy, gdy klient moze uzna¢ dwa przedsiebiorstwa
za powigzane ze soba®. Najczesciej jednak na rynku prasowym uzywanie w nazwie
podobnych tresci np. ,Dziennik” nie rodzi automatycznie mozliwosci pomytki®.

Na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mozna wyrézni¢ dwa
stanowiska odnoszace si¢ do charakteru prawa do oznaczenia (w tym tytulu pra-
sowego). Pierwsze z nich zaklada, ze przepisy UZNK nie konstruuja nowego prawa
do oznaczenia a jedynie udzielg ochrony o charakterze deliktowym. Na podstawie
tego stanowiska ochrona opiera si¢ jedynie na sankcji za okreslone zachowanie a nie
za naruszenie odrebnego prawa podmiotowego”. Drugie stanowisko zaktada ist-
nienie odrebnego prawa podmiotowego do tytulu na podstawie przepisow UZNK"'.
Stanowisko to wzmacniane jest faktem, Ze istnieje mozliwo$¢ dysponowania oznacze-
niem w tym poprzez upowaznienie do korzystania z oznaczenia osob trzecich. Oprocz
tego okreslenie ,,prawo do tytulu prasowego” spotykane jest rowniez w praktyce
sagdowej. Wskazuje si¢ réwniez, ze tytul moze stanowic¢ odrebny od utworu przed-
miot obrotu’>. Chociaz najczesciej prawo do tytulu prasowego okresla si¢ jako dobro

%2 Ibidem, s. 92.
% M. Kepinski [w] Ustawa o zwalczaniu..., s. 282.
E. Nowinska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu..., s. 97.

% Ibidem, s. 98.
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osobiste przynalezace do konkretnej osoby”’, wydaje si¢ wiec, ze przyjecie stanowiska,
na podstawie ktérego przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji kreuja nowe
prawo podmiotowe z kategorii dobr intelektualnych, stanowiloby znaczne utatwienie
dla postugiwania si¢ w obrocie tytulem prasowym.

Niezaleznie od przyjecia ktoregokolwiek ze wezesniejszych stanowisk, przepisy ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dajg wystarczajaco silng podstawe dla dochodzenia
ochrony tytulu w postaci oznaczenia nalezacego do konkretnego wydawcy. Uregulowania
prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji daja podstawy do wyciggania analogii dla
ochrony tytutéw prasowych z przepiséw chronigcych oznaczenia na podstawie UZNK™.

4. Ochrona na podstawie przepisow Prawa Wlasnosci Przemyslowej

Druga z mozliwych drég ochrony tytulu prasowego jest jego rejestracja jako znaku
towarowego dla oznaczania prasy. Zgodnie z ustawg Prawo Wtasnosci Przemysto-
wej”® (art. 120 ust. 1) ,,znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie, ktére mozna
przedstawi¢ w sposéb graficzny, jezeli oznaczenie takie nadaje si¢ do odréznienia
towardéw jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego przedsigbiorstwa”. Wsrod
dopuszczalnych oznaczen mieszczg si¢ zatem zaréwno tytuly stowne, jak i oznaczenia
stowno-graficzne pelnigce funkcje tytulu. Ograniczenia i przeszkody w mozliwosci
rejestracji znaku towarowego ujete zostaty w art. 129'-132' PWP. Wsrdd przeszkod
wymieni¢ nalezy zakaz udzielania prawa ochronnego na znaki towarowe identyczne
lub podobne do wczesniej zarejestrowanych lub zgloszonych znakéw dla danego typu
towardw. Oznacza to, ze dokonanie rejestracji tytutu prasowego jako znaku towaro-
wego da uprawnionemu faktyczng wytacznos¢ na korzystanie z tytutu na obszarze ob-
jetym ochrong na podstawie prawa ochronnego. W $wietle wczesniejszych rozwazan
o ochronie oznaczen nalezy zauwazy¢, zZe wczesniejsze uzywanie oznaczenia przez
innego wydawce nie bedzie stanowi¢ przeszkody w udzieleniu prawa ochronnego
na dany tytul. Wczesniej korzystajacy moze powolywac sie natomiast na naruszenie
jego dobr osobistych do tytulu i w ten sposéb domaga¢ si¢ odmowy udzielenia pra-
wa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 132" ust. 1 pkt. 1 PWP (dawniej
art. 131 PWP). Tytul prasowy dla rejestracji jako znak towarowy musi charakteryzo-
wac si¢ dostateczng zdolnoscig odrézniajaca, czyli by¢ wystarczajaco charakterystycz-
ny dla mozliwosci identyfikacji pisma w obrocie”. Nie beda mialy takiej zdolnosci
oznaczenia o charakterze wylgcznie informacyjnym. Zdolnos¢ taka moze jednak
naby¢, w sposob wtdrny, oznaczenie, ktére poprzez ciagle uzywanie zdobylo ceche
wyro6zniajaca w swiadomosci klientow’®.

7 Wyrok SN z dnia 24 wrze$nia 2008 r sygn. IT CSK 126/08, OSNC-ZD 2009/2/58.

™ M. Kepinski [w] Ustawa o zwalczaniu..., s. 290.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej, zwana dalej PWP.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowe;.

U. Prominska, M. du Vall, E. Nowinska, Prawo Wtasnosci Przemystowej, Warszawa 2011, s. 275.
78 Ibidem, s. 282.
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Podobnie jak na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jedna z gtow-
nych przyczyn udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest zapobieZzenie wpro-
wadzeniu klientéw w biad co do pochodzenia towaréw. W wypadku prasy bedzie to re-
alizowane poprzez odmowe udzielenia prawa ochronnego na tytuly prasowe, ktére
mogtyby doprowadzi¢ do pomytki ze zgloszonymi wczesniej tytutami.

Konieczno$¢ ochrony zarejestrowanych znakéw powoduje, ze na podstawie
art. 132' PWP, miedzy innymi, ze co do zasady nie mozna zarejestrowac znaku towa-
rowego, jezeli wczedniej zgloszono lub zarejestrowano znak identyczny lub podobny
dla towaréw identycznych lub podobnych. W tym kontekscie nalezy zwréci¢ uwage
na brzmienie uchylonego juz artykutu 132 ust. 4 PWP, ktory w kontekscie tytulow pra-
sowych wprost dopuszczal mozliwos¢ udzielenia prawa ochronnego na tytuty prasowe,
ktore zawieraly nazwy zwyczajowo wystepujace w obrocie prasowym np. ,Gazeta”,
»1ygodnik”, jezeli mozna bylo odréznic je od siebie w obrocie. Pomimo uchylenia tego
artykutu w wyniku nowelizacji z grudnia 2015 r., dopuszczalno$¢ rejestracji znakow
zawierajacych nazwy uzywane powszechnie w obrocie prasowym dla réznych podmio-
tow, powinno by¢ uwazane w dalszym ciggu za dopuszczalne.

Pomiedzy obydwoma ustawami mogg zachodzi¢ zaleznosci zaréwno w postaci ku-
mulacji ochrony, jak i kolizji pomigdzy ich przepisami. Doktryna zgodna jest, ze ku-
mulacja ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawa
wlasnosci przemyslowej jest jak najbardziej dopuszczalna™. Taka kumulacja wystapi
szczegolnie w sytuacji tzw. znakow firmowych, czyli znakéw towarowych uzywanych
jako oznaczenie przedsi¢biorstwa, jak i w wypadku uzywania tytuléw prasowych,
na ktore udzielono prawa ochronnego. W takiej sytuacji przepisy ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji moga petni¢ funkcje uzupelniajaca dla ochrony zarejestrowa-
nego znaku towarowego. W takim wypadku uprawnionym przystugiwatyby zaréwno
roszczenia wynikajagce z ustawy PWP, jak i art. 18 UZNK.

Oproécz kumulacji na gruncie obu ustaw moga roéwniez pojawic sie kolizje pomiedzy
znakami zarejestrowanymi a znakami uzywanymi. W takim wypadku nalezy przyznac
pierwszenstwo oznaczeniom, ktére byly uzywane wczesniej. Jak wyzej wspomniano,
uzywanie niezarejestrowanego znaku nie bedzie stanowi¢ przeszkody dla rejestracji
znaku towarowego, za$ uzywajacy wczesniej oznaczenia, bedzie mégl domagac sie
wylacznie zaprzestania naruszania jego praw poprzez zakaz uzywania znaku®.

5. Tytul prasowy jako dobro osobiste

Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 24 wrzes$nia 2008 r.*' tytul prasowy stanowi dobro oso-
biste i zastosowanie do niego znajduja przepisy kodeksu cywilnego® chronigce dobra
osobiste. Stanowig one szczegoélng kategori¢ dobr osobistych o charakterze autorskim

7 ]. Kepinski, M. Kepinski, Oznaczenia Odrézniajgce [w:] System Prawa Prywatnego..., s. 210.

80 Ibidem, s. 214.

81 Wyrok SN z dnia 24 wrze$nia 2008 r. II CSK 126/08 OSNC-ZD 2009/2/58; tak tez SA w Poznaniu
w wyroku z dnia 7 listopada 2012 r., sygn. akt I ACa 795/12, LEX nr 1264394.

82 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), dalej zwany KC.
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i intelektualnym?®. Odnosi si¢ to réwniez do tytuléw stanowigcych dobra osobiste 0séb
prawnych. Stosujac analogie do przepiséw prawa autorskiego domniemuje sie, Ze prawo
do tytulu przystuguje wydawcy®**. Prawo do tytulu przystuguje wydawcy, zaréwno jako
osobie fizycznej, jak i wowczas, gdy mamy do czynienia z osobg prawng (na podstawie
art. 43 KC)®. Ochronie na podstawie przepisow o ochronie débr osobistych i prawa
autorskiego mogg réowniez podlega¢ tytuly nie wykazujace cech twdrczosci®.

Podobnie jak w wypadku tytulu prasowego, brak jest legalnej definicji dobra oso-
bistego”. W charakterystyce dobr osobistych wystepuja dwie koncepcje. Starsza, na-
zywana koncepcjg monistyczng, zaklada istnienie jednego prawa do dobra osobistego,
czesto traktowane jako chronigce wiele réznych débr osobistych®®. Druga, obecnie
przewazajaca koncepcja, zaklada istnienie wielu réznych dobr osobistych (koncepcja
pluralistyczna)®. Sposrod wielu préb zdefiniowania dobra osobistego wytania sie zestaw
wspolnych cech charakteryzujacych dane dobro takich jak: niematerialny charakter,
powiazanie z osobg uprawnionego oraz jego ochrone na podstawie istniejacego prawa
podmiotowego® (chociaz liczne sg glosy charakteryzujace ja jako ochrone deliktowa)®.
Jest to prawo bezwzgledne skuteczne erga omnes. By dobro uznac za dobro osobiste
w rozumieniu art. 23 KC potrzebne jest nie tylko subiektywne odczucie uprawnio-
nego, ale réwniez obiektywne przekonanie spoteczenstwa. Podejscie obiektywne dla
oceny istnienia dobra osobistego jest rowniez dominujace we wspdlczesnej doktrynie
prawnej’”. Opiera si¢ ona na przywiazywaniu wagi takze do obiektywnych przestanek
warunkujacych prawo do dobra osobistego.

Zgodnie z art. 24 KC dla ochrony swojego dobra osobistego uprawniony moze zada¢
zaniechania naruszen oraz usunigcia skutkow naruszenia, w tym ztozenia oswiadczenia
odpowiedniej tresci i formie oraz zagdac zados¢uczynienia pienieznego lub zaplaty odpo-
wiedniej sumy pieni¢znej na wskazany cel spoleczny na zasadach okreslonych w kodeksie.

Tytul prasowy z pewnoscia stanowi intelektualne dobro osobiste, najczesciej po-
wigzane z osobg wydawcy. Klopot w uznaniu tytulu prasowego stanowi wykazywana
czesto konieczno$¢ nieprzenoszalnosci débr osobistych. Tymczasem tytul prasowy,
jako przedmiot obrotu gospodarczego, moze by¢ z powodzeniem przedmiotem obrotu
handlowego, w tym przenoszenia prawa do wykorzystywania tytulu na inne osoby.
Tytul, jako oznaczenie indywidualizujgce produkt na rynku prasowym, stanowi bez-
posredni facznik miedzy periodykiem a konsumentem. Wydaje sie jednak, ze pomimo

8 K. Czub, Prawa osobiste twércow dobr niematerialnych. Zagadnienia konstrukcyjne, rozdz. I1,2011, Lex
nr 135140, 30.12.2016.

¥ G. Tylec, Ochrona tytutu utworu w prawie autorskim i prawie prasowym, 2006 Lex nr 52405, 30.12.2016.
8 Ibidem.

8 Ibidem.
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8 A. Kubiak-Cyrul, Dobra osobiste 0séb prawnych, 2005, Lex nr 48721, 30.12.2016.
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kontrowersji, prawo do tytulu prasowego jako wyraz wiezi faczacej wydawce z wydawa-
nym przez niego periodykiem moze by¢ traktowane jako dobro osobiste przynalezne
wydawcy prasowemu.

6. Tytul prasowy jako przedmiot prawa autorskiego

W kwestii tytulu jako dobra chronionego przez prawo autorskie waznym wyréznikiem
jest posiadanie przez tytul wartosci twdrczej (przestanka twdrczosci). Oznacza ono,
ze tytul musi wykazywac si¢ oryginalnosciag oraz nowoscig, bedacymi rezultatem pra-
cy tworczej. Tytul prasowy zatem musi dla uzyskania ochrony wykazac si¢ jako rezul-
tat dziatalnodci tworczej i intelektualnej autora (chociaz niekiedy starsze orzecznictwo
nie wymagalo dla ochrony tytulu posiadania cech twdrczosci)®. W wypadku uznania,
ze tytul spetnia warunki uznania go za tworcze, jego autorowi przystugiwatoby prawo
do ochrony osobistych i majatkowych praw autorskich. W przeciwnym wypadku moz-
liwa jest ochrona tytutu w ramach calosci praw autorskich do utworu®. Autorskie prawo
osobiste ma chroni¢ wiez autora z utworem oraz zapobiegac jego znieksztalceniom wbrew
woli tworcy. Autorskie prawa osobiste, ze wzgledu na ich niezbywalnos$¢, moga przyna-
leze¢ wylacznie do tworcy tytutu®. Autorskie prawa majatkowe pozwalaja na ochrone
majatkowych intereséw tworcéw. Na podstawie art. 11 PrAut domniemuje sie, Ze prawo
do tytutu publikacji periodycznej przystuguje wydawcy. On tez bedzie uprawniony do do-
chodzenia roszczen z tytulu naruszenia autorskich praw majatkowych.

Podstawg dla ochrony tytuléw prasowych prawem autorskim jest fakt zaistnienia
tworczego zestawienia stow, jak i twoérczego opracowania ich graficznego przedsta-
wienia. W ten sposéb tytul prasowy petnigcy role oznaczenia prasy, podlega ochronie
prawnoautorskiej”. Jako utwor, tytul prasowy podlegatby ochronie od chwili ustalenia.

7. Podsumowanie

Podsumowujac rozwazania na temat charakteru prawnego tytultéw prasowych stwier-
dzi¢ nalezy, Ze istnienie ewentualnego prawa do tytulu musi opiera¢ si¢ na innych
podstawach niz fakt rejestracji tytutu na podstawie Prawa Prasowego. Okreslenie prawa
do tytulu prasowego uzyte w kontekscie ustawy Prawo Prasowe nie stanowi wystarcza-
jacej podstawy dla kreowania wnioskdw o nadaniu dysponentom osobistych uprawnien
wynikajacych z rejestracji tytutu. Jak wyraza to zgodne stanowisko doktryny, doko-
nanie rejestracji tytulu prasowego nie powoduje powstania nowego prawa podmio-
towego. Ochrona praw osobistych i majatkowych wymaga od dysponenta oparcia si¢
na innych podstawach prawnych. Naleza do nich przepisy prawa cywilnego chroniace
dobra osobiste, oraz rezimy ustaw prawo wlasnosci przemyslowej, prawo autorskie
i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Sposrod mozliwosci prawnego dookreslenia charakteru tytulu prasowego, naj-
mniejsze kontrowersje wywoluje okreslenie tytutu prasowego jako dobra osobistego.
W wielu wypadkach mozliwe jest takze zakwalifikowanie tytulu jako utworu arty-
stycznego, chronionego na podstawie przepiséw zapewniajacych wiez pomiedzy wy-
tworem a uprawnionym do niego dysponentem. Uprawnionym do tytulu najczesciej
bedzie wydawca danego periodyku. Pojawiajgce si¢ na gruncie prawa autorskiego spory
o przynaleznos¢ praw majatkowych do tytulu najczesciej, na podstawie art. 11 UPrAut.,
rozstrzygane powinny by¢ na korzys¢ wydawcy publikacji periodycznej. Stanowisko
okreslajace charakter prawnego prawa do tytulu jako dobra osobistego lub przedmiotu
prawa autorskiego wzmocnione jest rowniez r6znica pogladéw odnosnie mozliwosci
wykreowania przez przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odrebnych
praw podmiotowych stuzacych uprawnionemu. Duza popularnos¢ pogladéow o delik-
towym charakterze ochrony przyznanej na podstawie przepiséw ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji sprawia, ze kwalifikacja prawa do tytulu prasowego, jako przy-
naleznego na podstawie art. 5 i art. 10 UZNK prawa do odznaczenia, nie spotkalaby
sie z pelng aprobatg i pomimo oczywistych zalet w zakresie obrotu gospodarczego nie
moze by¢ bezwzglednie forsowana. Takze ochrona udzielona na podstawie ustawy
Prawo Wlasnosci Przemystowej oparta jest na udzieleniu uprawnionemu prawa ochron-
nego na znak towarowy a nie na istnieniu odrebnego prawa do tytulu prasowego, nie
pozwala na sformulowanie tezy o tytule prasowym jako odrebnym od znakéw towa-
rowych oznaczeniu. Brak jest podstaw, by na gruncie przepisow PWP doszukiwac si¢
szczegdlnej ochrony tytutéw prasowych. Ochrona na ich podstawie nie moze by¢ wiec
traktowana jako ,,prawo do tytulu prasowego”, a jedynie na realizacji prawa ochronnego
na znak towarowy.

Biorac pod uwage powyzsze okolicznosci, tytul prasowy nalezy scharakteryzowac
zatem jako rodzaj oznaczenia stuzacego wyroznieniu sygnowanej nim publikacji pe-
riodycznej sposrod wystepujacych na rynku innych periodykéw. O pelnieniu przez
oznaczenie funkgji tytutu powinny decydowac okolicznosci jego uzywania w obro-
cie, w tym eksponowania go w charakterystycznym dla tytutéw prasowych miejscu
tj. na gornej czesci strony tytulowej periodyku. Poniewaz brak jest mozliwosci oparcia
swoich uprawnien do wykorzystywania tytulu prasowego w postaci ,,prawa do tytulu
prasowego” na przepisach PWP, ktére moga zapewnic¢ jedynie ochrone tytutu jako
znaku towarowego, natomiast wyprowadzenie takiego prawa z dyskusyjnej konstrukeji
prawa do oznaczenia z przepiséw UZNK, wlasciwym wydaje si¢ scharakteryzowanie
prawa do tytulu jako jednego z rodzajow dobra osobistego wywodzacego si¢ z regulacji
art. 23 KC. Daje to uprawnionemu podstawe dla szerszej ochrony tytutu prasowego
i zdobycia niekwestionowanej podstawy dla traktowania uprawnienia do tytulu jako
prawa podmiotowego bezwzglednego skutecznego erga omnes. W tym $wietle poszuki-
wanie ochrony w przepisach chronigcych oznaczenia towardw przed czynami nieuczci-
wej konkurencji, jak i dzialania majace na celu rejestracje tytutu prasowego jako znaku
towarowego, nalezy uznac za dzialania uzupetniajgce wzmacniajace ochrong uprawnien
wydawcy do tytulu prasowego, istniejacych na podstawie art. 23 KC. Prawo do tytulu
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prasowego oznaczaloby w taki wypadku prawo do zadania zaprzestania naruszen dobr
przynaleznych do osoby uprawnionego.

Konczac rozwazania o zrédle, na jakim moze oprzeé swoje prawo wydawca publika-
cji, nalezy stwierdzi¢, ze brak uregulowania zaréwno w postaci legalnej definicji tytutu
prasowego, jak i niewyrédznienie prawa do takiego tytulu w postaci opartego na odreb-
nych przepisach prawa podmiotowego stanowi znaczne utrudnienie dla ochrony inte-
resow majgtkowych wydawcow. Koniecznos¢ positkowego wykorzystania przepisow
regulujacych ochrong znakéw towarowych i oznaczen towaréw w obrocie nie moze by¢
uznana za wystarczajacg. W tym $wietle wprowadzenie wyraznych regulacji dajacych
mozliwosci dochodzenia roszczen z tytulu naruszenia tytutu prasowego, a takze wpro-
wadzenia do aktéw normatywnych pojecia prawa do tytutu w postaci nie budzacego
watpliwosci uprawnienia wydawcy do obrotu tym tytulem w relacjach gospodarczych,
byloby pozadang przez wydawcéw zmiang.

The Nature and Legal Protection of the Press Title Under Polish Law

The article focuses on the problems associated with the concept of the magazine and to deter-
mine the rights to the title. The article carried out an analysis of the concept of title and rights
to it under the provisions of Polish law. In various parts it analyzed the possibility of treating
the title as the new goods on the basis of the press law, marking the product or the company un-
der the provisions of the Act on combating unfair competition, the functioning of the magazine
as a trade mark on the basis of the Law on Industrial Property as well as the work on the basis
of the law of copyright. The article also considered the issue of the magazine as a good person.
At the end of the set is a summary of the analysis in the light of the doctrine and jurisprudence.

Key words: press title, trademark, right to the title, press law

55



Internetowy Przeglad
Prawniczy TBSP UJ 2017/3
ISSN 1689-9601

Weronika Stefaniuk, Pawet Karkowski'

Pojecie tajemnicy przedsiebiorstwa oraz
jej ochrona w polskim postepowaniu
sagdowym w sSwietle nowej dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r.

Streszczenie:

Celem niniejszego artykulu jest proba ukazania przez autoréw w jaki sposob nowa unij-
na dyrektywa 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. wplynie na polska regulacje w zakresie
ochrony prawnej dysponenta niejawnego know-how i tajemnicy przedsiebiorstwa. Na sa-
mym poczatku zostanie oméwiona problematyka charakteru prawnego aktu jakim jest
dyrektywa. Zaznaczone zostang konsekwencje braku jej implementacji do porzadku kra-
jowego. Nastepnie autorzy przedstawia tlo i motywy powstania dyrektywy. Poruszone
zostang najwigksze i najwazniejsze réznice w rozumieniu podstawowych poje¢ dla tej
problematyki prawnej, takich jak np. tajemnica przedsigbiorstwa. Opisane zostang row-
niez $rodki, ktore maja stuzy¢ ochronie opisanych débr w toku postepowania sagdowego.
Na sam koniec autorzy postaraja si¢ odpowiedzie¢ na pytanie, czy prognozowane zmiany
beda korzystne dla polskich przedsiebiorcow oraz w jakim zakresie polski ustawodawca
bedzie zobligowany dokona¢ nowelizacji.

Stowa kluczowe: know-how, tajemnica przedsigbiorstwa, dyrektywa

1. Wstep

Celem artykulu jest analiza poszczegolnych zalozen dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w pordwnaniu z polska regulacja w tym

! Autorzy sg studentami prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego
w Krakowie.
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zakresie. Zdaniem autoréw temat jest niezwykle aktualny i interesujacy. Warto dla pod-
kreslenia wagi omawianych zagadnien przytoczyc¢ stowa F. Zolla, ktory juz dawno akcen-
towal, iz ,Im wyzszy etap rozwoju prawnego, tym wiecej dobr, ktére jednostka opanowac
moze. Zwlaszcza prawa na dobrach niematerialnych rozszerzyty ich zakres niezmier-
nie. (...) bo zrédlem ich s3: -bezgraniczna praca ludzka, tworczos¢ i ped fantazji”>. Nalezy
wiec zwroci¢ uwage, iz wraz z uplywem czasu bedzie tez istniala coraz wigksza potrzeba
wprowadzania lepszych unormowan prawnych chronigcych owe dobra.

Zagadnienia tajemnicy handlowej, niejawnego know-how, sposobéw ich naruszen
i ochrony funkcjonuja w polskiej doktrynie intensywnie od prawie pét wieku. Spory
na tym tle pojawiaja sie jednak coraz czgsciej. Jest to zwigzane z rosngcg wciaz konku-
rencyjnoscig podmiotéw funkcjonujacych na rynku, a takze niezwykla wagg i ekono-
miczng wartos$cia poufnych informacji dotyczacych sposobu prowadzenia przedsiebior-
stwa i nie tylko. Brak jednoznacznej kwalifikacji tych dobr niematerialnych, do ktérych
nie majg zastosowania wprost srodki ochrony prawa wlasnosci intelektualnej, rodzi
potrzebe znalezienia alternatywnych, skutecznych i odstraszajacych, ktére pozwola
dysponentom tych dobr na pelne z nich korzystanie.

Autorzy opisza, czy polska regulacja jest dostateczna w tym zakresie i w jakim
stopniu implementowana dyrektywa zmienia ksztalt polskiej regulacji. Przedstawione
zostang rowniez powody, dla ktdrych unijny prawodawca zdecydowat si¢ na ustano-
wienie owej dyrektywy oraz stanowisko i uwagi zgtaszane przez polski rzad w trakcie
negocjacji porozumienia.

Jak bardzo istotna jest ochrona tajemnicy przedsigbiorstwa najlepiej swiadczy znany
casus koncernu Coca-Cola. Warto nadmienic¢, iz ,,grupa posiada prawa do licznych pa-
tentow, praw autorskich (...), tajemnic handlowych oraz know-how i technologii. Dwa
ostatnie elementy odnoszg si¢ do produktow firmy oraz proceséw produkcji, opakowan,
schematéw i funkcjonowania procedur oraz oprogramowania i wyposazenia uzywa-
nego w dziatalnosci przedsiebiorstwa. (...) Formuly napojow nie podlegaja ochronie
prawnej, stanowig natomiast najistotniejszg tajemnice handlowa Grupy™.

Taktyka koncernu jest skuteczna. Koncern Coca-Cola jest wedlug wielu rankin-
géw najbardziej rozpoznawalng marka na $wiecie. Przykladowo wedtug reportu In-
terbrand z 2008 r. najcenniejszg $wiatowg markga, utrzymujaca pozycje lidera réwniez
w roku 2007 jest marka Coca-Cola*.

W odniesieniu do kazusu grupy Coca-Cola na podkreslenie zastuguje fakt, iz ,,wla-
snos¢ intelektualna jest niekiedy klasyfikowana jako: jawna (patenty, wzory uzytkowe,
prawa autorskie, oprogramowanie, prawa wydawnicze, znaki towarowe), ukryta (taj-
ne receptury, metody analityczne, bazy danych, prace badawcze, procedury obstugi
rynku, etc. — czyli szeroko pojety tzw. know-how)™. W zwigzku z powyzszym, dla

2 E Zoll, Prawo cywilne opracowane gléwnie na podstawie przepiséw obowigzujgcych w Matopolsce, przy
wspoétudziale J. Gwiazdomorskiego, L. Oberlendera i T. Soltysika, t. II, Prawa rzeczowe i rzeczowym
podobne, Poznan 1931, s. 178.

> R. Zaborowska, Kapitat intelektualny w przedsigbiorstwie, Poznan 2009, s. 161-162.

* Ibidem, s. 126.

> Ibidem, s. 14.

57



Weronika Stefaniuk, Pawel Karkowski

maksymalizacji profitow przedsiebiorstwa i konkurencyjnosci rynkowej wynikajacych
z jego kapitalu na réznych dobrach, konieczna jest wiec skuteczna ochrona wszystkich
jego roszczen, ktora zapewni sukces marki, jak w przypadku koncernu Coca-Cola.

2. Dyrektywa jako akt prawa Unii Europejskiej

Dyrektywy sa niezwykle specyficznymi aktami prawnymi, stosowanymi bardzo po-
wszechnie w praktyce obrotu prawnego Unii Europejskieje.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej: ,,podstawa prawng projektowanej dyrekty-
wy jest art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE). Przepis ten
upowaznia Parlament Europejski i Rad¢ - dla urzeczywistniania celéw okreslonych
w art. 26 TfUE, czyli dla ustanowienia lub zapewnienia funkcjonowania rynku we-
wnetrznego (...)"".

Zgodnie za$ z art. 288 TfUE dyrektywy s3 jednym ze Zrédel prawa pochodnego
w Unii Europejskiej: ,,dyrektywa wigze kazde Panstwo Czlonkowskie, do ktérego jest
kierowana, w odniesieniu do rezultatu, ktéry ma by¢ osiagniety, pozostawia jednak
organom krajowym swobode¢ wyboru formy i srodkow”.

Dyrektywy sa srodkiem harmonizacji prawa. Maja na celu przede wszystkim w jak
najwigkszym stopniu zblizy¢ do siebie przepisy krajowe poszczegélnych panstw czlon-
kowskich, tak aby kazdy obywatel UE mdgt korzysta¢ z réwnej ochrony i praw na te-
renie calej Unii Europejskiej. W tym miejscu nalezy zaznaczy¢, ze: ,Harmonizacja
praw krajowych, integrowanie ich w pewnym celu, wymaga wprowadzenia do nich
odpowiednio zmian, to za$ grozi naruszeniem harmonii wewnetrznej poszczegdlnych
systemdéw prawnych. Powyzszy konflikt miedzy harmonia wewnetrzng i zewnetrzna
nie jest zreszta tylko zagrozeniem teoretycznym, ale jednym z gléwnych powodéw
tego, ze w praktyce harmonizacja praw okazuje si¢ zadaniem niezwykle trudnym™.
Polskiego ustawodawce czeka wigc duze wyzwanie legislacyjne, ktoére musi by¢ wyko-
nane rzetelnie i terminowo.

W przeciwnym wypadku obywatel kraju, ktéry zaniechal swoich obowigzkow
w tym zakresie, moze przed organami powotywac si¢ na nieimplementowang dyrek-
tywe w zwiazku z zasada bezposredniego skutku dyrektywy. Obywatel nie moze po-
nosi¢ negatywnych konsekwencji z powodu uchybien panstwa. ,,Jak przyjeto bowiem
w orzeczeniu w sprawie Brasserie du Pecheur i Factorame®, niewdrozenie dyrektywy

¢ M.M. Kenig-Witkowska, A. Lazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, War-
szawa 2015, s. 182.

7 P. Sobolewski, T. Jaroszynski [w:] Biuro Analiz Sejmowych, Opinia z 3 lutego 2014 r. w sprawie wnio-
sku dotyczgcego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how
i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wyko-
rzystaniem i ujawnieniemn (COM (2013) 813 final), s. 11.

8 T. Pajor, P. Machnikowski [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne- czes¢ ogélna, red. M. Safjan, t. I,
Warszawa 2012, s. 267.

® Wyrok ETS z dnia 5 marca 1996r. w potaczonych sprawach C-46/93 I C48/93 Brasserie du Pecheur
i Factorame.
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lub jej niewlasciwe wdrozenie przez panstwo moze by¢ podstawa jego odpowiedzial-
nosci odszkodowawczej (...)""°.

Przepisy dyrektyw s3 na réznym stopniu uszczegétowienia. Unijny ustawodawca
ustanawia pewne standardy w dyrektywach, ale bierze réwniez pod uwage fakt, ze prze-
pisy te sg kierowane do panstw, ktdre zasadniczo rdznig si¢ poziomem rozwoju gospo-
darczego. Dlatego tez okreslone kraje bedg musialy podjac rozne $rodki — adekwatne
do potrzeb. Dobdr odpowiednich metod i sSrodkéw implementacji wynika takze z po-
szanowania suwerennosci panstw, a ponadto ,,pozwala (...) na uwzglednienie specyfiki
i szczegdlnych uwarunkowan gospodarczych, spotecznych i prawnych, wynikajacych
z wewnetrznych realiow™!. Podsumowujac, panstwa czlonkowskie realizuja swoj obo-
wigzek implementacyjny odpowiednio tworzac, badz modyfikujac, obowiazujace juz
akty prawa krajowego'.

3. Geneza powstania dyrektywy 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r.

Rozwoj gospodarki opartej na wiedzy zostat zdefiniowany jako cel i jeden z prioryte-
tow dla Unii Europejskiej w komunikacie Komisji z dnia 3 marca 2010 r. ,,Europa 2020
Strategia na rzecz inteligentnego i zréwnowazonego rozwoju sprzyjajacego wlaczeniu
spolecznemu”. Zostal przygotowany takze nowy program ,,Unia innowacji”, w ramach
strategii Europa 2020 r., ktéry ma na celu wprowadzenie nowych srodkéw prawnych
oraz podnoszenie poziomu innowacyjnosci'.

Projekt omawianej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zostal przedstawio-
ny w listopadzie 2013 r. Rada UE w maju 2014 r. zaakceptowala projekt. Stanowisko
wyrazilta takze Polska'. 5 lipca 2016 r. weszla w zycie dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady Unii Europejskiej 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r., ktéra musi zosta¢
implementowata do porzadkéw krajowych panstw czlonkowskich do 9 czerwca 2018 r.

Ratio legis dyrektywy z preambuly odwotuje si¢ do doniostosci problematyki, ktéra
nie jest jednolicie uregulowana w krajach czlonkowskich, a ktéra w znacznej mierze
przyczynia sie do lepszej konkurencyjnosci przedsigbiorstw na rynku. Ustawodawca
unijny zauwaza:

Przedsigbiorstwa i instytuty badawcze o charakterze niekomercyjnym inwestuja
w pozyskiwanie, opracowywanie i wykorzystywanie know-how i informacji, ktére
s3 waluta gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewniajg przewage konkurencyjna. In-
westycja w tworzenie i wykorzystywanie kapitatu intelektualnego jest czynnikiem de-
cydujacym dla konkurencyjnosci i osiagnie¢ wynikajacych z innowacyjnosci na ryn-
ku, a zatem o zwrotach z inwestycji, co jest podstawowa motywacja do prowadzenia

107 Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010, s. 396.

' M. Szwarc, Warunki poprawnej implementacji dyrektyw w porzgdkach prawnych patnistw cztonkowskich
w Swietle prawa wspélnotowego, PPE 2001, nr 2, s. 6.

2 M. M. Kenig-Witkowska, A. Lazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne..., s. 186.

3 P. Sobolewski, T. Jaroszynski [w:] Biuro Analiz Sejmowych, Opinia z 3 lutego 2014 . ..., s. 4.

4 J. Kepinski [w:] System Prawa Handlowego, tom 3, Prawo Wlasnosci Przemystowej, red. E. Nowinska,
K. Szczepanowska-Kozlowska, Warszawa 2015, s. 166-167.
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dzialalnosci badawczo-rozwojowej przez przedsiebiorstwa (...) przedsigbiorstwa ko-
rzystajg z réznych srodkéw pozwalajacych na zachowanie dla siebie wynikow swojej
dzialalnosci zwigzanej z innowacyjnoscia. Jednym z takich $rodkéw jest korzystanie
z praw wlasnosci intelektualnej takich jak patenty, prawa do wzoru przemystowego lub
prawa autorskie. Innym $rodkiem pozwalajacym na zachowanie dla siebie wynikéw
innowacji jest ochrona dostepu do wiedzy, ktdra jest wartosciowa dla danej jednostki
i ktora nie jest powszechnie znana, oraz wykorzystanie takiej wiedzy. Tego rodzaju
cenny know-how i informacje handlowe, ktére sa niejawne i ktére maja pozostacé
poufne, okresla si¢ jako tajemnice przedsigbiorstwa'.

Tajemnica przedsiebiorstwa jest wigc réwnie cenna, co dobra chronione prawem
patentowym, a takze innym rodzajami prawa wiasnosci intelektualnej. Szczegoélnie
wazne jest to dla malych i srednich przedsigbiorstw.

Ustawodawca unijny podkresla, Ze brak nalezytej i jednolitej ochrony tajemnicy
przedsigbiorstwa na terenie calej Unii moze negatywnie ograniczy¢ tworczos¢ intelek-
tualng i zniecheci¢ przedsigbiorcéw do lokacji przedsigbiorstw na terenie UE.

Wazne jest stwierdzenie, ze ,mimo iz tajemnice przedsi¢biorstwa naleza do naj-
powszechniej stosowanych przez przedsigbiorstwa sposobéw ochrony tworczosci inte-
lektualnej i innowacyjnego know-how, sa one jednoczesnie najstabiej chronione przez
obowigzujace unijne ramy prawne w zakresie ich bezprawnego pozyskiwania, wyko-
rzystywania lub ujawniania przez inne osoby™.

Warto réwniez zauwazyc¢, iz ostateczny ksztalt dyrektywy rézni si¢ od jego projektu.
Przykladowo, w projekcie zaproponowany termin przedawnienia roszczen wynosit mi-
nimum rok, a maksymalnie dwa lata, w ktérym przedsigbiorca dowiedzial si¢ lub miat
powody, by si¢ dowiedzie¢ o ostatnim zdarzeniu naruszajacym tajemnice. Zgloszono
uwagi do tego punktu i w ich wyniku - w dyrektywie termin przedawnien roszczen
z tytulu naruszenia tajemnicy przedsiebiorstwa zostal wydluzony do szesciu lat.

4. Tajemnica przedsi¢biorstwa w polskim systemie prawnym

Obecnie obowigzujacg definicje tajemnicy przedsigbiorstwa odnajdujemy w art. 11
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktory stanowi: ,,przez tajemnice
przedsiebiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje tech-
niczne, technologiczne, organizacyjne przedsi¢biorstwa lub inne informacje posiadajace
warto$¢ gospodarczg, co do ktorych przedsigbiorca podjat niezbedne dziatania w celu
zachowania ich poufnosci™’.

> DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 1.
w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsigbior-
stwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, u. 1.

16 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPE]JSKIEGO I RADY (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 1.
w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiebior-
stwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, u. 3.

7" USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211),
art. 11 ust. 4.

60



Pojecie tajemnicy przedsiebiorstwa oraz jej ochrona w polskim postepowaniu sgdowym...

Nalezy stwierdzi¢, iz ,,(...) aby dana informacja podlegala ochronie na podstawie
art. 11 u.z.n.k., musi spelnia¢ nastepujace warunki a) poufnosci, b) braku ujawnienia,
c)zabezpieczenia informacji (...) powyzsze przeslanki da si¢ sprowadzi¢ do jednego
wspolnego mianownika tj. poufnosci (...). Przedsiebiorca musi bowiem mie¢ kontro-
le, nad informacja poufna, tak jak tego wymaga art. 39 porozumienia TRIPS. Jezeli
informacja jest powszechnie dostgpna i w zaden sposob niezabezpieczona, takiej kon-
troli nie ma, ergo informacja nie ma charakteru tajemnicy przedsigbiorstwa™®. Dla
prawidfowego rozumienia owej regulacji nalezy nadmienic¢ za Sagdem Najwyzszym, iz
»Przepis art. 11 ust. 114 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyklucza objecie
tajemnicg informacji, ktére osoba zainteresowana moze uzyskac¢ w zwyklej i dozwolo-
nej drodze™”. W tym samym orzeczeniu SN zaznaczyl, iz dla oceny czy mozna uzna¢
konkretng informacj¢ poufng za tajemnice, jest wola przedsiebiorcy, by pozostata ona
tajemnicg dla pewnego kregu podmiotéw, a wola ta musi zosta¢ ujawniona.

Pomimo réznych typéw informacji ujetych w przepisie, to wyliczenie ustawowe
nie jest wyczerpujace®’. Nowelizacjg u.z.n.k z 2002 r. zamieniono katalog chronionych
tajemnic na klauzule ,informacji posiadajacych wartos¢ gospodarcza”. Na tym polu
otworzyla si¢ dla orzecznictwa droga do interpretacji zakresu pojecia sktadnikéw mo-
gacych potencjalnie stanowic tres¢ tajemnicy przedsigbiorstwa. Przyktadowo Sad Ape-
lacyjny w Krakowie stwierdzil, ze takze: ,,Poufne informacje o planach wydawniczych
moga przedstawia¢ samodzielng warto$¢ handlowa w relacjach z konkurencyjnymi
dostawcami i z tego wzgledu zachodzi potrzeba ochrony przed ich bezprawnym ujaw-
nieniem i wykorzystaniem”™*.

Tajemnice przedsigbiorstwa odnajdziemy wymieniong jako jeden ze sktadnikow
przedsigbiorstwa w kodeksie cywilnym. Art. 55 (1) pkt 8 k.c. stanowi, iz: ,,przedsie-
biorstwo jest zorganizowanym zespolem sktadnikéw niematerialnych i materialnych
przeznaczonym do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. (...) Obejmuje ono w szcze-
golnosci (...) tajemnice przedsigbiorstwa”. Pismiennictwo zalicza tajemnice przed-
siebiorstwa jako podstawowy, zasadniczy element przedsiebiorstwa, doceniajac jego
wage i wartos¢ ekonomiczng®*. Warto jednak przyjrze¢ si¢ blizej redakcji omawianego
art. 55 (1) k.c. Ustawodawca w punkcie 6 artykulu wyodrebnil patenty i inne prawa
wlasnosci przemystowej, wylaczajac z nich tajemnice przedsiebiorstwa do punktu 8,
pokazujac, Ze nie miesci si¢ ona w obrebie powyzszych zagadnien®.

8 A. Michalak, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka,
Warszawa 2011, s. 309.
¥ Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 5 wrzesnia 2001 r. I CKN 1159/00, OSNC 2002, nr 5, poz. 67.

2 E. Nowinska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2010,

s. 168.

2L A. Michalak, Ustawa o zwalczaniu..., s. 317.

2 Orzeczenie SA w Krakowie z dnia 11 czerwca 2003 r., I ACa 469/03.

» USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

2 E. Wojcieszko-Gluszko, Tajemnica przedsigbiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona, PIPWI U] ,,Z pro-
blematyki praw na dobrach niematerialnych’, 2005, z. 89, s. 14.

% Ibidem, s. 19.
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W k.c. odnajdujemy wart. 72 (1) § 1 srodek chronigcy przedmiot negocjacji umow-
nych. Stanowi on: ,,Jezeli w toku negocjacji strona udostepnila informacje z zastrzeze-
niem poufnosci, druga strona jest obowigzana do nieujawniania i nieprzekazywania
ich (...).” Warto zauwazyg, iz ,,Analizowany przepis Kodeksu cywilnego pozwala
chroni¢ takze informacje, ktdre nie s tajemnicami przedsiebiorstwa”2.

5. Know-how w polskim porzadku prawnym

Pojecie know-how zasadniczo nie jest pojeciem normatywnym. Polska doktryna sta-
nowi, ze

jednym z podstawowych problemdéw zwiazanych z prawnym kontekstem know-how,
polega na tym, ze know-how nie posiada ogdélnej, obowigzujacej dla calego systemu
prawa polskiego definicji. (...) Nie oznacza to jednak, iz nie ma mozliwosci usta-
lenia, na czym polega istota know-how na uzytek praktyki obrotu gospodarczego.
Z jednej strony wypracowane zostaly okreslone interpretacje doktrynalne tego po-
jecia, z drugiej za$ strony, na kontekst prawny know-how rzutujg niewatpliwie inne
pokrewne konstrukcje normatywne, ktére w ostatnich latach zostaly w systemie
prawa polskiego odrebnie uregulowane?”.

Natomiast inna z definicji doktrynalnych stanowi: ,,know-how to wiadomosci i do-
$wiadczenia o charakterze technicznym lub techniczno-organizacyjnym, nadajace si¢
bezposrednio do zastosowania w procesie produkcji, ktére nie s3 zmonopolizowane
na rzecz ich dysponenta na podstawie prawa o wlasnosci przemystowe;j”®.

Nalezy zaznaczy¢, ze: ,,Jedyng kwestig bezsporng w dyskusjach dotyczacych pojecia
know-how jest poglad, ze pod pojecie to nie podpadajg opatentowane i zarejestrowane
rozwigzania techniczne”. Know-how moze by¢ odrebnym przedmiotem obrotu. Jego
konstytutywng cechg jest poufnos¢®.

Wedtug zas orzecznictwa

Know-how to zesp6! informacji poufnych, istotnych i zidentyfikowanych we wtasci-
wej formie. Termin ,,poufny” oznacza, ze przedmiot umowy nie jest powszechnie
dostepny i znany. Termin ,,istotny” oznacza, ze informacje s3 wazne i niebanalne,
za$ termin ,niezidentyfikowany”, oznacza, ze know-how jest opisane lub utrwalone
w taki sposob, aby mozliwe bylo sprawdzenie, ze spelnia ono kryterium poufnosci
i istotnosci’.

6 S. Soltysinski [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja,
Warszawa 2006, s. 483.

7 R. Golat, Know-how Status prawny i podatkowy, Gdansk 2007, s. 9.

M. Niedospial, Know-how i spawa porozumier miedzynarodowych, ZNU] PWiOWI 1977, z. 10, s. 205.
¥ B. Gawlik, Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, ZNU] PWiOWI 1974, z. 3, s. 12.

** R. Golat, Know-how..., s. 9.

' 'Wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2003 r., sygn. Akt IIT SA 1661/01.
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6. Czy know-how i tajemnica przedsi¢biorstwa to pojecia tozsame?

W polskiej doktrynie istnieje spdr dotyczacy pojemnosci pojecia know-how w po-
réwnaniu z definicja tajemnicy przedsiebiorstwa. Wedlug niektérych przedstawicieli
doktryny, mimo analogii i podobienstw, stawianie znaku réwnosci miedzy know-how
a tajemnica przedsiebiorstwa byloby systemowo nieuzasadnione®?. Niektdrzy postuluja
rozumienie pojecia tajemnicy przedsigbiorstwa szerzej niz know-how, nawet rozumiane
bardzo szeroko. Sg tez glosy, iz: ,,Nie jest uzasadnione zamienne uzywanie obu tych
poje¢, gdyz ich desygnatami sa odmienne rodzaje informacji, gtéwnie z tego wzgledu,
iz pojecie know-how obejmuje takze jawne know-how”*. Jesli zas chodzi juz cisle o po-
ufne know-how to jest ono uznawane za pojecie szersze niz tajemnica przedsigbiorstwa.
Uzasadnia si¢ to argumentem, iz poufne know-how nie musi naleze¢ do przedsigbior-
stwa, w przeciwienstwie do tajemnicy przedsigbiorstwa*.

Z innej perspektywy ujmuja wskazany problem przedstawiciele doktryny postugu-
jacy sie tymi terminami zamiennie. Nalezy tutaj pamietacd, iz z jednej strony termin
know-how jest pojeciem szerszym anizeli pojecie tajemnicy przedsigbiorstwa, gdyz
obejmuje takze jawng wiedze i doswiadczenia. Z drugiej jednak strony jest on po-
jeciem wezszym, gdyz definicja tajemnicy przedsiebiorstwa miesci w sobie réwniez
informacje nienadajace sie do praktycznego zastosowania®. Jak wida¢ nie wypraco-
wano wspolnego stanowiska.

7. Wprowadzenie tajemnicy przedsi¢biorstwa do dyrektywy

Polska jest wspottworca Swiatowej Organizacji Handlu. Do porozumienia konstytuuja-
cego organizacje jako zalacznik zostalo zamieszczone porozumienie w sprawie Han-
dlowych Aspektéw Praw Wlasnosci Intelektualnej (ang. TRIPS).

Doktryna zaznacza, iz: ,(...) TRIPS jest pierwsza w istocie miedzynarodowa kon-
wencja, ktorej regulacja obejmuje wszystkie sfery wlasnosci intelektualnej (...) takze
ochroneg poufnego know-how. (...) na tre§¢ Porozumienia sktadaja sie obok norm mate-
rialno-prawnych réwniez postanowienia dotyczace dochodzenia i egzekucji praw wta-
snoéci intelektualnej”*®. Pomimo, iz wszystkie panstwa czlonkowskie UE zgodnie z de-
cyzja Rady 94/800/WE sa czlonkami porozumienia TRIPS to wcigz istniejg powazne
réznice w krajowych porzadkach prawnych np. brak definicji tajemnicy przedsiebiorcy.

Definicja tajemnicy przedsiebiorstwa zostala zamieszczona w dyrektywie w arty-
kule 2 punkcie 1 i oznacza

informacje, ktdre spetniaja wszystkie nastepujace wymogi: a) s3 poufne w tym sen-
sie, ze jako calo$¢ lub w szczegdlnym zestawie i zbiorze ich elementdw nie s ogdlnie

32 R. Golat, Know-how..., s. 13.

3 A. Michalak, Ustawa o zwalczaniu..., s. 319.

J. Kepinski [w:] System Prawa Handlowego..., s. 166.

% E. Wojcieszko-Gluszko, Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawnoporéwnawczym,
ZNUJ PWiOWI 2002, z. 81, s. 62-63.

% ], Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie w Swiatowej Organizacji Handlu, Krakéw 1996, s. 11-12.

34

63



Weronika Stefaniuk, Pawel Karkowski

znane lub fatwo dostepne dla 0séb z kregow, ktore zwykle zajmuja sie tym rodzajem
informacji; b) majg warto$¢ handlowg dlatego, Ze s objete tajemnica; ¢) poddane zo-
staly przez osobe, ktdra zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrole, rozsagdnym,
w danych okolicznosciach, dzialaniom dla utrzymania ich w tajemnicy.

Jedna z pierwszych zmian, ktére wprowadza dyrektywa, jest jednolita definicja ta-
jemnicy przedsiebiorstwa, ktéra od tej pory bedzie obowigzywala na terenie calej Unii
Europejskiej. W naszym porzadku prawnym spowoduje pozadane doprecyzowanie
przepiséw. Wplynie jednak na zmiane przepiséw naszych sasiadéw, co w perspektywie
polskich przedsiebiorcow jest korzystne, gdyz beda chronieni jednolicie na terenie calej
Unii Europejskiej. Zmiane w redakeji przepisu definiujacego tajemnice przedsiebior-
stwa nalezy odnotowac w zakresie podmiotowym - osoby zobligowanej do zabezpiecze-
nia tajemnicy przedsigbiorstwa. W polskiej regulacji, zgodnie z powyzej oméwionym
art. 11 u. 4 u.z.n.k. jest to obowigzek przedsigbiorcy. Zas w nowej regulacji unijnej be-
dzie to takze osoba, ktora zgodnie z prawem sprawuje nad konkretnymi informacjami
bedacymi czgscia tajemnicy przedsigbiorstwa rozsadna kontrole w danych okoliczno-
$ciach dla utrzymania ich w tajemnicy.

8. Tajemnica przedsigbiorstwa w polskim postepowaniu sadowym

Ochrona tajemnicy przedsiebiorstwa nie bylaby pelna, gdyby byta chroniona jedynie
na podstawie przepisdw prawa materialnego. Duze znaczenie odgrywajg réwniez re-
gulacje prawa procesowego”. Wielu polskich przedsiebiorcéw z obawy przed jeszcze
wiekszym udostepnieniem tajemnicy przedsiebiorstwa tj. upowszechnieniem w wyniku
procesu sagdowego, nie decyduje sie¢ dochodzi¢ swoich roszczen.

Z przepiséw miedzynarodowych wynikaja pewne zobowigzania. Zgodnie z art. 42
TRIPS in fine: ,Procedura zapewni $rodki dla ustalenia i ochrony informacji poufnych,
chyba ze bedzie to sprzeczne z istniejacymi wymogami konstytucyjnymi”. Réwnie waz-
na jest tres¢ art. 43 w punkcie 1 TRIPS: ,,(...) organy sgdowe beda miaty prawo nakazac
tej stronie okazanie tego dowodu, pod warunkiem ze w stosowanych przypadkach
zostang stworzone warunki zapewniajace ochrong¢ informacji poufne;j”.

Z powyzszych wywodow i sformutowan porozumienia TRIPS wytania si¢ problem
szerszej natury dot. relacji pojecia tajemnicy i jej ochrony w postepowaniu sagdowym,
a dazenia do ustalenia prawdy i wydania sprawiedliwego wyroku. Wazna jest réwno-
legta analiza przepiséw prawa materialnego i procesowego®. Wedtug J. Preussner-Za-
morskiej owa analiza zagadnienia wymaga okreslenia: ,,1) plaszczyzny szczegdlnego
interesu, bedacego uzasadnieniem ochrony owej tajemnicy i wplywajacego na kon-
strukcje okreslonych norm prawa materialnego, oraz 2) ptaszczyzny procesowej oraz
licznych instrumentéw prawnych, ktére w okreslony sposob koryguja, czy uzupetniajg
rozumienie i realizacje postulatu ustalania prawdy w toku postgpowania sadowego™.

7 E. Wojcieszko-Gluszko, Ochrona prawna know-how..., s. 165.

*® Ibidem, s. 167.
¥ J. Preussner-Zamorska, Zakres chronionej tajemnicy w postepowaniu cywilnym, KPP 1998, z. 2, s. 301.
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Siegajac juz po polskie przepisy postepowania nalezy przede wszystkim zaznaczy¢
tre$¢ art. 153 k.p.c. Zgodnie z § 1 (1): ,,Sad na wniosek strony zarzadza odbycie posiedze-
nia lub jego cze¢sci przy drzwiach zamknigtych, gdy moga by¢ ujawnione okolicznosci
stanowigce tajemnice jej przedsigbiorstwa”. Dodanie do artykulu 153 cytowanego pa-
ragrafu zostalo dokonane ustawa z dnia 16 wrzesnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks
postepowania cywilnego oraz niektérych ustaw — w wyniku uchylenia art. 479 (10)*.
W omawianym paragrafie artykulu, znajdujemy bezposrednie odwotanie do tajemnicy
przedsigbiorstwa, czyli do art. 11 ust. 4 u.z.n.k. Warto nadmienic, iz ,,Odbycie posie-
dzenia przy drzwiach zamknietych oznacza jego utajnienie na zewnatrz. W obecnym
stanie prawnym nie ma natomiast podstaw do utajnienia okolicznosci, o ktérych mowa
w komentowanym przepisie, wzajemnie wzgledem stron procesu takze w zakresie ta-
jemnicy przedsiebiorstwa (...)™".

W paragrafie 1 wymienione sg przestanki, w razie ktérych spelnienia sad obliga-
toryjnie zarzadza odbycie posiedzenia przy drzwiach zamknietych. Moze to nastapic¢
w przypadku, gdy istnieje ryzyko ujawnienia okolicznosci objetych ochrong infor-
macji niejawnych.

Wrylaczenie z urzedu bedzie moglo mie¢ miejsce przykladowo, gdy swiadek bedzie
mogl skorzystac z prawa odmowy odpowiedzi na konkretne pytania na gruncie art. 261
par. 2 k.p.c., w przypadku wylaczenia dowodu ze swiadkow z art. 259 pkt 2 k.p.c.,
czy ograniczenia mozliwosci przeprowadzenia dowodu z dokumentu na plaszczyznie
art. 248 k.p.c.

Art. 248 ustanawia ogolny obowigzek przedstawienia dokumentu w postepowaniu.
Paragraf 2 wymienia przestanki, ktére warunkujg mozliwo$¢ uchylenia si¢ od tego
obowiazku. Jedng z nich jest sytuacja, gdy $wiadek moze odmoéwi¢ zlozenia zeznan.
Znajdujemy wiec odestanie do art. 261 par. 2 k.p.c., ktéry stanowi, iz §wiadek moze
odmoéwi¢ odpowiedzi na zadane mu pytanie, jezeli zeznanie mogloby by¢ potaczone
z pogwalceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Nie mozna poming¢ tez tresci art. 259
pkt. 2 k.p.c., ktdry stanowi, ze $wiadkami nie moga by¢ ,wojskowi i urzednicy nie-
zwolnieni od zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli «zastrzezone»
lub «poufne», jezeli ich zeznanie mialoby by¢ polaczone z jej naruszeniem”. Przepis
ten odsyta nas z kolei do regulacji art. 11 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Ustawa o ochronie informacji niejawnych zostata znowelizowana w 2011 r. i zlikwido-
wano wtedy podzial istniejacy na poprzednim gruncie prawnym na tajemnice stuzbowa
i panstwowa.

Na gruncie poprzednio obowigzujacego stanu prawnego, wymienione przepisy uza-
lezniaty ich zastosowanie od charaktery chronionej tajemnicy. Od tego bowiem zalezata
mozliwos¢ skorzystania z poszczegolnych instytucji procesowych*.

Warto wspomniec o szczegdlnej regulacji z art. 479 (33) k.p.c. chronigcego w poste-
powaniu przed sgdem ochrony konkurencji i konsumentéw tajemnice przedsiebiorstwa.

10 . Gudowski [w:] Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz, red. T. Erecinski, t. I, Warszawa 2016,
s. 865.

- Ibidem, s. 866.

2 E. Wojcieszko-Gluszko, Ochrona prawna know-how..., s. 168.
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Odmienna na jego gruncie, w poréwnaniu z przepisem art. 153 par. 1 k.p.c., jest kwestia
utajnienia niektérych okolicznosci wzgledem stron postepowania sagdowego.

Zgodnie bowiem z art. 479 (33) k.p.c. w postepowaniu przed tym sadem chroni
sie tajemnice przedsiebiorstwa (...). W zwigzku z tym sad ochrony konkurencji
i konsumentéw moze, w drodze postanowienia, ujawni¢ stronie postepowania
sadowego informacje chronione w postepowaniu przed Prezesem UOKIiK jako
tajemnica przedsigbiorstwa drugiej stronie tylko wtedy, gdy zmienity sie istotnie
okolicznosci bedace podstawa wydania przez Prezesa UOKiK postanowienia ogra-
niczajacego prawo wgladu do materialu dowodowego zalaczonego przez strony
do akt sprawy albo, gdy strona, ktérej tajemnica przedsigbiorstwa jest chroniona,
wyrazila zgode (...)*.

Ponadto na gruncie art. 69 ust. 1 u.o.k.k. w postepowaniu administracyjnym przed
Prezesem UOKIK, moze on w niezbednym zakresie ograniczy¢ prawo do wgladu
do materialu dowodowego sprawy;, jezeli jego udostepnienie mogloby grozi¢ ujawnie-
niem tajemnicy przedsiebiorstwa**.

Warto dla podsumowania podkresli¢, wlagnie iz: ,,Rola tajemnicy handlowej i pro-
dukcyijnej jest istotna, gléwnie w kontekscie postepowania w sprawach gospodarczych
oraz w procedurze dotyczacej przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji™>.

9. Lepsza ochrona tajemnicy przedsi¢biorstwa w unijnej dyrektywie

Niedopuszczalna jest sytuacja, w ktorej podmiot niewtasciwie chroniony przepisami
krajowymi ma de facto zamknietg droge do rzetelnego i sprawiedliwego procesu, co jest
jawnym przyzwoleniem na dalsze naruszenia prawa.

W artykule 9 zatytulowanym ,,Zachowanie poufnosci tajemnic przedsiebiorstwa
w trakcie postepowania sgdowego” czytamy:

Panstwa czlonkowskie zapewniajg, aby strony, (...) oraz wszystkie inne osoby
biorace udzial w postepowaniu sgdowym dotyczacym bezprawnego pozyskania,
wykorzystywania lub ujawnienia tajemnicy przedsi¢biorstwa lub majace dostep
do dokumentéw stanowigcych cze$¢ takiego postgpowania sadowego nie mogty
wykorzystywac ani ujawniac jakiejkolwiek tajemnicy przedsiebiorstwa lub domnie-
manej tajemnicy przedsigbiorstwa, ktora wlasciwe organy sadowe, w odpowiedzi
na nalezycie uzasadniony wniosek zainteresowanej strony, okreslity jako poufna
i o ktorej dowiedzialy si¢ w wyniku takiego udziatu lub dostepu (...).

Z kolei w akapicie nr 2 czytamy: ,Panstwa cztonkowskie zapewniajg réwniez, aby
wlasciwe organy sadowe — na nalezycie uzasadniony wniosek strony — mogty zastoso-
wac srodki szczegdlne niezbedne do zachowania poufnosci wszelkich tajemnic przed-
siebiorstwa (...)”. Dalej czytamy, iz:

#J. Gudowski [w:] Kodeks postepowania cywilnego..., s. 866.
#T. Erecinski [w:] Kodeks postepowania cywilnego..., s. 727.
# K. Flaga-Gieruszyniska, Instytucja tajemnicy w postepowaniu cywilnym, Rejent 1998, nr 1, s. 54.
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Srodki, o ktérych mowa w akapicie pierwszym, obejmuja co najmniej mozliwo$¢:
a) ograniczenia dostepu do wszelkich dokumentéw zawierajacych tajemnice przed-
siebiorstwa (...) przedkiadanych przez strony lub osoby trzecie, w catosci lub w cze-
$ci, do ograniczonej liczbie 0sdb; b) ograniczenia dostepu do rozpraw i posiedzen,
podczas ktérych moga zosta¢ ujawnione tajemnice przedsigbiorstwa (...), oraz
do protokotéw lub zapiséw z takich rozpraw i posiedzen, do ograniczonej liczby
0s6b; ¢) udostepnienia wszelkim osobom innym niz osoby nalezace do ograniczonej
liczby 0s6b, o ktérej mowa wlit. a) i b), kazdego orzeczenia sagdu w wersji nieopatrzo-
nej klauzulg poufnosci, z ktdrej usunieto lub w ktdrej przeredagowano fragmenty
zawierajace tajemnice przedsiebiorstwa.

Nalezy zaznaczy¢, iz ,,Projekt dyrektywy spotkal sie co do zasady z aprobata Rza-
du RP. Krytycznie zostala oceniona jedynie propozycja «zmierzajaca do ograniczenia
stronie przeciwnej dostepu do dowoddéw i udziatu w postgpowaniu sagdowym w spra-
wach o naruszenie tajemnicy przedsi¢biorstwa» (art. 8 projektu dyrektywy) (...)™.

Na tle analizowanej problematyki $cierajg si¢ dwa istotne interesy. Gdyby spojrzec
jedynie z perspektywy przedsiebiorcy, to planowe zmiany nalezy oceni¢ pozytywnie.
Wplyna bowiem one na ,,uszczelnienie” ochrony tajemnicy przedsigbiorstwa w poste-
powaniach. Z drugiej jednak strony, stworzenie mozliwosci powolywania si¢ na ,ta-
jemnice przedsigbiorstwa” w postepowaniu bedzie mogto prowadzilo do naduzy¢, ktére
uniemozliwig przeprowadzanie postepowania dowodowego i w rezultacie ogranicza
sytuacje procesowa drugiej strony? Jednakze warto wspomnie¢, ze przed takimi ne-
gatywnymi konsekwencjami zapobiec ma art. 9 u. 3 dyrektywy w ktérym czytamy,
ze ,,Przy podejmowaniu decyzji dotyczacej srodkéw, o ktoérych mowa w ust. 2, oraz
przy ocenie ich proporcjonalnosdci wlasciwe organy sadowe uwzgledniaja potrzebe za-
pewnienia prawa do skutecznego srodka prawnego i rzetelnego procesu, uprawnione
interesy stron i, w stosownych przypadkach, oséb trzecich oraz wszelkie potencjalne
szkody dla ktorejkolwiek ze stron i, w stosownych przypadkach, dla oséb trzecich,
wynikajace z przyjecia lub odrzucenia takich srodkow”.

Podsumowanie

W niniejszym artykule autorzy poswiecili uwage gtéwnie dwom zagadnieniom: defi-
nicji tajemnicy przedsigbiorstwa i jej ochrony w toku postepowania sadowego w kon-
tekscie nowej dyrektywy unijnej.

W podsumowaniu rozwazan nalezy oceni¢ pozytywnie wprowadzenie odgdrnej
regulacji, celem ujednolicenia przepiséw porzadkéw krajowych w zakresie ochrony
niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsigbiorstwa)
przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

Na gruncie analizy przepiséw dot. definicji tajemnicy przedsigbiorstwa i jej ochrony,
ktéra obejmowata stan obecnej regulacji w polskich przepisach, takze w porozumieniu
TRIPS poszerzong o dorobek doktryny, a takze orzecznictwo, nalezy stwierdzi¢ de lege
lata, iz biorac pod uwage znaczenie ekonomiczne i nie tylko omawianych dobr - dla

6 J. Kepinski [w:] System Prawa Handlowego..., s. 167.
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przedsigbiorstwa oraz dla spofeczenstwa nastawionego na rozwdj poprzez innowacyj-
nos¢, dotychczasowa ich ochrona nie byta petna i proporcjonalna do ich wagi, zwlaszcza
w kontekscie przepiséw innych panstw cztonkowskich.

Owa dyrektywa wymusi harmonizacje przepisow w obrebie porzadkéw krajowych
i ustanowi pewien poziom standardu legislacyjnego, do ktorego, jesli panistwa czlon-
kowskie si¢ nie zastosujg w drodze implementacji dyrektywy, zostang pociagniete
do odpowiedzialnosci i zostang wyegzekwowane ich zobowigzania. W ocenie auto-
réw powyzsze zmiany bedg bardzo korzystne dla polskich przedsigbiorcow. Beda oni
mogli bez obaw prowadzi¢ swoje przedsi¢biorstwa na terenie calej Unii Europejskiej,
majac zapewniong jednolita ochrone prawna tajemnicy przedsigbiorstwa. Tym samym
zostang spelnione zalozenia i cele stojace za omawiang dyrektywa.

Jezeli zas chodzi o zmiany w polskich przepisach - dotychczasowa regulacja tajem-
nicy przedsiebiorstwa znajdujaca si¢ w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,
a takze w kodeksie postepowania cywilnego i ustawie o ochronie konkurencji i kon-
sumentow nie ulegnie, w opinii autoréw, duzym zmianom. Polskie przepisy omawiang
problematyke reguluja w stopniu zadowalajacym, a wejscie w Zycie dyrektywy spowo-
duje jedynie dopracowanie ich ksztaltu.

The Concept of Corporate Secret and Its Protection in Polish Court
Proceedings in the Light of the New Directive of the European
Parliament and of the Council (EU) 2016/943 of 8 June 2016

The purpose of this article is to show how the new EU directive 2016/943 of 8 June 2016 will
affect the Polish regulations in the field of legal protection that disposer of secret know-how
and business secrets has. At the beginning the authors will discuss character of the directive
as a legal act and the consequences of lack of it’s implementation to the national legal system.
Then the authors present backgrounds and motives of creating this directive. They will empha-
size the biggest and the most important differences in understanding of the basic concepts for
this legal issue, such as business secret. Described are also measures that are intended to serve
the protection of the described goods. At the end the authors will try to answer the question
of whether the predicted changes will be beneficial to Polish entrepreneurs or not and how
the Polish legislative is obliged to amendt regulations due to aforementioned directive.

Key words: know-how, trade secret, the Directive
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Wybrane problemy zwigzane
z przedtuzaniem wylgcznosci prawnej
produktéw leczniczych przez udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego (SPC)

Streszczenie:

Tematyka artykutu dotyczy wybranych probleméw zwigzanych z przedtuzaniem wytaczno-
$ci prawnej produktow leczniczych przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (SPC)
na gruncie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 469/2009, rozdziatu 5' usta-
wy Prawo wlasnosci przemystowej oraz na gruncie orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwo-
$ci Unii Europejskiej. Artykul ma na celu dokonanie zwiezlej analizy prawa wylacznego,
jakim jest dodatkowe prawo ochronne, przestanek jego udzielenia oraz przedmiotowego
i podmiotowego zakresu ochrony przyznanej dodatkowym prawem ochronnym oraz okre-
su jego trwania. Nastepnie omdéwione zostaly wybrane problemy zwigzane z udzieleniem
dodatkowego prawa ochronnego, na ktére sktadajg si¢ wykladnia poje¢ ,,produktu” i ,,pro-
duktu leczniczego”, przewidziane przez ustawodawce unijnego mechanizmy przedluzania
wylacznosci prawnej pediatrycznych produktow leczniczych oraz rozwazenie mozliwosci
udzielenia ,,ujemnego” lub ,,zerowego” dodatkowego prawa ochronnego.

Stowa kluczowe: prawo wlasnosci przemystowej, prawo patentowe, dodatkowe
prawo ochronne, dodatkowe §wiadectwo ochronne, SPC, produkt leczniczy

Zagadnienia wstepne

Dodatkowe prawo ochronne (SPC) jest prawem wylacznym, na mocy ktérego mozli-
we jest przediuzenie wyltacznosci prawnej produktéw leczniczych lub $rodkéw ochrony

! Autorka jest studentka prawa oraz prawa wlasnosci intelektualnej i nowych mediéw na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego.
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roélin po uptywie dwudziestoletniego okresu ochrony patentowej. Dodatkowe prawo
ochronne dla produktéw leczniczych rozstalo wprowadzone do europejskiego porzadku
prawnego postanowieniami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1768/92
z dnia 18 czerwca 1992 r. dotyczacego stworzenia dodatkowego prawa ochronnego dla
produktow leczniczych (Dz.Urz. WE L Nr 182). Rozporzadzenie to zostalo nastgpnie za-
stapione przez obecnie obowigzujace rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
Nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. (Dz.Urz. UE L Nr 152) (zwane dalej ,,rozporzadze-
niem”). Regulacje dotyczace udzielenia dodatkowego prawa na gruncie prawa polskie-
go zostaly zawarte w rozdziale 5' ustawy Prawo wlasnosci przemystowej (zwanej dalej
»ustawa”). Rozdzial 5' zostal dodany ustawg z dnia 6 czerwca 2002 r. 0 zmianie ustawy —
Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. nr 108 poz. 945) i stanowi uzupelnienie regulacji
zawartych w rozporzadzeniu. Przepisy te weszly w zycie z dniem przystgpienia Polski
do Unii Europejskie;j.

W niniejszym artykule oméwiona zostanie problematyka udzielenia dodatkowego
prawa ochronnego (SPC) dla produktéw leczniczych. Wprowadzajac SPC (ang. supple-
mentary protection certificate) do europejskiego porzadku prawnego uznano, ze okres
czasu, jaki uplywa miedzy wypelnieniem wniosku o patent dla nowego produktu
leczniczego a wydaniem zezwolenia na obro6t tym produktem leczniczym powoduje,
ze okres rzeczywistej ochrony w ramach patentu nie jest wystarczajacy na pokrycie
nakladow poniesionych na prace badawcze?. Od momentu uzyskania patentu do mo-
mentu wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego mija wiele lat, ze wzgledu na ko-
nieczno$¢ przeprowadzenia niezbednych badan, testow laboratoryjnych i klinicznych.
W konsekwencji, rozpoczecie faktycznej eksploatacji patentu staje si¢ mozliwe dopiero
w 12 lub po6zniejszym roku ochrony, co skraca do 8 lat czas wykorzystania wynalazku,
czyli tzw. efektywny czas ochrony patentowej’. Przyznanie dodatkowego prawa ochron-
nego wybranym kategoriom wynalazkéw, do jakich naleza produkty lecznicze, jest
zatem uzasadnione istnieniem administracyjnoprawnych regulacji, ktére ustanawiajg
warunki dopuszczenia do obrotu produktéw leczniczych.

1.1. Przestanki udzielenia dodatkowego prawa ochronnego

Przestanki udzielenia dodatkowego prawa ochronnego zostaty okreslonego w arty-

kule 3 rozporzadzenia, zgodnie z ktérym dodatkowe swiadectwo ochronne wydaje

sie, jezeli w panstwie czlonkowskim, w ktérym zlozony zostaje wniosek o wydanie

$wiadectwa, w dniu zfozZenia tego wniosku:

a) produkt jest chroniony patentem podstawowym pozostajgcym w mocy,

b) wydane zostalo, zgodnie z dyrektywa 2001/83/WE lub odpowiednio dyrektywa
2001/82/WE, wazne zezwolenie na obrét produktem leczniczym,

¢) produkt nie byt uprzednio przedmiotem $§wiadectwa,

> Pkt 4 preambuly do rozporzadzenia nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. (Dz.Urz. UE L Nr 152).
3 P. Kostanski, Komentarz do art. 75! [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, red. P. Kostanski,
Warszawa 2010, s. 409.
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d) zezwolenie na obré6t produktem leczniczym jest pierwszym zezwoleniem na obrét
danym produktem jako produktem leczniczym.

1.1.1. Produkt chroniony patentem podstawowym pozostajgcym w mocy

Zgodnie z trescig artykutu 1 lit. b rozporzadzenia ,,produkt” oznacza aktywny skiad-
nik lub mieszaning aktywnych sktadnikéw produktu leczniczego. Dalsze rozwazania
na temat pojecia ,,produktu” i jego interpretacji zostaly zawarte w punkcie 3 niniejszego
artykutu. Dla przyznania ochrony w postaci udzielenia dodatkowego prawa ochronne-
go konieczne jest, aby produkt byt chroniony patentem podstawowym* pozostajacym
w mocy. Oznacza to, ze w razie wygasnigcia patentu przed uptywem okresu, na jaki pa-
tent zostal udzielony lub jego uniewaznienia, przyznanie dodatkowego prawa ochron-
nego bedzie niedopuszczalne. Nalezy zatem rozwazy¢ sytuacje, gdy patent chronigcy
produkt, na ktéry zostalo udzielone prawo ochronne, wygast przed uptywem okresu,
na jaki zostal udzielony lub zostal uniewazniony. Na gruncie prawa polskiego wyga-
$niecie patentu moze nastgpi¢ w przypadkach enumeratywnie wskazanych w art. 90
ustawy. Zgodnie z trescig art. 75° ust. 1 pkt. 1 ustawy w razie wygasniecia patentu pod-
stawowego przed uptywem okresu, na jaki zostal udzielony, Urzad Patentowy stwierdza
wygasniecie decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego. Z kolei zgodnie
z trescig artykulu 15 ust. 1lit. b rozporzadzenia w takiej sytuacji swiadectwo uniewaz-
nia sie. Jest to przyklad niezgodnosci przepisow rozporzadzenia z przepisami ustawy.
W artykule 14 rozporzadzenia wskazane zostaly przyczyny wygasnigcia swiadectwa,
zatem pojecia ,wygasniecia” i ,uniewaznienia” $wiadectwa nie mogg by¢ rozumiane
tozsamo na gruncie rozporzadzenia, a ponadto wygasniecie swiadectwa wigze si¢ z wy-
stapieniem innych zdarzen prawnych niz w przypadku jego uniewaznienia. Niezaleznie
od powyzszych uwag nalezy stwierdzi¢, ze w razie wygasniecia patentu przed uptywem
prawnie ustalonego terminu, przediuzenie wylacznosci prawnej produktu leczniczego
przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego nie bedzie mozliwe, mimo iz zostalo
ono udzielone przed wygasnieciem patentu. Spowodowane jest to $cistym zwigzkiem
pomiedzy patentem a dodatkowym prawem ochronnym. Od istnienia waznego patentu
podstawowego uzaleznione jest zatem nie tylko samo udzielenie dodatkowego prawa
ochronnego poprzez wydanie stosownej decyzji administracyjnej, ale takze urucho-
mienie ochrony wynikajacej z udzielonego wczesniej dodatkowego prawa ochronnego
po uplywie okresu na jaki zostal udzielony patent. Z kolei w razie uniewaznienia pa-
tentu, co moze nastgpi¢ w przypadkach wymienionych w art. 74 ustawy, dodatkowe
prawo ochronne, podobnie jak w przypadku wygasniecia patentu przed uptywem praw-
nie ustalonego terminu, powinno zosta¢ uniewaznione zgodnie z trescig artykutu 15
ust. 1 lit ¢ rozporzadzenia®. We wskazanym przepisie rozporzadzenie postuguje si¢

* Artykut 1lit. c rozporzadzenia 469/2009 (Dz.Urz. UE L Nr 152) ,,Patent podstawowy” oznacza patent,
ktorym chroniony jest produkt jako taki, proces otrzymywania produktu lub zastosowanie produktu,
i ktory wskazany jest przez posiadacza do celéw procedury wydania swiadectwa.

5 Artykut 15 ust. 1 lit ¢ rozporzadzenia 469/2009 (Dz.Urz. UE L Nr 152). Swiadectwo uniewaznia sie,
jezeli patent podstawowy zostal uchylony lub ograniczony w takim zakresie, ze produkt, dla ktérego
$wiadectwo zostalo wydane, nie moégtby by¢ diuzej chroniony zastrzezeniami patentu podstawowego,
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pojeciem uchylenia patentu. Na gruncie tego przepisu nalezy uznac zatem, ze unie-
waznienie patentu na gruncie art. 74 ustawy jest rownoznaczne z pojeciem uchylenia
patentu, jakim postuguje si¢ rozporzadzenie we wskazanym przepisie.

1.1.2. Wydanie, zgodnie z dyrektywa 2001/83/WE lub odpowiednio dyrektywa
2001/82/WE, waznego zezwolenia na obrét produktem leczniczym

Kolejng przestanka udzielenia dodatkowego prawa ochronnego jest wydanie wazne-
go zezwolenia na obrét produktem leczniczym. Dopuszczenie produktu leczniczego
do obrotu podlega administracyjnej procedurze wydawania zezwolenia przez wlasciwy
organ, ktérym na gruncie prawa polskiego jest Prezes Urzedu Produktéw Leczniczych,
Wyrobow Medycznych i Produktéw Biobojczych®. Ponadto, zezwolenie takie musi by¢
wydane zgodnie z dyrektywa 2001/83/WE w odniesieniu do produktéw leczniczych
stosowanych u ludzi oraz zgodnie z dyrektywa 2001/82/WE w odniesieniu do wete-
rynaryjnych produktéw leczniczych, ktére przewiduja przeprowadzenie badan bez-
pieczenstwa i skutecznosci produktow leczniczych bedacych przedmiotem udzielenia
zezwolenia na dopuszczenie do obrotu. Niezgodno$¢ przepiséw krajowych ze wskaza-
nymi dyrektywami i wydanie na ich podstawie zezwolenia na dopuszczenie produktu
leczniczego do obrotu wigzaloby sie z niemoznos$cia udzielenia dodatkowego prawa
ochronnego na taki produkt leczniczy ze wzgledu na brak spelnienia przestanki opi-
sanej w art. 3 lit. b rozporzadzenia. W razie wydania dodatkowego prawa ochronnego,
pomimo niespetnienia przestanki zgodnosci zezwolenia na dopuszczenie do obrotu
z dyrektywa 2001/83/WE lub odpowiednio dyrektywa 2001/82/WE, takie §wiadectwo
zostaloby uniewaznione zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a rozporzadzenia’.

1.1.3. Produkt niebedacy uprzednio przedmiotem $wiadectwa

Przestanka uzyskania dodatkowego prawa ochronnego opisana w art. 3 ust. 1 lit. ¢
rozporzadzenia oznacza, ze jezeli produkt byl juz uprzednio przedmiotem dodatko-
wego prawa ochronnego, to nie jest mozliwe ponowne uzyskanie dodatkowego prawa
ochronnego na ten sam produkt. Zatem dla jednego produktu mozliwe jest tylko jedno-
krotne uzyskanie ochrony. Nalezy jednak rozwazy¢, czy istnieje mozliwo$¢ uzyskania
dodatkowego prawa ochronnego dla kazdego produktu leczniczego, w przypadku, gdy
ochrong z patentu objetych jest kilka produktow leczniczych.

Jak zostalo wczesniej wspomniane, uzyskanie dodatkowego prawa ochronnego jest
$cisle zwigzane z patentem. W tym miejscu nalezy wskazac, ze jeden patent moze chronic
zaréwno jeden, jak i kilka produktéw leczniczych. Nalezy zatem rozwazy¢ dwie odmienne
sytuacje — pierwsza, w ktdrej jeden patent chroni jeden produkt oraz druga, w ktdrej jeden
patent chroni kilka produktéw. Pierwsza ze wskazanych sytuacji byta przedmiotem roz-
strzygniecia Trybunatu Sprawiedliwosci Wspdlnot Europejskich z dnia 23 stycznia 1997 .,

lub po wygasnieciu patentu podstawowego istnieja podstawy uchylenia, ktére uzasadnialyby takie uchy-
lenie lub ograniczenie.

¢ Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381).
7 Artykut 15 ust. 1 lit. a rozporzadzenia 469/2009 (Dz.Urz. UE L Nr 152). Swiadectwo uniewaznia sie,
jezeli zostalo ono wydane niezgodnie z przepisami art. 3.
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C-181/95 w sprawie Biogen Inc. przeciwko Smithkline Beecham Biologicals SA, zgodnie
z ktorym, jezeli patent chroni jeden produkt, to na taki produkt moze by¢ udzielone
tylko jedno dodatkowe prawo ochronne. Sytuacja przedstawia si¢ natomiast odmiennie
w przypadku, gdy jeden patent chroni kilka produktéw. Mianowicie, patent moze chronic¢
jedng substancje aktywna, ktéra moze by¢ sktadnikiem kilku réznych produktéw lecz-
niczych posiadajacych odmienne zastosowanie, i dla kazdego z takich produktéw musi
by¢ uzyskane osobne zezwolenie na dopuszczenie do obrotu. Wowczas na kazdy taki
produkt moze by¢ udzielone osobne dodatkowe §wiadectwo ochronne. Nalezy mie¢ jed-
nak na uwadze definicje ,,produktu” na gruncie artykutu 1 lit. b rozporzadzenia, zgodnie
z ktorg za produkt uwaza si¢ aktywny skladnik lub mieszanine aktywnych sktadnikow
produktu leczniczego. Uzyskanie dodatkowego prawa ochronnego jest mozliwe tylko
na produkt, na ktéry zostal udzielony patent, zatem kazdy aktywny skfadnik mieszaniny
musi naleze¢ do zakresu patentu. Zgodnie z trescig wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci
Unii Europejskiej z dnia 12 grudnia 2013 r., C-443/12, w sprawie Actavis Group PTC
EHF, Actavis UK Ltd przeciwko Sanofi, jezeli na podstawie patentu chronigcego innowa-
cyjny skiadnik aktywny i pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
zawierajacego wylacznie ten skladnik aktywny, uprawniony z patentu otrzymat juz dla
tego sktadnika aktywnego dodatkowe swiadectwo ochronne, pozwalajace mu na sprze-
ciwienie si¢ wykorzystywaniu tego sktadnika aktywnego samodzielnie lub w polacze-
niu z innymi skfadnikami aktywnymi, art. 3 lit. ¢ rozporzadzenia nalezy interpretowac
w ten sposob, ze stoi on na przeszkodzie temu, by na podstawie tego samego patentu,
jednak w oparciu o pdzniejsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu innego produktu
leczniczego zawierajacego wspomniany skfadnik aktywny w potaczeniu z innym sktadni-
kiem aktywnym, ktdry jako taki nie byl chroniony wspomnianym patentem, uprawniony
z tego samego patentu uzyskal drugie dodatkowe $wiadectwo ochronne dotyczace tej
mieszaniny sktadnikéw aktywnych®. Jezeli zatem jeden patent chroni kilka produktéow
leczniczych zawierajacych ten sam skladnik aktywny, to uzyskanie dodatkowego pra-
wa ochronnego dla kazdego z tych produktéw leczniczych bedzie mozliwe jedynie, gdy
wszystkie aktywne sktadniki wchodzace w sklad produktu leczniczego sa chronione
patentem. Jezeli jednak taki produkt leczniczy zawieralby sktadnik aktywny chroniony
patentem w polaczeniu z innym skladnikiem aktywnym, ktéry nie byl objety zakre-
sem patentu, uprawniony z tego samego patentu nie moze uzyska¢ dodatkowego prawa
ochronnego na taka mieszaning skladnikow aktywnych.

1.1.4. Zezwolenie na obrot produktem leczniczym bedace pierwszym
zezwoleniem na obrot danym produktem jako produktem leczniczym

Rozporzadzenie wprowadza wymog, aby zezwolenie na wprowadzenie produktu
leczniczego do obrotu (o ktéorym byla mowa w pkt. 1.2.1.) bylo pierwszym zezwole-
niem. Jednakze jeden skfadnik aktywny moze znalez¢ zastosowanie w kilku produk-
tach leczniczych i dla kazdego z takich produktow bedzie wydane osobne zezwolenie

8 Wyrok Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej z dnia 12 grudnia 2013 r., C-443/12, Actavis
Group PTC EHEF, Actavis UK Ltd przeciwko Sanofi, pkt 43.
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na wprowadzenie do obrotu. Jak zostalo wskazane powyzej (patrz pkt 1.2.2.) istnie-
je mozliwos¢ uzyskania SPC dla kazdego produktu leczniczego, w przypadku, gdy
ochrong z patentu objetych jest kilka produktow leczniczych. Zgodnie z trescig wy-
roku Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r., C-130/11
w sprawie Neurim Pharmaceuticals Ltd przeciwko Comptroller-General of Patents,
samo istnienie wczes$niejszego zezwolenia na obrdt uzyskanego dla weterynaryjnego
produktu leczniczego nie sprzeciwia si¢ wydaniu dodatkowego $wiadectwa ochron-
nego na odmienne stosowanie tego samego produktu, dla ktérego wydano zezwolenie
na obrot, pod warunkiem ze zastosowanie to jest objete zakresem ochrony patentu
podstawowego powotanego na poparcie wniosku o wydanie dodatkowego swiadectwa
ochronnego. Zatem w przypadku uzyskania uprzedniego zezwolenia na wprowadze-
nie produktu leczniczego do obrotu, ktéry ma odmienne zastosowanie niz produkt
leczniczy z ta sama substancja czynna, na ktéry nastepnie zostato uzyskane inne
zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, nie stoi na przeszkodzie uzyskaniu dodat-
kowego prawa ochronnego dla takiego pdzniejszego produktu. Jezeli zatem produkt
posiadajacy te sama substancje czynng ma odmienne zastosowanie, to udzielone dla
takiego produktu zezwolenie na wprowadzenie do obrotu moze by¢ uznane za pierw-
sze zezwolenie w rozumieniu art. 3 lit. d rozporzadzenia.

1.2. Zakres przedmiotowy dodatkowego prawa ochronnego

Zgodnie z trescig art. 4 rozporzadzenia, zakres przedmiotowy dodatkowego prawa
ochronnego rozciaga sie¢ jedynie na produkt objety zezwoleniem na obrét odpowia-
dajacym mu produktem leczniczym oraz na kazde uzycie produktu jako produktu
leczniczego, jakie byto dozwolone przed wygasnieciem dodatkowego prawa ochron-
nego. Z tre$ci wskazanego przepisu mozna wyprowadzi¢ dwa kierunki ochrony pro-
duktu. Pierwszy wskazuje, Ze produkt chroniony jest jedynie w granicach ochrony
przyznanej patentem podstawowym. Drugi, ze zakresem tej ochrony objety jest pro-
dukt w zakresie, w jakim objety on jest zezwoleniem na obrét odpowiadajacym mu
produktem leczniczym oraz kazde uzycie produktu, jakie zostanie dozwolone przed
wygasnieciem $wiadectwa’.

Produkt jest chroniony w granicach ochrony przyznanej patentem podstawowym,
jednak nalezy zauwazy¢, ze ochrona produktu w ramach SPC jest zwykle znacznie
wezsza niz ochrona produktu wynikajaca z patentu'®. Zakres ochrony nie ogranicza
sie jednak do konkretnego produktu, gdyz jak wskazal Trybunat Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej, przedmiotem ochrony sg objete takze pochodne produktu w postaci jego
soli lub estrow', o ile nalezg do zakresu patentu podstawowego.

? K. Klafkowska-Wasniowska, R. Sikorski, Przedmiotowe granice ochrony przyznanej dodatkowym swia-
dectwem ochronnym (SPC) [w:] Rynek farmaceutyczny a prawo wlasnosci intelektualnej, red. M. Kepinski,
Warszawa 2013, s. 70.

10 Ibidem.

"' Wyrok Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej z dnia 16 pazdziernika 1999 r., C-392/97,
Farmitalia, pkt 21.
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1.3. Zakres podmiotowy dodatkowego prawa ochronnego

Zgodnie z orzecznictwem Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej'> podmiotem
uprawnionym do uzyskania dodatkowego $wiadectwa ochronnego jest podmiot upraw-
niony z patentu podstawowego, przy czym podmiot ten nie musi by¢ jednoczesnie pod-
miotem, ktory na danym terytorium uzyskat pozwolenie na wprowadzenie produktu
do obrotu®. Zgodnie z trescig artykulu 6 rozporzadzenia dodatkowe prawo ochronne
moze zostac¢ udzielone takze nastepcy prawnemu uprawnionego z patentu podstawowego.

1.4. Okres waznosci dodatkowego prawa ochronnego

Okres waznosci dodatkowego prawa ochronnego zostal okreslony w art. 13 rozporza-
dzenia. Zgodnie z tredcig ust. 1 poczatek biegu terminu obowigzywania dodatkowego
prawa ochronnego rozpoczyna si¢ wraz z koncem prawnie ustalonego terminu obo-
wigzywania patentu podstawowego.

Z uwagi na fakt, ze instytucja dodatkowego prawa ochronnego ma stanowi¢ rekom-
pensate dla uprawnionego z patentu braku mozliwosci eksploatacji produktu leczni-
czego w okresie ubiegania si¢ o uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie tego produktu
do obrotu w Unii Europejskiej, okres wazno$ci dodatkowego prawa ochronnego jest
réwny okresowi, ktéry uptynal miedzy data dokonania zgloszenia patentu podsta-
wowego, a datg pierwszego zezwolenia na obroét produktem, pomniejszonego o okres
pieciu lat. Zgodnie z treécig art. 13 ust. 2 rozporzadzenia okres waznosci dodatkowego
prawa ochronnego nie moze przekroczy¢ pigciu lat. Takie ograniczenie uzasadnione
jest koniecznoscia wywazenia ekonomicznego interesu uprawnionego z patentu oraz
interesu publicznego w postaci zapewnienia dostgpnosci nowoczesnych lekéw na ryn-
ku, gdyz wygasniecie wylacznosci prawnej produktu leczniczego otwiera mozliwos¢
wprowadzenia na rynek generycznych produktéw leczniczych.

2. Dodatkowe prawo ochronne czy dodatkowe §wiadectwo ochronne?

Podczas gdy rozporzadzenie postuguje si¢ pojeciem ,,dodatkowego swiadectwa ochron-
nego” w odniesieniu do prawa wylacznego, na mocy ktérego mozliwe jest przedluzenie
wylacznosci prawnej produktu leczniczego, ustawa w art. 75' postuguje si¢ pojeciem
»dodatkowego prawa ochronnego”. Z kolei zgodnie z trescig art. 75* ust. 1 udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego stwierdza si¢ przez wydanie dodatkowego swiadectwa
ochronnego. Literalne brzmienie tego przepisu sugeruje zatem, ze dodatkowe swiadectwo
ochronne stanowi dokument potwierdzajacy uzyskanie prawa wylacznego, jakim jest
dodatkowe prawo ochronne. Nalezy zatem przyja¢, ze na gruncie prawa unijnego pojecia
te nalezy rozumie¢ tozsamo, jednak na gruncie polskiego porzadku prawnego nalezy
je rozrdéznia¢ w ten sposob, ze dodatkowe prawo ochronne stanowi prawo wylaczne,

2 Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z dnia 23 stycznia 1997 r., C-181/95, Biogen Inc.
przeciwko Smithkline Beecham Biologicals SA, pkt 45.
B K. Szczepanowska-Koztowska, Dodatkowe swiadectwo ochronne [w:] E. Nowinska, U. Prominska,

K. Szczepanowska-Kozlowska, Wlasnos¢ przemystowa i jej ochrona, LexisNexis 2014, 28.01.2016.
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natomiast dodatkowe §wiadectwo ochronne stanowi dokument urzedowy o charakterze
deklaratoryjnym, ktdry jest jedynie potwierdzeniem udzielenia prawa. Skoro zatem roz-
porzadzenie nie rozréznia tych dwoch pojeé, nalezy uznad, ze na gruncie rozporzadzenia
dodatkowe $§wiadectwo ochronne stanowi dokument o charakterze konstytutywnym.
Rozbieznosci w nazewnictwie na gruncie wskazanych aktéw prawnych prowadzg zatem
do przyjecia odmiennego momentu powstania prawa i relacji prawa do dokumentu, jakim
jest dodatkowe $wiadectwo ochronne. Przepisy krajowe w znacznej czgsci nie sa zgodne
z przepisami stosownych rozporzadzen, ktére w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
i tak beda mialy pierwszenstwo przed przepisami prawa krajowego'. Nasuwa sie zatem
wniosek, zZe niezgodno$¢ ta powinna zosta¢ usunieta przez polskiego ustawodawce.

W razie watpliwosci autorka zastrzega, ze w niniejszej pracy postuguje sie pojeciem
dodatkowego prawa ochronnego jako prawa wylacznego zaréwno na gruncie rozpo-
rzadzenia jak i ustawy.

3. ,Produkt” a ,,produkt leczniczy”

Rozporzadzenie postuguje si¢ zaréwno pojeciem ,,produktu leczniczego” jak i pojeciem
»produktu”. Mimo, iz artykut 1lit. a oraz b zawiera definicje omawianych poje¢, to okresle-
nie zakresu pojecia produktu i produktu leczniczego oraz wskazanie réznic miedzy nimi
budzi trudnosci interpretacyjne. W tym miejscu nalezy wskaza¢ na niespdjnos¢ pomie-
dzy tytulem rozporzadzenia, a art. 2 wyznaczajacym zakres rozporzadzenia 469/2009".
Zgodnie z tytulem rozporzadzenia dotyczy ono ,,dodatkowego swiadectwa ochronnego
dla produktéw leczniczych”. Z kolei zgodnie z art. 2 rozporzadzenia przedmiotem $wia-
dectwa moze by¢ kazdy produkt chroniony przez patent na terytorium panstwa czton-
kowskiego. Nalezy zatem rozwazy¢, czy pojecia te s3 tozsame czy tez maja inny zakres
znaczeniowy oraz jaka jest zalezno$¢ migdzy produktem a produktem leczniczym.

3.1. Pojecie ,produktu”

Zgodnie z art. 1 lit. b rozporzadzenia ,,produkt” oznacza aktywny skiadnik lub mie-
szaning aktywnych skladnikéw produktu leczniczego. Aktywny skladnik to inaczej
substancja czynna (aktywna), czyli substancja chemiczna wchodzaca w sktad leku, ktdra
swoim dzialaniem wywotuje efekt terapeutyczny'®. Poza substancja czynna w skiad leku
wchodzg takze substancje pomocnicze, ktére w przeciwienstwie do czynnych stanowia
te czes¢ sktadnikow leku, ktdra nie bierze udzial w poprawie jego stanu, ale moze uta-
twia¢ przyjecie leku', zatem nie wywoluja efektu terapeutycznego. W zwiazku z po-
wyzszym za produkt mozna uznac jedynie substancje czynng lub mieszaning substancji
czynnych. Zgodnie z trescig orzeczenia Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
z dnia 15 stycznia 2015 r., C-631/13, w sprawie Arne Forsgren przeciwko Osterreichisches
Patentamt za ,aktywny skladnik” w rozumieniu art. 1 lit. b rozporzadzenia mozna

" Ibidem.
5 K. Klatkowska-Wasniowska, R. Sikorski, Przedmiotowe granice..., s. 48.
¢ https://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_czynna, 29.12.2016.

7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_pomocnicza, 29.12.2016.
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uzna¢ dang substancj¢ wylgcznie, jezeli wykazane zostanie, ze posiada ona samodzielne
dziatanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne objete wskazaniami te-
rapeutycznymi wymienionymi w zezwoleniu na dopuszczenie do obrotu. Nalezy zatem
wskazac, ze mieszanina substancji czynnej i pomocniczej nie moze stanowi¢ produktu
w rozumieniu art. 1 lit. b rozporzadzenia.

Zgodnie z treécig artykulu 4 rozporzadzenia ochrona przyznana swiadectwem
rozciaga sie na produkt, przy czym produkt ten (rozumiany jako substancja czynna
lub mieszanina substancji czynnych) musi by¢ objety zezwoleniem na wprowadzenie
do obrotu oraz zakresem ochrony patentowej. Zatem dla przyznania ochrony przez
udzielenie dodatkowego prawa ochronnego na produkt w postaci mieszaniny substancji
czynnych kazda z substancji czynnych wchodzacych w sklad takiej mieszaniny musi
by¢ wymieniona w zezwoleniu oraz musi by¢ objeta zakresem ochrony patentowej.

3.2. Pojecie ,,produktu leczniczego”

Zgodnie z trescig art. 1 lit. a rozporzadzenia ,,produkt leczniczy” oznacza kazdg sub-
stancje¢ lub mieszaning substancji przeznaczonych do zapobiegania chorobom lub le-
czenia choréb wystepujacych u ludzi lub zwierzat i kazda substancje lub mieszaning
substancji podawang ludziom lub zwierzgtom w celu postawienia diagnozy lub w celu
przywrdcenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu ludz-
kiego lub zwierzecego. Poréwnanie definicji ,,produktu leczniczego” z definicjg ,,pro-
duktu” wskazuje, ze pojecie ,,produkt leczniczego” jest szersze od pojecia ,,produktu”.
Mianowicie, w sklad tego pierwszego moze wchodzi¢ zaréwno substancja czynna lub
mieszanina substancji czynnych, jak i substancje pomocnicze. Jak zostalo wskazane
w pkt. 3.1, zgodnie z trescig artykutu 4 rozporzadzenia, przedmiotem ochrony przy-
znanej dodatkowym prawem ochronnym jest produkt. Z kolei przedmiotem udzielenia
zezwolenia na dopuszczenie do obrotu jest produkt leczniczy. W zwiazku w powyzszym
nalezy dojs¢ do wniosku, Ze produkt rozumiany jako substancja aktywna lub mieszani-
na substancji aktywnych musi wchodzi¢ w skiad produktu leczniczego, jednak nie musi
stanowic jego calkowitej zawartosci, gdyz obok produktu w produkcie leczniczym moga
znalez¢ sie takze substancje pomocnicze. Pojgcia ,,produktu” i ,,produktu leczniczego”
nie sg zatem tozsame. Nazwa rozporzadzenia blednie sugeruje, ze to produkt leczniczy
jest przedmiotem udzielenia dodatkowego prawa ochronnego. Podobnie na gruncie pol-
skiego prawa, zgodnie trescig art. 75', dodatkowe prawa ochronne udzielane sg na pro-
dukty lecznicze. Sformufowanie to takze nalezy uznac za wprowadzajace w blad, gdyz
jak zostalo wskazane powyzej, przedmiotem takiej ochrony przyznanej przez udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego jest jedynie produkt.

4. Przedluzanie trwania dodatkowego swiadectwa ochronnego dla
produktow pediatrycznych

Jak zostalo wskazane w pkt. 1.4., co do zasady okres waznosci dodatkowego prawa
ochronnego nie moze przekroczy¢ pieciu lat'®. Jednak artykutl 13 ust. 3 przewiduje

8 Artykut 13 ust. 2 rozporzadzenia 469/2009 (Dz.Urz. UE L Nr 152).
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wyjatek od tej reguly, w postaci mozliwosci jednorazowego przedtuzenia dodatkowego
prawa ochronnego o sze$¢ miesiecy w przypadku pediatrycznych produktéow leczni-
czych. Podstawe takiego przedluzenia okresu waznosci dodatkowego prawa ochron-
nego stanowi art. 36 rozporzadzenia (WE) nr 1901/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie produktow leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniajace rozporza-
dzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywe 2001/20/WE, dyrektywe 2001/83/WE i rozpo-
rzadzenie (WE) nr 726/2004. Do zalozen wskazanego rozporzadzenia nalezalo przede
wszystkim ulatwienie opracowywania i zwigkszenie dostepnosci lekéw stosowanych
u dzieci, jak réwniez zagwarantowanie etycznych i wysokiej jakosci badan klinicznych®.
Wiele produktéw leczniczych stosowanych obecnie w leczeniu populacji pediatrycznej
nie zostalo przebadanych lub dopuszczonych do obrotu w odniesieniu do zastosowan
u populacji pediatrycznej®. To wlasnie potrzeba przeprowadzenia takich badan klinicz-
nych stala si¢ postawg do wprowadzenia omawianej regulacji. Rozporzadzenie niejako
premiuje przeprowadzanie przez firmy farmaceutyczne badan klinicznych z udzialem
populacji pediatrycznej, a przedluzenie dodatkowego prawa ochronnego stanowi ,,na-
grode” za przeprowadzenie takich badan. Ponadto, przedtuzenie dodatkowego prawa
ochronnego moze zosta¢ udzielone zaréwno w przypadku przeprowadzenia dodatko-
wych badan pediatrycznych dla produktéw leczniczych objetych ochrong patentowa
lub dodatkowym prawem ochronnym, jak i w przypadku uzyskania pozwolenia na do-
puszczenie do obrotu dla nowego produktu leczniczego®.

4.1. Produkty lecznicze chronione dodatkowym prawem ochronnym lub
patentem kwalifikujacym do przyznania dodatkowego prawa ochronnego

W przypadku produktéw leczniczych chronionych dodatkowym prawem ochronnym
lub patentem kwalifikujacym do przyznania dodatkowego prawa ochronnego, prze-
dluzenie okresu trwania dodatkowego prawa ochronnego o 6 miesigcy mozliwe jest
w przypadku zlozenia wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu z nowymi
wskazaniami, facznie ze wskazaniami pediatrycznymi, nowych postaci farmaceutycz-
nych oraz nowych drég podania®’. Do wniosku nalezy dotaczy¢ wyniki badan przepro-
wadzonych zgodnie z zatwierdzonym planem badan klinicznych z udzialem populacji
pediatrycznej. Nalezy zaznaczy¢, ze przedluzenie dodatkowego prawa ochronnego
dotyczy produktu leczniczego juz dopuszczonego do obrotu i chronionego dodatko-
wym prawem ochronnym lub patentem kwalifikujagcym do przyznania dodatkowego
prawa ochronnego, a nie produktu leczniczego, ktdry jest przedmiotem wniosku o po-
zwolenie na dopuszczenie do obrotu z nowymi wskazaniami, tgcznie ze wskazaniami
pediatrycznymi, nowych postaci farmaceutycznych oraz nowych drég podania. Nagro-
da w postaci uzyskania przedtuzenia dodatkowego prawa ochronnego jest niezalezna
od wynikéw przeprowadzonych badan klinicznych, co oznacza, ze w sytuacji, gdy zre-

¥ M. Kondrat, Wylgcznos¢ danych rejestracyjnych i wyltgcznos¢ rynkowa. Leki sieroce i pediatryczne [w:]
Rynek farmaceutyczny a prawo wlasnosci intelektualnej, red. M. Kepinski, Warszawa 2013, s. 159.

20 Pkt 2 preambuly do rozporzadzenia 1901/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. (Dz.Urz. UE L 378).

21 M. Kondrat, Wylgcznos¢ danych..., s. 160.

2 Artykul 8 rozporzadzenia 1901/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. (Dz.Urz. UE L 378).
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alizowanie zatwierdzonego planu badan klinicznych z udziatem populacji pediatrycznej
nie doprowadzilo do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ze wskazaniem
pediatrycznym?, przedtuzenie dodatkowego prawa ochronnego nadal przystuguje
wnioskodawcy. Wniosek o przediuzenie moze by¢ zlozony nie pézniej niz dwa lata
przed wygasnieciem dodatkowego prawa ochronnego*. Przedluzenie dodatkowego
prawa ochronnego stanowi zatem ,,nagrode” dla firmy farmaceutycznej za przeprowa-
dzenia pediatrycznych badan klinicznych dla produktéw leczniczych, ktdre byty juz
objete ochrong patentowg lub dodatkowym prawem ochronnym.

4.2. Nowe produkty lecznicze

Przedluzenie obowigzywania dodatkowego prawa ochronnego moze nastgpi¢ takze
w wyniku uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla nowego produktu lecz-
niczego. Aby uzyskanie przedluzenia dodatkowego prawa ochronnego byto mozliwe,
produkt leczniczy bedacy przedmiotem wniosku o zezwolenie na dopuszczenie do ob-
rotu musi by¢ chroniony patentem kwalifikujagcym do przyznania dodatkowego prawa
ochronnego. Zgodnie z przepisami rozporzadzenia 1901/2006 do wniosku o zezwolenie
na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu nalezy dotaczy¢ wyniki wszystkich
badan przeprowadzonych zgodnie z zatwierdzonym planem badan klinicznych z udzia-
tem populacji pediatrycznej. Podobnie jak w przypadku opisanym w pkt. 4.1, nagroda
w postaci uzyskania przediuzenia dodatkowego prawa ochronnego jest niezalezna od wy-
nikéw przeprowadzonych badan klinicznych. Jezeli zatem zezwolenie na dopuszczenie
do obrotu zostanie wydane, niezaleznie od tego, czy wnioskodawca otrzyma zezwole-
nie na dopuszczenie do obrotu ze wskazaniem pediatrycznym czy tez nie, mozliwe be-
dzie uzyskanie przedluzenia dodatkowego prawa ochronnego, o ile zostang oczywiscie
spelnione przestanki uzyskania tego prawa. Wniosek o przediuzenie dodatkowego pra-
wa ochronnego moze by¢ zlozony wraz z wnioskiem o udzielenie dodatkowego prawa
ochronnego®, jednak nie pdzniej niz dwa lata przed jego wygasnieciem.

5. ,Zerowe” i ,ujemne” dodatkowe prawo ochronne

Jak zostato wskazane w pkt. 1.4., okres waznosci dodatkowego prawa ochronnego jest
réwny okresowi, ktory uptynal miedzy datg dokonania zgtoszenia patentu podstawo-
wego, a datg pierwszego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
w Unii Europejskiej, pomniejszonego o okres pigciu lat. Jezeli réznica czasowa miedzy
datg dokonania zgloszenia patentu podstawowego, datg pierwszego zezwolenia na do-
puszczenie do obrotu wynosi 5 lat, okres ochrony dodatkowym prawem ochronnym
wyniesie zero, a jezeli mniej niz 5 lat — okres ochrony bedzie ujemny. Nalezy zatem
rozwazy¢, czy mozliwe jest wydanie dodatkowego prawa ochronnego o ,,zerowym” lub
»ujemnym” czasie trwania.

» Artykut 36 ust. 1 zd. 2 rozporzadzenia 1901/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. (Dz.Urz. UE L 378).
2 Artykul 7 ust. 4 rozporzadzenia 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. (Dz.Urz. UE L Nr 152).
»  Artykul 7 ust. 3 rozporzadzenia 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. (Dz.Urz. UE L Nr 152).
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Okres waznosci dodatkowego prawa ochronnego zostat okreslony w art. 13 rozpo-
rzadzenia. Zgodnie z ust. 2 okres waznosci nie moze przekroczy¢ pieciu lat. Przepis ten
wyznacza zatem maksymalny okres waznosci dodatkowego prawa ochronnego. Rozpo-
rzadzenie nie zawiera natomiast zadnych regulacji wyznaczajacych minimalny okres
trwania tego prawa, zatem udzielenie prawa ochronnego o ,,zerowym” lub ,,ujemnym”
czasie trwania nie stoi w sprzecznosci z obowigzujacymi przepisami prawa. Wskazany
problem byl przedmiotem rozwazan Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej,
ktéry uznal, ze nic w tresci art. 13 rozporzadzenia ani tez Zadnego innego przepisu roz-
porzadzenia nie wskazuje, iZ powyzsze sprzeciwia si¢ wydaniu $wiadectwa z ujemnym
okresem waznoéci*®. Trybunat wskazat ponadto, Ze jezeli okres waznosci $wiadectwa
jest ujemny, to nie moze on zosta¢ zaokraglony do zera®. Udzielenie dodatkowego
prawa ochronnego z ,,zerowym” lub ,,ujemnym” okresem waznosci jest zatem mozliwe.
Nalezy zatem zastanowic sie, jaki cel ma ubieganie sie o udzielenie prawa ochronnego
o takim charakterze.

Jak zostato wskazane w pkt. 4, dla przedtuzenia dodatkowego prawa ochronnego
dla produktéw pediatrycznych konieczne jest uprzednie udzielenie dodatkowego
prawa ochronnego dla produktow leczniczych, dla ktérych prawo to ma by¢ prze-
dluzone. Jezeli udzielenie dodatkowego prawa ochronnego z ,,zerowym” lub ,,ujem-
nym” okresem waznosci zostaloby uznane za niedopuszczalne, to mogloby prowadzi¢
do naruszenia intereséw uprawnionego z patentu podstawowego, ktéry nie moglby
uzyskac przedluzenia okresu ochronnego przyznanego takim patentem, nawet jezeli
przeprowadzilby wszystkie wymagane badania zgodnie z zatwierdzonym planem
badan pediatrycznych w rozumieniu art. 36 rozporzadzenia nr 1901/2006*. Mia-
nowicie, uprawniony rzeczywiscie nie skorzysta faktycznie z okresu ochrony przy-
znawanego przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego, ale moze skorzystac
z okresu ochrony z tytulu przedtuzenia dodatkowego prawa ochronnego. Wéwczas
szeSciomiesieczny okres przedluzenia zaczyna biec od daty obliczonej poprzez odli-
czenie od dnia wygasniecia patentu okresu réwnego réznicy miedzy piecioma latami
a okresem jaki uplynat pomiedzy datg dokonania zgloszenia patentu a otrzyma-
niem pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu®. Pozbawienie mozliwosci
ubiegania si¢ o udzielenie, na pozér bezcelowego, dodatkowego prawa ochronnego
z ,zerowym’ lub ,,ujemnym” okresem waznosci pozbawiloby uprawnionego mozli-
wosci ubiegania si¢ o przedluzenie dodatkowego prawa ochronnego i stanowitoby
ograniczenie jego uprawnien przyznanych rozporzadzeniem 1901/2006.

Udzielenie dodatkowego prawa ochronnego z ,,zerowym” lub ,,ujemnym” okresem
waznosci jest zatem celowe i ma znaczenie dla skorzystania z mozliwosci przedtuzenia
dodatkowego prawa ochronnego dla pediatrycznych produktéw leczniczych.

% Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z dnia 8 grudnia 2011, C-125/10, Merck Sharp
& Dohme Corp. przeciwko Deutsches Patent — und Markenamt, pkt 28.

77 Ibidem, pkt 42.

2 Ibidem, pkt 37.

#  Ibidem, pkt 44.
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6. Podsumowanie

Warunki udzielania dodatkowego prawa ochronnego zostaly szczegétowo uregu-
lowane w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 469/2009 z dnia
6 maja 2009 r., jednak wiele zagadnien zawartych w rozporzadzeniu budzi watpli-
wosci interpretacyjne i z tego wzgledu staly sie one przedmiotem wyktadni Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskie;j.

Artykul zostal poswiecony analizie jedynie wybranych zagadnien zwigzanych z pro-
blematyka udzielania dodatkowego prawa ochronnego dla produktéw leczniczych.
Zostal przede wszystkim wskazany $cisty zwigzek patentu podstawowego z dodatko-
wym prawem ochronnym, ktérego wygasniecie lub uniewaznienie bedzie miat wplyw
na nie tylko udzielenie, ale takZze na waznos¢ dodatkowego prawa ochronnego. Artykut
wskazuje takze na rozbieznosci w terminologii stosowanej na gruncie rozporzadzenia
i ustawy, ktére moga wprowadza¢ w btad co do znaczenia danych pojec¢, co z kolei pro-
wadzi do przyjecia odmiennego charakteru prawnego dokumentu potwierdzajacego
udzielenie dodatkowego prawa ochronnego, na gruncie rozporzadzenia — konstytutyw-
nego, a na gruncie ustawy — deklaratoryjnego. Z kolei w przypadku poje¢ ,,produktu”
i ,produktu leczniczego” zostaly one zdefiniowane w rozporzadzeniu, jednak zakres
kazdego z tych poje¢ budzi watpliwosci. Jak zostalo wskazane, przedmiotem ochrony
przyznanej przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego jest produkt, natomiast
produkt leczniczy jest przedmiotem zezwolenia na dopuszczenie do obrotu, przy czym
produkt ten (rozumiany jako substancja czynna lub mieszanina substancji czynnych)
musi by¢ objety zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego. Wska-
zane zostaly takze szczegétowe regulacje i mechanizmy dotyczace przedluzania wy-
tacznosci prawnej pediatrycznych produktéw leczniczych, jako majacych szczegdlne
znaczenie dla zdrowia publicznego oraz kwestia mozliwosci udzielenia dodatkowego
prawa ochronnego o ,zerowym” lub ,ujemnym” czasie trwania, ktéra ma znaczenie
dla skorzystania z mozliwosci przediuzenia dodatkowego prawa ochronnego dla pe-
diatrycznych produktéw leczniczych.

Selected Problems Associated with Extending a Legal Exclusivity of Medicinal
Products through Granting a Supplementary Protection Right

The article presents selected problems associated with extending a legal exclusivity of medicinal
products through granting a supplementary protection right based on regulation No 469/2009
of the European Parliament and of the Council, chapter 5' of the Polish Act on Industrial
Property Law and jurisprudence of the Court of Justice of the European Union. The article
aims to conduct a brief analysis of supplementary protection right which is an exclusive right,
statutory requirements for granting it and subjective scope of the protection granted by sup-
plementary protection certificate. Subsequently the author had discussed selected problems
connected with granting supplementary protection right such as interpretation of the terms
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»product” and ,,medicinal product”, possibility of extending a legal exclusivity of medicinal
products for pediatric use and a possibility of granting a ,,negative” or ,,zero” supplementary
protection right.

Key words: industrial property law, patent law, supplementary protection right,
supplementary protection certificate, SPC, medicinal product
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Streszczenie:

Celem artykutlu jest refleksja nad recepcja w polskim prawie licencji Creative Commons.
W artykule zostang przedstawione podstawowe zalozenia tych licencji. Refleksji zostanie
poddany charakter prawny licencji. Wskazane zostang najwazniejsze kwestie problema-
tyczne zwigzane z recepcja licencji do polskiego porzadku prawnego, tj. obowigzywanie
na czas nieoznaczony, czy obowigzywanie na terytorium calego swiata. W szczegélnosci
zbadana zostanie kwestia sadu wlasciwego w przypadku sporu wynikajacego z narusze-
nia tresci licencji. Dodatkowo zaprezentowane zostang przyktadowe spory, ktére toczyty
sie w USA, Holandii, Izraelu, Hiszpanii i Belgii zwigzane z naruszeniem licencji Creati-
ve Commons. Poruszona zostanie réwniez kwestia funkcjonowania domeny publicznej
i oswiadczenia autora o zrzeczeniu si¢ praw w polskim prawie.

Stowa kluczowe: Creative commons, licencja, otwarty dostep, spory sadowe

Wstep

Za moment rozpoczecia wspolczesnej ochrony prawa wlasnosci nalezy uznac¢ 1709 rok,
kiedy to uchwalono Ustawe Anny”. Przez lata zmieniala si¢ forma ochrony praw autor-
skich, zaczynajac od ochrony prawa do decydowania o pierwszej publikacji. Obecnie
Internet i ogélnodostepnos¢ utworéw powoduje koniecznos¢ stosowania ochrony pra-
wa autorskiego w jak najbardziej ulatwiony sposéb oraz ulatwienie dostepu do tresci

! Autorka jest studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego.

2 The Statute of Anne; http://www.copyrighthistory.com/anne.html Akt ten dotyczyt drukarzy, sprze-
dawcéw ksiazek i innych oséb, majacych stycznoé¢ z drukiem, ktérzy dokonywali publikacji bez
zgody autorow.
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rozpowszechnianych publicznie. Celem niniejszego artykutu jest refleksja nad teza,
czy licencje Creative Commons moga zapewni¢ skuteczng ochrone praw autorskich.

2. Licencje Creative Commons - wstepna charakterystyka

Creative Commons® to organizacja non-profit dzialajacg w Stanach Zjednoczonych przy
Uniwersytecie Stanforda. To wlasnie ona 16 grudnia 2002 roku, w trakcie O’Reilly’s
Emerging Technology Conference in Santa Clara, przedstawila zalozenia dzialania
licencji Creative Commons. Nastepnie licencje zostaly przetlumaczone przez krajowe
organy Creative Commons w ponad 85 panstwach* i dostosowane do poszczegdlnych
porzadkéw prawnych.

Licencje Creative Commons (Some rights reserved) powstaty w opozycji do licencji
All Rights Reserved (Wszystkie prawa zastrzezone). Ich gtéwnym celem jest ochrona
autorstwa danego utworu w sposéb mozliwie jak najmniej sformalizowany.

Creative Commons utworzylo cztery podstawowe elementy licencji, ktére w wyniku
laczenia, tworza wlasciwe licencje, pozwalajace na ochrone praw autorskich. Licencje
nie tworzg odrebnego systemu ochrony prawa autorskiego — dziataja w ramach obo-
wiazujacego prawa. Giéwne cechy licencji to nieodplatno$c®, niewyltacznosé, obowia-
zywanie na terytorium calego $wiata’, na czas nieoznaczony’. Adwokat M. Slusarek,
specjalizujacy si¢ w prawie autorskim, nazwat licencje Creative Commons ,,wenty-
lem bezpieczenstwa” polskiego prawa autorskiego. Zwroécil réwniez uwage na fakt,
iz licencje te s3 znane gtéwnie w krajach, gdzie rynek prawa autorskiego jest bardzo
rozwiniety i traktowane sg jako alternatywny srodek ochrony®. W polskim systemie
prawnym licencje pojawily si¢ dopiero z wejsciem w zycie ustawy o prawie autorskim
z dnia 4 lutego 1994 r.°

W Polsce wyréznia sie dwa rodzaje umoéw dotyczacych autorskich praw majatko-
wych — umowe o przeniesienie praw autorskich oraz umowe o korzystanie z utworu
(licencje)'. Po pierwsze nalezy rozwazy¢, czy licencja moze mie¢ charakter wyltaczny.
Wydaje sie, ze charakter i przeznaczenie tego rodzaju licencji determinuje uznanie,
ze majg one zawsze charakter niewylaczny. Dyskusyjny w doktrynie jest charakter

 Organizacja Creative Commons zostala zalozona w 2001 roku.

* Polski oddzial powstat w 2005 roku (http://creativecommons.pl/o-nas/), 8 listopada 2016 roku utwo-
rzono wersje 4.0 licencji Creative Commons.

> Namocy art. 43 ust. 1 pr. aut. dopuszczalne jest udzielenie licencji bezptatne;j.

¢ Art. 66 pr. aut. wskazuje, Ze umowa licencyjna ogranicza sie do terytorium panstwa, w ktérym licen-
cjobiorca ma swoja siedzibe. Jest to reguta interpretacyjna — szerzej — Prawo autorskie, System prawa
prywatnego, s. 643-644.

7 Czas nieoznaczony, rozumiany jako moment wygasniecia autorskich praw majatkowych, czyli zgodnie
z art. 36 pr. aut. 70 lat po $mierci tworcy.

8 M. Domagalski, Zalety i ograniczenia licencji Creative Commons, http://www.rp.pl/artykul/833615-
Zalety-i-ograniczenia-licencji-Creative-Commons.html#ap-3, 3.11.2016.

® M. Kepinski, Umowy licencyjne o korzystanie z praw autorskich [w:] System Prawa Prywatnego,
red. J. Barta, t. 13, Warszawa 2013, s. 636.

107 Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 325.
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prawny licencji. M. Kepinski uwaza, ze nalezy ja zaszeregowa¢ do czynnosci rozporza-
dzajacych, poniewaz spelnione sg wszystkie elementy niezbedne dla przyjecia, ze upo-
waznienie do korzystania z tych praw jest rozporzadzeniem'.. J. Barta i R. Markiewicz
twierdza, ze licencja ma posta¢ umowy o charakterze zobowigzujagcym'?. Za pogladem
o rozporzadzajacym charakterze umow licencyjnych opowiedzial si¢ Europejski Try-
bunat Sprawiedliwosci'.

Licencje nigdy nie rodza skutkéw rzeczowych - jedynie obligacyjne. Istota licencji jest
niemozno$¢ sprzeciwienia sie licencjodawcy korzystaniu przez licencjobiorce z danego
utworu. Art. 41 ust. 1 pkt 2 pr. aut. wskazuje, iz mozliwe jest udzielenie licencji nieograni-
czonej, czyli zezwalajacej na przeniesienie praw na inne osoby przez nabywce praw autor-
skich. Art. 41 ust. 2 pr. aut. stanowi, ze umowa licencyjna musi wskazywac wyraznie pola
eksploatacji i zgodnie z ust. 3 i 4, moze dotyczy¢ jedynie utworéw istniejacych w chwili
jej zawarcia'. Trudno jednak wymagac¢, aby w $wiecie Internetu, w ktérym $ciggniecie
utworu MP3 trwa kilka sekund, zawieralo si¢ tak skomplikowane umowy.

3. Rodzaje licencji Creative Commons

Pierwszym elementem licencji jest BY - czyli uznanie autorstwa. Oznaczenie utworu je-
dynie tg licencja pozwala na kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywa-
nie objetego prawem autorskim utworu oraz opracowanych na jego podstawie utworéw
zaleznych, pod warunkiem, Ze zostanie przywolane nazwisko autora pierwowzoru'.

Kolejnym, jest uzycie niekomercyjne - NC (Non Commercial) - wolno kopiowac,
rozprowadza¢, przedstawia¢ i wykonywac objety prawem autorskim utwor oraz opra-
cowane na jego podstawie utwory zalezne jedynie do celéw niekomercyjnych. Prze-
ciwko temu elementowi licencji wypowiedzial si¢ E. Moéller'®, zwracajac uwage na fakt,
iz dzielenie si¢ wltasnymi utworami dla celéw komercyjnych, jest fundamentalnym
zalozeniem spolecznos$ci Internetowej. Jako gtéwny przyklad podaje Wikipedie, ktora
nie przyjmuje zadnych utworéw zastrzezonych licencja NC. Méller podkresla, jak
daleko idace w skutkach moze by¢ zastrzezenie tego elementu licencji. Na przyktad,
moze zaistniec sytuacja, Ze w liczacym tysiac plikow zbiorze muzyki, gdy znajdzie si¢
w nim cho¢ jeden utwdr z zastrzezong licencjg NC, niemozliwe bedzie juz komercyjne
uzycie zbioru.

Trzecim elementem licencji to licencja na tych samych warunkach - Share Alike -
SA - wolno rozprowadzac utwory zalezne jedynie na licencji identycznej lub podobne;j
do tej, na jakiej udostepniono utwor oryginalny.

"' M. Kepinski, op.cit., s. 640.

2 Por. szerzej na ten temat J. Barta, R. Markiewicz, op.cit., s. 329.
B K. Grzybezyk, Prawo wlasciwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej, Warszawa 2010, s. 31.
Mozliwe jest zawarcie umowy dotyczace przyszlego dzieta twércy lub konkretnych dziel, albo dziet
majacych powstaé w cisle okreslonym przedziale czasu. Por. szerzej M. Kepinski, op.cit., s. 599-600.

5 Tekst licencji BY; https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode, 3.11.2016.

' E. Moller, The case for Free USE: Reason Not to Use a Creative Commons — NC License; www.open
sourcejahrbuch.de/download/jb2006/chapter_06/0sjb2006-06-02-en-moeller.pdf.
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Czwartym elementem licencji jest brak utworéw zaleznych - No Derivatives (ND) -
wolno kopiowa¢, rozprowadza¢, przedstawiac i wykonywac utwor jedynie w jego ory-
ginalnej postaci — tworzenie utworéw zaleznych nie jest dozwolone.

3.1. Licencje Creative Commons w praktyce

Polska strona Creativecommons.pl udostepnia 6 licencji, ktére powstalty w wyniku
mieszania pojedynczych elementow licencji. Dla kazdej z nich przygotowano pelny tekst
licencji. Ze wzgledu na zalozenie, iz z licencji korzysta¢ majg tworcy bez uprzedniej
konsultacji z prawnikiem, utworzono réwniez przystepne wersje licencji, zawierajace
najwazniejsze postanowienia.

Licencjami pozwalajacymi na najwieksza eksploatacje¢ utwordw, sa licencje BY,
zawierajace jedynie zastrzezenia autorstwa, oraz BY-SAY. Utwory opatrzone w takie
licencje, s3 traktowane jako free cultural works — wolne dobra kultury'®. Natomiast
najbardziej restrykcyjna jest licencja BY-NC-NDY.

3.2 Umowa licencyjna - tre$¢

Tekst kazdej licencji sklada si¢ z 8 paragraféw:

— definicji,

- zastrzezenia, Ze licencja nie zmierza do ograniczenia, wylaczenia lub zawezenia do-
zwolonego uzytku,

— wlasciwego udzielenia licencji - w tym miejscu wskazywane sg pola eksploatacii,

- ograniczen,

- o$wiadczen, zapewnien oraz wylaczenia odpowiedzialnosci,

- ograniczenia odpowiedzialnosci,

- wygasniecia,

- postanowien réznych.

Pomimo postulatu, aby tre$¢ licencji byla jak najbardziej przystepna, nie udato si¢
tego osiagna¢. Licencje zawierajg wiele skomplikowanych definicji, wewnetrznych
odestan, postuguja si¢ skomplikowang terminologia techniczng. Co wigcej, § 5 kazdej
licencji stanowi, iz zmiany licencji mozliwe sg jedynie w formie pisemnej pod rygo-
rem niewazno$ci. Rozwigzanie to powoduje, iz licencje przestaja by¢ uproszczona
i szybka forma ochrony prawa autorskiego. Poza tym rozwigzanie to wydaje sie by¢
niemozliwe do realizacji, ze wzgledu na $wiatowy charakter licencji. W praktyce
trudno sobie wyobrazi¢ sytuacje, gdy licencjobiorca zamieszkaly np. w Kolumbii, be-
dzie mial mozliwo$¢ dokona¢ zmiany umowy w formie pisemnej, gdy licencjodawca
mieszka np. w Polsce.

17

Tekst licencji BY-SA; https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode.

'8 Dobro kultury jest pojeciem szerszym od pojecia zabytku. Moze by¢ wytworzone zaréwno w przeszto-
$cijak i wspolczesnie. Definicja dobra kultury z ustawy o ochronie débr kultury z dnia 15 lutego 1962 1.,
odmiennie definiowala to pojecie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy dobra kultury sa bogactwem naro-
dowym i powinny by¢ chronione przez wszystkich obywateli. Patrz szerzej K. Zeilder, Prawo ochrony
dziedzictwa kultury, Warszawa — Krakow 2007, s. 42-44.

19 Tekst licencji BY-NC-ND; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode, 10.11.2016.

86



Licencje Creative Commons - recepcja w prawie polskim i ich zastosowanie

Dodatkowo tlumaczone na jezyki obce s3 jedynie podsumowania licencji, a nie
ich pelne teksty. Wydaje sig, iz celowym byloby przetlumaczenie calej licencji, cho¢by
jedynie na jezyk angielski (ze wzgledu na dostosowywanie licencji do poszczegdlnych
krajowych porzadkéw prawnych)?. Co wiecej, w przypadku naruszenia postanowien
licencji, licencjodawca moze pozwac licencjobiorce. Tu pojawia si¢ problem sadu wia-
$ciwego, ktdry zostanie przedstawiony w toku dalszych rozwazan.

4. Creative Commons w prawie polskim

Licencje Creative Commons nie do kornca znajdujg odzwierciedlenie w polskiej kulturze
prawnej. Wydaje sie, Ze sprzeczne z polskim systemem prawa cywilnego jest udziela-
nie licencji na czas nieoznaczony (do momentu wygasniecia praw autorskich). Art. 68
ust. 1 pr. aut. zezwala na wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieoznaczony z za-
chowaniem ustawowych termindw. Ustawa nie przesadza, czy umowa moze przewidy-
wa¢ brak mozliwosci wygasnigcia umowy licencyjnej udzielonej na czas nieoznaczony,
czy wprowadza pewng elastycznos¢ w zakresie okreslenia sposobu wygasniecia licencji
bezterminowej, ale bez mozliwosci uksztattowania jej jako zobowigzania wieczystego®.
W. Machala zwraca uwage na fakt, iz na mocy art. 365 § 1 k.c. wszystkie bezterminowe
stosunki prawne o charakterze ciaglym, wynikajace z uméw zobowiazujacych, moga
zostac zakonczone przez wypowiedzenie. Zatem dochodzi on do wniosku, ze licencja
Creative Commons nie moze mie¢ na gruncie polskiego prawa charakteru wieczystego
i nie mozna wylaczy¢ prawa do jej wypowiedzenia. K. Grzybczyk twierdzi natomiast,
iz wieczystos¢ licencji nie budzi zastrzezen, poniewaz moze by¢ ona zawsze odwotana
na mocy art. 68 ust. 1 pr. aut.”? Taka interpretacja pozostaje w sprzecznosci z charak-
terem licencji — wlasnie jednym z najwazniejszych zaltozen licencji Creative Commons
jestich wieczystos¢. Mozliwo$¢ odwolania powoduje niepewnos¢ korzystania z utworu
bedacego przedmiotem licencji.

Prof. J. Barta i prof. R. Markiewicz, zaproponowali koncepcje jednostronnego
charakteru licencji Creative Commons. Taka licencja miataby jednak mie¢ charakter
o$wiadczenia woli, bez charakteru rozporzadzajacego i moglaby by¢ zawsze odwotana®.

Licencja wygasa z mocy prawa w przypadku naruszenia jej w jakimkolwiek przy-
padku przez licencjobiorce. W. Machata zwracal uwage na to, czy takie naruszenie
prawa moze by¢ traktowane jako warunek rozwigzujacy**. Jednakze dominujgca linia

» Co prawda, system ochrony praw autorskich, w wyniku ratyfikacji Konwencji bernenskiej jest wy-
soce zunifikowany, ale mimo to moga pojawic¢ si¢ znaczgce réznice. Na terenie Unii Europejskiej uni-
fikacja jest jeszcze dalej idaca, ze wzgledu na istnienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
Nr 96/9z 11.03.1996 .

2 'W. Machala, Wybrane cywilnoprawne aspekty licencji ,,creative commons”, MoP 8/2009, https://sip.
legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogq2tanbqgaztk.

2 K. Grzybcezyk, op.cit., s. 46.

# ]. Barta, R. Markiewicz, Obowigzek wymienienia p6l eksploatacji w umowie licencyjnej, PIPWI UJ 2007,
z. 100, s. 15-29.

2 W. Machata, op.cit.
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orzecznicza Sadu Najwyzszego® odrzuca taka mozliwos¢, zwracajac uwage na fakt,
iz przy niewykonaniu zobowigzania gtéwng role odgrywa wola dluznika, ktérej nie
mozna traktowac jako warunek.

5. Jurysdykcja w sporach wynikajacych z naruszenia
licencji Creative Commons

Sad dystryktu w Teksasie w wyroku dotyczacym sprawy Chang przeciwko Virgin
Mobile*, podkreslil, iz Licencje Creative Commons zezwalaja na uzycie utworéw
na calym $wiecie bez wskazywania sadu wtasciwego®”. Powoduje to bardzo powazny
problem zwigzany z jurysdykcja w przypadku sporu miedzy licencjobiorcg a licencjo-
dawcg pochodzacych z réznych krajow. Teksty licencji nie zawieraja regulacji doty-
czacych tej kwestii. Art. 4 ust. 1 konwencji bernenskiej stanowi, iz autorzy, nalezacy
do jednego z krajow zwigzkowych, korzystaja w krajach innych, niz kraj powstania
dzieta wzgledem swoich dziel, badz nieogtoszonych, badz ogloszonych po raz pierw-
szy w jednym z krajéow Zwigzku, z praw, ktore wlasciwe ustawy przyznaja obec-
nie lub przyznaja w przysztosci autorom krajowym. Art 46 ust. 3 ppm (Dz.U. 2015
poz. 1792) stanowi, ze do ochrony praw wtasnosci intelektualnej stosuje si¢ prawo
panstwa, na podstawie ktdrego dochodzi si¢ ochrony. Wskazywatoby to na koniecz-
no$¢ stwierdzenia, ze prawem wlasciwym, bedzie prawo panstwa w ktérym doszto
do naruszenia prawa autorskiego. K. Grzybczyk wskazuje wiele koncepcji mozliwosci
okreslenia prawa wla$ciwego. Jedng z nich jest przyjecie, ze prawem wtasciwym dla
wskazania kto jest tworcg powinno by¢ prawo kraju ochrony, czyli to samo prawo,
ktére gwarantuje tworcy ochrong i rekompensate. Druga koncepcja jest prawo kraju
pochodzenia utworu — powoduje to jednak problem z ustaleniem, czy bedzie to kraj
stworzenia, miejsca pierwszej publikacji, miejsca zamieszkania czy zwyklego poby-
tu autora®®. Kolejna koncepcja jest koncepcja $wiadczen charakterystycznych, przy
ktérym za prawo wlasciwe uznaje si¢ lex loci contractus (prawo miejsca zawarcia
umowy) lub lex loci actus — prawo miejsca dokonania czynnosci prawnej. Nauka
anglosaska stworzyta doktryne proper law of contract, zgodnie z ktérg prawem wla-
$ciwym byloby prawo, ktére rozsadnie wybralyby strony w chwili zawierania umowy.
W Stanach Zjednoczonych istnieje zasada najscislejszego zwiazku z zobowigzaniem,
ktéra nakazuje stosowanie prawa pozostajacego w najscislejszym zwigzku ze sprawa
oraz podmiotami sporu rozstrzygania przez sad. K. Grzybczyk wskazuje, ze pra-
wem wilasciwym dla umowy licencyjnej jest prawo panstwa zwyklego pobytu lub

» Wyrok SN z dnia 26.9.2007 r., IV CSK 118/07, Postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 22.3.2013 r. III
CZP 85/12.

26 In the United States District Court for the Northern District of Texas Dallas Division, ruling from
January 16, 2009, Civil Action No. 3:07-CV-1767-Dhttps://cases.justia.com/federal/district-courts/texas/
txndce/3:2007cv01767/171558/68/0.pdf?ts=1377039698.

77 Ibidem, s. 13.

# K. Grzybcezyk, op.cit., s. 81.
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siedziby licencjodawcy®. Rozwigzanie to w najwiekszym stopniu chronitoby prawa
licencjodawcy. Jednakze najwazniejsza jest kazdorazowa analiza konkretnej umowy.
Celowym wydaje sie, aby licencje zawieraly domniemanie wtasciwosci sadu polskiego
w przypadku utworu wytworzonego przez osobe posiadajacg polskie obywatelstwo
lub stale przebywajaca na terytorium Rzeczypospolite;.

Problematyczne jest takze ustalenie miejsca pierwotnej publikacji w przypadku pu-
blikacji w sieci. Istniejg koncepcje wigzace to miejsce z miejscem pobytu autora. Kwestia
jest jednak bardziej skomplikowana i zostanie pominieta w toku rozwazan.

6. Przyklady spraw sadowych dotyczacych naruszenia
Licencji Creative Commons

6.1. Curry przeciwko wydawnictwu Audax

Dotychczas procesy dotyczace naruszenia Licencji Creative Commons sg bardzo rzad-
kie. Na amerykanskiej stronie Organizacji wskazano ich jedynie jedenascie®. Pierw-
szym, przelomowym wyrokiem, ktéry potwierdzil, iz Licencje Creative Commons
moga by¢ podstawa ochrony prawa autorskiego, byta sprawa Adama Curry’ego z Ho-
landii, ktéry jest znanym w Holandii prezenterem®. Umiescit on na portalu flicker.com
zdjecia swoje rodziny, ktore oznaczyl licencjg BY-NC-SA. Nastepnie jedna z fotografii
zostala umieszczona przez wydawnictwo Audax, w wydawanym pismie o tematyce
plotkarskiej ,Weekend” w artykule o prezenterze. Wydawnictwo bronilo sie, iz dopdki
nie zostalo poinformowane o sprawie przez adwokata powoda, dopoty nie miato poje-
cia o istnieniu Licencji Creative Commons. Sad podkreslil, iz pozwany nawet jesli nie
wiedzial, co oznaczajg stowa ,,Pewne prawa zastrzezone”, powinien klikng¢ w dany link
i go zbada¢. Ostatecznie sad, w wyroku z 9 marca 2006 r. zakazal pozwanemu dalsze-
go uzywania oraz publikowania zdje¢ Curry’ego z serwisu flicker.com bez uzyskania
uprzedniej zgody, chyba Ze zrobi to zgodnie z warunkami Licencji.

6.2. Chang przeciwko Virgin Mobile

Bardzo wazna byla réwniez sprawa z powodztwa Alison Chang (reprezentowanej przez
matke Susan Chang) przeciwko Virgin Mobile oraz Creative Commons. Powddztwo
wobec Virgin zostalo odrzucone ze wzgledu na brak jurysdykcji sadu w Texasie. Cie-
kawszy jest jednak watek pozwania Creative Commons — Susan Chang zarzucita brak
staranno$ci tworcom licencji Creative Commons, przez skupienie sie gtéwnie na ozna-
czeniu autorstwa utworu i zbagatelizowanie kwestii prywatnosci i praw publicznych.
Powod ostatecznie wycofal pozew przeciwko Creative Commons.

¥ Ibidem, s. 115.

" Katalog spraw dotyczacych naruszenia licencji Creative Commons; https://wiki.creativecommons.
org/wiki/Category:Case_Law, 3.11.2016.

3! Ruling of District Court of Amsterdam — March 9, 2006, Case no. 334492/KG 06-176 SR; https://wiki.
creativecommons.org/images/3/38/Curry-Audax-English.pdf.
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6.3. Sociedad General de Autores y Editores przeciwko
Ricardo Andres Utrera Fernandez

Kolejng ze spraw, ktora dotyczyta korzystania z licencji Creative Commons, byl spor
sagdowy toczacy si¢ z powodztwa Sociedad General de Autores y Editores (hiszpan-
skiego stowarzyszenia autoréw i wydawcow, skupiajacego w gtéwnej mierze auto-
réw piosenek, kompozytoréw, scenarzystéw, rezyseréow filmowych i telewizyjnych,
dzialajacego od 1889 roku), przeciwko Ricardo Andres Utrera Fernandezowi, kto-
ry prowadzil ,Disco Bar Metropol”, w ktérym odtwarzano i remixowano muzyke
udostepniong na mocy licencji Creative Commons. Sad oddalil pozew w 2005 roku
stwierdzajac, iz muzyka puszczana w klubie nie podlega ochronie przez Stowarzy-
szenie (nie pozostawalo w jego gestii)’>. W tym samym roku, réwniez z powddztwa
SGAE, toczyla si¢ sprawa przeciwko wlascicielowi kawiarni, w ktérej odtwarzana byta
muzyka z licencjg Creative Commons oraz muzyka autorstwa tworcow zrzeszonych
w Stowarzyszeniu. W tym przypadku sad orzekl, ze doszlo tu do naruszenia prawa
autorskiego i obecnos¢ na playliscie choc¢by jednego utworu bez licencji Creative
Commons powoduje, ze caly zbiér nie moze by¢ juz traktowany jako objety licencja
Creative Commons™.

6.4. Sprawa z Izraela

Kolejng ciekawa sprawa byl kazus z Izreala*. Fotograf udostepnit swoje zdjecie
z licencjg BY-SA. Wydawca gazety uzyt je bez oznaczenia autorstwa. Fotograf po-
informowal gazete o naruszeniu jego prawa. Zaoferowano mu zaplate 400 szekli.
Mezczyzna odrzucit t¢ propozycje i wystapit z powddztwem. Bejt din rozpatrzyt
te sprawe uwzgledniajac Tore oraz izraelskie prawo autorskie®. Wyrok zostal wy-
dany 27 IX 2011 roku przez Bejt din*. Sad orzekl, ze istnieje religijne i moralne
zobowigzanie do przestrzegania licencji Creative Commons. Zauwazyl, ze propo-
zycja gazety, co do zaplaty 400 szekli byla ponizej osiagnietych zyskéw z publikacji
numeru w ktérym zamieszczono zdjecie fotografa, a na mocy art. 56 izraelskiego
prawa autorskiego, mozliwe jest dochodzenie odszkodowania za naruszenie prawa
wlasnosci lub ,moralnego prawa”, az do 100000 szekli. Ostatecznie sad zasadzil
na rzecz fotografa 3500 szekli.

2 Nr 15/2.006 - procedimiento ordinario 761/2005 Juzgado de Primera Instancia Numero Seis de
Badajoz http://www.internautas.org/archivos/sentencia_metropoli.pdf.

33 Audiencia Provincial de Pontevedra, Seccion 1a, Sentencia de 29 Nov. 2005, rec. 3008/2005; http://
www.interiuris.com/blog/wp-content/uploads/Creative_Commons_APPO.pdf.

** Jerusalem Court Judgment from 2011 September 27, File No. 71036; https://wiki.creativecommons.
org/images/d/db/Rabinical_Court_Case_71036.docx.

» Israeli Copyright Law, przyjete przez Kneset 19 listopada 2007 roku, opublikowane w ,,Reshumot,
oficjalnej gazecie, w ktorej publikowane s3 w Izraelu akty prawne.

% Bejt din to zydowski trybunat religijny sktadajacy sie z 3 Zydéw, z ktérych jeden musi by¢ rabinem
(hakala - znajacy prawo zydowskie). W praktyce sktada si¢ z 3 rabindw i dlatego nazywany jest sa-
dem rabinniczym.
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6.5. Lichodmapwa przeciwko organizacji non-profit
organizujacej Festiwal Teatralny w Spa

Sprawa dotyczyla naruszenia licencji BY-NC-ND?. Belgijski zesp6t Lichodmapwa
opublikowal w 2004 roku swdj utwor ,,Abatchouck” pod licencja BY-NC-ND. Kilka
lat pozniej muzycy uslyszeli 20 sekund, ze swojego utworu trwajacego 3 minuty
i20 sekund, w piosence bedacej reklama Festiwalu Teatralnego w Spa. Po nieudanych
negocjacjach, Lichodmapwa®® skierowata sprawe do sagdu w sierpniu 2009 roku, zada-
jac 10 380 euro oraz opublikowania o§wiadczenia w prasie, a poza tym stwierdzenia,
iz organizacja non-profit organizujaca Festiwal naruszyla wszystkie trzy licencje CC.
Po pierwsze, zmodyfikowala piosenke naruszajac licencje No Derivatives. Po dru-
gie, zostala naruszona licencja Non-Commercial przez uzycie utworu w reklamie.
Po trzecie, w nowym utworze nie wskazano, ze cze¢$¢ utworu stanowi wlasnos¢ in-
nego tworcy. Obrona organizatora Festiwalu byta bardzo niepowazna. Organizacja
probowala udowodnig¢, iz nie byla §wiadoma zasad dzialania Licencji, a poza tym
zarzucila Lichodmapwa, Ze przez to, iz nie jest ona czlonkiem stowarzyszenia zrze-
szajacego artystow, nie moze czerpac zysku z utworzonej muzyki. Sad 26 X 2010 roku
orzekl, iz Licencje Creative Commons byly wazne, a warunkiem udzielenia ochro-
ny nie jest cztonkostwo w zadnym Stowarzyszeniu. Co wigcej, pokreslono fakt, iz
strona na ktorej Zesp6t udostepnil swoja muzyke, wyraznie zaznaczyla, ze utwory
udostepniane s3 na licencjach Creative Commons, zatem licencjobiorca powinien
zbada¢ czy moze korzystac z utworu. Sad zasadzil na rzecz powodéw po 1500 euro,
za kazda naruszonag licencje.

7. Domena publiczna - Creative Commons 1.0 Universal

Do domeny publicznej nalezg utwory, co do ktérych prawo wlasnosci wygasto (zgodnie
zart. 36 ust. 1 pr. aut.) lub gdy tworczos¢ ta nigdy nie byla przedmiotem prawa autor-
skiego®. Oznaczenie utworu jako nalezacego do domeny publicznej nie rodzi zadnych
nowych praw badz obowiazkéw, ma gléwnie charakter informacyjny. Art. 2 O$wiad-
czenia o Zrzeczeniu si¢ Praw*, przygotowanym przez Creative Commons, przewi-
duje mozliwo$¢ zrzeczenia si¢ praw. Jest to jednak niezgodne z polskim porzadkiem
prawnym. Art. 16 pr. aut. nie zezwala na zrzeczenie si¢ prawa autorskiego. Mozliwe
jest jedynie zobowiazanie si¢ do niewykonywania przystugujacych praw, ale ma ono
jedynie charakter obligacyjny. Co wigcej, tekst Oswiadczenia przewiduje, ze skiadajacy
o$wiadczenie zrzeka si¢ praw autorskich i pokrewnych w stosunku co do jakiegokol-
wiek obecnego lub przyszlego nosnika. Jest to niezgodne z art. 41 ust. 4 pr. aut., ktory

7" Tribunal de premiére instance Nivelles en la cause no 09-1684-A; https://www.turre.com/2010-
10-26-Decision-trib.-Nivelles-Lichodmapwa.pdf.

% Sprawa zostata skierowana do sadu przez 6 muzykéw tworzacych zespét. Pozwanym byla organizacja
non-profit, ktora organizowata Festiwal teatralny w Spa.

¥ Strong, ktéra korzysta z utwordw znajdujacych si¢ w domenie publicznej jest np. http://wolnelektury.pl.

40 Tekst licencji zero — domena publiczna; https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legal
code.pl, 30.12.2016.
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stanowi, iz umowa dotyczgca przejscia autorskich praw majatkowych lub o korzystanie
z utworu moze dotyczy¢ tylko pdl eksploatacji, ktore sg znane w chwili jej zawarcia.

Art. 3 O$wiadczenia wprost przewiduje mozliwos$¢ uznania czesci postanowien
za nielegalne. W takim wypadku Oswiadczenie bedzie obowigzywaé nadal w mak-
symalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Wydaje sie, ze w polskim systemie
prawnym takie oswiadczenie jest bezcelowe*, a domena publiczna powinna by¢ zare-
zerwowana jedynie dla utworéw, co do ktérych prawo autorskie wygasto. Jesli autor
chce, aby utwor byl wykorzystywany jak najszerzej, moze to osiagnac przez oznaczenie
utworu licencjg BY.

8. Whnioski

Polacy posiadajac wielkie poszanowanie wobec wlasno$ci materialnej, czgsto maja pro-
blem ze zrozumieniem wlasnosci niematerialnej. Wielokrotnie mozna ustysze¢, ze $cia-
ganie utworu z Internetu nie narusza praw autorskich ani osobistych, ani majatkowych.
Uzywanie licencji Creative Commons mogtoby przyczynic si¢ do legalnego korzystania
z utwor6ow tworcow. Dodatkowo wydaje si¢ to konieczne, ze wzgledu na globalizacje
i informatyzacje. Czasem wrecz niemozliwe jest zdobywanie indywidualnych zgod
autora (ew. wlasciciela praw autorskich) na korzystanie z utworu. Celowym wydaje sie
postulat, aby licencje Creative Commons byty coraz bardziej popularyzowane.

Creative Commons Licenses - Reception in Polish Law and Their Application

The aim of this article is to reflect on the reception of Creative Common’s license in polish
law. The basic assumption of those licenses would be present. Reflection about the legal nature
od license would be a subject of the article. The most problematic issues related to the recep-
tion of the licenses to the polish legal system would be presented, such as the validity of in-
determinate duration or the validity of the territory around the world. In particular, a matter
of a court having jurisdiction in the event of a dispute arising out of a breach of the licenses
will be examined. In addition, examples of disputes, which took place in the United States,
the Netherlands, Israel, Spain and Belgium related to the violation of the Creative Commons
licenses will be presented. The subject of the article would be also the issue of the functioning
of the public domain and the author’s statement of waiving all of he or she Copyright and
Related Rights in polish Copyright Law.

Key words: Creative commons, licence, open access, litigation

4 Odmiennie dr K. Siewicz w Opinii sporzadzonej dla Koalicji Otwartej Edukacji; http://koed.org.pl/
wp-content/uploads/2012/09/CC0_analiza.pdf.
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Czy obraz Jana Matejki moze stac¢ sie znakiem

towarowym? O problematyce udzielania prawa
ochronnego na oznaczenia stanowigce dzieta
sztuki, znajdujgce sie w domenie publicznej

Streszczenie:

Tematyka artykulu zwigzana jest z problematyka udzielania prawa ochronnego na ozna-
czenia bedace dzielami sztuki (obrazami, rzezbami, rysunkami, itp.), co do ktdrych au-
torskie prawa majatkowe wygasty. Ze wzgledu na przebywanie tych dziel w domenie pu-
blicznej, teoretycznie mozliwe jest bowiem rejestrowanie ich jako znakéow towarowych
i tym samym ograniczanie spoleczenstwu - w pewnym zakresie - mozliwosci swobod-
nego korzystania z nich. Zwig¢zle omdéwione zostaly relewantne, z punktu widzenia za-
kresu opracowania, przepisy Ustawy prawo wlasnosci przemystowej, a takze wskazano,
ktore zdaniem autorki, ustawowe bezwzgledne przeszkody rejestracji mogtyby znalez¢
zastosowanie w omawianych stanach faktycznych. Problematyczny, na gruncie polskiego
prawa wlasnosci przemyslowej, jest bowiem brak konkretnych wytycznych, ktére mogly-
by stanowi¢ wskazowki, przy ocenie przez odpowiednie organy, mozliwosci rejestracji
danego oznaczenia stanowigcego zabytkowe dzielo sztuki. Autorka przywoluje aktualne
kazusy, powstate na gruncie jurysdykcji panstw europejskich, w ktérych podobne przy-
padki spowodowaty praktyczne problemy interpretacyjne dla wlasciwych organéw, pro-
bujac jednoczesnie dokonac ich oceny z punktu widzenia prawa polskiego.

Stowa kluczowe: znak towarowy, rejestracja znaku, prawo ochronne, bezwzgledne
przestanki rejestracji, dzieto sztuki

! Autorka jest absolwentka Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie,
obecnie aplikantka radcowska Okregowej Izby Radcéw Prawnych w Krakowie.
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1. Wstep

Ustawa prawo wlasnosci przemyslowej* (w dalszej czesci artykutu jako ,,p.w.p.”)
wart. 129" ustanawia bezwzgledne przeszkody rejestracji znaku towarowego. Regulacja
ta wprowadzona ustawa nowelizacyjna z dnia 11 wrzesnia 2015 r.> powstala w miejsce
dawnego art. 129 ustawy i wynika w duzej mierze z checi dokonania glebszej harmoni-
zacji regulacji krajowych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej*. Nowelizacja
zmienila takze regulacje dotyczace wzglednych przeszkod rejestracji znaku towarowe-
go - znajduja si¢ one obecnie w art. 132! p.w.p., w ramach procedury zglaszania zasad-
nego sprzeciwu. Zmiana wynika przede wszystkim z odejscia od procedury weryfikacji
z urzedu wzglednych przeszkdd rejestracji przez Urzad Patentowy Rzeczpospolitej
Polskiej (,UP RP”) w ramach postepowania zgloszeniowego®.

Przedmiotem niniejszego artykulu bedzie problematyka udzielania prawa ochron-
nego na znak towarowy dzietom sztuki znajdujacym si¢ obecnie w domenie publiczne;j,
tj. tym, co do ktérych autorskie prawa majatkowe wygasty. Analizujac wskazang kwe-
stie — ,,na pierwszy rzut oka”, intuicyjnie — mozna dojs¢ do wniosku, ze rejestrowanie
dziel sztuki jako chronionych w zwigzku z prawem ochronnym na znak towarowy,
moze stanowi¢ w konsekwencji istotne ,,zawlaszczanie” elementéw domeny publicznej
przez osobe potencjalnie uprawniong z tego tytulu. Problematyka ta jest jednak bardziej
skomplikowana i wymaga glebszej oraz bardziej kompleksowej analizy, w szczegolnosci
w zakresie przeszkod rejestracji, ktére mogltyby stang¢ na drodze do udzielenia prawa
ochronnego na dane znaki.

Na wstepie autorka pragnie dokona¢ zastrzezenia, ze ponizsze rozwazania oparte
zostang o przepisy prawa polskiego, jednak ze wzgledu na istnienie interesujacych ka-
zusoéw powstalych na gruncie jurysdykcji innych panstw, one takze zostang wiaczone
do analizy.

2. Dzielo sztuki jako znak towarowy w polskim systemie prawnym

Zgodnie z trescig art. 120 p.w.p. znakiem towarowym, chronionym prawem ochron-
nym, moze by¢ kazde oznaczenie, ktére mozna przedstawi¢ w sposdb graficzny, jezeli
oznaczenie takie nadaje si¢ do odrdznienia towaréw jednego przedsigbiorstwa od to-
waréw innego przedsigbiorstwa. Znakiem moze by¢ w szczegélnosci wyraz, rysunek,
ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub
opakowania, a takze melodia lub inny sygnal dzwickowy. W zwigzku z powyzszym
nie ma formalnych przeszkdd (w zakresie przedmiotu oznaczenia), aby znakiem

2 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo wlasnoséci przemystowej (Dz.U. 2013.1410 j.t.).

? Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2015 r. 0 zmianie ustawy prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. 2015.1615).
* Polska regulacja oparta jest na przepisach dyrektywy 2015/2436 i rozporzadzenia nr 207/2009;
zob. M. Lampart, Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawg z dnia
11 wrzesnia 2015 r. 0 zmianie ustawy - Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1615), ko-
mentarz do art. 129! p.w.p., LEX/el., 2016, Nb. 1.

> A. Michalak, Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz do art. 129! p.w.p., punkt I, wydanie 1, Lega-
lis 2016.
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towarowym stalo si¢ dzielo sztuki w postaci np. obrazu. Jak wskazuje J. Sitko: ,,Do zna-
kéw graficznych, ktérych percepcja odbywa si¢ za pomocg zmystu wzroku, nalezy
zaliczy¢ m.in. rozmaite rysunki, symbole, ornamenty, zestawienia (kompozycje) kolo-
rystyczne. Nalezy podkresli¢, ze w przypadku znakéw barwnych za jeden znak uwaza
sie oznaczenie obejmujace jedno zestawienie koloréw, a jedno zgloszenie moze dotyczy¢
tylko jednego znaku (...)™.

Pochylajac si¢ w tym kontekscie takze nad trescig Ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami’, nalezy stwierdzi¢, ze ogranicza si¢ ona wlasciwie do regulacji
dotyczacych ochrony ,,oryginalnych nosnikéw zabytkéw”. Brak natomiast unormowan
dotyczacych rejestracji zabytkow (a wlasciwie ich ,reprodukcji”, odwzorowan) jako
znakow towarowych. W art. 3 pkt. 1 omawianej ustawy, znajduje si¢ definicja zabytku,
ktéra wskazuje, ze zabytkiem jest ,nieruchomos$¢ lub rzecz ruchoma, ich czesci lub ze-
spoly, bedace dzielem czlowieka lub zwigzane z jego dziatalnoscig i stanowigce $wiadec-
two minionej epoki badz zdarzenia, ktérych zachowanie lezy w interesie spolecznym
ze wzgledu na posiadang wartos¢ historyczng, artystyczng lub naukowsg”. Definicja
ta moze stac sie¢ przydatna przy ocenie, czy dzielo sztuki, bedace przedmiotem wniosku
o rejestracje znaku towarowego, stanowi zabytek w rozumieniu Ustawy i w zwigzku
z tym, czy jego rejestracja moze stac si¢ utrudniona, czy tez nie.

3. Kiedy utwor staje si¢ elementem domeny publicznej?

Jak zostalo wskazane powyzej, brak jest formalnych przestanek, aby a priori wylaczyé
mozliwo$¢ rejestracji zabytkowego dziata sztuki (w potocznym rozumieniu tego wy-
razenia; zgodnie z definicja stownikowa dzieto sztuki to: ,,obraz, rzezba itp. majace
warto$¢ artystyczng™®) jako znaku towarowego i udzielenia prawa ochronnego na takie
oznaczenie. W przypadku, gdy wnioskodawca jest sam autor lub podmiot uprawniony
z tytutu autorskich praw majatkowych, sytuacja wydaje sie by¢ klarowna - jako dyspo-
nent prawami, uprawniony jest do decyzji odnosnie do ustanowienia ochrony w tym
zakresie. Watpliwo$ci mogg pojawic sie w sytuacji, gdy wnioskodawca chce zarejestro-
wa¢ dzielo sztuki niebedace przedmiotem ochrony majatkowymi prawami autorskimi,
z uwagi na ich wygasniecie i przejscie dzieta do domeny publiczne;j.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych® (w dalszej czgsci artykutu jako
»U.p.a.p.p.”) wart. 36 stanowi, ze — co do zasady - autorskie prawa majgtkowe wygasaja
z uplywem lat siedemdziesigciu od §mierci tworcy, a okres ten liczony jest w latach pel-
nych nastepujacych po roku, w ktérym nastapilo zdarzenie, od ktdrego zaczyna sie bieg
terminu (art. 39 u.p.a.p.p.). Wraz z uptywem okresu ochrony, utwor - niezaleznie od jed-
nostki, ktéra aktualnie jest podmiotem autorskich praw majatkowych - przechodzi

¢ . Sitko [w:] Prawo wlasnosci przemystowej, komentarz do art. 120, T. Demendecki, A. Nieweglow-
ski et al., LEX 2015, Nb. 15.

7 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1446;
2015 poz. 397, 774, 1505; 2016 poz. 1330).

8 Internetowy stownik jezyka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/dzielo-sztuki;2455689.html, 29.12.2016.
® Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2016. 666 j.t.).
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do domeny publicznej i moze by¢ wykorzystywany bez zgody podmiotu uprzednio
uprawnionego. Nalezy jednak w tym kontekscie pamieta¢ o dalszej koniecznosci re-
spektowania autorskich praw osobistych. Kwestia charakteru prawnego autorskich débr
osobistych po $mierci tworcy stanowi kwesti¢ sporng w doktrynie. Dobra osobiste skon-
struowane s3 bowiem w oparciu o instytucje wiezi tworcy z utworem, ktéra — zgodnie
z brzmieniem art. 16 u.p.a.p.p. - jest nieograniczona w czasie i nie podlega zrzeczeniu
sie lub zbyciu. Moim zdaniem, nalezy zgodzi¢ si¢ z J. Barta i R. Markiewiczem, ktérzy
uznaja, ze autorskie dobra osobiste trwaja takze po $mierci tworcy i brak jest ustano-
wionego dla nich terminu wygasniecia ochrony”. Kwestia ta wykracza jednak poza
tematyke niniejszej pracy, dlatego zostala jedynie zasygnalizowana.

4. Rejestracja dziel sztuki znajdujacych si¢ w domenie publicznej jako
znakdéw towarowych

4.1. Kazus ,,Strazy Nocnej”

Przyczynkiem do debaty nad tematyka niniejszego artykulu moze stac si¢ zaistniaty
w Holandii kazus zwigzany z rejestracja jako znaku towarowego obrazu pt. ,,Straz noc-
na”. W 2015 roku Urzad Wtasnosci Intelektualnej Panstw Beneluksu'! (w dalszej czesci
artykutu jako ,,BOIP”) zorganizowal interesujacg kampanie promocyjng majaca na celu
promowanie rejestracji znakow towarowych pt. ,,Receive your trademark on canvas”
[dost. ,,Otrzymaj swoj znak towarowy na ptétnie” - ttum. Z.0.]. Kampania zaktadala,
ze kazdy kto zlozy wniosek o rejestracje swojego znaku towarowego w okresie pomie-
dzy 13 wrzes$nia 2015 r. a 14 listopada 2015 r. otrzyma jego ,,reprodukcje” na ptétnie.
»,0golne warunki”'? kampanii wymagaly, aby dysponent znaku byl — na dzien reje-
stracji — osobg prawng zarejestrowang w krajach Beneluxu oraz wylaczaly ewentualna
odpowiedzialnos¢ BOIP za uszkodzenia ,no$nika znaku” w postaci plétna, wynikte
w zwigzku z dostarczeniem go do wiasciciela.

W ramach omawianej kampanii, jedna z holenderskich kancelarii, zajmujgca si¢ —
w zakresie swojej dzialalnosci - rejestracja znakow towarowych, zglosita do rejestracji
obraz ,,Straz nocna” autorstwa Rembrandta Hermenszona van Rijna. Wniosek dotyczyt
oznaczenia towaru z klasy 1 Klasyfikacji Nicejskiej, tj. strontu - pierwiastka chemiczne-
go z grupy berlowcow (nr bazowy w Klasyfikacji Nicejskiej 010498). Gléwna pobudka
dla wyboru owego ,,towaru”, byla che¢ unikniecia zarzutu braku zdolnosci odréznia-
jacej. Mozna wigc pokusic sie o stwierdzenie, Ze inaczej niz zazwyczaj, to towar zostat
»dopasowany” do oznaczenia, a nie odwrotnie. Jak argumentowala kancelaria jej celem
nie byto dochodzenie jakichkolwiek praw dotyczacych dzieta (obraz od XVIII wieku
znajduje sie w domenie publicznej), a che¢ posiadania ,,fadnej reprodukeji tego stynnego

10 Tak m.in. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 128 i 129.

W' Benelux Office for Intellectual Property, ttumaczenie zaczerpniete z Dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2015/2436.

12 ,General terms and conditions of ‘Receive your trademark on canvas’” dostepne sa pod adresem: http://
download.boip.int/pdf/voorwaarden-merkencampagne-2015-en.pdf, 6.12.2016.
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dzieta na $cianie biura™" [,,a nice reproduction of this iconic work to stick on the office
wall” - ttum. Z.0.].

Przedmiotowy wniosek zostal odrzucony z uwagi na zbytnia ,,zlozono$¢” ozna-
czenia, jakim jest obraz (wg BOIP mial on zbyt wiele szczegotow i byt dost. ,,too com-
plexed™*); mozna jednak domniemywac¢, ze pobudki odmowy rejestracji byly zgota
inne - che¢¢ powstrzymania swoistego zawtaszczenia praw do komercyjnego wykorzy-
stania znanego obrazu przez przedsiebiorce. Na luty 2017 r., zgodnie z zapewnieniami
wnioskodawcow', ztozono do odpowiedniego organu odwotanie od niniejszej decyzji.
Kancelaria, jak sama zapewnia, zdecydowala si¢ walczy¢ w niniejszej sprawie w kolej-
nych instancjach, nie ze wzgledu na usilng che¢ otrzymania prawa ochronnego na znak
towarowy i — tym samym - otrzymania reprodukcji obrazu na plétnie, ale ze wzgledu
na che¢ rozwigzania problematyki prawnej, ujawnionej na gruncie niniejszego stanu
faktycznego'®. Kazus ,,Strazy nocnej” nie jest bowiem odosobniony - rejestrowanie
znanych dziet sztuki jako znakow towarowych staje sie coraz bardziej popularne w wie-
lu krajach, a niektdrzy przedsiebiorcy korzystaja od dawna z kultowych dziet sztuki
w ramach swojej dzialalnosci gospodarczej. Powstaje wigc pytanie, dlaczego niektore
dzieta sztuki znajdujace si¢ w domenie publicznej spelniajg, zdaniem organéw wiasci-
wych do spraw praw wlasnosci przemystowej, przestanki rejestracji i udzielenia prawa
ochronnego, a inne nie.

4.2. Znane dziela sztuki zarejestrowane jako znaki towarowe

Problematyka rejestracji dziet sztuki znajdujacych si¢ w domenie publicznej moze staé
sie kontrowersyjng kwestig wéroéd doktryny prawa wlasnosci intelektualnej. Jak zostato
wskazane we wczesniejszej cze$ci opracowania, dziatalnos¢ taka staje si¢ by¢ coraz bar-
dziej popularnym sposobem na promocj¢ swojego produktu — znaki towarowe, ktérych
elementem sg znane zabytkowe dziela, zachecaja konsumentéw nie tylko swoja estetyka,
ale takze wlasnie rozpoznawalnoscig i pewnego rodzaju ,,estyma”, ktéra sg darzone.

Typowo komercyjne wykorzystanie dziefa sztuki w ramach znaku towarowego ob-
razuje oznaczenie firmy Nestlé, zastrzezone dla deseru ,,La Laitiere™’. Spotka zareje-
strowala jednoczesnie znak stowny (,,La Laitiere”) oraz znak graficzny w postaci obrazu
»Mleczarka™® autorstwa holenderskiego malarza Jana Vermeera (zm. 1675 r., nr znaku:
BX 523 837).

3 https://groups.google.com/forum/?hl=ar&nomobile=true#!topic/ipkat_readers/T_YEVO0LOIZzA,
6.12.2016.

1 Ibidem.

5 Autorka skontaktowata si¢ kancelarig drogg mailowg celem uzyskania informacji dotyczacych statusu
sprawy.

16 Zob. http://www.chiever.nl/wp-content/uploads/2015/12/1504-Chiever-Quarterly-Review-ENG-low-
res.pdf, 13.12.2016.

17 Zob. http://www.chiever.nl/wp-content/uploads/2015/12/1504-Chiever-Quarterly-Review-ENG-low-
res.pdf, 15.12.2016.

'8 Obraz funkcjonuje takze jako ,,Nalewajaca mleko” lub ,,Dziewczyna z dzbankiem mleka”
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JAN VERMEER ,, MLECZARKA”, 1657-1658

Zrodto: https://register.boip.int/bmbonline/search/bynumber/perform.do”

ZNAK TOWAROWY FIRMY NESTLE ZAREJESTROWANY DLA PRODUKTU ,,LA LAITIERE”

Nestie’

Zrodto: http://www.nestle.fr/nosmarques/glaces/1a%20laiti%C3%88re%C2%AE>

ZNAK TOWAROWY SPOLKI MANPOWER INC.

https://www.tmdn.org/tmview/welcome*

¥ Dostep na dzien 13.03.2016.
* Dostep na dzien 13.03.2016.
2 Dostep na dzien 13.03.2016.
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Na podobny zabieg zdecydowatla si¢ spotka Manpower Inc. wnioskujac o zarejestro-
wanie znaku stowno-graficznego®, na ktéry skladat si¢ rysunek autorstwa Leonarda
da Vinci znany jako ,,Czlowiek witruwianski”. Zgodnie z informacjg zamieszczong
w wyszukiwarce znakow towarowych TMview, znak zostal zarejestrowany w Szwajcarii
w 1994 r., ale obecnie nie funkcjonuje w obrocie, gdyz jego ochrona nie zostala prze-
dluzona. Stynny rysunek Leonarda da Vinci byt elementem takze innych zgloszonych
do rejestracji znakéw towarowych spotki.

Prawdziwg ,,ekspansj¢” w zakresie rejestracji dziel sztuki jako znakéw towarowych
przeprowadzaja obecnie wladze norweskiej stolicy Oslo (,Oslo Kommune”). Wladze
miasta, w ciggu ostatnich kilkunastu miesiecy zlozyly w odpowiednim organie ponad
sto wnioskow o rejestracje jako znakéw towarowych dziet sztuki autorstwa Edwarda
Muncha (zm. 1944 r.) oraz Gustava Vigelanda (zm. 1943 r.), w tym obrazoéw, rysun-
kéw, nazw, zdje¢ czy rzezb*”. Wsréd wnioskowanych utworéw znalazl sie popularny
na calym $wiecie ,,Krzyk” Edwarda Muncha (nr wniosku 201303786, zgodnie z infor-
macjg zamieszczong w wyszukiwarce norweskiego urzedu patentowego — Norwegian
Industrial Property Office [w dalszej czgsci artykulu jako ,NIPO”], na dzien 15 grud-
nia 2016 r. postepowanie zostalo zawieszone)*!. Wladze miasta Oslo argumentujg
swoje dzialania checig utrzymania kontroli nad komercyjnym wykorzystaniem dziet,
w zwigzku z wygasnigciem ochrony prawnouatorskiej w stosunku do nich i ich przej-
$ciem do domeny publicznej. Czes$¢ wnioskéw zlozona zostata takze w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej”, w celu uzyskania ochrony na terenie catej
Unii Europejskiej. Wnioskodawcy rozszerzyli takze aplikacje na terenie Stanéw Zjed-
noczonych oraz w Chinach, jednak wnioski zostaty odrzucone. United States Patent
and Trademarks Office (amerykanski urzad patentowy, ,,USPTO”) uznat za podstawe
odmowy rejestracji tzw. ,ornamental refusal”, tj. fakt, ze - zdaniem USPTO - znak
bedzie spelnial jedynie funkcje ozdobne, a nie funkcje oznaczenia i odréznienia to-
warow?. Urzad patentowy w Chinach (State Intellectual Property Office of the PR.C,,
»SIPO”) doszed! natomiast do przekonania, Ze rejestracja dziel jako znakéw dopro-
wadzi do ,,niepozadanych konsekwencji spotecznych” (,,the mark is likely to produce
undesirable social consequence” - tlum. Z.0.)”".

NIPO postanowil odméwié przyznania prawa ochronnego kilku z wnioskowanych
dziel, w zwigzku ze stwierdzeniem braku cech odroézniajacych. Wnioskodawca — Oslo

2 W wyszukiwarce znakéw towarowych WIPO mozna odnalez¢ wiele wersji tego znaku. Ochrona czesci
z nich juz wygasta, cze$¢ zostata wycofana, a czeé¢ odrzucona.

#  Zgodnie z norweska ustawa o prawie autorskim, autorskie prawa majatkowe wygasaja z uplywem
lat 70 od $mierci autora (Rozdzial 4, sekcja 40 ustawy); Act No. 2 of May 12, 1961, relating to Copyright
in Literary, Scientific and Artistic Works) (consolidated version of 1995).

2 https://search.patentstyret.no/Trademark/201303786/?searchld=642737&caselndex=104, 6.04.2017.

»  Wezeéniej Urzad ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM), obecnie European Union Intel-
lectual Property Office (EUIPO).

6 Zob. http://ipkitten.blogspot.com/2015/11/munch-ado-about-nothing-oslo-city.html, 15.12.2016. Od-
nosnie do przestanki ,,ornamental refusal” zobacz https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/
ornamental-refusal-and-how-overcome-refusal-0, 15.12.2016.

¥ Zob. http://ipkitten.blogspot.com/2015/11/munch-ado-about-nothing-oslo-city.html, 15.12.2016.
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Kommune - odwotat si¢ do wyzszej instancji, ktora przekazala sprawe do Trybunalu

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (,EFTA”) w trybie prosby o interpre-

tacje prawna (,,request for an advisory opinion”). Nalezy podkresli¢, ze Trybunat EFTA,

co do zasady, interpretuje jedynie przepisy powstate na gruncie Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego oraz w sprawach zainicjowanych przez Wiladze Nadzorcza EFTA
przeciwko panstwom - cztonkom EFTA. Ze wzgledu na brak szerokiego orzecznictwa

Trybunatu dotyczacego zagadnien znakéw towarowych, wynik sprawy jest interesuja-

cy z prawnego punktu widzenia. Wydaje si¢ jednak, ze rozpatrywane zagadnienie jest

o tyle ciekawe i relewantne z punktu widzenia europejskiej praktyki prawa wlasnosci

intelektualnej, ze nalezatoby rozstrzygna¢ te kwestie na gruncie orzecznictwa Euro-

pejskiego Trybunalu Unii Europejskiej.

Trybunal EFTA, 6 kwietnia 2017 r. wydal wyrok, w ktérym odpowiedzial na zadane
przez instancj¢ odwolawczg pytania. Konkluzje Trybunatu (obszernie uargumentowane
w uzasadnieniu) mozna podsumowac w sposdb nastepujacy:

a) Nie mozna a priori uznac, ze rejestracja dzieta sztuki znajdujacego si¢ w domenie
publicznej powinna zosta¢ odmdwiona na gruncie art. 3 ust. 1 lit f) Dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej
na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszgcych si¢ do znakow
towarowych?® (dalej jako: ,,Dyrektywa o zn.tow.”), tj. w zwigzku ze sprzecznoscia
oznaczenia z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

b) Odmowa taka jest jednak mozliwa:

- na podstawie sprzecznosci z dobrymi obyczajami — po zbadaniu w szczegélnosci
statusu i odbioru okreslonego dzieta sztuki w danym panstwie czlonkowskim EOG
(chodzi przede wszystkim o jego warto$¢ i fakt istnienia danego dziela w swiado-
mosci spolecznej jako dziedzictwa narodowego); w tym kontekscie nalezy bada¢
takze, dla jakich towaréw znak ma by¢ zarejestrowany, tak aby nie sprzeciwiat sie
jego »estymie” (,ryzyko sprzeniewierzenia”)®;

- na podstawie sprzecznosci z porzadkiem publicznym - gdy rejestracja znaku stano-
wi prawdziwe i powazne zagrozenie dla podstawowych intereséw spoleczenstwa®.

2 0d 15 stycznia 2019 r. zastgpiona zostanie Dyrektywa Parlamentu i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r.

2015/2436 majaca na celu zblizenie ustawodastw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw
towarowych; w nowej Dyrektywie przestanki omawiane przez EFTA znajdg si¢ w art. 4 ust. 1.

# Zob. wyrok z dnia 6 kwietnia 2017 r.: ,,In light of the above, the answer to the first three questions
is that the registration of a sign that consists of works for which the copyright protection period has
expired as a trade mark is not in itself contrary to public policy or accepted principles of morality within
the meaning of Article 3 (1) (f) of the Trade Mark Directive. Whether registration for signs, that consist
of works of art, as a trade mark shall be refused on the basis of accepted principles of morality, under
Article 3 (1) (f) of the Trade Mark Directive, depends in particular, on the status or perception of the art-
work in the relevant EEA State. The risk of misappropriation or desecration of a work may be relevant
in this assessment”, http://www.eftacourt.int/cases/detail/?tx_nvcases_pil%5Bcase_id%5D=282&c
|Hash=021acef76df4aa69330b6898bff1b02c, 6.04.2017.

%0 Ibidem: ,,Registration of a sign may only be refused on basis of the public policy exception provided
for in Article 3 (1) (f) of the Trade Mark Directive if the sign consists exclusively of a work pertaining
to the public domain and if registration of this sign would constitute a genuine and sufficiently serious
threat to a fundamental interest of society”.
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Powyzszy wyrok stanowi¢ moze kamien milowy przy badaniu tego typu spraw.
W szczegodlnosci orzeczenie to moze stac si¢ ,,pomocne” przy probie obejscia ko-
niecznosci istnienia omawianej sprzecznosci z porzadkiem publicznym lub dobrymi
obyczajami w samym oznaczeniu, a nie w czynnosci rejestracji. Stusznie bowiem
skonstatowat Trybunal, ze skoro kazda tego typu sytuacje oceniaé bedziemy w odnie-
sieniu do konkretnego dzieta sztuki, ocena ta odnosic¢ si¢ bedzie wprost do oznacze-
nia, a posrednio takze, do samego faktu rejestracji. Ze wzgledu jednak na ,,swiezos¢”
omawianego rozstrzygniecia, brak jest na te chwile ocen przedstawicieli doktryny
w tym zakresie.

W oderwaniu od powyzszych konkluzji ocena prawna dziatan Oslo Kommune nie
jest jednoznaczna. Opisywana sytuacja ukazuje bowiem, ze fakt braku odpowiedniej
praktyki w omawianym zakresie skutkuje niejako ,,zapobiegawczym” dziataniom wtadz
miasta, ktore chcg uchroni¢ pewne ,,dobro wspélne” od jego zawlaszczenia, celem ko-
mercyjnego wykorzystania. Z drugiej jednak strony, fakt ztozenia wniosku o rejestracje
przeszto stu oznaczen, tworzy spore kontrowersje, gdyz w istocie - samo w sobie - sta-
nowi ,,zawlaszczenie” domeny publicznej, z tymze posrednio - przez samych obywateli,
za posrednictwem ich wtadzy.

4.3. Proba rejestracji wizerunkéw znanych budynkow

W tym miejscu, warto takze wskazac na zaistnialy jakis czas temu w Polsce problem
polegajacy na probie rejestracji przez wladze muzedw panstwowych oraz innych jed-
nostek - ,wizerunkéw” znanych budynkéw stanowiacych w swej istocie dziedzictwo
narodowe. Przykladem powyzszego staly si¢ proby zarejestrowania ,,wizerunku” Zam-
ku Krélewskiego na Wawelu, Palacu Krélewskiego w Wilanowie, Palacu Kultury i Na-
uki w Warszawie, czy Klasztoru na Jasnej Gorze. Rejestracja powyzszych wizerunkow
w znacznej mierze utrudni¢ mogta ich komercyjne wykorzystanie. Obecnie brak jest
zarejestrowanych znakow graficznych przedstawiajacych fotografie tych budynkéw?,
istnieja jedynie zarejestrowane znaki stowne zwigzane z omawianymi zabytkami®.
Obecnie wygasly takze prawa do zarejestrowanego znaku stowno-graficznego przed-
stawiajacego wizerunek Hali Ludowej we Wroctawiu.

Problematyka ta, rozpatrywana powinna zosta¢ takze w kontekscie art. 33
ust. 1 pr.aut, tj. tzw. wolno$ci panoramy. Zwigzana jest rowniez z kwestig ograniczania
dostepu do kultury i dziedzictwa narodowego.

3t Zakon Ojcéw Paulinéw zarejestrowat znak stowno-graficzny z wizerunkiem Klasztoru na Jasnej Go-
rze dla grupy produktéw spozywczych - obecnie zgloszenie wygasto; https://grab.uprp.pl/Przedmioty
Chronione/Strony%20witryny/Przedmiot.aspx?IdRysunku=1570628, 6.04.2017.

2 Numery praw wylacznych na dzien 6.04.2017 r. - odpowiednio: 126305, 225298, 253778, 092175;
https://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Wyszukiwanie%20proste.aspx.
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ZNAK TOWAROWY WROCELAWSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA HALA LUDOWA SP. Z 0.0. — PRAWA

Z REJESTRACJI WYGASEY

HALA LUDOWA

Zrédto: https://grab.uprp.pl/PrzedmiotyChronione/Strony%20witryny/Przedmiot.aspx?IdRysunku=
15270481%

5. Konsekwencje rejestracji dziela sztuki jako znaku towarowego

Przenoszac omawiane wczesniej kazusy na grunt rodzimego prawa, warto rozpoczaé
od zagadnienia prawnych konsekwencji rejestracji znaku towarowego. Art. 121 p.w.p.
stanowi, Ze na znak towarowy moze by¢ udzielone prawo ochronne. Co oczywiste, nie
oznacza to jednak, ze bez udzielenia odpowiedniego prawa przez UP RP, uzytkownik
znaku nie moze z niego korzysta¢. Udzielenie prawa ochronnego nie jest konieczne do ko-
rzystania ze znaku w ramach swojej dzialalnosci, ale w znaczny sposéb ulatwia ochrone
swoich praw w zwigzku z ewentualnymi naruszeniami, na co wskazuje takze doktryna:

(...) przez sam fakt posiadania prawa ochronnego uprawniony uzyskuje wieksza
pewno$¢ wylacznosci korzystania z danego oznaczenia na danym rynku, ktérym
jest cala Polska bez wzgledu na faktyczny zakres terytorialny uzywania znaku.
Uprawniony z prawa ochronnego uzyskuje bowiem niepodwazalng date powstania
prawa do znaku towarowego i w przypadku pojawienia si¢ ewentualnego sporu nie
musi udowadnia¢, od kiedy faktycznie zaczal uzywac swojego oznaczenia. Ponadto
moze on nie tylko dochodzi¢ naruszenia prawa do swojego oznaczenia, lecz takze
przeciwstawic sie rejestracji kazdego pdzniejszego znaku, jesli istnialoby ryzyko
wprowadzenia odbiorcéw w btad co do pochodzenia towarow?.

Dodatkowo, znak towarowy, ktdry nie zostal zarejestrowany korzysta takze z ochrony
na podstawie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. W zwiazku z powyzszym,

33 Dostep na dzien 6.04.2017.

3 1. Sitko [w:] Prawo wiasnosci..., komentarz do art. 121 p.w.p., Nb. 4.

% Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003.153.1503 j.t.)
(»u.z.n.k.); zob. M. Andrzejewski [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, red. P. Kostanski,
Warszawa 2014, s. 798.
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brak jest przeszkod prawnych do korzystania z dziela sztuki znajdujacego si¢ w domenie
publicznej w ramach swojej dzialalnosci, bez uprzedniej rejestracji. Sporne kwestie wy-
nikng¢ moga dopiero w zwiazku z decyzjg o zarejestrowaniu znaku i uzyskaniu prawa
ochronnego. Wraz z uzyskaniem prawa ochronnego, uprawniony otrzymuje wylacznos¢
na korzystanie z oznaczenia oraz wachlarz roszczen przystugujacych mu w razie jego
naruszenia. W zwiazku z tym, wraz z rejestracjg danego dzieta sztuki, co do ktdérego
autorskie prawa majatkowe wygasty, jako znaku towarowego, w znaczny sposob zostaje
ograniczona mozliwo$¢ korzystania z niego, w ramach domeny publiczne;j.

5.1. Roszczenia przystugujace uprawnionemu

Konsekwencja rejestracji bedzie mozliwos¢ korzystania przez uprawnionego z tytulu
prawa ochronnego na znak towarowy, ktory w istocie stanowi dzieto sztuki, z ochrony
przewidzianej w art. 296 p.w.p., a takze mozliwo$¢ dochodzenia wszelkich zawartych
w tym przepisie roszczen. Roszczenia mogg by¢ dochodzone przeciwko podmiotom
wykorzystujacym bezprawnie (i) identyczny znak towarowy, w stosunku do towarow
(ustug) identycznych; (ii) identyczny lub podobny znak towarowy w stosunku do to-
wardw identycznych lub podobnych, jednakze w tym przypadku naruszenie prawa
ochronnego wymaga takze koniecznosci zaistnienia niebezpieczenstwa wprowadzenia
odbiorcéw w blad co do pochodzenia towaru (ustugi); (iii) znaku identycznego lub
podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu
do jakichkolwiek towardéw, jezeli takie uzywanie moze przynie$¢ uzywajacemu nie-
nalezna korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz renomy zna-
ku wczedniejszego®. Wydaje sie, ze w kontekscie omawianego zagadnienia ostatnia
z sytuacji jest malo prawdopodobna. Brak bowiem w obrocie renomowanych znakéw
towarowych stanowigcych zabytkowe dziefa sztuki, co do ktérego wygasty autorskie
prawa majatkowe. Co jednak oczywiste, z biegiem czasu, sytuacja ta moze si¢ zmienic.

5.2. Przestanki naruszenia

Jak zostalo juz podniesione, rejestracja dziel sztuki znajdujacych si¢ w domenie pu-
blicznej w relacji z konkretnym towarem (ustuga) uzywanym w obrocie gospodarczym,
moze stanowi¢ w rezultacie ,,zawlaszczenie” tych dziel. Przestanka ,,uzywania w obro-
cie gospodarczym” moze stwarza¢ problemy interpretacyjne, jak wskazat bowiem Sad
Apelacyjny w Lodzi w wyroku z dnia 20 marca 2013 r.:

Pojecie obrotu gospodarczego nie jest zdefiniowane w prawie wlasnosci przemysto-
wej. Nalezy jednak pod nim rozumie¢ caloksztalt dzialalnosci zwigzanej funkcjonal-
nie ze zbytem towardw lub §wiadczeniem ustug. Innymi stowy, musi dokonywac sie
w handlu, ktérego przedmiotem jest dystrybucja towaréw lub ustug na rynku, nie-
zaleznie od tego czy osoba trzecia (naruszyciel) prowadzi dzialalno$¢ gospodarcza.

3 G. Tylec wskazuje jednak za R. Skubiszem, ze w tym przypadku konieczne jest takze wskazanie nega-
tywnego wplywu uzywania oznaczenia na funkcje znaku towarowego; zob. G. Tylec [w:] Prawo wlasno-
sci..., komentarz do art. 296 p.w.p., Nb. 27, cyt. za R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego..., s. 1097
i n.; zob. takze wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. akt IV CSK 191/13, OSNC
2014/9/95.
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Za niezbedny uznac jednak nalezy fakt uczestniczenia w obrocie gospodarczym
przez zawieranie uméw o charakterze gospodarczym z innymi podmiotami. Chodzi
zatem o rzeczywiste uzywanie znaku towarowego?’.

Natomiast A. Tishner wskazuje, ze: ,,Uzycie w obrocie gospodarczym oznacza uzycie
«w toku dzialalno$ci gospodarczej, majacej na celu osiagniecie korzysci», a nie dzia-
talnosci prywatnej™ . W praktyce kwestia uczestniczenia w obrocie gospodarczym
moze by¢ kwestia sporng. Ukazujacy ten problem przyktad moze stanowic — stworzony
na potrzeby niniejszego opracowania — kazus wykorzystania obrazu znanego artysty,
co do ktérego prawa autorskie majatkowe wygasty, stanowigcego jednoczesnie zareje-
strowany znak towarowy, jako ,,0zdoby” strony internetowej stanowigcej sklep on-line.
Skoro bowiem wykorzystujacy znak towarowy - dzielo sztuki, w tym przypadku, jest
uczestnikiem obrotu gospodarczego (prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza, zawiera umo-
wy gospodarcze z innymi uczestnikami obrotu), a znak towarowy wykorzystywany jest
niejako ,w tle” prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i w ramach promocji dzialalno-
$ci*’, to w mojej opinii, mozna w tej sytuacji rozwazy¢ kwalifikacje omawianych dzialan
jako naruszenie prawa ochronnego. Sytuacja ta trafnie obrazuje konflikt interesow
powstaly pomiedzy ochrong znakéw towarowych a prawem spoteczenstwa do dostepu
do kultury i sztuki, w tym dziet znajdujacych sie obecnie w domenie publiczne;.

6. Przestanki nieudzielenia prawa ochronnego oznaczeniu

Dodany ustawg nowelizacyjna z dnia 11 wrzesnia 2015 r. art. 129' p.w.p. w sposob enu-
meratywny wylicza bezwzgledne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak
towarowy. Analizujac wskazany przepis warto rozwazy¢, czy ktérad z wymienionych
przeszkéd moglaby stanowic¢ swoista ,,blokade” dla rejestrowania dziet sztuki i tym
samym ,,zawlaszczania” domeny publicznej, o ktorym mowa byla wczesnie;.

6.1. Niemozno$¢ udzielenia ochrony oznaczeniu, ktoéry nie moze
by¢ znakiem towarowym - art. 129" ust. 1 pkt 1 p.w.p.
(odpowiednik art. 129 ust. 1. pkt. 1 p.w.p. sprzed nowelizacji z 2015 r.)

Omawiana przeszkoda, wskazana w art. 129" ust. 1 pkt. 1 p.w.p. zwigzana jest bezposred-
nio z trescig art. 120 ust. 1 p.w.p., ktéry stanowi definicje¢ znaku towarowego i wymienia
podstawowe wymogi dla oznaczenia, ktdre moze zostac zarejestrowane, tj. z tzw. abstrak-
cyjna zdolnoscig odrézniajacg. Jak wskazuje sie w doktrynie: ,,(...) ocena abstrakcyjnej
zdolnosci odrdzniajacej uwarunkowana jest mozliwoécig zapamietania przez przecigt-
nego odbiorce danego oznaczenia jako symbolu indentyfikacyjnego bez odwolania sie
do konkretnych towaréw czy ustug, ktore oznaczenie to moze potencjalnie oznaczac™®.

7 'Wyrok Sadu Apelacyjnego w Lodzi z dnia 20 marca 2013 r., sygn. akt I ACa1280/12, LEX nr 1305970.

#  A.Tishner [w:] Prawo wlasnosci przemystowej..., s. 1409, cyt. za: wyrok TSUE z 12.11.2002 ., C-206/01
Arsenal Football Club plc p. Matthew Reed, Zb.Orz. 2002, s. I - 10273, pkt. 40-42.

** Zdaniem A. Tishner za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy mozna uzna¢ ,,postugiwanie
sie znakiem w celu reklamy”, zob. A. Tishner, op.cit.

0 A. Michalak, Prawo wlasnosci..., punkt IL

104



Czy obraz Jana Matejki moze sta¢ sie znakiem towarowym?...

W zwigzku z powyzszym nie udziela si¢ prawa ochronnego na oznaczenia, ktore nie
mieszczg si¢ w zakresie ustawowych wymogéw przewidzianych dla znakéw towaro-
wych i nie spelniajg przestanki abstrakcyjnej zdolnosci odrézniajacej. Jak zostalo wska-
zane juz wczesniej, brak jest podstaw do uznania in abstracto, ze dzielo sztuki nie miesci
sie w definicji oznaczen z art. 120 ust. 1 p.w.p. Oczywiscie kazde oznaczenie wymaga
indywidualnej oceny, nie mozna bowiem a priori wytaczy¢ spod udzielenia ochrony
dziefa sztuki. Jak wskazuje J. Sitko: ,Wskazana przestanka bardzo rzadko spotykana
jest w praktyce jako podstawa odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towaro-
wy. Moze ona przykladowo dotyczy¢ znaku, ktéry nie nadaje sie do tego, by mogt by¢
utrwalony w pamieci odbiorcéw, ze wzgledu np. na to, ze sktada si¢ ze zbyt duzej liczby
stéw (zob. M. Mazurek, glosa do wyroku NSA z dnia 8 czerwca 2005 r., IT GSK 65/05,
PS 2007, nr 1, s. 130)™'. By¢ moze, przeszkode rejestracji znaku w tym kontekscie mo-
glaby stanowi¢ skomplikowanie, czy zbytnia szczegélowos¢ dzieta sztuki - np. obrazu
(tak, jak mialo to miejsce w przypadku odmowy rejestracji ,,Strazy nocnej” w Holandii).
Wskazuje si¢ bowiem, Ze znak towarowy musi spetnia¢ cechy jednolitosci i samoist-
nosci: ,Nie spetnia wymogu samoistnosci oznaczenie, ktore jest samym towarem lub
czgscig sktadowy tego towaru (...). Wymogu jednolitosci z kolei nie spetnia oznacze-
nie, ktdre jest nazbyt skomplikowane lub przeciwnie - nazbyt proste (prymitywne)™.
W kontekscie omawianego zagadnienia wydaje sig, ze cze$¢ dziet sztuki majacych stac
sie ewentualnymi znakami towarowymi, jak np. obraz czy rysunek moga nie spelnia¢
wskazanego wymogu jednolitosci, ze wzgledu na ich nazbyt skomplikowang strukture.
Ocena ta musi zosta¢ jednak dokonana kazdorazowo in concreto.

6.2. Niemozno$¢ udzielenia ochrony oznaczeniu, ktore nie

nadaje si¢ do odrdézniania w obrocie towardow, dla ktorych

zostalo zgloszone - art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.

(odpowiednik art. 129 ust.1 pkt. 2 p.w.p. sprzed nowelizacji z 2015 r.)

Problematyka przeszkody braku zdolnosci odrdzniajacej oznaczenia, wskazanej
w art. 129" ust. 1 pkt. 2 p.w.p., byla szeroko analizowana przez doktryne prawa wia-
snosci intelektualnej oraz judykature, a jej doglebna analiza na gruncie omawianego
zagadnienia wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Nalezy jednak wskazac,
ze omawiana przeszkoda, zwigzana z wymogiem posiadania tzw. konkretnej zdolnosci
odrézniajacej, wymaga dokonania oceny w odniesieniu do konkretnego towaru lub
ustugi, tak m.in. A. Michalak: ,,Ocena dystynktywnosci oznaczen powinna si¢ odby-
wac z punktu widzenia towardw i ustug, ktére dany znak ma oznacza¢ (zob. wyr. ETS
z 22.8.2006 r., C-25/05, August Storck v. OHIM, Zb.Orz. 2006, s. I-5719, pkt 25).
Dystynktywnos¢ znaku towarowego ma zatem charakter relatywny i zawsze musi by¢
badana w konkretnym przypadku™’.

7. Sitko [w:] Prawo wlasnosci..., komentarz do art. 120 p.w.p. w brzmieniu obowigzujacym przed
nowelizacja, Nb. 6.

2 M. Andrzejewski [w:] Prawo wlasnosci przemystowej..., s. 808.

# A. Michalak, Prawo wlasnosci..., punkt III B.
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Analizujac przedmiotowsa przeszkode na gruncie tematyki niniejszego artykutu war-
to zwréci¢ uwage na pewnego rodzaju trend powstaly w zwigzku z rejestracja znanych
dziet sztuki. Ze wzgledu na fakt, ze - tak jak to byto w byto w przypadku opisywanej
wczesniej holenderskiej kancelarii, czy tak, jak to jest w przypadku Oslo Kommune -
che¢ rejestracji dziela sztuki jako znaku towarowego wykazuja podmioty, ktore albo
nie zajmuja si¢ obrotem towarami w powszechnym tego stowa znaczeniu, albo nie maja
zamiaru uzywac znaku w obrocie, a jedynie posiada¢ nad nim ,,kontrole” — w obu tych
przypadkach doszto do ,dopasowania” towaru z klas Klasyfikacji Nicejskiej do danego
oznaczenia, a nie na odwrdt, jak odbywa si¢ to zazwyczaj. Powodem takiego dziatania
byta che¢ uniknigcia zarzutu braku konkretnej zdolnosci odrézniajacej. Konsekwencja
omawianego podejscia jest sytuacja, w ktorej dzieta sztuki majg stac si¢ oznaczeniami
towarow zupetnie ,,abstrakcyjnych” w kontekscie dziatalnosci podmiotu wnioskujacego
o udzielenie ochrony oraz swojej tematyki (jak np. proba rejestracji obrazu ,,Straz noc-
na” jako oznaczenia strontu - pierwiastka chemicznego). Jak wskazuje w tym zakresie
doktryna: ,,Oznaczenia catkowicie fantazyjne, o abstrakcyjnym charakterze, niemajace
desygnatow w rzeczywistosci beda sie nadawaly do odrézniania zasadniczo wszystkich
towarow. W takim przypadku istnieje intelektualna niezaleznos¢ oznaczenia od ewen-
tualnych skojarzen do rzeczywiscie istniejacych desygnatow™*.

6.3.Niemoznos¢ udzielenia ochrony oznaczeniu, ktére zostalo
zgloszone w zlej wierze - art. 129" ust. 1 pkt 6 p.w.p.
(odpowiednik art. 131 ust. 2 pkt. 1 p.w.p. sprzed nowelizacji z 2015 r.)

Ze wzgledu na fakt, ze ustawa nie definiuje pojecia zlej wiary, w doktrynie pojawiaja si¢
dwa jej ujecia: subiektywne i obiektywne. Jak wskazuje A. Michalak: ,,(...) w orzecznic-
twie europejskim i wytycznych OHIM przyjeta jest koncepcja obiektywnego ujecia do-
brej wiary. Na gruncie orzecznictwa unijnego zta wiare okresla sie jako dziatanie odbie-
gajace od przyjetych zasad etycznego zachowania czy uczciwych praktyk handlowych
izawodowych™. W zwigzku z tym, pojawic si¢ moze pytanie, czy fakt rejestracji dzieta
sztuki znajdujgcego sie w domenie publicznej, nie w celu wykorzystywania go w obro-
cie gospodarczym®, a w celu ,,zablokowania” dostepu innych podmiotéw do niego lub
che¢ posiadania nad nim kontroli, nie bedzie stanowi¢ dzialania w zlej wierze i tym
samym przeszkody rejestracji. R. Skubisz wskazuje jednak, ze: ,,Z1a wiara istnieje, gdy
dokonuje si¢ zgloszenia oznaczenia pomimo wiedzy, Ze takie oznaczenie jest w obrocie
uzywane w charakterze nazwy, pod ktdrg prowadzi si¢ dziatalnos¢ gospodarcza. W tym
przypadku pojecie zlej wiary zbliza sie do subiektywnego ujecia zlej wiary w Kodeksie

# R. Skubisz, Prawo wlasnosci przemystowej. System Prawa Prywatnego, t. 14 B, art. 131 p.w.p., R. XXXVII,
§ 194. 3¢, Nb. 65, Legalis 2012.

# Ibidem, punkt VII B, za wyroki Sadu UE: z 1.2.2012 r., T-291/09, Carrols Corp. v. OHIM, ,,Pollo Tro-
pical CHICKEN ON THE GRIL’L; z 14.2.2012 r., T-33/11, Peeters Landbouwmachines BV v. OHIM,
»BIGA”B; 7 13.12.2012 r., T-136/11, pelicantravel.com s.r.o. v. OHIM, ,,Pelikan” oraz opinia Rzecznika
Generalnego E. Sharpston z 12.3.2009 r. w sprawie C-529/07, Chocoladenfabriken Lindt & Spriin-
gli v. Franz Hauswirth GmbH, Zb.Orz. 2009, s. I-4893.

6 Tak m.in. A. Michalak, Prawo wlasnosci..., punkt III B.
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cywilnym, jednak weziej ujmujacym przestanki podmiotowe decydujace o istnieniu
zlej wiary™. Przeszkoda ta, zdaniem cytowanego wyzej autora, zwigzana jest wiec
bezposrednio z wiedza dotyczacg istnienia danego oznaczenia w obrocie. Wydaje sig
wiec, ze ocena istnienia niniejszej przeszkody, na gruncie omawianych w niniejszym
artykule spraw, powinna by¢ oceniana facznie z innymi przeszkodami, migdzy innymi
z kolejng opisang w niniejszym opracowaniu, tj. sprzecznoscig znaku z porzadkiem
publicznym lub dobrymi obyczajami. Konieczne moze okazac si¢ de lege ferenda roz-
szerzenie pojecia istnienia zlej wiary o inne przestanki, niedotyczace jedynie wiedzy
na temat istnienia danego dzieta w obrocie, ale takze wiedzy na temat popularnosci
danego dziefa i funkcji jakie spetnia w spoleczenstwie.

6.4. Niemozno$¢ udzielenia ochrony oznaczeniu, ktore jest sprzeczne
z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami - art. 129" ust. 1 pkt 7 p.w.p.
(odpowiednik art. 131 ust. 1 pkt. 2 p.w.p. sprzed nowelizacji z 2015 r.)

W kontekscie omawianej problematyki, przeszkoda zwigzana ze zgodnoscia oznaczenia
z porzadkiem publicznym i dobrymi obyczajami zdaje si¢ dawac pewna nadziej¢ na za-
trzymanie procederu ,,zawlaszczania” dziel sztuki znajdujacych si¢ w domenie publiczne;.
Nadziej¢ t¢ wzmacnia zwlaszcza wydany w kwietniu 2017 r. wyrok Trybunalu EFTA,
w ktorym wskazano, Ze podstawa ta moze stanowi¢ skuteczne narzedzie do odmowy
rejestracji dzial sztuki pozostajacych w domenie publicznej, jako znakéw towarowych.

Oba pojecia, zarowno ,,porzadek publiczny”, jak i ,,dobre obyczaje” wykorzystywane
sa w wiekszosci dziedzin prawa i brak jest ich legalnej definicji. Jak wskazuje odno$nie
do definicji pojecia porzadku publicznego A. Osierda: ,W zasadzie wszyscy autorzy
zajmujacy sie analizg znaczenia tych poje¢ uznawali je za niejasne, nieprecyzyjne, nie-
pelne, niejednoznaczne, niescisle terminologicznie, a w efekcie trudne do zdefiniowania
i rozgraniczenia. W polskim prawodawstwie, podobnie jak i na gruncie prawa wspdl-
notowego, pojecia te [porzadek publiczny oraz bezpieczenstwo publiczne - przyp. Z.0.]
stanowione i stosowane sg jako pojecia niedookreslone, nieostre, wieloznaczne, prawnie
niezdefiniowane i oceniajace™®. Wydaje sie, ze zabieg ten zostal zastosowany przez usta-
wodawce umyslnie, w celu stworzenia klauzuli generalnej, ktora ,,(...) jest probg uchwy-
cenia jakiego$ aspektu zmiennego w czasie, ale istotnego ze wzgledu na przedmiot lub
podmiot normowania™’. Trudne i niecelowe byloby bowiem tworzenie sztucznych
definicji w tym kontekscie, gdyz funkcja istnienia podobnych instytucji jest mozliwos¢
dopasowania ich do konkretnej sytuacji i okreslonego stanu faktycznego, w danych
okolicznosciach spotecznych i gospodarczych. Pojecie dobrych obyczajow takze stanowi
pojecie nieostre i niedefiniowalne. Odnosi si¢ bowiem do utrwalonych powszechnie
zasad moralnych i regul postepowania w spoleczenstwie, zmiennych w czasie.

¥ R. Skubisz, Prawo wlasnosci przemystowej. System Prawa Prywatnego, t. 14 B, art. 131 p.w.p., VIL3,,
Nb. 210, Legalis 2012.

* A. Osierda, Prawne aspekty pojecia bezpieczetistwa publicznego i porzgdku publicznego, Studia Iuridica
Lubliniensa 23, 2014, s. 90, https://journals.umcs.pl/sil/article/viewFile/68/65, 27.12.2016.

¥ Ibidem.
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Przenoszac powyzsze rozwazania na grunt problematyki niniejszego opracowania,
nalezy rozwazy¢, czy mozliwos¢ swobodnego rejestrowania zabytkowych dziet sztuki
jako znakow towarowych moze stanowi¢ naruszenie dobrych obyczajow lub porzadku
publicznego, co stanowiloby przestanke odmowy rejestracji oznaczenia przez UP RP.
W odniesieniu do wczes$niejszych rozwazan, nalezy wskazad, ze rejestracja danego
dzieta sztuki jako znaku towarowego w konsekwencji utrudnitaby wykorzystanie go
w ,komercyjnym” kontekscie, gdyz dziatanie takie uznane mogloby zosta¢ za uzycie
znaku identycznego w ramach wykonywania dzialalnosci gospodarczej. Ze wzgledu
na to, Zze w tym zakresie granica naruszenia jest niezwykle tatwa do przekroczenia,
mogloby to doprowadzi¢ do kuriozalnych stanéw faktycznych. Mozna wyobrazi¢ sobie
sytuacje, w ktorej galeria sztuki, muzeum lub inna jednostka kulturowa wykorzystuje
dla promocji swojej dziatalnosci lub dla celéw edukacyjnych dane dzielo, jednakze
ze wzgledu na prowadzenie przez t¢ jednostke dziatalnosci gospodarczej, taki proceder
zostanie uznany za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy (np. ze wzgledu
na uzywanie go w ramach promocji swojej dziatalnosci).

W tym kontekscie ocena jest jednak nietatwa. Pojawia sie bowiem watpliwo$¢, jakie
czynniki miatyby stanowi¢ o sprzecznosci z porzadkiem publicznym lub (i) dobrymi
obyczajami dzieta sztuki jako znaku towarowego. Czy zaleze¢ to moze od ,,popularno-
$ci”, rynkowej i kulturowej wartosci dzieta sztuki, czasu jego powstania (tj. im bardziej
zabytkowe dzielo sztuki, tym mniejsza szansa na rejestracj¢), popularnosci autora,
waloréw estetycznych?

Pewng wskazowka w tym zakresie — poza trescig wyroku Trybunalu EFTA z dnia
6 kwietnia 2017 r. - moze stac si¢ orzeczenie Naczelnego Sadu Administracyjnego
z dnia 13 wrzesnia 2006 r., w ktérym stwierdzono: ,,Niezgodnos¢ znaku towarowe-
go z prawem jest zazwyczaj zawarta w nim samym, a $cislej w relacji miedzy nim
a normg prawng. Znak niezgodny z prawem, to przede wszystkim taki znak, ktérego
tres¢/postac¢/narusza okreslong norme/normy/prawng. Natomiast niezgodnos¢ znaku
z zasadami wspodlzycia spotecznego obejmuje juz nie tylko samg posta¢ znaku, ale
takze — a moze nawet przede wszystkim - skutki, jakie ten znak wywotuje w szeroko
rozumianym obrocie prawnym™°. Niezgodno$¢ z porzadkiem prawnym, w kontek-
$cie udzielania praw ochronnych na oznaczenia towaréw, najczgsciej kojarzona jest
z nawigzywaniem znaku do tresci - w pewnym sensie — nielegalnych (jak wskazuja
M. Andrzejewski i P. Kostanski np. zwigzanych z promocja zazywania narkotykow,
czy wykorzystujacych symbole nawigzujace do systemow totalitarnych®). Jesli chodzi
natomiast o sprzeczno$¢ z dobrymi obyczajami, interpretacja w tym zakresie zdaje si¢
by¢ szersza. Chodzi bowiem o pewne spotecznie ugruntowane reguly postepowania,
wynikajace z szeroko pojetych zasad moralnych: ,,(...) dobre obyczaje oznaczaja zaréw-
no ogdlnospoteczne standardy postepowania (dobre obyczaje w sensie moralno-etycz-
nym), jak i standardy zachowania obowigzujace przedsigbiorcow (dobre obyczaje

% Wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 13 wrzesnia 2006 r., sygn. II GSK 113/06, LEX
nr 272213.

! Zob. M. Andrzejewski, P. Kostanski [w:] Prawo wlasnosci..., s. 820; zob. takze A. Michalak, Prawo
wlasnosci..., punkt IX, Nb. 62.
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w sensie ekonomiczno-funkcjonalnym)”™?. W tym kontekscie najczgsciej powotuje sig
np. na ewentualng obraze uczu¢ religijnych lub wykorzystywanie elementéw wulgar-
nych czy obscenicznych®.

Konkludujac, rejestrowanie dziet sztuki znajdujacych sie w domenie publicznej i wy-
korzystywanie go w ramach dzialalnosci gospodarczej mozna — w niektorych przy-
padkach - uzna¢ za dzialanie niezgodne z dobrymi obyczajami, a takze porzadkiem
publicznym. W zakresie owych ,,spotecznie ugruntowanych zasad postepowania” moz-
na powolac si¢ na utrudnianie spoteczenstwu dostepu do kultury i sztuki, zagwaran-
towanego w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (,, Konstytucja RP”), a takze na chec
»zawlaszczenia” pewnego dobra wspolnego, celem wykorzystania go w ramach dzialan
komercyjnych, przysparzajacych wymierne korzysci finansowe. Wydaje sie, ze w tym
kontekscie, inaczej mozna oceni¢ wykorzystanie jako znaku towarowego dziela zalez-
nego, zmodyfikowanego w jakims zakresie, gdyz taka sytuacja nie ogranicza dostepu
do ,,pierwotnej wersji dzieta”.

W kontekscie niezgodnosci z porzadkiem publicznym, zgodnie z zacytowanym
wyzej wyrokiem Naczelnego Sadu Administracyjnego, pojawia sie wymog wskazania
konkretnych norm prawnych, ktére moglyby zosta¢ naruszone przez udzielenie prawa
ochronnego na to konkretne oznaczenie. Jak wskazuje w tym kontekscie R. Skubisz:
»Sprzeczno$¢ z porzadkiem publicznym oznacza sprzeczno$¢ z podstawowymi zasa-
dami prawnymi lub spotecznymi, w szczegélnosci z zasadami o charakterze konstytu-
cyjnym”™*. Na gruncie omawianych wczesniej kazuséw, przekiadajac je na grunt prawa
polskiego, mozna by powolac si¢ na Konstytucje RP, a konkretnie art. 6 ust. 1 stano-
wigcy, ze ,,Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i réwnego do-
stepu do dobr kultury, bedacej Zrodlem tozsamosci narodu polskiego, jego trwania
irozwoju”, a takze art. 73, ktory ,kazdemu zapewnia wolnos¢ tworczosci artystycznej,
badan naukowych oraz ogtaszania ich wynikéw, wolnosé¢ nauczania, a takze wolnos¢
korzystania z débr kultury”.

Jak zostalo juz wskazane wczesniej, Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad za-
bytkami porusza jedynie kwestie dotyczace ochrony oryginalu dziefa sztuki (w szcze-
golnosci w zakresie jego konserwacji, przechowywania, ew. wywozu za granice kraju).
Zgodnie z trescig ustawy ochrona zabytkéw polega jednak m.in. na udaremnianiu
niszczenia i niewtasciwego korzystania z zabytkéw (art. 4 pkt 3 omawianej ustawy),
co stanowi¢ mogloby pewnego rodzaju wsparcie dla organu lub sadu przy ocenie da-
nego przypadku.

Mozna takze pokusic sie o stwierdzenie, ze opisywane dzialanie stanowi — w pew-
nym sensie — naruszenie przepiséow u.p.a.p.p. w zakresie w jakim ogranicza si¢ mozli-
wos¢ korzystania z utworéw, co do ktdrych autorskie prawa majatkowe wygasty i tym
samym wypacza si¢ sens ich istnienia. Ratio legis przepiséw okreslajacych termin ist-
nienia ochrony autorskich praw majatkowych zwigzane jest bowiem z umozliwieniem

2 A. Michalak, Prawo wlasnosci..., punkt IX, Nb. 62.
> Ibidem.

>+ Zob. m.in. R. Skubisz, Prawo wlasnosci przemystowej. System Prawa Prywatnego, t. 14 B, art. 131 p.w.p.,
R. XXVI, § 137. 1, Nb. 110, Legalis 2012.
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spoleczenstwu korzystania z dziela bez koniecznosci uzyskania odpowiedniej zgody
podmiotu uprawnionego, czy zawarcia umowy.

Wszelkie powyzsze rozwigzania obarczone s jednak wadg niescistosci i brakiem
mozliwosci ustalenia in abstracto konkretnych przestanek odmowy rejestracji. Problem
ten zostal juz wyzej zasygnalizowany, a dotyczy tego, kto i na jakiej podstawie miatby
decydowac o tym, czy dane dzielo posiada konkretng warto$¢ dla spoteczenstwa, oby-
wateli, sztuki i dostepu do kultury, w ten sposdb, Ze nie moze zosta¢ zarejestrowane.
Organem oceniajacym spelnienie przestanek rejestracji lub zaistnienie ewentualnych
przeszkdd jest UP RP. O ile wiec w przypadku znamienitych i powszechnie znanych
dziel, jak np. obrazy Jana Matejki, stanowigcych pewnego rodzaju ,,dobro narodowe”,
sytuacja mogtaby by¢ dla organu oczywista, to w domenie publicznej znajduje si¢ wiele
dziel, co do ktorych ocena ta bytaby trudna. Mozliwe, ze jesli w danym stanie fak-
tycznym udowodniona zostalyby takze zla wiara wnioskodawcy, uznanie zaistnienia
przeszkody byloby bardziej uzasadnione. Problematyczny jest takze fakt, ze sprzeczno$¢
z dobrymi obyczajami lub porzadkiem publicznym powinna wystegpowaé w samym
oznaczeniu (jego tresci), a nie w samej czynnosci rejestracji. De lege ferenda mozna
wiec postulowac niejako rozszerzenie tej oceny takze na sama czynno$¢ rejestracji, tak
jak jest to w przypadku przeszkody zlej wiary przy zgloszeniu. Pewng praktyke rozpo-
czal juz w tym zakresie Trybunal EFTA w wyroku z dnia 6 kwietnia 2017 r.

6.5. Niemozno$¢ udzielenia ochrony oznaczeniu, ktore zawiera

element bedacy symbolem, w szczegolnosci o charakterze religijnym,
patriotycznym lub kulturowym, ktérego uzywanie obrazaloby uczucia
religijne, patriotyczne lub tradycje narodowg - art. 129" ust. 1 pkt 8 p.w.p.
(odpowiednik art. 131 ust. 2 pkt. 5 p.w.p. sprzed nowelizacji z 2015 r.)

Art. 129" ust. 1 pkt 8 p.w.p. wylacza takze mozliwos¢ rejestracji znaku, ktéry zawiera
element bedacy symbolem, w szczegolnosci o charakterze religijnym, patriotycz-
nym lub kulturowym, ktérego uzywanie obrazaloby uczucia religijne, patriotyczne
lub tradycje narodowa. Podobnie jak w przypadku poprzedniej przeszkody, wymie-
nione elementy nie majg charakteru konkretnego i zaleze¢ beda od indywidualnej
oceny kazdego przypadku. Jak trafnie wskazujg M. Andrzejewski oraz P. Kostanski:
»Ochrona symboli o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym zapew-
niana jest przez UPRP i sady, jednak w ramach indywidualnych rozstrzygnie¢ oséb
uczestniczacych w ich wydaniu (urzednikéw administracyjnych i sedziéw sktadu
orzekajacego). Zatem w konkretnym przypadku to od ich indywidualnie wyznawa-
nych wartosci zalezy ochrona wartosci wymienionych w komentowanym przepisie™*.
Taka sytuacja, chociaz niepozadana z punktu widzenia zasady pewnosci prawa, sta-
nowi zjawisko powszechne w przypadku dokonywania ocen w ramach subsumcji
klauzul generalnych, czy poje¢¢ nieostrych.

5 Zob. m.in. ibidem, Nb. 109.
¢ Zob. M. Andrzejewski, P. Kostanski [w:] Prawo wlasnosci..., s. 834.
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Omawiana przeszkoda moze stanowi¢ realng barier¢ na drodze do rejestracji dziet
sztuki jako znakow towarowych. Ocena w tym zakresie nalezec¢ bedzie do organu lub
sadu, a wartos¢ kulturowa, czy spoteczna obrazu oraz jego rozpoznawalnos¢ na pewno
stanowi¢ moga pewne wskazdwki dla dokonania tej oceny. Co oczywiste, w kontekscie
omawianej przeszkody mozliwe jest tylko ,,zablokowanie” rejestracji obrazow tworcow
polskich, stanowiacych duzg wartos¢ dla polskiej kultury i sztuki”. Celem zobrazowa-
nia przykladu funkcjonowania niniejszej przestanki w praktyce, na gruncie dziatalnosci
UP RP, odméwiono miedzy innymi rejestracji znaku towarowego ,,Pokolenie JP2”,
ze wzgledu na obraze uczuc religijnych oraz fakt, zZe posta¢ Jana Pawta II stanowi war-
to$¢ niepodlegajaca wycenie®®.

Mozna postawi¢ wiec retoryczne pytanie, czy mozliwe byloby zarejestrowanie
w UP RP np. obrazu Jana Matejki pt. ,,Bitwa pod Grunwaldem”, niewatpliwie jednego
z najbardziej rozpoznawanych dziet sztuki, stanowigcych niejako fragment ,kroniki
z dziejow historii Polski”? Pozostawiajac na boku oceng istnienia w tym przypadku
innych, niz obecnie omawiana przeszkod rejestracji (mozna bowiem domniemywac,
ze takie oznaczenie zostaloby uznane za zbyt zlozone i skomplikowane, a w efekcie
obarczone brakiem abstrakcyjnej zdolnosci odrdzniajacej), odpowiedz na to pytanie
nie moze zosta¢ udzielona jednoznacznie. By¢ moze, taki lub podobny kazus pojawi
sie w przyszlosci na gruncie polskiego prawa wlasnosci przemystowej i organy beda
musialy si¢ z nim zmierzy¢, wyznaczajac w tym zakresie pewng linie interpretacyj-
n3. Moim zdaniem rejestracja takiego znaku nie powinna by¢ mozliwa, ze wzgledu
na niezgodnos¢ rejestracji znaku z dobrymi obyczajami oraz porzadkiem publicznym
(poprzez ograniczenie konstytucyjnej wolnosci dostepu do kultury, a takze — w kon-
tekécie wyroku Trybunal EFTA z dnia 6 kwietnia 2017 r. - w zwiazku ze statusem tego
dzieta w polskim spoleczenstwie) - jednak z tym zastrzezeniem, ze konieczne byloby
~rozciggniecie” interpretacji tej przeszkody nie tylko na samg tres¢ znaku, a wlasnie
na czynnos¢ rejestracji, tak jak uczynit to Trybunal EFTA. Taka rejestracja moglaby
sta¢ si¢ nieskuteczna takze ze wzgledu na fakt, Ze uzywanie omawianego oznaczenia
obrazaloby tradycje narodowg (a konkretnie - tradycje kultury polskiej). Nalezy takze
wskazac, ze obraza tradycji narodowej moze polega¢ takze na obrazie rangi dzieta po-
przez wykaz towaréw lub ustug, dla jakich ma zosta¢ zastrzezone, co stanowi¢ moze
kolejny problem interpretacyjny.

7. Podsumowanie

Zagadnienie bedace przedmiotem niniejszego opracowania stanowi wazny element
praktyki prawa wlasnosci intelektualnej. Ze wzgledu na brak konkretnych regula-
cji, a takze rozwigzan praktyki w tym zakresie, w panstwach czlonkowskich Unii

7 Podobnie A. Michalak, Prawo wlasnosci..., punkt X, Nb. 69.

% Zob. A. Michalak, Prawo wlasnosci..., punkt X, Nb. 70; zob. takze M. Andrzejewski, P. Kostanski [w:]
Prawo wlasnosci..., s. 835.

> Ibidem; w tym kontekscie pojawia sie pytanie, czy zastrzezenie obrazu Rembranta (,,Strazy nocnej”)
dla pierwiastka chemicznego - strontu stanowiloby obraze rangi dziefa?
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Europejskiej, ale takze poza nig, pojawiac si¢ moga bowiem odmienne rozstrzygnigcia,
co do tych samych lub podobnych stanéw faktycznych. Juz teraz mozemy zaobserwowac
takze pewna niekonsekwencje organéw w zwiazku z rejestracjg dziel sztuki znajduja-
cych si¢ w domenie publicznej. Cze¢s$¢ z nich zostata zarejestrowana jako znak towarowy
iuzywana jest w obrocie gospodarczym, czesci — na réznych podstawach — odmdéwiono
udzielenia prawa ochronnego.

Najwigksza dolegliwoscig podobnych do opisywanych w niniejszym artykule stanéw
faktycznych moze by¢ przede wszystkim brak konkretnych przeszkod, ktére moglyby
stanowi¢ blokade dla ,,zawtaszczania” elementéw domeny publicznej. Niezgodnos¢
z porzadkiem publicznym wymagalaby wskazania naruszonej normy prawnej, godze-
nie w dobre obyczaje wymagatoby natomiast subiektywnej oceny podmiotu orzekaja-
cego i okreslenia naruszanych zasad oraz okreslenie ,wartosci” danego dziela sztuki
w odbiorze spolecznym. Ponadto, obie z wymienionych przeszkdd, de lege lata, zwiaza-
ne s3 z tre$cig oznaczenia, a nie czynnoscig rejestracji, co jednak zostato juz w pewien
sposob rozwigzane w wyroku Trybunatu EFTA z 6 kwietnia 2017 r. Pomocne moga
okazac si¢ takze przeszkody ztej wiary oraz obrazu tradycji narodowej. Zastosowanie
przestanki zlej wiary, wymagaloby rozszerzenia zakresu jej interpretacji nie tylko o wie-
dze na temat stosowania danego oznaczenia w obrocie, ale takze wiedzy na temat jego
funkcji pelnionych w spoleczenstwie oraz wartosci kulturowej. W przypadku obrazu
tradycji narodowej trudnos¢ polega na ocenie, ktére dzielo sztuki zastuguje na szcze-
g6lng ochrone i koniecznos¢ pozostawienia go ,,wolnego” w domenie publiczne;j.

Brak odpowiednich reakeji organéw wlasciwych w tego typu przypadkach moze
spowodowac znaczne straty dla spoleczenstwa i uniemozliwi¢ mu dostep do domeny
publicznej (oczywiscie nie w sposéb calkowity, ale znaczny). Z drugiej jednak strony
trudno o konkretne wytyczne, ktére moglyby skutecznie by¢ stosowane przy tego typu
sprawach. Problemem jest przede wszystkim ustalenie przejrzystych i sprawiedliwych
czynnikow, ktorych zaistnienie wylaczaloby mozliwos¢ rejestracji danego dzieta sztuki
(czy mozna za nie uzna¢ nieostre pojecia, jak np. walory estetyczne, czas powstania,
popularnos$¢ w spoteczenstwie, czy wartos¢ kulturowa?). Obecnie w urzedach paten-
towych niektérych panstw europejskich rozstrzygaja si¢ wiec sprawy, ktére moga za-
wazy¢ w duzej mierze na calej praktyce prawa znakéw towarowych. Na gruncie prawa
polskiego problem ten nie byl wczesniej szeroko poruszany, praktyka takze nie stykata
sie z nim w duzej mierze. Obecna sytuacja moze jednak ulec zmianie, wraz z rozwo-
jem prawa wlasnosci intelektualnej, a takze rozstrzygnieciami zapadlymi na gruncie
jurysdykcji innych panstw.

De lege ferenda nalezy postulowac opracowanie chociaz podstawowych wytycznych,
ktére UP RP oraz sady moglyby wykorzystywaé w ramach swojej dziatalnosci w tym
problematycznym zakresie. Ponadto wydaje si¢, ze konieczne bedzie - w pewnym za-
kresie — zastosowanie jako przeszkody rejestracji sprzecznosci z porzadkiem publicz-
nym i dobrymi obyczajami, takze do samej czynnosci rejestracji, a nie tylko tresci ozna-
czenia. Nalezy jednak pamieta¢, ze kazda sytuacja bedzie musiala by¢ zawsze zbadana
in concreto i uzalezniona bedzie od wyjatkowych okolicznosci danej sprawy, a przede

112
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wszystkim samego dzieta sztuki, ktére ma stac sie znakiem chronionym, dlatego ocena
tych przypadkéw prawdopodobnie zawsze nie bedzie tatwa.

Could Jan Matejko's Painting Be Registered as a Trade Mark?
The Issues of Granting the Right of Protection for Marks which
Are Works of Art that Are in the Public Domain

The article presents the issues of granting the right of protection for marks that are works
of art (paintings, sculptures, drawings, etc.), for which copyrights have expired. In the article,
author briefly discusses relevant provisions of Polish Law on Industrial Property, and points
out essential problems come out of this specific cases. The paper also analyses which of absolute
bar to registration could apply to these cases. The lack of specific guidelines for trademark au-
thorities could be problematic during the registration proceedings. The author cites the current
case studies, created under the jurisdiction of European countries, where similar cases have
caused problems of interpretation for the competent authorities, and tries to evaluate them
from the Polish law point of view.

Key words: trade mark, trade mark registration, art, right of protection, obstacles
of registration
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Rozpoznawalnosé i dostownosé
cytatu w dziele muzycznym

Streszczenie:

W artykule autor w sposdb zwigzly wskazuje na podstawowe problemy zwigzane
z rozpoznawalno$cig i dostownoscig cytatu muzycznego. Zostaja wskazane odmienno-
$ci na gruncie muzyki oraz potrzeba innego rozumienia wspomnianych poje¢ doktry-
nalnych. Autor stara si¢ znalez¢ rozwigzanie, ktére jest zaréwno zgodne z polskim po-
rzadkiem prawnym, jak i wykonalne z technicznego punktu widzenia. Artykul konczy
podsumowanie majace na celu uporzagdkowanie wszystkich kwestii przeanalizowanych
W IZeczonej pracy.

Stowa kluczowe: cytat, prawo autorskie, muzyka, dozwolony uzytek

1. Wstep

Dzielo muzyczne jest specyficznym rodzajem przejawu dzialalnosci kreacyjnej czto-
wieka. Nie ulega watpliwosci, ze jest ona w pewien sposob po macoszemu traktowana
w przepisach prawnych. Wigkszo$¢ regulacji prawnych odnosimy w sposob intuicyjny
do utworu literacko-naukowego. Niezrozumiata nieufnos¢ i ostroznos$¢ powoduje wiele
watpliwosci i niejasnosci interpretacyjnych na gruncie utworu muzycznego. Takie same
uwagi nalezy odnies¢ do cytatu muzycznego, ktdry z uwagi na swoja specyfike, nie
moze by¢ ,wplatany” w ramy cytatu literackiego. Jak wskazuje si¢ w doktrynie, nalezy
mie¢ ,$wiadomos¢ glebokich réznic wystepujacych pomiedzy poszczegdlnymi dziedzi-
nami tworczymi”?. Juz J. Barta podnosil, Ze w polskich przepisach regulujacych prawo

! Autor jest studentem Wydziatlu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego.
2 G. Mania, Cytat w muzyce - o potrzebie reinterpretacji przestanek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellonskiego 1/2017, s. 63.
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autorskie brakuje tych, ktére dotyczg cytatu muzycznego®. Trzeba zauwazy¢, ze cytat
muzyczny nie jest jakim§ marginesem, ale petni bardzo wazna role. Odnies¢ do niego
nalezy uwage poczyniong przez Sad Apelacyjny w Krakowie, ze ,,cechg rozwoju cywi-
lizacyjnego jest stale czerpanie z dziedzictwa wielu pokolen tworcéw, w imie ochrony
dobra i wlasciwie pojmowanej kultury™. Kompozytorzy w rozmaity sposéb podkreslaja
zwigzki z tradycja®, miedzy innymi poprzez rzeczony cytat. Cytat muzyczny petni
funkcje komunikacyjng, ktdra to jest zupelnie inaczej uyjmowana niz w tradycyjnej dzia-
talnosci tworczej. W klasycznym ujeciu literacko-naukowym cytat przede wszystkim
stuzy do przywolywania autorytetéw, popierania swojej argumentacji czy wprowadze-
nia dzieta na wyzszy stopien erudycji. W utworze muzycznym wydaje si¢, ze funkcja
cytatu jest w duzej mierze ornamentacja i $wiadectwo hotdu dla autorytetéw lub tez
polemiki z nimi’. Kwestie, ktdre sg centralne dla tego artykulu, to rozpoznawalnos¢
i dosfownos¢ cytatu w dziele muzycznym. Tak jak powyzej zostalo zauwazone, przenie-
sienie tych poje¢ na grunt muzyczny nie jest oczywiste ze wzgledu na rozumienie ich
stricte literacko-naukowe. Wyktladnia i inkorporacja tych poje¢ na pole dziela muzycz-
nego ma duze znaczenie praktyczne i stanowi bardzo ciekawe zagadnienie teoretyczne.

2. Rozpoznawalno$¢ cytatu w dziele muzycznym

W prawie autorskim® powszechnie uwaza sie, Ze cytat powinien by¢ rozpoznawalny.
Ten termin nie ma zakotwiczenia w przepisach pr. aut., jednakze zostal zgodnie przy-
jety przez doktryne’. Cytat musi by¢ tak oznaczony, aby przecietny czytelnik wiedzial,
kiedy zapoznaje si¢ z tekstem autora postugujacego si¢ cytatem, a kiedy z tekstem cyto-
wanym'’. Chodzi o wszelkie sposoby wyréznienia cytatu, takie jak inny kroj czcionki,
kolor czy np. zastosowanie ramki''. Jak tatwo zauwazy¢, w dzietach piémienniczych jest
to dosy¢ proste. Polega na oznaczeniu cytowanego fragmentu oraz na wskazanie autora
cytatu. Wymog oznaczenia cytowanego fragmentu wynika z art. 29 pr. aut. Czasownik
»przytaczac” jest drogowskazem, ktéry nakazuje cytujacemu na odgraniczenie cytatu
od innych fragmentéw utworu pochodzacych pierwotnie od twdrcy. Obowiazek ozna-
czenia autora cytatu wywodzimy z art. 34 pr. aut., ktéry to expressis verbis stawia taki
warunek. Potrzeba reinterpretacji tych wymogdéw w przypadku dzieta muzycznego jest

3 . Barta, Dzieto Muzyczne i jego tworca w Swietle przepiséw prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellonskiego. Prace z Wynalazczoéci i Ochrony Wlasnosci Intelektualnej 1980, Z. 20, s. 107.

* Wyr. SA w Krakowie z 5.3.2004 r., I ACA 35/04, OSA 2004, Nr 10, poz. 33.

> B. Mika, Cytat w muzyce polskiej XX wieku. Konteksty, fakty, interpretacje, Katowice-Krakow 2008, s. 7.

¢ Mowiac o tradycyjnej dzialalno$ci tworczej chodzi mi oczywiscie o intuicyjng twérczos$¢ literac-
ko-naukows.

7 B.Mika, Cytat..., s. 22.

8 Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 880),
dalej jako pr. aut.

° L. Malek, Cytat w $wietle prawa autorskiego, Warszawa 2011, s. 361.

10 7. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 240.

11 S. Stanistawska-Kloc [w:] M. Bukowski, D. Flisak (red.), Z. Okon, P. Podrecki, J. Raglewski, S. Stani-
stawska-Kloc, T. Targosz, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz LEX, Warszawa 2015, s. 471.
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oczywista. Ze wzgledow probleméw natury technicznej nie sposéb wyodrebnic oraz
oznaczy¢ cytatu w utworze muzycznym w klasycznym rozumieniu poprzez przypisy.
Nalezy sie zastanowi¢ w jaki sposéb mozna spetni¢ ten wymaog.

Doktryna dosy¢ jednoznacznie podnosi, ze ogolne wskazanie autora oraz cytatow
w zbiorczym przypisie jest niedopuszczalne'. Oczywiscie, chodzi tutaj o utwory, kto-
rych percepcja przebiega za pomocg innego zmystu niz stuch. Nie sposdb przeciez
oprze¢ si¢ wrazeniu, ze bardzo precyzyjne oznaczanie cytatu podczas koncertu bytoby
irracjonalne. Mozna by postulowa¢ oznaczanie frazy muzycznej zaczerpnietej od inne-
go kompozytora poprzez charakterystyczne ,,inne” wykonanie. G. Mania jest zdania,
ze wydzielenie w takich dziedzinach sztuki jak muzyka ,, moze by¢ osiggniete przede
wszystkim przez kontrast (np. stylistyczny, strukturalny) czy odpowiednie uksztattowa-
nie narracji w utworach dramatycznych, audiowizualnych czy muzycznych (szczegdlnie
w utworach wokalno-instrumentalnych, cho¢ i w utworach czysto instrumentalnych
mozemy mowi¢ o zbudowanej odpowiednio narracji muzycznej)”"’. Moim zdaniem,
proponowane postulaty sa niewykonywalne z tego wzgledu, ze nie da si¢ ostro ustali¢
pewnego sposobu wykonania na potrzeby oznaczenia cytatu'*. Kontrastowe wykonanie
cytatu w dziele muzycznym nie powoduje wyodrebnienia, ktére pozwala na odbicie si¢
w $wiadomosci odbiorcy faktu, iz jest to cytat z utworu innego tworcy. Dzieje sie tak,
poniewaz kontrast w dziele muzycznym zawsze oznacza co innego i jest za kazdym
razem inaczej wykonywany. Ponadto, nawet jezeli udatoby sie w taki sposob wykona¢
rzeczony fragment muzyczny, to juz zupelnie nie mozna wyobrazi¢ sobie jak w sposéb
rzetelny i zapewniajacy maksimum estetki oznaczy¢ autora. L. Malek twierdzi, Ze:
»Rozpoznawalno$¢ motywu, frazy czy nawet tematu melodycznego jest uwarunkowa-
na kompetencjami odbiorczymi stuchacza i od stopnia muzycznego wyrobienia zalezy
umiejetnos¢ uchwycenia zacytowanego urywka cudzej tworczosci”. Jestem zdania,
ze ta uwaga jest pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia, gdyz mozemy rownie dobrze
przenies¢ ja na grunt utwordow literacko-naukowych. Osoba emanujgca kompetencjami
w zakresie znajomosci literatury tez nie potrzebowalaby oznaczenia cytatu w dziele lite-
rackim, poniewaz potrafitaby uchwyci¢ zacytowany urywek innego autora. Truizmem
jest stwierdzenie, Ze na gruncie literatury nie stosujemy takiego zabiegu.

Uwage trzeba skupi¢ na obiektywnym oznaczeniu cytatu, ktéry to mégtby spetniacé
wymog rozpoznawalnosci cytatu. Zgadzam sig, Ze wobec niemozliwos$ci innego ozna-
czenia cytatu, nalezy dopusci¢ mozliwos¢ taka post factum'. Najbardziej racjonalng
propozycja jest dolaczanie do koncertu lub nagrania odpowiedniego programu z pre-
cyzyjnym wskazaniem cytatu. Mam tutaj na mysli zaréwno podanie doktadnego czasu,
kiedy dana fraza muzyczna jest przeszczepiona oraz oznaczenie autora. Nalezy zgodzi¢
sie rowniez, ze postep techniczny pozwala na nowe sposoby oznaczania cytatéw, takie

127, Barta, R. Markiewicz, Prawo..., s. 241.

B G. Mania, Cytat w muzyce..., s. 68.

" Chodzi mi o to, ze nie da si¢ tak jak w przypadku utworéw literackich ustali¢ znaku (,, ”), ktéry
by wskazywat na to, ze jaki$ fragment jest cytowany.

5 L. Malek, Cytat..., s. 368.

' Por. G. Mania, Cytat w muzyce..., s. 69.
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jak wyswietlanie oznaczenia po najechaniu kursorem myszki na ekran w przypadku
udostepniania utworu drogg internetowg. Uwazam, Ze nalezy w sposéb jak najbar-
dziej rzetelny i wspdlgrajacy z dostepnymi mozliwosciami zapewni¢ oznaczenie cytatu
w dziele muzycznym.

Ciekawa koncepcja, ktdra ulatwia w duzej mierze wystepujace problemy, jest po-
glad, iz inkorporowanie cudzych fraz muzycznych ,nalezy raczej ocenia¢ na podstawie
konstrukcji dziet inspirowanych i dziet z zapozyczeniami, niz cytatu; podobnie zresz-
ta jak w przypadku wariacji muzycznych™”. Rzeczywiscie rzekomy cytat muzyczny
wpleciony w utwor jest tak naprawde bardzo czesto inspiracja, ktorg to kompozytor
czy artysta rozwija w swoim dziele. Utwory inspirowane zostaja stworzone w wyniku
emocjonalnego impulsu'®. Nie wyklucza to, aby pojawialy si¢ elementy tego cudzego
dzieta, ktore czesto sg klasyfikowane jako cytaty muzyczne. Kwestia wystepowania
dziela z zapozyczeniami nie bedzie miala wigkszego znaczenia praktycznego®.

3. Doslowno$c¢ cytatu w dziele muzycznym

Cytat, jak sie powszechnie przyjmuje, oznacza przytaczanie w dostownym brzmieniu
czyich$ stow™. ,,Cytatem jest przejecie wyniku cudzej dzialalnosci intelektualnej bez
wprowadzania zadnych zmian. W praktyce dopuszcza si¢ jedynie wykorzystanie cudze-
go dzieta w formie ttumaczonej, co pozostaje w pelnej zgodzie z rozwigzaniem konwen-
cyjnym”*. W przypadkach literacko-naukowych dostownos¢ wyrazania cytatow jest
naturalna i jak najbardziej poprawna. Jednakze, nalezy zauwazy¢, ze w przypadku cyta-
tu muzycznego ,dostowno$¢” nie bytaby wlasciwa. Dlatego tez rozumiemy to okreslenie
jako wierno$¢ oryginalowi*?. Tak samo jak w przypadku rozpoznawalnosci, dostownos¢
jest terminem samoistnym, nie zakotwiczonym w przepisach pr. aut. Wydaje si¢ stuszne
zwrdcenie uwagi na fakt, ze istotne jest badanie dostownosci cytatu pod katem jego
funkciji i celu, jaki pelni w danej dziedzinie kreacyjnej*’. W przypadku muzyki rzuca
sie w oczy konieczno$¢ niekiedy dopasowania cytatu do danej formy przedstawienia
dziefa. Jak podnosi si¢ w literaturze, modyfikacja cytatu moze oznacza¢ np. zmiane
metrum, harmonii czy rytmu?*. Pytanie, ktére nalezy postawi¢, to czy zmiany znaczace
nie powoduja powstania juz dzieta zaleznego (art. 2 ust.1 pr. aut.). Uwazam, ze stusznie
wskazuje L. Malek, iz zmiany cech drugorzednych mieszczg si¢ jeszcze w granicach

7 E. Laskowska, J. Marcinkowska, J. Preussner-Zamorska [w:] Prawo autorskie — System Prawa
Prywatnego, red. J. Barta, t. 13, Warszawa 2017, s. 649.

8 Por. E. Ferenc-Szydetko [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Fe-
renc-Szydetko, Warszawa 2011, komentarz do art. 2.

19 Ze wzgledu na objetos¢ tego opracowania ta kwestia nie bedzie przedmiotem mojego zainteresowania.
2 https://sjp.pl/cytat.

2 E. Traple [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, J. Barta (red.), R. Markiewicz (red.),
M Czajkowska-Dabrowska, Z. Cwigkalski, K. Felchner, E. Traple, LEX, 2011, Komentarz do art. 29.

22 Por. L. Matek, Cytat..., s. 401.

# Por. G. Mania, Cytat w muzyce..., s. 83.

2 Por. L. Matek, Cytat..., s. 409; odmiennie: G. Mania, Cytat w muzyce..., s. 83.

117



Piotr Artur Olechowski

dostownosci cytatu®. Zastanowienia wymaga kwestia, ktére ze wspomnianych ele-
mentéw dzieta muzycznego moga by¢ zmianami drugorzednymi. Zaréwno harmonia,
jak i rytm moga by¢ przeksztalcone w stopniu wysokim lub niewielkim. Badanie czy
mamy do czynienia jeszcze z cytatem, czy juz z dzielem zaleznym, nalezy zawsze do eta-
pu wyrokowania na konkretnym przykiadzie. Nie mozna in abstracto zdecydowac,
ze niektdre elementy dziela muzycznego zawsze beda prowadzily do powstania dzieta
zaleznego. Warto zauwazy¢, ze niekiedy nie mozna obejs¢ sie bez zmiany formy cytatu
muzycznego. Z taka sytuacja mamy do czynienia, gdy dokonuje si¢ wykonania okre-
slonego utworu w innej obsadzie instrumentalnej. Jestem sklonny uzna¢, ze w takich
przypadkach nie bedzie moglo dojs¢ do powstania dzieta zaleznego. Wynika z tego,
ze przeistoczony element dzieta muzycznego, okreslanego jako barwa, nie powinien
mie¢ wplywu na klasyfikacje prawng. Jest to efekt tego, ze barwa nie powoduje odmien-
nego odbioru utworu. Oczywiscie nie mozna wykluczy¢ w granicznych przypadkach
powstania dzieta zaleznego, jednakze jest to bardzo mato prawdopodobne.

Chociaz na marginesie nalezy wspomnie¢ o mozliwosci powstania pastiszu w wyni-
ku takiej modyfikacji. Autor, chcac przejac jakis fragment z innego dzieta, doprowadza
do powstania pastiszu. Oczywiscie na ten proces musi si¢ ztozy¢ dosy¢ istotna modyfi-
kacja cytatu. ,,Pod pojeciem pastisz kryje si¢ wytwor, ktory odwotuje sie do cech utworu
lub stylu™¢. Tworca tworzac taka forme muzyczng zachowuje tylko charakterystyczne
elementy, aby mogly one zaistnie¢ w §wiadomosci odbiorcéw. Malo prawdopodobna
jest sytuacja, w ktorej dojdzie w sposob nieswiadomy do powstania pastiszu w wyniku
modyfikacji cytatu. Jest to takze graniczny przypadek. Jak podnosi E. Letowska: ,,cytaty
moga by¢ zabiegiem $wiadomym, Zartem, a parafraza — zaczatkiem wariacji”*. Pastisz
jest na ogol tworzony, aby powtdrzy¢ sukces dzieta, jednak moze to funkcjonowac
w sposdb odwrotny. Mianowicie, niekiedy ta forma byta konsekwencja wczesniejszego
fiaska i zapomnienia?®®.

4. Podsumowanie

Konkludujac rozwazania na temat cytatu w dziele muzycznym, trzeba mie¢ $wiado-
mos¢ jego odmiennodci i wynikajacych z tego tytulu nastepstw. Przedmiotem artykutu
sa dwie kwestie bardzo mocno zakorzenione w doktrynie. Chodzi o dostowno$¢ i roz-
poznawalno$¢ cytatu. Nalezy mie¢ na wzgledzie bardzo duzy ciezar praktyczny wspo-
mnianych cech charakteryzujacych prawidiowy cytat. Dzialanie polegajace na narusze-
niu rozpoznawalnosci czy dostownosci cytatu moze prowadzi¢ do odpowiedzialnosci

»  Ibidem, s. 439.

6 K. Gienas [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydetko,
Warszawa 2011, komentarz do art. 29! pr. aut.

¥ E. Letowska, O pastiszu operowym na marginesach prawa autorskiego [w:] Oblicza Prawa Cywilnego -
Ksigga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bleszytiskiemu, red. K. Szczepanowska-Koztowska,
Warszawa 2013, s. 239.

2 Ibidem.
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z art. 78 pr. aut. oraz art. 79 pr. aut. W taki sposdb moze dojs¢ do naruszenia zaréwno
autorskich praw osobistych, jak i majgtkowych.

Rozpoznawalno$¢ cytatu musi by¢ dostosowana do istoty dzieta muzycznego. Tech-
niczne mozliwos$ci nie pozwalaja na stosowanie tego wymogu w sposéb identyczny jak
w utworach literacko-naukowych. Postulaty podnoszone przez cz¢s¢ doktryny, jakoby
mozna by poprzez kontrast spowodowac wystarczajace wyodrebnienie dzieta, nie s po-
dzielane przeze mnie. Jak bylo wskazywane, charakter utworu muzycznego wyklucza
moim zdaniem taki przejaw spelnienia tej przestanki. Ponadto atrybucja autorstwa cytatu
muzycznego nastrecza wiele kfopotéw. Spetnienie takiego wymogu niejako ,,na biezaco”
wydaje si¢ zupelnie chybionym pomystem. Prowadziloby to do kuriozalnych efektow, kto-
re powodowalaby naruszenie prawidfowej narracji. W zwiazku z powyzszym dopuszcza
si¢ dopelnienie tego wymogu poprzez oznaczenie cytatu post factum.

Dostownos¢ cytatu réwniez wymaga przeanalizowania charakterystycznej kon-
strukcji dzieta muzycznego. Z samej istoty utworu muzycznego wynika niekiedy
zmiana cytatu. Funkcja, jaka spefnia cytat i jego cel w konkretnym dziele, uzasadnia
traktowanie cytatu w przeinaczonej formie jako cytatu pelnowartosciowego i zgod-
nego z ogdlnie przyjetymi wymogami przez prawo autorskie. Wydaje si¢, ze zmiana
cech drugorzednych w przypadku cytatu muzycznego nie wptywa na jego negatywna
oceng. Jednakze, juz powazne zmiany mogg prowadzi¢ do powstania dziela zaleznego.
Niekiedy mozna uznaé, ze elementy dzieta muzycznego takie jak: barwa czy dynamika
w wigkszosci przypadkow nie bedg mogly doprowadzi¢ do powstania utworu zalezne-
go. Moim zdaniem nie mogg one wplyna¢ w takim stopniu na swiadomos¢ odbiorcy,
aby wyksztalcilo si¢ u niego przekonanie o powstaniu dzieta* juz przetworzonego
w jakims stopniu.

Recognition and Literal Quotation in a Musical Work

In this article, the author briefly point out the basic problems of recognizability and literal
musical categorization. There is a distinction to be made between music and the need for
a different understanding of these doctrinal concepts. The author seeks to find a solution that
is both in accordance with the Polish legal order and technically feasible. The article concludes
with a summary aimed at clarifying all issues analyzed in the work in question.

Key words: quotation, copyright law, music, fair use

¥ Chodzi mi tutaj oczywiscie o cytat, ktdry jezeli jest znaczacych rozmiaréw moze by¢ postrzegany jako
dzielo zalezne w przypadku istotnego przetworzenia.
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Europejskiej Unii Nadawcow

Streszczenie:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 o wspoélnotowym znaku towarowym sklania
do dyskusji o formie przedstawienia znakéw towarowych. Hymn Europejskiej Unii
Nadawcow (EBU) zostal zarejestrowany w oparciu o przeslanki art. 4 rozporzadzenia
nr 207/2009, wlaczajac wymog graficznej przedstawialnosci. Zmiana brzmienia przepisu
w nowym rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej zaklada zniesienie tego wymogu, co nalezy uznaé
za zabieg o wysokim znaczeniu prawnym. Rozporzadzenie nr 2015/2424 zostalo poréw-
nane z rozporzadzeniem nr 207/2009 w celu wykazania efektéw praktycznych w proce-
durze rejestracji znakéw towarowych przed Urzedem Unii Europejskiej ds. Wiasnosci
Intelektualnej (EUIPO), oraz usprawnienia i ulatwienia rejestracji znakow dzwigkowych,
takich jak zarejestrowany w 1998 r. fragment utworu ,,Te deum”. Nowe rozporzadzenie
moze spowodowac wzrost liczby rejestracji znakow dzwiekowych, intensyfikujac jedno-
cze$nie konkurencje w ramach europejskiego obrotu gospodarczego.

Stowa kluczowe: prawo znakéw towarowych, znaki dzwiekowe, niekonwencjonalne
znaki towarowe, prawo Unii Europejskiej

! Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloniskiego.
2 Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdanskiego.
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1. Wstep

Identyfikacja muzyczna Europejskiej Unii Nadawcow (EBU) obejmuje wybrany w 1954 .
instrumentalny fragment ,,Prelude” do utworu ,,Te deum”, napisanego w XVII wieku
przez francuskiego kompozytora Marca-Antoine’a Charpentiera. Fragment ,,Prelude”
stanowi integralng cze¢$¢ transmisji Konkursu Piosenki Eurowizji, a takze wydarzen
sportowych (m.in. Igrzysk Olimpijskich, meczéw pitki noznej organizowanych w ra-
mach Pucharu Swiata FIFA World Cup, wyscigéw kolarskich four de France, turnieju
tenisa Davis Cup) czy kulturalnych, sposrod ktorych nalezy przede wszystkim wymie-
ni¢ Noworoczny Koncert Filharmonii Wiedenskiej (niem. Neujahrkonzert). Ze wzgledu
na przypisywany mu w literaturze immanentny zwigzek z europejskimi warto$ciami
oraz czgsta obecnoscig w szczegdlnie popularnych transmisjach Eurowizji®, identyfi-
kacja ta istotnie zyskala i nadal zyskuje na znaczeniu.

Znak dzwiekowy ,Prelude” uzna¢ nalezy za oznaczenie o potencjalnie wysokiej
reputacji i wartosci handlowej*. Nalezy w tym miejscu przypomnie¢, iz zauwazalna
intensyfikacja konkurencji w ramach europejskiej i swiatowej gospodarki w potacze-
niu z rozwojem w dziedzinie marketingu sprawiaja, Ze uczestnicy obrotu handlowego
poszukuja nowych, niekonwencjonalnych form budowania swojej marki. Bez watpie-
nia umiejetne wykorzystanie oznaczenia dzwigkowego jako znaku towarowego moze
przynies$¢ pozytywny skutek ekonomiczny.

Dotychczas proces rejestracji wspolnotowych znakéw dzwiekowych byt mozliwy
w oparciu o przepisy rozporzadzenia Rady (UE) nr 207/2009 w sprawie wspolnotowe-
go znaku towarowego, zastepujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94° w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego. Na podstawie art. 4 rozporzadzenia nr 207/2009
jedng z wymaganych przestanek jest wymog graficznej przedstawialnosci. Jak mozna
domniemywa¢, niewatpliwa trudnos$¢ przedstawienia oznaczenia w sposob graficzny
stanowi gléwna przyczyne niskiego zainteresowania rejestracjg znakéw dzwiekowych.

W art. 4 nowego rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424¢
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej zniesiono przewidziany wymog formy
przedstawienia graficznego. Wraz z wejsciem zmian w zycie, unijny znak towarowy
bedzie mogt si¢ sktadac z jakichkolwiek oznaczen, w szczegdlnosci z wyrazéw, tacznie
z nazwiskami, lub rysunkoéw, liter, cyfr, koloréow, ksztattu towaréw lub ich opakowan,
lub dzwiekéw, pod warunkiem Ze oznaczenia takie umozIliwig odrdznianie towarow

3 . Fornas, Signifying Europe, Londyn 2012, s. 2. Pojecie ,, Eurowizji” utozsamiane jest najczesciej z Kon-
kursem Piosenki Eurowizji, najchetniej ogladanego muzycznego wydarzenia na $wiecie, nalezy pamietad,
iz stanowi ono swoista marke EBU, pod ktdrg przeprowadza swoje transmisje i inne przedsiewziecia.

* R. Setchi, EM. Anuar, Multi-faceted assessment of trademark similarity, Expert Systems With Appli-
cations 2016, nr 65, s. 16 i n.

> Por.: rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia 1993 roku w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 11 z 14.1.1994) (dalej zwane: Rozporzadzenie Rady 40/94) i rozporzadzenie Rady
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78
2 24.3.2009) (dalej zwane: Rozporzadzenie Rady 207/2009).

¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 roku
(Dz.U. L 341/21) (dalej zwane: Rozporzadzenie Rady 2015/2424).
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lub ustug jednego przedsigbiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsigbiorstw, a ich
przedstawienie w rejestrze nastapi w sposob pozwalajacy wlasciwym organom i od-
biorcom na jednoznaczne i dokladne ustalenie przedmiotu ochrony udzielonej wtasci-
cielowi. Oznaczaloby to, ze w braku przedtuzenia rejestracji ,,Prelude”, ktéra moglaby
wygasnac 14 sierpnia 2018 r., rejestracja fragmentu utworu Marca-Antoine’a Charpen-
tiera jako znaku dzwigkowego w $wietle rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2015/2424 bylaby znacznie utatwiona.

2. Znak dzwiekowy w $wietle rozporzadzenia Rady (UE) nr 40/94

Znak dzwickowy ,Prelude” (EUTM 000907527) zostal zarejestrowany w oparciu
o art. 4 rozporzadzenia Rady (UE) nr 40/94 o wspélnotowym znaku towarowym’ wo-
bec postepujacych zmian zwigzanych z przyjeciem Traktatu o Unii Europejskiej z Ma-
astricht, zapewniajagc mu tym samym jednolity charakter o tym samym skutku w calej
Wspdlnocie. Nalezy jednak zaznaczy¢, Ze juz wezedniej na gruncie prawa wspdélnotowego
rozpoczeto stopniowa harmonizacje prawa znakéw towarowych celem zblizenia ustawo-
dawstw Wspdlnot Europejskich, majac przy tym na wzgledzie istotne réznice mogace
utrudnia¢ swobodny przeplyw towaréw, swobode $§wiadczenia ustug, a takze dzialania
na niekorzy$¢ konkurencji w ramach wspélnego rynku. Rynek wewnetrzny wymagat
usprawnienia, a nastapilo to dzigki przyjeciu dyrektywy nr 89/104 Rady z dnia 21 grud-
nia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych
si¢ do znakéw towarowych®. Trzeba podkresli¢, ze zapewnienie ochrony na znaki towaro-
we osobom fizycznym i prawnym nie bylo celem w/w dyrektywy, gdyz nalezy to do ma-
terii konwencji paryskiej, do ktorej odwoluje si¢ wspomniane prawo wspolnotowe’.
Rozwazajac problematyke znakéw dzwigkowych szczegélnie nalezy przyjrzec sig
brzmieniu art. 2 wyzej wskazanej dyrektywy, bowiem przepisy okreslajace oznaczenia,
z ktérych moze skladac si¢ znak towarowy, pozostaly niemal jednakowe w art. 4 roz-
porzadzeniu Rady (UE) nr 40/94, wlasciwego przy rejestracji hymnu EBU. Zauwazalna
jest jednak zmiana przepisu rozporzadzenia Rady (UE) nr 40/94 - art. 4 stanowil,
ze wspolnotowy znak towarowy powinien sktadac si¢ z jakiegokolwiek oznaczenia,
ktére mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegélnoséci z wyrazdw, tacznie z na-
zwiskami, rysunkow, liter, cyfr, ksztaltu towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem,
ze oznaczenia takie umozliwialy odréznianie towaréw lub ustug jednego przedsigbior-
stwa od towar6éw lub ustug innych przedsiebiorstw'’. Dodanie stowa ,wspolnotowy”
stanowilo istotny element catego procesu ujednolicajacego prawo znakéw towarowych

7 Rozporzadzenie Rady 40/94 i rozporzadzenie Rady 207/2009.

¢ Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodaw-
stw Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. L 11 2 14.1.1994), s. 1 (dalej
zwana: Dyrektywa Rady 89/104).

® R. Skubisz, Znaki towarowe. Ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, http://www.uprp.pl/uprp/_g
Allery/15/50/15507/Znaki_towarowe._Ewolucja_przedmiotu_ochrony_prawnej_-_prof._dr_hab._
Ryszard_Skubisz_UMCS.pdf, 05.12.2016.

' Por.: art. 2. Dyrektywy Rady 89/104 i art. 4 rozporzadzenia Rady 40/94.
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na obszarze Unii Europejskiej, co umozliwito, by ,,Prelude” zostalo poddane jednoli-
temu prawu wspélnotowemu stosowanemu bezposrednio na terytorium wszystkich
Panstw Czlonkowskich (nie zamkneto to jednak drogi koegzystencji z ustawodawstwa-
mi krajowymi oraz prawem miedzynarodowym tj. Porozumienie madryckie o mie-
dzynarodowej rejestracji znakéw towarowych').

3. Wymdg graficznej przedstawialnosci a sprawa Schield Mark B.V.
przeciwko Joost Kist

Graficzna przedstawialno$¢ w praktyce stanowila istotng trudno$¢ w stosunku
do rejestracji znakéw niekonwencjonalnych, co znalazlo szczegdlne odzwierciedlenie
w orzecznictwie wspdlnotowym. W stosunku do ,,Prelude” oraz praktycznego zasto-
sowania przedmiotowych wymogéw wobec znakéw dzwigkowych szczegélnie istotne
jest przywolanie sprawy Shield Mark B.V. vs. Joost Kist'?, ktorej podlozem sporu byta
wczesniejsza sprawa Sieckmann®.

Na szczegdélng uwage zastuguje odniesienie si¢ do drugiej z wymienionych spraw,
w ktorej Federalny Sad Patentowy (Bundespatentgericht) skierowal pytanie prejudy-
cjalne o mozliwo$¢ zastosowania definicji legalnej znaku towarowego na podstawie
art. 2 dyrektywy nr 89/104/EWG Rady" traktujacej o zdolnosci do zapisu graficznego
wobec oznaczen nieposiadajacych formy graficznej per se, ale mogacych zosta¢ w niej
przedstawione, w szczegdlnosci oznaczen dzwigkowych oraz zapachéw. Po pierwsze,
w wydanym orzeczeniu stwierdzono, iz definicja zawarta w art. 2 dyrektywy nr 89/104
zawiera jedynie przykladowy katalog oznaczen, umozliwiajac tym samym uznanie
za znak towarowy oznaczenia, ktdre per se nie ma formy graficznej, ale moze zosta¢
w takiej formie zapisany. Po drugie, Trybunal uznal, iz przedstawialnos$¢ graficzna
znaku towarowego moze zosta¢ spetniona poprzez uzycie obrazkéw, linii lub liter
oraz sformutowal tzw. test Sieckmanna, obejmujacego siedem wymogéw wobec tejze
reprezentacji graficznej; musi by¢ ona: jasna, precyzyjna, samodzielna, fatwo dostep-
na, zrozumiala, trwala i obiektywna®. Blizsza analiza kazdego z wymogdéw sklania
do wniosku, iz zastosowane w konstrukgji teoretycznej zwroty za nieostre i trudne
do zinterpretowania i rézne w zaleznosci od atypowego znaku towarowego, do ktérego
zostang przyréwnane.

W sprawie Shield Mark vs. Joost Kist pojawily sie bezposrednie elementy reje-
stracji zréznicowanych w formie dzwiekowych oznaczen jako znakéw towarowych
w Urzedzie ds. Znakéw Towarowych Beneluksu. Cztery z tych znakéw towarowych

' M. Mazurek, U. Prominska, R. Skubisz, E. Wojcieszko-Gluszko, Ochrona znakéw towarowych [w:]
A. Adamczak, M. du Vall Ochrona wlasnosci intelektualnej, Warszawa 2010, s. 150.

2 Wyrok ETS 2 27.11.2003 r. w sprawie C-283/01, Shield Mark BV przeciwko Joost Kist h.o.d.n. Memex,
EU:C:2003:641 (LEX nr 193264).

B Wyrok ETS z 12.12.2002 r. w sprawie C-273/00, Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und
Markenamt, pkt 73, EU:C:2002:748, (ECR 2002/12/1-11737).

" Dyrektywa Rady 89/104.

1> Paragraf 55 wyroku w sprawie Sieckmann.
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maja postac pieciolinii muzycznej zawierajacej dziewie¢ pierwszych nut z kompozy-
cji muzycznej ,Dla Elizy” L. van Beethovena. Dwa z nich skladaja sie z przedstawie-
nia melodii stworzonej z nut zapisanych (graficznie) na partyturze z towarzyszacg
adnotacja: ,,dzwiekowy znak towarowy, znak towarowy”; za$ w jednym przypadku
dodatkowo: ,grane na pianinie”. Te przyklady wskazujg na silne powigzanie z zareje-
strowanym w OHIM ,,Prelude”, ktérego przedstawienie graficzne zostato sporzadzone
wlasnie poprzez przedstawienie partytury pierwszych dzwiekéw utworu ,,Te deum”
Marca-Antoine’a Charpentiera.

Trzy inne znaki towarowe zarejestrowane przez Shield Mark majg postac ciaggu nut
»mi, dis, mi, dis, mi, si, re, do, la”. Dwa z nich s3 opatrzone adnotacjg ,dzwigkowy
znak towarowy, znak towarowy ma posta¢ odtworzonej melodii sktadajgcej si¢ z ciggu
powyzej opisanych nut”; za§ w jednym przypadku dodatkowo: ,,grane na pianinie”.

Kolejne znaki towarowe skladaly si¢ z oznaczenia: ,Kukelekuuuuu”, onomatopei
sugerujacej w jezyku dunskim odglos wydawany przez piejacego koguta. Jeden ze zna-
kow zostal opatrzony adnotacja ,dzwigckowy znak towarowy, znak jest onomatopeja
imitujaca pianie koguta”, ktdre niewatpliwie moze by¢ oznaczane w inny sposéb w po-
szczegolnych jezykach.

Skierowane do ETS pytanie prejudycjalne podnosito watpliwosci co do posiada-
nia przez oznaczenia dzwigkowe charakteru odrdzniajacego. W wydanym orzeczeniu
wskazano, ze dzwigk per se jest odbieranym przez czlowieka w sposdb umozliwiajacy
mu odrdznienie towardéw i ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych
przedsigbiorstw, a takze moze zosta¢ graficznie zapisany. Podkresli¢ jednak nalezy,
ze znaki dzwiekowe, do ktérych nalezy ,,Prelude”, odbierane sg poprzez zmyst stuchu,
co sprawia, ze ich przedstawienie podczas rejestracji nie cechuje rownorzedny poziom
tatwosci, jak znakow graficznych czy stownych. Wymog przedstawienia graficznego
zrozporzadzenia Rady (UE) nr 40/94 staje sie wiec wysoko problematyczny, a ponadto
nie wszystkie oznaczenia dzwigkowe posiadaja zdolnos¢ odrézniajacg pochodzenia
towarow i ustug, przez co nie bytoby mozliwosci rejestracji kazdego z nich's.

Odnoszac si¢ do zarejestrowanych znakéw towarowych zawierajacych nuty utworu
»Dla Elizy” ETS stwierdzil, iz do oznaczen dzwigkowych zastosowanie znajdzie test
Sieckmanna. Kazdorazowo nalezy zatem zbadac, czy oznaczenie spetnia wymog jasnej,
precyzyjnej i obiektywnej graficznej przedstawialnoéci. Wymogi te zostang spelnione
wowczas, gdy znak towarowy zostanie zapisany na pieciolinii podzielonej na takty i za-
wierajacej w szczegolnosci klucz, nuty i pauzy okreslajace wzgledng wartos¢ muzyczna,
oraz w danym przypadku, znaki chromatyczne okreslajace dlugos¢ dzwiekow. Taki
rodzaj przedstawienia graficznego odpowiada wymogom sformutowanym we wspo-
mnianym tescie.

Co istotne dla rejestracji znaku dzwigkowego, jakim jest identyfikacja dzwiekowa
EBU, w sprawie Shield Mark wskazano, ze nawet jezeli takie przedstawienie nie jest
natychmiastowo zrozumiale, nie oznacza to, Ze nie mozna go tatwo zrozumie¢, co po-
zwala wlasciwym organom i odbiorcom, w szczegdlnosci podmiotom gospodarczym,

6 A.Sewerynik, A. Piechéwka, Czy muzyka moze byé znakiem towarowym, markg?, Kwartalnik Urzedu
Patentowego RP 1/27/2016, s. 116.
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dokladnie pozna¢ oznaczenie bedace przedmiotem wniosku o rejestracje jako znak
towarowy". Natomiast stosujac wymogi testu Sieckmanna in casu ETS uznal za niewy-
starczajacy jako graficznie przedstawialny zapis znaku towarowego w formacie ciggu
nut czy tez wskazanie, ze sklada si¢ z nut tworzgcych znany utwoér muzyczny. Ponadto,
za niewypelniajace definicji legalnej przedstawienia graficznego w rozumieniu art. 2 dy-
rektywy nr 89/104 ETS uznal onomatopeje'® pozbawiong dodatkowych uscislen oraz
opis przy uzyciu jezyka pisanego takiego jak wskazanie, ze jest odglosem zwierzecia®.

4. Formy przedstawienia znaku dzwiekowego

4.1. Formy przedstawienia znaku dzwi¢kowego przed
zmiang rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009

Nalezy podkresli¢, ze przy rejestracji znakow dzwiekowych nie zawsze wystarcza zapis
nutowy. Przywolane orzecznictwo wnioslo istotne ulatwienia w przedstawianiu me-
lodii oraz sygnatéow dzwiekowych, jednakze pozostajaca w mocy przestanka graficz-
nej przedstawialnosci w §wietle zmienionego rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009
wymaga w praktyce, aby przyjrzec sie graficznemu zapisowi dzwigkéw przez np. so-
nogram, spektrogram lub oscylogram, ktory ulatwia przedstawienie dzwigkéw np. od-
glosy zwierzat, a gdzie zapis nutowy okazuje si¢ by¢ zawodnym. Pytaniem, jakie nalezy
postawic jest to, czy zmiana rzeczywiscie ulatwia rejestracje znakow dzwiekowych.
Istotne bedzie odwotlanie si¢ do rejestracji oraz jej prob w stosunku do znakow
dzwickowych w OHIM. Czesto przywolywanym przykladem zarejestrowanego zna-
ku dzwickowego jest tzw. ,,ryk lwa” uzywany przez amerykanska wytwornie filmowa

17

Paragraf 63 wyroku w sprawie Shield Mark.

8 W odniesieniu do mozliwoéci odrdzniajacych onomatopei TSUE zwazyl, ze: ,(...) wystepuje roz-
biezno$¢ miedzy samg onomatopeja w formie, w jakiej jest wymawiana, a rzeczywistym dzwigkiem lub
odglosem albo ciggiem dzwiekdw lub odgtosow, ktore niejako imituje ona fonetycznie. Zatem, w przy-
padku gdy oznaczenie dzwigkowe jest przedstawiane w formie graficznej za pomocg zwyklej onomato-
pei, wladciwe organy i odbiorcy, w szczegoélnosci podmioty gospodarcze, nie s3 w stanie stwierdzi¢, czy
oznaczenie bedgce przedmiotem ochrony jest samg onomatopeja w formie, w jakiej jest ona wymawiana,
czy tez rzeczywistym dzwigkiem lub odglosem. Ponadto onomatopeje moga by¢ odbierane odmiennie
przez rdzne jednostki lub w poszczegdlnych panstwach cztonkowskich. Tak jest w przypadku onomato-
pei niderlandzkiej, «Kukelekuuuuu, ktéra jest proba retranskrypcji piania koguta i zdecydowanie rézni
sie od odpowiadajacej jej onomatopei w pozostalych jezykach uzywanych w panstwach cztonkowskich
Beneluksu. W konsekwencji zwykla onomatopeja, bez innych uscislen, nie moze stanowi¢ przedsta-
wienia graficznego dzwieku lub odglosu, ktérego jest ona niejako zapisem fonetycznym” Problematyke
te poruszyt rowniez Rzecznik Generalny, ktory stwierdzil, ze przedmiotowa onomatopeja koguta rézni
sie wymowg i zapisem w danym jezyku: kikeriki (niemiecki), kikeli-ki (dunski), quiquiriqul (hiszpanski),
kukkokiekuu (finski), cocorico (francuski), kokoriko (grecki), cock-a-doodle-do (angielski), chicchi-
richi (hiszpanski), kukeleku (holenderski), cocorococo (portugalski), and kukeliku (szwedzki); Shield
Mark B.V. przeciwko Joost Kist, 2003 WL 100628 (ECJ), [2003] E.T.M.R. 64, Sprawa C-283/01, Opinia
Rzecznika Generanego z 3.4.2003 r.

19 Zob. szerzej o sprawie Shield Mark: G. Pacek, DZwickowe znaki towarowe — uwagi na tle orzeczenia
Europejskiego. Trybunatu Sprawiedliwosci w sprawie Shield Mark, Nowator 2006, nr 1, http://ip.pacek.
name/sensoryczne-znaki-towarowe-znaki-zapachowe-znaki-dzwiekowe/, 10.12.2016.
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Metro-Goldwyn-Mayer, przy ktdrego rejestracji zapis nutowy jest nieefektywny. Zglosze-
nia dokonano 26 czerwca 2006 roku, natomiast rejestracja nastapila 4 marca 2008 roku
na podstawie wyslanego zgloszenia wraz z sonogramem, plikiem dzwigckowym oraz
jego opisem?®’. Warto jednak przypomnie¢, ze wytwornia juz w 1996 roku podjeta probe
rejestracji ryku Iwa, wysytajac zapis sonogramu dzwigku i jego opis. Na skutek apela-
cji IV Izba Odwolawcza EUIPO (dawniej OHIM) z dnia 25 sierpnia 2003 roku podjeta
decyzje o jej odrzuceniu®. Jako powdd wskazano, ze przedstawienie graficzne, pomimo
uzycia zapisu sonogramu, bylo niekompletne - zawieralo jedynie obraz bez wskazania
skali czasu oraz okresu rejestrowanego dzwieku?®, ktdre zostaly zawarte w zgloszeniu
z 2006 roku. Oficjalne odrzucenie zgloszenia nastgpito 14 kwietnia 2004 roku?®.

Podobny stan rzeczy wystapil w prébie rejestracji krzyku fikcyjnej postaci Tarzana.
Przy pierwszym zgloszeniu znaku IV Izba Odwotawcza dokonata odrzucenia apelacji
27 wrzeénia 2007 r. ze wzgledu na brak rozréznialnosci zwiazany z graficznym zapisem
sonogramu?*. Dopiero 4 marca 2008 r. znak ten zostal zarejestrowany, po przestaniu
sonogramu, opisu oraz zalgczenia pliku dzwickowego®.

4.1.1. Decyzja Prezesa OHIM nr EX-05-3

Dzwiek audio, ktéry zostal dodany do zgloszenia przy rejestracji ryku Iwa lub krzy-
ku Tarzana, stanowil ,,odpowiedz” na decyzje Prezesa Urzedu z 10 pazdziernika
2005 roku dotyczaca fundamentalnej kwestii przy rejestracji znakow dzwigkowych.
Wubbo de Boer zaproponowal, aby przy rejestracji znakow dzwiekowych, oprocz zapi-
su sonogramu lub oscylogramu oraz jego opisu, mozna bylo doda¢ plik dzwigkowych
w formacie .mp3, nieprzekraczajacego rozmiaru 1 megabajta*. Warto przywota¢, iz

2 EUTM 005170113.

2l Niezaprzeczalnym jest jednak to, ze w Stanach Zjednoczonych znak dzwiekowy wytwdrni Metro-
Goldwyn-Mayer, tzw. ,,ryk lwa’, zostal zarejestrowany znacznie wczes$niej — w 1985 roku. Stany Zjed-
noczone s3 jednym z najbardziej liberalnych panstw w stosunku do rejestracji znakéw dzwiekowych.
Procedura tego kraju definiuje znaki dzwigkowe jako znaki identyfikujace i rozrézniajace produkty lub
ustugi poprzez dzwiek audio. W procedurze brak jest wymogu przestanki graficznej przedstawialnosci,
powodujacej problemy, jakie wytwdrnia napotkala w 1996 roku podczas proby rejestracji wspélnoto-
wego znaku towarowego.

W tym miejscu nalezaloby si¢ przyjrze¢ systemowi niemieckiemu, gdzie poczatkowo akceptowano
zapisy sonogramu przy rejestracji znakéw towarowych, jednakze po wyroku w sprawie Sieckmann so-
nogramy nie byly juz traktowane jako odpowiednik graficznego przedstawienia dzwieku.

M. Shambarta, Can non-traditional signs, such as colours, scents and sounds be protected under Trade
Mark law? If not, what are the alternatives to do so? A comparative analysis between Europe and Unit-
ed States of America, http://www.mslawyers.eu/images/publication_documents/Can_non-traditional
signs,_such_as_colours,_scents_and_sounds_be_protected_under_Trade_Mark_Law.pdf, 15.12.2016,
s. 27, 38-39.

2> Decyzja IV Izby Odwotawczej EUIPO z 25 sierpnia 2003 roku w sprawie R 781/1999-4.

# Zgloszenie o rejestracje znaku nr 000143891 zaczerpnigte z Bazy Danych EUIPO.

* Decyzja IV Izby Odwotawczej EUIPO z 27 wrze$nia 2007 roku w sprawie R 708/2006-4.

# EUTM 005090055.

% Decyzja Prezydenta OHIM EX-05-3 z 10 pazdziernika 2005 roku, http://euipo.europa.eu/en/office/
aspects/pdf/ex05-3.pdf, 11.12.2016.
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pierwszym znakiem dzwigckowym zarejestrowanym z powodzeniem po decyzji byt
dzwiek zarejestrowany przez INLEX IP Expertise”.

Nalezy oceni¢, iz byt to istotny krok w kierunku dalszych zmian rozporzadzenia
Rady (WE) nr 40/94, jednak decyzja Wubbo de Boera co do elementéw rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego w formie dzwigkowej nie przyczynita si¢ do usu-
niecia przestanki graficznej przedstawialnosci w nowym rozporzadzeniu Rady (WE)
nr 207/2009. Usprawnila ona jedynie procedure wewnetrzng Urzedu, natomiast
art. 4 dotyczacy formy przedstawienia wspdlnotowego znaku towarowego pozostal
wcigz w swojej pierwotnej formie?.

4.2. Forma przedstawienia znaku dzwiekowego w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424

Rejestracje znakow dzwigkowych, takich jak hymn EBU, a przede wszystkich forme ich
przedstawienia ulatwita zmiana rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009, ktdre zostato
zastapione rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424.
Pierwsze kroki w tym kierunku wykonata Komisja Europejska stwierdzajac, ze istnie-
je potrzeba modernizacji systemu znakéw towarowych w Unii Europejskiej poprzez
uczynienie go bardziej skutecznym, efektywnym i spéjnym jako calos¢ i poprzez do-
stosowanie go do ery Internetu.

Prace nad zmiang rozpoczely si¢ w marcu 2013 r., kiedy Komisja zaproponowata, iz
wymog przestanki graficznej przedstawialnosci powinien zosta¢ usuniety®. Oprocz za-
stapienia wyrazenia ,wspolnotowy znak towarowy” wyrazeniem ,,znak towarowy Unii
Europejskiej”, dla znakéw dzwigkowych istotng zmiang byto wprowadzenie wiekszej
elastycznosci co do sposobu ich przedstawiania poprzez usunigcie wymogu graficznej
przedstawialnosci z definicji unijnego znaku towarowego. Rozporzadzenie Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 stanowi, Ze dopuszczalna jest mozliwos¢
przedstawiania oznaczenia w formie dowolnej i stosownej, ale - co wazne w przypadku
znakéw multimedialnych - réwniez z wykorzystaniem ogélnie dostgpnej techniki.
Zmiany, ktore wejda w zycie 1 pazdziernika 2017 r. nie wymagaja wiec przedstawienia
znakow takich jak ,,Prelude” w formie graficznej. Zaznaczy¢ jednak nalezy, ze takie
przedstawienie powinno by¢ jasne, precyzyjne, samodzielne, tatwo dostepne, zrozu-
miale, trwale i obiektywne, czyli powinno spelniac tzw. siedem wymogéw Sieckman-
na*. Znaczace jest réwniez to, ze zanim nowe przepisy wejda w zycie, EUIPO bedzie
informowac o alternatywnych nosnikach oraz formatach, ktére stosownie do zmiany
uznane s3 za zgodne z nowa forma przepisu®.

¥ 'WIPO Magazine, Smell, sound and taste - getting a sense of non-traditional marks, Geneva - Febru-
ary 2009 - No.1, s. 6, http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2009/wipo_pub_
121_2009_01.pdf, 11.12.2016.

2 Por.: art. 4 dot. formy przedstawienia znakéw towarowych w rozporzadzeniu Rady 40/94 i art. 4 roz-
porzadzenia Rady 207/2009.

» https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/trade-mark-protection_pl, 15.12.2016.

% Rozporzadzenie Rady 2015/2424.

U https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/eu-trade-mark-regulation-technical, 18.12.2016.
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Istotne znaczenie dla rejestracji znakéw dzwigkowych ma Projekt Rozporzadzenia
Wykonawczego Komisji Europejskiej nr (2016) 5749866 z 4 pazdziernika 2016 r., ktéra
odnosi si¢ do nowego rozporzadzenia o znaku towarowym?® i dokonuje interpretacji
przepisow dotyczacych rejestracji znakéw towarowych Unii Europejskiej w sposéb ko-
rzystny dla przedsiebiorcow. Rozporzadzenie pozwala na zalaczenie w toku rejestracji
znaku dzwiekowego pliku audio odtwarzajacego dzwiek, a takze plikow video® lub
audiowizualnych - w przypadku znakéw multimedialnych, gdzie wystepuje pofaczenie
ruchu z dzwiekiem.

Nalezy stwierdzi¢, ze liberalizacja przepiséw umozliwi twércom badz pomystodaw-
com znakoéw dzwiekowych na rejestracje wigkszej ilosci kombinacji dzwigkdw, ktore
mozna wydoby¢ nie tylko za pomoca instrumentéw czy komputera. Wspoélczesne poj-
mowanie dzwigku jest wyjatkowo szerokie ze wzgledu na mnogos¢ dostepnych form
jego tworzenia i wyrazania — melodia moze by¢ zapisana na pieciolinii z zaznacze-
niem, ze przeznaczony jest np. ,na fortepian”, ,na skrzypce” itp.; nieadekwatng oraz
nieefektywng jest jednak rejestracja odgtosow zwierzat czy niekonwencjonalnych form
grania np. ,na pustych kieliszkach”, z ktérych wydobyty dzwiek jest inny, bowiem nie
jest to instrument konwencjonalny. Nagranie uznac¢ nalezy za odpowiedni sposéb za-
prezentowania znaku dzwickowego. Jest ono takze bardziej zrozumiate dla odbiorcy,
co nabiera dodatkowego waloru w $wietle postepujacego rozwoju technologicznego.
Relewantnym jest takze fakt, iz nie kazdy posiada wiedz¢ muzyczng, aby odczytac
zapis nutowy, natomiast w momencie zmiany oraz nowej bazy znakéow dzwiekowych,
ktdre zostang zarejestrowane, niewatpliwie utatwi to zrozumienia dzwiekow zapisanych
w nietradycyjnych formach?*.

5. Zakonczenie

Przeprowadzona analiza zastosowania art. 4 rozporzadzenia nr 2015/2424 na przy-
kladzie fragmentu utworu ,,Te deum” pozwala stwierdzi¢, ze rejestracja dzwigkdw,
odgloséw oraz nowatorskich melodii zostanie znacznie utatwiona dzigki zniesieniu
wymogu graficznej przedstawialnosci. Wskazane uproszczenie oraz liberalizacja wy-
mogow stawianych dzwiekowym znakom towarowym stanowic¢ bedzie istotny czyn-
nik zwigkszajacy liczbe sktadanych wnioskéw o rejestracje przedmiotowych znakéw
towarowych. Ponadto pamigta¢ nalezy, iz dzwigk ze swojej natury stanowi wartos¢
wplywajaca szczegdlnie istotnie na ludzkie emocje oraz percepcje®. Umiejetnie wy-
korzystany potrafi wyjatkowo pozytywnie wplyna¢ na proces budowania i utrwalania

32

Propozycja Komisji Europejskiej nr (2016) 5749866 z 4 pazdziernika 2016 roku, http://ec.europa.eu/
info/law/better-regulation/initiatives/ares-2016-5749866_en, 18.12.2016.

# Dobrym przyktadem znaku animowanego, ktéry po zmianie rozporzadzenia moglby zosta¢ zareje-
strowany znacznie latwiej, jest zarejestrowany juz znak firmy Nokia. Jest to animacja przedstawiajace
moment podawania sobie reki, ktéra obecnie jest zarejestrowana poprzez 4 obrazy. Znak zostal zareje-
strowany 7 grudnia 2005 roku (EUTM 003429909).

* A. Sewerynik, A. Piechéwka, op.cit., s. 118.

% . Treasure, The 4 ways sound affects us, http://www.ted.com/talks/julian_treasure_the_4_ways_sound
_affects_us.html, 20.12.2016.

128



Ewolucja formy przedstawienia znaku dzwiekowego w $wietle art. 4 nowego...

marki w oczach konsumentéw, a tym samym na podejmowane przez nich decyzje ryn-
kowe, czego szczegdlnym przykladem jest znak towarowy firmy Intel**. Mozna zatem
zaryzykowac stwierdzenie, iz atypowe znaki towarowe, ze szczegdlnym uwzglednie-
niem dzwiekow, majg szans¢ na istotne odwrocenie obecnego niekorzystnego trendu
ich popularnosci. Co wigcej, nie mozna wykluczy¢, iz dzigki omdéwionemu w toku
analizy utatwieniu materialnoprawnemu odbiorcy konicowi poznaja nowe, dotychczas
nieznane utwory o wysokiej wartosci artystycznej.

Evolution of the Representation of a Trademark in the Light
of Article 4 of New Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament
and of the Council on the European Union Trade Mark on the Example
of Sound Identification of European Broadcasting Union

The Council Regulation no 207/2009 on the Community trade mark sets a vital ground for
assessment and discussion over the issue of graphic representation requirement of trademarks.
Considering the role and importance of the European Broadcasting Union, the scope of the anal-
ysis concerns its anthem, registered as a trademark in the legal framework of the aforemen-
tioned Regulation no 207/2009. Important to notice is the change that will be brought about
by Council Regulation no 2015/2424 on the European Union trade mark, meaning the abolition
of the graphic representation requirement. Both regulations are critically compared and con-
trasted as to their potential practical effects on trademark registration procedure before the Eu-
ropean Intellectual Property Office (EUIPO). It is concluded that the change can effectively
simplify the registration of sound marks such as the ,,Prelude” trademark registered in 1998.

Key words: trademark law, sound marks, unconventional trademarks, EU law

¢ M. Lindstrom, Brand Sense: Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight, And Sound,
Londyn 2005, s. 22. Przyktadem skutecznego wykorzystania wspomnianej praktyki jest rejestracja jignla
»Intel Inside”, ktory towarzyszy kazdej reklamie firmy Intel. W literaturze wskazuje sie, ze konsumenci
zapamietuja go lepiej niz li tylko nazwe firmy oraz jej logo.
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Miedzy Facebookiem a Instagramem.
Wirtualny wizerunek czy prawo majatkowe? —
analiza débr cyfrowych in concreto

Streszczenie:

Wobec zjawiska cyfryzacji coraz wigksza czes¢ naszego zycia odbywa si¢ w wirtualnym
$wiecie. Kazda nasza aktywnos$¢ w Internecie pozostawia slady w postaci miedzy innymi:
profili w portalach spotecznosciowych, poczty elektronicznej, kolekcji muzyki w formacie
cyfrowym, czy tez wirtualnych walut. Wszystkie te dane stanowig pewne dobra, ktére moz-
na nazwac dobrami cyfrowymi. Aktualnie toczy si¢ dyskusja nad ich dziedzicznoscig, ale
znaczenie tych dobr rosnie z dnia na dzien i juz niedtugo moga stac si¢ przedmiotem obrotu
gospodarczego na szerokga skale. Specyficznos¢ dobr cyfrowych polega na tym, iz cho¢ maja
szereg cech wspolnych, to nie mozna ich wszystkich traktowa¢ w ten sam sposéb i nalezy
je rozwazac in concreto. W ponizszym artykule poddano analizie czy zawarto$¢ konta w ser-
wisie Facebook lub Instagram jako calo$¢ moze stanowi¢ nowa wirtualng forme wizerunku,
czy jednak nalezy je traktowac jako prawa stricte majatkowe. Oba serwisy pozornie dostar-
czaja podobnych ustug, ale poréwnujac do siebie zakres tych ustug oraz ich specyfike mozna
doj$¢ do zupelnie odmiennych wnioskdw co do kazdego z nich.

Stowa kluczowe: dobra cyfrowe, dobra osobiste, prawa majatkowe, Facebook,
Instagram, persona, wizerunek

Wprowadzenie

W obliczu postepujacego zjawiska cyfryzacji, znaczna cze$¢ naszego zycia przeniosta
sie do Internetu i odbywa si¢ w sferze wirtualnej. Ludzie dokonuja dzisiaj na porzadku

! Autorka jest studentka III roku prawa oraz prawa wlasnosci intelektualnej i nowych mediéw na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego.
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dziennym platnosci internetowych, zakupdw online, a nawet szukaja sympatii w sieci.
Wzroslo réwniez znaczenie mediow spotecznosciowych, ktére coraz czesciej przej-
muja role telewizji i gazet. Serwisy takie jak Facebook, Snapchat, Twitter czy YouTube
s3 znane i uzywane przez miliony ludzi na $wiecie, przez co rocznie generujg miliar-
dowe zyski. Dochody tych serwisow sg tak naprawde zalezne od ich uzytkownikow
oraz tresci, jakie za ich posrednictwem udostepniajg, a takze od faktu umieszcza-
nych tam reklam. Zaczeto si¢ zastanawia¢ nad wartos$cig tych i innych tresci cyfro-
wych, z ktorych codziennie przychodzi nam korzysta¢ w wirtualnym $wiecie. Pojecie
»tresci cyfrowe” zostato wprowadzone do porzadku europejskiego przez dyrektywe
w sprawie praw konsumentéw? i objeto ono swoim znaczeniem ,,dane wytwarzane
i dostarczane w tresci cyfrowej”. Dyrektywe implementowano do prawa polskiego
ustawg o prawach konsumentéw’. Pawet Szulewski w swoim artykule wskazuje, iz
taka definicja jest niepelna i obejmuje tylko wycinek débr cyfrowych, ktore sam de-
finiuje w sposéb nastepujacy: ,,dobra cyfrowe to pojecie zbiorcze obejmujace swoim
zakresem wszelkie tresci cyfrowe, prawo dostepu do tych tresci, jak i réznego rodzaju
dobra wirtualne, konta oraz serwisy online. Pojecie to obejmuje réwniez dane zgro-
madzone w chmurze, §lady aktywnosci w Internecie (metadane), jak rowniez prawa
i obowiazki wynikajace z uméw zawieranych w lub za posrednictwem Internetu”.
P. Szulewski wyrdznia wsrdéd doébr cyfrowych rozne kategorie miedzy innymi: pro-
file spolecznosciowe (Facebook, Google+), poczty e-mail (Gmail, Yahoo), klasyczne
tresci cyfrowe (e-booki, muzyka w formacie cyfrowym), blogi i mikro blogi (Blogger,
Twitter, Instagram) czy tez waluty (BitCoins)*.

Jakkolwiek uznajac definicje P. Szulskiego, moim zdaniem regulacje dotyczace dobr
cyfrowych nie powinny by¢ generalizowane ani nie powinny odnosic¢ si¢ do wszystkich
powyzszych kategorii facznie, ze wzgledu na fakt zupelnie odmiennego charakteru
poszczegodlnych tresci. Nie mozna przyréwnywac e-booka do bloga, czy tez profilu
w serwisie spolecznosciowym. Ze wzgledu na swoja szczegélng specyfike ponizszy ar-
tykul skupia sie wokoét problematyki dobr cyfrowych na przykladzie profilu w serwisie
Facebook® oraz w serwisie Instagram®.

Od kilku lat toczy sie debata nad tym czy dobra cyfrowe (ogdlnie) powinny wchodzi¢
do masy spadkowej i by¢ dziedziczone, a dyskusja ta nasilita sie w kontekscie wyda-
nego w Niemczech wyroku aprobujacego taka mozliwos$¢ odnosnie konta prywatnego

> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 pazdziernika 2011 r. w sprawie
praw konsumentow.

3 Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzn. zm.).

4 P. Szulewski, Smieré 2.0- problematyka débr cyfrowych post mortem [w:] Non omnis moriar. Osobiste
i majgtkowe aspekty prawne Smierci czlowieka. Zagadnienia wybrane, red. J. Golaczynski, J. Mazurkie-
wicz, J. Turlukowski, D. Karkuta, Wroctaw 2015, s. 734-735.

> Facebook jest to serwis spolecznosciowy oraz aplikacja umozliwiajaca uzytkownikom dzielenie sie
réznego rodzaju tresciami. Zostal zatozony w 2004 r. przez Marka Zuckerberga, obecnym wlascicielem
serwisu jest spotka Facebook Inc.

¢ Instagram jest to serwis oraz aplikacja wymyslona w 2010 r. przez Kevina Systroma i Mike’a Kriegera
stuzaca do dzielenia si¢ prywatnie lub publicznie zdjeciami. Od 2012 r. wlascicielem Instagramu jest
Facebook Inc.
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w portalu Facebook’. Podstawg do jakichkolwiek rozwazan tego typu w prawie pol-
skim jest charakterystyka tychze dobr. Odpowiednia kwalifikacja bedzie rodzi¢ szereg
istotnych skutkow nie tylko z perspektywy prawa spadkowego, ale réwniez szeroko
pojmowanego obrotu gospodarczego.

2. Analiza débr cyfrowych in concreto

Na wstepie nalezy zaznaczy¢, iz portal Facebook réznicuje mozliwosci rejestracji w tym
serwisie. Dostepne sa opcje konta prywatnego przewidzianego z reguly dla oséb fi-
zycznych oraz strony (ang. page) dla osob stawnych, zespotéw czy tez oséb prawnych
i innych organizacji. Powyzsze warianty r6znig si¢ od siebie w specyfice i charakterze,
dlatego nie powinno si¢ ich rozpatrywac jako réwnorzednych. Stronom tworzonym
przez dang firme w celu reklamy swojej dziatalnosci o wiele tatwiej przypisa¢ charakter
majatkowy i okresli¢ jej warto$¢, dlatego nie bedzie ona rozpatrywana w tym arty-
kule. Rozréznienia takiego nie wprowadza serwis Instagram, a wszystkie konta maja
identyczny wyglad. Jedynym rozréznieniem jest mozliwos¢ ubiegania si¢ przez osoby
stawne o tzw. weryfikacje¢ autentycznosci konta. Skutkuje to umieszczeniem niebie-
skiego znaczka przy profilu takiej osoby i ma za zadanie informowac, iz to konto jest
prowadzone przez te wlasnie osobe, a nie przykladowo grupe fanéw. Ponizsze rozwa-
zania zatem bedg dotyczy¢ prywatnego konta w serwisie Facebook oraz Instagram.

2.1. Charakter majatkowy

Generalng zasada jest, iz aby zakwalifikowa¢ dane prawo jako majgtkowe musi ono by¢
»bezposrednio uwarunkowane interesem ekonomicznym podmiotu uprawnionego™.
Chodzi tu o typowa doniostos¢ majatkowa’, ktdrej nalezy poszukiwaé przy ocenie da-
nego prawa. Ze wzgledu na te doniostos¢, przykltadowo, wlasnos¢ zawsze bedzie miata
charakter majatkowy, choc¢by dotyczyla rzeczy bezwartosciowej'’. Przy takiej kwalifikacji
pojawia si¢ pytanie, czy prawo do konta na Facebooku czy Instagramie ma wlasnie taka
doniosto$¢ majatkowa? Zwolennicy pogladu, iz sg to przedmioty prawa majatkowego,
rozwazajg umowe zawierang pomiedzy uzytkownikiem a serwisem jako umowe nie-
nazwang, do ktdrej co do zasady stosuje si¢ przepisy o zleceniu, zatem wskutek $mierci
nie wygasa ono i wchodzi w skiad masy spadkowej". Wydaje si¢, iz najbardziej trafng
formg umowy dotyczacg tego obszaru jest umowa o $wiadczenie ustug'? i ewentualnie

7 LG Berlin, 17.12.2015 - 20 O 172/15.

8 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne, Lexis Nexis 2001, s. 138.
 Z.Radwanski, A. Olejniczak, Prawo cywilne- czgs¢ ogélna, Warszawa 2011, s. 95.
10 Ibidem.

"' Opinia G. Pawlowskiego: P. Stowik, Konto na Facebooku jak dom czy samochdd. Sgd wydat wyrok
wazny dla Polakéw, 12.01.2016, http://technologia.dziennik.pl/internet/artykuly/510306,facebook-
twitter-portale-spolecznosciowe-dziedziczenie-konta-profilu-internetowego-po-smierci-wyrok-sadu.
html, 8.01.2017.

2 M. Zatucki, ,,Facebook”, ,,Twitter”, , My Space’... wirtualny swiat serwiséw spotecznosciowych mortis
causa. Zarys problematyki, Wroclawskie Studia Sadowe 2014, nr 4, s. 242.
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wlasnie ja mozna bada¢ pod katem charakteru majatkowego. W takim wypadku trzeba
zastanowic¢ si¢ nad wierzytelnoscig, jakag ma uzytkownik w stosunku do portalu spo-
tecznosciowego, gdyz moze to w jakis sposob swiadczy¢ o wartosci ekonomicznej tego
prawa®. Trudno jest jednak doszukac si¢ w stosunku miedzy uzytkownikiem a dostawca
ustugi ekonomicznej wartosci $wiadczenia podmiotu uprawnionego zwtaszcza, iz serwisy
te sg bezplatne'. P. Szulewski przyznaje, iz warto$¢ prywatnych kont w portalach spo-
lecznos$ciowych objawia sie bardziej na tle osobistym i sentymentalnym, gdyz nie maja
jednoznacznej wartosci ekonomicznej. Ten sam autor jednak przeciwstawia si¢ opinii
J.P. Hopkinsa zgodnie, z ktora czes¢ dobr cyfrowych nie posiada wartosci ekonomicz-
nej wcale, a co za tym idzie nie powinna by¢ ona przedmiotem dyskusji. Tym samym
P. Szulewski opowiada si¢ za ich dziedzicznoscig". O ile w mojej opinii owszem wystepuje
tu pewnego rodzaju wierzytelnos¢, to jednak brak jest jakiegokolwiek wymiaru pieniez-
nego konta samego w sobie, poniewaz nie ma ono Zadnej wartosci.

Z drugiej jednak strony mozna si¢ zastanowic czy taka wartos¢ nadajg tresci publi-
kowane przez osoby korzystajace z serwisu. Regulaminy uzytkowania obu serwisow
zawierajg postanowienia, wedlug ktérych materialy i informacje publikowane za ich
posrednictwem stanowig wlasnos$¢ uzytkownika's, ktory udziela im licencji zezwalaja-
cej na wykorzystanie tych tresci. Biorac pod uwage, iz wszystkie konta w serwisie Insta-
gram wygladaja tak samo, a r6znig si¢ jedynie publikowanymi zdjeciami lub filmami,
ktére sg objete ochrong prawnoautorska kazde z osobna, to raczej niemozliwym jest
scharakteryzowanie takiego konta jako utworu, poniewaz brakuje mu cech twérczych
o indywidualnym charakterze, zatem nie mozna tutaj méwic o ewentualnym przedmio-
cie autorskich praw majatkowych. Sprawa jest bardziej skomplikowana w przypadku
profilu w portalu Facebook, ktéry umozliwia uzytkownikom o wiele wiecej funkcji.
Wkiad osoby zakladajacej profil w jego wyglad jest wickszy wlasnie ze wzgledu na sze-
reg mozliwosci jakie oferuje portal Facebook, przez co profil ten staje si¢ o wiele bardziej
spersonalizowany. Mozna si¢ tutaj zastanawiac na ile profil jako taki posiada cechy
tworcze, a na ile jest tylko nosnikiem tresci tworczych jak posty, czy zdjecia. Konto
w serwisie Instagram de facto moze by¢ stworzone pod pseudonimem i tak naprawde
stanowi nos$nik tresci tworczych w postaci zdjec¢ i filméw, jest pewnego rodzaju ,al-
bumem?” zdj¢¢, promujacym tworczos¢ danego uzytkownika, przez co w mojej ocenie
pod tym katem mozna traktowac go jak najbardziej jako dobro majatkowe. Pozostaje
jednak kwestia wizerunku, ktéra zostanie poruszona w dalszej czesci artykulu. Inaczej

3 M. Pyziak-Szafnicka opisuje wierzytelnosci jako ,,prawa podmiotowe, ktérych celem ,,samym dla

siebie” jest zagdanie zachowania innej osoby, decydujacego o bycie i wartosci prawa’: Prawo cywilne- czgs¢
o0g6lna, red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2012 s. 831.

"W doktrynie amerykanskiej, zgodnie z ktérg pozornie darmowe serwisy otrzymuja tak naprawde
zaplate w postaci tre$ci udostepnianych przez uzytkownikow oraz licencji na ich wykorzystanie: P. Szu-
lewski, Smierc 2.0..., s. 744.

5 Ibidem,s. 737.

!¢ Tak Facebook, natomiast Instagram ujmuje to w sposob nastepujacy: ,,Serwis Instagram nie rosci
sobie zadnych praw wlasnosci do jakichkolwiek tresci przesytanych przez Uzytkownika za po$rednic-
twem serwisu”.
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jest z Facebookiem, ktéry moim zdaniem ma bardzo silny stopien personifikacji, przez
co jest mocno zwigzany z konkretng osobg, a tym samym wykazuje charakter osobisty.
Poglad, iz powyzsze prawa maja charakter majatkowy, wzmocnit sie poniekad
na kanwie niemieckiego orzeczenia, w ktérym to sad uznat iz konto w serwisie Face-
book podlega dziedziczeniu. W polskim prawie spadkowym tylko prawa i obowigz-
ki, ktére s majatkowe i jednoczesnie niezwigzane $cisle z osobg zmarlego, naleza
do spadku. Wydaje sig, ze zagadnienie charakteru praw na dobrach cyfrowych zostato
w pewnym stopniu podporzadkowane ,koniecznosci” ich dziedziczenia. Zagadnienie
to zostalo odwrdcone. Zamiast okresli¢ nature powyzszych praw i na tej podstawie
okresli¢, czy podlegaja one dziedziczeniu, to niejako zatozono a priori, iz powinno sig¢
je dziedziczy¢, poniewaz mogg przedstawia¢ one ekwiwalent pienigzny, zatem trzeba
wykaza¢ ich majatkowos¢. Takie rozumowanie jest bledne. Po pierwsze, poniewaz nie
mozna traktowa¢ dobr cyfrowych jako jedng kategorig, raczej nalezy kazde dobro ba-
dac z osobna, a po drugie, poniewaz nadal pozostaje kwestia $cislego zwigzku z osoba,
co w moim przeswiadczeniu jest nierozerwalne z istotg portali spolecznosciowych.

2.2. Charakter osobisty - dwa oblicza wizerunku

Jak wynikneto przy analizie majatkowosci, konto w serwisie Facebook rézni sie od kon-
ta Instagram, cho¢ oba sg dobrami cyfrowymi i z pozoru moze si¢ wydawac, ze oferuja
podobne funkcje tylko w innym zakresie. Dla dalszych rozwazan réwnie znaczace
bedzie rozgraniczenie znaczen pojecia wizerunek’, ktore na przestrzeni ostatniego
stulecia uleglo istotnemu rozszerzeniu i moze by¢ powodem konsternacji. Na potrzeby
tego artykulu przyjmuje zgodnie z przewazajacym stanowiskiem w doktrynie koncep-
cje podmiotowych praw osobistych'.

2.2.1. Wizerunek jako podobizna

Pojecie wizerunku przez wiele lat w historii prawa ewoluowalo i ulegalo stopniowym
przeobrazeniom w kierunku rozszerzania jego znaczenia. Poczatkowo definiujac
to dobro, przed II wojng swiatowa odwolywano sie¢ do wizerunku glowy i postaci
indywidualizujagcych dang osobe jako jednostke fizyczna'. Jest jasne, iz autorowi
takiego opisu chodzilto o cechy fizyczne wygladu zewnetrznego cztowieka. By¢ moze
dlatego juz po wojnie nastgpita préba oddzielenia pojecia ,,wizerunku” od ,,obrazu
fizycznego” cztowieka i zaczeto postugiwac sie tym drugim jako bardziej adekwatnym
w kontekscie chronionego dobra®. S. Grzybowski stwierdzil, iz zaréwno wizerunek
jak i portret stanowig jedynie podobizny dobra osobistego, ktére nazwal ,,obrazem

7" Wizerunek - 1) czyja$ podobizna na rysunku, obrazie, zdjeciu itp.; 2) sposob, w jaki dana osoba lub
rzecz jest postrzegana i przedstawiana, Stownik jezyka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/;2579940.
18 Zob.: 1. Lewandowska-Malec, Dobra osobiste, Warszawa 2014, s. 47-52; przeciwnie B. Gawlik, Ochro-
na dobr osobistych. Sens i nonsens koncepcji tzw. praw podmiotowych osobistych, ZNU] Prace z zakresu

prawa cywilnego i wlasno$ci intelektualnej 1985/41, s. 125.

1 J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2009, s. 21, wraz ze wskazang
tam literatura.

2 Zob.: S. Grzybowski, Ochrona dobr osobistych, Warszawa 1957, s. 95.
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fizycznym™'. Zestawiajac te dwa okre$lenia razem mozna odczug, iz na gruncie roz-
wazan tego autora pojecie ,,wizerunek” stanowi co$ bardziej materialnego, pewnego
rodzaju odbicie czy tez nosnik chronionego dobra osobistego. Przeciwstawil si¢ tej
opinii jednak K. Stefaniuk. Powolujgc si¢ na 6wczesng terminologie¢ ustawowg uznat,
ze to portret jest materialnym przedstawieniem wizerunku, z czym zgodzil si¢ pozniej
takze A. Szpunar®>. Wszystkie te rozwazania mozna jednak sprowadzi¢ do wspdlnego
mianownika jakim jest rzeczywisty lub tez utrwalony w jakiej$ postaci zewnetrzny
wyglad fizyczny danej osoby majacy zindywidualizowany charakter.

Znacznie szerzej pojecie ,wizerunku” ujmujg J. Barta i R. Markiewicz traktujac
go jako ,,0gdt zewnetrznych cech, ktére w oczach publicznosci charakteryzujg dana
osobe”, a nie ograniczajac go jedynie do anatomii i naturalnych cech cztowieka®.
Widac zatem, iz sens pojecia ewoluowal, ze wzgledu na dostrzezenie znaczenia jakie
maja dla jednostki elementy niewynikajace bezposrednio z budowy ciata czy twarzy,
ale w pewien sposob charakterystyczne i wyrézniajace ja sposrdd innych ludzi. Cho¢
nadal nie istnieje jedna legalna definicja tego pojecia, to caly czas mamy do czynienia
z uzupelnianiem go o kolejne elementy, ktore zastuguja na ochrone. W doktrynie
podawane sg rézne przyklady, ktére pojecie wizerunku obejmuje swoim zakresem,
ale wcigz istniejg spory w tym aspekcie i nie wyprowadzono jednolitego stanowiska
na ten temat. W literaturze podawany jest miedzy innymi glos*, jak réwniez inne
elementy charakterystyczne dla danej osoby, takie jak: fryzura, ubiér czy makijaz,
a nawet rekwizyty przez nig uzywane. Wskazujac tu czesto przywolywany przez
J. Barteg i R. Markiewicza przyktad stynnego aktora Charliego Chaplina mozna takze
uznac za wizerunek ,,uzywanie charakterystycznych powiedzonek, szczegélny sposéb
poruszania si¢, zachowania, gest”*. Istotnym czynnikiem jest tutaj stopienn powia-
zania danego elementu z konkretng osoba tak, aby byt on dla niej charakterystyczny
oraz aby dana osoba byla przez niego rozpoznawalna.

Zgodnie z polska doktryna, ktdrej podejscie do wizerunku czesciowo przedstawiono
powyzej, ,wizerunek to w istocie po prostu wyglad czlowieka, badz pewne odwzoro-
wanie, uchwycenie tego wygladu™®. Jest to ujecie mozna powiedzie¢ tradycyjne i dos¢
waskie, ktére moim zdaniem nie do konca przystaje do obecnych realiow, ze wzgledu
na znaczenie stowa ,,wizerunek”, bowiem w dzisiejszych czasach to stowo znaczy o wiele
wiecej niz tylko wyglad. Biorac jednak pod uwage fakt, iz ustawodawca tworzac katalog
przyktadowych débr osobistych prawdopodobnie nie przewidywat takiego rozwoju

2 Ibidem, s. 96.

22 Zob.: K. Stefaniuk, Naruszenie prawa do wizerunku przez rozpowszechnianie podobizny, PiP 1970, z. 1,
s. 64-65; A. Szpunar, Ochrona débr osobistych, Warszawa 1979, s. 145.

23 Zob.: J. Barta, R. Markiewicz, Media a dobra osobiste, Warszawa 2009, s. 99.

# A. Karpowicz, Poradnik prawny dla ludzi tworczych, Warszawa 1995, s. 60.

» . Barta, R. Markiewicz, Media..., s. 100; za réwnie szerokim ujeciem wizerunku opowiada sie J. Sien-
czylo-Chlabicz wskazujac réwniez na takie elementy jak charakterystyczny tatuaz, czy sposéb mowienia,
w: Rozpowszechnianie wizerunku oséb powszechnie znanych, PPH 2003, nr 9, s 40.

*  A.Pazik, Prawo do wizerunku w obliczu zmian, ZNU] Prace z prawa wlasnosci intelektualnej 2010/107,
s. 127.
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technologii i jezyka polskiego ani dylematow jakie moga z tego wyniknac, jest jasne iz
mial na celu ochrong wizerunku w jego tradycyjnym znaczeniu.

W istocie konto serwisu Instagram aczy si¢ poniekad z takim znaczeniem wizerun-
ku. Istniejg trzy mozliwosci publikowanych zdjec i filméw: przedstawiajace uzytkowni-
ka konta, przedstawiajace inne osoby lub przedstawiajace zupelnie inne tresci niz ludzie.
W pierwszym przypadku sami godzimy si¢ na rozpowszechnianie naszego wizerunku,
w drugim powinni$my mie¢ zgode tej osoby, a w trzecim problem wizerunku nas nie
dotyczy. Jednak przygladajac sie blizej specyfice konta Instagram, trzeba stwierdzic,
ze to publikowane tresci stanowig ewentualny nosnik wizerunku, natomiast samo kon-
to jest pewnego rodzaju, jak wspomnialam wczesniej, ,,albumem?”, czy tez ,wystawg”
prac w wirtualnym $wiecie, ktéry pozwala innym je podziwia¢. W takiej sytuacji kwa-
lifikacja prawa do konta w Instagramie wydaje si¢ banalna i nie rodzi watpliwosci, gdyz
stanowi prawo do ,,albumu ze zdjgciami” oraz operacji z nim zwigzanych, niezaleznie
od tego czy osoba je posiadajgca jest osobg prywatng czy znanym celebrytg. Prawo takie
bedzie mialo charakter majgtkowy oraz zbywalny, poniewaz tak jak w realnym $wiecie
sprzedaz portretu z wlasnym wizerunkiem nie oznacza si¢ wyzbycia wizerunku jako
takiego. Zatem prawo do konta serwisie Instagram nie wykazuje charakteru $cistego
zwigzku z dang osobg.

2.2.2. Wizerunek jako persona

Obecnie w jezyku potocznym slowo ,wizerunek” nabralo takze innego znaczenia.
Nie uzywa si¢ go jedynie w rozumieniu wygladu danej osoby*, ale coraz cze¢sciej
jako catoksztalt osoby i sposéb w jaki jest postrzegana (ang. image). W zwigzku
z szerokimi mozliwo$ciami komercjalizacji dobra jakim jest wizerunek, pojawilo si¢
zjawisko , kreowania wizerunku”, ktére polega na tym, ze sztab ludzi pracuje nad tym
jak konkretna osoba si¢ porusza, w co si¢ ubiera, w jaki sposéb méwi, a nawet co je.
Calos¢ tych zabiegow sklada si¢ na to jak dana osoba jest odbierana w spoteczenstwie
i podnosi warto$¢ materialng jej wizerunku. Nie dotyczy to jedynie osob stawnych,
ale coraz czesciej zwyklych ludzi, ktérzy sami rowniez w pewnym stopniu kreuja
siebie wykorzystujac do tego social media. Latwiej to jednak zauwazy¢ na przykladzie
0s0b publicznych, ktére najczesciej udostepniaja swoj wizerunek w kampaniach re-
klamowych, poniewaz dobdr odpowiedniej osoby nie polega juz na wyborze miedzy
blondynka czy brunetka, ale na tym czy dana osoba jest aktorem czy sportowcem,
czy wyrdznia si¢ charakterem, ma rozpoznawalny glos, jaki prowadzi tryb zycia,
a nawet jakie ma poglady. Rozpowszechniajac swéj wizerunek rzeczywiscie rozpo-
wszechniamy siebie jako calo$¢, nasze nazwisko, glos, przekonania. Wyglad de facto
stal si¢ jedynie czescig sktadowa ,,wizerunku”.

Odbiciem takiego stanu rzeczy w Internecie jest wirtualny wizerunek i jest to ca-
toksztalt dziatan prowadzonych poprzez aktywnos¢ w portalu Facebook, zaczynajac
od kreacji profilu ze zdjeciem, umieszczeniem imienia i nazwiska, informacji takich

¥ Pomijajac fakt ograniczenia si¢ jedynie do cech anatomicznych, czy tez innych wspomnianych weze-
$niej elementdw jak np. glos.
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jak miejsce zamieszkania czy data urodzenia, poprzez ,like’'owanie” stron, publiczne
wypowiedzi, zamieszczanie postow i udostepnianie linkéw, az po zakladanie grup
dyskusyjnych. Wszystkie te czynnosci wplywaja na to jak wirtualna spotecznos¢ nas
odbiera i postrzega, poprzez te czynnosci kreujemy swoj wizerunek® w sieci. Analizujac
zmiany jakie zachodza w dzisiejszym $wiecie, w ktérym media spolecznosciowe wy-
suwajg sie na prowadzenie wsrod innych srodkéw przekazu, a ogromna cze$¢ naszego
zycia przeniosla si¢ do Internetu, trzeba zastanowi¢ si¢ czy rowniez takie znaczenie
wizerunku nie powinno podlega¢ ochronie.

Bardzo ciekawym pomystem jest koncepcja ,,persony” wprowadzona do literatury
europejskiej przez J.S.C. Pinckaersa, ktorg podziela polska przedstawicielka doktryny -
T. Grzeszak. Wedlug tej ostatniej jest to ,,niematerialne dobro o wartosci majatkowej,
stanowigce majatkowy odpowiednik indywidualnosci cztowieka™, zas ].S.C. Pinck-
aers ,definiujgc ten przedmiot ochrony, wskazat on, iz sktadajg si¢ na niego wszystkie
symbole oraz wyznaczniki identyfikujace osobe¢ fizyczng, jak: imie, wizerunek, glos,
podpis, cechy charakterystyczne oraz pozostale wyrézniajace elementy, dzigki ktérym
konkretna osoba moze by¢ rozpoznana przez innych”. Takie rozwigzanie przypo-
mina w pewnym zakresie monistyczne ujecie konstrukeji dobr osobistych, polegajace
na istnieniu jednego ,,0gélnego dobra osobistego, stanowigcego przedmiot jednolitego
prawa osobisto$ci”?!. Przez wickszos¢ przedstawicieli poglad ten jest jednak krytyko-
wany i opowiadajg si¢ oni za ujeciem pluralistycznym dobr osobistych®. Nalezy jednak
zwroci¢ uwage na wypowiedz S. Grzybowskiego, ktéry poczatkowo jako zwolennik
podejscia pluralistycznego zrewidowat swoje poglady na rzecz podejscia monistycznego
i stwierdzil, ze ogolne pojecie dobra osobistego jest niezbedne i ,uzyteczne zwlaszcza
wowczas, gdy w gre wchodzi ochrona dobra nie tylko niewymienionego w ustawie, ale
nawet takiego, z ktérym trudno byloby polaczy¢ jakgkolwiek nazwe™. W przypadku
profilu Facebook mamy do czynienia wlasnie z taka sytuacjg. Trudno jest okresli¢ to do-
bro, ale jednoczesnie nie mozna zaprzeczy¢, iz na calos¢ naszego wirtualnego profilu
sklada si¢ szereg poszczegdlnych dobr osobistych migedzy innymi: cze$¢ i dobre imie,
nazwisko oraz pseudonim, ktérymi firmujemy kazda aktywnos$¢ wykonywang w por-
talu spoleczno$ciowym, wizerunek w znaczeniu uchwycenia wygladu osoby w postaci
zdje¢, filmoéw lub innej formie, a takze glos oraz tajemnica korespondencji prowadzona
za posrednictwem serwisu i aplikacji Facebook Messenger**.

Cho¢ T. Grzeszak odniosta personeg raczej do 0oséb znanych publicznie® w celu ochro-
ny ich image’u to wydaje mi sie, Ze w dobie Facebooka, gdzie anonimowo$¢ i prywatno$¢

# W rozumieniu sposobu postrzegania danej osoby.

J. Balcarczyk, Prawo do..., s. 313, wraz ze wskazang tam literaturg.

% Ibidem.

31 Zob.: B. Gawlik, Ochrona débr..., s. 127.

32 Zob.: S. Grzybowski, Ochrona..., s. 79; A. Szpunar, Ochrona..., s. 105.

33

29

Zob.: S. Grzybowski, System prawa cywilnego, Wroctaw-Warszawa-Krakow-Gdansk 1974, s. 297.

* Aplikacja stworzona w 2011 r. przez Facebook, Inc. umozliwiajaca czatowanie, komunikacje gtosowa
oraz przesylanie plikéw.

% K. Grzybcezyk, Prawo reklamy, Warszawa 2012, s. 54 wraz ze wskazang tam literatura.
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mocno zeszly na margines, mozna takie prawo przypisa¢ kazdemu, zwlaszcza jesli
uznamy, iz jest ono ,,zbiorowym wyobrazeniem na temat danej osoby, przy czym nie
chodzi tu o jej ocene¢ moralng (dobrg czy zta opinig), tylko o sume wrazen, emocji
i skojarzen jakie ona powszechnie budzi”*. Szereg aktywnosci dokonywanych przez
uzytkownikéw Facebooka ksztaltuje ich wirtualny wizerunek, ich prawo do skojarze-
nia profilu z ich osobg i w mojej opinii jest to prawo $cisle zwigzane z dang jednostka,
zastugujace na ochrone jak dobro osobiste.

2.3. Konkluzja

Dwa serwisy, dwa dobra cyfrowe i dwie rézne oceny. Pomimo, iz zaréwno Facebook jak
i Instagram dostarczaja podobng ustuge swoim uzytkownikom, cho¢ Instagram w znacz-
nie wezszym zakresie, to jednak wlasnie ten zakres powoduje rozréznienie pomiedzy
nimi jako prawa stricte majatkowego oraz osobistego. W przypadku konta Instagram
sprawa wydaje si¢ jasna ze wzgledu na uproszczony charakter ustugi oraz dos¢ prosta
koncepcje nosnika wizerunku. O wiele trudniej jest jednoznacznie okresli¢ profil Face-
book. Niezaleznie jednak od tego, czy mozna rozciaggnac pojecie persony na ten wirtual-
ny wizerunek, czy tez nalezy stworzy¢ podobna konstrukcje na potrzeby Internetu, ale
o innej nazwie, to biorgc pod uwage powyzsza analiz¢ mozna nawet intuicyjnie odczuc
zwiazek osoby fizycznej z jego wirtualnym profilem i to wlasnie on powinien by¢ pod-
stawg kwalifikacji danego dobra. Rdwnocze$nie nie oznacza to, iz charakter osobisty
prawa przekresla jego majatkowos¢. J. Balcarczyk podziela opini¢ E. Woch, zdaniem
ktérej ochrona materialnego aspektu osobowosci prawnej powinna by¢ podstawa dla
wyrdznienia dobr osobistych, nie zas$ ich charakter niemajatkowy””. Réwniez przychylam
sie do tego pogladu, gdyz w dzisiejszym Swiecie komercjalizacja odgrywa tak silng role,
iz nie mozna tworzy¢ skostnialej reguly niemajatkowosci débr osobistych. Jak wida¢
na wskazanych przykladach, nie mozna réwniez traktowac jednolicie wszystkich dobr
czy tresci cyfrowych. Powinno si¢ raczej dazy¢ do ich podziatu na poszczegdlne kategorie
wedlug ich cech wspdlnych, a nastepnie do ich uregulowania. Ostatecznie Facebook jest
serwisem spolecznosciowym, a Instagram bardziej rodzajem bloga.

3. Znaczenie dobr cyfrowych w przyszlosci

Pomijajgc fakt toczacej si¢ dyskusji dotyczacej dziedzicznosci niektérych dobr cyfro-
Jednym z nich bedzie zbywalnos¢ praw. Jak wiadomo wszystkie prawa niemajgtkowe
sg niezbywalne, ale tez nie wszystkie prawa majgtkowe sg zbywalne. Zaczynajac od konta
Instagram, skoro zaktadamy, iz jest ono dobrem majatkowym, to co do zasady powinno
by¢ on dobrem zbywalnym. W zwigzku z tym moze narodzi¢ si¢ handel takimi kontami,
tak jak ma to miejsce w przypadku kont graczy online. Im wyzsze wyniki, tym wiek-
sza warto$¢ konta. W przypadku konta Instagram wartos¢ nalicza ilos¢ ,,followersow”,

3 . Balcarczyk, Prawo do..., s. 313.
37 Ibidem, s. 271.
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czyli obserwujacych dane konto. Inaczej bedzie z Facebookiem, o ile doktryna adaptuje
sie do pogladu, iz prawo osobiste moze mie¢ po czgsci rdwniez charakter majgtkowy
(zwlaszcza jak chodzi o wizerunek i persong), to trudno bedzie tutaj zgodzic¢ si¢ z mozli-
woscig zbycia takiego prawa. Zatem o ile dana osoba, do ktérej profil nalezy, moze w jakis
sposob czerpac z niego zyski, o tyle profil ten nie moze by¢ przedmiotem obrotu, czy tez
przedmiotem dziedziczenia. Nie zaglebiajac si¢ bardziej w analize tego problemu, a jedy-
nie bazujac na powyzszych ustaleniach uwazam, iz osoby uprawnione z tytulu spadku
powinny mie¢ jedynie prawo do uzyskania tresci udostepnianych przez uzytkownika,
natomiast mozliwo$¢ dziedziczenia profilu jako calosci i dalsze jego prowadzenie pod
imieniem i nazwiskiem osoby zmartej jest nielogiczna.

Druga nurtujacg kwestig, ktéra moze znaczaco wplynac na obrét gospodarczy
dobrami cyfrowymi, jest ewentualna mozliwo$¢ wniesienia tego typu débr aportem
do spotki kapitalowej. Rozpatrujac ich zdolno$¢ aportows, profil Facebooka dyskwa-
lifikuje na wstepie niemozno$¢ zbycia tego prawa w przypadku uznania go za prawo
osobiste. Nadal pozostaje jednak konto Instagram, ktére wydaje si¢ by¢ prawem ma-
jatkowym zbywalnym oraz inne dobra cyfrowe. Po przeprowadzeniu doktadnej ana-
lizy, wedlug poszczegdlnych kryteriow sktadajacych sie na zdolno$¢ aportows danego
wktadu niepienieznego, moze si¢ okazac¢, iz bedzie to zupelnie nowa, a jednoczes$nie,
w przypadku oséb umiejetnie zarzadzajacych swoim kontem, bardzo wartosciowa
forma aportu. Nalezy tutaj podkresli¢, iz dopoki brak jest szczegdtowych regulacji
kategoryzujacych odpowiednio poszczegélne dobra cyfrowe, dopoty kazde dobro po-
winno by¢ badane in concreto.

4. Podsumowanie

Zaréwno polskie, jak i europejskie prawo stoi przed ogromnym wyzwaniem jakie stawia
przed $wiatem era cyfrowa. Nie ma watpliwosci, iz coraz wigksza czes$¢ ludzkiego zycia
bedzie toczyla si¢ w $wiecie wirtualnym i spowoduje to coraz wiecej problemdéw prawnych
wymagajacych przeanalizowania i odpowiedniej regulacji. Obecnie przedmiotem dysku-
sji jest juz dziedziczenie dobr cyfrowych, ale za chwile pojawig si¢ kolejne kontrowersje,
jak cho¢by wspomniana wyzej mozliwo$¢ obrotu tymi dobrami, czy ich zdolnos¢ apor-
towa. Jak wida¢, na obecng chwile nie ma nawet dostatecznie dokladnie sformutowane;j
definicji dobr cyfrowych, a tym samym ich prawnej charakterystyki, co na razie nie jest
szczegolnie odczuwanym problemem, ale juz w ciggu najblizszych kilku lat na pewno
bedzie. Swiat dzieki Internetowi stat sie bardziej otwarty niz kiedykolwiek, mozna po-
wiedzie¢, ze wrecz sie ,skurczyl”, poniewaz praktycznie wszystko jest w zasiegu reki, nie-
zaleznie od tego na jakim kontynencie mieszkamy. W rzeczywistosci, w ktorej pieniadz
i konsumpcja stawiane sg na pierwszym miejscu, trudno jest znalez¢ dziedzine zycia,
czy przedmiot, ktéry nadal w zaden sposdb nie podlegatby dzi§ mozliwosci komercjali-
zacji. Majac to na wzgledzie nalezy stawi¢ czota tematyce dobr cyfrowych i gruntownie
przeanalizowac jej problematyke w taki sposéb, aby jak najpelniej ja uregulowac. Jest
to wazne zwlaszcza ze wzgledu na praktyczng kwestig ich pdzniejszego wykorzystania,
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ale réwniez ze wzgledu na koniecznos¢ ochrony tej niewielkiej ilosci débr, ktére nadal
majg charakter osobisty i sg $cisle zwigzane z jednostka.

Prawa osobiste, a zwlaszcza te przedstawione powyzej jak wizerunek czy persona,
maja w mojej opinii silny charakter majatkowy. Zgadzajac si¢ zatem z J. Balcarczyk, iz
prawa osobiste nie powinny by¢ charakteryzowane ze wzgledu na charakter niemajat-
kowy, ale raczej na stopien zwigzania z dang osoba, uwazam, ze wazniejsza jest tutaj
kwestia zbywalnosci prawa. Tylko nieliczne prawa majatkowe nie podlegaja zbyciu,
natomiast prawa osobiste wcale, dlatego pod tym wzgledem powinno si¢ rozpatrywac
prawa na dobrach cyfrowych. W obliczu silnego zjawiska komercjalizacji, nie nalezy
utrzymywac skostnialych podziatéw, ale raczej wypracowac spojrzenie funkcjonalne.
Fakt mozliwosci zarabiania na wizerunku nie wyklucza od razu charakteru osobistego,
gdyz bez watpienia wizerunek nierozerwalnie taczy sie z jednostka i wazniejszy jest
w tym przypadku niemozno$¢ jego zbycia. Ze wzgledu na szczegolng specyfike dobr
cyfrowych oraz ich r6znorodnos¢, ktéra jedynie w malym stopniu wynikneta na wska-
zanych przykladach, uwazam, iz powinny one na chwile obecng by¢ badane kazde
z osobna in concreto, a przyszle regulacje winny dotyczy¢ poszczegélnie wyodrebnio-
nych kategorii, poniewaz wspomniana réznorodnos¢ jest bardzo rozleglta w kontekscie
$wiata wirtualnego.

Between Facebook and Instagram. Virtual Image or Economic
Right? - Analysis of Digital Goods in Concreto

Nowadays the greater part of our lives takes place in a virtual world, which is caused by the era
of digitalisation. Each of our activity on Internet leaves digital footprint: profiles in social net-
works, emails, music collections in digital format or virtual currencies etc. All these data are
some goods that may be called digital goods. Currently there is a rising debate over the possi-
bility of inheriting them, nonetheless their significance is increasing day by day. Presumably
they become the object of business transactions on a large scale in the near future. Although
they have a number of common features, their specificity induces that they cannot be treated
equally and should be considered in concreto.

In this article I will consider whether components of a Facebook or Instagram account
altogether may be a virtual form of the image or they should rather be concerned as a prop-
erty law. Even though both websites provide similar services, the comparison of the scope
of their services and the specificity may lead to completely different conclusions regarding
each of them separately.

Key words: digital goods, personal rights, property law, Facebook, Instagram, right
of persona, image
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Odpowiedzialnos¢ podmiotéw dziatajgcych
w sektorze nowych technologii z tytutu naruszenia
praw autorskich i wtasnosci intelektualnej
przez osoby trzecie. Perspektywa europejska

Streszczenie:

Niniejszy artykul poddaje analizie problem odpowiedzialnosci podmiotéw dzialajacych
w sektorze nowych technologii za dzialania oséb trzecich, naruszajace prawa wilasno-
$ci intelektualnej i prawa autorskie. Celem artykulu jest odpowiedz na pytanie jaki jest
zakres roszczen, z ktérymi uprawnieni z tytutu praw autorskich i wlasnosci intelektual-
nej moga wystepowac przeciwko dostawcom ustug internetowych, posrednikom, ope-
ratorom wyszukiwarek internetowych oraz osobom zamieszczajacym hipertacza, w na-
stepstwie naruszenia ich uprawnien przez osoby trzecie. Przeanalizowano orzecznictwo
TSUE dotyczace odpowiedzialnosci tychze podmiotéw oraz zgodnosci z prawem UE
wydawanych wzgledem nich nakazéw oraz wysuwanych roszczen odszkodowawczych.
Wreszcie, dokonano oceny tych rozwigzan, z perspektywy zachowania nalezytej rowno-
wagi pomiedzy uprawnieniami stron.

Stowa kluczowe: odpowiedzialno$¢ dostawcy ustugi, host-provider, posrednik,
mere conduit, dyrektywa 2000/31, dyrektywa 2001/29, dyrektywa 2004/48

. Wprowadzenie

Gléwnymi problemami zwigzanymi ze skutecznym dochodzeniem roszczen cywil-
noprawnych wyniktych ze zdarzen, ktére zostaly dokonane za posrednictwem in-
ternetu s3 identyfikacja i lokalizacja bezposrednich sprawcéw tych zdarzen, a takze

! Autorka jest doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego Wydzialu Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego oraz aplikantka adwokacka - czlonkiem Izby Warszawskie;.
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rozproszenie szkody. Efemeryczna natura internetu ulatwia bowiem wyrzadzanie re-
latywnie matych szkdéd na globalng skale. W konsekwencji srodowisko elektroniczne
generuje szczegolne rodzaje zagrozen dla podmiotéw uprawnionych, zwlaszcza z tytutu
praw autorskich i wlasnosci intelektualnej?.

Przedstawiajgc problem obrazowo, o ile $ciggniecie pliku muzycznego przez jed-
ng osobe nie wyrzadza wlascicielowi praw do utworu szkody, ktéra uzasadniataby
uruchamianie postgpowania przed sagdem powszechnym, o tyle globalna, wirtualna
dostepno$¢ niemalze wszystkich utwordw z jakimi internauci mogg zechciec sie zapo-
zna¢, uderza w sposob jak najbardziej realny w uprawnienia majatkowe ich tworcow-.
Problem ten jest dostrzegalny we wszystkich jurysdykcjach®.

Wobec powyzszego naturalng odpowiedzig uprawnionych sg proby egzekwowania
posiadanych roszczen wobec podmiotéw, ktdre sg tatwe do zlokalizowania, posiadaja
mozliwos¢ skutecznego oddzialywania na tresci dostepne w sieci oraz sg wyplacalne.

J. Lipton stawia teze¢, ze myslac o przyszlosci regulacji internetu, rezim prawny do nie-
go stosowany powinno si¢ uksztaltowac biorac pod uwage szczegdlng pozycje dostawcow
ustug internetowych. Dostawca posiada bowiem odpowiednie narzedzia oraz infrastruk-
ture by usuwac naruszenia, blokowac ich rozprzestrzenianie oraz lokalizowac ich spraw-
cow. W konsekwencji to wlasnie na posredniku, pod rygorem kar, powinna sie koncen-
trowa¢ odpowiedzialno$¢ za zgodnos¢ tresci wyswietlanych w internecie z prawem®.

Stanowisko polemiczne wobec tej pozycji zajmuje J. Kulesza, ktora wskazuje, ze kon-
cepcja zaprezentowana przez J. Lipton w Rethinking Cyberlaw nie bierze pod uwage
gwarancji sprawiedliwego procesu czy zapewnienia nalezytego balansu pomiedzy pra-
wami potencjalnych powodéw, a innymi prawami jak swoboda dziatalnosci gospodar-
czej, prawo do prywatnosci czy wolnos¢ stowa®.

Majac na uwadze toczone dyskusje nad ksztaltem regulacji internetu, przedmiotem
niniejszego artykutu jest analiza orzeczen TSUE, w ktdérych zajmuje si¢ on problema-
mi odpowiedzialnosci przedsiebiorcéw dziatajacych w sektorze nowych technologii
za dziatalno$¢ internautéw - ustugobiorcow i innych oséb trzecich. Przeanalizowane
zostaly trzy najdonioslejsze grupy przypadkow, mianowicie gdy uprawniony pozywa
za dzialania oséb trzecich dostawce ustugi internetowej — pofaczenia internetowego,

> N.P. Suzor, R. Choi, K.M. Pappalardo, Moments of flux in intermediary liability for copyright infringe-
ment [w:] Intellectual Property Governance for the 21st Century: Global Evolution, red. M. Perry, Spring-
er 2016, s. 129.

3 Szerzej o ekonomicznych aspektach kompensacji deliktéw rozproszonych: M. Faure, E Weber, Dispersed
Losses in Tort Law - An Economic Analysis, Journal of European Tort Law 2015, t. 6, nr 2, s. 163 et sq.

*A. Amirmahani, Digital Apples and Oranges: A Comparative Analysis of Intermediary Copyright Li-
ability in the United States and European Union, Berkeley Technology Law Journal 2015, t. 30, s. 865;
J. Lipton, Rethinking Cyberlaw: A New Vision for Internet Law, Northampton 2015; K.S. Wan, Internet
Service Providers’ Vicarious Liability Versus Regulation of Copyright Infringement in China, Journal of Law,
Technology and Policy 2011, nr 375, s. 376; A. Holland, C. Bavitz, NoC Online Intermediaries Case Studies
Series: Intermediary Liability in the United States, Berkman Center for Internet & Society 2015, s. 70.

> J. Lipton, Rethinking Cyberlaw...

¢ J. Kulesza, Rethinking cyberlaw: a new vision for Internet law, Law, Innovation and Technology 2016, t. 8,
nr1,s. 141.
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host-providera oraz dostawce ustugi cachingu, a takze operatora wyszukiwarki interne-
towej oraz podmiot profesjonalny zamieszczajacy w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej hiperlacza.

W ocenie Autorki artykulu w orzecznictwie europejskim widoczne jest zjawisko
rezygnacji przez uprawnionych z masowego pozywania jednostek-bezposrednich
sprawcow naruszen, ale wykorzystujac rozmaite podstawy prawne znajdujace si¢ poza
kodyfikacjami cywilnymi, staraja sie oni wymusi¢ usunigcie naruszen lub kompensacje
szkody i zado$¢uczynienie za krzywde¢’ od silniejszego podmiotu niz sprawca.

Celem artykulu jest, po pierwsze, odpowiedz na pytanie, jaki jest zakres roszczen
z ktérymi uprawnieni z tytutu praw autorskich i wlasnosci intelektualnej moga wy-
stepowac przeciwko dostawcom ustug internetowych, operatorom wyszukiwarek in-
ternetowych oraz osobom zamieszczajacym hiperlacza, w nastepstwie naruszenia ich
uprawnien przez osoby trzecie. Po drugie, artykul nakresla jakimi zasadami powinni
sie kierowa¢ uprawnieni by skutecznie pozywac wskazang grupe podmiotow i wreszcie,
ocena rozwigzan wynikajacych w tym zakresie z prawa europejskiego, z perspektywy
zachowania nalezytej rownowagi pomiedzy prawami powodow, a wolnoscig stowa,
prywatnoscig i swobodg dziatalnosci gospodarcze;j.

2. Dostawca uslugi w rozumieniu dyrektywy o spoleczenstwie informacyjnym

Pierwszg kategoriag podmiotéw, ktdre zgodnie z prawem europejskim moga odpowiada¢
za dzialania os6b trzecich, podejmowane za posrednictwem internetu, sg dostawcy
ustug spoleczenstwa informacyjnego®. Do tego grona naleza w szczeg6lnos$ci dostawcy
ustugi dostepu do internetu (tzw. mere conduit), a takze dostawcy ustugi cachingu oraz
host-providerzy, scharakteryzowani ponizej. Podmioty te z jednej strony moga pono-
si¢ odpowiedzialno$¢ z tytulu czynéw niedozwolonych za dzialania ustugobiorcéw,
a z drugiej, moga zosta¢ zobowiazane do usuniecia naruszen dokonywanych przez
osoby trzecie oraz zapobiegania dalszym”.

Zgodnie z art. 2 lit. b dyrektywy 2000/31/WE'" ustugodawcy jest kazda osoba fi-
zyczna lub prawna, ktéra §wiadczy ustugi spoteczenstwa informacyjnego. Ustuga spo-
leczenstwa informacyjnego zas, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. b dyrektywy 2015/1535/UE",

7 Zob. wyrok TSUE z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie C-99/15 Christian Liffers przeciwko Producciones
Mandarina SL i Mediaset Esparia Comunicacion SA, ECLI:EU:C:2016:173.

8 T.-E. Synodinou, Intermediaries’ liability for online copyright infringement in the EU: Evolutions and
confusions, Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice
2015, t. 31, s. 67.

° O. Corey, Intermediary Liability for Harmful Speech: Lessons from Abroad, Harvard Journal of Law &
Technology 2014, t. 28, nr 1, s. 311.

19 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie nie-
ktorych aspektéw prawnych ustug spoteczeristwa informacyjnego, w szczegdlnosci handlu elektronicznego
w ramach rynku wewnetrznego (Dz.Urz. L 178, 17.7.2000), p. 1-16 (dalej jako: dyrektywa 2000/31/WE).

"' Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrzesnia 2015 r. ustanawiajaca
procedure udzielania informacji w dziedzinie przepiséw technicznych oraz zasad dotyczacych ustug
spofeczenstwa informacyjnego (Dz.Urz. L 241, 17.9.2015), p. 1-15 (dalej jako: dyrektywa 2015/1535).
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jest kazda ustuga normalnie $wiadczong odptatnie, na odleglos¢, drogg elektroniczna
i na indywidualne zgdanie odbiorcy ustug'.

W zakresie odpowiedzialno$ci za dzialalnos¢ ustugobiorcow, dyrektywa 2000/31/WE
przewiduje trzy specjalne kategorie ustugodawcéw swiadczacych ustugi spoleczenstwa
informacyjnego, polegajace na udzielaniu dostepu do internetu, hostingu i cachingu.
Szczegdlny status tych podmiotéw wyraza sie w specyficznej konstrukcji odpowiedzial-
nosci za tresci osob trzecich przekazywane lub przechowywane w ramach prowadzo-
nych przez nie dziatalnosci®.

Artykut 12 dyrektywy 2000/31/WE dotyczy odpowiedzialnosci dostawcy internetu
(tzw. mere conduit)'. Zgodnie z nim podmiot, ktérego dzialalnos¢ polega na transmisji
w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez ustugobiorce oraz na za-
pewnianiu dostepu do sieci telekomunikacyjnej, nie powinien by¢ odpowiedzialny
za przekazywane informacje, jezeli nie jest inicjatorem przekazu, nie wybiera odbiorcy
przekazu oraz nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w tym przekazie®.

Podobnie, zgodnie z art. 13 dyrektywy 2000/31/WE, ktdry dotyczy tzw. cachingu,
ustugodawca pod okreslonymi warunkami nie powinien by¢ odpowiedzialny z tytu-
tu automatycznego, posredniego i krotkotrwalego przechowywania informacji doko-
nywanego w celu usprawnienia p6zniejszej transmisji informacji na zadanie innych
ustugobiorcow'®. Warunki te narzucajg ze, po pierwsze, nie moze on modyfikowac
przekazywanych informacji. Po drugie, cigzy na nim obowiazek przestrzegania wa-
runkow dostepu do informacji oraz aktualizowania informacji, okreslonych w sposéb
szeroko uznany i uzywany w branzy. Po trzecie, nie moze zaktécaé dozwolonego postu-
giwania si¢ technologia, szeroko uznang i uzywang w branzy w celu uzyskania danych
o korzystaniu z informacji. Jednocze$nie ma obowiazek niezwlocznego usuniecia lub
uniemozliwienia dostepu do przechowywanych informacji, gdy uzyska wiarygodna
wiadomos$¢, ze informacje zostaly usunigte z poczatkowego zrodla transmisji lub do-
step do nich zostal uniemozliwiony albo gdy sad lub organ administracyjny nakazat
usunigcie informacji lub uniemozliwienie dostepu'’.

Wreszcie, zgodnie z art. 14 dyrektywy 2000/31/WE, ktory dotyczy hostingu, dostaw-
ca ustugi (tzw. host-provider) nie powinien by¢ odpowiedzialny za czynnosci zwigzane

2 A. Kuczerawy, Intermediary Liability & Freedom of Expression: Recent Developments in the EU Notice &
Action Initiative, Computer Law & Security Review 2015, nr 31, s. 47.

B A. Amirmahani, Digital Apples and Oranges: A Comparative Analysis of Intermediary Copyright Liabi-
lity in the United States and European Union, Berkeley Technology Law Journal, 02.09.2015, t. 30, s. 867;
A. Potasz, Odpowiedzialnos¢ ustugodawcéw bedgcych posrednikami w Internecie - przeglgd orzecznictwa
w latach 2014 i 2015, Glosa 2016, nr 1, s. 67; wyrok TSUE z 12 lipca 2011, sprawa C-324/09 LOréal SA,
Lancéme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, LOréal (UK) Ltd p. eBay International
AGiin., ECLI:EU:C:2011:474, § 107.

" T.E Aplin, Copyright Law in the Digital Society: The Challenges of Multimedia, Hart Publishing, Hart
Publishing 2005, s. 107-9.

5 O. Castendyk, E.J. Dommering, A. Scheuer, European Media Law, Austin-Boston-Chicago-New York
2008, s. 1099.

' J.P. van Cutsem, E-commerce in the world: aspects of comparative law, Bruylant 2008, s. 161.

7 O. Castendyk, E.J. Dommering, A. Scheuer, European Media Law..., s. 1100.
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z przechowywaniem informacji przekazanych przez ustugobiorce i na jego zadanie
pod warunkiem, ze nie ma wiarygodnych wiadomosci o bezprawnym charakterze
dziatalnosci lub informacji, a w odniesieniu do roszczen odszkodowawczych — nie
wie o stanie faktycznym lub okolicznos$ciach, ktére w sposob oczywisty swiadczg o tej
bezprawnosci'®. Ustugodawca nieposiadajacy takiej wiedzy ma jednak obowigzek nie-
zwlocznego podjecia dziatan majacych na celu usuniecie lub uniemozliwienie dostepu
do informacji, gdy uzyska takie wiadomosci lub zostanie o nich powiadomiony®.

Takie uksztaltowanie przestanek odpowiedzialnosci deliktowej sprawa, ze przypisa-
nie dostawcy ustugi dostepu do internetu, cachingu oraz host-providera odpowiedzial-
nosci deliktowej za dzialania uzytkownikow sieci nie jest ani automatyczne, ani proste,
co pokazata sprawa Mc Fadden®.

W 2010 r. niemiecki BGH wydat wyrok, w ktérym zobowigzal dostawcédw sieci WiFi
do zabezpieczenia za pomocg hasla ich sieci, by unikna¢ sytuacji, w ktérej osoba trzecia
za posrednictwem niezabezpieczonego pofaczenia naruszy cudze prawa autorskie lub
wlasnosci intelektualnej (WI)*.

W sprawie, ktdra zawista przed TSUE, Mc Fadden, niemiecki przedsiebiorca, udo-
stepnit publicznie w poblizu swojego zakladu niezabezpieczong sie¢ WiFi, oferujaca
bezplatny i anonimowy dostep do Internetu. Celem udostepnienia pofaczenia bezprze-
wodowego bylo zwrdcenie uwagi na firme i przyciaggniecie do niej klientéw. Jednocze-
$nie za posrednictwem tej sieci, blizej nieokreslony uzytkownik, bezprawnie udostepnit
utwor, do ktérego prawa posiada Sony Music Entertainment GmbH.

Uprawniona wezwala Mc Faddena do zaniechania naruszenia jej praw do fonogra-
mu. W odpowiedzi na wezwanie do zaniechania naruszenia Mc Fadden wniést do sagdu
powodztwo o ustalenie nieistnienia prawa Sony. Kolejno, w ramach powodztwa wza-
jemnego, Sony zazadata od Mc Faddena odszkodowania z tytulu bezposredniej odpo-
wiedzialnosci za naruszenie jej praw do fonogramu, zaniechania dalszego naruszenia
praw oraz zwrotu kosztow procesu.

Sad pierwszej instancji oddalil powddztwo Mc Faddena zasgdzajac zadania Sony.
Mc Fadden odwolal si¢ od wyroku, wskazujac, ze ponoszenie przez niego odpowie-
dzialnosci jest wylaczone na mocy przepisow prawa niemieckiego dokonujgcych
transpozycji art. 12 ust. 1 dyrektywy 2000/31. W odpowiedzi Sony Music zazadala
utrzymania wyroku pierwszoinstancyjnego w mocy oraz zasadzenia od Mc Faddena
odszkodowania na podstawie niemieckiego prawa dotyczacego odpowiedzialnosci po-
Sredniej operatoréw bezprzewodowej sieci lokalnej. Sad rozstrzygajacy sprawe wystapit

'8 . Lahe, K. Turk, The Web Host’s Privilege of Limited Liability: Its Application to Operators of Commen-
tary Rooms, European Review of Private Law 2012, t. 20, nr 2, s. 452.
¥ Ibidem's. 1100-1101.

20 Wyrok TSUE z 15 wrze$nia 2016 r. w sprawie C-484/14 Tobias McFadden p. Sony Music Entertainment
Germany GmbH, ECLI:EU:C:2016:689 (dalej jako: sprawa McFadden), § 22-32.

2 Wyrok BGH, sygn. akt I ZR 121/08 [2010], Sommer unseres Lebens.

22 Szerzej o prawie niemieckim dotyczacym odpowiedzialnoéci dostawcy internetu, na kanwie ktore-
go wyrdst spor przed sadem odsytajacym: Ch. Busch, Secondary Liability for Open Wireless Networks
in Germany: Balancing Regulation and Innovation in the Digital Economy, SSRN Working Papers, luty
2016, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2728350, 28.12.2016.
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z pytaniami prejudycjalnymi, w ktérych dazyt do ustalenia, czy w okolicznosciach ta-
kich jak w postepowaniu gléwnym mozna na podstawie dyrektywy 2000/31 przypisac
Mc Faddenowi odpowiedzialnos¢ z tytutu mere-conduit.

Odpowiadajac na pytania TSUE w pierwszej kolejnosci wskazal, ze udostepnianie
nieodptatnie sieci WiFi bedzie stanowi¢ ustuge spoleczenstwa informacyjnego, pod wa-
runkiem jest dokonywane w celach reklamowych, w odniesieniu do débr i ustug ofero-
wanych przez ustugodawce (element odptatnosci ustugi spoteczenstwa informacyjnego)™.

Kolejno wskazano, ze art. 12 ust. 1 dyrektywy 2000/31 stoi na przeszkodzie temu,
by osoba poszkodowana naruszeniem jej praw do utworu, mogta zada¢ od dostawcy
dostepu do sieci telekomunikacyjnej odszkodowania na tej podstawie, Ze jeden z doste-
péw do tej sieci zostal uzyty przez osoby trzecie do naruszenia jej praw. Jednoczesnie
TSUE nakazal interpretowaé komentowany przepis w ten sposob, ze nie zabrania on,
by osoba uprawniona zadata od dostawcy ustugi podjecia dzialan zapewniajacych za-
przestanie naruszenia jej praw, a takze zasadzenia kosztéw wezwania do zaniechania
naruszenia oraz kosztéw sagdowych*.

Jednoczesnie TSUE orzekl, ze sad krajowy moze, na podstawie przepisow imple-
mentujacych art. 12 ust. 1 dyrektywy 2000/31, zobowigza¢ pozwanego pod rygorem
grzywny, by — w celu uniemozliwienia naruszen praw autorskich i WI - zabezpieczyt
sie¢ WiFi hastem, ktére dostepne jest dopiero po ujawnieniu tozsamosci Iaczacego sie.
W ocenie TSUE takiego rodzaju nakaz jest proporcjonalny, gdyz wczesniejsze podanie
danych osobowych co do zasady powinno zniecheci¢ osobe trzecig do dokonywania,
za posrednictwem takiego polaczenia WiFi, dzialan sprzecznych z prawem?™.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze sposob uksztaltowania odpowiedzialnosci wskazanych
podmiotéow w dyrektywie 2000/31 sprawia, ze dostawca tychze ustug spoteczenstwa
informacyjnego przede wszystkim jest zobowigzany w sposéb efektywny reagowac
na informacje o naruszeniach praw innych podmiotow?¢. Co wiecej, przepisy te daja
ustawodawcy krajowemu prawo wprowadzenia odpowiednich podstaw do wydawania
nakazdéw sagdowych przeciwko tymze podmiotom, ktérych celem bedzie zobowigzanie
ustugodawcy do usuniecia naruszen jak rowniez zapobieganiu kolejnym.

To z kolei prowadzi w praktyce do kolizji pomiedzy prawami osob zglaszajacych
naruszenia a swobodg wykonywania dziatalnosci gospodarczej przez ustugodawce
oraz wolnoscig wypowiedzi polaczong z prawem dostepu do informacji innych uzyt-
kownikow sieci”’.

O ile nie budzi watpliwosci natozenie na dostawce ustugi obowigzku usunie-
cia materialu naruszajacego cudze prawa, znacznie wiecej watpliwosci wzbudzajg

2 Ibidem, § 43.

2 Ibidem, § 79.

> Ibidem, § 101.

% Zob. E. Rosati, Why a Reform of Hosting Providers’ Safe Harbour is Unnecessary Under EU Copyright
Law, ,CREATe Working Paper” 2016, nr 11, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=
2830440, 28.12.2016.

¥ A.Hurst, Data Privacy And Intermediary Liability: Striking A Balance Between Privacy, Reputation,
Innovation, And Freedom Of Expression, Journal of Internet Law 2015, t. 19, nr 3, s. 10.
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w orzecznictwie nakazy wdrazania przez dostawcy ustug systemow filtrowania tresci
internetowych oraz blokowania dostepu do stron internetowych. TSUE wypracowal
w tym zakresie juz pewne standardy, ktdre stanowi¢ beda przedmiot dalszej analizy?®.

3. Posrednik, z ktorego ustug korzystala osoba trzecia do naruszania praw
wlasnoéci intelektualnej lub praw autorskich

Drugg grupa aktéw prawa pochodnego, ktdre zawieraja podstawy prawne wykorzysty-
wane w celu zobowigzania przedsiebiorcéw do usuwania naruszen praw WI i autor-
skich, s3 odpowiednio dyrektywa 2004/48 oraz dyrektywa 2001/29.

Zgodnie z art. 11 dyrektywy 2004/48 panstwa czlonkowskie maja w ramach przyzna-
nej im autonomii proceduralnej zapewnic, by w sytuacjach, w ktérych podjeta zostala
decyzja sadu stwierdzajaca naruszenie prawa wlasnosci intelektualnej lub autorskiego,
organy sagdowe mogly wydawa¢ wobec naruszajacych zakaz kontynuacji naruszenia
lub stosownie nakaz usuniecia naruszen.

Panstwa maja réwniez zapewni¢ uprawnionym z tytulu praw WI mozliwos¢
skladania wniosku o opisany w akapicie poprzedzajacym nakaz sadowy wobec ,,po-
$rednikow, z ustug ktérych korzysta strona trzecia do naruszania prawa wlasnosci
intelektualnej”. Posrednika mozna przy tym zobowigza¢ do podjecia dziatan majg-
cych zabezpieczy¢ przed ponownym naruszeniem praw przez osoby trzecie. Arty-
kut 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29 zawiera konstrukcje analogiczna, z zastrzezeniem,
ze w celu wydawania nakazéw zwalczania naruszen praw autorskich nie wymaga sie
stwierdzenia naruszenia wyrokiem.

Za niestosowanie si¢ do nakazéw panstwa cztonkowskie fakultatywnie moga prze-
widzie¢ w prawie krajowym mozliwos$¢ poddania naruszajacego nakaz sgdowy powta-
rzalnej karze pieni¢znej w celu zapewnienia zgodnosci z orzeczeniem.

W praktyce nie kazde zadanie usunigcia naruszen i podjecia dziatan na rzecz za-
pobiezeniu nowym, wysuwane przez powodoéw jest zgodne z dyrektywami. W dalszej
czesci przeanalizowano jakie warunki, w $wietle orzecznictwa TSUE, musi spelnia¢
nakaz sadowy skierowany wobec posrednika, aby uzna¢ go za zgodny z dyrektywami
2004/48 12001/29.

3.1. Wdrazanie systemow filtrowania tresci

W sprawie Scarlet Extended belgijska organizacja zbiorowego zarzadzania prawami au-
torskimi SABAM uznata, Ze internauci korzystajacy z ustug dostawcy internetu Scarlet
bez zezwolenia i bez uiszczania oplat pobierajg utwory zapisane w jej katalogu za po-

$rednictwem internetu, przy uzyciu sieci ,peer-to-peer”*.

2 M.L Rantou, The growing tension between copyright and personal data protection on an online envi-
ronment: The position of Internet Service Providers according to the European Court of Justice, European
Journal of Law and Technology 2012, t. 3, nr 2.

¥ Wyrok TSUE z 24 listopada 2011 w sprawie C-70/10 Scarlet Extended SA p. Société belge des auteurs,
compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), ECLI:EU:C:2011:771 (dalej jako: sprawa Scarlet Extended),
§$17.
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W sporze przed sagdem pierwszej instancji SABAM zazadata by ten stwierdzit istnie-
nie naruszen prawa autorskiego — do powielania i publicznego udostepniania — w od-
niesieniu do utworéw muzycznych zawartych w jej repertorium. Powddka dowiodta,
ze naruszenia wynikaja z niedozwolonej wymiany, za posrednictwem uslug $wiad-
czonych przez Scarlet, elektronicznych plikdw muzycznych za pomocg programéw
»peer-to-peer”*.

Dodatkowo SABAM wniosta o nalozenie na Scarlet obowigzku doprowadzenia
do zaprzestania tych naruszen. Zaprzestanie, w ocenie organizacji, mialoby si¢ odby¢
poprzez odpowiednio — uniemozliwienie lub zablokowanie — wszelkich form wysylania
lub otrzymywania przez klientéw za posrednictwem programoéw ,,peer-to-peer” plikow
zawierajacych utwory muzyczne bez zezwolenia uprawnionych podmiotéw.

Sad pierwszej instancji uwzglednit zadania powodki, co zostalo zakwestionowane
przez pozwang w zlozonej apelacji. Scarlet wskazywala, Ze zastosowanie sie do tego
nakazu jest niemozliwe, jako Ze skutecznos$c¢ i trwaltos¢ systemow blokowania lub filtro-
wania nie zostala dowiedziona przez powotanych bieglych. Ponadto, wdrozenie takich
rozwigzan napotyka na wiele praktycznych przeszkdd, takich jak problemy przepusto-
wosci i wplyw na sie¢. Wreszcie, argumentowano, ze wszelkie proby blokowania takich
plikéw sg bardzo szybko skazane na porazke®, gdyz istnieje obecnie szereg programow
uniemozliwiajacych sprawdzenie ich zawartosci przez osoby trzecie®.

W uzasadnieniu Scarlet podniosta, Ze sporny nakaz jest niezgodny z przepisem trans-
ponujacym do prawa krajowego art. 15 dyrektywy 2000/31, z tego wzgledu, iz naktada on
na nig ogdlny obowigzek nadzorowania polaczen w jej sieci, gdyz wszelkie rozwigzania
polegajace na blokowaniu lub filtrowaniu ruchu ,peer-to-peer” wymagaja bezwzgled-
nie uogélnionego nadzorowania wszelkich pofaczen dokonywanych w ramach tej sieci.
Konsekwentnie, wdrozenie systemu filtrowania moze narusza¢ réwniez przepisy prawa
UE dotyczace ochrony danych osobowych i tajemnicy pofaczen w zakresie, w jakim
filtrowanie pociaga za sobg przetwarzanie adreséw IP, stanowigcych dane osobowe®.

Sad odsylajacy wystapil zatem z pytaniem prejudycjalnym, czy zgodnym z prawem
UE, tj. dyrektywami 2000/31, 2001/29 i 2004/48 jest nakazanie dostawcy ustug inter-
netowych wdrozenia systemu filtrowania wszystkich potgczen elektronicznych prze-
kazywanych za posrednictwem jego ustug, w szczegolnosci przy zastosowaniu progra-
mow ,,peer-to-peer’, ktory to system mialby zastosowanie bez rozréznienia w stosunku
do wszystkich jego klientéw i byl stosowany wyltacznie w celach zapobiegawczych,
na wylaczny koszt ISP i bez ograniczen w czasie.

Trybunal Sprawiedliwosci ustosunkowat sie do tak sformutowanego pytania nega-
tywnie. Wskazane zostalo, ze w niniejszej sprawie nastepuje kolizja wartosci, zwlasz-
cza ochrony praw wlasnosci intelektualnej, swobody dziatalnosci gospodarczej oraz
ochrony prywatnosci i danych osobowych. Zadne z tych praw nie ma w systemie

0 Ibidem, § 19.

U Ibidem, § 24.

2. Zob. T. Minarik, A.-M. Osula, Tor does not stink: Use and abuse of the Tor anonymity network from
the perspective of law, Computer Law & Security Review 2016, t. 32, nr 1.

3 Ibidem, § 25-6.
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prawa UE charakteru bezwzglednego i kazde moze ulega¢ uzasadnionym i propor-
cjonalnym ograniczeniom?.

System, jakiego domagal si¢ SABAM, Trybunat Sprawiedliwosci uznat za sprzecz-
ny z prawem UE dlatego, Ze nie zapewnial nalezytej rownowagi pomiedzy ochrong
praw wiasnosci intelektualnej a swobodg dzialalnosci gospodarczej. Wprowadzenie
go nie tylko prowadziloby do catkowitego przerzucenia ci¢zaru finansowego ochrony
praw wilasnosci intelektualnej na przekaznika, ale réwniez naruszaloby prawa klientow
do ochrony prywatnosci i otrzymywania oraz przekazywania informacji wynikajace
zart. 8111 KPP*.

Oczywiste jest bowiem, po pierwsze, ze nakaz ustanowienia spornego sytemu fil-
trowania pociggalby za sobg koniecznos$¢ przeprowadzania systematycznej analizy
wszelkich tresci oraz gromadzenie i identyfikacje adreséw IP uzytkownikéw, od kto-
rych pochodzg przestane w sieci nielegalne tresci, ktére to adresy stanowia dane oso-
bowe’®. Ponadto nakaz naruszytby wolnos$¢ informacji, poniewaz system ten mogtby
nie rozrdznia¢ w wystarczajagcym stopniu tresci niezgodnej z prawem i tresci zgodnej
z prawem, skutkiem czego jego wdrozenie mogloby doprowadzi¢ do blokady polfaczen
o tresci zgodnej z prawem™”.

Rozumowanie zaprezentowane w sprawie dotyczacej posrednika bedacego jednocze-
$nie dostawcg ustugi typu mere conduit zostalo podtrzymane przez TSUE w analogicznej
sprawie dotyczacej posrednika — host providera - SABAM p. Netlog®. Netlog stanowi
platforme sieci spotecznosciowej online. Na platformie tej kazdy uzytkownik otrzymuje
do dyspozycji swoj osobisty obszar zwany ,,profilem”. Na swoich profilach uzytkownicy
moga w szczegolnosci prowadzi¢ dziennik, wskazywac, jakie sg ich rozrywki i upodoba-
nia, pokazywac przyjaciol, umieszczac¢ zdjecia lub fragmenty filmow wideo.

W ocenie SABAM obstugiwana przez Netlog sie¢ spolecznosciowa umozliwia wszyst-
kim uzytkownikom korzystanie za posrednictwem swojego profilu z utworéw muzycz-
nych i audiowizualnych z repertuaru SABAM. Udostepnienia te majg miejsce bez zgody
SABAM, a Netlog nie uiszcza za to zadnej optaty”. Konsekwentnie SABAM zazada-
fa od Netlog wprowadzenia systemu monitorowania i filtrowania tresci zamieszczanej
na profilach uzytkownikéw w celu usuwania materiatéw naruszajacych jej prawa.

TSUE uznal, ze nakaz ustanowienia spornego systemu filtrowania oznacza nadzoro-
wanie, w interesie podmiotéw praw autorskich, wszystkich lub zdecydowanej wigkszosci

* Ibidem, § 43-44.

% Ibidem, § 48-9.

3¢ Ibidem, § 51; wyrok TSUE z 19 pazdziernika 2016 r. w sprawie C-582/14 Patrick Breyer p. Bundesre-
publik Deutschland, ECLI:EU:C:2016:779.

7 Ibidem, § 51-2; szerzej: E. Psychogiopoulou, Copyright Enforcement, Human Rights Protection and
the Responsibilities of Internet Service Providers after Scarlet, European Intellectual Property Review, 2012,
s.552-555; D. Meale, SABAM v Scarlet: Of Course Filtering of the Internet is Unlawful, but this Isn't the End
of the Story, European Intellectual Property Review 2012, s. 429-432; E. Rizzuto, Injunctions against
Intermediate Online Service Providers, Computer and Telecommunications Law Review 2012, s. 69-73.

3 Wyrok TSUE z 16 lutego 2012 r. w sprawie C-360/10 Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten
en Uitgevers CVBA (SABAM) p. Netlog NV, ECLI:EU:C:2012:85 (dalej jako: sprawa SABAM p. Netlog).

3 Ibidem, § 16-8.
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informacji przechowywanych u danego podmiotu §wiadczacego ustugi hostingowe,
w sposob nieograniczony w czasie, obejmujac przy tym wszelkie przyszle naruszenia
i zakladajac konieczno$¢ ochrony utwordéw nie tylko istniejacych, ale réwniez tych,
ktére w chwili wdrozenia omawianego systemu jeszcze nie powstaly*’. Konsekwentnie,
nakaz taki stanowilby kwalifikowane naruszenie wolnosci prowadzenia przez podmiot
$wiadczacy ustugi hostingowe dziatalnosci gospodarczej. Zobowigzywalby go bowiem
do wprowadzenia ztozonego, kosztownego i trwalego systemu informatycznego na jego
wlasny koszt, w sposob sprzeczny z przestankami przewidzianymi w art. 3 ust. 1 dy-
rektywy 2004/48. Przepis ten wymaga, by srodki stuzgce zapewnieniu poszanowania
praw wlasnosci intelektualnej nie byly nadmiernie skomplikowane czy kosztowne*..

3.2. Blokowanie dostepu do stron internetowych

W sprawie UPC Telekabel Wien** dwie spotki nalezace do branzy produkgcji filmowej
wniosty do sadu o zastosowanie srodkéw tymczasowych w postaci zarzadzenia na-
kazujacego UPC Telekabel, dostawcy dostepu do Internetu, zablokowanie dostepu jej
klientéw do strony internetowej. Strona ta oferowala, bez ich zgody, pobieranie i ogla-
danie w streamingu filmoéw, ktére m.in. one wyprodukowaly*.

Wilasciwy sad uwzglednit wniosek i wydal postanowienie w ktérym zakazat UPC
Telekabel dostarczania jej klientom dostepu do spornej strony internetowej, w szczegdl-
nosci poprzez blokade nazwy domeny oraz aktualnego adresu IP tej strony, jak réwniez
wszelkich innych IP tej strony, ktére mogly by¢ znane tej spdtce.

Od postanowienia odwotat si¢ dostawca ustug internetowych. W konsekwencji sad
wlasciwy do rozpatrzenia srodka odwotawczego zmienil czg¢sciowo postanowienie sadu
pierwszej instancji, uznajac, ze sad ten popetnit blad. Blad wyrazat sie we wskazaniu
konkretnych $rodkow, jakie UPC Telekabel miataby podja¢ w celu zablokowania doste-
pu do spornej strony i wykonania postanowienia ustanawiajacego srodki tymczasowe.
UPC odwolala si¢ od wyroku, w zwigzku z czym sad rozpatrujacy skarge wystapit
do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi, w ktérych m.in. zmierzal do ustalenia, w jaki
sposob powinien by¢ sformulowany nakaz blokady tresci przez dostawce ustugi.

W pierwszej kolejnosci TSUE stwierdzil, ze dostawca dostepu do Internetu, ze wzgle-
du na to, iz udziela dostepu do sieci i w sposéb nieunikniony uczestniczy kazdorazowo
w przekazywaniu naruszenia w Internecie pomiedzy jednym ze swoich klientéw a oso-
ba trzecia, jest posrednikiem, ktérego ustugi sa wykorzystywane w celu naruszenia
praw autorskich lub pokrewnych w rozumieniu art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29%.

0 Ibidem, § 44-45.

1 Ibidem,$ 46.

2 Wyrok TSUE z 27 marca 2014 r. w sprawie C-314/12 UPC Telekabel Wien GmbH p. Constantin Film
Verleih GmbH i Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, ECLI:EU:C:2014:192 (dalej jako: sprawa UPC
Telekabel Wien).

# K. Van den Heuvel, Next chapter in ISP’ blocking battle: Dutch Supreme Court refers questions about
indirect infringement by operators of the Pirate Bay to the CJEU, European Intellectual Property Review
2016, s. 577-580.

“ - Ibidem, § 32.

150



Odpowiedzialno$¢ podmiotéw dziatajacych w sektorze nowych technologii...

W dalszej kolejnosci TSUE wskazal, ze nakaz zgodny z prawem UE musi sprecy-
zowad, jakie srodki ma podja¢ dostawca dostepu do Internetu. Jednoczesnie dostawca
moze sie uchyli¢ od grzywny za naruszenie tego nakazu jesli wykaze, ze podjal wszelkie
rozsadne kroki by uczyni¢ mu zados¢. Podjete srodki, po pierwsze, nie moga pozbawic¢
uzytkownikow Internetu mozliwosci legalnego dostepu do dostepnych informaciji. Jed-
nocze$nie maja miec¢ skutek w postaci zapobiegania odnajdywaniu nielegalnego doste-
pu do tresci objetych ochrong lub przynajmniej powaznie utrudniajg uzytkownikom
Internetu do takie poszukiwania®.

3.3. Filtrowanie i usuwanie aukcji internetowych

Sprawa ktéra faczy kwestie odpowiedzialnosci host-providera w rozumieniu dyrektywy
2000/31 i nakazéw wobec posrednika wynikajacych z dyrektywy 2004/48, jest spra-
wa L'Oréal SA**. W sprawie tej wlasciciel zarejestrowanego znaku towarowego ,,Shu
Uemura” uznal, Ze na serwisie aukcyjnym eBay dostepne s3 towary oznaczone tym-
ze znakiem: czg$¢ z nich stanowi towary podrabiane, a czg$¢ jest rozpowszechniana
z naruszeniem innych jej praw, tj. cze$¢ z nich nie jest przeznaczona do dystrybucji
na rynkach europejskich, czes¢ jest sprzedawana bez opakowan, a czgs¢ stanowi nie-
przeznaczone do obrotu testery i produkty.

L’Oréal SA poinformowal eBay o swoich podejrzeniach dotyczacych naruszenia
jej praw przez uzytkownikéw serwisu akcyjnego. Nie bedac jednak usatysfakcjono-
wanym z odpowiedzi, pozwal serwis aukcyjny domagajac si¢ odszkodowania, oraz -
na podstawie przepisow implementujacych art. 11 dyrektywy 2004/48 — wprowa-
dzenie specjalnego filtra, ktéry pomagalby wychwytywa¢ oferty naruszajace znaki
towarowe L'Oréal SA.

Wiasciwy w sprawie High Court of Justice dokonujac oceny okolicznosci uznat
za konieczne wystapienie z pytaniem prejudycjalnym. Jednoczesnie sad zobowigzal
eBay do zainstalowania filtru majacego wyszukiwac i usuwac oferty L'Oréal SA., ktore
moglyby narusza¢ warunki korzystania z jego serwisu.

Odpowiadajac na pytania prejudycjalne TSUE stwierdzil, ze ustuga §wiadczona
przez serwis aukcyjny eBay, polegajaca na ulatwieniu kontaktu pomiedzy sprzedajacy-
mi i kupujgcymi towary, stanowi co do zasady ustuge spoleczenstwa informacyjnego
w rozumieniu dyrektywy 2000/31 i moze zosta¢ sklasyfikowana jako wchodzaca w za-
kres art. 14 tejze dyrektywy (host-provider).

Pozwana spotka eBay przechowuje bowiem dane wprowadzane przez swoich klien-
tow i dostarcza im danych dotyczacych ofert sprzedazy. Co wiecej, eBay przetwarza

# Ibidem, § 64; zob. 1. Wrdbel, Odpowiedzialnosé dostawcy dostepu do Internetu jako posrednika, ktérego
ustugi sg wykorzystywane w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych - glosa do wyroku Trybunatu
Sprawiedliwosci z 27.03.2014 r. w sprawie C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH przeciwko Constantin
Film Verleih GmbH i Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, Europejski Przeglad Sadowy 2015, nr 4,
s. 31-40; O. Pignatari, Blocage de sites par un FAI: la CJUE débloque la situation en faveur du droit dau-
teur?, Droit de l'immatériel: informatique, médias, communication 2014, nr 105, s. 79-82.

* ‘Wyrok TSUE z 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09 L'Oréal SA i inni przeciwko eBay International AG
i inni, ECLI:EU:C:2011:474 (dalej jako: sprawa LOréal SA).
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dane wprowadzane przez swoich klientow — sprzedajacych, a transakcje, do ktérych
moga prowadzi¢ zamieszczone oferty, realizowane sg zgodnie z okreslonymi przez nie-
go wytycznymi. Dodatkowo eBay pobiera zwykle wynagrodzenie w postaci okreslonej
procentowo prowizji od transakcji zrealizowanej w nastepstwie zamieszczonych w jego
serwisie ofert sprzedazy”. W zaleznosci od przypadku, eBay udziela takze wsparcia
majacego na celu optymalizacje lub promocje niektérych ofert sprzedazy*.

Ocena czy w konkretnym przypadku operator moze powolywac sie na odstepstwa
przewidziane w art. 14 dyrektywy 2000/31 nalezy do sadu krajowego, jednakze TSUE
w sposéb jednoznaczny zwrécit sadowi krajowemu uwage, ze cechy, jakie wykazuje
eBay, stoja na przeszkodzie powolywaniu si¢ przez niego na przestanki egzoneracyjne
przyznane host-providerowi®.

Odnoszac sie do systemoéw filtrowania tredci serwiséw aukcyjnych TSUE uznal
ze eBay jest posrednikiem w rozumieniu art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48.
Analizujgc mozliwosci sadu dotyczace nakazéw wobec tegoz posrednika, przepis ten
nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze wymaga on od panstw czlonkowskich zapewnie-
nia, by sady krajowe mogly nakaza¢ posrednikowi w komentowanym rozumieniu, pod-
jecie dziatan, ktdre przyczynia si¢ nie tylko do zaprzestania naruszen tych praw przez
uzytkownikéw owego rynku, ale rowniez beda mialy skutek prewencyjny*’. Nakazy
muszg by¢ skuteczne, proporcjonalne i odstraszajace, nie tworzac przy tym ograniczen
w handlu prowadzonym legalnie’'.

3.4. Dostawca uslugi w rozumieniu dyrektywy 2000/31
a posrednik w rozumieniu dyrektyw 2004/48 i 2001/29

Pojecia dostawcy ustugi w rozumieniu dyrektywy 2000/31 oraz posrednika w rozumie-
niu dyrektyw 2004/48 oraz 20001/29 sa niezalezne od siebie i ich ocena nalezy do sadu
krajowego. Rozroznienie tychze poje¢ ma znaczenie jesli chodzi o zakres roszczen jakie
uprawniony moze wysuwa¢ w zwigzku z naruszeniami prawa autorskich i WI doko-
nywanych przez osoby trzecie.

Dostawca ustugi 2000/31 moze odpowiadac z tytutu czynu niedozwolonego tak
samo jak sprawca, o ile nie wykaze spelnienia przestanek egzoneracyjnych opisanych
w punkcie 2 niniejszego artykutu. Dostawca ustugi ma réwniez obowigzek reagowac
na informacje o naruszeniach zgodnie z procedurg notice and takedown. Procedura
ta jest niesformalizowana i osoba, ktéra uwaza, ze jej prawa zostaly naruszone, moze
zwrocic sie do dostawcy o podjecie naleznych dziatan bez koniecznosci legitymowania
sie wyrokiem sagdowym. W przypadku odmowy osoba taka moze wystapi¢ do sadu,

¥ Ibidem, § 110.

*® Ibidem, § 114.

¥ Ibidem, § 116.

0 Ibidem, § 144.

! Zob. analogiczny wyrok dot. odpowiedzialno$ci dzierzawcy hali targowej na ktérej sprzedawane
s3 towary podrabiane: wyrok TSUE z 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15 Tommy Hilfiger Licensing
LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA, Burberry Ltd p. Delta Center
a.s., ECL:EU:C:2016:528, § 36-7.
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ktory to sad moze zobowigza¢ dostawce ustugi do podejmowania dziatan na rzecz
eliminacji naruszen, jak réwniez przysztemu im zapobieganiu.

Posrednik w rozumieniu dyrektyw 2004/48 oraz 2001/29 nigdy nie bedzie odpo-
wiadal jak sprawca czynu niedozwolonego. Wobec niego mozna jedynie zastosowac
nakazy sadowe. Zgodnie z dyrektywa 2004/48 nakaz taki mozna wyda¢ w stosunku
do naruszen praw WI dopiero po sadowym stwierdzeniu tychze naruszen dokonywa-
nych przez osobe trzecig. Niesprostanie nakazowi wigze si¢ z sankcjami krajowymi,
wlasciwymi dla naruszania nakazéw sadowych.

Jednoczesnie TSUE mial juz okazje stwierdzi¢, ze zaréwno host-provider jak i zwy-
kty dostawca ustugi internetowej** moga by¢ traktowani jak posrednicy, co de iure nie
wplywa na ich sytuacje prawng. Dodatkowo wskaza¢ nalezy, ze wymagania wobec
analizowanych nakazow w $wietle dyrektyw 2000/31, 2001/29 oraz 2004/48 sg iden-
tyczne i orzecznictwo TSUE do komentowanych przepisow w tym zakresie uzupel-
nia sie.

4. Osoba zamieszczajaca hiperlacza

Kolejna kategoriag podmiotéw, na ktdre przeniesiona moze zosta¢ odpowiedzialnosé
za dzialania innych uzytkownikéw Internetu, sa osoby zamieszczajace linki do na-
ruszajacych cudze prawa autorskie materiatéw. W tym wypadku podstawy odpowie-
dzialno$ci wynikajg z dyrektywy 2001/29/WE®. Dyrektywa ta w art. 3 ust. 1 stanowi,
ze ,autorom powinno przystugiwa¢ wylaczne prawo do zezwalania lub zabraniania
na jakiekolwiek publiczne udostepnianie ich utworéw, droga przewodows lub bez-
przewodowa, wlaczajac podawanie do publicznej wiadomosci ich utworéw w taki
sposob, ze osoby postronne maja do nich dostep w wybranym przez siebie miejscu
i czasie”.

W sprawie Svensson TSUE zostal po raz pierwszy postawiony przed problemem,
czy zamieszczenie linku do cudzego dzieta na wlasnej stronie internetowej stanowi
publiczne jego udostepnienie w rozumieniu cytowanego artykutu, a zatem wymaga
zezwolenia podmiotu praw autorskich®.

TSUE odwolujac sie do dotychczasowego orzecznictwa wskazal, ze aby méwic o pu-
blicznym udostgpnieniu utworu spetnione muszg zostac trzy przestanki. Przede wszyst-
kim utwér musi by¢ udostepniony, a udostgpnienie musi by¢ skierowane do publicz-
noésci. Ponadto udostepnienie, ktére dotyczylo tych samych utworéw co udostgpnienie
pierwotnie i nastapilo, tak jak pierwotne udostepnienie — w Internecie, a wigc w oparciu
o te sama technologie, musi by¢ skierowane do nowej publicznosci. Nowa publiczno$cia

32 Postanowienie TSUE z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie C-557/07 LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung
von Leistungsschutzrechten, ECLI:EU:C:2009:107.

> Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmo-
nizacji niektérych aspektow praw autorskich i pokrewnych w spoleczetistwie informacyjnym (Dz.Urz. O]
L 167,22.6.2001), s. 10-19 (dalej jako: dyrektywa 2001/29/WE).

> Wyrok TSUE z 13 lutego 2014 r. w sprawie C-466/12 Nils Svensson i inni przeciwko Retriever Sverige
AB, ECLLEU:C:2014:76 (dalej jako: sprawa Svensson).
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jest publicznos¢, ktdra nie zostala wzigta pod uwage przez podmioty uprawnione, gdy
zezwolily na pierwotne publiczne udostepnienie™.

Analizujgc szczegdly stanu faktycznego TSUE uznal, Ze o ile zamieszczenie lin-
ku stanowi udost¢pnienie publiczne, to w analizowanym przypadku brak byto nowe;j
publicznosci®®. Konsekwentnie, zamieszczajacy link nie zostal uznany za naruszajacy
uprawnienia tworcy wynikajace z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29. Argumentacja to zo-
stala utrzymana w pozniejszej sprawie BestWater International®.

Rozumowanie zaprezentowane w cytowanych orzeczeniach pozostawilo jednak
wiele watpliwosci, ktore powrdcily w kolejnym pytaniu prejudycjalnym dotyczacym
hipertaczy. W sprawie Playboy Entreprises wydawca holenderskiej edycji magazynu
Playboy zlecil wykonanie sesji zdjeciowej. Jej efekty, jeszcze przed ich publikacja w cza-
sopi$mie, ukazaly si¢ na australijskiej stronie internetowej, do ktorej linki w Internecie
zamie$cil znany, holenderski portal plotkarski GreenStijl*®. Wydawca magazynu wezwal
wlasciciela portalu do zaprzestania naruszen poprzez usunigcie artykutu zachecajacego
do odwiedzenia australijskiej strony zawierajacej sporne hiperfacze.

W toku postgpowania podniesiono szereg zarzutéw, w tym zwtlaszcza zarzut na-
ruszenia przez portal plotkarski przepisow implementujacych art. 3 ust. 1 dyrektywy
2001/29. W opinii wydawcy Playboya zamieszczenie na stronie internetowej GreenStijl
linkéw do zdje¢ znajdujacych si¢ na australijskim portalu Filefactory stanowilo czyn-
no$¢ publicznego udostepnienia, dlatego, ze dostep do spornych fotografii w witrynie
Filefactory jest chroniony ograniczeniami, ktére internauci mogli obej$¢ dzieki inter-
wencji GS Media i jej witryny GeenStijl. Konsekwentnie, nalezy uzna¢, ze fotografie
te zostaly udostepnione publicznosci szerszej niz publicznos¢, ktéra zwykle miataby
dostep do wspomnianych fotografii w witrynie Filefactory®.

Analizujgc sprawe przedstawiong mu przez sad holenderski TSUE przeformulowat
pytanie prejudycjalne, stawiajac sobie za cel ustalenie w jakich okoliczno$ciach fakt
umieszczenia na stronie internetowej hiperlacza odsylajacego do utworéw chronionych,
swobodnie dostgpnych w innej witrynie internetowej, bez zezwolenia podmiotéw praw
autorskich, stanowi ,,publiczne udostgpnienie” w rozumieniu analizowanego artykutu.

Odpowiadajac na pytanie TSUE podkreslil, ze pojecie ,,publicznego udostepnienia”
stanowi pojecie autonomiczne, ktérego przestankami sg ,,czynno$¢ udostepnienia” oraz
»publicznos$¢”. Wyktadni pojecia udostepnienia zgodnie z dotychczasowym orzecznic-
twem, nalezy dokonywa¢ uwzgledniajac wiele uzupelniajgcych si¢ czynnikéw, niema-
jacych charakteru autonomicznego i wspoizaleznych od siebie. Wsrdd tych czynnikow
podkresli¢ nalezy nieodzowng role uzytkownika i zamierzony charakter jego dziatania.

> Ibidem, § 24.

¢ Ibidem, § 28.

7 Postanowienie z 21 pazdziernika 2014 r. w sprawie C-348/13 Best Water International GmbH przeciwko
Michael Mebes et Stefan Potsch, ECLI.EU:C:2014:2315.

% Wyrok TSUE z 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie C-160/15 GS Media BV p. Sanoma Media Netherlands
BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geetruidzie Dekker, ECLLEU:C:2016:644 (dalej jako:
sprawa Playboy Enterprisees).

9 Ibidem, § 20.
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Aby mozna bylo méwic o publicznym udostgpnieniu konieczne jest z kolei udostep-
nienie utworu albo przy uzyciu innej, szczegélnej technologii, niz dotychczas uzywana,
albo - gdy zamieszczajacy postuguje sie ta samg technologia — musi zrobi¢ to wsrod
nowej publiczno$ci, tzn. takiej, ktéra nie zostata wzigta pod uwage przez podmioty praw
autorskich, gdy zezwalaly one na pierwotne udostgpnienie ich utworu publiczno$ci®.

W dalszej kolejnosci TSUE nawiazal do orzeczen w sprawach Svensson oraz BestWa-
ter International wskazujac, ze po pierwsze, dotyczyly one utworéw juz udostepnionych,
za zgoda autoréw w Internecie, oraz — po drugie - nie zostaly zaprezentowane ,,nowej
publicznosci”. Konsekwentnie TSUE dokonal rozréznienia sprawy Playboy Entreprises
od spraw cytowanych wskazujac, ze zindywidualizowana ocena pojecia publicznego
udostepnienia w nowej sprawie wymaga wziecia pod uwage charakteru dziatalnosci
zamieszczajgcego hiperlacze®'.

Jezeli zamieszczajacy, ktory wkleja link odsytajacy do utworu swobodnie dostepnego
w innej witrynie internetowej nie dziata w celu zarobkowym, takie dzialalnie nie powinno
by¢ uznane za czynno$¢ publicznego udostepnienia. TSUE uznal, ze taka osoba co do za-
sady nie dziata z pelng swiadomoscig skutkéw swojego zachowania w celu umozliwienia
klientom dostepu do utworu bezprawnie opublikowanego w Internecie®. Przeciwnie, gdy
mamy do czynienia z dziataniami podejmowanymi w celu zarobkowym.

Zdaniem TSUE, gdy umieszczenie hiperlacza zostaje dokonane w celu zarobko-
wym, wowczas mozna oczekiwa¢ od zamieszczajacego, ze przeprowadzil on niezbedne
weryfikacje, aby uzyska¢ pewno$¢, ze dany utwor nie zostal bezprawnie opublikowa-
ny w witrynie, do ktdrej odsylaja hiperlacza. Konsekwentnie mozna domniemywac,
ze zamieszczenie zostalo dokonane z petng swiadomoscia, zZe utwoér do ktérego kieruje
hiperlacze jest chroniony i brak bylo zezwolenia podmiotu praw autorskich na jego
publikacje w Internecie.

Kolejng odstone problemu, ktdra taczy kwestie odpowiedzialnosci dostawcy ustugi
oraz publicznego udostepnienia plikow, ilustruje sprawa zawista przed TSUE w wyniku
zadania pytania prejudycjalnego z dnia 18 listopada 2015 r., C-610/15 Stichting Brein
p. Ziggo BV i XS4All Internet BV. W sprawie tej fundacja, do ktérej statutowych zadan
nalezy walka z piractwem internetowym, pozwala dostawcéw dostepu do internetu
w zwigzku z faktem, ze ich abonenci korzystaja z The Pirate Bay.

The Pirate Bay jest zalozong przez osoby trzecie w sprawie strong indeksujgcg linki
magnetyczne do plikow torrent. Pliki torrent zawieraja metadane o plikach znajdujacych
si¢ na komputerach innych uzytkownikow i przy uzyciu odpowiedniego oprogramowania
pozwalaja na Sciggniecie tychze plikow bezposrednio z komputeréw innych, wyrazaja-
cych na to zgode, 0s6b. Czes¢ plikow pobieranych w ten sposdb narusza prawa autorskie®.

% Ibidem, § 34-7.

1 Ibidem, § 47.

> Ibidem, § 48.

8 Case C-610/15, Stichting Brein - seeking website blocks to stop peer to peer technology | EU Law Ra-
dar, http://eulawradar.com/case-c-61015-stichting-brein-seeking-website-blocks-to-stop-peer-to-peer-
technology/, 27.12.2016.
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Fundacja domaga si¢, by dostawcy internetu zalozyli blokade¢ stron internetowych,
ktdra obejmie strony w domenie the Pirate Bay oraz jej przyszte subdomeny, jak réwniez
adresy IP nalezace do the Pirate Bay. W pytaniu prejudycjalnym sad odsytajacy dazy
do ustalenia, czy zamieszczenie linkéw magnetycznych do plikéw torrent przez wlasci-
cieli the Pirate Bay stanowi publiczne udostepnienie w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrekty-
wy 2001/29. Po drugie, sad dazy do ustalenia czy art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29 w zw.
z art. 11 dyrektywy 2004/48 nalezy interpretowaé w ten sposob, ze stanowig podstawe
wydania nakazu blokowania stron internetowych w sposob jak opisany w aktach sprawy.

Sprawa obecnie oczekuje na rozstrzygniecie, mozna sie jednak spodziewac, ze TSUE
nie odpowie na pytanie pierwsze, gdyz nie ma ono zadnego znaczenia dla przypisania
odpowiedzialnosci dostawcy ustugi internetowej, a w zakresie pytania drugiego powieli
rozumowanie zaprezentowane w podobnych sprawach®. Kwestia czy publikowanie
linkéw magnetycznych do plikéw forrent stanowi publiczne udostepnienie utworoéw,
ktoérych $ciaggniecie pliki te umozliwiajg, pozostaje wcigz otwarta®.

5. Operator przegladarki internetowej

Ostatnig kategorig podmiotéw, wobec ktérych uprawnieni dochodza swoich praw
w zwiazku z dzialaniami oséb trzecich, sa operatorzy wyszukiwarek internetowych.
Klasycznym orzeczeniem dotyczacym komentowanego zagadnienia jest wyrok Google
Spain®, w ktérym uznane zostalo, ze zgodnie z art. 2 lit. b) i d) dyrektywy 95/46 dzia-
talnos$¢ prowadzong przez wyszukiwarki internetowe, ktéra polega na indeksowaniu
stron internetowych i §wiadczeniu ustug wyszukiwania, w sytuacji gdy przetwarzane
informacje zawieraja dane osobowe, nalezy uznac za ,,przetwarzanie danych osobo-
wych” w rozumieniu art. 2 lit. b) tej dyrektywy. Konsekwentnie, operatora wyszukiwar-
ki internetowej nalezy uznac za ,administratora” odpowiedzialnego za przetwarzanie
danych w rozumieniu tego art. 2 lit. d).

W ten sposob TSUE rozszerzyl na operatoréw wyszukiwarek internetowych rezim
ochrony danych osobowych przewidziany w dyrektywie 95/46. Nastepstwem tego
rozumowania bylo przyjecie, ze do danych osobowych wyswietlanych w wynikach

¢ Por. postanowienie TSUE z 21 pazdziernika 2014 r. w sprawie C-348/13 Best Water International GmbH
p. Michael Mebes et Stefan Potsch, ECLI:EU:C:2014:2315.

% O doswiadczeniach rosyjskich w zakresie blokowania stron zawierajacych torrenty zob. R. Nurullaev,
Website blocking in Russia - recent trends, Computer Law & Security Review 2016, s. 6.

% Wyrok TSUE z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie C-131/12 Google Spain SL i Google Inc. przeciwko
Agencia Espariola de Proteccion de Datos (AEPD) i Mario Costeja Gonzdlez, ECLI:EU:C:2014:317 (dalej
jako: sprawa Google Spain), pkt 41.
¢ Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 pazdziernika 1995 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przeptywu tych danych
(Dz.Urz. L 281, 23.11.1995), s. 31-50 (dalej jako: dyrektywa 95/46/WE).

% Dyrektywa 95/56/WE zostala zastgpiona przez rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), s. 1-88.
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wyszukiwania beda mialy zastosowanie art. 12 i art. 14 dyrektywy 95/46, ktore w szcze-
golnosci stanowig o mozliwosci wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
i dajg uprawnienie do Zgdania od administratora danych, usuniecia swoich danych oso-
bowych®. Konsekwentnie europejscy uzytkownicy Internetu moga wystepowa¢ do Go-
ogle dzialajacego w europejskich domenach najwyzszego rzedu o usuniecie linkéw
do stron zawierajacych ich dane osobowe. Za nieusunigcie danych operator przegla-
darki odpowiada na zasadach przewidzianych dla administratora danych osobowych.

Tak zwane prawo do bycia usunigtym z list nie dotyczy w praktyce jedynie danych
osobowych. Google realizujgc prawo amerykanskie’ zezwolil europejskim internautom
na to, by o wykreslenie mogli takze wnioskowa¢ uprawnieni z tytutu praw WI i autor-
skich, twierdzac ze wyszukiwarka proponuje odestania do stron naruszajacych te prawa’’.

Wyrok w sprawie Google Spain nie byl pierwszym orzeczeniem TSUE, w ktérym
Google wystepowal w charakterze pozwanego za dziatania, ktorych nie byt bezpo-
srednim sprawcy. W sprawie Louis Vuitton Malletier SA”> wyszukiwarka internetowa
zostala pozwana za dzialalno$¢ reklamowg i naruszenie znaku towarowego w ustudze
odsytania typu adword. Usluga ta umozliwia przedsiebiorcom zarezerwowanie okre-
$lonych stow kluczowych w ten sposéb, ze w razie zbieznosci miedzy zarezerwowany-
mi stfowami a hastem wpisanym przez internaute do wyszukiwarki, w rubryce ,linki
sponsorowane” ukazuje si¢ link reklamowy do strony przedsigbiorcy”.

W sprawie Louis Vuitton Malletier SA, wlasciciel zarejestrowanych znakéw towa-
rowych ,,Louis Vuitton” i ,,LV” zauwazyl, ze po wpisaniu ich do wyszukiwarki Google
w rubryce linki sponsorowane wyswietlaja si¢ reklamy stron sprzedajacych podrabia-
ne produkty oznaczone posiadanymi znakami towarowymi. Konsekwentnie Vuitton
pozwal Google domagajac sie miedzy innymi stwierdzenia, Ze ustuga adwords w tym
przypadku dziala na szkodg jej znakéow towarowych.

Oceniajgc czy na gruncie relewantnych przepiséw prawa europejskiego operator wy-
szukiwarki moze odpowiadac za dzialania reklamodawcow TSUE stwierdzil, Ze zgodnie
zart. 5 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG™iart. 9 ust. 1 lit. a) rozporza-
dzenia Rady (WE) nr 40/94”° wtasciciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania
reklamodawcy reklamowania wedtug stowa kluczowego identycznego z tym znakiem,
ktére 6w reklamodawca wybral bez zgody wspomnianego wlasciciela w ramach ustugi

® S. Zyrek, Right to be forgotten and right to erasure - in search of new standards, Przeglad Prawniczy
Uniwersytetu Warszawskiego 2014, nr 4, s. 145.

70 The Digital Millennium Copyright Act of 1998.

' Formularz: https://support.google.com/webmasters/answer/63323842hl=pl, 30.12.2016.

72 Wyrok TSUE z dnia 23 marca 2010 r. w polaczonych sprawach Google France SARL i Google Inc. prze-
ciwko Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL przeciwko Viaticum SA i Luteciel SARL
(C-237/08) i Google France SARL przeciwko Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH)
SARL i innym (C-238/08), ECLI:EU:C:2010:159 (dalej jako: sprawa Louis Vuitton Malletier SA).

7 Sprawa Louis Vuitton Malletier SA, § 23-27.

7 Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majgca na celu zblizenie ustawodawstw Patistw
Czlonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych (89/104/EWG) (Dz.Urz. L 40 z 11.02.1989).

> Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towa-
rowego (Dz.U. L 40 z 11.2.1989).
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odsytania w Internecie. Warunkiem zastosowania tego przepisu jest wykazanie, Ze re-
klama nie pozwala lub z trudno$cig pozwala przecietnemu internaucie na zorientowanie
sie, czy towary lub ustugi, ktérych dotyczy, pochodzg od wiasciciela znaku lub z przedsie-
biorstwa powigzanego z nim gospodarczo, czy od osoby trzeciej’. Jednoczesnie uznano,
ze operator wyszukiwarki, ktéry swiadczy ustugi typu adwords, jest host-providerem
i moze ponosi¢ odpowiedzialnos¢ jak sprawca szkody, chyba ze wykaze spetnienie prze-
stanek egzoneracyjnych wynikajacych z art. 14 dyrektywy 2000/31/WE”’.

6. Konkluzje

Walka droga legislacyjng z piractwem internetowym i internetowa sprzedazg towaréw
podrabianych jeszcze przez dlugi czas stanowi¢ bedzie efekt zgnilego kompromisu
pomiedzy uprawnionymi a dostawcami ustug internetowych. Z jednej strony twdrcy
oraz podmioty, ktére zainwestowaly w budowanie marek, maja prawo wszelkimi do-
stepnymi $rodkami walczy¢ z naruszeniami ich uprawnien. Z drugiej strony osoby,
ktdre nie posiadaja dostatecznych srodkéw, beda zaspokaja¢ swoje potrzeby uciekajac
sie do piractwa komputerowego czy tez kupujac towary podrabiane.

W takich warunkach walka z jednostkami - czy to piratami komputerowymi, czy
tez stronami umowy sprzedazy towaru podrabianego, jest jak ucinanie glowy hydrze.
Proces cywilny jest dlugotrwaly i kosztowny, a jednostki czgsto niewyptacalne. Stad
w pierwszej chwili koncepcja, by uczyni¢ dostawce ustugi odpowiedzialnym za walke
z naruszeniami uzytkownikéw, wydaje sie uzasadniona. Dobrze pokazuja to spory do-
tyczace naruszenia znakow towarowych na skutek wykupienia reklamy typu adwords:
uprawnieni mogliby pozywac¢ w nieskonczonosé¢ drobnych przedsigbiorcéw naruszajace
znaki towarowe poprzez wykupowanie ustug adwords, ale wystarczylo raz pozwaé
czerpigcego benefity z procederu Googla, by skutecznie rozwigza¢ problem prawny.
Podobnie w sprawie L'Oréal SA. — wieksza efektywno$¢ ma zobowigzanie czerpigcego
zyski ze sprzedazy wlasciciela serwisu aukcyjnego by odfiltrowywat strony naruszajace
prawa innych niz walka z rozproszonymi na calym $wiecie, indywidualnymi sprze-
dawcami podrabianych towaréw oraz ich kontrahentami.

Inaczej ocenia¢ mozna walke z piractwem internetowym i szarg strefa droga fil-
trowania polaczen i blokad stron internetowych. Tego rodzaju rozwigzania sg przede
wszystkim kosztowne, co oznacza, ze cigzar ich wdrazania poniesie koncowy uzyt-
kownik, gdyz zostang wkalkulowane w optate za ustuge. W konsekwencji najwigcej
na tego rodzaju rozwigzaniach tracg jednostki, ktére nie naruszaja niczyich praw, gdyz
muszg partycypowac w kosztach generowanych przez piractwo internetowe. Dodatko-
wo wskazuje si¢ na nieskutecznos¢ tychze systemoéw oraz kolizje z zasadami wolnosci
stowa, prawa do informacji czy swobodg dzialalno$ci gospodarczej, przy czym skrajne
argumenty obu stron na wymienione kwestie nalezy uzna¢ za mocno dyskusyjne’®.

76 Sprawa Louis Vuitton Malletier SA, § 99.

77 Ibidem, § 120.

’* G.E Frosio, Digital Piracy Debunked: A Short Note on Digital Threats and Intermediary Liability,
Internet Policy Review 2016, t. 5, nr 1, s. 10.
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Prawodawca europejski oraz TSUE dostrzegaja komentowane problemy i podcho-
dza do nich w sposéb starajacy sie balansowac uprawnienia wszystkich zainteresowanych.

Dyrektywa 2000/31/WE wprowadza system, na podstawie ktérego uprawnieni moga
dochodzi¢ naprawienia szkody wyrzadzonej sprzecznym z prawem dzialaniem ustu-
gobiorcy, jesli ustugodawca o naruszeniu wiedzial i si¢ mu nie sprzeciwit. Dopiero gdy
dostawca ustugi nie zareaguje na wezwanie do usunigcia naruszenia, badz podjete kroki
nie bedac racjonalnymi okazg si¢ réwniez nieskuteczne, uprawniony moze dochodzi¢
wobec dostawcy swoich praw, w miejsce sprawcy. Konsekwentnie podstawowym obo-
wigzkiem osoby §wiadczacej ustuge spoleczenstwa informacyjnego jest podejmowanie
niezbednych dzialan majacych na celu wyeliminowanie naruszen praw oraz zapobie-
ganie kolejnym.

Dyrektywy 2004/48 i 2001/29, wprowadzajac pojecie posrednika, nie przewiduja
mozliwosci pociggniecia go do odpowiedzialnosci zamiast sprawcy, lecz réwniez moz-
liwo$¢ zobowigzania go do podjecia dzialan majacych na celu usunigcie stwierdzonych
naruszen i zapobieganie kolejnym.

Sady krajowe moga zobowigza¢ dostawcow ustug i posrednikéw do stosowania blo-
kad oraz wprowadzania systemow filtrowania tresci, a takze do pomocy w identyfikacji
sprawcéw. Nakazy te przede wszystkim muszg by¢ precyzyjnie sformutowane, a przy
tym naklada¢ obcigzenia w sposob proporcjonalny, jak réwniez powinny bra¢ pod
uwage prawa przedsiebiorcy oraz innych uzytkownikéow Internetu. Podstawowe biedy
powodow w formulowaniu swoich zgdan to przerzucenie calego ciezaru finansowego
wprowadzania systemoéw na pozwanych oraz gleboka ingerencja w prawo do prywat-
nosci, zwlaszcza osob, ktore uzytkuja sie¢ zgodnie z prawem.

System przewidziany przez dyrektywy nalezy zatem uznac za wywazony, natomiast
budzi kontrowersje czy, biorgc pod uwage aktualny rozwéj nowych technologii, jest on
skuteczny”. Komisja Europejska, w ramach prac nad jednolitym rynkiem cyfrowym,
zapowiedziala juz prace nad rewizja dyrektywy 2000/31%°.

Poza dostawca ustugi oraz posrednikiem, uprawniony moze pozwa¢ podmiot pro-
fesjonalny, ktéry w ramach prowadzonej dziatalnosci zamiesdcil hipertacza do naru-
szajacych prawa tresci. Dotyczy to jedynie podmiotéw uprawnionych z tytutu praw
autorskich. Aby uzna¢, ze zamieszczenie hipertacza do materiatu chronionego prawami
autorskimi stanowilo ich ,,publiczne udostepnienie” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrek-
tywy 2001/29/WE, w pierwszej kolejnosci nalezy zbada¢ czy miato miejsce udostep-
nienie, a nastgpnie, czy mialo ono charakter ,,publicznego udostepnienia”, tj. zostato
skierowane do nieokreslonej liczby potencjalnych odbiorcéw, a ich liczba byta znaczna®.
W dalszej kolejnosci nalezy przeanalizowa¢ technike udostepnienia. Z publicznym

7 A. Kuczerawy, J. Ausloos, NoC Online Intermediaries Case Studies Series: European Union and Goog-
le Spain, Interdisciplinary Center for Law & ICT (ICRI), KU Leuven, 2015; E. Rosati, Why a Reform
of Hosting Providers’ Safe Harbour is Unnecessary Under EU Copyright Law..., s. 14.

% Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A digital single market strategy for
Europe, COM (2015) 192 final, § 3.3.2.

81 Ibidem, § 36.
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udostepnieniem bedziemy mieli do czynienia albo w sytuacji, w ktérej udostepniajacy
skorzystat z innej, szczegolnej technologii, niz dotychczas uzywana albo - z tej samej,
pod warunkiem, ze skierowal swoj przekaz do nowej publicznosci.

Po wyroku w sprawie Playboy Entreprises zbada¢ nalezy rowniez, czy hipertacza
zostaly udostepnione bez celu zarobkowego przez osobe, ktéra nie wiedziata lub nie
mogta racjonalnie wiedzie¢ o bezprawnym charakterze publikacji tych utworow w tej
innej witrynie internetowej, czy tez przeciwnie, wspomniane hiperfacza zostaty udo-
stepnione w celu zarobkowym, w ktorej to sytuacji nalezy domniemywac istnienie tej
wiedzy. Z publicznym udost¢pnieniem bedziemy mieli do czynienia w tym drugim
przypadku. Pojecie publicznego udostepnienia, ze wzgledu na swdj charakter, wymaga
zindywidualizowanej oceny, zatem nie mozna wykluczy¢ brania pod uwage réwniez
innych okolicznosci.

Eliminacji tre$ci naruszajacej prawa mozna dochodzi¢ réwniez od operatora wyszu-
kiwarki internetowej. Operator wyszukiwarki moze odpowiada¢ na zasadach takich
jak przewidziane dla host-providera. Jednoczesnie do operatora wyszukiwarki mozna
domagac si¢ nie tylko usunigcia linkéw do materiatéw zawierajacych dane osobowe,
ale réwniez, przy czym nie wynika to z prawa UE, do materialéw naruszajacych prawa
wlasnosci intelektualnej oraz autorskie.

Liability of the Internet Intermediaries for the Infringements of Intellectual
Property Rights Commited by Third Parties - EU Perspective

The paper elaborates liability of an entrepreneur that operates in the sector of new technolo-
gies for IP and copyright violations committed by third parties. It focuses on the EU law and
CJEU case-law regarding four categories of operators: provider of information society services,
intermediary, search engine and professional who shares hyperlinks. The aim of the article is
to clarify scope of claims that IP and copyrights holders could invoke against those entities as
well as the substance of those claims. Finally, the paper assesses conformity of the outcomes
with freedom of establishment, freedom of speech and protection of privacy.

Key words: intermediary liability, host-provider, mere conduit, hyperlinker, infosoc
directive directive 2004/48, directive 2001/29
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