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StOWO WSTEPNE

Do rak Czytelnikéw oddajemy kolejny zeszyt , Rzecznika Patentowego”, liczac
na jego zyczliwe przyjecie.

Biezgce wydanie otwiera sprawozdanie Komisji Promocji Zawodu przy Krajowej
Radzie Rzecznikow Patentowych (ktéra w 2018 r. byta jednoczesnie Komisjg Obchodow
Jubileuszowych) poswiecone przebiegowi uroczystosci i innych licznych wydarzen towa-
rzyszacych setnej rocznicy powstania zawodu rzecznika patentowego w Polsce. Obchody
rocznicowe zostaty zorganizowane przede wszystkim wysitkiem Polskiej Izby Rzecznikow
Patentowych, zaréwno na szczeblu centralnym, jak i w okregach, czes¢ wydarzen byta
realizowana we wspotpracy z Urzedem Patentowym RP. Waznym akcentem obchodéw
byto wydanie i uroczysta prezentacja Ksiegi Jubileuszowej z okazji 100-lecia rzecznictwa
patentowego w Polsce, ktéra miata miejsce podczas Gali 100-lecia zawodu rzecznika
patentowego oraz 25-lecia Polskiej Izby Rzecznikow Patentowych w Warszawie pod
koniec listopada 2018 r.

W dalszej czesci zeszytu znajduja sie publikacje z dziedziny materialnego i proce-
sowego prawa wtasnosci intelektualnej, czes¢ z nich autorstwa rzecznikdéw patentowych,
inne opracowane przez doktorantéw uczestniczacych w | Ogélnopolskiej Konferencji
Doktorantéw Prawo wiasnosci przemystowej w XXI wieku — teoria i praktyka, zorgani-
zowanej w marcu 2019 r. przez Wydziat Prawa Uniwersytetu w Biatymstoku pod patro-
natem Polskiej I1zby Rzecznikéw Patentowych.

Pierwszy z artykutow, autorstwa Kol. Anny Cybulki, cztonka Krajowej Rady
Rzecznikow Patentowych, traktuje o nowych rodzajach znakéw towarowych w kontek-
Scie projektu wspolnej praktyki dotyczacej badania wymogéw formalnych oraz podstaw
odmowy i uniewaznienia, opracowywanego w ramach Europejskiej Sieci Znakéw Towa-
rowych i Wzoréw (ETMDN). Monika Gaczkowska podjeta zagadnienie ochrony nazwiska
w charakterze znaku towarowego. Kol. Pawet Kurcman, Wiceprezes PIRP, poruszyt tema-
tyke roli rzecznika patentowego w gospodarce opartej na wiedzy. Pragmatyczne aspekty
przedtuzania praw ochronnych na znaki towarowe w swietle najnowszych zmian legisla-
cyjnych i praktyki Urzedu Patentowego RP zostaty omoéwione w artykule Kol. Jarostawa
Rawy, Dziekana Okregu Kujawsko-Pomorskiego PIRP. Dominika Stopczanska przedstawita
problematyke rejestracji muzycznego znaku towarowego na podstawie zapisu nuto-
wego oraz nagrania. Kol. Anna Zaleska, cztonek Krajowej Rady Rzecznikéw Patento-
wych, podjefa zagadnienie Innovation Box (IP Box) jako nowej zachety podatkowej dla



innowacyjnych przedsiebiorstw. W zeszycie znajdujg sie takze komentarze do orzeczen:
wyroku Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r., SK 19/16 — glosa autorstwa
Katarzyny Konopki oraz wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9 czerwca
2017 r., I GSK 2672/15 - glosa autorstwa Kol. Krzysztofa Dobiezynskiego. Aktualne
wydanie zamyka artykut Kol. Marka Beslera, b. Prezesa PIRP, poswiecony problematyce
odpowiedzialnosci osoby, z ustug ktoérej korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego
na znak towarowy, w swietle znowelizowanej ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej.

Na przedprozu okresu swigteczno-noworocznego w imieniu Kolegium Redakcyj-
nego ,Rzecznika Patentowego” pragne ztozy¢ wszystkim Czytelnikom, w szczegélnosci
Kolezankom i Kolegom Rzecznikom Patentowym, zyczenia wielu sukceséw zawodowych
i pomyslnosci we wszystkich sferach zycia.

dr Krzysztof Czub, redaktor naukowy
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Agnieszka Przyborska-Bojanowska

To byt rok! Stéw kilka na temat
stulecia rzecznictwa patentowego w Polsce
i ¢wiercwiecza Polskiej I1zby Rzecznikéw
Patentowych

Wybrzmiaty juz ostatnie akordy jubileuszowego roku 2018. Polska Izba Rzecz-
nikéw Patentowych wkroczyta w 26. rok dziatalnosci, podczas gdy zawdd rzecznika
patentowego ma juz za sobg pierwsze 100 lat. Czas zatem na podsumowanie minionych
jubileuszowych wydarzen.

Jak juz zostato wyzej wspomniane, w 2018 r. Swietowalismy dwie, jakze wazne
dla naszego zawodu, rocznice: 100-lecie zawodu rzecznika patentowego w Polsce oraz
25-lecie Polskiej Izby Rzecznikow Patentowych.

Wsréd wydarzen jubileuszowych szczegdlnie dwa z nich na dtugo pozostana
w naszej pamieci — mowa tutaj o Wielkiej Gali w Patacu Prymasowskim' w Warszawie
oraz uroczystych obchodach na krakowskim Wawelu. Z kolei, z wydarzen naukowych
niewatpliwie wazna dla naszego samorzadu — i to pod wzgledem merytorycznym, jak
i wizerunkowym — byta przygotowana przez Polska Izbe Rzecznikéw Patentowych we
wspotpracy z Ministerstwem Przedsiebiorczosci i Technologii konferencja ,,Rola rzecznika
patentowego w gospodarce opartej na wiedzy".

Zanim jednak doszto do realizacji wspomnianych kulminacyjnych zdarzen,
praktycznie juz od pierwszych chwil po wyborach? nowo ukonstytuowana — zaledwie

T Patac Prymasowski — zwany réwniez Hotelem Bellotto. Warto wspomnie¢, ze historia tego miejsca siega XVI w. Patac
ten byt niszczony i dewastowany w czasach najazdu szwedzkiego, pustoszony przez Saséw, Wotochéw i Kozakéw, a w
koncu zostat zniszczony podczas obrony Warszawy w 1939 r. Nalezacy do kapituty gnieznienskiej patac do XVIII w. byt
siedziba prymaséw (stad nazwa Patac Prymasowski), pozniej miedcita sie tutaj Kamera Warszawska, Rejencja Pruska, Zarzad
Warszawskiego Policmajstra, Komisja Rzagdowa Wojny, Szkota Junkréw, zas w czasie dwudziestolecia miedzywojennego
byt siedzibg Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. Do dyspozycji naszego samorzadu podczas Wielkiej Gali byty: Sala
Kolumnowa (gtéwne miejsce wydarzenia), Sala Zielona (Marmurowa), Sala Zétta, Sala Niebieska oraz Podziemie, w ktérym
miata miejsce taneczna czes¢ imprezy.

2 Krajowa Rada PIRP obecnej kadencji zostata wybrana podczas Xl Krajowego Zjazdu Rzecznikow Patentowych, ktéry miat
miejsce w Warszawie w dniach 5i 6.11.2018 r.
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1-miesieczna — Krajowa Rada musiafa stworzy¢, a nastepnie wprowadzi¢ w zycie plan
obchodéw obu chlubnych rocznic3.

| tak, poczawszy od lutego 2018 r., w ramach spotkan , Patent na sukces” reali-
zowanych przez naszg Izbe wspdlnie z Urzedem Patentowym RP, rzecznicy patentowi
mieli okazje nie tylko spotkac sie w swoich okregach i wystuchac prezentacji przygoto-
wanej na potrzeby Jubileuszu?, ale rowniez wystapi¢ w roli wspoétgospodarzy spotkan®,
ktoére miaty miejsce w: Zielonej Goérze 2.02.2018 r., Lublinie 19.03.2018 r., Rzeszowie
20.03.2018 r., Biatymstoku 22.03.2018 r., Poznaniu 22.03.2018 r., todzi 23.03.2018 r.,
Szczecinie 23.03.2018 r.; Czestochowie 26.03.2018 r., Opolu 27.03.2018 r., Krakowie
5.04.2018 r., Kielcach 6.04.2018 r., Wroctawiu 6.04.2018 r., Elblagu 9.04.2018 r., Pfocku
9.04.2018 r., Gdyni 10.04.2018 r. i Toruniu 10.04.2018 r.

W trakcie tych spotkan w ramach projektu ,,Patent na sukces” dziekani okregdw,
przedstawiciele Prezydium lub Komisji Promocji Zawodu i Obchodéw Jubileuszowych
— w miare mozliwosci — nie tylko przekazywali informacje dotyczace specyfiki naszego
zawodu, ale rowniez przyblizali historyczne okolicznosci powstania rzecznictwa paten-
towego w Polsce.

Nie byty to jedyne jubileuszowe wydarzenia o charakterze lokalnym, gdyz
poszczegdlni dziekani organizowali lub wspoétorganizowali obchody Jubileuszu w swoich
okregach

| tak (zgodnie z porzadkiem alfabetycznym):

Okreg lubelski wraz z okregiem matopolskim w dniu 12.04.2018 r. przepro-
wadzit jubileuszowe szkolenie ,,Wynalazki biotechnologiczne — aspekty praktyczne”.

Okreg todzki w dniu 16.11.2018 r. zorganizowat jubileuszowe spotkanie rzecz-
nikow patentowych (w zatozeniu chodzito gtéwnie o spotkanie z najstarszymi przedsta-
wicielami naszego zawodu w tym regionie).

Okreg matopolski w okresie od marca do listopada 2018 r. przeprowadzit
cykl spotkan Rady Okregu matopolskiego z organizacjami zawodowymi oraz izbami,
w dniach 18-20.04.2018 r. uczestniczyt w Checinach w V Ogolnopolskiej Konferencji
Centréw Transferow Technologii PACTT (Porozumienie Akademickich Centrow Transferu
i Technologii), podczas ktdrej dziekan okregu wygtosita wyktad ,,Badania patentowe
jako element wspomagania procesu kreowania innowacji — rola rzecznikow paten-
towych”, byt wspotorganizatorem konkursu ,,Innovator Matopolski” (18.11.2018 r.)
oraz fundatorem nagrody ,Bon dla Innowatora” (5 godzin wsparcia dla kazdej z 4
zwycieskich firm)®, 27.09.2018 r. przedstawiciele wtadz okregu wygtosili jubileuszowe
wystgpienie podczas Gali Konkursu w Krakowie, bedacej czescig 2-dniowego Forum
Inteligentnych Specjalizacji, 7.11.2018 r. wspodtuczestniczyli w Posiedzeniu Forum
Zawodoéw Zaufania Publicznego, zorganizowanym przez Okregowg Rade Adwokacka

3 W tym miejscu pragniemy ogromnie podziekowac Panu Ryszardowi Kondratiukowi — Dyrektorowi Departamentu
Promocji i Wspierania Innowacyjnosci Urzedu Patentowego RP za zyczliwosé, zrozumienie i ogromne wsparcie, jakiego
doswiadczalismy jako Swiezo powotana Komisja Promocji Zawodu (a w 2018 r. réwniez Obchoddw Jubileuszowych), mimo
ze plan Obchodéw 100-lecia Urzedu Patentowego RP w Polsce na rok 2018 zostat zamkniety przed ukonstytuowaniem sie
nowej Krajowej Rady PIRP.

4 Szczegodlne podziekowania naleza sie w tym miejscu koledze tukaszowi Wsciubiakowi z Komisji Promocji za przygotowanie
merytorycznej czesci prezentacji na temat historii i istoty zawodu rzecznika patentowego.

5 Szczegolne podziekowania naleza sie wszystkim dziekanom zaangazowanym w projekt ,Patent na Sukces”, jak réwniez
Kolezankom i Kolegom z Komisji Promocji Zawodu i Obchodéw Jubileuszowych.

6 Wsparcia innowatorom udzielit bezptatnie zespét rzecznikéw patentowych z okregu matopolskiego w osobach:
A. Magonska, t. Wsciubiak, A. Rogowski, A. Stachowski, P. Ros6f. Ogromne podziekowania za wziecie udziatu w tak
chwalebnej inicjatywie.



To byt rok! Stow kilka na temat stulecia rzecznictwa patentowego w Polsce...

w Krakowie, w dniu 12.12.2018 r. zorganizowali spotkanie jubileuszowe dla rzecz-
nikdow z okregu matopolskiego, w dniu 19.12.2018 — spotkanie ze studentami kierunku
prawo wtasnosci intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiel-
lonskiego poswiecone pracy w zawodzie rzecznika patentowego’, a w koncu w dniu
28.12.2018 r. zorganizowana zostata wspomniana juz na wstepie (i opisana szerzej
w dalszej czesci) — Uroczysta Gala na Wawelu stanowigca zwienczenie obchodow
100-lecia zawodu rzecznika patentowego — poprzez miedzy innymi, ztozenie kwiatéw
w krypcie Marszatka Jézefa Pitsudskiego oraz uczestnictwo w uroczystej Mszy Swietej
w Katedrze Wawelskiej.

Okreg mazowiecki wraz z Mazowieckim Forum Samorzadéw Zawodéw
Zaufania Publicznego wspoétorganizowat w dniu 10.09.2018 r. Piknik Zawoddéw
Zaufania Publicznego ,,Zawdd zaufania publicznego przesziosc, terazniejszosé, przy-
sztos¢"®, zas 15.12.2018 r. — réwniez we wspotpracy z Mazowieckim Forum Samorzadéw
Zawodow Zaufania Publicznego — IX Piknik Rodzinny Mazowieckiego Forum Zawodow
Zaufania Publicznego?®, na ktéry cztonkowie okregu mazowieckiego przygotowali wraz
z mtodziezg z ZHP gre terenowq dla dzieci i mtodziezy pt. ,,Polskie wynalazki”.

Z podobna do okregu mazowieckiego inicjatywa wystgpit okreg podlaski,
wspotorganizujgc w dniach 20-22 wrzesnia 2018 r. Forum Zawodéw Zaufania Publicz-
nego na swoim terenie.

Okreg podlaski w dniu 23.03.2018 r. byt wspotorganizatorem jubileuszowego
seminarium na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Biatymstoku oraz w dniach 11.04.2018 r.
i 17.05.2018 r. Olimpiady Innowacyjnosci Technicznych i Wynalazczosci wspolnie
z Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Biatymstoku oraz Politechnika Biatostockg.
W trakcie uroczystego podsumowania olimpiady dziekan okregu przedstawiata prezen-
tacje ,,Rzecznik patentowy — zawdd godny zaufania”. Olimpiada odbywata sie pod patro-
natem PIRP. W trakcie spotkania zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie
Studentéw Prawa ELSA Oddziat Biatystok przedstawiono prezentacje promujacg zawdd
rzecznika patentowego.

Okreg pomorski w dniu 19.05.2018 r. uczestniczyt w tréjmiejskiej Nocy
Muzedw, prezentujgc w Centrum Hevelianum nie tylko sylwetki wybitnych wynalazcéw
pochodzacych z Gdanska, ale réwniez przyblizajgc istote naszego zawodu (tutaj szcze-
golne podziekowania nalezj sie kolezance Matgorzacie Matyka za przygotowanie i prze-
prowadzenie prezentacji), zas miesigc pdzniej 19.06.2018 r. zorganizowat potaczone ze
szkoleniem spotkanie rzecznikow patentowych i aplikantow, by 13.12.2018 r. na przed-
Swigtecznym spotkaniu poswieconym wspomnieniom na temat okolicznosci powstania
Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych zamkng¢ rok jubileuszowy w okregu pomorskim.

7 Spotkanie poprowadzili kol. A Magonska i kol. £. Wsciubiak.

8 Konferencja odbyta sie 10.09.2018 r. w Centrum Kreatywnosci m. st. Warszawy przy ul. Targowej 56. W trakcie konferencji
merytorycznej przedstawiciele zawodow zaufania publicznego rozmawiali o funkcjonowaniu zawoddéw zaufania
publicznego, diagnozowali aktualne trudnosci i zagrozenia oraz starali sie odpowiedzie¢ na pytanie, jaka powinna by¢ nasza
rola i jak ja powinnismy wypetniaé¢ w przysztosci. Wyktad wprowadzajgcy poprowadzita prof. Jadwiga Staniszkis. W panelu
pierwszym ,,.Samorzady zaufania publicznego — pozgdany model rozwoju i rola w spoteczenstwie przysztosci?” uczestniczyli:
dr Adam Bodnar (RPO), adw. Mikotaj Pietrzak, inz. Jerzy Putkiewicz, rz. pat. Bartosz Krakowiak, r. rp. Wiodzimierz Chroéscik,
dr Krzysztof Madej, Iwona Karpiuk-Suchecka, arch. Urszula Szabtowska. W panelu drugim , Tajemnica zawodowa — wyzwania
i zagrozenia dzisiaj i w przysztosci?” uczestniczyli: rz. pat. r. pr. Dorota Rzazewska, prof. r. rp. Rafat Stankiewicz, Michat
Byliniak, Matgorzata Sokulska, Pawet Trojanek, adw. Radek Baszuk, Agnieszka Gajewska. W panelu trzecim ,Jednostka —
zawody zaufania publicznego — organy panstwa. Pozadany model wspdtpracy” uczestniczyli: adw. Anisa Gnacikowska,
dr inz. Mieczystaw Grodzki, mgr inz. Jerzy Kotowski, Bartosz Pilitowski, Jolanta Przygonska, Krzysztof Pietrzyk, rz. pat. r. rp.
Pawet Kurcman (zrédto: informacje na stronie okregu mazowieckiego).

9 Patronat honorowy nad wydarzeniem objat Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prezydent m.st. Warszawy.

9
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Okreg $laski wspotuczestniczyt w dniu 20.11.2018 r. w Il Ogdlnopolskim
Spotkaniu Samorzadéw Zaufania Publicznego, w trakcie ktérego podjete zostaty 54
uchwaty dotyczace uczczenia pamieci przedstawicieli naszych zawodoéw, ktérzy swoja
praca i walkg budowali zreby niepodlegtosci i panstwowosci polskiej'™.

| w koncu last but not the least:

Okreg wielkopolski w dniu 27.04.2018 r., wraz z Katedrg Prawa Cywilnego,
Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, zorganizowat Ogélnopolska Konferencje z okazji 100.
rocznicy odzyskania przez Polske niepodlegtosci oraz 100-lecia zawodu rzecznika paten-
towego w Polsce. Wsrdd zaproszonych prelegentéw byli miedzy innymi: prof. Aurelia
Nowicka, dr Rafat Sikorski, dr Jakub Kepinski, dr Mariusz Zelek, dr Krzysztof Zok, dr
Matgorzata Koztowska, dr Juan Francisco Ortega Diaz, dr Zaneta Pacud, za$ wspomniang
juz wyzej prezentacje jubileuszowa przedstawit Wiceprezes PIRP, dr Krzysztof Czub.

W trakcie jubileuszowego roku miaty réwniez miejsce integracyjne ,,majowki”
potfaczone z rocznicowymi obchodami. | tak od 31.05.2018 . do 2.06.2018 r. Swietowa-
lismy Jubileusz na majoéwce podlaskiej w Olsztynie zorganizowanej przez okreg podlaski
wraz z okregiem mazowieckim, za$ od 22 do 25.06.2018 r. w Kazimierzu Dolnym na
majéwece zorganizowanej przez okreg lubelski i matopolski.

Wszystkim dziekanom zaangazowanym w obchody Jubileuszu oraz niewymie-
nionym z imienia i nazwiska Kolezankom i Kolegom, ktérych trud w tym jakze pracowitym
dla nas roku jest nie do przecenienia, ogromnie dziekujemy za poswiecony czas i prace
wiozong pro publico bono dla uswietnienia opisanych wyzej wydarzen.

Wspolnie z Urzedem Patentowym RP'" Swietowalismy Jubileusz réwniez
w trakcie Miedzynarodowej Konferencji ,, 100 lat ochrony wtasnosci przemystowej
w Polsce” 26.04.2018 r. w Filharmonii Narodowej (uroczystosci potgczone byty z obcho-
dami Swiatowego Dnia Wtasnosci Intelektualnej), 6-7.09.2018 r. podczas XIV edycji
Miedzynarodowego Sympozjum Naukowego , Wtasnos¢ przemystowa w innowacyjnej
gospodarce” w Muzeum Narodowym w Krakowie, 15-16.10.2018 r. na Miedzyna-
rodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazkéw IWIS ,,0d pomystu do komercjalizacji

10 Wiecej informacji pod adresem: http://slaskieforum.pl/2018/11/20/ii-ogolnopolskie-spotkanie-samorzadow-zaufania-
publicznego/.

11 Polska Izba Rzecznikdw Patentowych na mocy umowy zawartej z Urzedem Patentowym RP byta partnerem omawianych
uroczystosci i aktywnie uczestniczyta w wydarzeniach, wspierajgc tym samym polityke wizerunkowsg Izby.
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— zbuduj witasng strategie ochrony”, 27.11.2018 r. na ceremonii Design Europa Awards
zorganizowanej we wspotpracy z Urzedem Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej
— Il edycja konkursu dla najlepszych projektantéw i menadzeréw wzornictwa przemy-
stowego. Ukoronowaniem wspdlnych obchodéw Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych
i Urzedu Patentowego RP byta uroczysta Gala w Teatrze Wielkim Opery Narodowej
w Warszawie w dniu 26.11.2018 .

Polska Izba Rzecznikéw Patentowych byta réwniez wspoétorganizatorem
Konferencji ,,Znaki towarowe i ich ochrona” zorganizowanej w dniach 8-9.06.2018 r.
w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przez Katedre Prawa Unii Europejskiej
Uniwersytetu Marii Curie-Skfodowskiej oraz Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia luri-
dica’. Gospodarzem konferencji byt prof. Ryszard Skubisz'>.

A teraz kilka stéw podsumowujgcych wspomniane juz najgfosniejsze wydarzenia
jubileuszowe zorganizowane przez nasz samorzad w 2018 r.:

Konferencja ,Rola rzecznika patentowego w gospodarce opartej na
wiedzy"” przygotowana przez PIRP we wspoétpracy z Ministerstwem Przedsiebior-
czosci i Technologii — 12.10.2018 .

Konferencja odbyta sie w sali ,,Pod Koputg” w siedzibie Ministerstwa Przedsie-
biorczosci i Technologii i sktadata sie z 4 paneli. W kazdym z paneli omdéwiona zostata
inna rola rzecznika patentowego: jako doradcy biznesowego, jako petnomocnika
procesowego, jako osoby stanowigcej tgcznik pomiedzy biznesem a nauka. W ostatnim
panelu doszto do wymiany doswiadczen pomiedzy zaproszonymi gosémi i poréwnania
doswiadczen polskich i miedzynarodowych rzecznikéw patentowych.

Moderatorami paneli byli miedzy innymi przedstawiciele Prezydium PIRP: Prezes
PIRP Dorota Rzgzewska, Skarbnik Mafgorzata Kluczyk oraz Wiceprezes PIRP Pawet Kurcman.

Gos¢mi Konferencji byli miedzy innymi: Prezes UPRP dr Alicja Adamczak, Wice-
prezes UPRP Andrzej Pyrza oraz liczni goscie z kraju i zagranicy, wsréd ktérych nie
zabrakto przedstawicieli organizacji rzecznikowskich miedzy innymi z USA i Niemiec.

Konferencje poprowadzit dziennikarz RMF FM Michat Dobrotowicz.

lﬁg 100-lecie

za

POLSKA IZBA RZECZNIK YCH ! ";Zafem‘;?egc
www.pirp.org.pl wPolsce

Zaproszenie
e na konferencje
ROLA RZECZNIKA PATENTOWEGO ,,RoIa rzecznika
W GOSPODARCE OPARTE)J NA WIEDZY
patentowego
w gospodarce
opartej na wiedzy”

Z APROSZENIE

2 Wiecej informacji na temat Konferencji mozna znalez¢ pod adresem: http://www.skubisz.pl/2018/06/
konferencja-znaki-towarowe-i-ich-ochrona-8-9-czerwca-2018-r/.

13 Zdjecia z Konferencji dostepne sg pod adresem: http://snpsi.umcs.pl/dzialalnosc/wydarzenia/konferencja-8-9-06-2018/
galeria-zdjec/.
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Konferencja potaczona byta z promocja Polskiej Izby Rzecznikow Patentowych,
a dzieki staraniom organizacyjnym kolezanek Moniki Chimiak i Beaty Wojtkowskiej
z Komisji Promocji — réwniez z eleganckim poczestunkiem',

Gala 100-lecia zawodu rzecznika patentowego oraz 25-lecia Polskiej l1zby
Rzecznikéw Patentowych w Warszawie — 25.11.2018 r.

Gale zaszczycito swojg obecnoscig liczne grono rzecznikéw patentowych (ok. 200
0s0b) oraz zaproszeni goscie, wsrod ktorych nie zabrakto przedstawicieli Kancelarii Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy, przedstawicieli Ministerstwa Przedsiebiorczosci i Technologii,
przedstawicieli UPRP w osobach: Prezes dr Alicja Adamczak, Wiceprezesa UPRP Andrzeja
Pyrzy oraz dyrektoréw departamentéw UPRP, sedziow sagdow powszechnych i admini-
stracyjnych, a wsréd nich przedstawicieli Sqdu Najwyzszego i Naczelnego Sadu Admini-
stracyjnego, oraz licznych przedstawicieli pozostatych zawodéw zaufania publicznego.

Staraniem cztonkéw Komisji Promocji Zawodu — w szczegdlnosci kolezanki Doroty
Grzyb — nasza Gala zostata objeta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodlegtosci'®, zas na mocy decyzji
Petnomocnika Rzadu do spraw Obchoddéw Stulecia Odzyskania Niepodlegtosci Rzeczy-
pospolitej Polskiej Ministra Jarostawa Sellina, zaréwno Gala 100-lecia zawodu rzecznika
patentowego (wraz z obchodami 25-lecia PIRP), jak i Ksiega Jubileuszowa z okazji 100-lecia
rzecznictwa patentowego w Polsce pod red. dr. Krzysztofa Czuba (ktérej promocja byta
czescig Gali) uzyskaty zgode na korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego
.Niepodlegta” realizowanego w ramach obchodéw stulecia odzyskania niepodlegtosci.

Gala 100-lecia
zawodu
rzecznika
patentowego
oraz 25-lecia
Polskiej I1zby
Rzecznikéw
Patentowych
w Warszawie,
25.11.2018 .

14 Konferencja ,,Rola rzecznika patentowego w gospodarce opartej na wiedzy”. Konferencja byta szeroko komentowana miedzy
innymi na stronach:
https://www.rp.pl/Rzecznicy-patentowi/310119925-Rzecznik-patentowy-niezbedny-w-innowacyjnym-biznesie.html
https://www.rp.pl/Rzecznicy-patentowi/310129936-Rzecznicy-patentowi-chca-zalozyc-togi.html
https://www.wprost.pl/firmy-i-rynki/10160077/dlaczego-rzecznicy-patentowi-przydaja-sie-w-biznesie.html
https://warszawa.onet.pl/rzecznik-patentowy-pierwszym-partnerem-w-biznesie-konferencja-w-warszawie/bn5dve7
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-rzecznik-patentowy-pierwszym-partnerem-w-biznesie-100-lat-po,nld, 2643092
https://mycompanypolska.pl/artykul/2136/rola-rzecznika-patentowego-w-gospodarce-opartej-na-wiedzy
https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2201401,Firmy-traca-krocie-bez-wsparcia-rzecznikow-patentowych
http://www.radiomaryja.pl/informacje/od-100-lat-funkcjonuje-w-polsce-zawod-rzecznika-patentowego;/.

15 Patronat ten ustanowiony zostaf przez Prezydenta RP nad projektami, ktore wpisujg sie w rocznicowe obchody Stulecia
Odzyskania Niepodlegtosci i stuzg godnemu upamietnieniu oraz upowszechnieniu patriotycznych postaw, dokonan i aspiracji
Polakéw. Polska Izba rzecznikéw Patentowych otrzymata specjalny prezydencki dyplom przygotowany z okazji Stulecia
Odzyskania Niepodlegfosci.
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A oto krétka relacja z wydarzenia:

W dniu 25 listopada w Hotelu Bellotto (dawniej Patac Prymasowski) w Warszawie
miata miejsce Gala 100-lecia zawodu rzecznika patentowego w Polsce, ktorej, co warto
podkresli¢, towarzyszyty obchody 25-lecia Polskiej Izby Rzecznikoéw Patentowych.

Dorota
Rzazewska
Prezes
Polskiej 1zby
Rzecznikow
Patentowych

Pamiatkowa statuetka

z okazji obchoddéw
100-lecia zawodu rzecznika
patentowego w Polsce

Gala rozpoczeta sie ods$piewaniem Hymnu Panstwowego, a nastepnie gfos
zabraty: Prezes Polskiej Izby Rzecznikdédw Patentowych — Kolezanka Dorota Rzazewska,
Prezes Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej — Pani dr Alicja Adamczak, a z
zaproszonych gosci — Pan Prezes Willis Towers Watson Polska sp. z 0.0.

Przebieg Gali obfitowat w czesto wzruszajgce momenty wazne dla cztonkow
naszego samorzadu; pamigtkowe statuetki otrzymali byli Prezesi Izby oraz nasi Seniorzy,
ktérych numery uprawnien siegajg numeru tysigc. Przy wreczaniu odznak «zastuzony
dla samorzadu rzecznikdw patentowych» radosnie gratulowaliémy odznaczeh naszym
Kolezankom i Kolegom, ale jednoczesnie z powaga wspominalismy Tych, ktérym odznaki
te zostaly przyznane posmiertnie.

Osoby, ktére wspottworzyty Polska Izbe Rzecznikdw Patentowych i historie naszego
zawodu w Niepodlegtej Polsce. Przedstawiciele pierwszego tysigca rzecznikéw — biorac
pod uwage numery uprawnien

13
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Rzecznicy, ktorzy w ostatnich latach potozyli szczegdlnie zastugi na rzecz
samorzadu rzecznikdw patentowych otrzymali odznake ,,Zastuzony dla samorzadu

rzecznikéw patentowych”

Ksiega Jubileuszowa z okazji 100-lecia
rzecznictwa patentowego w Polsce

W trakcie Gali prezentowana
byta réwniez Ksiega Jubileuszowa
z okazji 100-lecia rzecznictwa paten-
towego w Polsce pod redakcjg Kolegi
dr. Krzysztofa Czuba, Wiceprezesa PIRP.
W pierwszej czesci publikacja zawiera
materiaty i teksty historyczno-biogra-
ficzne poswiecone rzecznikom paten-
towym, w tym obszerng galerie zdjec
archiwalnych, a w drugiej czesci 23
artykuty naukowe odnoszace sie do
zagadnien ochrony wiasnosci intelektu-
alnej i wykonywania profesji rzecznika
patentowego. Autorami artykutdw sg
wybitni przedstawiciele nauki prawa
i rzecznicy patentowi z Polski oraz

z zagranicy, w szczegolnosci prof. dr hab. Ryszard Skubisz, dr hab. Marcin Trzebiatowski,
dr Tony Tangena, b. Prezydent EPI, Jodo Pereira da Cruz, Sekretarz Generalny EPI, b. Prze-
wodniczgcy ECTA i UNION, dr Rainer Beetz, Przewodniczacy CNIPA, cztonek Rady ECTA.

Gale uswietnit Pan Profesor Andrzej Falkowski swoim wyktadem «Rzeczywistosc¢
pracy rzecznika patentowego a prawidiowosci psychologiczne w kontaktach z klientami. Jak
maksymalizowac swoj zysk», a szampanskiej rozrywki dostarczyt wystep Kwartetu Obsession.

Po doznaniach kulturalnych miat miejsce uroczysty bankiet w Salach: Marmu-
rowej, Z6ttej i Niebieskiej, a nastepnie taneczne «after party» w podziemiach Hotelu
Bellotto. Zabawa trwata do biatego rana — ostatni uczestnicy opuscili parkiet okoto

godziny 5 rano..."s.

16 Zdjecia z imprezy oraz krétki film z czedci oficjalnej Gali dostepne sg po zalogowaniu:
zdjecia w zaktadce ,Galeria Warszawa": https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/index.php?menu=100&id=4;
filmy: https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/video/Gala100lecia/20181125_960x540.mp4;
https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/video/Gala100lecia/20181125_1920x1080.mp4.
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100-lecie

zawodu
rzecznika
patentowego
wPolsce

GALA RZECZNIKOW PATENTOWYCH

W zwiazku z przypadajacym w grudniu 2018 roku jubileuszem 100-lecia istnienia zawodu rzecznika
patentowego w Polsce, Prezes Polskie] Izby Rzecznikéw Patentowych w imieniu wiasnym oraz wszystkich
czlonkéw Izby zaprasza na uroczysta Gale Rzecznikéw Patentowych, kidra odbedzie sie w dniu 25 listopada

2018 r. w godzinach 17.30 - 23.30 w Patacu Prymasowskim (Hotel Bellotto) w Warszawie, ul. Senatorska 13/15.

W programie uroczystosci:

1. Praywitanie zaproszonych gosci

Prezentacja Ksieg) Pamiqtkowe)  okazji 100 lecia

przez Prezesa PIRP. rzecznictwa patentowego w Polsce.

Przemowy okolicznosciowe.

Czesé artystyczna - wystep kwartetu ,Obsession”

Wreczenie jubileuszowych wyrdznien i dyplomow. Uroczysty bankiet.

»

Wystapienie prof. Andrzeja Falkowskiego;

Zakoriczenie imprezy.
Rzeczywistost pracy rzecznika patentowego
2 prawidlowosci psychologiczne w kontaktach

2 Klientami. Jak maksymalizowat swoj zysK'.

Zaproszenie na Gale 100-lecia istnienia zawodu
rzecznika patentowego w Polsce

Warszawa 9.102018r.

Naczelna 1zba Aptekarska
LDz P- 339 /2018

2. P. Dorota Regtewske
Prezes Polskiej Laby Reecemifu
Patentowych

‘

Ao /&l.«.l- Jreret,

obonrgzfa et o' presloti. et ipliic tokin momenter jest
il s i loia e o 4K Ured sy
Rescepipolis] Poti | o somym svwaciagio podontn do pousiani
rzecznika patentowego.

Jubilensz 100-lecia jest okazjg do preekazania Tani Frezes araz wszystki pracounikom
sendecznyel gratulicfi oz wyrazow scacunk § uznania <o profesjonalng, rzetelng i
sumicnna proce, Ktora sapewnia g  daje penmoi whamodci intelektualnef
preedsipbiorcom { obywntelom, a tae ma znaczgey tuplyey na rozau gospodarcey Reaju.
Zycep Puistwn dalszych sukceséw; pasii i zaangazowtnia w wykomywanie swoich
fthej reafizacji wsceliich pﬁnéw; zanierzers, Kiore prayegynig sie do
mzauju Polskiego tUrepdu Potentorego R { i dobre ogeinago.
Jednoczeshie chiciafabym sendecznie podzigkoun za zaproscenic na Konferencie Rola
raecznia patentowrgo w, arce opartej o w&y Nwmy = wielky praykroscig
muszy poinformowne, iz 2 uaigi na sduzbowe, nie bpdp miaa
motlinuosel weigeia uiiati w tym wydarzena.

2 powazaniem,

Elzbieta Potrosuska Rutkoreska
Preces Nacsclnef Rody Apiekarskic

Vi

List gratulacyjny od Naczelnej Izby Aptekarskiej

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

amten-pp.02.11). 2030, 051

VAR

NASKN20180792

Warszawa, 21 istopada 2018 1.

Szanowna Pani
Derota Ragtewsia
Prizes Polskie] by

Raecznikdw Patentowyeh

Soamene o Veres,

Urzedu Patentowego oraz stulecia istaienia zawodu rzecinika patentowego w Polsce. Ta rocanica jest okazia
do tego, aby praypomaiet
tylke do tege, aby odkworzyt wspdlay kel po okresie rozbiorow, ilr sy o s bt o ok piti

narod bylo odbudowanie wsrystkich struktur panstwowych, w trudnych realiach po pierwste] wojnie

4wiatowe]. Mimo tego nie zapomniano o instytucjach, ktdre miaty zapewnié naszemu krajowi rozwdj

ospodarcry, innowacj

do isnienis tawodu rrecanika patentowego bwindery o sspiraciach, o wizil praystiokc Polski tale
izulace] i, bedacel

Urzad Patentowy 2
miniejsza role. By¢ mate nawet wyzwania S10ce ried nimi sy wigksze, 26 WIgledu na Konkurencjg e strony
globainych poteg | 2iozonodé miednynarodowego ynku. Na Pani rece choe wite dazyé nie tylko gratulacie

-

i
'Nalkda LR AN
e i, Krcysaf sl

R 12,0101 Wt 548 22980 2.0 o 48 2 3208201
g e

List gratulacyjny od Panstwowego
Instytutu Badawczego NASK

POLSKA
T
INZYNIEROW
mooncTIA
Szanowna Pani
Dorota
Prozes Polskie lzby
Rzecznikow Patentowych
Szanowna Pani Prezes,
v iy
Szanowni uczestnicy Gali!
W imieniu Polskiej Izby Inzyr oraz wiasnym

podzigkowat za zaproszenie na Gale 100-lecia zawodu rzecznika patentowego w
Polsce. Zahujg, ale Z powodu wCzesnie] Zaplancwanego wyjazdu SIZDOWEGO nie bede
mog! uczestniczyé w tym wa2nym wydarzeniu.

Togoroczrd Uroczystodd ma wyigtkowy charakisr, poniewsz DrIypadh i sétng
rocznice powstania akiu prawnego, status prawny
w tworzacym sie. niepodieglym paristwie polskim. Jest to jeden z nieficznych zawoddw,
Kirego wykonywanie wymaga laczenia z pasia zawodéw technicznych i prawniczych w
celu ochrony prawnej wiasnotc intelekiuaine] i przemysiowe. Dluga tradycla Waszego
zawody pozwolia na rbudowanie ugruntowane] pozycii rzecznikow patentowych jako
050b 0 naj i morainych w interesie
umacniania interesu spolecznego.

‘Wasz samorzad, podobnie jak Poiska Izba Inzynierow Budownictwa, jest jednym
2z podmiotow istotnego dia
rozwoju naszego kraju. Jestem przekonany, Ze nasza dalsza wspoipraca bedzie suzyla
spoleczeistwu 0raz rozwojowi naszych samorzadéw, a zawdd wykonywany przez
naszych crionkdw bedzie Garzony coraz wigkszym zaufaniem i szacunkiem

Szanouni Paristwo!

W imieniu czionkéw naszego samorzadu prosze przyjat yczenia wszelkiej
pomyéinosci i dalszych sukcesow w dziatainosci samorzadowej i spoleczne] oraz
uznania ze strony beneficjentow Wasze] pracy.

DQ-W /zazm

Warszawa, dnia 25 listopada 2018

o m ax e i crp i

List gratulacyjny od Polskiej I1zby
Inzynieréw Budowlanych
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D0540 Wasnas, A Upowsin 41 ki 2

Warszawa, 23 listopada 2018 1.

Szanowna Pani
Dorota Regtemska

Prezes
‘Polskie] Izby Ruecznikéw Patentowych

Szamowna Pani Preses

Serdecrnie drickuis 7a 7aproszenic na Gl 7 okazji 100-
w Polse, 7 slen. o, 2¢ 3¢ Vaglody mn wezsricae 1ol
niestety uezestniczyé w tej warne] Uroczystose

pwods reszis puestaueg
fgzania samorzadowe nie moge

Paistwa Jubileusz pigknie wpisuje si¢ w obehody 100-Jecia Niepodleglodei Polski, co stanowi
o randze i roli zawodu rzecznika patentowego.
ez wypiais Pattun st tn oscz Obgress] Rascpopole] w onacogey posts prayermla g
do razwoju polskicj ylspnﬂllh poprzez wsparcie zarowno instytucii. jednostek organizacyjnyeh, jak
i indywidualnych przedsichi
Zawbd radcy pravnego | m.w rzccanika patentowego tczy o, 2¢ staramy sig dbat o dobro Klienta

Patistwa pigkny Jubileusz jest powodem do ogromnej dumy. 7 te) okazji, w imieniu crlonkéw
samorzadu_radcow prawnych cheialbym zyczyé Padstwu wszclkiej pomydinosei i kolejnych, tak
wpanialych rocznic.

Zvwyrazami szocunku

Prezes

3o Wmﬂ.
FrHacte) Hobrowgz

List gratulacyjny od Krajowej Izby
Radcéw Prawnych

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna Polish National Veterinary Chamber

KILWA68/81/18

Pani Dorota Rzgtewska
Prezes Polskiej Izby Rzecznikiw Patentowych

.
f«nucm%n. //m{; foered,

W imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz swoim wiasnym skladam Pani
Prezes, Crlonkom Krajowsj Rady Reccenikiw Patentowych oraz wszystkim  reecznikom
patentowym serdeczne grakacje z okazji Jubileuszu 100-lecia Zawodu Rzecznika Patentowego w
Polsce.

7 wsnaniem obserwui wieloletnia, presn dzistalnodt Pafstwa Samorzadu polegajics ma
Konsolidacji i dbaniu o dobro zawodu, a takze iu driala na reecs ja ochrony
‘patertowe] polskich wynaluzesw.

Doceniajgs niezwykle istotn rolg w ochronie patentowsj polskich wynalazedw i dzickujae 22
‘ogromny trud i oddanie w codzienne] pracy fycrg wszystkim Pafstwu wicly sukcesow zawodowych
i wazelkiej pomy$inodci w zyeiu osobistym.

Wyrazam réwniez nadzicje na dalsza, blisky i owocna wsplprace micdzy naszymi
samorzadami, kidra ma juz wiclolesnia tradycjs.

Dmhm 72 sprosaei ra Uroczysly Gl Raeczik Patctowych  tal, e e mogs
spotkanic 7 Pasistwem,

Jescae taz Qm: ‘Paistwu duzo seczgscin | pomysinosei w zyciu zawodowym i osobistym.

g/n_.r.{u‘.(\m

al. Preyjociol 1 lok 2, 00-565 Warseawa tel fax: (48 22) 628 93 35, tel (448 22) 622 09 55
NIP. 526.10.57.444 c-mail: vetpaliverpol.org pl » e vespol org.gl
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Agnieszka Przyborska-Bojanowska

Uroczystosci w piekny sposéb zamkneta Gala 100-lecia zawodu rzecznika
patentowego oraz 25-lecia Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych w Krakowie na
Wawelu - 28.12.2018 r.

Staraniem naszych Kolezanek i Kolegéw z prezydium okregu matopolskiego przy
wsparciu Komisji Promocji zorganizowana zostafa uroczysta Gala na krakowskim Wawelu.

W ramach imprezy krakowskiej rzecznicy patentowi oraz zaproszeni goscie —
a byli wérdd nich miedzy innymi: wojewoda matopolski Piotr Cwik, Prezes Urzedu Paten-
towego dr Alicja Adamczak, wiadze rektorskie Akademii Gorniczo-Hutniczej i Politechniki
Krakowskiej, przedstawiciele samorzadéw zawodow zaufania publicznego — mieli okazje
wzigc udziat we mszy Swietej odprawianej przez ksiedza pratata Zdzistawa Sochackiego
w intencji rzecznikéw patentowych oraz pracownikéw Urzedu Patentowego RP. Po mszy
zaproszeni goscie i uczestnicy wzieli udziat w uroczystym bankiecie w restauracji na
Wzgorzu Wawelskim.

Ponizej relacja z tego wydarzenia:

»28 grudnia 2018 r., w setna rocznice wejscia w zycie dekretu tymczasowego
Naczelnika Panstwa Jézefa Pitsudskiego o Urzedzie Patentowym oraz ustanowieniu
zawodu rzecznika patentowego miata miejsce zorganizowana przez okreg mato-
polski PIRP uroczystos¢ zakonczenia obchodéw 100-lecia zawodu rzecznika patento-
wego. Uroczystosci rozpoczeto ztozeniem kwiatéw przy grobie Marszatka Pitsudskiego
w krypcie pod Wiezg Srebrnych Dzwondéw Bazyliki Archikatedralnej na Wawelu. Okolicz-
nosciowa mowe wygtosita Prezes PIRP Dorota Rzgzewska.

Nastepnie uczestnicy przeszli do Kaplicy Koronacyjnej Bazyliki Archikatedralnej,
gdzie proboszcz ksigdz pratat Zdzistaw Sochacki odprawit msze swietg w intencji
rzecznikdw patentowych oraz pracownikéw Urzedu Patentowego. Podczas celebragiji
ksigdz pratat odczytat skierowany do nas okolicznosciowy list duszpasterski Metropo-
lity Krakowskiego abp Marka Jedraszewskiego. Podniostg atmosfere i uroczysta oprawe
mszy $wietej — juz teraz uwiecznionej wpisem w kronikach Archikatedry — zapewnit chor
Bazyliki Wawelskiej oraz dzwieki Dzwonu Zygmunta ptynace nad Krakowem.

Po zakonczeniu mszy sw.
wykonano okolicznosciowe foto-
grafie grupowe na schodach przed
wejsciem do Bazyliki, po czym
zaproszeni goscie i uczestnicy
przeszli na koktajl do restauracji
na Wzgoérzu Wawelskim.

Podczas koktajlu wsrod
gosci obecni byli: wojewoda mato-
polski Piotr Cwik, Prezes Urzedu
Patentowego Alicja Adamczak,
wiadze rektorskie Akademii Gorni-
czo-Hutniczej i Politechniki Krakow-
skiej, przedstawiciele samorzadoéw
zawodow zaufania publicznego,
dziekani innych okregéw PIRP
oraz liczne grono rzecznikéw
patentowych.

Uczestnicy obchodéw na Wawelu przed
wejsciem do Bazyliki
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Gosci przywitata w imieniu organizatoréw uroczystosci dziekan okregu matopol-
skiego PIRP kol. Patrycja Rosot, ktéra w krotkim wystgpieniu odniosta sie do korczacego
sie wtasnie w tym dniu 100-lecia historii zawodu rzecznika patentowego. Zawarta w jej
wystgpieniu charakterystyka zawodu rzecznika patentowego oraz jego misji byty podstawg
dla wygtoszenia toastu za pomyslnosc i powodzenie wszystkich ten zawdd wykonujacych
w nowym stuleciu, ktérego historie bedziemy wspdlnie tworzy¢ i ksztattowad.

Wojewoda matopolski Piotr Cwik
odczytat uroczysty list skierowany do nas przez
Premiera Mateusza Morawieckiego. Nastepnie
gtos zabrata Pani Prezes Urzedu Patentowego
Alicja Adamczak, ktéra podsumowata konczace
sie uroczystosci 100-lecia zawodu i wskazata
nowe wyzwania, po czym gtos zabrata Prezes
PIRP Dorota Rzgzewska. Na koniec oficjal-
nych wystapien dziekan okregu matopolskiego
Patrycja Rosét podziekowata wszystkim zapro-
szonym gosciom za przybycie i skierowata stowa
uznania dla rangi naszej pracy zawodowe;j.
Kazdy z uczestnikdw uroczystosci zostat obda-
rowany pieknym medalem 100-lecia zawodu
rzecznika patentowego wykonanym recznie
w Bolestawcu jako tzw. unikaty.

Cata uroczystos¢ przebiegata w niepo-
wtarzalnej scenerii oraz podniostej i prawdziwie
kolezenskiej atmosferze, i zapewne na dtugo
zostanie w pamieci uczestnikow"".

W tym miejscu warto podkresli¢ szcze-
golne zaangazowanie wszystkich cztonkéw
Komisji Promocji w realizacje zadan zwigzanych
z realizacjg wymienionych wydarzen, a w szcze-
golnosci wktad Kolezanek Moniki Chimiak i Beaty
Wojtkowskiej w organizacje Konferencji i Gali
w Warszawie, Kolezanki Patrycji Rosét w orga-
nizacje Gali na Wawelu.

Dzieki staraniom cztonkéw Komisji, przy
wsparciu Prezes PIRP Kolezanki Doroty Rzgzewskiej,
pozyskano sponsorow imprez: Konferencji (Corse-
arch, Darts IP, IP Desk-M. Setlak) i Gali 100-lecia
w Warszawie (GRUPA ENERGA oraz nasz ubezpie-
czyciel Willis Towers Watson Polska sp. z 0.0.).

Kolezanki Monika Chimiak i Dorota
Grzyb aktywnie zajmowaty sie pozyskaniem
patronéw medialnych, kierujac pisma miedzy
innymi do Rzeczypospolitej (oficjalny patron

Polska Izba Rzecznikéw Patentowych s Polubstrone  ***
24 listopada 2018 &

ykia Gala, podczas kidrej bedziemy $wiglowaé stulecie
za patentowego w Polsce. Wepélnie uczeijmy ten wyjatkowy
momentl

Z radoseia informujemy, ze abshody zostaly objgte Patronater Naradowym
Prezydenta Rzeczypospolite] Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie
Odzyskania Niepodieghosei

GALA 100-LECIA

zawodu rzecznika patentowego w Polsce

Polska Izba Rzecznikéw Patentowych e Polub strong | ***
25 listopada 2010 &

Dopinamy wszystko na ostatni guzik, bo ju2 dzis Gala 100-lacia zawodu
rzeczrika patentowego w Polsce — takie wydarzenie 2darza sig raz na 100
latt

Juz dzis

GALA 100-LECIA

zawodu rzecznika patentowego w Polsce

Polska Izba Rzecznikw Patentowych 1l Polub strong  ***
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100 lat zawodu rzecznika 25 lat | L

patentowyeh - nasza Gala trwal

zrédto: strona Facebook Polskiej I1zby
Rzecznikéw Patentowych

17 Zdjecia z Gali na Wawelu dostepne sg po zalogowaniu: https:/www.rzecznikpatentowy.org.pl/index.php?menu=1008&id=5;

wywiad: https://krakow.tvp.pl/40620982/28122018-2100
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medialny Konferencji), Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, Polskiego Radia, TVP3, Kuriera
Warszawskiego i wielu innych.

Zaréwno Biuro PIRP (szczegélne podziekowania dla Pan: Wiolety Pyrzy i Anny
Bieniek oraz Pana Dominika Bronowicza), jak i Komisja Promocji Zawodu na biezgco wspie-
raty organizacyjnie oraz marketingowo (foldery, zaproszenia, gadzety, banery etc.) wszelkie
organizowane w okregach i na terenie catego kraju wydarzenia jubileuszowe.

Wszystkie odbywajace sie w roku jubileuszowym wydarzenia byty na biezaco
komentowane w mediach spotecznosciowych — zaréwno na Facebooku (reaktywowanym
na nowo, nieaktywnym od paru lat, profilu Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych), jak
i LinkedIn. W mediach spotfecznosciowych na biezgco zamieszczane byty informacje na
temat aktualnych wydarzen, w ktérych uczestniczyta Izba oraz jej przedstawiciele. Zamiesz-
czane byly réwniez ciekawostki ze swiata nauki i informacje na temat ciekawych spotkan
i konferencji organizowanych przez Urzad Patentowy RP lub inne podmioty.

Zamykamy zatem wspomnienia zwigzane z rokiem jubileuszowym z poczuciem,
ze w sposob godny i wiasciwy uczcilismy obie wazne dla naszego zawodu rocznice.

Pozostaje zywi¢ nadzieje, ze towarzyszace nam podczas Jubileuszu poczucie
wspolnoty pozwoli nam bardziej scementowac i zaciesni¢ wzajemne relacje zaréwno
prywatne, jak i zawodowe, oraz wprowadzi¢ zawod rzecznika patentowego w kolejne
stulecie istnienia.

Dziekujac za poswiecony czas,
w imieniu Komisji Promocji Zawodu
(ktéra w 2018 r. byta jednoczesnie Komisjg Obchodéw Jubileuszowych)

Agnieszka Przyborska-Bojanowska
Przewodniczgca Komisji

Komisja Promocji i Obchoddw 100-lecia zawodu rzecznika patentowego, ktéra zorganizowata wydarzenia
jubileuszowe w 2018 roku.



RZECZNIK PATENTOWY, Nr 89-94/2018-2019

Anna Cybulka

Nowe rodzaje znakdéw towarowych
— projekt wspolnej praktyki dotyczacej badania
wymogow formalnych oraz podstaw odmowy
I uniewaznienia

W ramach kontynuowanego od 2011 r. programu konwergencji EUIPO,
urzedoéw krajowych i organizacji uzytkownikéw pojawit sie projekt kolejnego doku-
mentu — tzw. wspdlnej praktyki tym razem dotyczacej nowych rodzajéw znakéw towa-
rowych, a konkretnie zasad badania wymogéw formalnych oraz podstaw odmowy
i uniewaznienia.

Dokument jest dos¢ obszerny i omawia wiele zagadnien, odnosi sie
w szczego6lnosci do:

e zastosowania kryteriéw ,Sieckmann” do nowych rodzajéw znakéw

towarowych,

e rozbieznosci miedzy reprezentacjg, rodzajem i opisem znaku,

* badania roszczen pierwszenstwa, gdy co najmniej jeden ze znakéw nalezy

do nowego typu,

e charakterystycznego charakteru (zdolnosci odrézniajacej) nowych rodzajéw

znakéw towarowych,

e opisowosci nowych rodzajow znakéw towarowych,

e cech charakterystycznych wynikajacych z charakteru towaru lub niezbed-

nych do uzyskania efektu technicznego lub znacznej wartosci towardéw.

Wyrok w sprawie Sieckmann' pozostaje w czesci nadal aktualny. Trybunat stwier-
dzit w nim, ze art. 2 dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych? nalezy

T Wyrok TSUE z 12.12.2002 r. w sprawie C-273/00, Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt,
ECLI:EU:C:2002:748.
2 DzUrz.UEL40z1989r,s. 1.
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interpretowac w ten sposoéb, iz znak towarowy moze sktadad sie z oznaczenia, ktére samo
w sobie nie moze by¢ postrzegane wizualnie, pod warunkiem ze mozna go przedstawic
graficznie, w szczegdlnosci za pomocg obrazdw, linii lub znakdéw, oraz ze przedstawienie
jest jasne, precyzyjne, niezalezne, tatwo dostepne, zrozumiate, trwate i obiektywne.

Nowelizacja art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436
z 16.12.2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odno-
szacych sie do znakéw towarowych® wprowadzita jedng z istotnych zmian w definicji
znaku towarowego poprzez wyeliminowanie wymogu reprezentacji graficznej. Celem
zmiany byto utatwienie lub umozliwienie rejestrowania nowych rodzajéw znakéw towa-
rowych. W pierwszej kolejnosci ustalono szczegoty dotyczace wymogow niejako tech-
nicznych (np. akceptowalnych formatéw), ktére zostaty ujete w oddzielnym Wspdlnym
komunikacie w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajéw znakéw towarowych,
dostepnym pod adresem: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/
document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/
common_communication_8/common_communication8_pl.pdf.

Przedfozenie znaku w okreslonym formacie nie rozwigzuje jednak problemu oceny
bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji takich znakoéw, ktory powinien by¢ dla znakéw
(takze pomimo réznic w formatach) jednolity. Prowadzone konsultacje zbierajg uwagi,
opinie, dane zwigzane z postrzeganiem znakéw nowego typu (takze dzwiekowych) przez
ich odbiorce.

W komunikacie wskazano konkretne przyktady oznaczen, podejmujgc prébe
ich oceny. | tak przyktadowo w odniesieniu do znakéw dzwiekowych zestawiono dwa
formaty, tj. zapis nutowy i zapis w formacie mp3. Znakiem, z czym sie chyba wszyscy
zgodzimy, jest jednak dzwiek i obydwa zapisy powinny by¢ poddane analogicznej ocenie
pod katem bezwzglednych przeszkédd. Ten fakt od strony teoretycznej nie budzi watpliwosci
— jak to ma jednak wygladac w praktyce? Zaktadajac, ze nie kazdy ekspert Urzedu, a tym
bardziej odbiorca, umie odtworzy¢ na podstawie zapisu nutowego melodie, odtworzyc¢ zas
konkretne nagranie z mp3 potrafi, to juz sama forma przedstawienia znaku determinuje
inny jego odbidr, a tym samym moze prowadzi¢ do réznych wnioskéw takze w przypadku
badania bezwzglednych przeszkéd.

Przyktad z komunikatu:

Moderaio: 90 bpm

PSP =
“‘”@.‘. | 2 — : : E
ERE ] - 3

Z pewnoscig watpliwosci moga budzi¢ kryteria oceny jasnosci i precyzji nowych
rodzajéw znakéw towarowych — art. 4 ust. 1 TMD. Jak wskazano w komunikacie,
zgodnie z art. 4 ust. 1 oznaczenie, ktére ma by¢ zarejestrowane jako znak towarowy
musi spetnia¢ trzy warunki:
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3 Dz.Urz. UEL336,s. 1.



Nowe rodzaje znakéw towarowych...

musi to by¢ znak,

musi by¢ on w stanie odréznic towary lub ustugi jednego przedsiebiorstwa
od towaréw lub ustug innych,

musi on by¢ reprezentowany w rejestrze w sposdb umozliwiajgcy wiasciwym
organom i spofeczenstwu okreslenie jasnego i precyzyjnego przedmiotu
ochrony.

Sformutowano pewne propozycje okreslenia ostatniego z trzech kryteriow, jednak
sq one dos¢ ogodlne i pozostawiajg ogromne pole do interpretacji, jak pokazuje aktualna
praktyka — takze mocno rozbieznych.

W cytowanym dokumencie proponuje sie, ze ,,znak bedzie uwazany za wyrazny
i precyzyjny, o ile bedzie on technicznie dostepny i zrozumiaty, niezaleznie od tego, czy ma
znaczenie. Podejscie to jest zgodne z zasada, zgodnie z ktdrg nie ma potrzeby, aby stowo
lub znak graficzny miaty znaczenie lub zawieraty mozliwe do zidentyfikowania obrazy, o ile
moze on petni¢ funkcje znaku towarowego, a zatem stuzy¢ jako wskazanie pochodzenia”.

Odnosnie do oceny konkretnych przyktadéw umieszczonych w komunikacie podaje
sie takze dos¢ ogdlne wskazéwki:

* jeden z przyktadéw nie spetnia wymogow, bowiem dzwiek jest zbyt skompli-
kowany i nie jest w stanie przekaza¢ wiadomosci, ktérg konsumenci pamietajg;
nie ma w sobie nieodfgcznego charakteru odrézniajgcego, poniewaz nie bedzie
postrzegany przez wtasciwy krag odbiorcéw jako znak pochodzenia;

w innym przykiadzie sekwencje nut uznano za ani zbyt skomplikowana,
ani zbyt banalng; z tego wywnioskowano, ze bedzie ona wyrdzniajgca dla
towaroéw, o ktore sie wnioskuje.

Kolejne przyktady, ktére Urzad poddaje pod dyskusje, to m.in.:

Examples in which feedback is needed

Sound marks Goods and services Reasoning
In this particular example, the
melody is not overly complex nor
Class 25: Clothing too banal. Therefore, the melody is
considered distinctive for the goods
applied for.
>< Class 41: Film production To be included
>< Class 41: Film production To be included

Pierwszy przyktad, dotyczacy znaku muzycznego w odniesieniu do ubran, nasunat
mi pytanie o pewna réwnos¢ w ocenie znakdéw nowego typu ze znakami, nazwijmy to,
tradycyjnymi. Aktualnie zauwazalny od paru lat trend w praktyce i orzecznictwie EUIPO
zaskakuje czesto uznawanym za rygorystyczne podejsciem do oceny wystarczajgcej zdol-
nosci odrdézniajgcej. Odmawia sie jej znakom o prostej grafice, cho¢ prostota moze prze-
mawiac na korzys¢ zapamietywania znakdw i — jak pokazuje praktyka rynkowa — odbiorcy
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znaki takie zapamietuja. Odmawia sie takze znakom ztozonym, jak np. etykiety, cho¢
odbiorcy potrafig po nich doskonale rozpozna¢ zrédto pochodzenia towardw. Przykfady
spraw, w ktérych odmoéwiono wskazanym znakom zdolnosci odrézniajace;.

stop

zrza EX3

cafe

Decyzja Pigtej Izby Decyzja Pigtej Izby Decyzja Drugiej Izby
Odwotawczej z 5.01.2017 r. Odwotawczej z 19.06.2015 . Odwotawcze z 15.04.2019 r.
w sprawie R 1233/2016-5 w sprawie R 3089/2014-5 w sprawie R 2363/2018-2

AVS S
Odmowa dotyczgca znaku Decyzja Piatej Izby Decyzja Drugiej Izby
zztue-017913212 Odwotawczej z 22.03.2017 r. Odwotawczej z 2.09.2019 r.
w sprawie R 1117/2016-5 w sprawie R 1166/2019-2

Regulacje prawne nie okreslajag wymaganego progu zdolnosci odrézniajacej
znakow. W praktyce zatem minimum podlega subiektywnej ocenie danego eksperta, czesto
w oderwaniu od kontekstu rynkowego, w ktdrym znak bedzie lub juz od lat sie pojawia.
Sprawy te budzity i nadal budza u rzecznikow patentowych i zgtaszajacych dosé duze
emocje ze wzgledu na niespojnos¢, oderwanie od realidw, jak i od uprzednich, a nawet
rownolegtych rejestracji (decyzji) samego EUIPO. Aktualnie ten trend jest juz dosc¢ ustabili-
zowany w praktyce EUIPO. To uproszczone przestanie uwidocznito sie takze moim zdaniem
w omawianym komunikacie. Pozostaje ono zaréwno w stosunku do znakéw tradycyjnych,
jak i nowych form znakéw w wielu przypadkach w opozycji z realiami, tj. praktyka rynkowa
i przyzwyczajeniami ich odbiorcow.

Urzad poddaje pod ocene w konsultacjach takze inne przyktady, jednym z nich
w odniesieniu do produkgji filmow jest krétki muzyczny fragment gitarowy, kolejny zas
to ,wygwizdana” sekwencja/melodia. W przypadku filméw samo wyeksponowanie znaku
lub jego sposdb — co wydaje sie oczywiste — moze zmienic¢ wrazenie i odbior znaku dzwie-
kowego, tatwosc¢ jego zapamietywania, przekaz. Determinujagcym czynnikiem postrzegania
znaku przez odbiorce moze by¢ wedtug mnie zatem takze kontekst, w ktérym odbiorca
spotyka sie ze znakiem. Przy czym w przypadku znakéw przeznaczonych do oznaczania
produkgji filmowych, zaktadajac jego silng ekspozycje, przedstawiony przyktad posiada
wymagang zdolnos¢ odrézniajgca. Sama ztozonos¢ znaku, czy odwrotnie jego prostota, nie
moga przesadzac o zdolnosci odrézniajacej. Takze ewentualna zdolnos¢ do powtérzenia



Nowe rodzaje znakéw towarowych...

(odtworzenia) melodii byfaby kryterium najtrafniejszym. Zresztg dotyczy to rowniez znakéw
znakow graficznych, ktorych w wielu przypadkach nie jesteSmy w stanie samodzielnie
odtworzy¢ — np. narysowac, a nawet prawidtowo opisa¢ — co nie oznacza, ze go nie
rozpoznamy i nie powigzemy z konkretnymi towarami danego producenta. Wpisuje sie to
bowiem w zasade ogdlnego, rozmazanego obrazu pozostawionego przez znak w umysle
odbiorcow. Pomimo tego jednak znaki te petnig skutecznie swojg funkcje.

Dokonujgc zestawienia pewnych wyrobionych nawykéw dotyczacych postrzegania
réznego rodzaju oznaczen z najsilniej rozwijanym w systemie edukacyjnym postrzeganiem
u odbiorcéw, dochodzimy do wniosku o dominacji postrzegania wizualnego. Z wrazliwoscig
na dzwiek, melodie, takze ze wzgledu na czesciowo szczatkowa edukacje w tym zakresie,
jest moim zdaniem duzo gorzej. Potwierdzajg to réwniez badania ludzkiego mézgu, jak
i konkretniej pamieci wizualnej czy fonetycznej. W publikacji Postrzeganie marki a sytu-
acja ekonomiczna nabywcow* przedstawiono wyniki badan przeprowadzonych w 2017 r.
Zaden z respondentdw nie wskazat, ze pod pojeciem marki (znaku towarowego) dostrzega
inne, poza-wizualne kategorie znakdw, przy zastrzezeniu, ze osoby prowadzace badania
(eksperci) takie kategorie braty w ogdle pod uwage.

Tabela 1. Struktura odpowiedzi dotyczaca rozumienia pojecia ‘marka’
(Table 1. The structure of responses concerning the understanding of the term ‘brand’)

Wyszczegdlnienie Odpowiedzi (w %)
(Specification) (Responses [in %])

Znak graficzny, symbol 553
(Logo, symbol) .
Nazwa
(Name) 456
Znany producent 535
(Well-known producer) '
Produkt dobrej jakosci 240
(Good quality product) !
Element wyrézniajacy produkty miedzy soba 26
(An element distinguishing products from each other) !
Gwarancja otrzymania produktu zawsze tej samej jakosci 327
(Guarantee of receiving every time the product of the same quality) !

Mozliwe odpowiedzi wielokrotne, N = 220
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie wynikéw badan (kwiecien-maj 2016)

Konsultujgc zatem kryteria badania zdolnosci odrézniajacej, nalezatoby moim
zdaniem spdjnie zrewidowac zaréwno praktyki co do bezwzglednych przeszkéd dotycza-
cych znakéw tradycyjnych, jak i nowych rodzajéw w kontekscie charakterystyki odbiorcy
z terytorium UE, z réznych warstw spotecznych i regionéw, stopnia zamoznosci, wyksztat-
cenia (np. muzycznego) i wyczulenia na dane kategorie, cechy produktéw, co powinno
pozwoli¢ zrewidowad aktualng i jednak postrzegang jako restrykcyjng praktyke EUIPO.

Projekt dokumentu nosi nazwe CP11, a jego petna tres¢ dostepna jest pod
adresem: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/news?p p_id=csnews WAR_csnewspor-
tlet&p p_lifecycle=0&p p_state=normal&p p_mode=view&journalld=5359763&jour-
nalRelatedld=manual/

4 M. Czeczotko, A. Kudlinska-Chylak, P. Danielak, H. Gérska-Warsewicz, Postrzeganie marki a sytuacja ekonomiczna nabywcow,
Warszawa 2017.

25






RZECZNIK PATENTOWY, Nr 89-94/2018-2019

Monika Gaczkowska

Rejestracja nazwiska jako znaku towarowego

1. Wstep

Obecnie polska ustawa z 30.06.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej'
dosc¢ szeroko definiuje, czym jest znak towarowy. W polskim systemie prawnym co
do zasady mozna zarejestrowac znak towarowy, czyli kazde oznaczenie pozwalajace
odrézni¢ towary jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego przedsiebiorstwa
oraz mozliwe do przedstawienia w rejestrze znakéw towarowych w sposéb wska-
zujacy na jednoznaczny i doktadny przedmiot udzielonej ochrony. Od 16.03.2019
r. znaki towarowe mogg by¢ przedstawiane w dowolnej formie z wykorzystaniem
ogdlnie dostepnej technologii, o ile sposéb przedstawienia jest jasny, precyzyjny,
samodzielny, zrozumiaty, trwaty, obiektywny i tatwo dostepny. Zniesienie wymogu
graficznej przedstawialnosci znaku towarowego to nastepstwo implementacji do
prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436
z 16.12.2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odno-
szacych sie do znakow towarowych?.

Bezsporne jest, ze nazwisko moze by¢ zarejestrowane jako znak towarowy.
Artykut 120 ust. 2 p.w.p. wprost wskazuje, ze znakiem towarowym moga by¢ w szcze-
goélnosci: wyraz wiacznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma prze-
strzenna, w tym ksztaft towaru lub opakowania, a takze dzwiek. Rejestracja nazwisk
jako znakéw towarowych stata sie w ostatnich latach popularna. Znane osoby oraz
ich bliscy dostrzegli, ze rozpoznawalnos$¢ danego nazwiska moze przektadac sie na
korzysci finansowe. Uzyskanie monopolu na uzywanie nazwiska jako znaku towaro-
wego okazuje sie optfacalne z ekonomicznego punktu widzenia. W niniejszym artykule
zostang przeanalizowane trudnosci, jakie mozna napotkaé przy rejestracji nazwiska
powszechnego, nazwiska nalezacego np. do celebryty czy nazwiska historycznego
jako znakow towarowych.

1 Dz.U.z 2017 r. poz. 776 ze zm. (dalej: p.w.p.).
2 Dz.Urz. UEL336,s. 1.
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2. Definicja nazwiska oraz nazwisko jako dobro osobiste

Nazwisko pozwala identyfikowac tozsamosc¢ kazdego cztowieka. Petni ono rézne
funkgje: stuzy wyrdznieniu osoby w kontaktach prywatnych oraz urzedowemu oznaczeniu
cztowieka w spoteczenstwie. Nazwisko stanowi réwniez konstytutywny element skta-
dowy wszelkich przedsiewzie¢ prawnych i faktycznych adresowanych do konkretnego
cztowieka®. Obecnie kwestie nazwisk uregulowane sg m.in. w ustawie z 25.02.1964 r.
— Kodeks rodzinny i opiekunczy* oraz ustawie z 28.11.2014 r. — Prawo o aktach stanu
cywilnego®, jednak w tych aktach prawnych pojecie nazwiska nie zostato zdefiniowane.

Status nazwiska jako dobra osobistego nie moze budzi¢ zadnych watpliwosci,
poniewaz zostato ono wymienione w art. 23 k.c.® wsrod takich débr osobistych, jak
zdrowie, wolnos$¢ czy czes¢. Nazwisko jako dobro osobiste pozostaje pod ochrong,
o ktérej mowa w kodeksie cywilnym, niezaleznie od ochrony przewidzianej w innych
przepisach. Pojecie débr osobistych jest w literaturze i orzecznictwie traktowane bardzo
réznie i nie ma jednej przyjetej wspdlnie definicji tych débr, niemniej jednak zwrécono
uwage na problem potrzeby ustalenia jakiej$ syntetycznej ich charakterystyki. Poglad taki
wyrazit w szczegdlnosci S. Grzybowski, wedle ktérego wobec przyktadowego jedynie
wskazania dobr osobistych w art. 23 k.c. istnieje koniecznos¢ sformutowania co najmniej
jakiejs wskazowki ogdlnej pozwalajacej na ocene, czy w istocie mamy do czynienia
w konkretnym przypadku z dobrem osobistym danej osoby fizycznej, czy tez nie. S. Grzy-
bowski opowiedziat sie zresztg za koncepcja, ktérg poparli takze Z. Radwanski, A. Wolter
i A. Szpunar, a mianowicie za pogladem pluralistycznym débr osobistych’. Orzecznictwo
réwniez nie wypowiada sie jednolicie w temacie definicji débr osobistych. Za przewaza-
jaca w doktrynie i ogdlnie przyjeta w orzecznictwie nalezy uzna¢ koncepcje obiektywna,
wedtug ktérej dobra osobiste sg ,,wartosciami o charakterze niemajatkowym, wigzacymi
sie z osobowoscia cztowieka, uznanymi powszechnie w spotfeczenstwie”s.

3. Rejestracja nazwiska powszechnego

Na gruncie polskiego prawa wifasnosci przemystowej na prézno szukac szer-
szego uregulowania kwestii nazwiska jako znaku towarowego. Zgodnie z definicjg
wystepujaca w art. 120 ust. 1 p.w.p.: ,,Znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie
umozliwiajgce odrdznienie towaréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego
przedsiebiorstwa oraz mozliwe do przedstawienia w rejestrze znakéw towarowych
w sposob pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego i doktadnego przedmiotu udzie-
lonej ochrony”. Moga by¢ to w szczegdlnosci: wyraz wigcznie z nazwiskiem, rysunek,
litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztatt towaru lub opakowania, a takze
dzwiek. Znakiem towarowym moze by¢ wyraz, a wiec réwniez nazwisko.

Nazwisko (np. powszechne) mozna zarejestrowac jako znak towarowy, jesli
spetnione sa przy tym kryteria rejestracji. W celu rejestracji nazwiska w Polsce niezbedne

3 S. takoma, Rejestracja i zmiana nazwiska, ,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018/4, s. 65.

4 Dz.U.z 2017 r. poz. 682 ze zm.

5 Dz.U.z 2018 r. poz. 2224 ze zm.

6 Ustawa z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), (dalej: k.c.).

7 S. Kalus [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. |, Czes¢ ogdlna (art. 1-125), Warszawa 2018, komentarz do art. 23.

8 S. Rudnicki, Ochrona débr osobistych na podstawie art. 23 i 24 k.c. w orzecznictwie Sadu Najwyzszego w latach 1985-1991,
.Przeglad Sadowy” 1992/1, s. 34.



Rejestracja nazwiska jako znaku towarowego

jest dokonanie zgtoszenia do Urzedu Patentowego RP. Po dopetnieniu formalnosci i wyja-
$nieniu ewentualnych brakéw urzad ten sprawdza, czy zgtoszony znak towarowy ma
zdolnos¢ rejestracyjng, a tym samym czy nie wystepujg bezwzgledne przeszkody udzie-
lenia prawa ochronnego.

Bezwzgledne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
zostaty enumeratywnie wymienione w art. 129" p.w.p. Zgodnie z tym artykutem, nie
udziela sie prawa ochronnego na oznaczenie, ktére m.in. nie moze by¢ znakiem towa-
rowym; nie nadaje sie do odrdzniania w obrocie towaréw, dla ktérych zostato zgto-
szone; sktada sie wytacznie z elementéw mogacych stuzy¢ w obrocie do wskazania,
w szczegolnosci rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakosci, ilosci, wartosci, przezna-
czenia, sposobu wytwarzania, sktadu, funkcji lub przydatnosci; sktada sie wytgcznie
z elementéw, ktore weszty do jezyka potocznego lub sg zwyczajowo uzywane w uczci-
wych i utrwalonych praktykach handlowych; stanowi ksztatt towaru, ktory jest uwarun-
kowany wytacznie jego natura, jest niezbedny do uzyskania efektu technicznego lub
zwieksza znacznie wartos¢ towaru; zostato zgtoszone w ztej wierze; jest sprzeczne
z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Pozytywny wynik przeprowadzonego badania przez Urzad Patentowy RP
prowadzi do opublikowania zgtoszenia w Biuletynie Urzedu Patentowego. Od momentu
publikacji zgtoszenia rozpoczyna sie okres sprzeciwowy, ktéry wynosi 3 miesigce. W tym
czasie osoby trzecie moga ztozy¢ sprzeciw ze wzgledu na wystgpienie przeszkdd wzgled-
nych, ktére zostaty wymienione w art. 132" p.w.p. Jedng z przeszkdd jest naruszenie
praw osobistych lub majatkowych oséb trzecich. W literaturze przyjmuje sie, ze o takim
naruszeniu mozna mowi¢, gdy te prawa rzeczywiscie istniejg i gdy dochodzi od ich
naruszania w wyniku korzystania ze znaku towarowego. Za naruszenie cudzych praw
osobistych mozna uznac¢ naruszenie prawa do nazwiska®. Nazwisko, aby mogto podlegac
rejestracji w postaci znaku towarowego, powinno mie¢ réwniez zdolnos¢ odrézniajaca,
a wiec musi nadawac sie do odrézniania towaréw lub ustug jednego przedsiebiorcy od
towardéw lub ustug innego przedsiebiorcy, ktory dziata na tym samym rynku. Nie istnieje
ustawowa definicja zdolnosci odrézniajacej znaku towarowego. Badajac ja, nalezy
rozwazy¢, po pierwsze, czy oznaczenie w ogole nadaje sie do petfnienia funkcji znaku
towarowego (in abstracto), a po drugie, czy oznaczenie nadaje sie do petnienia funkg;ji
znaku towarowego dla konkretnych towardéw (in concreto)'®. W praktyce ocena, czy
oznaczenie ma zdolnos¢ odrézniajgca, jest nieoczywista. Co do zasady nie powinno sie
udziela¢ prawa ochronnego na opisowe oznaczenie, poniewaz mogtoby to ograniczyc
swobode dziatalnosci gospodarczej uczestnikdw rynku. Warto zaznaczy¢, ze przyznanie
zdolnosci rejestracyjnej nie moze stuzy¢ stworzeniu monopolu przez jednego przedsie-
biorce oznaczen, ktére nalezg do domeny publicznej. Jednak odmawiajac przedsiebiorcy
rejestracji oznaczenia z powodu opisowosci, Urzad Patentowy RP powinien w sposéb
wyczerpujacy uzasadni¢, ze znak towarowy jest w catosci opisowy (okreslajac konkretne
towary i ustugi) oraz ze kojarzy sie on z danymi towarami.

Nalezy przyjaé, ze nazwisko jest najbardziej wyrdzniajgce w znaku towarowym.
Jednak jesli znak towarowy utworzono wedtug nastepujacego schematu: imie (lub
inicjaty) oraz nazwisko — to nalezy zwroci¢ uwage, ze fakt dodania imienia czy inicjatu
osoby moze mie¢ wptyw na sposdb postrzegania odbiorcéw oraz eliminowad ryzyko

9 ). Buchalska, Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim, Warszawa 2015, s. 189.
10 Wyrok SN z 4.12.2002 r., Ill RN 218/01, LEX nr 77183.
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wprowadzenia w btad. Wielokrotnie byto to przedmiotem analizy instytucji unijnych,
jak réwniez krajowych. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej wypowiedziat sie
w tej kwestii m.in. w sprawie Vincenzo Fusco v. Urzad Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (OHIM). Fakt obecnosci imienia osoby jako czesci sktadowej ozna-
czenia moze determinowac sposéb postrzegania tego oznaczenia przez wtasciwy krag
odbiorcow'. W szczego6lnosci ma to znaczenie, gdy znaki towarowe przeznaczone s3
dla towaréw identycznych (w tej sprawie dotyczyto to odziezy).

Z kolei Naczelny Sad Administracyjny stwierdzit, ze w rozpatrywanej sprawie
uprawniony z rejestracji znaku towarowego ,,Koztowski” przed ztozeniem wniosku o reje-
stracje tego znaku towarowego miat wiedze o tym, ze na wiele lat przed rejestracjg
znaku towarowego, a takze w dniu jego rejestracji, cztonkowie rodziny Koztowskich,
noszacy to samo nazwisko, uzywali do oznaczania swoich wyrobéw — pedzli i szczotek
— nazwiska Koztowski. Taka sytuacja faktyczna i prawna powodowata ten skutek, ze reje-
stracja znaku towarowego , Koztowski” wykluczata mozliwos¢ oznaczania przez innych
cztonkéw rodziny Koztowskich swoich wyrobéw oznaczeniem stanowigcym ich nazwisko,
a tym samym uniemozliwiata kojarzenie wyrobéw pochodzacych od oséb noszacych to
nazwisko wtasnie z tymi producentami. Niewatpliwie takie dziatanie osoby uprawnionej
z rejestracji znaku towarowego ,,Koztowski” miato znamiona ograniczenia konkurencji'2.

Warto tez przywotac tutaj sprawe dotyczgca nazwiska Rossi. Sprawa dotyczyta
uniewaznienia rejestracji znaku towarowego ,,Gino Rossi”. Gino Rossi S.A., znany produ-
cent obuwia, pozwat Marcina L., producenta zegarkéw, domagajac sie zakazania mu
uzywania nazwy ,Gino Rossi” jako oznaczenia w sprzedazy i w reklamie zegarkow.
W sprawie toczacej sie przed Naczelnym Sgdem Administracyjnym wykorzystano
W sprawie zarzut naruszenia débr osobistych wnioskodawcy, w tym prawa do firmy.
Uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy podniést, ze szukat oznaczenia
nawigzujgcego do wioskiego stylu, dlatego wybrat wioskie nazwisko Gino Rossi odpo-
wiadajgce polskiemu Kowalski i skontaktowat sie z noszacq to nazwisko osobg (obywa-
telem Wtoch), ktéra upowaznita uprawnionego do korzystania z jego imienia i nazwiska
w dziatalnosci gospodarczej. Uprawniony stwierdzit réwniez, ze w obrocie gospodar-
czym istniejg podmioty, ktére majg w nazwie firmy podobne okreslenie, a wsrod nich sg
podmioty, ktére korzystajg takze z praw ochronnych na takie znaki towarowe. Zdaniem
whioskodawcy, znaki Gino Rossi sg uznawane za renomowane. W sporze o uzywanie
tego znaku Naczelny Sad Administracyjny wskazat, ze trzeba wzig¢ pod uwage specy-
fike oferowanych towaréw. Jesli jedna z firm oferuje zegary, zegarki, budziki i bizuterie,
a druga obuwie, odziez z tworzyw sztucznych i naturalnych, odziez skérzang, to nalezy
oceni¢, czy w tej konkretnej sprawie zajdzie ryzyko pomytki u odbiorcéw co do zrédta
pochodzenia tak oznaczanych produktéw.

W kolejnej sprawie, w wyroku SA w Szczecinie z 30.05.2018 r."3, stusznie zauwa-
zono, ze w przypadku oznaczen przedsiebiorstw problem kolizji informacji zawieraja-
cych nazwisko zostat rozstrzygniety w ustawie z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji'*. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy: ,Jezeli oznaczenie przedsiebiorstwa
nazwiskiem przedsiebiorcy moze wprowadzi¢ klientéw w btad co do tozsamosci z innym

11 Wyrok TSUE z 1.03.2005 r. w sprawie T-185/03, Vincenzo Fusco v. Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(OHIM), pkt 45, ECLI:EU:T:2005:73.

12 Wyrok NSA z 20.09.2006 r., Il GSK 115/06, LEX nr 272209.

31 AGa 114/18, LEX nr 2529543.

14 Dz.U.z2019r. poz. 1010 ze zm.
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przedsiebiorstwem, ktére wczesniej uzywato podobnego oznaczenia, przedsiebiorca
ten powinien podja¢ srodki majace na celu usuniecie niebezpieczenstwa wprowadzenia
w btgd oséb trzecich”. Przepis ten oparty jest bowiem na zatozeniu, ze kazdy podmiot
moze oznaczac¢ swoim nazwiskiem prowadzone przez siebie przedsiebiorstwo. To z kolei
powoduje, ze pomimo pierwszenstwa uzywania na rynku oznaczenia w postaci konkret-
nego nazwiska nie mozna zakazaé przedsiebiorcy (ktory pdzniej rozpoczat stosowanie
nazwiska w nazwie przedsiebiorstwa) jego uzywania w charakterze oznaczenia przed-
siebiorstwa. Stusznie zwraca sie uwage, ze nazwisko stanowi dobro osobiste cztowieka,
co powoduje, ze nie jest mozliwe zakazanie postugiwania sie wtasnym nazwiskiem,
nawet w wypadku wczesniejszego jego uzywania w obrocie przez inny podmiot. Jedynie
w sytuacji, gdy moze ono wprowadzi¢ klientéw w btgd co do tozsamosci z innym przed-
siebiorcg, powinien zosta¢ zmieniony sposob korzystania z takiego nazwiska.

Podsumowujac, rejestracja nazwiska powszechnego jako znaku towarowego
jest mozliwa, jednak wykorzystanie wtasnego imienia i nazwiska jako np. znaku firmo-
wego nie zawsze bedzie najlepszym wyborem. Warto zbadad sytuacje na rynku, zanim
zacznie sie sprzedawad towary czy swiadczy¢ dane ustugi i upewnic sie, czy np. znak
towarowy nie jest juz uzywany. Bezpieczniejsze moga sie okaza¢ modyfikacja znaku
towarowego lub wybranie innej nazwy, aby unikna¢ konfliktéw z funkcjonujgcymi juz
na rynku przedsiebiorstwami.

4. Nazwisko nalezace do osoby popularnej

Problematyczna moze okazac sie proba rejestracji nazwiska osoby popularnej, np.
nalezacego do celebryty. Woéweczas istnieje ryzyko, ze zostaty naruszone prawa osobiste
lub majatkowe osoby trzeciej lub ze znak zgtoszono w ztej wierze. Unijne i polskie orzecz-
nictwo wskazuje, ze zgtoszenia dokonywane przez osoby, ktére nie majg nic wspdlnego
z danym nazwiskiem, w wiekszosci przypadkéw skutkujg niepowodzeniem. Instytucje
konsekwentnie powotujg sie na argument, ze zgtoszenie takiego znaku towarowego
nastapito w ztej wierze, korzystanie ze znaku towarowego mogtoby dziata¢ na szkode
odrdzniajacego charakteru itp. Takich przypadkoéw jest coraz wiecej. Jako przyktady zwig-
zane z rejestracja popularnych nazwisk mozna wskaza¢ sprawy Gucci v. Gucio™ i Kenzo
Tsujimoto v. Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO).

W sprawie Kenzo Tsujimoto v. Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektu-
alnej (EUIPO) spér dotyczyt rejestracji imienia i nazwiska i toczyt sie pomiedzy znana
francuskg marka Kenzo a Japonczykiem Kenzo Tsujimoto. Kenzo Tsujimoto zgtosit do reje-
stracji znak towarowy ,Kenzo Estate” dla towardéw takich jak napoje alkoholowe, w tym
wina. Zgtoszenia dokonano w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej
(EUIPO). Sprawa trafita do Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej. W wydanym
orzeczeniu Trybunat stwierdzit, ze prawo unijne nie przyznaje wiascicielom znakéw
towarowych uprawnienia do zakazania innej osobie uzywania jej imienia i nazwiska
w celach biznesowych. Z drugiej strony osobie takiej nie przyznano bezwarunkowego
prawa do rejestracji jej imienia i nazwiska jako znaku towarowego. Zdaniem Trybunatu,
znak towarowy, ktory czerpatby nieuzasadniong korzys¢ z istnienia znaku wczesniejszego

15 Wyrok WSA w Warszawie z 30.08.2010 r., VI SA/Wa 807/10, LEX nr 737929.
16 Wyrok TSUE z 30.05.2018 r. w sprawie C-85/16 P, Kenzo Tsujimoto v. Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej
(EUIPO), ECLI:EU:C:2018:349.

31



32

Monika Gaczkowska

i mégtby dziata¢ na szkode odrédzniajgcego charakteru tego znaku lub jego reputacji,
nie ma zdolnosci rejestracyjnej. Powyzsze uwagi Trybunatu odniést do sprawy znaku
.Kenzo Estate”. Wskazat na fakt, ze imie pana Tsujimoto stanowi czes¢ znaku, lecz jest
to nieistotne. Tym samym oddalit odwotanie pana Tsujimoto i ostatecznie przesadzit, ze
znak ,,Kenzo Estate” nie zostanie zarejestrowany.

Ciekawym przyktadem, ze osoba popularna nie zawsze moze liczy¢ na wygrang,
jest spor Gucci v. Gucio. W tej sprawie Gucci twierdzit, ze polski producent obuwia
dzieciecego — Gucio — postugujac sie tak zblizong nazwa, moze wprowadzac klientéw
w btad. Co wiecej, naraza dom mody na obnizenie renomy i godzi w jego dobra stawe.
Urzad Patentowy RP zdecydowanie opowiedziat sie za oddaleniem wniosku Gucciego,
wskazujac, ze uzywanie obu znakéw nie wprowadza klientéw w btad. Ostatecznie
sprawa znalazta swéj finat w Wojewddzkim Sgdzie Administracyjnym w Warszawie. Sad
podtrzymat decyzje Urzedu Patentowego RP i réwniez stwierdzit, ze oba znaki nie sa
podobne i tym samym rejestracja nie narusza zasad wspotzycia spotecznego. Ponadto
Wojewddzki Sad Administracyjny przyznat, ze — jak dom mody sam wskazat — produkty
marki Gucci s towarami ekskluzywnymi, a nie skierowanymi do przecietnego klienta,
co tym bardziej zmniejsza ryzyko pomytki.

Niektore ze zgtoszen nawigzuja do renomowanych znakéw towarowych. Gucci
i Kenzo to marki kojarzone z luksusem, majg one swiatowg stawe i cieszg sie uzna-
niem wsréd klientéw. Czasami ryzyko konfuzji jest znikome ze wzgledu na specyfike
towarow lub ustug, dla ktérych dokonuje sie rejestracji danego znaku towarowego.
Znak towarowy, zwtaszcza cieszacy sie popularnoscia, ma niebagatelng wartos¢. Znak
renomowany wywotuje wyobrazenie, ze sygnowany nim produkt ma pewne szcze-
golne, pozytywne cechy. Orzecznictwo sadoéw pokazuje, ze préby rejestracji znakow
towarowych podejmowane sg w celach spekulacyjnych, czyli przez podmioty, ktére
nie majg nic wspoélnego ze zgtaszanym nazwiskiem. Przy tego typu zgtoszeniach moga
sie pojawi¢ watpliwosci, czy dane oznaczenie bedzie spetniaé¢ funkcje gwarancyjna.
Podstawowymi funkcjami znaku towarowego sg funkcje: odrézniajaca (oznaczenie
pochodzenia), gwarancyjna i reklamowa. Dzieki oznaczeniu pochodzenia mozemy
dowiedziec sie, skad pochodzi towar oraz odréznic¢ go od innych towaréw tego samego
rodzaju, ktére znajduja sie na rynku. Funkcja gwarancyjna moéwi zas, ze towar ozna-
czony danym znakiem zapewnia odpowiedni poziom jakosci, do ktérego kupujacy jest
przyzwyczajony. Funkcja reklamowa znaku polega na mozliwosci wykorzystania go
w reklamie réznorakich produktéw. Dzieki szczegdlnym cechom i zdolnosci odréznia-
jacej znak stanowi doceniane narzedzie reklamy'. Mozna wyobrazi¢ sobie sytuacje,
kiedy towar jest oznaczany nazwiskiem niemajgcym nic wspdlnego z wytwarzanym
towarem. Uzywajac nazwiska w celach marketingowych, np. osoby znanej, producent
ma nadzieje na zwiekszenie sprzedazy. Klient z kolei moze odnies¢ wrazenie, ze kupuje
towar wyzszej jakosci.

Znak towarowy w postaci nazwiska nie zawsze bedzie spetnia¢ funkcje gwaran-
cyjna. Co wiecej, jak stusznie zauwazyta J. Mordowitko-Osajda, brak jakichkolwiek
mechanizmoéw prawnych powstrzymujacych uprawnionego do znaku przed obniza-
niem jakosci'®. Kwestia ta byta kilkukrotnie poruszana réwniez w orzecznictwie, m.in.

17 J. Kepinski, Znak towarowy [w:] Wzdr przemystowy i jego ochrona w prawie polskim i wspdlnotowym [online], LEX 2010.

18 K. Zaczkiewicz, Toyota, Yves Saint Laurent, Wedel — nazwisko moze byc¢ znakiem towarowym chronionym przez prawo,
.Dziennik Gazeta Prawna” z 17.07.2010 r., https:/forsal.pl/artykuly/436607,toyota-yves-saint-laurent-wedel-nazwisko-to-
znak-towarowy.htm (dostep: 24.10.2019 r.).
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w wyroku TSUE w sprawie Elizabeth Emanuel v. Continental Shelf 128 Ltd. Znak skfada-
jacy sie z jej imienia i nazwiska zostat zarejestrowany w Wielkiej Brytanii i staf sie rozpo-
znawalny po Slubie ksieznej Diany, ktéra miata okazje wystgpi¢ w sukni uszytej przez te
firme. Kilka lat po tym slubie pani Elizabeth wniosta o uniewaznienie znaku towarowego,
poniewaz firma zostata sprzedana. Klienci nie sledzili na biezgco zmian wtascicielskich.

Najwazniejszym celem znaku towarowego jest dostarczenie odbiorcy konco-
wemu informacji o pochodzeniu towaru lub ustugi, tak aby mdgt on bezbtednie
odréznic je od towardw lub ustug innego pochodzenia — ma to stanowi¢ gwarancje,
ze zostaty wytworzone lub wykonane przez tylko jedno przedsiebiorstwo, odpowie-
dzialne za ich jakos$¢™. Trybunat orzekt jednak, ze nie mozna odmoéwic rejestracji znaku
towarowego — jak réwniez prawo wtasciciela znaku towarowego nie moze wygasng¢
— na tej podstawie, ze znak ten wprowadza odbiorcéw w bifad z tej tylko przyczyny,
ze odpowiada on nazwisku projektanta i pierwszego producenta towaréw nim ozna-
czanych, w szczegolnosci, jesli klientela przywigzana do tego znaku byta przedmiotem
przeniesienia wraz z przedsiebiorstwem wytwarzajagcym towary tym znakiem ozna-
czane?®. Warto zauwazy¢, ze znak towarowy, aby mdégt spetnia¢ swojg role zasad-
niczego elementu systemu niezakiéconej konkurencji, musi stanowi¢ gwarancje, ze
wszystkie oznaczone nim towary lub ustugi zostaty wyprodukowane lub sg swiadczone
pod kontrolg okreslonego przedsiebiorstwa, ktéremu mozna przypisa¢ odpowiedzial-
nos¢ za ich jakos¢?'.

5. Nazwisko historyczne

W przypadku nazwisk historycznych utrwalona jest praktyka rejestracji nazwisk
wybitnych postaci historycznych jako znakéw towarowych. Stwarza to domniemanie
braku sprzecznosci takich znakéw z zasadami wspotzycia spotecznego. Domniemanie
to moze by¢ obalone w konkretnej sprawie z zachowaniem przepiséw postepowania?2.
Dobrym przyktadem jest tutaj rejestracja znaku towarowego ,Jan Ill Sobieski” zgto-
szonego do oznaczania towardw obejmujgcych artykuty dla palgcych. Sad Najwyzszy,
odwotujac sie do wydanych w okresie miedzywojennym przez Urzad Patentowy RP
pozytywnych decyzji przyznajgcych prawo ochronne na tego typu oznaczenia, przyjat,
ze mozna mowic o utrwalonej praktyce ich rejestracji. Jego zdaniem taki stan rzeczy
wystarczy, by przyja¢ domniemanie braku sprzecznosci przedmiotowych znakéw z zasa-
dami wspéizycia spotecznego.

W polskim porzadku prawnym istnieje wyjgtkowa ustawa. Kompozytor Fryderyk
Chopin jest postacig historyczng, ktéra doczekata sie ochrony na podstawie odrebnych
przepiséw — ustawy z 3.02.2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina?. Zgodnie
z art. 1 ust. 1 zd. 1 tej ustawy: ,Utwory Fryderyka Chopina i przedmioty z nim zwigzane
stanowig dobro ogdélnonarodowe podlegajace szczegdlnej ochronie. Nazwisko Fryderyka
Chopina i jego wizerunek sg chronione odpowiednio na zasadach dotyczacych débr
osobistych”. Piecze nad tymi dobrami sprawuje Narodowy Instytut Fryderyka Chopina,

19 Opinia Rzecznika Generalnego Damasa Ruiza-Jaraba Colomera w sprawie C-259/04, Elizabeth Florence Emanuel v.
Continental Shelf 128 Ltd., pkt 42, ECLI:EU:C:2006:50.

20 Wyrok TSUE z 30.03.2006 r. w sprawie C-259/04, Elizabeth Florence Emanuel v. Continental Shelf 128 Ltd., pkt 54,
ECLI:EU:C:2006:215.

21 Wyrok TSUE z 12.11.2002 r. w sprawie C-206/01, Arsenal Football Club, pkt 48, ECLI:EU:C:2002:651.

22 Wyrok SN z 12.12.1997 r., Il RN 74/97, LEX nr 32988.

23 Dz.U.z 2001 r. Nr 16, poz. 168 ze zm.
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ktéry zarejestrowat znak towarowy prawie we wszystkich klasach klasyfikacji nicejskiej,
z wyjatkiem klasy 33 (prawo ochronne na znak towarowy wczesniej uzyskat producent
wodki). Narodowy Instytut Fryderyka Chopina udziela licencji przedsiebiorcom, ktérzy
chca wykorzysta¢ znak stowny ,,Chopin” do oznaczania swoich towaréw lub ustug.
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, majac na wzgledzie duze zainteresowanie przed-
siebiorcow tego znaku, uznat, ze najlepszym rozwigzaniem bedzie eksploatowanie tego
znaku na podstawie licencji. Nie ma watpliwosci co do tego, ze pojecie korzystania,
ktérym postuzyt sie ustawodawca omawianej ustawy, obejmuje takze wszystkie sytu-
acje, w ktorych dobra osobiste Chopina sg eksploatowane komercyjnie, majgtkowo.
Wytacznie do takiej postaci odnosi sie de facto sformutowanie méwigce o wykorzy-
stywaniu nazwiska lub podobizny Chopina w zarejestrowanych znakach towarowych,
cho¢ nie mozna przeciez wykluczy¢ zarejestrowania znaku towarowego eksploato-
wanego w celach niekomercyjnych, np. przez spétke kapitatowa o celach charytatyw-
nych. Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina wydat zarzadzenie nr 5/2014
2 27.03.2014 r. w sprawie nazwiska i wizerunku Fryderyka Chopina. Zgodnie z nim wpro-
wadzono regulamin ochrony nazwiska i wizerunku Fryderyka Chopina, ktéry dotyczy
réwniez znakéw towarowych.

Po przeanalizowaniu omawianej ustawy w Swietle powyzszego pojawia sie
pytanie, jaka role dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina odgrywa zarejestrowany
stowny znak towarowy ,,Chopin”, skoro instytut ten nie prowadzi dziatalnosci obejmu-
jacej wszystkie towary i ustugi, dla ktérych zostat zarejestrowany znak. D. Rzgszewska
stwierdzita, ze z jednej strony w odniesieniu do tych wszystkich dziatan Instytutu,
mieszczacych sie w definicji ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (art.
5), dla ktérych nazwisko Chopina jest wykorzystywane jako oznaczenie pochodzenia
towaru czy ustugi, mozna uznaé, ze mamy do czynienia z uzywaniem znaku towaro-
wego w jego podstawowej funkgji, jaka jest identyfikacja pochodzenia. Z drugiej strony
prawo to, ze wzgledu na swdj majatkowy charakter, daje Instytutowi nie tylko mozli-
wosc jego wytgcznej eksploatacji w celach zarobkowych, ale takze prawo podejmowania
dziatan, ktorych celem jest przeciwdziatanie nielegalnemu wykorzystywaniu tego znaku
w obrocie czy udaremnienie préb jego rejestracji przez inne podmioty.

Z kolei G. Tylec, ktéry wyrazit swojg opinie w zwigzku z uchwaleniem powyz-
szej ustawy, méwi nastepujgco: ,,WW moim mniemaniu decyzje ustawodawcy dotyczaca
uchwalenia majacej na celu de facto ochrone elementéw tozsamosci (persony) Fryde-
ryka Chopina potraktowac nalezy jako znaczacy krok naprzod i istotny wytom «trady-
cyjnej» koncepcji déb osobistych, a w zasadzie koncepcji ochrony elementéw ludzkiej
tozsamosci, ktdra w polskiej rzeczywistosci sprowadzata sie de facto do ochrony débr
osobistych. Co prawda, jak wynika z tresci ustawy, nie wprowadzono ochrony prawnej
doébr osobistych po $mierci podmiotu tychze débr, lecz ustanowiono ochrone prawna sui
generis uksztattowang «odpowiednio na zasadach dotyczacych débr osobistych». Moim
zdaniem znaczacym krokiem do przodu jest to, ze ustawodawca, uchwalajgc opisywana
ustawe, dostrzegt wartosci ekonomiczne, jakie tkwig w elementach tozsamosci osoby
fizycznej, jakimi s jej nazwisko czy wizerunek, oraz to, ze zauwazono potrzebe ochrony
tych wartosci takze po smierci ich dysponenta”?4.

24 G. Tylec, Dobra osobiste a inne dobra prawne o charakterze osobistym chronione post mortem, http://repozytorium.uni.
wroc.pl/Content/77908/50_G_Tylec_Dobra_osobiste_a_inne_dobra_prawne_o_charakterze_osobistym_chronione_post_
mortem.pdf, s. 831 (dostep: 24.10.2019 r.).



Rejestracja nazwiska jako znaku towarowego

Nie istniejg przepisy prawne regulujgce zagadnienie nazwisk historycznych,
w szczegodlnosci wykorzystywania ich w firmie i nazwie, jak réwniez w znakach towa-
rowych. Kwestia rejestracji nazwisk historycznych byta juz przedmiotem szczegdlnej
dyskusji i zawiera sie zwtaszcza w ustawie o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina
oraz w wyroku Sagdu Najwyzszego zajmujacego sie problematyka rejestracji znaku towa-
rowego ,Jan lll Sobieski”?. Biorgc pod uwage coraz czestsze wykorzystywanie nazwisk
historycznych w postaci znaku towarowego, nalezatoby stworzy¢ regulacje prawne wska-
zujace konkretne przypadki, w ktérych nazwisko osoby historycznej mogtoby by¢ uzyte
do oznaczenia towarow w celach komercyjnych. Komercyjne wykorzystanie nazwiska
postaci historycznej pomaga w zbudowaniu rozpoznawalnosci danego produktu. Postac
historyczna moze kojarzy¢ sie z gwarancjg jakosci i dobrego pochodzenia. Nazwiska
historyczne czesto goszczg na etykietach czy w reklamach, np. alkoholi. Nie kazde wyko-
rzystanie nazwiska w dziatalnosci komercyjnej bedzie uznane za naruszenie dobra osobi-
stego — takie uzycie nie jest naruszeniem, jesli ma charakter informacyjny?.

6. Podsumowanie

Warto zauwazy¢, ze rejestracja nazwisk jako znakédw towarowych staje sie
w ostatnich latach coraz bardziej popularna. Znane osoby oraz ich bliscy dostrzegli,
ze rozpoznawalnos¢, popularnos¢ danego nazwiska moze sie przektadac na korzysci
finansowe. Orzecznictwo unijne i krajowe wskazuje jednak, ze podejmowane sq proby
rejestracji znakdéw towarowych przez podmioty niemajgce nic wspdlnego ze zgtaszanym
nazwiskiem. Tego typu zgtoszenia przewaznie konczg sie przegrang zgtaszajacych.
Wymogi, ktére powinno spetni¢ nazwisko, aby mogto by¢ zarejestrowane w postaci
znaku towarowego, pokrywajq sie z wymogami koniecznymi do zarejestrowania jakie-
gokolwiek innego znaku towarowego. Bezsporne jest, ze nazwisko moze stanowic
przedmiot ochrony w charakterze znaku towarowego. Nie istniejg regulacje, ktére
ksztattowatyby uzywanie nazwisk powszechnych, popularnych czy tez historycznych
jako znaki towarowe.

Znak towarowy, aby moégt spetni¢ swojg funkcje, musi informowac o pocho-
dzeniu produktu, a takze powinien miec¢ charakter odrézniajgcy od pozostatych
towardw, tak aby odbiorca, czyli konsument, mégt go zapamietac i ponownie dokonacd
zakupu konkretnego produktu sygnowanego nazwiskiem. Bogate orzecznictwo, ktére
zostato pokrotce opisane w niniejszym artkule, wskazuje, ze istniejg réznorodne kryteria
decydujgce o naruszeniu prawa do nazwiska. Dlatego przed dokonaniem zgtoszenia
nazwiska jako znaku towarowego warto zbadac sytuacje na rynku. Sprawdzanie zdol-
nosci rejestrowej znaku towarowego polega na analizie konkretnego znaku towarowego
pod katem mozliwosci jego rejestracji w danym urzedzie. Podczas dokonywania badania
zdolnosci rejestrowej znaku sprawdza sie przede wszystkim przestanki bezwzgledne oraz
przestanki wzgledne oraz ocenia sie, czy w ogole istnieje mozliwosc¢ zastrzezenia znaku
towarowego, na ktéry miatoby by¢ udzielone prawo ochronne. Na podstawie badania
moze zosta¢ przygotowany raport zawierajgcy oszacowane prawdopodobienstwo, czy
istnieje ryzyko, ze urzad nie udzieli ochrony danemu znakowi towarowemu. Badanie

25 ). Buchalska, Ochrona nazwiska osoby zmartej uzytego w znakach towarowych [w:] Non omnis moriar. Osobiste i majatkowe
aspekty prawne Smierci cztowieka. Zagadnienia wybrane, Wroctaw 2015, s. 116.
26 Wyrok SN z 28.02.2003 r., V CK 308/02, LEX nr 103005.
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zdolnosci rejestrowej nie jest dtugotrwatg procedura, a dzieki niemu mozna uzyskac
informacje na temat ewentualnej kolizji z innymi znakami towarowymi i ustrzec sie przed
naruszeniem praw osobistych lub majgtkowych. Warto je przeprowadzi¢, aby uniknag¢
m.in. niepotrzebnych kosztéw zwigzanych z postepowaniem dotyczacym naruszenia
zastrzezonego znaku towarowego. Pozwala ono réwniez zaoszczedzi¢ czas, poniewaz
przed dokonaniem zgtoszenia mozliwe jest wprowadzenie niezbednych zmian w znaku
po to, aby mdc uzyskaé ochrone.

Na podstawie przeanalizowanego orzecznictwa autorka niniejszego artykutu
stwierdza, ze ustawodawca powinien rozwazy¢, czy nie nalezatoby wprowadzi¢ szer-
szych regulacji odnosnie do rejestracji nazwisk w postaci znakéw towarowych. Usta-
wodawca powinien w szczegolnosci wzig¢ pod uwage wykorzystanie nazwiska oséb
popularnych oraz postaci historycznych. Ze wzgledu na coraz czestsze postugiwanie sie
nazwiskami oséb popularnych i historycznych w postaci znaku towarowego, nalezatoby
stworzy¢ regulacje prawne, ktére odnosityby sie do wykorzystania tego typu oznaczen
w celach komercyjnych.
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Rola rzecznika patentowego
w gospodarce opartej na wiedzy

Rzecznik patentowy w gospodarce opartej na wiedzy moze petni¢ wiele rol.
Determinuje to przede wszystkim rynek, ktéry coraz powszechniej zauwaza koniecznos¢
wspotpracy z rzecznikiem na kazdym etapie rozwoju. To sprawia, ze rzecznik patentowy
powinien pomagac zaréwno wtedy, gdy dany podmiot chce ochronié prawa wiasnosci
przemystowej, jak tez woweczas, gdy niezbedne jest sciganie naruszycieli tych praw. Czy
tak jest w rzeczywistosci? Czy przedsiebiorcy korzystaja z pomocy rzecznika patento-
wego w takim zakresie, jak powinni?

Dla celéw niniejszego artykutu uznatem, ze warto podzieli¢ sie kilkoma refleksjami,
jaka role rzecznik patentowy petni dotychczas oraz jakg powinien petni¢ w przysztosci,
sprowadzajac jg do trzech gtéwnych rél — rzecznik patentowy jako doradca w biznesie,
jako petnomocnik procesowy oraz jako ,wspétpracownik” uczelni wyzszej, oraz wskazaé na
istotne elementy, ktdre rzutujg na efektywnos¢ takiej wspotpracy. Inspiracjg do napisania
tego artykutu byta konferencja organizowana przez Polska Izbe Rzecznikéw Patentowych
razem z Ministerstwem Przedsiebiorczosci i Technologii w dniu 12.10.2019 r. w Warszawie,
gdzie wielu rzecznikdow patentowych, ekspertéw, sedzidéw, przedsiebiorcédw poruszato
tematyke roli rzecznika patentowego w réznych obszarach zycia.

1. Rzecznik patentowy jako doradca w biznesie

Rzecznik patentowy powinien wspiera¢ swojg wiedzg i doswiadczeniem
w biezacym dziataniu kazdego przedsiebiorce — co do tego chyba nie powinno by¢ sporu.
Jednakze dotychczasowa praktyka pokazuje, ze rola rzecznika patentowego w biznesie,
dziatajacego w ramach réznych form wykonywania tego zawodu, sprowadza sie w wiek-
szosci przypadkow jedynie do gaszenia pozarow, a tylko w odniesieniu do bardziej odpo-
wiedzialnych podmiotéw — do kompleksowej i statej ochrony réznego rodzaju rozwigzan,
produktow, ktére zostaty przez te podmioty wymyslone.

Mimo wieloletniej edukacji przedsiebiorcow co do koniecznosci zapewnienia
ochrony praw wtasnosci przemystowej nadal zapomina sie czesto, ze od tego, czy
wspodipraca z rzecznikiem patentowym jest ciggta, czy jest na kazdym etapie, czy
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tez podejmowana jest ad hoc, oraz na jakim etapie wspodfpraca ta wystepuje, zalezy
skutecznos¢ w prowadzeniu biznesu oraz ochrony tego biznesu wiasnie przez rzecz-
nika patentowego.

Wspotpraca ta powinna rozpoczynad sie na etapie powstawania réznorakich
pomystéw zaréwno w odniesieniu do ochrony nowych urzadzen, sposobéw wytwa-
rzania, poprzez ochrone nazewnictwa towaréw i ustug, prowadzenie badan w zakresie
istniejgcych praw wtasnosci przemystowej, a konczyc na sprzedazy lub licencjonowaniu
i aktywnej ochronie przed naruszeniami praw. To z pomocy rzecznika patentowego
powinni korzystac przedsiebiorcy, ktérym zalezy na budowaniu strategii biznesowej
pod katem praw juz posiadanych przez przedsiebiorce lub przysztych praw wtasnosci
intelektualnej i przemystowej. Niewatpliwie strategiczna wspotpraca z rzecznikiem
patentowym, oparta na wiedzy i doswiadczeniu rzecznikdéw patentowych, jest istotna
i potrzebna z punktu widzenia budowania i rozwoju wartosci firmy.

Trzeba w tym miejscu zauwazy¢, ze prawdziwg wartoscig dla przedsiebiorcy nie
sq zazwyczaj posiadane przez przedsiebiorce sktadniki majatkowe, jak nieruchomosci czy
ruchomosci. Tg9 wartoscig jest najczesciej ,marka”, pod ktérg zwyczajowo rozumiemy
nazwe firmy lub produktu/ustugi (wystepujaca réwniez w charakterze zarejestrowanych
znakow towarowych), réznego rodzaju prawa typu patenty na wynalazki, prawa ochronne
na wzory uzytkowe czy prawa z rejestracji wzorow przemystowych. Ten fakt przedsiebiorcy
uswiadamiajq sobie zwykle za pézno, a mianowicie wtedy, gdy zalezy im, by wartos¢ firmy
byta jak najwieksza. Jest to widoczne zwtaszcza w chwili sprzedazy udziatéw firmy czy
zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa, gdzie sprzedaz jest poprzedzona badaniem due
dilligence, w kontekscie przygotowywanej do sprzedazy wyceny praw wiasnosci intelek-
tualnej i przemystowej. Wowczas czesto okazuje sie, ze przedsiebiorca nie zadbat o to, by
oznaczenie, towar czy ustuge ochronic¢ prawami wtasnosci przemystowej, a dla poziomu
wyceny w zaleznosci od przyjetej metody bywa, ze istotne jest np. to, czy dane oznaczenie
zostato zgtoszone i czy podlega ochronie, czy tez nie.

Z wiasnej praktyki wiem, ze przedsiebiorcy czesto zbyt pdzno zdajg sobie sprawe
z koniecznosci ochrony tego, na co przez wiele lat pracowali. Nie wiedzg o takich prostych
—wydawatoby sie — rzeczach, jak koniecznos$¢ dokonania odpowiednich badan istniejgcych
praw wiasnosci przemystowej poprzedzajacych rozpoczecie uzywania danego produktu czy
ustugi pod konkretng nazwga, zabezpieczaniu sie na wypadek ujawnienia istoty wynalazkéw
przed dokonaniem zgtoszenia wynalazku do ochrony patentowej, koniecznosci groma-
dzenia dokumentow swiadczacych o uzywaniu znaku towarowego czy chociazby koniecz-
nosci zgfaszania domen internetowych praktycznie jednoczesnie ze zgtoszeniem znakéw
towarowych. Nadal zgtoszenia do ochrony nazwy firmy czy towaréw lub ustug w formie
znakéw towarowych dokonuje sie wiele miesiecy, a nawet lat po rozpoczeciu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej i wprowadzeniu tych towardw czy ustug na rynek.

W omawianym kontekscie rzecznik patentowy powinien by¢ postrzegany jako
pierwszy partner w biznesie. To od niego w duzej mierze moze zaleze¢ budowanie stra-
tegii rozwoju i ochrony firmy i to na kazdym etapie jej powstawania czy trwania. To on jest
w stanie pokierowac przedsiebiorcg tak, by z jednej strony budowac firme w sposéb odpo-
wiedzialny z odpowiednim zapleczem i portfolio w zakresie praw wiasnosci przemystowej,
a z drugiej, by firma nie byta narazana na ogromne straty poprzez mozliwe naruszenia
dokonywane przez osoby zwykle konkurujace na tym samym rynku.

Przyktadem budowania takiej odpowiedzialnosci jest coraz powszechniejsza wspot-
praca rzecznikéw patentowych ze srodowiskiem start-upow. Miodzi przedsiebiorcy, mimo
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nieposiadania srodkow finansowych, podejmujg coraz czesciej starania, by od poczatku
swojego dziatania wdraza¢ ochrone swoich rozwigzan, pomystow, produktéw, ktére sg
efektem ich pracy. Juz na poczatkowym etapie rozwoju korzystajg z pomocy rzecznikéw
patentowych, co jest widoczne zwlaszcza przy budowaniu strategii rozwoju firmy, poczawszy
od wspotpracy z rzecznikami patentowymi w przygotowywaniu i redagowaniu odpowied-
nich uméw o poufnosci (NDA) z pracownikami lub osobami wspétpracujacymi przy danym
projekcie, udziatu rzecznikdw patentowych w szkoleniach z zakresu IP dla pracownikéw
i wiascicieli firm, pomocy rzecznikow patentowych przy tworzeniu umoéw licencyjnych lub
cesji praw wiasnosci intelektualnej i przemystowej, pomocy przy sporzadzaniu wycen praw
wiasnosci intelektualnej i przemystowej, a skonczywszy na reprezentowaniu przez rzecz-
nikéw patentowych w ramach postepowan sgdowych dotyczacych naruszen tych praw.
Rzecznicy patentowi pomagajg réwniez bardzo czesto w negocjowaniu uméw z inwesto-
rami, tak aby pomac swoim klientom zdobywac srodki na dziatalnos¢, z jednej strony, a z
drugiej, aby mfodzi przedsiebiorcy nie tracili na poczatku swojej drogi biznesowej nad tym,
co wymyslili. Rzecznicy patentowi uczestniczg tez bardzo czesto w procesie uzyskiwania
dotacji na rozwdj, pomagajac przygotowac odpowiedni wktad do wnioskéw dotacyjnych.

Taka aktywna wspotpraca rzecznikédw patentowych z przedsiebiorcami daje
korzysci obu stronom, ale aby byfa ona skuteczna, musi by¢ zbudowana na trwatym gruncie
wzajemnego zaufania, jak tez by¢ efektem nawyku przedsiebiorcow do takiej wspotpracy
od samego poczatku powstania firmy.

Dzieki tego typu wspotpracy i ochronie praw wtasnosci intelektualnej i przemy-
stowej daje sie zauwazy¢ ogromny wzrost potencjatu takich firm na rynku. Ostatnie spra-
wozdanie z maja 2019 r. przedstawione w ramach wspdlnego projektu Europejskiego
Urzedu Patentowego (EPO) i Urzedu Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO)
pokazato, ze MSP, ktére prowadzity dziatania w zakresie praw wiasnosci intelektualnej, maja
wieksze perspektywy wzrostu niz inne MSP'. W sprawozdaniu wskazano przyktadowo, ze
MSP, ktére dokonaty co najmniej jednego zgtoszenia w zakresie ochrony praw wiasnosci
intelektualnej, maja 21% szans na doswiadczenie pdzniejszego okresu wzrostu i 10% wiecej
szans na stanie sie przedsiebiorstwami wysokiego wzrostu.

Daje sie réwniez zauwazy¢ obecnie pewien trend, ze rozwigzania innowa-
cyjne, w tym srodki na badania i ochrone praw witasnosci przemystowej, s finansowane
z pieniedzy pochodzacych bezposrednio z prywatnych zrédet, a zwtaszcza z prywatnych
funduszy venture capital. To pokazuje, ze biznes szuka funduszy na rozwdj innowacgji
i dostrzega istotna role, jaka jest budowanie skutecznej strategii ochrony IP. Tego typu
dziatania z pewnoscig nie powinny sie odbywa¢ bez udziatu rzecznikéw patentowych.

2. Rzecznik patentowy jako petnomocnik procesowy

Ochrona wtasnosci przemystowej jest istotnym elementem dziatalnosci kazdego
przedsiebiorcy, ktory dba o swdj rozwoj. Sprowadza sie zaréwno do biezacych dziatan
biznesowych, o ktérych pisatem powyzej, jak tez do dziatan skupiajacych sie na skutecznej
ochronie przed naruszeniami praw oraz zgtoszeniami, ktére wkraczatyby w sfere ochrony
przedmiotow praw wtasnosci przemystowej juz zgtoszonych lub chronionych.

1 Zrodto: https:/euipo.europa.eu/tunnel-weby/secure/webdav/guest/document _library/observatory/documents/reports/2019_
High-growth_firms_and_intellectual_property rights/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights_executive_
summary_PL.pdf (dostep: 23.10.2019 r.).
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Rolg rzecznikdéw patentowych jako petnomocnikéw procesowych jest m.in.
weryfikacja, czy inne podmioty (zwykle konkurencyjne) naruszajg prawa wtasnosci inte-
lektualnej i przemystowej oraz czy podmioty te nie dokonujg zgtoszeh w Urzedzie Paten-
towym RP lub innych urzedach zajmujacych sie ochrong praw wtasnosci przemystowej,
ktére zwtaszcza poprzez uzyskanie ochrony, moga naruszac wczesniejsze prawa przed-
siebiorcow (klientéw) obstugiwanych przez rzecznikdéw patentowych. W takich przypad-
kach to na rzeczniku patentowym spoczywa skuteczne poprowadzenie postepowania
sadowego w celu wyegzekwowania praw przystugujgcych ich klientom. Efektywnos¢
tego typu dziatan w duzej mierze opiera sie na wieloletniej praktyce procesowej rzecz-
nikdw patentowych, ktérzy w postepowaniach w sprawach o naruszenie praw witasnosci
przemystowej, a ostatnio réwniez przy kumulatywnej ochronie w sprawach o naruszenie
praw autorskich (a niebawem miejmy nadzieje, ze we wszystkich sprawach wiasnosci
intelektualnej), prowadzg do skutecznego Scigania naruszycieli. Rolg rzecznika patento-
wego jest wowczas takie przygotowanie catego postepowania czy przed odpowiednim
urzedem patentowym, facznie ze strategig procesowq i zgromadzeniem dowodow,
czy przed sadem, by organy te nie miaty watpliwosci co do zakresu, rodzaju, jak tez
podmiotu naruszajacego prawo.

Warto w tym miejscu podkresli¢, ze na etapie przedsgdowym mozna uzyskiwac
zabezpieczenie roszczen, a nastepnie wszczynac¢ postepowania egzekucyjne wobec
naruszycieli, skutecznie blokujac np. sprzedaz tzw. podrébek. Pozwala to na efektywne
i szybkie zablokowanie dalszych niepowetowanych strat uczciwie dziatajgcych przedsie-
biorcéw w zwigzku z dziataniami naruszycieli.

Rzecznicy patentowi niejednokrotnie podejmuja proby w imieniu swoich klientéw
w zakresie pozasgdowego zakonczenia sporéw. Wiele oséb wsrdd rzecznikow patento-
wych petni funkcje mediatora lub arbitra, ktérzy obiektywnie i rzeczowo sg w stanie
rozstrzygnac spor, niekoniecznie przed obliczem sadu.

Na tle prowadzonych spraw sagdowych, takze przez rzecznikéw patentowych,
ciekawie prezentuja sie dane statystyczne przekazywane przez Ministerstwo Sprawie-
dliwosci dotyczace liczby wptywdw sadowych spraw wtasnosci intelektualnej i przemy-
stowej2. W niektérych przypadkach liczba takich spraw w ciggu ostatnich pieciu lat ulegta
podwojeniu — zwtaszcza jesli chodzi o sprawy cywilne o ochrone praw autorskich, sprawy
cywilne, w ktorych podstawg roszczen sg przepisy ustawy — Prawo wiasnosci przemy-
stowej oraz sprawy gospodarcze o ochrone praw autorskich. W tym pierwszy przypadku
w 2014 r. byto 619 takich spraw, podczas gdy w 2018 r. juz 1002. Z kolei spraw wtasnosci
przemystowej w sprawach cywilnych byto jedynie 14 w 2014 r., podczas gdy w 2018 r.
juz 27, co i tak nie jest imponujaca liczba. W trzecim przypadku takich spraw w 2014 r.
byto 392, a w 2018 r. juz 649.

Odmienny trend, co jest dos¢ zaskakujagce, zachodzi w przypadku spraw gospo-
darczych, w ktérych podstawa sa przepisy ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej lub
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W pierwszej kategorii spraw w 2014 r.
odnotowano 117 spraw, podczas gdy w 2018 r. tylko 59. Z kolei w przypadku spraw
dotyczacych nieuczciwej konkurencji spadek byt jeszcze wiekszy, gdyz w 2014 r. byto 546
spraw, a w 2018 r. juz jedynie 262 spraw. By¢ moze jest to efekt tego, ze przedsiebiorcy
w takich sprawach dos¢ czesto godza sie — przy aktywnym udziale rowniez rzecznikdéw

2 Dane statystyczne zostaty ujete przy ocenie skutkow regulacji dotyczacych projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks
postepowania cywilnego oraz niektérych innych ustaw — nr w wykazie prac UD 497.
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patentowych — na polubowne ich zakonczenie, zwtaszcza woweczas, gdy obie strony
nie chcg prowadzi¢ dfugotrwatego i czasami mocno skomplikowanego sporu sado-
wego, ktérego efekt jest wypadkowa umiejetnosci ich petnomocnikéw, stanu faktycz-
nego i prawnego sprawy oraz wiedzy i doswiadczenia sedzidéw rozpoznajacych sprawe.

Poréwnujac réwniez dane statystyczne z 2017 r. wzgledem roku 2018, nie ulega
watpliwosci, ze oceniajac faczny wpltyw spraw tylko w tych dwoch latach we wszystkich
kategoriach wyzej opisanych, nastapit przyrost spraw sadowych o 29,7%.

W omawianych statystykach widoczny jest jeszcze jeden trend, ciekawy
zwtaszcza z perspektywy bardzo mocno rozwijajacej sie dziedziny, jakg sq znaki towa-
rowe i wzory przemystowe. Z danych tych wynika, ze dla spraw z zakresu ochrony
wspoélnotowych znakéw towarowych (obecnie unijnych znakéw towarowych) oraz
wspoélnotowych wzoréw od 2014 r. utrzymuje sie rokrocznie podobna, cho¢ bioragc
pod uwage liczbe znakéw towarowych funkcjonujacych na rynku — niewielka, liczba
tego typu spraw, wahajaca sie od 182 do 230. Moze to oznacza¢, ze i tego typu sprawy
nie trafiajg do sagdéw wiasnie z powodu skutecznych dziatan przedsadowych i zata-
twiania ich ugodowo.

W duzej czesci spraw sgdowych to wiasnie rzecznicy patentowi z powodzeniem
bronili praw swoich klientow i — jak pokazujg statystyki tych spraw, zwtaszcza w zakresie
spraw wiasnosci intelektualnej — bedzie przybywac tego typu spraw w przysztosci.
Dlatego tak istotne jest, aby korzysta¢ z pomocy wiedzy i doswiadczenia rzecznikow
patentowych, bowiem jako petnomocnicy procesowi dajg gwarancje odpowiedniego
merytorycznego przygotowania do prowadzenia procesu.

3. Rzecznik patentowy na uczelniach wyzszych

W ostatnim czasie wiele pomystéw rodzi sie na uczelniach wyzszych. Powsta-
jace centra transferu technologii przy uczelniach wyzszych sg czesto kolebkag bardzo
ciekawych pomystéw na biznes. Wielu rzecznikdw patentowych wspiera te procesy
poprzez uczestniczenie we wszystkich etapach, od pomystu, poprzez przygotowanie
dokumentacji do ochrony rozwigzania bazujgcego na tym pomysle, a nastepnie pomoc
przy jego komercjalizacji.

Na to, jaka role petni rzecznik patentowy na uczelni wyzszej, wptywa przede
wszystkim strategia zarzadzania wiasnoscig intelektualng i przemystowa danej uczelni.
Z przeprowadzonych obserwacji i rozmow z rzecznikami patentowymi pracujagcymi na
uczelniach lub z nimi wspodfpracujgcymi wynika, ze rzecznik patentowy petni dos¢ ogra-
niczong role, sprowadzajacg sie do pomocy w przygotowaniu zgtoszen wynalazkéw czy
innych przedmiotéw ochrony wtasnosci przemystowej. Zdarza sie, ze doswiadczenie
i wiedza rzecznika patentowego czesto nie sg do konca wykorzystywane przez uczelnie
wyzsze. Niejednokrotnie daje sie stysze¢ postulat, ze rzecznik patentowy w ramach pracy
na uczelni powinien przede wszystkim wspiera¢ swojg wiedzg naukowcdw juz na etapie
powstawania wstepnych pomystéw, ktdrzy dzieki takiej kooperacji bedg dysponowacd
wiedzg, czy dane rozwigzanie w ogole nadaje sie do ochrony, a jesli tak, to w dalszym
etapie beda mogli skuteczniej, przy udziale rzecznikéw patentowych, wdrazac i komer-
cjalizowac te ,pomysty”. Dlatego tak wazne jest, by rzecznik patentowy uczestniczyt
aktywnie od samego poczatku projektu badawczego do jego konca, przy czym wydaje
sie, ze kluczowa jest pomoc zwtaszcza jesli chodzi o przeprowadzenie odpowiednich
badan patentowych. Zdarza sie obecnie, ze naukowcy bardzo czesto sami dokonujg
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badan baz patentowych, ale znacznie bezpieczniej bytoby zasiegna¢ konsultacji rzecznika
patentowego w tym zakresie, poniewaz bazy patentowe i zawarte w nich informacje
nalezy jeszcze wtasciwie oceniac przez pryzmat dopuszczalnosci i skutecznosci ochrony.

Wydaje sie rowniez, ze uczelnie wyzsze nie korzystajg w wystarczajacym stopniu
z pomocy rzecznikdw patentowych w zakresie potencjalnych naruszen. Uczelnie, co
jest zrozumiate, skupiajg sie na uzyskaniu ochrony, ale nie wykorzystujg potencjatu tej
ochrony np. do walki z konkurencjg. Uczelnie powinny by¢ jednostkami kreujagcymi popyt
na przedmioty praw wtasnosci przemystowej, a niestety ich rola czesto sprowadza sie
do samej checi uzyskania ochrony i ewentualnej komercjalizacji praw wtasnosci przemy-
stowej, co moze nie sprzyja¢ rozwojowi samej uczelni i innowacyjnosci.

Zdarza sie, ze przy wspoétpracy rzecznikdw patentowych z uczelnig Scierajq sie
dwa schematy dziatania, ktére mozna okresli¢ hastowo jako komercyjne wykorzystanie
i przywilej badawczy. Sg przypadki, ze uczelnie nie wykorzystuja gospodarczo tych
rozwigzan, ktore wymyslaja, a jedynie badajg, czy dane rozwigzanie ma jakies zastoso-
wanie i czy nadaje sie do ochrony. To jest niewystarczajace, a ha pewno nie pobudza
innowacji w nalezytym kierunku.

Rzecznik patentowy na uczelni petni role osoby, ktéra jest w stanie pomac
zarzadzad prawami wtasnosci przemystowej w sposob uporzadkowany i ukierunkowany
na cel, jakim jest nie tylko zgtoszenie do ochrony, ale tez utrzymanie tej ochrony, sciganie
potencjalnych naruszycieli lub komercjalizacja chronionych rozwigzan. Coraz czesciej
zauwazalne jest takze to, ze rzecznicy patentowi muszg niejako konkurowac z innymi
zawodami, jak np. brokerzy innowacji, przy czym nalezy podkresli¢, ze zazwyczaj nie
posiadajg oni wiedzy, kompetencji i doswiadczenia rownej tej, ktdrg rzecznicy patentowi
nabywajg nie tylko w trakcie aplikacji, ale przede wszystkim w swoim zyciu zawodowym.

4. Podsumowanie

Oceniajac trzy gtéwne role (cho¢ mam swiadomos¢, ze to nie wszystkie), w jakich
wystepuja rzecznicy patentowi, wida¢ wyraznie, ze rozwoj przedsiebiorstw, uczelni
wyzszych winien odbywac sie przy czynnym i statym udziale rzecznikéw patentowych.
Wiele zalezy od swiadomosci podmiotéw korzystajgcych z pomocy rzecznikéw paten-
towych, ale duzo zalezy od nas samych, rzecznikéw patentowych, jak uswiadamiamy
koniecznos¢ takiej pomocy z naszej strony.

Trudno tez pomijac olbrzymig role, jakg odgrywa rzecznik patentowy w poste-
powaniach sadowych czy przed Urzedem Patentowym w sprawach IP. To za sprawa
rzecznikdw patentowych swiat IP staje sie bardziej zrozumiaty, dzieki czemu nasi klienci
sg bardziej swiadomi tak oczekiwan, jak i zagrozen.

Ukazujac role rzecznika patentowego, na koniec nie sposéb nie wspomnie¢ o tym,
ze rzecznik patentowy to zawdd interdyscyplinarny, tgczacy w sobie osoby o bardzo zréz-
nicowanym wyksztatceniu: technicznym, matematyczno-przyrodniczym czy prawniczym,
cho¢ zdarza sie, ze dobrymi rzecznikami sg réwniez osoby z wyksztatceniem odbiegajgcym
od wskazanych powyzej. Rzecznik patentowy dzieki obszernemu i bogatemu programowi
aplikacji rzecznikowskiej oraz praktykach w Urzedzie Patentowym RP czy w kancelariach
patentowych, uzyskuje bardzo wszechstronne doswiadczenia, ktére procentujg w pdzniej-
szym zyciu zawodowym. Zaden inny zawdd nie taczy w sobie tyle réznorodnosci pod
wzgledem wyksztatcenia, praktyki i doswiadczenia. Dobrze wiec skorzystac z tej réznorod-
nosci, doswiadczenia i praktyki z pozytkiem dla rozwoju firmy czy uczelni.
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Praktyczne aspekty przedtuzania
praw ochronnych na znaki towarowe

Od 16.03.2019 r. ulegta zmianie procedura przedfuzania praw ochronnych na
znaki towarowe. Zmiany stanowig implementacje dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/2435 z 16.12.2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych'.

Niniejsza publikacja nie stanowi naukowej analizy wprowadzonych zmian.
Sygnalizuje jedynie pewne ufatwienia i utrudnienia zwigzane ze zmianami w ustawie
z 30.06.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej? z punktu widzenia Urzedu Patento-
wego, uprawnionego, a przede wszystkim z punktu widzenia zawodowego petnomoc-
nika pragnacego nalezycie reprezentowac interesy klienta.

Przywotana powyzej nowelizacja wprowadza miedzy innymi nastepujgce zmiany:

e Urzad Patentowy informuje o zblizajgcym sie wygasnieciu prawa ochron-

nego na znak towarowy,

* nie jest konieczne sktadanie wniosku o przedfuzenie prawa,

e Urzad Patentowy nie wydaje decyzji o przedfuzeniu prawa.

Zgodnie z art. 224 ust. 2" i 23 p.w.p., Urzad Patentowy informuje uprawnio-
nego z prawa ochronnego na znak towarowy o zblizajagcym sie terminie uiszczenia
optaty za dalszy okres ochrony nie p6zniej niz na szes¢ miesiecy przed dniem, w ktérym
uptywa poprzedni okres ochrony, ale nieotrzymanie przez uprawnionego informacgji
o uptywajacym okresie pozostaje bez wptywu na ocene zachowania przez uprawnio-
nego terminu na uiszczenie optaty. Przepisy te stanowig implementacje art. 49 ust. 2
dyrektywy, w ktérym czytamy, ze urzad powiadamia wtasciciela znaku towarowego
0 wygashieciu rejestracji co najmniej szes¢ miesiecy przed tym wygasnieciem i nie ponosi
odpowiedzialnosci za niepodanie takich informacji.

1 Dz.Urz. UEL336,s. 1.
2 Dz.U.z 2017 r. poz. 776 ze zm. (dalej: p.w.p.).
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W praktyce Urzad Patentowy przesyta informacje o zblizajgcym sie terminie
wygasniecia prawa ochronnego listem zwyktym. Forma taka niesie ze sobg dwa zagro-
zenia. Po pierwsze, Urzad Patentowy moze przeoczy¢ termin i nie ponosi za to odpowie-
dzialnosci. Po drugie, przesytki nierejestrowane moga nie dotrze¢ do adresata.

Praktyke takg réznie mogg oceniac¢ wszystkie zainteresowane osoby. Ze strony
Urzedu Patentowego stwarza ona koniecznos¢ wysytania znacznej ilosci listow. Wigze
sie to ze znacznym nakfadem pracy i okreslonymi zauwazalnymi kosztami. Niewat-
pliwie praktyka taka skutkuje wiekszg iloscig przedtuzen praw ochronnych i wiekszymi
wptywami do budzetu.

Co najmniej czes¢ uprawnionych zyska na nowych regulacjach. Dotyczy to
przede wszystkim tych osdb, ktére dziatajg bez petnomocnikéw. Dozorowanie dziesie-
cioletniego terminu przedtuzenia prawa ochronnego jest wbrew pozorom trudne dla
nieprofesjonalistow. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, ze prawo ochronne
nalezy w ogole przedtuzac. Dla innych osdb nie jest mozliwe zapisanie przypomnienia
w kalendarzu lub jakimkolwiek urzadzeniu stwarzajgcym takie mozliwosci. Prawdo-
podobnie telefon, w ktérym zapiszemy przypomnienie o koniecznosci przedtuzenia
prawa ochronnego, zostanie w ciggu dziesieciu lat wymieniony na nowszy. W przypadku
przedsiebiorstw mamy do czynienia z takimi sytuacjami, gdy osoba odpowiedzialna za
sprawy zwigzane ze znakami towarowymi zmienia prace i swiadomos¢ koniecznosci
przedtuzania praw odchodzi razem z nig. Oczywiscie zdarza sie, ze po pewnym czasie
uprawnieni przypominajg sobie o tym, ze nalezatoby zainteresowac sie swoim znakiem
towarowym. Nastepuje wtedy poszukiwanie dokumentow i informacji dotyczacych
statusu znaku towarowego. Dziatania takie jednak nie pokrywaja sie z terminami prze-
dtuzenia praw ochronnych. Z reguty nastepuja dfugo przed terminem przedtuzenia lub
krétko po wydtuzonym terminie na przediuzenie prawa. Dlatego nie sposéb nie dojrzec
pozytywnych skutkow regulacji.

Inaczej sytuacja wyglada z punktu widzenia zawodowych petnomocnikow.
Nierozsgdne wydaje sie zrezygnowanie z dotychczasowego sposobu dozorowania
termindéw. Fakt braku odpowiedzialnosci Urzedu za dostarczenie powiadomieniu o wyga-
$nieciu prawa ochronnego nie moze zdejmowac takiego obowigzku z petnomocnika.
Jezeli petnomocnik zaznaczyt w umowie, ze nie bedzie informowat o terminie przedtu-
zenia prawa ochronnego, to po otrzymaniu takiej informacji z Urzedu ma obowigzek
informacje taka przekazac.

Zawodowy petnomocnik zawsze dgzy do uzyskania od uprawnionego jasnej
informacji na temat przedtuzenia prawa ochronnego. Informacja takg moze by¢ zlecenie
przeprowadzenia takiej procedury, informacja o rezygnacji lub czasami informacja o tym,
ze uprawniony sam dokonat przedtuzenia prawa.

Intencjg petnomocnika powinno by¢ zawsze dziatanie w interesie klienta.
Czasami nalezy go broni¢ przed jego wtasng niewiedzg i r6znymi pomystami, ktére
mogg mu szkodzic.

Zdarza sie rowniez, ze uprawniony zmienia siedzibe i nie powiadamia petno-
mocnika o tym fakcie. Wtedy petnomocnik prébuje nawigzac¢ kontakt, wykorzystujac
rézne srodki. Poszukuje sie strony internetowej zawierajgcej kontakt i dane adresowe.
Bardzo pomocny bywa dostep do CEIDG oraz wyszukiwarki KRS.

Urzad Patentowy nie podejmie sie z oczywistych wzgledéw poszukiwania
uprawnionego. Zmiana siedziby skutkuje w takim przypadku brakiem powiadomienia
o zblizajgcym sie terminie wygasniecia prawa ochronnego.
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Petnomocnik spotyka sie jeszcze z problemem wynikajgcym z powielaniem sie
ustug. Niewatpliwie wykonuje on ustuge dozorowania terminu przedtuzenia prawa
ochronnego. Podobng czynnos$¢ wykonuje Urzad Patentowy. Powstaje zatem niebez-
pieczenstwo zarzutu, ze petnomocnik, wykonujac podobne dziatania do Urzedu, dziata
w celu osiggniecia zysku. Nowelizacja wymusza w zwigzku z tym wyjasnienie klientom
wszelkich zawitosci zaistniatej sytuacji. Rozmowy moga byc¢ trudne w przypadku klientow
cechujacych sie nadmierng podejrzliwoscia.

Zmiane dotyczacg informowania o zblizajgcym sie terminie wygasniecia prawa
nalezy ocenia¢ pozytywnie. Pewne trudnosci po stronie Urzedu Patentowego i petno-
mocnikéw nie mogg przestaniac korzysci ptyngcych dla uprawnionych. Nalezy pamietac,
ze to oni maja byc¢ beneficjentami praw wyfacznych, a Urzad i petnomocnicy petfnig
stuzebng role w ochronie wtasnosci przemystowe;j.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 dyrektywy 2015/2435, rejestracje znaku towarowego
przedtuza sie na wniosek wtasciciela znaku towarowego lub osoby upowaznionej usta-
wowo lub umownie pod warunkiem uiszczenia optat za przedtuzenie. Panstwa czton-
kowskie mogg przewidzie¢, ze wptyw optat za przedtuzenie uznaje sie za stanowigce
taki wniosek. Ustawodawca w Polsce przyjat rozwigzanie uproszczone — bez skfadania
whiosku. Znalazto to swoje odzwierciedlenie w art. 153 ust. 3 p.w.p.

Brak koniecznosci sktadania wniosku stanowi niewatpliwie utatwienie dla
kazdej ze stron postepowania. Jednakze sktadanie wniosku o przedtuzenie prawa nie
wigzato sie ze szczegdlnym naktadem pracy. Zmiana przepiséw powoduje, ze prze-
dtuzanie prawa ochronnego na znak towarowy odbywa sie za wytagcznym posrednic-
twem systemu bankowego. Komunikacja za pomoca systemu bankowego jest uftomna,
poniewaz miejsce na korespondencje jest bardzo ograniczone.

Ponadto, w przypadku wczesniejszej procedury komunikacja z Urzedem odby-
wata sie za pomocg wptaty i wniosku. W przypadku wystapienia jakichkolwiek rozbiez-
nosci Urzad wyjasniat sprawe. W przypadku dokonania jedynie przelewu bankowego
ryzyko niewykrycia pomytki jest wieksze. Przyktadowo, gdy uprawniony posiada dwa
prawa ochronne na znaki towarowe zgtoszone jednoczesnie lub w krotkim odstepie
czasu, z ktorych chce przedtuzyc tylko jedno, to w przypadku wystapienia btedu w tytule
przelewu, nie jest mozliwe wykrycie pomytki. Szanse zaistnienia takiej sytuacji sg trudne
do oszacowania.

Przepis art. 153 ust. 4 p.w.p. przewiduje mozliwos¢ wezwania do ztozenia
wyjasnien w wyznaczonym terminie. Wezwania te bedg najczesciej dotyczyty sytuacji,
w ktérych wptacono niewtasciwg kwote lub osoba wptacajgca nie jest uprawnionym lub
petnomocnikiem. Najczesciej wezwania takie bedg ujawniac przeksztatcenia spotek oraz
sytuacje, gdy dziatalnos¢ prowadzona jest przez kilka powigzanych spoétek posiadajgcych
wspolne dziaty zajmujace sie obstugg finanséw.

Bardziej skomplikowane moze by¢ przedtuzenie prawa jedynie dla czesci
towardéw lub ustug. Urzad Patentowy podaje, ze wptacajacy powinien w tytule przelewu
optaty za ochrone wskazac numery klas towardéw i ustug, dla ktérych ma zostac przedtu-
zona ochrona. W przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy dodatkowo, jednoczesnie
z wnoszong optata, nadesta¢ do Urzedu Patentowego pismo wyjasniajace.

Pewien sceptycyzm do wiernosci przekazu tresci zawartych w tytule przelewu
swoje zrédto ma najprawdopodobniej w czasach, gdy przelewy wypetniato sie recznie.
W tym czasie wpisanie w tytule przelewu , przedtuzenie prawa ochronnego na znak
towarowy R-..."” konczylo sie z reguty wptywem do Urzedu przelewu z tytutem przelewu
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.przedtuzenie prawa” lub ,przedtuzenie”. Dlatego tytut przelewu nalezato zaczynac od
numeru. Jezeli Urzad Patentowy miat jakiekolwiek watpliwosci, to przynajmniej wiedziat,
jakiego przedmiotu wtasnosci przemystowej dotyczy wpftata.

Obecnie przelewy elektroniczne dajg niewatpliwie wieksze szanse na odwzoro-
wanie wszystkich tresci. Nie wystepuje juz pracownik ,,cenzurujgcy” tytut przelewu. Przy
przelewach elektronicznych wystepuja jednak przektamania, ktére prawdopodobnie sg
skutkiem niekompatybilnosci systeméw informatycznych bankow. Zdarzajg sie czesto
przektamania dotyczace polskich liter lub ré6znych symboli. Przektamania te nie unie-
mozliwiajg odczytania tresci.

Urzad Patentowy wskazuje, ze w szczegdlnych przypadkach przedtuzania prawa
ochronnego jedynie dla czesci towardw i ustug nalezy jednoczesnie z optatg przestac
pismo wyjasniajace. Jednoczesnos¢ pisma i przelewu wymagataby doprecyzowania.
Trudne jest bowiem sprawienie, by pismo i przelew dotarty do Urzedu , jednoczesnie”.
Mozna liczy¢, ze Urzad bedzie uznawat za jednoczesne pisma i przelewy przychodzace
w odstepie kilku, a nawet kilkunastu dni. W przeciwnym wypadku bedzie musiat wzywac
do ztozenia wyjasnien.

Zmiany dotyczace braku koniecznosci sktadania wniosku moga mie¢ pozytywny
skutek dla Urzedu, uprawnionych i petnomocnikéw. Jak przy kazdej zmianie dotyczacej
postepowania, nalezy zachowad szczegdlng uwage. Wydaje sie, ze razem ze zmniejsze-
niem nakfadu pracy zmniejsza sie margines btedu.

Najbardziej kontrowersyjng zmiang jest brak wydawania decyzji o przedtuzeniu
prawa ochronnego. Przedtuzenie prawa ochronnego na znak towarowy jest czym innym
niz przedtuzenie patentu, prawa ochronnego na wzér uzytkowy lub prawa z rejestracji
wzoru przemystowego. Przedfuzenie prawa ochronnego na znak towarowy stanowi
bowiem zmiane pierwotnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Jezeli prawo
ochronne na znak towarowy udzielane jest na dziesiec¢ lat, to przedtuzenie tego prawa
obejmuje okres po uptywie okresu, na ktéry prawo zostato udzielone. Inaczej jest w przy-
padku pozostatych praw — kazda optata przedtuza prawo w ramach okresu, na ktéry
to prawo zostato udzielone.

Rozstrzygniecie, czy zmiana decyzji bez wydania decyzji powinna mie¢ miejsce
i czy przedtuzenie zgodne z nowaq procedurg nalezy traktowac jako milczace zatatwienie
sprawy powinny by¢ przedmiotem oddzielnych rozwazan o charakterze naukowym.

Brak decyzji o przedtuzeniu prawa ochronnego stwarza koniecznos¢ samodziel-
nego skontrolowania, czy prawo zostato rzeczywiscie przedtuzone. Konieczne wydaje
sie przegladanie ,Wiadomosci Urzedu Patentowego”. Trudnos$¢ polega na tym, ze nie
wiemy, w ktérym numerze informacja o przedtuzeniu zostanie zamieszczona. Informacje
0 przedtuzeniu prawa mozemy uzyskac rowniez w bazie Register Plus, ale w tym przy-
padku takze nie znamy terminu jej umieszczenia.

Najwiekszg trudnoscia wynikajaca z niewydawania przez Urzad Patentowy
decyzji o przedtuzeniu prawa ochronnego bedzie dowodzenie istnienia prawa. Najbar-
dziej wiarygodnym dowodem obowigzywania prawa ochronnego zaréwno wczesniej,
jak i obecnie jest wyciag z rejestru znakéw towarowych. Wyciag bowiem najlepiej
ujawnia stan prawny znaku, wskazujac jednoznacznie, ze prawo jest w mocy.

W praktyce jako dowéd obowigzywania prawa ochronnego wystarczyto swia-
dectwo ochronne, a w przypadku starszych znakéw swiadectwo ochronne z ostatnig
decyzjg o przedtuzeniu prawa ochronnego. Obecnie mozliwe jest dowodzenie istnienia
prawa na podstawie swiadectwa i publikacji w ,Wiadomosciach Urzedu Patentowego”.



Praktyczne aspekty przedtuzania praw ochronnych na znaki towarowe

Planujac skierowanie pozwu, w ktérym nastepuje powotanie sie na prawo
wiasnosci przemystowej, konieczne jest przedstawienie wyciggu z rejestru znakéw towaro-
wych. Niestety ztozenie wniosku oraz otrzymanie wyciggu trwa pewien czas. W przypadku
spraw niecierpigcych zwtoki rozsadne jest przedstawienie posiadanych dokumentow
z adnotacja, ze wycigg zostanie ztozony niezwfocznie po otrzymaniu go z Urzedu.

Najlepszym rozwigzaniem dla uprawnionych i petnomocnikéw jest wpro-
wadzenie oficjalnego rejestru dostepnego online. Rejestr taki bytby niewatpliwym
utatwieniem dla uprawnionych i ich petnomocnikéw. Rejestr online stanowitby réwniez
najpetniejszg realizacje jawnosci zawartej w art. 228 ust. 3 p.w.p.

Zmiany w procedurze przedtuzania praw ochronnych na znaki towarowe
stanowiag wyzwanie dla wszystkich zainteresowanych stron. Ocene tych zmian nalezy
odfozy¢ do momentu, gdy bedzie mozna zobaczy¢ ich skutki. W okresie przejsciowym
nie nalezy kierowac sie rutyng i zachowywac szczegdélng ostroznos¢.
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Rejestracja muzycznego znaku towarowego na
podstawie zapisu nutowego oraz nagrania

Wstep

Znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie umozliwiajagce odréznienie
towarow jednego przedsiebiorstwa od towardw innego przedsiebiorstwa oraz mozliwe
do przedstawienia w rejestrze znakéw towarowych w sposdb pozwalajacy na ustalenie
jednoznacznego i doktadnego przedmiotu udzielonej ochrony. Ta nowa, wprowadzona'
w ostatnim czasie do ustawy z 30.06.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej?, definicja
znaku towarowego jest wynikiem szerokich zmian dokonanych na poziomie wspolno-
towym?. W ich wyniku w panstwach Unii Europejskiej mozliwe stato sie zarejestrowanie
dzwiekowego znaku towarowego wytgcznie na podstawie jego nagrania, bez koniecz-
nosci zataczania do niego graficznego przedstawienia. Zmiane te nalezy uznaé przy tym
za formalne zalegalizowanie juz wczesniej istniejgcej w Urzedzie Patentowym Unii Euro-
pejskiej praktyki, na podstawie ktorej nagrania byty zgtaszane jako zatgczniki w postaci
sonogramoéw®. Chociazby z tego wzgledu nowa regulacje nalezy w petni zaaprobowac.
Jednoczesnie jednak powoduje ona, ze na gruncie zaréwno prawa wspoélnotowego, jak
i krajowego nie budzi juz watpliwosci mozliwos¢ dokonania rejestracji znaku dzwie-
kowego jednej z dwdch rownorzednych podstaw: graficznego przedstawienia oraz
nagrania. Dualizm ten bedzie mie¢ szczegélne znaczenie w przypadku szczegolnej podka-
tegorii dzwiekowych znakéw towarowych, ktére okreslone zostang jako muzyczne znaki
towarowe. Mozna je zdefiniowac jako takie oznaczenia dzwiekowe, ktére stanowig inten-
cjonalnie uporzadkowang sekwencje dzwiekéw, przy czym uporzadkowanie to bedzie
odbywac sie na co najmniej dwdch z czterech nastepujacych ptaszczyzn: melodyczne;j,

1 Ustawa z 20.02.2019 r. o zmianie ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz.U. poz. 501).

2 Dz.U.z 2017 r. poz. 776 ze zm. (dalej: p.w.p.).

3 Art. 3 dyrektywy Parlamentu i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.Urz. UE L 336, s. 1) oraz art. 4 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154, s.
1), (dalej: rozporzadzenie 2017/1001).

4 Zob. m.in. EUTM nr: 009115627, 008411969, 008202152, 008176133, 008116337, 007556095.
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rytmicznej, harmonicznej oraz barwowej°. Tego rodzaju znaki w wiekszosci przypadkow
dadza sie uzewnetrzni¢ na oba wymienione sposoby, przy czym, wbrew pozorom, nie
bedzie tak w przypadku kazdego oznaczenia. Co wiecej, charakter obu metod rejestracji
powoduje, ze mozna im przypisac rézne skutki prawne dotyczace w szczegdlnosci zakresu
udzielonej ochrony. Réznice te rzutowad beda takze na inne aspekty wykorzystywania
znaku, w szczegolnosci jego ewentualnej kolizji z prawami oséb trzecich, ktére stanowic
moga podstawe skutecznego wniesienia sprzeciwu®, jak i wniosku o stwierdzenie niewaz-
nosci znaku’. W niniejszym tekscie réznice pomiedzy rejestracjg znaku muzycznego na
podstawie jego przedstawienia graficznego oraz nagrania rozpatrzone zostang z obu
wskazanych powyzej perspektyw, tj. zakresu przedmiotowego udzielonej ochrony oraz
istnienia ewentualnych praw kolizyjnych i podmiotéw tychze praw, co determinowac
bedzie koniecznos¢ zawarcia odpowiednich uméw z okreslonymi osobami.

Co chroni graficzny zapis muzyki?

Istnieje powszechny konsens, ze najbardziej adekwatnym z perspektywy
obowigzujacych regulacji sposobem zapisu muzycznego znaku towarowego jest notacja
muzyczna. Wynika to z tego, ze stanowi ona swoisty jezyk, rzadzacy sie okreslonymi regu-
tami, a przez to daje sie odczytywac, podobnie jak jezyk naturalny®. Jednoczesnie jednak
to nie notacja muzyczna, lecz jej dzwiekowe realizacje s3 oznaczeniem faktycznie funkcjo-
nujacym w obrocie. Nalezy wiec przyjac, ze zakres ochrony udzielonej na podstawie tak
dokonanego zgtoszenia wyznaczad bedg wszelkie hipotetyczne realizacje danego zapisu,
a jednoczesnie tylko takie, ktdre mieszczg sie w jego ramach. Ten posredni charakter
notacji muzycznej jako podstawy rejestracji znaku dzwiekowego rodzi istotne konse-
kwencje praktyczne.

Przede wszystkim, skoro zakres ochrony udzielanej na podstawie zapisu muzycz-
nego wynika z tresci tego zapisu, to na podstawie tego sposobu rejestracji nie moga by¢
chronione dzieta muzyczne lub ich elementy niezapisywalne. Rozwdj notacji muzycznych
na przestrzeni dziejéw doprowadzit do sytuacji, w ktdrej niemal wszystkie elementy dzieta
muzycznego - tj. melodyka, rytmika, harmonika, barwa, artykulacja, agogika i dyna-
mika — moga by¢ notowane na podstawie konwencjonalnie ustalonych regut. Istnieje
jednak jeden istotny wyjatek od tej zasady: barwa. Definiowana jest ona jako taka cecha
brzmienia, ktéra powoduje, ze dwa dzwieki o tej samej wysokosci i dtugosci sg postrze-
gane jako réznigce sie od siebie®. Jej zanotowanie w ramach notacji muzycznej jest o tyle
mozliwe, o ile medium majgce pozwoli¢ na jej uzyskanie daje sie opisa¢ w konwencjo-
nalny sposob. Sytuacja taka bedzie mie¢ miejsce cho¢by wéweczas, gdy przy odpowiedniej
pieciolinii zanotowana zostanie nazwa instrumentu, np. skrzypiec lub fortepianu, badz
tez powszechnie wykorzystywane okreslenie artykulacyjne, takie jak staccato, vibrato
itp. Jezeli jednak barwa jest kreowana indywidualnie na potrzeby uzycia jej w danym

5 Zaproponowana definicja oparta jest na najczesciej wystepujacych stownikowych definicjach terminu ,,muzyka”, w ktérych
uwage zwraca sie w szczegolnosci na istnienie w tego rodzaju dzietach intencjonalnego uporzadkowania dzwiekéw;
por. B. Nettl, Music [w:] Oxford Music Online. Grove Music Online, 2001, https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.
article.40476 (dostep: 15.04.2019 r.).

6 Dotyczy to wylacznie porzadku krajowego, zob. art. 1321 p.w.p.

7 W porzadku krajowym podstawe stanowi art. 164 ust. 1 p.w.p., natomiast w odniesieniu do unijnego znaku towarowego
jest to art. 60 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001.

8  Wyrok TSUE z 27.11.2003 r. w sprawie C-283/01, Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex, teza 62.

9 M. Campbell, Timbre [w:] Oxford Music Online. Grove Music Online, 2001, https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.
article.27973 (dostep: 15.04.2019 r.).
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oznaczeniu, np. syntetycznie lub poprzez wykorzystanie okreslonego ludzkiego gfosu,
to okazac sie moze, ze jej zanotowanie nie bedzie w ogole mozliwe.

Jakie ma to konsekwencje dla zakresu ochrony udzielanej na podstawie notacji
muzycznej? Przede wszystkim niemozliwe bedzie jej uzyskanie w odniesieniu do ozna-
czen opartych wyfacznie na barwie. Sytuacje takie bedg niezwykle rzadkie, mozliwe jest
jednakze przywotanie przyktadu co najmniej jednego takiego oznaczenia. THX sound
effect jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez USPTO na rzecz THX Ldt. (USPTO
nr 74309951). Na jego strukture skfada sie zasadniczo jeden, dtugi, wielogtosowy, wyge-
nerowany w sposob syntetyczny dzwiek, na ktérym realizowane jest crescendo. Dzwiek
ten nie jest jednak wewnetrznie jednorodny, bowiem poszczegélne jego sktadniki ,,prze-
platajg sie” ze sobg w sposdb w petni kontrolowany. Co istotne, oznaczenie to dato sie
ujg¢ w postaci graficznej'. Nalezy jednakze zwréci¢ uwage na to, ze jego zapis, mimo iz
konwencjonalny, zawiera w sobie tak dalece idgcy element przypadkowosci (swego rodzaju
aleatoryzmu), ze nie posiada cechy jednoznacznosci i konkretnosci. W koncu zapis ten nie
zawiera tego elementu, ktéry konstytuuje jego indywidualnosé, tj. uzyskanej za pomoca
odpowiednich urzadzen barwy. Nalezy wiec uznac, ze w sytuacji, w ktérej rejestracja znaku
muzycznego mozliwa byta jedynie na podstawie zapisu nutowego, uzyskanie ochrony na
tego rodzaju oznaczenia w Unii Europejskiej bytoby niemozliwe.

Niezapisywalnos¢ barwy dzwieku niesienie ze sobg takze inne konsekwencje, doty-
czace zdecydowanie szerszej grupy oznaczen. By odpowiednio zarysowac ten problem,
warto odwotac sie do orzecznictwa narostego wokét problemu podobienstwa znakéw wizu-
alnych. Przyjmuje sie w nim, ze istnienie tego rodzaju kolizji pomiedzy dwoma oznaczeniami
powinno byc¢ rozpatrywane z uwzglednieniem trzech pfaszczyzn, tj. fonetycznej, wizualnej
i koncepcyjnej. Zbieznos¢ znakow juz tylko na jednej z nich moze determinowac zaistnienie
podobienstwa wprowadzajgcego w btad''. Mozna z tego wywiez¢ wniosek, ze kazdy z tych
elementéw moze by¢ swego rodzaju odrebnym przedmiotem ochrony w ramach jednego
prawa z rejestracji. Sytuacja taka bedzie jednak mozliwa jedynie wéwczas, gdy poszczegdlne
elementy oznaczenia same w sobie spetnia¢ bedg wymdg konkretnosci, jednoznacznosci
oraz odroznialnosci. W przypadku znakéw muzycznych réwniez mozna wyréznic ptasz-
czyzny ich percepcji: melodyczng (zwigzang ze strukturg danego oznaczenia) oraz brzmie-
niowq (zwigzang z dzwiekowsq realizacjg), i podobnie jak w przypadku znakéw wizualnych
moga one by¢ na swoj sposdb samodzielnie chronione. Gdy jednak dane oznaczenie reje-
strowane jest na podstawie zapisu nutowego, nie zawsze bedg one spetniaty wymogi jedno-
znacznosci oraz konkretnosci, co wynika z niezapisywalnosci barwy.

Problem ten najfatwiej przedstawic¢ na konkretnym przykfadzie, przy czym zwig-
zane z nim rozwazania beda mie¢ w duzej czesci charakter hipotetyczny. Muzyczne logo
McDonald’s International Property Company, Ltd. ,,I'm lovin it” (EUTM nr 003661907)
sktada sie z dwdch czesci: synkopowanego zapisu dZzwiekéw ahced z podpisanymi pod
tg sekwencja sylabami ,,Ba-da-ba-ba-ba” oraz drugiego fragmentu muzycznego do stow
,1'm lovin it"”. Dalszej analizie poddana zostanie tylko ta pierwsza czes¢. Jezeli McDonald's
zdecydowatby sie na realizowanie tego oznaczenia w obrocie wyfgcznie przy wykorzystaniu
okreslonego akompaniamentu, a wykonanie partii wokalnej powierzyt wokaliscie o charak-
terystycznej barwie gtosu, np. Justinowi Timberlake'owi, niostoby to ze sobg nastepujace
konsekwencje. W przypadku gdyby podmiot bezposrednio konkurujacy z McDonald’s

10 J. Muncy, THX just shared the original sheet music for its ‘Deep Note’ for the first time, https://i09.gizmodo.com/thx-just-
shared-the-original-sheet-music-for-its-deep-n-1826357817 (dostep: 15.04.2019 r.).
1 Wyrok NSA z 12.09.2017 r., Il GSK 3762/15, LEX nr 2373451.
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zdecydowat sie na oznaczanie swoich towaréw dzwiekowym logiem wykonywanym
réwniez przez Justina Timberlake'a, utrzymanym w podobnej stylistyce pod wzgledem
wykorzystania jego mozliwosci gtosowych, z podobnym akompaniamentem oraz tekstem
stownym ,,Pa-ra-pa-pa-pam”, jednakze opartym na innej, zasadniczo niepodobnej melodii,
to woéweczas nie dosztoby do kolizji z prawem wytgcznym zarejestrowanego znaku. Bardzo
prawdopodobne w opisanym przypadku podobienstwo dotyczytoby bowiem elementéw
niezawartych w zapisie, a mianowicie wspomnianej juz wczesniej barwy determinowanej
przede wszystkim przez specyficzne umiejetnosci wykonawcy oraz aranzacje. Co wiecej,
nie mozna byfoby réwniez wykluczy¢ odrebnej rejestracji takiego znaku przez podmiot
konkurujacy. Wizualnie prezentowatby sie on zgota odmiennie od oznaczenia McDonald's.
Oczywiscie w praktyce, w opisanej powyzej sytuacji, nalezatoby bra¢ pod uwage fakt, ze
logo ,,I'm lovin’ it” niewatpliwie jest znakiem renomowanym. Nadto, tego rodzaju kolizja
oznaczen nie wykluczataby mozliwosci dochodzenia roszczen na podstawie przepiséw
dotyczacych czynéw nieuczciwej konkurencji. Niemniej jednak zaprezentowany przyktad
obrazuje zakres ochrony udzielanej na podstawie graficznego przedstawienia muzycznego
znaku towarowego w formie jego zapisu nutowego.

Na podstawie powyzszych rozwazan moze sie wydawac, ze rejestracja znaku
towarowego na podstawie jego graficznego zapisu jest dla przedsiebiorcy niekorzystna,
ze wzgledu na ograniczone mozliwosci tego rodzaju przedstawienia. Bytoby to jednak
zbedne i nadmierne uproszczenie. Wspomniane powyzej logo McDonald's, poza podanym
za przyktad wykonaniem Justina Timberlake'a, funkcjonuje w obrocie takze w wielu innych
wersjach, czy to gwizdanej, czy tez realizowanych przez innych wykonawcéw. Mimo ze
uzyta w nich barwa, determinowana przez zastosowane srodki wykonawcze, kazdorazowo
bedzie odmienna, to wszystkie one objete bedg ochrong. Jednoczesnie, gdyby jakikolwiek
podmiot konkurujgcy z McDonald’s zdecydowat sie na nagranie tej charakterystycznej
melodii i wykorzystanie jej na wtasny uzytek, narazatby sie na uzasadniony zarzut naruszenia
prawa wytacznego. Wynika to z tego, co juz wczesniej kilkukrotnie wskazywano, ze zakres
ochrony udzielonej na muzyczny znak towarowy na podstawie jego rejestracji poprzez zgto-
szenie jego zapisu nutowego wyznacza tenze zapis. Jezeli wiec dana realizacja dZzwiekowa
zawiera w sobie wszystkie elementy ujete w notacji muzycznej, to poczytywac jg nalezy
jako identyczng w stosunku do zarejestrowanego oznaczenia. W praktyce, w przypadku
znakéw, ktoérych wszystkie elementy sktadowe dajg sie zapisac, daje to niezwykle szeroka
ochrone. Dobrze obrazujgcym to przyktadem sg wszelkiego rodzaju znaki oparte wytgcznie
na melodii, jak chociazby oznaczenie Nokia Corporation (EUTM nr 001040955). Niezaleznie,
czy zarejestrowana melodia wykonana zostataby na fortepianie, syntezatorze, tubie czy przez
wielkg orkiestre symfoniczng oraz czy jej aranzacja utrzymana bytaby w stylistyce jazzowej,
rockowej czy tez inspirowanej twdrczoscig Johanna Sebastiana Bacha, w kazdym z tych przy-
padkow miescitaby sie w wyznaczonych przez graficzne przedstawienie granicach ochrony.

Nalezy jednak zauwazy¢, ze interpretacja powyzsza, jakkolwiek zgodna tak
z konkretnymi regulacjami, jak i ogélnymi zasadami dotyczgcymi udzielania prawa wytgcz-
nego, w praktyce moze prowadzi¢ do sytuacji paradoksalnych, ktére budzi¢ mogg uzasad-
niony sprzeciw z perspektywy réwnowagi rynkowej. Przyktadem oznaczenia muzycznego,
na ktére udzielono, jak sie zdaje, zbyt szerokiej ochrony, jest oznaczenie Koninklijke Philips
N.V. (EUTM nr 008293557). Znak ten zostat przedstawiony graficznie jako sekunda mata
fis2-g?, ktéra powinna by¢ wykonana w dynamice poczatkowo narastajgcej, a nastepnie
opadajacej. Zapis ten nie zawiera przy tym zadnych innych informacji dotyczacych instru-
mentdw, ktére miatyby go realizowac (barwa), agogiki (tempo) czy tez harmonii (w intengiji



Rejestracja muzycznego znaku towarowego na podstawie zapisu nutowego oraz nagrania

przedsiebiorcy znak jest monodyczny). Majac wiec na uwadze powyzej przedstawione
uwagi oraz fakt, ze zdecydowana wiekszos¢ odbiorcow nie zostata obdarzona stuchem
absolutnym, pozwalajacym na identyfikacje konkretnej wysokosci dzwieku, nalezy uznac,
ze ochrona udzielona zostata na wszystkie wykonania dowolnej, wysokobrzmigcej sekundy
matej, o ile w wykonaniu tym utrzymana zostanie odpowiednia dynamika. Jakkolwiek inter-
pretacja taka nie budzi watpliwosci w odniesieniu do wspomnianego powyzej znaku dzwie-
kowego Nokii, to w odniesieniu do znaku Koninklijke Philips N.V. kaze sie zastanowi¢, czy
tak szeroki zakres ochrony jest uzasadniony. Sekunda mata jest pojedynczym interwatem,
ktéry pod wzgledem strukturalnym przyréwnac¢ mozna do sylaby badz stowa w jezyku
naturalnym. Jej elementarny charakter powoduje, ze jest powszechnie wykorzystywana
w szeroko rozumianej tworczosci muzycznej. Wystarczy chociazby wspomnie¢, ze na niemal
identycznej strukturze muzycznej (z zachowaniem niemal identycznej dynamiki) oparty jest
koncowy fragment refrenu piosenki My Immortal zespotu Evanescence (na stfowach ,,all of
me”), ktory co prawda nie stuzy do oznaczania dzwiekowego sprzetu AGD, dobrze jednak
obrazuje, jak czesto tego rodzaju kombinacja dzwiekéw jest wykorzystywana.

Powyzsze kaze zadac pytanie, na ile, w Swietle zakresu ochrony wyznaczanego
przez rejestracje muzycznego znaku towarowego dokonang na podstawie jego zapisu nuto-
wego, oznaczenie takie jak Koninklijke Philips N.V. mozna potraktowac jako jednoznaczne
i konkretne oraz nadajace sie do odrézniania towaréw jednego przedsiebiorcy od towaréw
innego przedsiebiorcy. Jego charakter powoduje bowiem, ze dla jezyka dzwiekéw jest tym,
czym dla jezyka naturalnego stowo ,tak” lub ,nie”. Z drugiej natomiast strony, rodzi to
takze inne watpliwosci. Oznaczenie Koninklijke Philips N.V. nalezy uzna¢ za powszechnie
rozpoznawalne w wariancie, w ktérym wykonywane jest ono na dzwonkach. Jak juz jednak
wskazano, zgodng z zapisem realizacjg zarejestrowanego zapisu graficznego bedzie takze
realizacja na kazdym innym instrumencie, np. trgbce czy organach. Z perspektywy prze-
cietnego odbiorcy — a to ona powinna w pierwszym rzedzie determinowac ocene zaist-
nienia ewentualnego naruszenia — takie wykonanie bytoby niewatpliwie inne niz faktycznie
wykorzystywane przez przedsiebiorce w obrocie. Zagadnienie positkowego stosowania
uzywanych przez przedsiebiorcéw w obrocie nagran dla celéw oceny podobienstwa znaku
przeciwstawianego z zarejestrowanym znakiem ujetym w formie graficznego zapisu nuto-
wego pozostaje jednak poza zakresem niniejszego tekstu. Niemniej wydaje sie zasadne
podjecie w tym zakresie gtebszych rozwazan.

Komu przystuguja prawa do zapisu nutowego?

Zapis nutowy muzycznego znaku towarowego od razu przywodzi na mysl
utwor w rozumieniu ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych'.
W doktrynie nie budzi watpliwosci, ze zbieg prawa autorskiego oraz prawa z rejestracji
w jednym obiekcie bedgcym znakiem towarowym jest mozliwy i zdarza sie czesto'. Nale-
zatoby wiec przyjaé, ze rejestracje znaku muzycznego na podstawie jego zapisu graficz-
nego powinno poprzedzi¢ zawarcie odpowiedniej umowy z twdrcg oznaczenia, zwtaszcza
ze zarowno sam akt dokonania rejestracji, jak i dalsze korzystanie ze znaku towarowego
niewatpliwie uznad nalezy za korzystanie z okreslonych praw majatkowych do utworu. Czy
jednak kazdy muzyczny znak towarowy bedzie utworem?

12 Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 (dalej: pr. aut.).
13 J. Kepinski, Czy znak towarowy moze byc utworem?, ,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015/2, s. 177-191.
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Wydaje sie, ze na tak postawione pytanie nalezy udzieli¢ odpowiedzi negatywnej.
Wynika ona z samej istoty znaku towarowego, ktérego zasadniczg funkcjg jest odroznianie
towarow (ustug) jednego przedsiebiorcy od towardw (ustug) innego przedsiebiorcy. Powo-
duje to, ze oznaczenia takie traktowac nalezy jako swego rodzaju komunikaty's. Trzeba
przy tym zaznaczy¢, ze komunikat, by mégt realizowac swoja funkcje, powinien by¢ przede
wszystkim jasny i zrozumiaty dla odbiorcy, a w przypadku znakéw towarowych dodatkowo
na tyle charakterystyczny, by posiadat ceche odréznialnosci. Wszystkie te elementy stoja
w pewnej opozycji do jednej z konstytutywnych cech utworu, wyrazonej wprost w tresci
art. 1 ust. 1 pr. aut., a mianowicie indywidualnosci i twoérczosci. Zbyt oryginalne i skompli-
kowane oznaczenie nie bedzie realizowac zasadniczych funkgji znaku towarowego. Z reguty
nie bedzie mie¢ to jednak wiekszego znaczenia, bowiem dla uznania, ze dany obiekt jest
utworem wystarczajgce jest stwierdzenie wystepowania w nim pierwiastka indywidual-
nego chociazby w minimalnym zakresie'>. Realnego ksztattu problem ten moze natomiast
nabra¢ w przypadku oznaczen bardzo krétkich, opartych na pojedynczych strukturach, jak
np. przywotane powyzej oznaczenie Koninklijke Philips N.V. Jak juz zasygnalizowano, tak
krotkie sekwencje uzna¢ mozna za odpowiedniki sylab badz krotkich stow w jezykach natu-
ralnych, co kaze poda¢ w watpliwos¢ ich indywidualny i tworczy charakter. Za inny znany
przyktad oznaczenia, ktéremu trudno, ze wzgledu na jego bardzo prostg strukture, nada¢
cechy indywidualnosci i twérczosci, uzna¢ mozna sygnat zarejestrowany na rzecz Deutsche
Telekom AG (EUTM nr 001416858), ztozony zaledwie z pieciu dzwiekéw. Niemniej jednak,
ze wzgledu na potencjalne konsekwencje finansowe, przedsiebiorca dokonujacy rejestracji
znaku muzycznego na podstawie jego zapisu hutowego, kazdorazowo powinien rozwazyc
istnienie przystugujgcego do oznaczenia prawa autorskiego, z uwzglednieniem tego, ze
moze ono rowniez przyjac¢ forme wielopodmiotowg — wspottworczosci.

Co chroni nagranie?

Z perspektywy powyzej przedstawionych rozwazan nalezatoby uzna¢, ze nagranie
stanowi jeden z mozliwych wariantéw realizacji zapisu nutowego, bedacego w swej
istocie utrwaleniem pewnej abstrakcyjnej koncepcji dzwiekowej. Mogtoby to prowadzi¢
do konkluzji, ze udzielona na takiej podstawie ochrona jest wezsza niz w przypadku tej,
ktéra gwarantuje zapis nutowy. Nalezy jednak zauwazy¢, ze konstatacja ta dotyczy¢ bedzie
zasadniczo jedynie pewnych elementéw oznaczenia, tj. przede wszystkim melodii i rytmiki
oraz ewentualnie harmonii, czyli tych elementéw dziefa muzycznego, ktére mozna uznac za
determinujgce charakterystyczny ksztatt oznaczenia i ktére zarazem dajg sie jednoznacznie
zanotowac (oryginalna barwa, jak juz wspomniano, z reguty bedzie niezapisywalna, nato-
miast dynamika, agogika bedg mie¢ charakter wtdrny, o marginalnym znaczeniu z perspek-
tywy odroznialnosci znaku). Co wiecej, w Swietle przywotanego juz powyzej stanowiska
orzecznictwa, zgodnie z ktérym zaréwno catos¢, jak i poszczegolne elementy znaku,
w ramach ktérego mozna wyrézni¢ samodzielne skiadowe, mogg podlegac ochronie, nie
mozna wykluczy¢ sytuacji, w ktorej wykorzystanie nagranej melodii, niezaleznie od innych
ujetych w nim elementow (w szczegolnosci barwy) stanowi¢ bedzie naruszenie prawa
wytacznego. Co oczywiste, punktem wyjscia dla poréwnania podobienstwa nie bedzie to,
co zostafo zapisane wraz z hipotetycznymi tegoz realizacjami, lecz konkretne utrwalenie.

14 Wyrok WSA w Warszawie z 5.03.2014 r., VIIl SA/Wa 141/14, LEX nr 1472120.
5 Wyrok SA w Warszawie z 8.02.2018 r., VI ACa 1275/16, LEX nr 2533335.
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Sitg rzeczy melodia bedzie wiec w takim przypadku postrzegana w wezszym zakresie,
bowiem z uwzglednieniem scisle okreslonej barwy.

Przyktadem obrazujacym to swoiste ograniczenie ochrony melodii moze by¢ znak
zarejestrowany na podstawie nagrania na rzecz Paris Bedding (EUTM nr 017897782). Jest
to w swej istocie krotka melodia zrealizowana przez zespét instrumentédw smyczkowych
grajacych pizzicato (bez smyczkdéw, szarpigc struny). Bez trudu databy sie ona utrwali¢
za pomocg dos¢ precyzyjnego zapisu nutowego i wowczas, co do zasady, wykorzystanie
samej wielodzwiekowej melodii nie budzitoby watpliwosci co do podobienstwa. Nagranie
powoduje jednak, ze catos¢ ujeta jest w konkretne ramy scisle okreslonego brzmienia.
Jest ono w tym przypadku na tyle charakterystyczne, ze niewatpliwie bedzie mie¢ wptyw
na percepcje przecietnego odbiorcy. Tym samym mogtoby sie zdarzy¢ tak, ze niektére
wykonania bedg poczytywane za podobne, czy nawet identyczne, natomiast inne, mimo
zachowania struktury melodycznej, juz nie. Do pierwszej z grup nalezatoby zaliczy¢ tego
rodzaju realizacje, w ktérych wykorzystane instrumentarium jest zblizone co do kolorystyki
z zespotem instrumentéw smyczkowych grajacych pizzicato. Efekt taki mogtby dac np.
fortepian z wykorzystanym pedatem piano nadajagcym mu delikatniejszej, cieplejszej barwy.
Natomiast za przyktad reprezentujacy drugg z wymienionych kategorii uzna¢ mozna np.
zespot trgbek lub innych instrumentéw o jaskrawym, intensywnym brzmieniu. Oczywiscie
nie jest wykluczone, ze podobienstwo melodii bytoby dostrzegalne takze w tym drugim
przypadku, prawdopodobienstwo takiej oceny, z uwzglednieniem perspektywy przeciet-
nego odbiorcy, jest jednak zdecydowanie mniejsze.

Uwiktanie barwy w bezposrednig percepcje znaku zarejestrowanego na
podstawie nagrania ma jednak takze druga strone — element ten moze sie sta¢ samo-
dzielnym przedmiotem ochrony. Pozwoli to, z jednej strony, uzyska¢ prawo wytaczne
na znaki typu THX sound effect, z drugiej strony, rozszerzy ochrone takze w przypadku
wykorzystujacych okreslong melodie oznaczen opartych na brzmieniu syntetycznym.
Adekwatnymi przyktadami obrazujacymi te drugg sytuacje sa oznaczenia zarejestro-
wane na rzecz LG Electronics INC., bedace w praktyce odgtosami wydawanymi przez
pralki (EUTM nr 017981129, 017981124, 017981131). Kazdy z nich oparty jest na
innej melodii, taczy je jednak stosunkowa prostota strukturalna. Tym, co zdaje sie
powodowac, ze znaki te sq charakterystyczne, a przez to pozwalaja na odréznienie
pralek LG Electronics INC. od pralek innych producentéw, jest jednak kazdorazowo
wykorzystana intensywna, jaskrawa barwa, uzyskiwana w sposéb w petni syntetyczny, co
nadaje jej ,elektronicznego” charakteru. Jej specyfika uniemozliwitaby jej zapis nutowy,
co znaczgco ograniczytoby zakres udzielonej ochrony. Juz prima facie mozna bowiem
stwierdzi¢, ze gdyby inny przedsiebiorca zdecydowat sie na zainstalowanie w swych
urzadzeniach identycznie brzmigcego dzwieku, realizujgcego inng melodie, to zarzut
naruszenia prawa wytgcznego z duzym prawdopodobienstwem bytby zasadny.

Zakres mozliwych do ujecia w rejestrowanym na podstawie nagrania ozna-
czeniu elementdéw nie ogranicza sie jednak wytgcznie do barwy rozumianej w sposéb
Scisty, a obejmuje takze inne elementy wykonawcze. W konsekwencji daje to mozliwosc
uzyskania ochrony na scisle okreslong interpretacje, uwzgledniajaca nie tylko mozliwosci
techniczne poszczegdlnych muzykoéw, ale takze ich ekspresje. Przyktadem takiego znaku
jest oznaczenie De Simone & Partners S.p.A. (EUTM nr 01788787854), w odniesieniu do
ktérego mozna przyjgé, ze ochrona udzielona zostata nie tylko na okreslong melodie,
harmonie oraz barwe, ale takze na nieco psychodeliczng stylistyke catego utworu,
skadinad dobrze obrazujaca chroniong kategorie towarow (alkohole).
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Komu przystugujg prawa do nagrania?

O ile przedmiot ochrony uzyskiwany na podstawie rejestracji nagrania muzycznego
znaku towarowego jest fatwiej uchwytny niz w przypadku rejestracji jego graficznej repre-
zentacji, o tyle kwestia przystugujacych do niego praw innych niz prawo z rejestracji jest
zdecydowanie bardziej skomplikowana. Wynika to z faktu, ktéry juz wczesniej sygnalizo-
wano: nagranie pozostaje w pewnym zwigzku z nagrywanym utworem, co w konsekwengji
powoduje, ze jest ono egzemplifikacjg pewnego procesu, na ktoéry sktada sie stworzenie
oznaczenia (co moze zostac utrwalone ,,na papierze”), jego wykonanie i w koncu utrwalenie
w formie nagrania. We wszystkich tych etapach moga bra¢ udziat inne osoby i wszystkim
im przystugiwac bedg odrebnie uregulowane w pr. aut. uprawnienia.

Najkrétszego komentarza wymaga przy tym pierwszy etap. Zasadniczo mozna do
niego odnie$¢ wszystkie uwagi poczynione juz weczesniej w odniesieniu do praw przystugu-
jacych do graficznego zapisu oznaczenia, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku nagrania nie
jest konieczne rozpisywanie realizowanego utworu w formie partytury. Nalezy jednak zazna-
czy¢, ze fakt, iz ustalenie danej kompozycji dokona sie dopiero w wykonaniu, nie umniejsza
praw tworcy wynikajacych z przepiséw pr. aut. — niezbedne do powstania ochrony praw-
noautorskiej uzewnetrznienie intencji tworcy moze sie bowiem odby¢ w dowolnej, postrze-
galnej zmystowo formie. Uzupetnienia wymaga takze kwestia tego, kto moze by¢ tworcag
tego rodzaju obiektu. Jak juz wczesniej sygnalizowano, w odniesieniu do tego rodzaju
prawa mozliwe jest wystapienie wielopodmiotowosci. Moze sie ona odnosi¢ do wspot-
tworcow catego utworu, ale takze poszczegoélnych jego elementéw. Podobnie bowiem,
jak moga one stanowi¢ przedmiot na swdj sposdb odrebnej ochrony z tytutu udzielonego
prawa wyfacznego, tak samo moga by¢ chronione przystugujacym réznym osobom prawem
autorskim'. W tym kontekscie szczegdlnie istotna jest rola barwy. Jezeli rejestrowany znak
z perspektywy melodycznej nie stanowi utworu ze wskazanym juz wczesniej przyczyn, lecz
jego indywidualny, odréznialny charakter wynika ze specyficznej barwy, to osoba, ktéra stoi
za jej autorstwem, uznana powinna by¢ za twoérce w rozumieniu pr. aut. ze wszystkimi tego
cywilnoprawnymi konsekwencjami.

W zakresie drugiego etapu produkcji nagrania rozwazy¢ nalezy istnienie prawa
do artystycznego wykonania. Podobnie jak w przypadku prawa autorskiego, w pierwszej
kolejnosci nalezy postawic pytanie, czy przystugiwac ono bedzie wszystkim wykonawcom,
w kazdym przypadku. Zgodnie z literalnym brzmienie art. 85 ust. 1 pr. aut., ochrone uzyskaja
jedynie takie osoby, ktére realizujg utwor lub dzieto sztuki ludowej. Prawo do artystycznego
wykonania nie powstanie wiec w sytuacji, w ktérej sam znak towarowy nie bedzie podlegat
ochronie prawnoautorskiej. Po drugie, art. 85 ust. 2 pr. aut. wytgcza spod ochrony wyko-
nania nietworcze. Ceche te nosi¢ beda aktywnosci co prawda przyczyniajace sie do reali-
zacji danego dzieta, majace jednakze charakter wytacznie techniczny'. Przenoszac to na
grunt muzycznych znakéw towarowych, nalezy przyja¢, ze nie beda objete ochrong wyko-
nania tak dalece podlegajace wskazéwkom kompozytora, ze ich charakter bedzie wytacznie
odtworczy, pozbawiony jakiejkolwiek interpretacji w jakimkolwiek zakresie. Mimo ze sytu-
acja taka wydaje sie mato prawdopodobna, to jednakze moze wystapi¢ np. w przypadku
znaku uzyskiwanego za pomoca brzmier generowanych syntetycznie. W takim przypadku

6 A. Sewerynik, Ochrona elementdéw skfadowych utworu muzycznego, ,Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego” 2013/2,
s. 21-32.

17 K. Kurosz, Artystyczne wykonanie jako przedmiot ochrony — uwagi na tle najnowszego orzecznictwa sagdowego, ,Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z Prawa Wtasnosci Intelektualnej” 2015/130, s. 26-45.
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rola wykonawcy ograniczy sie z reguty do odpowiedniego ustawienia maszyny, ewentualnie
wprowadzenia do niej algorytmu.

Poza powyzszymi, okreslonymi wprost w tresci przepisow sytuacjami, w ktorych
prawo do artystycznego wykonania nie powstanie, nalezy rozwazy¢ rowniez sytuacje wynika-
jace z obecnej w doktrynie interpretacji terminu ,,artystyczny”. Przyjmuje sie, ze dla uznania
danej aktywnosci za wykonanie artystyczne, niezbedne jest przyjecie, iz okreslona osoba
realizuje utwor w sposéb umozliwiajacy jego odbior osobom trzecim (publicznosci) w tzw.
kontekscie artystycznym’®. Kontekst artystyczny powinien by¢ przy tym ujmowany przez
pryzmat tego, w jaki sposdb dang aktywnos¢ postrzegajg jej odbiorcy i jaki jest postrzegany
przez nich cel jej percepcji'®. W swietle funkcji znakéw towarowych rodzi to istotng watpli-
wos¢: stuzg one komunikowaniu konsumentowi o pochodzeniu danego towaru (ustugi) od
okreslonego przedsiebiorcy, co stoi w sprzecznosci ze wskazang powyzej koncepcjg. Nawet
jezeli obcowanie z takim oznaczeniem niejako przy okazji wywotywac bedzie wrazenia arty-
styczne, to w doktrynie przyjmuje sie, ze decydujacy winien by¢ dominujacy cel danego
wykonania?’. Najprostszg konkluzjg bytoby wiec uznanie, ze zadne wykonanie oznaczenia
mogacego by¢é muzycznym znakiem towarowym nie podlega ochronie z tytutu praw
pokrewnych. Ze stwierdzeniem takim trudno sie jednak zgodzi¢. Przeciw niemu przemawia
przede wszystkim fakt, ze dane oznaczenie moze by¢ wykonywane zaréwno z bezposrednig
intencja wykorzystania go w ,,celach marketingowych”, jak i w zupetnie innym celu. W tym
drugim przypadku, jezeli pierwotng intencjg byto ,artystyczne” wykorzystywanie danego
wykonania, nie bedzie budzi¢ watpliwosci, ze prawo wykonawcy powstafo i powinno by¢
chronione, w tym poprzez nabycie praw do niego przez przedsiebiorce chcacego korzystad
z niego jako ze znaku towarowego. W konsekwencji przypisanie nadmiernej wagi ,arty-
stycznemu” kontekstowi prowadzi¢ bedzie do nieuzasadnionego uprzywilejowania jednej
kategorii wykonawcow (zbywajacych juz ustalone wykonanie) w stosunku do drugiej (reali-
zujacych wykonanie na zlecenie przedsiebiorcy). Wydaje sie wiec, ze koncepcja ta mimo swej
prostoty nie przystaje do realiéw rynkowych i jako taka nie powinna by¢ brana pod uwage.

W konsekwencji nalezy przyjac, ze co do zasady, jezeli nagrywane oznaczenie
bedzie utworem w rozumieniu przepiséw pr. aut., to w przypadku dokonywania jego reje-
stracji w takiej formie, bedzie stanowito ono réwniez przedmiot ochrony z tytutu praw
do artystycznego wykonania, ktére, podobnie jak prawo autorskie, moze przybra¢ postac
wielopodmiotowa.

W koncu, ostatnim prawem, ktére przystugiwac bedzie do nagrania jest uregu-
lowane w art. 94 i n. pr. aut. prawo do fonogramu. Jego podmiotem jest producent,
czyli osoba, pod ktérej nazwiskiem po raz pierwszy dokonano utrwalenia danego wyko-
nania. Z perspektywy praktycznej istotne jest to, ze czestokro¢ producentem bedzie sam
przedsiebiorca, chcacy korzystad z danego oznaczenia, co bedzie mie¢ miejsce zwtaszcza
woéweczas, gdy dane oznaczenie realizowane bedzie od podstaw na jego wyrazne zlecenie.
Nie spowoduje to jednak, ze uzyska on kosztem pozostatych uczestnikdw procesu kreacji
nagrania jakies nadrzedne prawa. Wynika to z faktu, ze uprawnienia twércy, wykonawcy
i producenta sg od siebie niezalezne i nie naruszajg sie nawzajem, co wynika wprost
z tresci art. 88 oraz art. 94 ust. 4 pr. aut. W doktrynie zasadnie przyjmuje sie przy tym, iz
ta odrebnos¢ wszystkich opisanych praw wynika wprost z faktu, ze chronig one odrebne

18 K. Kurosz, Artystyczne..., s. 26-45.
19 K. Kurosz, Artystyczne..., s. 26-45.
20 K. Kurosz, Artystyczne..., s. 26-45.
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przedmioty, tj. odpowiednio utwor, wykonanie i nagranie?'. Z perspektywy praktycznej
prowadzi to jednak do sytuacji, w ktérej nastepuje kumulacja wszystkich tych praw
w jednym obiekcie, ktéry przedsiebiorcy ma postuzy¢ za podstawe uzyskania prawa
wytacznego. Nalezy wiec przyjgé, ze dla unikniecia ryzyka zwigzanego ze sprzeciwem
lub wnioskiem o stwierdzenie niewaznosci znaku, w takim przypadku konieczne bedzie
zawarcie stosownych umow, czy to o przeniesienie praw, czy to o udzielenie licencji, ze
wszystkimi wspotautorami nagrania.

Podsumowanie

Z powyzszych rozwazan wytania sie zasadniczy wniosek: rejestracje muzycznego
znaku towarowego na podstawie jego zapisu nutowego i na podstawie nagrania poczy-
tywac nalezy jako odrebne z perspektywy prawnej czynnosci. Ich odmiennos¢ przejawiac
sie bedzie przede wszystkim w przedmiocie udzielanej ochrony. W pierwszym przypadku
bedzie nim zapis muzyczny, w drugim natomiast $cisle okreslone nagranie i to tak okre-
slone obiekty stanowi¢ bedg punkt wyjscia dla rozwazan dotyczacych m.in. ewentualnych
naruszen. Jednoczesnie, specyfika muzyki powoduje, ze zadnego z tych sposobow reje-
stracji nie nalezy traktowac jako per se korzystniejszego dla przedsiebiorcy ubiegajgcego
sie 0 ochrone. Ich specyfika powoduje bowiem, ze nadaja sie do rejestracji r6znego typu
znakéw. W przypadku gdy kwintesencjg danego oznaczenia jest wykorzystana w nim
melodia, adekwatny zakres ochrony zapewni przede wszystkim zapis nutowy, obejmujacy
swa trescig wszystkie jej realizacje. Natomiast gdy to charakterystyczna barwa dzwieku
badZz ekspresja wykonawcza determinujg odréznialnos¢ danego dzieta muzycznego,
nalezatoby wybrac rejestracje na podstawie nagrania. Jednoczesnie odrebnosci notacji
muzycznej oraz nagrania powoduja, ze w obu tych przypadkach, chcac zabezpieczyc sie
przed ewentualnym sprzeciwem badz wnioskiem o stwierdzenie niewaznosci, przedsie-
biorca powinien zawrze¢ stosowne umowy z odmienne ustalonym kregiem autorow:
samym tworcg danego dzieta, w przypadku zapisu nutowego, oraz twdrcg, wykonawcg
i producentem, gdy podstawe rejestracji ma stanowic nagranie.

Niniejszy tekst nie wyczerpuje wszystkich probleméw dotyczacych podjetego
zagadnienia. Nalezy bowiem zwréci¢ uwage, ze jest ono obszerne, a uregulowanie
wprost mozliwosci rejestracji znaku na podstawie nagrania niewatpliwie zwiekszy ilos¢
tego rodzaju oznaczen, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do wynikniecia nowych,
nieujetych powyzej problemoéw natury tak teoretycznej, jak i praktycznej.

21 N. Ghazal, Problem relacji pomiedzy majgtkowymi prawami autorskimi a prawami pokrewnymi, ,Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z Prawa Wtasnosci Intelektualnej” 2012/2, s. 5-16.
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Innovation Box (IP Box) — nowa zacheta
podatkowa dla innowacyjnych przedsiebiorstw

1. Wstep

Innovation Box, znane réwniez pod nazwg IP Box, to zacheta podatkowa,
ktéra w polskim systemie prawnym obowigzuje poczawszy od 1.01.2019 r. na
podstawie znowelizowanych przepiséw ustawy o podatku dochodowym od oséb fizycz-
nych (PIT), a takze ustawy o podatku dochodowym od oséb prawnych (CIT)". Giéwnym
celem wprowadzonego rozwigzania jest zwiekszenie atrakcyjnosci podejmowania dzia-
talnosci badawczo-rozwojowej w Polsce przez polskie i zagraniczne przedsiebiorstwa, jak
rowniez intensyfikacja dziatan przedsiebiorcéw w zakresie ochrony wtasnosci intelektu-
alnej jako potencjalnego zrédta przychodow.

Nalezy podkresli¢, ze idea zachet podatkowych jest znana i stosowana przez rézne
kraje. Proponowane rozwigzania obejmuja dwa zasadnicze rodzaje instrumentéw wsparcia:

* dotyczace poczatkowych etapow procesu innowacyjnego poprzez obnizenie

podatkowych kosztow wktadu w badania i rozwéj oraz

e odnoszace sie do koncowych etapdéw tego procesu poprzez zmniejszenie

obcigzen zwigzanych z przychodami wynikajacymi z przeprowadzonych
prac badawczo-rozwojowych?.

W polskim porzadku prawnym od kilku lat jako przejaw pierwszej wspo-
mnianej wyzej formy wsparcia funkcjonuje ulga na badania i rozwoéj (B+R)?, ktéra
pozwala przedsiebiorcom na dodatkowe odliczenie (100% lub 150% dla przedsie-
biorstw posiadajacych status Centrum B+R) od podstawy opodatkowania czesci
wydatkow (tzw. kosztow kwalifikowanych) poniesionych w zwigzku z realizowanymi
pracami badawczo-rozwojowymi (B+R).

1 Ustawa z 23.10.2018 r. 0 zmianie ustawy o podatku dochodowym od oséb fizycznych, ustawy o podatku dochodowym
od 0s6b prawnych, ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193).

2 G. Guenter, Patent Boxes: A primer, ,,Congressional Research Service” 2017.

3 Por. art. 18d ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od o0s6b prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.).
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Innovation Box stanowi natomiast odzwierciedlenie drugiej z wyzej wymienionych
form wsparcia, odnoszacej sie do zmniejszenia obcigzen zwigzanych z dochodami wyni-
kajacymi z podejmowania dziatalnosci innowacyjnej. Wedtug stanowiska ustawodawcy,
przedmiotowa zacheta, obok innych aktualnie funkcjonujgcych instrumentéw wsparcia,
ma stanowi¢ ,,swoiste «zamkniecie» tancucha wartosci zwigzanego z procesem tworzenia
i komercjalizacji innowacyjnych rozwigzan bedacych efektem prac badawczo-rozwojowych.
(...) ulga bedzie petni¢ funkcje retencyjng dla innowacyjnych rozwigzan i w rezultacie ma
zapobiegac lokowaniu przez przedsiebiorcow posiadanych praw wtasnosci intelektualnej
w krajach, ktore oferujg nizsze opodatkowanie dla firm uzyskujgcych przychody z komer-
cjalizacji tychze praw™.

Warto podkresli¢, ze w polskim porzadku prawnym jest to rozwigzanie
zupetnie nowe, jednak doswiadczenia m.in. z wybranych krajéw Europy Zachodniej,
gdzie podobne zachety juz funkcjonuja, wskazuja, ze moze stanowic istotnych czynnik
do podejmowania dziatarh innowacyjnych przez przedsiebiorstwa. Przyktadowo podobne
rozwigzania zostaty wdrozone m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburgu,
Stowacji, Francji czy na Wegrzech, pod réznymi nazwami, jak np. Patent Box, Intellectual
Property Box, IP Box czy Knowledge Development Box. Stosowane w tych krajach rozwia-
zania polegajg na opodatkowaniu dochodéw z praw wtasnosci intelektualnej obnizong
stawka podatkowsa (np. w Wielkiej Brytanii — 10%) czy zwolnieniu czesci tych dochodow
z opodatkowania (np. 80% w Luksemburgu)®.

Nalezy wskazad, ze regulacje w zakresie zachet podatkowych zwigzanych z prefe-
rencyjnym opodatkowaniem praw wtasnosci intelektualnej muszg byc¢ spojne z wypracowa-
nymi przez OECD Wytycznymi w ramach inicjatywy Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS), zawartymi w raporcie dotyczacym Dziatania nr 5 — Efektywne zwalczanie szkodli-
wych praktyk podatkowych przy uwzglednieniu transparentnosci i rzeczywistej dziatalnosci
podatnikéw®. Przedmiotowe wytyczne prezentuja m.in. koniecznos¢ zastosowania tzw.
podejscia nexus (Modified Nexus Approach), ktére znajduje odzwierciedlenie w obowigzku
zachowania zwigzku miedzy poniesionymi kosztami na dziatalno$¢ badawczo-rozwojowa,
prawami wiasnosci intelektualnej oraz generowanym dochodem z tych praw.

Niniejsza publikacja wskazuje podstawowe informacje i zatozenia dla funkcjono-
wania zachety Innovation Box (IP Box) w polskim porzadku prawnym wedle stanu praw-
nego okreslonego na pazdziernik 2019 r. Nalezy przy tym wskazac, ze z uwagi na nowos¢
regulacji linia interpretacyjna oraz orzecznicza majaca na celu okreslenie sposobu stoso-
wania w praktyce przedmiotowej regulacji bedzie sie dopiero tworzy<.

2. Istota Innovation Box (IP Box)

Wdrozone w polskim systemie rozwigzanie Innovation Box (IP Box) polega
na preferencyjnym opodatkowaniu stawka podatkowa w wysokosci 5% dochodow

4 Uzasadnienie do projektu z 24.08.2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 0séb fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od oséb prawnych, ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektérych innych ustaw, VIl kadencja,
druk sejm. nr 2860.

5 Innovation Box — Mechanizm dziatania. Przeglad aktualnych rozwigzari w Europie, Warszawa, czerwiec 2018 r., https://
koalicjadlainnowacji.pl/wp-content/uploads/2018/06/Raport_Innovation_Box_KPI_Crido.pdf (dostep: 24.10.2019 r.).

6 Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 — 2015 Final
Report, In series: OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, https:/www.oecd.org/tax/countering-harmful-tax-
practices-more-effectively-taking-into-account-transparency-and-substance-action-5-2015-final-report-9789264241190-en.
htm (dostep: 24.10.2019 r.).
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uzyskiwanych przez podatnika z praw wtasnosci intelektualnej, ktérych podatnik jest
wiascicielem, wspoétwiascicielem, uzytkownikiem lub w okreslonych przepisami ustawy
podatkowej przypadkach posiada prawa do korzystania z nich na podstawie licen-
cyjnej. Prawa wtasnosci intelektualnej, ktére umozliwiajg skorzystanie z tych preferencji,
wskazane w ustawowym katalogu zamknietym, powinny by¢ chronione na podstawie
obowigzujgcego prawa krajowego lub miedzynarodowego (tzw. kwalifikowane IP).

Przedmiotowa zacheta podatkowa jest skierowania do wszystkich podatnikow
PIT oraz CIT, ktérzy prowadza dziatalnos¢ badawczo-rozwojowa (B+R) i osiagaja
dochody z kwalifikowanych praw wtasnosci intelektualnej. Preferencja moze miec
takze zastosowanie do zagranicznego podatnika osiggajacego dochody na terytorium
Polski z prowadzenia dziatalnosci gospodarczej za posrednictwem potozonego w Polsce
statego zakfadu. Dla mozliwosci skorzystania z preferencji nie ma réwniez znaczenia
wielkos$¢ przedsiebiorstwa — jest to rozwigzanie dostepne zaréwno dla mikro-, matych,
$rednich, jak i duzych przedsiebiorstw.

Nalezy podkresli¢, ze podatnik, ktéry chciatby skorzystaé z preferencji, jest
zobowigzany do prowadzenia szczegdtowej ewidencji rachunkowej w sposéb umozli-
wiajacy, zgodnie ze wspomnianym wczesniej podejsciem nexus, powigzanie ponoszo-
nych kosztéw prac badawczo-rozwojowych z posiadanymi kwalifikowanymi IP oraz
dochodami uzyskiwanymi z tego tytutu.

Tym samym, w celu skorzystania z Innovation Box (IP Box), konieczne jest spet-
nienie kilku podstawowych warunkéw, w tym zwtaszcza:

* prowadzenie przez przedsiebiorce dziatalnosci B+R bezposrednio zwia-

zanej z wytworzeniem, rozwinieciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP,

* objecie wynikéw przeprowadzonych prac B+R ochrona praw wtasnosci

intelektualnej w jednej z form okreslonego w katalogu zamknietym kwali-
fikowanych IP,

*  uzyskiwanie dochoddéw z kwalifikowanych IP podlegajgcych opodatkowaniu,

* wiasciwe wyliczenie wartosci kwalifikowanego dochodu w oparciu o tzw.

wskaznik nexus.

Co wiecej, istotne jest wtasciwe nastepstwo zdarzen wskazujace, ze w wyniku
przeprowadzenia prac B+R wytworzono, rozwinieto lub ulepszono kwalifikowane IP.
Nastepnie jest uzyskiwany dochéd z tego tytutu, ktory podlega wtasciwej kalkulacji przy
wykorzystaniu wskaznika nexus.

3. Definicja dziatalnosci badawczo-rozwojowej (B+R)

W celu skorzystania z Innovation Box (IP Box) konieczne jest prowadzenie przez
przedsiebiorce dziatalnosci badawczo-rozwojowej bezposrednio zwigzanej z wytwo-
rzeniem, rozwinieciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP. Przedsiebiorca moze taka
dziatalnos$¢ prowadzi¢ samodzielnie albo prowadzi¢ jg w przy wykorzystaniu wynikéw
prac B+R nabytych od innych podmiotow (w tym podmiotéw powigzanych).

Ustawy o podatkach dochodowych (CIT/PIT) definiujg dziatalno$¢ B+R’ jako
dziatalnosc¢ tworcza obejmujaca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana

7 Art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od oséb prawnych oraz art. 5a pkt 38 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku
dochodowym od o0séb fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).
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w sposOb systematyczny w celu zwiekszenia zasobow wiedzy oraz wykorzystania
zasobéw wiedzy do tworzenia nowych zastosowan. W celu okreslenia, czym sg owe
badania naukowe i prace rozwojowe, ustawodawca odwotat sie do przepiséw ustawy
2 20.07.2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce?, ktére w art. 4 wskazuja, ze:
Badania naukowe dzielg sie na:
* badania podstawowe - czyli prace empiryczne lub teoretyczne, majace
na celu przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk
i obserwowalnych faktow bez nastawienia na bezposrednie zastosowanie
komercyjne;
* badania aplikacyjne — majace na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umie-
jetnosci, nastawione na opracowywanie nowych produktow, proceséw lub
ustug lub wprowadzanie do nich znaczacych ulepszen.

Prace rozwojowe s3 dziatalnoscig obejmujacg nabywanie, taczenie, ksztatto-
wanie i wykorzystywanie dostepnej aktualnie wiedzy i umiejetnosci, w tym w zakresie
narzedzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projek-
towania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktéw, proceséw lub
ustug, z wytgczeniem dziatalnosci obejmujacej rutynowe i okresowe zmiany wprowa-
dzane do nich, nawet jezeli takie zmiany maja charakter ulepszen.

Z punktu widzenia dziatalnosci przedsiebiorstw, ktére nastawione sg na
komercyjne wykorzystanie uzyskiwanych wynikdw, najistotniejsze sg definicje badan
aplikacyjnych oraz prac rozwojowych. Tego rodzaju prace B+R zasadniczo prowadza
do uzyskania innowacji produktowej lub procesowej, ktéra moze znalez¢ zastosowanie
gospodarcze.

4. Katalog kwalifikowanych IP

Aby skorzystac z preferencyjnego opodatkowania, opracowane w toku prac
B+R rozwigzanie musi by¢ chronione co najmniej jednym z ustawowo okreslonych
w zamknietym katalogu praw, tzw. kwalifikowanych IP, takich jak:
* patent,
e prawo ochronne na wzér uzytkowy,
* prawo z rejestracji wzoru przemystowego,
* prawo z rejestracji topografii uktadu scalonego,
* dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt
ochrony roslin,
* prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weteryna-
ryjnego dopuszczonych do obrotu,
* wylgczne prawo, o ktéorym mowa w ustawie z 26.06.2003 r. o ochronie
prawnej odmian roslin®,
* autorskie prawo do programu komputerowego.

Nalezy podkresli¢, ze podatnik ma mozliwos¢ korzystania z preferencji Inno-
vation Box (IP Box) przez caty okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych IP.

8 Dz.U. poz. 1668 ze zm.
9 Dz.U.z2018r. poz. 432.



Innovation Box (IP Box) — nowa zacheta podatkowa dla innowacyjnych przedsiebiorstw

W przypadku tych rozwigzan, ktére podlegajg procedurze zgtoszenia/rejestracji, podatnik
moze skorzystac z preferencji podatkowej od momentu zgtoszenia lub ztozenia wniosku
o rejestracje do wifasciwego organu z ekspektatywa uzyskania ochrony rozwigzania.
Jednak jezeli ochrona nie zostanie przyznana, podatnik zobowigzany jest do opodatko-
wania kwalifikowanych dochodéw na zasadach ogoélinych.

Podatnik moze uzyskiwac¢ dochody z kilku kwalifikowanych IP. Wéwczas
podstawg opodatkowania jest suma kwalifikowanych dochodéw z kwalifikowanych IP.
Ustawodawca przewidziat, ze w przypadku gdy nie jest mozliwe ustalenie dochodu przy-
padajgcego na poszczegdlne kwalifikowane IP, podatnik moze obliczy¢ kwalifikowany
dochéd z kwalifikowanego IP dla tego samego rodzaju produktu lub ustugi, lub dla tej
samej grupy produktow lub ustug, w ktérych zostato wykorzystane kwalifikowane IP.

Ustawodawca przewidziat réwniez sytuacje, w ktérej przedsiebiorca wykazuje
strate z kwalifikowanego IP. W takim przypadku o wysoko$¢ straty z kwalifikowanych
IP poniesionej w roku podatkowym obniza sie dochdd osiggniety w najblizszych kolejno
nastepujacych po sobie 5 latach podatkowych z tego samego kwalifikowanego IP, tego
samego rodzaju produktu lub ustugi lub tej samej grupy produktéw lub ustug, w ktérych
zostato wykorzystane kwalifikowane prawo wtasnosci intelektualnej. Tym samym nie ma
mozliwosci rekompensowania strat z jednego kwalifikowanego IP dochodami z innego
kwalifikowanego IP.

W przepisach znowelizowanych ustaw podatkowych przewidziano réwniez
szczegblng mozliwos¢ skorzystania z Innovation Box (IP Box) dla dochodow z licencji
do korzystania z kwalifikowanego IP przystugujacej podatnikowi na podstawie umowy,
w ktérej zastrzezono wytgcznosc korzystania przez podatnika z tego prawa, pod warun-
kiem uprzedniego prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, ktérych
efektem jest kwalifikowane prawo wiasnosci intelektualnej, na ktére udzielono tej licencji.
Regulacja ta odnosi sie do sytuacji, w ktérej podatnik prowadzit w Polsce prace B+R
zakonczone wypracowaniem kwalifikowanego IP, a nastepnie z uwagi np. na uwarun-
kowania w grupie kapitatowej nie moze by¢ wtascicielem kwalifikowanego IP, tylko
inny podmiot w grupie, jednak posiada prawa do korzystania z kwalifikowanego IP na
podstawie licencji wytacznej, w oparciu o ktéra generuje dochody podlegajace opodat-
kowaniu. Przy takiej konstrukcji polski podatnik bedzie miat mozliwos¢ skorzystania
z preferencyjnej stawki 5%.

5. Dochéd kwalifikowany

W przepisach prawa dotyczgcych Innovation Box (IP Box) zdefiniowano
zamkniety katalog zrédet dochodéw podatnika pochodzacych z kwalifikowanego IP,
ktére moga stanowic podstawe do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania.
Wskazano, ze tego rodzaju dochdd moze by¢ osiggniety przez podatnika:

* z opfat lub naleznosci wynikajgcych z umowy licencyjnej, ktora dotyczy

kwalifikowanego prawa wtasnosci intelektualnej,

e ze sprzedazy kwalifikowanego prawa wtasnosci intelektualnej,

* z kwalifikowanego prawa wtasnosci intelektualnej uwzglednionego w cenie

sprzedazy produktu lub ustugi,

ez odszkodowania za naruszenie praw wynikajacych z kwalifikowanego

prawa wiasnosci intelektualnej, jezeli zostato uzyskane w postepowaniu
spornym, w tym postepowaniu sagdowym albo arbitrazu.
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Nalezy podkresli¢, ze dochdéd z kwalifikowanego IP ustala sie jako iloczyn
dochodu z kwalifikowanego IP osiggnietego w roku podatkowym i wskaznika obliczo-
nego wedtug specjalnego wzoru (tzw. wskaznika nexus):

(@a+ b)*1,3
a+t+b+c+d

Poszczegdlne litery oznaczajq koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a. prowadzong bezposrednio przez podatnika dziatalnos¢ B+R zwigzang
z kwalifikowanym IP,

b. nabycie wynikow prac B+R zwigzanych z kwalifikowanym IP, innych niz
wymienione w lit. d, od podmiotu niepowigzanego,

c. nabycie wynikéw prac B+R zwigzanych z kwalifikowanym IP, innych niz
wymienione w lit. d, od podmiotu powigzanego,

d. nabycie przez podatnika kwalifikowanego IP.

Gdy wartos¢ tego wskaznika jest wieksza od 1, przyjmuje sie, ze wartos¢ ta wynosi 1.

Celem zastosowania wskaznika nexus jest premiowanie podatnikow, ktérzy
samodzielnie prowadzg prace badawczo-rozwojowe lub wspierajg sie w ich prowa-
dzeniu jedynie wspotpraca z podmiotami niepowigzanymi.

Nalezy podkresli¢, ze w aktualnie obowigzujacych przepisach prawa brak kata-
logu kosztow dziatalnosci B+R, ktére maja podlegacd kalkulacji w ramach wskaznika
nexus. Istotne jest, aby byly to koszty zwigzane z dziatalnoscig B+R w rozumieniu ustaw
o podatkach dochodowych (CIT lub PIT), ktére okreslaja jedynie, ze nie zalicza sie do
nich kosztéw, ktore nie sg bezposrednio zwigzane z kwalifikowanym prawem wiasnosci
intelektualnej, w szczegdlnosci odsetek, optat finansowych oraz kosztow zwigzanych
z nieruchomosciami.

Warto rowniez wskaza¢, ze w celu kalkulacji wskaznika nexus nalezy uwzgled-
niac jedynie koszty, ktére zostaty poniesione po 1.01.2013 r., przy czym przy dokony-
waniu kalkulacji nalezy mie¢ na uwadze przepisy przejsciowe’®:

* w przypadku podatnikow, ktérzy przed 1.01.2019 r. ponosili koszty zwia-
zane z kwalifikowanymi IP, ktérych przedmiot ochrony zostat wytworzony,
rozwiniety lub ulepszony w ramach prowadzonej dziatalnosci B+R, a ktérzy
na podstawie prowadzonej ewidencji nie moga ustali¢ wysokosci kosztéw
poniesionych w ramach tej dziatalnosci, na potrzeby kalkulacji mogg przyjac
ich wartos¢ z roku podatkowego rozpoczetego po 31.12.2018 r;;

* jezeli w roku podatkowym rozpoczynajacym sie po 31.12.2018 r. podatnicy
nie ponoszg kosztoéw zwigzanych z kwalifikowanymi IP, ktorych przedmiot
ochrony zostat wytworzony, rozwiniety lub ulepszony w ramach prowa-
dzonej dziatalnosci B+R, moga uwzglednic ich wartos¢ poniesiong w latach
poprzednich, nie wczes$niej jednak niz po 31.12.2012 r.

Tym samym z powyzszych przepisow wynika, ze brak mozliwosci skalkulowania
wskaznika nexus przy uwzglednieniu kosztéw ponoszonych przed 1.01.2013 r. Nie jest

10 Art. 24 ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od oséb fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od oséb prawnych, ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektdrych innych ustaw.
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zatem w petni jasna sytuacja dotyczaca mozliwosci skorzystania z Innovation Box (IP
Box) przez podatnikéw, ktérzy aktualnie posiadajg prawa IP mieszczace sie w katalogu
kwalifikowanych IP i uzyskuja z tego tytutu dochody, jednak prace B+R prowadzace do
wypracowania kwalifikowanego IP prowadzili przed 1.01.2013 r.

6. Obowiagzki ewidencyjne

Warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania jest réwniez

wypetnienie obowigzkéw ewidencyjnych polegajacych na:

e wyodrebnieniu kazdego z kwalifikowanych IP w prowadzonych ksiegach
rachunkowych,

*  prowadzeniu ksigg rachunkowych w sposéb zapewniajacy ustalenie przy-
chodéw, kosztéw uzyskania przychodéw i dochodu (straty), przypadajacych
na kazde kwalifikowane IP,

* wyodrebnieniu kosztéw potrzebnych do wyliczenia wskaznika, przypada-
jacych na kazde kwalifikowane IP,

* dokonywaniu zapiséw w prowadzonych ksiegach rachunkowych w sposéb
zapewniajgcy ustalenie tgcznego dochodu z kwalifikowanych IP — w przy-
padku gdy podatnik wykorzystuje wiecej niz jedno kwalifikowane prawo
witasnosci intelektualnej, a w prowadzonych ksiegach rachunkowych nie
jest mozliwe spetnienie warunkéw, o ktérych mowa powyzej.

Tym samym konieczne jest wskazanie przez podatnika przychodéw osigganych
z danego kwalifikowanego IP oraz alokowanie do tych przychodéw funkcjonalnie
zwigzanych z nimi kosztéw, ktére w sposdb bezposredni i posredni przyczynity sie
do powstania tego przychodu. Zatem dochodem z kwalifikowanego IP jest nadwyzka
sumy przychoddéw osiggnieta z tego kwalifikowanego IP nad kosztami ich uzyskania
osiggnieta w roku podatkowym. Jezeli koszty uzyskania przychoddéw przekraczajg sume
przychoddw, réznica jest stratg z kwalifikowanego IP.

7. Stosowanie Innovation Box (IP Box)

Nalezy podkresli¢, ze Innovation Box (IP Box) jako rozwigzanie zupetnie nowe
w polskim systemie podatkowym nie posiada jeszcze wyksztatconej praktyki czy
w petni okreslonych zasad stosowania. Ponadto sposob sformutowania przepiséw
rodzi watpliwosci interpretacyjne wsrdéd podatnikéw, ktére dopiero bedg podlegad
doprecyzowywaniu.

W przypadku watpliwosci jednym ze Zzrodet, do ktérych mozna siegngé, na
podstawie ktérych zostaty stworzone przepisy polskich ustaw w zakresie Innovation Box (IP
Box), sg powotane wczesniej Wytyczne OECD w ramach inicjatywy BEPS, ktére w raporcie
dotyczacym Dziatania nr 5 — Efektywne zwalczanie szkodliwych praktyk podatkowych przy
uwzglednieniu transparentnosci i rzeczywistej dziatalnosci podatnikéw, wskazujg zasady,
jakimi powinny kierowac¢ sie poszczegdlne rezimy podatkowe przewidujgce w swoich
regulacjach szczegélny sposdb opodatkowania dochodéw z praw wiasnosci intelektualne;.

Ponadto w celu zapewnienia przedsiebiorcom mozliwosci efektywnego stoso-
wania mechanizmu Innovation Box (IP Box), Ministerstwo Finansow opublikowato ,,Obja-
$nienia podatkowe z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczace preferencyjnego opodatkowania
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dochodéw wytwarzanych przez prawa wtasnosci intelektualnej — IP Box”. Dokument
wprawdzie nie wyjasnia w petni wszystkich zgtaszanych przez przedsiebiorcow watpli-
wosci, jednak stanowi wazny krok dla wtasciwego stosowania Innovation Box (IP Box)
w praktyce gospodarczej.

Wsrdd istotnych kwestii, ktére zostaty ujete w tym dokumencie warto wskazac:

* W obecnym stanie prawnym w Polsce nie ma mozliwosci ustawowego
i wyczerpujacego zdefiniowania pojecia , autorskie prawo do programu
komputerowego"”. Podatnik chcacy skorzystac z preferencji IP Box wobec
dochodoéw z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymac
w tym zakresie stosowng ochrone prawnopodatkowa powinien ztozy¢
whniosek o interpretacje indywidualng do Dyrektora Krajowej Informagji
Skarbowej (KIS). Niemniej jednak pojecie , program komputerowy” nie
powinno by¢ rozumiane wasko, lecz szeroko. Holistycznie i funkcjonalnie,
program komputerowy obejmuje jego funkcjonalne czesci sktadowe, takie
jak: kod zrédtowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w infor-
macjach konwersacyjnych i dialogowych oraz kod wynikowy i interfejs.

* Podatnik moze powotac sie na prawo ochronne przyznane w innym
panstwie, jesli ochrona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest gwarantowana na mocy ratyfikowanych uméw miedzynarodo-
wych, ktérych strong jest Rzeczpospolita Polska oraz innych umoéw
miedzynarodowych.

* Podatnik musi tworczo przyczyni¢ sie do powstania kwalifikowanego IP
poprzez:

- wytworzenie przedmiotu ochrony, czyli wykreowanie nowego kwali-
fikowanego IP,

- rozwiniecie, czyli poszerzenie zakresu funkcjonalnego juz istniejacego
kwalifikowanego IP,

— ulepszenie, czyli poprawienie/udoskonalenie istniejagcego kwalifikowa-
nego IP.

* Koszty dla celéw kalkulacji wskaznika nexus nalezy rozumiec szerzej
i elastyczniej niz w odniesieniu do ustalania kosztow uzyskania przychodéw
na gruncie pozostatych przepisow ustaw o podatkach dochodowych (CIT/
PIT). Wynika to w szczegdlnosci z tego, ze podejscie nexus koncentruje sie
na wykazaniu zwigzku miedzy:

* wydatkami poniesionymi przez podatnika w zwigzku z wytworzeniem/
rozwojem/ulepszeniem kwalifikowanych IP,

e kwalifikowanymi IP,

* dochodami uzyskanymi z kwalifikowanych IP,

* terytorium panstwa przyznajacego preferencje z IP Box.

Metoda ujmowania kosztéw we wskazniku nexus ma zastosowanie jedynie dla
celu, jakim jest kalkulacja tego wskaznika i nie zmienia zasad traktowania kosztéw dla
innych celéw, w tym do obliczania dochodu kwalifikowanego, ktéry jest przemnazany
przez ten wskaznik.

Zaliczki na podatek dochodowy ptaci sie na biezagco w roku podatkowym na
zasadach ogélnych i dopiero w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy doko-
nuje sie korekty, np. z 19% na 5%, w efekcie ktorej powstanie nadptata.



Innovation Box (IP Box) — nowa zacheta podatkowa dla innowacyjnych przedsiebiorstw

8. Innovation Box a inne zrédta wsparcia

Warto w tym miejscu wspomnie¢, ze Innovation Box (IP Box) nie jest jedynym
mechanizmem podatkowym wspierajgcym wzrost innowacyjnosci przedsiebiorstw. Od kilku
lat w polskim porzadku prawnym funkcjonuje réwniez wspomniana na wstepie niniejszej
publikacji ulga na dziatalno$¢ badawczo-rozwojowa. W pierwszych latach obowigzy-
wania ulga nie byta masowo wykorzystywana przez przedsiebiorcéw, jednak z roku na
rok zainteresowanie tg preferencjg wsrdd przedsiebiorcdw systematycznie sie zwieksza™.
Zgodnie z przytoczonymi Objasnieniami dotyczacymi IP Box, podatnik w zaleznosci od jego
sytuacji faktycznej moze zadecydowac o skorzystaniu tylko z ulgi B4R, tylko z preferencji
IP Box lub z obu korzysci, przy czym obie zachety w danym roku podatkowym moga by¢
stosowane jedynie wobec réznych kategorii dochodu.

Ponadto w celu kalkulagji korzysci w ramach Innovation Box (IP Box) mozliwe jest
wziecie pod uwage réwniez wydatkéw pokrytych i zrefundowanych z dotagji, o ile dotyczg
dziatalnosci badawczo-rozwojowej. Mozliwe jest rowniez potaczenie Innovation Box (IP Box) ze
wsparciem w formie zwolnienia z CIT w ramach programu Polskiej Strefy Inwestycji (wczesniej
wsparcie udzielane w ramach systemu tzw. Specjalnych Stref Ekonomicznych). Tym samym
zacheta ta jest uzupetnieniem istniejgcych juz form wsparcia dziatalnosci przedsiebiorstw.

9. Podsumowanie

Majac na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze wprowadzenie IP Box stanowi
wazny krok w zakresie rozwoju systemu wspierania innowacyjnosci polskich przedsie-
biorstw. Rozwigzanie to ze wzgledu na znaczny poziom wsparcia ma szanse stanowic
istotng zachete do podejmowania prac B+R i nastepnie uzyskiwania ochrony prawnej
wypracowywanych rozwigzan innowacyjnych przez przedsiebiorcéw.

Niemniej jednak jest to zacheta o ztozonej konstrukgji, wymagajaca wypetnienia
przez przedsiebiorcéw szeregu wymogéw (m.in. prace B+R — kwalifikowane IP — dochéd
z kwalifikowanego IP — wiasciwa ewidencja). Co wiecej, regulacje prawne odnoszace sie do
IP Box wzbudzaja wiele watpliwosci przedsiebiorcéw odnosnie do zasad ich stosowania.
Przyktadowo watpliwosci wzbudza kwestia wiasciwej wyceny wartosci kwalifikowanego IP
w przypadku, gdy zrodtem kwalifikowanego dochodu jest kwalifikowane IP uwzglednione
w cenie sprzedazy produktu lub ustugi.

Ministerstwo Finansdéw poprzez opracowanie Objasnien starato sie okreslone
kwestie wyttumaczy¢, aby umozliwi¢ przedsiebiorcom poprawne stosowanie IP Box, co
nalezy uznac za wtasciwy kierunek dziatan. Niemniej jednak Objasnienia nie odnoszg sie
do wszystkich elementéw wzbudzajacych watpliwosci przedsiebiorcéw, a zatem dla szero-
kiego zastosowania IP Box bardzo istotne beda stanowiska organéw skarbowych, wyrazane
w ramach m.in. interpretacji indywidualnych.

Aktualnie — z uwagi na nowos¢ regulacji i brak jednoznacznych wytycznych odno-
szacych sie do zasad stosowania przyjetych przepiséw — przedsiebiorcy wyrazajg zaintere-
sowanie nowga zacheta, jednak z okreslong doza niepewnosci. Gdy wyksztatci sie praktyka
stosowania, w tym linia orzecznicza, a takze przedsiebiorcy zauwazg istotne korzysci ze
stosowania tego mechanizmu, wéwczas mozna spodziewac sie wzrostu zainteresowania
ta forma wspierania dziatan innowacyjnych.

11 Zob. https://crido.pl/report/ulga-na-br-czy-polscy-przedsiebiorcy-wykorzystuja-jej-potencjal/ (dostep: 24.10.2019 r.).
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RZECZNIK PATENTOWY, Nr 89-94/2018-2019

Wyrok Trybunatu Konstytucyjnego
z dnia 6 grudnia 2018 r., SK 19/16°

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Trybunat Konstytucyjny w skfadzie:
Grzegorz Jedrejek — przewodniczacy
Zbigniew Jedrzejewski

Mariusz Muszynski — sprawozdawca
Matgorzata Pyziak-Szafnicka

Michat Warcinski,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 .

0 organizadji i trybie postepowania przed Trybunatem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072),
na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 grudnia 2018 r., skargi konstytucyjnej spétki Grupa
Allegro sp. z 0. 0. z siedziba w Poznaniu o zbadanie zgodnosci:

art. 286" ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci prze-
mysfowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) z art. 22 w zwigzku z art. 2 i art. 31 ust.
3 oraz art. 45 ust. 1 w zwigzku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytugji
Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:
Art. 286" ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci prze-

mystowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) jest niezgodny z art. 22 w zwigzku z art. 31 ust. 3
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

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

nizacji i trybie postepowania przed Trybunatem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072)
umorzy¢ postepowanie w pozostatym zakresie.

Orzeczenie zapadtfo jednogtosnie.

*  Sentencja zostafa ogtoszona dnia 10 grudnia 2018 r. w Dz. U. poz. 2302.
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UZASADNIENIE
I

1. W skardze konstytucyjnej z 13 pazdziernika 2015 r. spétka Grupa Allegro

sp. z 0.0. z siedziba w Poznaniu (dalej: skarzaca) wystapita o stwierdzenie, ze:

1) art. 286" ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci
przemystowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej: p.w.p.) przez to, ze niepropor-
cjonalnie ingeruje w wolnos¢ dziatalnosci gospodarczej podmiotu, ogranicza
mozliwos¢ jej prowadzenia, nadmiernie ingeruje w tajemnice przedsiebiorstwa,
wbrew zasadom rzetelnej legislacji, okreslonosci przepiséw prawa i proporcjo-
nalnosci, jest niezgodny z art. 22 w zwigzku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytugji,

2) art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. przez to, ze narusza prawo do jawnego i sprawie-
dliwego rozpoznania sprawy przez sad, zasade réwnosci stron postepowania,
wbrew zasadom rzetelnej legislacji, okreslonosci przepiséw prawa i proporcjo-
nalnosci, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zwigzku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art.
32 ust. 1 Konstytugji.

1.1. Skarga konstytucyjna zostata wniesiona na podstawie nastepujacego stanu
faktycznego: Sad Okregowy w Warszawie (dalej: Sad Okregowy), postanowieniem z 27
kwietnia 2015 r., po rozpoznaniu potaczonych spraw wnioskodawcy zobowigzat skarzaca do
udzielenia informacji o pochodzeniu emblematéw oznaczonych okreslonymi znakami towa-
rowymi, oferowanymi za posrednictwem strony www.allegro.pl przez dwéch sprzedajgcych
je uzytkownikéw. Zobowigzanie dotyczyto wskazania: firmy lub nazwy oraz adresu sprzeda-
jacych, ilosci wystawionych na sprzedaz i zbytych przez nich towaréw oznaczanych danymi
znakami towarowymi oraz cen uzyskanych ze sprzedazy okreslonych towaréw w okresie
odpowiednio od 27 grudnia 2006 r. do dnia udzielenia informacji (w wypadku pierwszego
sprzedajacego) i w okresie odpowiednio od 19 marca 2005 r. do dnia udzielenia informagji
(w wypadku drugiego sprzedajacego).

Ponadto zasgdzono od skarzacej na rzecz wnioskodawcy zwrot kosztéw postepo-
wania sgdowego. Sad Okregowy stwierdzit, ze wnioskodawca udowodnit przystugujace mu
prawa do wspdlnotowych znakéw towarowych. Uzytkownicy portalu aukcyjnego skarzacej
oferowali i reklamowali emblematy, bedace akcesoriami samochodowymi, identyczne z tymi,
dla ktérych ochrong objeto znaki stowne i stowno-graficzne. Sad uznat, ze w obu wypad-
kach nastapifo naruszenie praw wytacznych wnioskodawcy w sposéb zdefiniowany w art.
9 ust. 1 lit. a i b rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.20009, s. 1, dalej: rozporza-
dzenie Rady). Skarzaca moze by¢ traktowana jako osoba trzecia obowigzana do udzielenia
informacji w rozumieniu art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. Swiadczy bowiem ustugi wykorzysty-
wane w dziataniach naruszajacych prawa z rejestracji wspoélnotowych znakéw towarowych
whnioskodawcy. Sad Okregowy wskazat, ze skarzaca nie moze skutecznie powotywac sie na
przepisy dotyczace ochrony danych osobowych uzytkownikéw jej portalu aukcyjnego, tajem-
nicy przedsiebiorstwa i ustawe o $wiadczeniu ustug droga elektroniczna. Sad zobowigzat
skarzaca do udzielenia wnioskodawcy zadanych informacji, z wyjatkiem informacji o cenach
wystawionych na sprzedaz towaréw oznaczanych znakami wnioskodawcy.

Skarzaca wniosta zazalenie na postanowienie Sadu Okregowego, zarzucajgc mu
m.in. naruszenie art. 286" ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p. Wywodzita, ze w postepowaniu o wydanie



Wyrok TK z dnia 6 grudnia 2018 r., SK 19/16

nakazu ujawnienia informacji sgd ma obowigzek odpowiednio stosowac art. 7301 § 3
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.
101, ze zm.; dalej: k.p.c.) i w ramach ustalania interesu prawnego bada¢, czy spetniono
wymaog proporcjonalnosci zadania. Skarzaca stwierdzita tez, ze zakres informacji posiada-
nych przez zobowigzanego w odniesieniu do aukgji i ich uzytkownikéw jest ograniczony.
Wytacznie uzytkownik zna liczbe zbytych towaréw oznaczanych znakami wskazywanymi
przez wnioskodawce i ceny uzyskane podczas sprzedazy.

Sad Apelacyjny w Warszawie, postanowieniem z 8 lipca 2015 r., oddalit zazalenie.
Sad wskazat, ze art. 45 ust. 1 Konstytucji nie naktada obowigzku rozpatrywania wszyst-
kich spraw na rozprawie. Sad stwierdzit, ze przepisem szczegélnym jest art. 286" ust. 1
p.W.p., przewidujacy przeprowadzenie rozprawy. Zaden przepis obowigzujacego prawa
nie przewiduje jednak obowigzku rozpoznania sprawy za pomocg tych samych narzedzi
procesowych i w tej samej formie w obu instancjach. Sad nie podzielit zarzutu skarzacej,
ze w postepowaniu o udzielenie informacji nalezy stosowa¢ odpowiednio art. 7301 § 3
k.p.c. W ocenie sadu, skarzagca ma wiedze potrzebng do udzielenia odpowiedzi zadanej
przez Sad Okregowy.

1.2. W skardze konstytucyjnej wskazano, ze ostatecznym rozstrzygnieciem, ktére
naruszyto prawa i wolnosci skarzacej byto postanowienie Sadu Apelacyjnego z 8 lipca
2015 r. W uzasadnieniu skargi wywodzono, ze , roszczenie informacyjne”, na podstawie
ktérego mozna zadac od przedsiebiorcy udzielenia informacji handlowych, stanowi ogra-
niczenie wolnosci dziatalnosci gospodarczej. Ciezary natozone na osobe trzecig niebedaca
naruszycielem na podstawie art. 286" p.w.p. sg nieproporcjonalne. Nie istnieje zadne
powigzanie postepowania w sprawie udzielenia informacji przez osobe trzecig z poste-
powaniem toczgcym sie przeciwko naruszycielowi. Skarzaca przypomniata, ze ,,jak wynika
z brzmienia art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE postepowanie takie winno toczy¢ sie
«w kontekscie postepowania sgdowego dotyczacego naruszenia prawa wtasnosci inte-
lektualnej» a osobg uprawniong do uzyskania informacji winien by¢ «powod». Zgodnie
bowiem z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE, Panstwa Cztonkowskie zapewniaja, ze,
w kontekscie postepowania sagdowego dotyczgcego naruszenia prawa wtasnosci intelek-
tualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne zadanie powoda, wtasciwe
organy sgdowe mogg nakazac¢ przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystry-
bucji towaréw lub ustug naruszajacych prawo wtasnosci intelektualnej przez naruszaja-
cego i/lub jakakolwiek inng osobe, zaangazowang w rozprzestrzenianie towaréw objetych
znakiem zastrzezonym na skale handlowa”.

Skarzaca stwierdzita tez, ze przedsiebiorca zobowigzany do udzielenia infor-
macji o swoich kontrahentach i rozmiarze uzyskanych korzysci w ramach tej wspotpracy,
W rzeczywistosci zobligowany jest do ujawnienia tajemnicy przedsiebiorcy (tajemnicy
handlowej). W ocenie skarzgcej, kwestionowana regulacja naruszyta zasade proporcjo-
nalnosci, nie dlatego, ze ograniczenie wolnosci dziatalnosci gospodarczej jest niedopusz-
czalne, lecz dlatego, ze wskazana regulacja nie zapewnia mechanizméw ochronnych
przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez podmiot prywatny uzyskanych informaciji.
Zdaniem skarzacej, powyzsze watpliwosci nie istniatyby, gdyby kwestionowany przepis
przewidywat, ze wniosek o zobowigzanie osoby niebedacej naruszycielem do ujawnienia
informacji moze zosta¢ zgtoszony dopiero w postepowaniu o naruszenie praw wtasnosci
przemystowej. Rozstrzygniecie takie mogtoby zapas¢ w procesie przeciwko naruszy-
cielowi na etapie, w ktérym w ramach postepowania ustalone zostatoby naruszenie.
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Skarzaca zwrdcita uwage, ze informacje przekazane przez skarzacg moga by¢ podstawg
wytoczenia przeciw niej powddztwa.

2. W pismie z 9 pazdziernika 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej: RPO,
Rzecznik) stwierdzit, ze art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest niezgodny z art. 22 w zwigzku
z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim w sposéb nieproporcjonalny
ingeruje w wolnos¢ dziatalnosci gospodarczej podmiotu, przez ograniczenie jej prowa-
dzenia oraz nadmierng ingerencje w tajemnice przedsiebiorstwa, w zwigzku z zasadami
rzetelnej legislacji, okreslonosci przepiséw prawa i proporcjonalnosci. W ocenie RPO,
w art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. ustawodawca pomingt przestanke proporcjonalnosci,
na ktérg zwraca szczegolng uwage prawo unijne. Krajowa regulacja prawa do infor-
macji w prawie wtasnosci przemystowej nie zawiera rozwigzan umozliwiajgcych miar-
kowanie obowigzkéw informacyjnych. Ustawodawca doprowadzit do takiej sytuacji, ze
dobru naruszonemu przyznaje wiekszy zakres ochrony niz dobru podmiotu zobowigza-
nego do udzielenia informacji, nawet wtedy gdy to pierwsze doznato szkéd niewielkich
rozmiarow lub nie ucierpiato wcale. W swietle kwestionowanego przepisu mozliwe jest
wiec przedstawienie zadania niewspétmiernego do rozmiaru naruszenia.

RPO zwrocit tez uwage, ze uprawniony do informacji moze w ogodle nie
planowad wystepowania z powddztwem przeciwko naruszycielowi, a jego dziatanie
moze byc¢ ukierunkowane na zdobycie tajemnicy przedsiebiorstwa. To znaczy, ze zaskar-
zone rozwigzanie prawne moze by¢ wykorzystywane niezgodnie z celem ustawy.

Rzecznik stwierdzit, ze ustawodawca nie zapewnit nalezytej réwnowagi miedzy
ochrong praw uprawnionego do znaku towarowego a ochrong praw zobowigzanego
do udzielenia informacji. Podczas realizacji ,,roszczenia informacyjnego” powinna by¢
zapewniona ochrona informacji poufnych i tajemnicy handlowej. Tymczasem w polskim
prawie nie ma przepisow, ktore wyraznie przewidywatyby taka ochrone. W ocenie RPO,
panstwo demokratyczne nie spetnito swojego zobowigzania do respektowania zasady
proporcjonalnosci ograniczania wolnosci dziatalnosci gospodarczej.

3. W pismie z 26 lutego 2018 r. Prokurator Generalny zajat stanowisko, ze
art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest zgodny z art. 22 w zwigzku z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz
z art. 45 ust. 1 w zwigzku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Zdaniem
Prokuratora, przyjete w art. 8 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej
(Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, s. 45; dalej dyrektywa 2004/48/WE) rozwigzanie,
zgodnie z ktorym nakaz przedstawienia informacji powinien mie¢ miejsce ,w kontek-
Scie postepowania sgdowego”, nie jest na tyle jasne, by pozwalato sformutowac kate-
goryczny wniosek o istnieniu warunku ztozenia wniosku ,w toku postepowania”
dotyczacego naruszenia prawa wtasnosci przemystowej.

Prokurator Generalny uznat, ze istotnym elementem wolnosci dziatalnosci
gospodarczej jest prawo do ochrony przed bezprawnymi dziataniami innych podmiotéw
prywatnych. Niezaleznie od koniecznosci zbadania wniosku o udzielenie informacji pod
wzgledem zasadnosci i proporcjonalnosci, na sad rozstrzygajgcy w sprawie wniosku,
o ktérym mowa w art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p., natozono obowigzek niedopuszczenia
do ujawnienia informacji poufnych, co implikuje obowigzek szczegolnie starannego
rozwazenia zasadnosci ich wyjawienia. Wedtug Prokuratora, spoczywajgcy na wniosko-
dawcy obowigzek uprawdopodobnienia naruszenia prawa wtasnosci przemystowej nalezy
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rozumiec jako ,,prawdopodobienstwo graniczace z pewnoscig”, a wiec nie mozna méwic
o nadmiernym zréznicowaniu pozycji i obowigzkdéw procesowych stron postepowania
informacyjnego, tj. wnioskodawcy i podmiotu, wobec ktérego skierowano zgdanie.

4. W pismie z 1 marca 2018 r. stanowisko w sprawie zajat Marszatek Sejmu,
ktory wnidst o stwierdzenie, ze art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. w zakresie, w jakim umoz-
liwia zobowigzanie osoby innej niz naruszajacy patent, dodatkowe prawo ochronne,
prawo ochronne lub prawo z rejestracji, do udzielenia informacji, ktére s niezbedne
do dochodzenia roszczen okreslonych w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1 p.w.p., bez
zwigzku z toczacym sie postepowaniem o naruszenie patentu, dodatkowego prawa
ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji oraz bez koniecznosci wykazania
interesu prawnego w uzyskaniu tych informacji, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zwigzku
zart. 2, zart. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 20 i art. 22 w zwigzku z art. 2
i art. 31 ust. 3 Konstytucji. W pozostatym zakresie wnidst o umorzenie postepowania.

Marszatek stwierdzit, ze art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE wymaga, by zakres
czasowy, rozmiar i tres¢ prawa do informacji byty uzasadnione we wniosku w taki
sposob, by mdgt on by¢ kontrolowany przez sad pod wzgledem zasadnosci i proporcjo-
nalnosci. Nakaz udzielenia informacji nie moze by¢ nadmiernie dolegliwy dla zobowigza-
nego. Art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE wigze prawo do informacji z postepowaniem
dotyczacym naruszenia prawa wtasnosci intelektualnej, co wynika z uzycia — w polskiej
wersji jezykowej — wyrazenia ,,w kontekscie” postepowania sagdowego dotyczgcego
naruszenia prawa witasnosci intelektualnej. Marszatek Sejmu przypomniat, ze w wersji
niemieckiej dyrektywy 2004/48/WE uzywa sie wyrazenia ,,w zwigzku z", a w wersji fran-
cuskiej wyrazenia ,,w ramach” wyzej wskazanego postepowania. Warunkiem docho-
dzenia prawa do informacji jest naruszenie tych praw.

Marszatek Sejmu negatywnie ocenit sposéb implementacji dyrektywy 2004/48/WE
w zakresie prawa do informacji. Uznat, ze uregulowanie w art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p.
roszczenia informacyjnego tak, ze z jednej strony moze by¢ ono catkowicie oderwane od
postepowania w sprawie o naruszenie praw wifasnosci przemystowej, gdyz zaktada mozli-
wos¢ ztozenia wniosku o udzielenie informacji rowniez przed wytoczeniem powddztwa, a z
drugiej strony nie przewiduje — w razie uwzglednienia wniosku o zobowigzanie do udzie-
lenia informacji — obowigzku uprawnionego réwnoczesnego lub pdzniejszego wszczecia
postepowania o naruszenie praw wtasnosci przemystowej, nie spetnia wymogdéw zasady
poprawnej legislacji w zwigzku z zasadg réwnosci stron i prawem do sadu.

Marszatek Sejmu zwrdcit tez uwage, ze podstawg wniosku o udzielenie infor-
macji nie jest wskazanie naruszenia praw wtasnosci przemystowej, lecz wykazanie
wysokiego prawdopodobienstwa takiego naruszenia. Uprawdopodobnienie naruszenia
praw wtasnosci przemystowej, nawet w wysokim stopniu, nie oznacza udowodnienia
naruszeni. Zatem, w zwigzku z samodzielnym charakterem roszczenia informacyjnego
i brakiem jego powigzania ze wszczeciem postepowania w sprawie naruszenia praw
wiasnosci przemystowej, weryfikacja, czy rzeczywiscie doszto do takiego naruszenia,
moze nie mie¢ miejsca. Uprawniony moze poprzestaé na uzyskaniu zadanych informacji,
a art. 286" p.w.p. nie przewiduje analogicznej regulacji, takiej jak np. art. 733 k.p.c.

W ocenie Marszatka, samodzielny charakter roszczenia informacyjnego powoduije,
ze instytucja ta odrywa sie od swej ratio, tj. utatwienia dochodzenia roszczen przystugu-
jacych z tytutu naruszenia praw witasnosci przemystowej. W konsekwencji podmiot zobo-
wigzany do udzielenia informacji moze zosta¢ pozbawiony mozliwosci weryfikacji przed
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sgdem twierdzen uprawnionego, czy do naruszenia praw wtasnosci przemystowej faktycznie
doszto, a co za tym idzie, czy zobowigzanie do udzielenia zagdanych informacji byto uzasad-
nione okolicznosciami danej sprawy. Marszatek Sejmu uznat, ze art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p.
nie spetnia konstytucyjnych gwarancji prawa do sadu i rzetelnej legislacji.

Stwierdzit tez, ze art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. powinien zosta¢ uznany za
niezgodny z art. 20 i art. 22 w zwigzku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie,
w jakim umozliwia zobowigzanie osoby trzeciej, niebedacej naruszycielem, do ujawnienia
istotnych pod wzgledem handlowym informacji bez koniecznosci wniesienia powddztwa
0 naruszenie prawa wifasnosci przemystowej i bez koniecznosci udowodnienia naruszenia,
a nawet interesu prawnego w uzyskaniu okreslonych informacji. W ocenie Marszatka,
podmiot, ktéry wystepuje z wnioskiem o udzielenie informacji na podstawie art. 286" ust.
1 pkt 3 p.w.p. i podmiot, przeciwko ktéremu taki wniosek jest skierowany, konkurujg lub
mogg konkurowac ze sobg na tym samym rynku i majg lub mogg mie¢ ze sobg bezpo-
srednie relacje gospodarcze. Obowigzek udzielenia informacji jest wiec forma ograni-
czenia wolnosci dziatalnosci gospodarczej podmiotéw do tego zobowigzanych i stanowi
ingerencje w ich prawa.

Marszatek Sejmu zauwazyt, ze koniecznos¢ scistej wyktadni przepiséw regulu-
jacych ,roszczenie informacyjne” oraz wykazania niezbednosci zgdanych informacji do
dochodzenia roszczen z tytutu naruszenia praw wtasnosci przemystowej akcentuje sie
w orzecznictwie. Rowniez w pismiennictwie podkresla sie potrzebe kontroli sadu nad
realizacjg prawa do informacji pod wzgledem zasadnosci i proporcjonalnosci zadania
udzielenia informacji. Marszatek zwrécit uwage, ze w sprawie skarzacej, wnioskodawca
wskazat dwie aukcje internetowe, na ktérych byty oferowane towary opatrzone jego
znakami towarowymi, a zgodnie z trescig wydanego rozstrzygniecia skarzgca zostata
zobowigzana do ujawnienia danych transakcyjnych z okresu blisko dziesieciu lat.

Art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie
postepowania przed Trybunatem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) dopuszcza mozli-
wosc¢ rozpoznania skargi konstytucyjnej na posiedzeniu niejawnym, jezeli pisemne stano-
wiska wszystkich uczestnikéw postepowania oraz pozostate dowody zgromadzone
w sprawie stanowig wystarczajagcg podstawe do wydania orzeczenia. Trybunat uznat,
ze W niniejszej sprawie spetniona zostata powyzsza przestanka.

Il
Trybunat Konstytucyjny zwazyt, co nastepuje:

1. Uwagi wstepne.

Postepowanie w niniejszej sprawie zostato wszczete skargg konstytucyjng z 13
pazdziernika 2015 r., tj. przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o orga-
nizacji i trybie postepowania przed Trybunatem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072; dale;j:
otpTK). Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. — Przepisy wprowadzajace
ustawe o organizadji i trybie postepowania przed Trybunatem Konstytucyjnym oraz ustawe
o statusie sedziéw Trybunatu Konstytucyjnego (Dz. U. poz. 2074, ze zm.; dalej: u.p.w.),
do postepowan przed Trybunatem Konstytucyjnym, wszczetych i niezakonczonych przed
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dniem wejscia w zycie otpTK, stosuje sie przepisy tej ustawy. W mysl art. 9 ust. 2 u.p.w.,
czynnosci procesowe dokonane w postepowaniach wszczetych i niezakonczonych przed
dniem wejscia w zycie otpTK pozostajg w mocy.

2. Przedmiot i wzorce kontroli.

Przedmiotem rozpoznania Trybunatu Konstytucyjnego w niniejszej sprawie
byta kwestia zgodnosci art. 286" ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo
wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej: p.w.p.) z art. 22 w zwigzku
z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 45 ust. 1 w zwigzku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1
Konstytucji. Wskazana regulacja jest czescig art. 286" p.w.p., ktéry implementuje postano-
wienia dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004,
s. 45; dalej: dyrektywa 2004/48/WE).

Art. 286" ust. 1 p.w.p. stanowi, ze:

. 1. Sad wtasciwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw wtasnosci przemy-
stowej miejsca, w ktérym sprawca wykonuje dziatalnos¢ lub w ktérym znajduje sie jego
majatek, takze przed wytoczeniem powddztwa, rozpoznaje, nie pdzniej niz w terminie 3
dni od dnia ztozenia w sadzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczegdlnie skomplikowanej,
whiosek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji lub osoby, ktérej ustawa na to zezwala:

1) o zabezpieczenie dowodow;

2) o zabezpieczenie roszczen przez zobowigzanie naruszajacego patent, dodat-
kowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia
informaciji, ktére sg niezbedne do dochodzenia roszczen okreslonych w art.
287 ust. 1 i art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub
ustug naruszajacych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub
prawo z rejestracji, jezeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne;

3) o zabezpieczenie roszczen przez zobowigzanie innej niz naruszajgcy osoby do
udzielenia informacji, ktére sg niezbedne do dochodzenia roszczen, okreslo-
nych w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucgji
towardw lub ustug naruszajgcych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo
ochronne lub prawo z rejestracji, jezeli naruszenie tych praw jest wysoce praw-
dopodobne oraz:

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

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

c) stwierdzono, ze Swiadczy ona ustugi wykorzystywane w dziataniach naru-
szajgcych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo
z rejestracji, lub

d) zostafa przez osobe okreslong w lit. a, b lub ¢ wskazana jako uczestniczaca
w produkgcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towaréw lub swiadczeniu ustug
naruszajacych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub
prawo z rejestracji,

a powyzsze dziatania maja na celu uzyskanie bezposrednio lub posrednio zysku

lub innej korzysci ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to dziatan konsumentéw beda-
cych w dobrej wierze".
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Art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. znalazt sie w rzadowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw (druk
sejmowy nr 1241/V kadencja; dalej: projekt ustawy), ktérego celem byto wykonanie
przepisow prawa Unii Europejskiej, tj.:

1)
2)

dyrektywy 2004/48/WE,

art. 1 ust. 11 2 dyrektywy Rady nr 93/83/EWG z dnia 27 wrzesnia 1993 r.
w sprawie koordynacji niektérych zasad dotyczacych prawa autorskiego oraz
praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego
oraz retransmisji drogg kablowg (Dz. Urz. UE L 248 2 6.10.1993, s. 15),
art. 3 ust. 2 i 3 dyrektywy Rady 93/98/EWG z dnia 29 pazdziernika 1993 r.
w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektérych praw
pokrewnych (Dz. Urz. UE L 290 z 24.11.1993, 5. 9),

art. 7 ust. 4 dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz. Urz. UE L 77
2 27.03.1996, s. 20).

Kwestionowany w sprawie art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. reguluje tzw. prawo do
informacji od osoby innej niz naruszajacy prawa wtasnosci przemystowej.

Prawo wtasnosci przemystowej stwarza gwarancje, by w postepowaniu doty-
czagcym zabezpieczenia roszczen przez zobowigzanie innej niz naruszajacy osoby do
udzielenia informacji, o jakiej mowa w art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p., sagd, dopuszczajac
dowdd lub rozpoznajac wnioski, zapewnit zachowanie tajemnicy przedsiebiorcy i innych
tajemnic ustawowo chronionych (zob. art. 286" ust. 3 p.w.p.). Ponadto inne gwarancje
dotyczace postepowania zostaty okreslone w art. 286" ust. 4-9 p.w.p.

Chodzi tu miedzy innymi o:

1)

2)

3)

mozliwos¢ uchylenia sie od obowigzku przedstawienia informacji osoby,
ktéra wedtug przepisdw ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks poste-
powania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, ze zm.) mogtaby jako
Swiadek odméwic zeznan lub odpowiedzi na zadane mu pytanie (ust. 4);

uprawnienie do zwrotu kosztow i wydatkéw poniesionych w zwigzku
z udzieleniem informaciji (ust. 5);

mozliwosc¢ ztozenia zazalenia na postanowienie sadu (ust. 8).

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

1)

przedmiot informacji, o ktérych wskazanie chodzi; s to informacje, , ktére sq
niezbedne do dochodzenia roszczen okreslonych w art. 287 ust. 1 i art. 296
ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajacych
patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji”.
Informacje te moga dotyczy¢ wytacznie firm (nazw) i adreséw producentéw,
wytwoércow, dystrybutoréw, dostawcow oraz innych poprzednich posiadaczy
towarow lub swiadczacych ustugi, ktére naruszajg patent, dodatkowe prawo
ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak rowniez przewidzianych
odbiorcéw hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczng tych towarow
lub ustug, a takze ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzy-
manych lub zaméwionych towaréw lub ustug naruszajacych patent, dodat-
kowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a takze cen
uiszczonych za te towary lub ustugi (art. 286" ust. 2 p.w.p.);
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2) podmiot uprawniony do uzyskania takich informacji; sa to uprawniony
z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, jesli naruszenie praw
tych podmiotow jest wysoce prawdopodobne;

3) podmiot, wobec ktérego mozna wystgpi¢ z wnioskiem o zobowigzanie do
udzielenia informacji; jest to inna niz naruszajgcy prawa witasnosci prze-
mystowej osoba;

4) sad wiasciwy do rozpoznania wniosku; jest to sad witasciwy do rozpo-
znania spraw o naruszenie praw witasnosci przemystowej miejsca, w ktérym
sprawca prowadzi dziatalnos¢ lub w ktérym znajduje sie jego majatek;

5) moment wystgpienia z takim wnioskiem i terminy jego rozpoznania;
whniosek moze byc¢ ztozony i rozpoznany takze przed wytoczeniem
powddztwa. Sad rozpoznaje go nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia
ztozenia w sadzie lub 7 dni w wypadku sprawy szczegdlnie skomplikowanej.

Powyzsze pokazuje, ze postepowanie, o jakim mowa w art. 286" ust. 1 pkt 3
p.w.p. moze by¢ oderwane od postepowania gtéwnego dotyczacego ochrony praw
wilasnosci przemystowej i nie ma normatywnego obowigzku potgczenia tych dwoch
postepowan, mimo ze ratio legis kwestionowanej instytucji nie jest uzyskanie informaciji,
ale zabezpieczenie roszczen zwigzanych z naruszeniem praw wifasnosci przemystowe;j.

W doktrynie prawnej podnosi sie watpliwosci co do konstytucyjnosci tak
uksztattowanego art. 286" p.w.p. zwtaszcza, jesli chodzi o spetnienie wymogow
poprawnej legislacji. R. Skubisz wyjasnia, ze: ,,Analiza art. 286" ust. 1 pkt 2 i 3 pr.w.p.
pozwala zakwalifikowad instytucje zabezpieczenia roszczen przez udzielenie infor-
macji jako instytucji sui generis, hybryde legislacyjna. Z jednej strony bezspornie wyste-
puja i znaczaco przewazajg elementy wtasciwe zabezpieczeniu powodztwa (ochronie
tymczasowej), a z drugiej strony zabezpieczenie roszczen poprzez udzielenie infor-
macji wykazuje cechy wtasciwe postepowaniu rozpoznawczemu. Niezaleznie od tego,
przepis art. 286" ust. 1 pkt 1 i 2 jest sprzeczny z art. 2 Konstytucji RP, co jest okolicz-
noscig pozwalajgca na jego petng dyskwalifikacje” (R. Skubisz, Roszczenie o udzielenie
informacji w prawie wtasnosci przemystowej (w Swietle dyrektywy nr 2004/48 i prawa
polskiego), [w:] Aurea praxis aurea theoria. Ksiega pamigtkowa ku czci profesora Tade-
usza Erecinskiego. Tom I, red. K. Weitz, J. Gudowski, Warszawa 2011, s. 2553-2554).

Autor ten na marginesie swojego artykutu podat w watpliwos¢ zgodnos¢ art. 286!
ust. 1 pkt 2i 3 p.w.p. z art 22, art. 31 i art. 45 Konstytugji (R. Skubisz, op. cit., s. 2554).

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

1)  mozliwos¢ zobowigzania osoby innej niz naruszajgcy prawa wiasnosci przemy-
stowej do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw
lub ustug naruszajgcych prawa wtasnosci przemystowej, ktére sq niezbedne
do dochodzenia roszczen z zakresu ochrony praw wifasnosci przemystowej;
uznafa, ze to zobowigzanie nie spetnia konstytucyjnych standardéw ograni-
czenia wolnosci dziafalnosci gospodarczej; w szczegélnosci podniosta brak
powigzania ,roszczenia informacyjnego” dochodzonego od osoby trzeciej
z postepowaniem przeciwko naruszycielowi praw wiasnosci przemystowej;
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2) zréznicowanie praw i obowigzkéw procesowych stron postepowania
0 zobowigzanie do udzielenia informacji, tj. tzw. innej niz naruszajacy osoby
i podmiotu uprawnionego;

3) postuzenie sie przez ustawodawce pojeciem ,zabezpieczenie roszczen”
sugerujacym, ze dochodzenie ,roszczenia informacyjnego” odbywa sie
w ramach postepowania zabezpieczajgcego, podczas gdy sady powszechne
wytgczajg mozliwos¢ odpowiedniego stosowania przepiséw o postepo-
waniu zabezpieczajgcym w danym postepowaniu.

Gtéwnym problemem konstytucyjnym w sprawie byto zatem to, czy wynika-
jacy z kwestionowanego przepisu obowigzek informacyjny nie ingeruje nadmiernie
(nieproporcjonalnie) w wolnos¢ dziatalnosci gospodarczej (art. 22 w zwigzku z art. 31
ust. 3 Konstytugji).

Ponadto skarzaca wyrazita watpliwos¢, czy art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. spetnia
gwarancje rzetelnej procedury oraz czy jest zgodny z zasada réwnosci, jesli powoduje
zréznicowanie praw i obowigzkéw procesowych stron postepowania o zobowigzanie
do udzielenia informacji.

4. Ocena zgodnosci art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. z art. 22 i art. 31 ust. 3 Konstytugji.

4.1.Skarzaca podniosta, ze art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. nieproporcjonalnie inge-
ruje w przystugujaca jej wolnosc¢ dziatalnosci gospodarczej. Wobec tego Trybunat Konsty-
tucyjny przypomniat, ze art. 22 Konstytucji, regulujgcy te wolnos¢, mimo ze jest zawarty
w rozdziale | Konstytucji, wskazuje prawo podmiotowe, ktére moze by¢ wzorcem kontroli
w skardze konstytucyjnej. Trybunat nie wyklucza bowiem, ze chronione za pomoca skargi
konstytucyjnej wolnosci i prawa moga mie¢ oparcie w przepisach Konstytucji zamiesz-
czonych poza jej rozdziatem Il (zob. wyrok TK z 29 kwietnia 2003 r., sygn. SK 24/02, OTK
ZU nr 4/A/2003, poz. 33).

Art. 22 Konstytucji petni podwdjng role. Po pierwsze, wyraza jedng z zasad
ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej. Po drugie, mozna z niego wywodzi¢ prawo
podmiotowe, przystugujgce kazdemu, kto podejmuje dziatalnos¢ gospodarcza (zob.
wyrok TK z 10 kwietnia 2001 r., sygn. U 7/00, OTK ZU nr 3/2001, poz. 56).

Zakres podmiotowy wolnosci dziatalnosci gospodarczej obejmuje osoby fizyczne
i inne podmioty, ktére korzystajg z wolnosci i praw przystugujacych cztowiekowi i obywa-
telowi (zob. wyroki TK z: 7 maja 2001 r., sygn. K 19/00, OTK ZU nr 4/2001, poz. 82;
16 pazdziernika 2014 r., sygn. SK 20/12, OTK ZU nr 9/A/2014, poz. 102).

Przedmiot wolnosci dziatalnosci gospodarczej stanowiag wszelkie dziatania
i zaniechania, ktore sktadajg sie na dziatalnos¢ gospodarczag (zob. M. Szydfo, komen-
tarz do art. 22 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, Tom 1, red. M. Safjan,
L. Bosek, Warszawa 2016).

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

Skoro ustrojodawca w odrebnym przepisie konstytucyjnym wskazat przestanki
ograniczenia wolnosci dziatalnosci gospodarczej, nalezy odnies¢ sie to tego, jaka bedzie
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relacja miedzy art. 22 Konstytucji a art. 31 ust. 3 Konstytucji, ktory jest ogdlng klauzulg
ograniczajaca.

Trybunat Konstytucyjny stwierdzit, ze podstawowsq trescig art. 31 ust. 3 Konsty-
tucji jest — podobnie jak w wypadku art. 22 Konstytucji — wskazanie przestanek usta-
nawiania ograniczen korzystania z konstytucyjnych wolnosci i praw. Przepisy te nie
wykluczajg sie, co znaczy, ze art. 31 ust. 3 Konstytugji jest komplementarny w stosunku
do art. 22 Konstytucji. O relacji art. 22 Konstytucji do art. 31 ust. 3 Konstytucji wypowie-
dziat sie Trybunat Konstytucyjny w wyroku z 17 grudnia 2003 r. o sygn. SK 15/02 (OTK
ZU nr 9/A/2003, poz. 103). Stwierdzit wéwczas, ze: ,,[o]dwofanie sie do kategorii interesu
publicznego w art. 22 Konstytucji nie oznacza wiec pozostawienia ustawodawcy swobody
w okreslaniu rodzaju chronionego interesu. Przy ustaleniu jego zawartosci muszg by¢
brane pod uwage inne regulacje konstytucyjne, a takze hierarchia wartosci wynikajgca
z koncepcji demokratycznego panstwa prawnego. Niewatpliwie do kategorii «interesu
publicznego» zaliczy¢ nalezy te wartosci, ktére sg wskazywane w art. 31 ust. 3 Konsty-
tucji, w tym tez ochrone wolnosci i praw innych oséb”.

4.2. Nie ma watpliwosci, ze art. 22 Konstytucji mogt zostac zastosowany w niniej-
szej sprawie jako wzorzec kontroli konstytucyjnosci. Wyraza on konstytucyjne prawo,
ktére moze by¢ punktem odniesienia w postepowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej.

Trybunat Konstytucyjny uznat, ze z tresci art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. wynika, iz
moze sie on odnosi¢ do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, a obowigzki natozone
w tym przepisie ingerujg w status przedsiebiorcy. Chodzi w szczegdlnosci o obowigzek
informacyjny wywodzony z tego przepisu i okreSlone w nim przestanki formalne danej
procedury dotyczace zabezpieczenia roszczen zwigzanych z uprawnieniami, o ktérych
mowa w art. 287 ust. 1 art. 296 ust. 1 p.w.p.

Zgodnie z art. 287 ust. 1 p.w.p., ,Uprawniony z patentu, ktérego patent zostat
naruszony, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zadac od naruszajgcego patent
zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinio-
nego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody:

1) na zasadach ogdlnych albo

2) poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej optacie licen-

cyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich docho-
dzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na
korzystanie z wynalazku”.

Art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowi, ze: ,, Osoba, ktérej prawo ochronne na znak towa-
rowy zostato naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zada¢ od osoby,
ktéra naruszyta to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzgdzonej szkody:

1) na zasadach ogdlnych albo

2) poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej optacie licen-

cyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich docho-
dzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na
korzystanie ze znaku towarowego”.

Wskazane informacje dotyczg prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, a dostep
do nich oséb trzecich moze wptywad na te dziatalnos¢, a takze jg ograniczad.
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4.3.Trybunat Konstytucyjny uznat, ze w zwigzku z postawionym przez skar-
zgcq zarzutem dotyczacym niezgodnosci zaskarzonego przepisu z art. 22 w zwigzku
z art. 31 ust. 3 Konstytucji, zasadne jest zbadanie, czy natozony na okreslone podmioty
obowiagzek informacyjny wynikajacy z art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. proporcjonalnie
ingeruje w wolnos¢ dziatalnosci gospodarczej. Naktadanie okreslonych obowigzkéw na
przedsiebiorcéw, ktére dotyczg ich dziatalnosci, jest bowiem ograniczeniem ich wolnosci.

Trybunat Konstytucyjny przeprowadzit zatem test proporcjonalnosci i odpowie-
dziat na pytania, czy wskazane rozwigzanie prawne jest przydatne (skuteczne), by reali-
zowac zatozone w nim cele, czy jest konieczne, a takze czy proporcjonalnie ogranicza
wolnos¢ dziatalnosci gospodarczej w stosunku do wartosci i praw konstytucyjnych,
ktére miatyby byc chronione.

4.3.1. Analizujac pierwsze z kryteridw proporcjonalnosci, Trybunat Konstytu-
cyjny zwrocit uwage, ze przyjecie kwestionowanej regulacji byto motywowane imple-
mentacjg dyrektywy 2004/48/WE. Jej art. 8 stanowi, ze:

. 1. Panstwa Cztonkowskie zapewniaja, ze, w kontekscie postepowania sgdo-
wego dotyczgcego naruszenia prawa wiasnosci intelektualnej oraz w odpo-
wiedzi na uzasadnione i proporcjonalne zgdanie powoda, wtasciwe organy
sadowe mogg nakaza¢ przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach
dystrybucji towaréw lub ustug naruszajgcych prawo wtasnosci intelektu-
alnej przez naruszajacego i/lub jakgkolwiek inng osobe, u ktorej:

a) stwierdzono posiadanie na skale handlowg towaréw naruszajgcych prawo;

b) stwierdzono wykonywanie na skale handlowa ustug naruszajacych prawo;

c) stwierdzono dostarczanie na skale handlowg ustug stosowanych w dziata-
niach naruszajacych prawo; lub ktéra

d) zostafa przez osobe okreslong w lit. a), b) lub ¢) wskazana jako zaangazowana
w produkcje, wytwarzanie lub dystrybucje towardéw albo dostarczanie ustug.

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

a) nazwy i adresy producentéw, wytworcow, dystrybutoréw, dostawcow oraz
innych poprzednich posiadaczy towaréw lub ustug, jak rowniez przewidy-
wanych hurtownikéw i detalistow;

b) informacje o ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, wystanych, otrzy-
manych lub zaméwionych towardw lub ustug, o ktére chodzi, jak réwniez
o cenach otrzymanych za nie.

3. Ustepy 11 2 stosuje sie bez uszczerbku dla innych przepiséw ustawowych,
ktore:

a) przyznajg podmiotowi uprawnionemu prawa do otrzymywania petfniejszej
informacji

b) regulujg stosowanie informacji przekazanej na mocy niniejszego artykutu
w postepowaniach cywilnych lub karnych;

c) okreslaja odpowiedzialnos¢ za niewtfasciwe wykorzystanie prawa do infor-
macji; lub

d) umozliwiajg odmowe przekazania informacji, ktére zmusityby osobe okre-
slong w ust. 1 do przyznania sie do udziatu lub udziatu bliskich krewnych
W naruszeniu prawa wtasnosci intelektualnej; lub

e) zarzadzajg ochrong poufnosci zrédet informacji lub przetwarzania danych
osobowych”.
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W uzasadnieniu projektu ustawy zawierajgcej art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. wyja-
$niono, ze: , Artykut 8 dyrektywy wprowadza w ramach postepowania sagdowego doty-
czacego narszenia prawa wilasnosci intelektualnej srodki prawne zapewniajgce uzyskanie
informacji o pochodzeniu i zasadach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajacych prawo
wiasnosci intelektualnej. (...) Wprowadzenie stosownych regulacji do wspomnianych
ustaw jest konieczne dla spetnienia wymogow dyrektywy. (...) Nakaz moze by¢ skiero-
wany do: (a) naruszajacego lub innej osoby, u ktérej stwierdzono posiadanie na skale
handlowa towaréw naruszajgcych prawo (b) lub stwierdzono wykonywanie na skale
handlowa ustug naruszajgcych prawo (c) lub stwierdzono dostarczanie na skale handlowg
ustug stosowanych w dziataniach naruszajgcych prawo”.

Celem art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. byto zabezpieczenie okreslonych roszczen
za pomoca pozyskania okreslonych informacji od osoby niebedacej naruszycielem praw
wiasnosci przemystowej. Zdaniem Trybunatu Konstytucyjnego, zobowigzanie do udzie-
lenia informacji, o ktérych mowa w zaskarzonym przepisie, moze zabezpieczyc i utatwic
dochodzenie okreslonych praw wtasnosci przemystowej. Uzyskane informacje o pocho-
dzeniu i sieciach dystrybucji towardéw lub ustug naruszajacych patent, dodatkowe prawo
ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji bez watpienia moze by¢ pomocne
przy dochodzeniu roszczen. To znaczy, ze dane rozwigzanie prawne moze by¢ przydatne
w realizacji zatozonego celu legislacyjnego.

Stwierdzenie uzytecznosci rozwigzania prawnego nie jest jednak wystarczajgce
do uznania, ze dany przepis jest zgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Przydatnos¢ danej
instytucji prawnej ingerujgcej w wolnosci i prawa musi by¢ bowiem powigzana z koniecz-
noscig jej zastosowania i proporcjonalnoscig ograniczenia.

4.3.2. Badajac spetnienie przestanki koniecznosci ograniczenia, Trybunat Konsty-
tucyjny zwrdcit uwage, ze cho¢ art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. realizuje zatozony cel usta-
wowy | moze zabezpieczy¢ wykonanie okreslonych roszczen, to istotg postepowania
zabezpieczajgcego jest jego odwracalny charakter. Tymczasem zobowigzanie, o ktérym
mowa w zaskarzonym przepisie, powoduje, ze dochodzi do przekazania okreslonych
informacji handlowych (informacji przedsiebiorcy), niezaleznie od tego, jaki bedzie dalszy
bieg postepowania w sprawie naruszenia praw wifasnosci przemystowej, w tym nieza-
leznie od tego, czy dane postepowanie zostanie wszczete. A wiec dana instytucja wywo-
tuje skutki nieodwracalne, powazniejsze niz zatozony cel ustawy, i nie jest konieczna dla
ochrony innych konstytucyjnych wartosci.

Trybunat podkreslit, ze duze watpliwosci budzi tez samoistny charakter instytucji
wynikajacej z art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p., ktdra — ze wzgledu na nieprecyzyjne brzmienie
tego przepisu — moze byc¢ stosowana w oderwaniu od celu, dla ktérego zostata ustanowiona.

Wobec samodzielnego charakteru ,,roszczenia informacyjnego” i braku jego
powigzania ze wszczeciem postepowania w sprawie o naruszenie praw wiasnosci przemy-
stowej, weryfikacja, czy rzeczywiscie doszto do naruszenia, w ogdle moze nie mie¢ miejsca.
Uprawniony moze bowiem poprzesta¢ na uzyskaniu zadanych informagji i nie podejmowac
dalszych dziatan (tak tez w stanowisku Sejmu i RPO). Ustawa nie zobowigzuje bowiem
podmiotu wystepujgcego o informacje, o ktérej mowa w art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p., do
uruchomienia postepowania w sprawie naruszenia praw wtasnosci przemystowej.

Trybunat Konstytucyjny uznat, ze dla zabezpieczenia roszczen dotyczacych ochrony
praw wiasnosci przemystowej moga byc¢ zastosowane mniej dotkliwe srodki, ktére bedg
miaty charakter odwracalny, w przeciwienstwie do srodka, o ktérym mowa w art. 286"
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ust. 1 pkt 3 p.w.p. W szczegdlnosci dane rozwigzania prawne powinny by¢ uksztattowane
w taki sposéb, by istniato powigzanie miedzy przewidzianym zabezpieczeniem a postepo-
waniem w sprawie naruszenia praw wifasnosci przemystowej.

Powyzsze oznacza, ze wskazana regulacja nie jest konieczna, a zatem nie spetnia
wymogu art. 31 ust. 3 Konstytugji.

Mimo ze wskazana konkluzja decyduje o tym, ze art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest
niezgodny z art. 22 w zwigzku z art. 31 ust. 3 Konstytugji, Trybunat Konstytucyjny postanowit
zbadac ostatni z wymogow proporcjonalnosci, czyli proporcjonalnos¢ w znaczeniu scistym.

4.3.3. Zbadanie proporcjonalnosci sensu stricto polega na rozwazeniu, czy
ograniczenie okreslonej wolnosci lub prawa konstytucyjnego pozostaje w odpowiedniej
proporcji do wartosci, ktéra ma by¢ chroniona przez dang regulacje ustawowa. Wsrod
wartosci uzasadniajacych ingerencje sg bezpieczenstwo lub porzadek publiczny, ochrona
Srodowiska, zdrowia i moralnosci publicznej, wolnosci i prawa innych oséb (art. 31 ust.
3 Konstytugji). Art. 22 Konstytucji dodaje do tego katalogu interes publiczny, w ktérym
zawierajg sie wczesniej wskazane wartosci.

Trybunat przypomniat, ze uprawnienie informacyjne, o ktérym mowa w art. 286’
ust. 1 pkt 3 p.w.p., ma stuzy¢ ochronie wolnosci i praw innych oséb w zakresie ich praw
z wtasnosci przemystowej. Analiza tego przepisu wykazata jednak, ze ochrona osoby
uprawnionej z praw wtasnosci przemystowej jest nieproporcjonalna do ochrony praw
0sO6b prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg zobowigzanych do udzielenia informacji.
Ingerencja nie jest proporcjonalna do praw konstytucyjnych, ktére sg ograniczane.

Zdaniem Trybunatu, zrédtem nieproporcjonalnosci jest wadliwy sposéb zreda-
gowania kwestionowanego przepisu.

W pierwszej kolejnosci, watpliwos¢ wzbudzity zawarte w art. 286" ust. 1 pkt
3 p.w.p., pojecia ,sprawca” i ,,0soba inna niz naruszajacy”. Skoro celem postepowania
w przedmiocie wniosku o udzielenie informacji jest umozliwienie dochodzenia roszczen
okreslonych w art. 287 ust. 11w art. 296 ust. 1 p.w.p., to niezrozumiate jest postuzenie
sie przez ustawodawce sformufowaniami ,,sprawca” i ,0soba inna niz naruszajacy”.
Taka redakcja przepiséw przesadza bowiem o naruszeniu przez konkretny podmiot praw
wiasnosci przemystowej, podczas gdy nie zawsze musi to by¢ stwierdzone w odrebnym
postepowaniu przez sad. Postepowanie w trybie art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. moze toczy¢
sie przed wszczeciem powddztwa o naruszenie praw wtasnosci przemystowej.

Pojecia ,,zabezpieczenie roszczen”, ,sprawca” i ,0soba inna niz naruszajacy”
na gruncie art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. sg pojeciami, ktérych znaczenie i zastosowanie
w ramach postepowania o udzielenie informacji nie ma racjonalnego uzasadnienia.
Watpliwos¢ budzi bowiem charakter samego postepowania.

Z jednej strony bowiem ustawodawca postuguje sie pojeciem ,zabezpieczenie
roszczen”, a z drugiej strony stosowanie przepisOw o postepowaniu zabezpiecza-
jacym jest wytaczone. Podobnie, z jednej strony ustawodawca postuguje sie pojeciami
.Sprawca” i ,,0soba inna niz naruszajacy” (prawa wifasnosci przemystowej), z drugiej
strony przedmiotem omawianej regulacji jest udzielenie odpowiedniej informacji, a prze-
stankg uwzglednienia wniosku w tym zakresie jest jedynie wysokie prawdopodobien-
stwo naruszenia praw wtasnosci przemystowej, podczas gdy stwierdzenie ich naruszenia
odbywa sie w catkowicie odrebnym postepowaniu.

Ponadto z wypowiedzi przedstawicieli doktryny wynika, ze ,Z art. 286" ust.
1 pkt 2 i 3 wynika mozliwos¢ wystapienia z wnioskiem o udzielenie informacji przed
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wytoczeniem powddztwa zaréwno wobec naruszyciela (pkt 2), jak i innych oséb
(pkt 3). W Swietle tej regulacji nie jest mozliwe ustalenie kategorii oséb, o ktére chodzi.
Nie mozna racjonalnie ustali¢, kiedy osoba trzecia jest «naruszycielem», a kiedy jest
«inng osobg». Nie rozgraniczono bowiem w wystarczajgcym stopniu przestanek docho-
dzenia roszczen wobec obydwu kategorii podmiotéw. To réwniez, ze wzgledu na
nieokreslonos¢ przepisu, jest nie do zaakceptowania w Swietle art. 2 Konstytucji RP”
(R. Skubisz, op. cit., s. 2552).

O nieproporcjonalnosci rozwigzania z art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. swiadczy
tez to, ze z jednej strony, ,,osoba inna niz naruszajacy” moze zosta¢ zobowigzana do
udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towardw lub ustug narusza-
jacych prawa wiasnosci przemystowej. Z drugiej strony, ustawodawca nie przewidziat
odpowiednich gwarancji, ze udzielona informacja zostanie wykorzystana w celu docho-
dzenia roszczen okreslonych w art. 287 ust. 11 art. 296 ust. 1 p.w.p. To znaczy, ze nie ma
zadnych gwarancji, ze postepowanie w sprawie naruszenia praw wtasnosci przemystowej
zostanie w ogdle wszczete.

W tym kontekscie warto sie odwota¢ do art. 286" ust. 2 p.w.p. ktéry wskazuje,
czego moze dotyczy¢ informacja, o ktérej stanowi art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. | tak infor-
macja ta moze dotyczy¢ (wytacznie): firm (nazw) i adreséw producentéw, wytworcow,
dystrybutoréw, dostawcéw oraz innych poprzednich posiadaczy towardw lub swiad-
czacych ustugi, ktére naruszajg prawa wtasnosci przemystowej, jak rowniez przewidzia-
nych odbiorcéw hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczng tych towaréw lub
ustug; ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zaméwionych
towarow lub ustug naruszajacych prawa wiasnosci przemystowej, a takze cen uiszczonych
za te towary lub ustugi. Katalog przewidzianych do ujawnienia informacji jest obszerny.

Zobowigzanie podmiotu prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza do udzielenia
informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug stanowi nieupraw-
nione ograniczenie prowadzenia tej dziatalnosci, gdyz ustawodawca nie zagwarantowat,
ze udzielone informacje bedg stuzyty jedynie realizacji waznego interesu publicznego albo
wartosci wynikajacych z art. 31 ust. 3 Konstytugji.

Z praktyki, ktéra zostata wskazana w skardze konstytucyjnej, wynika tez, ze poste-
powanie w przedmiocie udzielenia informacji moze stuzy¢ nie tylko dochodzeniu roszczen
okreslonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 p.w.p., ale takze roszczen okreslonych w art.
422 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). To
znaczy, ze osoba (inna niz naruszajacy) zobowigzana do udzielenia informacgji jest nie tylko
pozbawiona mozliwosci weryfikacji twierdzen uprawnionego co do wysokiego prawdopo-
dobienstwa naruszenia praw wtasnosci przemystowej w toku postepowania w przedmiocie
naruszenia tych praw (poniewaz nie musi by¢ ono wszczete), ale takze naraza sie ona na
odpowiedzialnos¢ z tytutu przyczynienia sie do wyrzadzenia szkody. Zobowigzanie jej do
udzielenia informacji nie gwarantuje dochodzenia roszczen okreslonych w art. 287 ust. 1
i art. 296 ust. 1 p.w.p., a raz udzielona wnioskodawcy informacja, nie moze nastepnie sta¢
sie dla niego nieznana. Skutki przekazania informacji sa nieodwracalne.

Trybunat stwierdzit, ze art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. wiekszy zakres ochrony przy-
znaje prawu wtasnosci przemystowej, ktére z wysokim prawdopodobienstwem zostato
naruszone, niz prawu podmiotu zobowigzanego do ujawnienia informacji. Przepis ten
nie uwzglednia tego, ze postepowanie, o ktérym mowa w zaskarzonym przepisie, nie
przesadza o tym, iz dane prawo wtasnosci przemystowej zostato naruszone. Nie bierze
tez pod uwage stopnia ewentualnego naruszenia. W sytuacji gdy nie zostato wszczete
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postepowanie w sprawie naruszenia praw wiasnosci przemystowej, nie istnieje wartosc,
dla ktérej mozna poswieci¢ wynikajgca z wolnosci dziatalnosci gospodarczej tajemnice
informacji przedsiebiorstwa (tajemnice hadlowg). To znaczy, ze art. 286" ust. 1 pkt 3
p.w.p., przez to, iz umozliwia wystgpienie o informacje bez koniecznosci wszczecia poste-
powania w sprawie naruszenia praw wiasnosci przemystowej, nieproporcjonalnie ingeruje
w wolnos¢ dziatalnosci gospodarczej.

W ocenie Trybunatu, nie stanowi wystarczajgcego zabezpieczenia interesow
przedsiebiorcy to, ze sad, dopuszczajgc lub rozpoznajac wniosek, o ktérym mowa
w art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p., zapewnia zachowanie tajemnicy przedsiebiorcy i innych
tajemnic ustawowo chronionych (art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p.). Sad nie ma bowiem
uprawnienia do kontroli tego, w jaki sposéb dane informacje zostang wykorzystane,
i czy bedg one stuzyc¢ jedynie dochodzeniu roszczen z praw wtasnosci przemystowe;.

Powyzsze oznacza, ze ograniczenie wolnosci dziatalnosci gospodarczej wynika-
jace z art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie jest odpowiednio proporcjonalne w stosunku do
ciezarow naktadanych na podmiot zobowigzany do udzielenia informaciji.

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

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

5. Umorzenie postepowania.

Trybunat Konstytucyjny orzekt o niekonstytucyjnosci art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p.,
co znaczy, ze cel postepowania zostat zrealizowany, a po ogtoszeniu wyroku TK w Dzien-
niku Ustaw, dana regulacja zostanie usunieta z systemu prawnego.

W pozostatym zakresie postepowanie zostato umorzone, z tym ze Trybunat
zréznicowat przestanki umorzenia.

5.1.W wypadku zarzutu dotyczgcego naruszenia prawa do sadu wynikajgcego
z art. 45 ust. 1 Konstytucji, Trybunat uznat, ze byt to adekwatny wzorzec kontroli, gdyz
art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. odnosit sie do postepowania sgdowego, a zatem mozna
go byto oceniac z perspektywy rzetelnosci procedury.

Adekwatnym wzorcem byt tez art. 32 ust. 1 Konstytucji ujety jako wzorzec
zwigzkowy w niniejszej sprawie. Skarzgca wyjasnita bowiem, ze chodzito jej o niekon-
stytucyjnos¢ art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. w zakresie, w jakim réznicuje pozycje proce-
sowq stron postepowania.

Wobec uznania art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. za naruszajagcy wolnos¢ dziatal-
nosci gospodarczej, Trybunat stwierdzit, ze ocena dotyczaca spetnienia przez ten przepis
wymogow prawa do sadu i rzetelnej procedury, w tym rownosci w realizacji uprawnien
procesowych, w niniejszej sprawie byta zbedna.

5.2.Skarzaca w uzasadnieniu skargi konstytucyjnej stwierdzita, ze art. 286" ust.
1 pkt 3 p.w.p. jest nieprecyzyjny i wadliwie skonstruowany, co narusza zasade przyzwo-
itej legislacji.
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Wobec powyzszego, Trybunat Konstytucyjny przypomniat, ze art. 2 Konstytucji
nie moze by¢ samoistnym wzorcem kontroli w trybie skargi konstytucyjnej, chyba ze
zostanie wykazane istnienie prawa podmiotowego, ktére miatoby w sposéb bezposredni
i wytaczny wynikac¢ z art. 2 Konstytucji. W wyjatkowych wypadkach art. 2 Konstytucji
moze stac sie podstawa skargi jako wzorzec zwigzkowy, w szczegdlnosci wtedy gdy
w sposéb jasny i niebudzacy watpliwosci z jego naruszeniem mozna powigzaé naru-
szenie wolnosci lub praw konstytucyjnych skarzgcego (zob. wyrok TK z 15 kwietnia
2014 r., sygn. SK 48/13, OTK ZU nr 4/A/2014, poz. 40 i przywotane tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie, mimo ze w petitum skargi skarzaca wskazata art. 2 Konsty-
tucji jako zwigzkowy z przepisami dotyczacymi konstytucyjnych wolnosci i praw (tj. z art.
22 i art. 45 ust. 1 Konstytucji), nie wykazata, w jaki sposéb naruszenie poprawnej legislacji
wptywa na ochrone konstytucyjnych wolnosci i praw. A wiec w istocie, skarzgca uczynita
art. 2 Konstytucji samoistnym wzorcem kontroli i nie wywiodta z niego zadnego prawa
lub wolnosci konstytucyjnej. Z tego wzgledu Trybunat Konstytucyjny umorzyt postepo-
wanie w zakresie badania zgodnosci kwestionowanego przepisu z art. 2 Konstytucji.

Z tych wszystkich wzgleddw Trybunat Konstytucyjny orzekt jak w sentencji.
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RZECZNIK PATENTOWY, Nr 89-94/2018-2019

Katarzyna Konopka

Prawo wtasnosci przemystowej
w stosunku do wolnosci gospodarczej.
Glosa do wyroku Trybunatu Konstytucyjnego
z dnia 6 grudnia 2018 r., SK 19/16

Tekst stanowi probe kondensacji zagadnienia konfliktu wolnosci gospodarczej
jednostki z prawami gwarancyjnymi wynikajagcymi z prawa wifasnosci przemystowej.
Opracowany zostat na kanwie wyroku TK z 6.12.2018 r.,, SK 19/16, w ktérym potwier-
dzono, ze wykonywanie uprawnien przystugujacych z racji naruszen przynaleznych praw
skorelowanych z prawami wiasnosci przemystowej, jednoczesnie nie moze w sposoéb
negatywny, wywoftujgcy nieodwracalne skutki, oddziatywac na podmioty trzecie, biorace
udziat w postepowaniach przed organami kontroli.

Glosa aprobujaca

Teza: Zobowigzanie przedsiebiorcy do udzielenia informacji w postepowaniu
0 naruszenie praw wtasnosci przemystowej, jako podmiotu trzeciego, innego niz osoba,
ktéra dane prawa naruszyta, jest ztamaniem wolnosci gospodarczej, ograniczeniem
mozliwosci jej prowadzenia, ingerencja w tajemnice przedsiebiorstwa. Przepis do tego
zobowigzujacy — art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. zostat w zwigzku z powyzszym uznanym za
niezgodny z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W zwigzku z tym, ze przedsie-
biorca nie jest osoba naruszajaca, nalezy zachowac odpowiednie proporcje co do inge-
rencji w jego uprawnienia, celem sformufowania roszczenia przeciwko naruszajagcemu,
urzeczywistniajac tym samym zasady panstwa prawa, przede wszystkim te, dotyczace
swobody dziatalnosci gospodarczej oraz tajemnicy przedsiebiorstwa.

Trybunat Konstytucyjny w sprawie ze skargi konstytucyjnej spétki Grupa Allegro
sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu o zbadanie zgodnosci: art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. z art.
22 wzw. z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1 w zw. z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust.
1 Konstytucji RP orzekt o niezgodnosci kwestionowanego przepisu z art. 22 w zw. z art.
31 ust. 3 Konstytugcji RP oraz postanowit umorzy¢ postepowanie w zakresie pozostatym.
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1. Stan faktyczny

Wolnos¢ dziatalnosci gospodarczej i wszelkie uprawnienia z nig skolidowane sa
jednym z fundamentéw wszelkich zawartych w aktach normatywnych praw o charakterze
podmiotowym. Wtasnos¢, mozliwos¢ pracy, prowadzenia dziatalnosci o charakterze
gospodarczym przynoszacej zysk jest jednym z przejawéw przyrodzonej cztowiekowi
godnosci. Jest szczegdlne uprawnienie jednostki wobec panstwa i jego organéw, ktoére
powinno podlegac ochronie szczegdlnej, takze ze strony Trybunatu Konstytucyjnego.

W dniu 6.12.2018 r. Trybunat Konstytucyjny wydat wyrok' w sprawie ze skargi spofki
z 0.0. Grupy Allegro. Stan faktyczny przedstawiat sie nastepujaco: Grupa Allegro sp. z 0.0.,
gwoli przypomnienia, prowadzi platforme internetowa, ktéra umozliwia zawieranie transakgji
on line, najczesciej w obrebie umowy sprzedazy, zawieranej w trybie aukcyjnym lub ofer-
towym. Skarzaca nie jest jednak w zaden sposéb posrednikiem tychze uméw, jak réwniez
ich agentem czy petnomocnikiem ktérejkolwiek ze stron umowy.

Sad Okregowy w Warszawie, XXIl Wydziat — Sad Wspolnot Znakéw Towarowych
i Wzoréw Przemystowych, postanowieniem z 27.04.2015 r., w sprawie o sygn. akt XXIl GWo
18/152, na whniosek spotki akcyjnej BMW z siedzibg w Monachium, zobowigzat Grupe Allegro
do udzielenia informacji o pochodzeniu oferowanych w ogfoszeniach zamieszczonych na
nalezacym do spotki portalu allegro.pl czesci samochodowych zawierajacych zastrzezone
prawnie znaki stowne i znak stowno-graficzny powigzane z markg BMW, poprzez wskazanie
danych sprzedajacych oraz informacji dotyczacych szczeg6téw dokonywanych w przedmio-
towej sprawie transakgji, a takze zobowigzat grupe Allegro do zwrotu kosztéw postepowania.

Spotka zazalita postanowienie, jednak sad Il instancji utrzymat je w mocy, obcia-
zajac dodatkowo skarzacag kosztami postepowania drugoinstancyjnego. Wobec powyz-
szego, grupa Allegro sformutowata skarge konstytucyjna, dotyczacq art. 286" ust. 1 pkt 3
p.w.p.® Przepisowi zarzucita naruszenie zasady proporcjonalnosci, prawidiowej legislacji
oraz okreslonosci przepiséw, przez co narusza art. 22 Konstytucji RP*, statuujacy zasade
wolnosci gospodarczej oraz mozliwosci jej ograniczenia. Skarzaca wskazafa tez, ze kwestio-
nowany przepis narusza art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, dotyczacy prawa do sadu, przez
ztamanie uprawnienia jednostki do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy przez
sad, zasady rownosci stron postepowania, a takze ponownie zasady rzetelnej legislacji,
okreslonosci przepisdw i proporcjonalnosci.

2. Stanowiska zaprezentowane w sprawie

Swoje stanowiska co do skargi zajeli Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator
Generalny oraz Marszatek Sejmu.

Rzecznik Praw Obywatelskich w pismie®> z 9.10.2016 r. podzielit stanowisko Skar-
z3cej co do niezgodnosci art. 286" p.w.p. ze wskazanymi w skardze przepisami art. 22
w zw. art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przez nieproporcjonalng ingerencje w wolnos¢
dziafalnosci gospodarczej i tajemnice przedsiebiorstwa. oceniajac kwestionowang regulacje,

Wyrok TK z 6.12.2018 r., SK 19/16, OTK-A 2018/74.

Postanowienie SO w Warszawie z 27.04.2015 r., LEX nr 2088662.

Ustawa z 30.06.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.), (dalej: p.w.p.).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), (dalej: Konstytucja RP).

Pismo procesowe RPO z 9.10.2016 r., https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml? &pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%20
19/16 (dostep: 22.06.2019 r.).
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Prawo wtasnosci przemystowej w stosunku do wolnosci gospodarczej...

RPO zauwazyt rozdzwiek miedzy przepisami polskimi a unijnymi, wskazanymi w dyrektywie
2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania
praw wiasnosci intelektualnej® — ktére zostaty implementowane do polskiego ustawodaw-
stwa dotyczacego ochrony praw wtasnosci intelektualnej — wtasnie ze wzgledu na naruszenie
zasady proporcjonalnosci. Rzecznik zwrdcit uwage szczegoélnie na fakt, ze bardzo duzy zakres
uprawnien zostat przyznany podmiotowi, ktérego prawa naruszono, nawet gdy nie zostato
w postepowaniu przed sgdem lub odpowiednim organem stwierdzone naruszenie tychze
praw lub wyrzadzona szkoda nie ma znacznych rozmiaréw; RPO uznat takie rozwigzanie za
razgco niewspdtmierne. W pismie RPO podkreslano réwniez role tajemnicy przedsiebiorstwa
i mozliwych naduzy¢ w tym kierunku, zwigzanych z wykorzystywaniem art. 286" p.w.p.

W dniu 26.02.2018 r. swoje stanowisko okreslit Prokurator Generalny, kierujac do
Trybunatu Konstytucyjnego pismo’, w ktérym wyrazit poglad odmienny od RPO — miano-
wicie uznat art. 286" p.w.p. za zgodny z art. 22 w zw. z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 45
ust. 1 wzw. z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Zwrdcono wprawdzie uwage
na btedy popetnione podczas implementacji dyrektywy 2004/48/\WE, ktére przetozyly sie na
niejasne przepisy ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej, a Prokurator Generalny uznat za
doniosty zasade wolnosci gospodarczej, ale réwnoczesnie odnotowat, ze ochronie powinny
podlegac przede wszystkim interesy zwigzane z gwarancjami praw wtasnosci intelektualne;.
Zgodnie ze zdaniem Prokuratora, moznos¢ ztozenia wniosku o wyjawienie informacji nie
narusza tajemnicy przedsiebiorstwa, gdyz istnieje w kwestionowanej skarga regulacji wymaog
uprawdopodobnienia naruszenia praw wtasnosci przemystowej, co nalezy pojmowac jako
prawdopodobienstwo graniczace z pewnoscig”, zatem nalezy tu przyjaé, ze w gestii organdéw
jurysdykcyjnych lezy rzetelne ocenienie stopnia prawdopodobienstwa jako pewnego.

Pismem? z 1.03.2018 r. wyrazone zostato stanowisko Marszatka Sejmu jako repre-
zentanta tej izby Parlamentu. Marszatek Sejmu przychylit sie czesciowo do skargi i wnidst
o stwierdzenie, ze art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. narusza przepisy Konstytucji RP powotane
w skardze, w zakresie, w jakim umozliwiajg zobowigzanie osoby innej niz naruszajagcy do
udzielenia niezbednych dla dochodzenia roszczenia informacji; w pozostatym zakresie skargi
przedfozyt wniosek o umorzenie postepowania. Marszatek uznat za nadmierng dolegliwosc
obcigzenie osoby trzeciej obowigzkiem informacyjnym i podobnie jak RPO, uznat to za naru-
szenie zasady proporcjonalnosci. Marszatek Sejmu réwniez podkreslit btedy w implementac;ji
dyrektywy 2006/48/WE, zarébwno w kwestii jezykowej, jak i uksztattowania instytucji wyja-
wienia informacji. Oceniajac kwestionowane przepisy, Marszatek Sejmu zwrécit w swoim
pismie uwage na oderwanie konstrukgji regulacji art. 286" p.w.p od ratio przepisu, czyli
utatwienia dochodzenia roszczen w przypadku naruszenia praw wtasnosci przemystowej.
Ponadto przychylit sie tez do stanowiska wyrazonego w skardze oraz w pismie RPO co do
mozliwosci naduzy¢ do stosunku do tajemnicy przedsiebiorstwa. Marszatek odwotat sie tez
do stanu faktycznego sprawy, zwracajac uwage, ze wnioskodawca wskazat dwie aukcje
internetowe, na ktorych byty oferowane towary opatrzone jego znakami towarowymi, nato-
miast sad zobowigzat skarzacg do wyjawienia danych transakcyjnych z okresu dziesieciu lat,
co nie wydaje sie uzasadnione w jakikolwiek sposéb okolicznosciami sprawy oraz nie prze-
ktada sie w sposéb proporcjonalny na skale naruszen i wyrzadzonych tym szkéd.

6 Dz.Urz. UE L 157, s. 45, (dalej: dyrektywa 2004/48/WE).

7 Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie SK 19/16 z 26.02.2018 r., PK VIII TK 113.2016, s. 15-16, https:/ipo.trybunal.
gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml? &pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%2019/16 (dostep: 22.10.2019 r.).

8 Stanowisko Sejmu w sprawie SK 19/16 z 1.03.2018 r., BAS-WPTK-1747/16, https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.
xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%2019/16 (dostep: 22.10.2019 r.).
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3. Orzeczenie Trybunatu Konstytucyjnego

Trybunat Konstytucyjny orzekt, ze art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest niezgodny
z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W pozostatym zakresie Trybunat umorzyt
postepowanie. Zwrécit przede wszystkim uwage na doniostos¢ uprawnienia z art.
22 Konstytucji RP, czyli wolnosci dziatalnosci gospodarczej. Organ przyjat takie, jakie
byto ratio legis wprowadzonego przepisu — implementacja unijnej dyrektywy w celu
zabezpieczenia gwarancji roszczen z zakresu prawa wtasnosci intelektualnej. Jednak
w wyroku przyznano, ze w procesie legislacji zaistniaty btedy, ktére sprawity, iz instytucja
z kwestionowanego przepisu naruszata tajemnice przedsiebiorstwa w sposéb nieodwra-
calny, co z kolei prowadzito do naruszenia zasady nieproporcjonalnosci. Trybunat zajat
stanowisko, ze o niezgodnosci przepisu zawazyta wadliwa implementacja, szczegdlnie
w zakresie redakcji jezykowej, co grozito naduzyciami wobec przedsiebiorcow.

4. Rozwazania o wolnosci gospodarczej i gwarancjach ochrony
prawa wtasnosci przemystowej na tle art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Aby rozpoczaé w sposdb poprawny analize wyroku, stanu faktycznego oraz stanu
prawnego, nalezy wskaza¢, jaka jest geneza przepisu art. 286" p.w.p.

Instytucja wniosku o udostepnienie informacji lub tez obowigzku informacyjnego
byta polskiemu prawu znana juz wczesniej; jest ona wyrazona w ustawie z 4.02.1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych?®, w art. 80 ust. 1 pkt 3, ktéry statuuje: ,,Sad
wiasciwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majatkowych miejsca,
w ktorym sprawca wykonuje dziatalnos¢ lub w ktérym znajduje sie jego majatek, takze przed
wytoczeniem powddztwa rozpoznaje, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia ztozenia
w sadzie, wniosek majacego w tym interes prawny o zobowigzanie innej niz naruszajacy
osoby do udzielenia informacji, ktére maja znaczenie dla roszczen, okreslonych w art. 79
ust. 1, o pochodzeniu, sieciach dystrybugiji, ilosci i cenie towaréw lub ustug naruszajacych
autorskie prawa majatkowe, jezeli:

a) stwierdzono, ze posiada ona towary naruszajgce autorskie prawa majat-

kowe, lub

b) stwierdzono, ze korzysta ona z ustug naruszajacych autorskie prawa majat-

kowe, lub

c) stwierdzono, ze $wiadczy ona ustugi wykorzystywane w dziataniach naru-

szajacych autorskie prawa majatkowe, lub

d) zostatfa przez osobe okreslong w lit. a, b lub ¢ wskazana jako uczestniczaca

w produkgji, wytwarzaniu lub dystrybucji towaréw lub $wiadczeniu ustug
naruszajacych autorskie prawa majatkowe,

a powyzsze dziatania majg na celu uzyskanie bezposrednio lub posrednio zysku
lub innej korzysci ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to dziatan konsumentéw beda-
cych w dobrej wierze”.

Polski ustawodawca zostat zobowigzany do wprowadzenia podobnych do
cytowanego powyzej przepisu regulacji w zakresie prawa wifasnosci przemystowej
przez dyrektywe 2004/48/WE'. Dyrektywa reguluje prawo do informacji w art. 8, ktory

9 Dz.U.z2019r. poz. 1231 (dalej: pr. aut.).
10 Uzasadnienie projektu ustawy nowelizujgcej Prawo wiasnosci przemystowej, V kadencja, druk sejm. nr 1241.
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wykorzystuje mechanizm harmonizacji minimalnej. Oznacza to, ze panstwa cztonkowskie
Unii Europejskie zostaty tg regulacja zobowigzane do wprowadzenia w swoich syste-
mach prawnych obowigzku informacyjnego, ale otrzymaty jednoczesnie uprawnienia
do rozszerzenia przepiséw dotyczacych tej instytucji w stosunku do legislacji dyrekty-
walnej. Akt prawny Parlamentu Europejskiego i Rady statuuje bowiem, ze srodki przewi-
dziane art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE sa obowigzkowo stosowane wytacznie jesli
chodzi o dziatania prowadzone w skali handlowej, ktére definiowane sg jako dziatania
skierowane na uzyskiwanie bezposredniego lub posredniego zysku ekonomicznego lub
korzysci handlowej, ale normalnie nie obejmuje to dziatan prowadzonych przez dziata-
jacych w dobrej wierze konsumentéw koncowych.

Prawodawca polski skorzystat z nadanego dyrektywa 2004/48/WE uprawnienia,
ale ograniczenie stosowania prawa do zadania informacji od oséb innych niz naruszyciel
uksztattowat wytacznie w stosunku do naruszen praw na skale handlowa.

W doktrynie zwracano uwage'' na to, ze implementacja instytucji prawa do infor-
magji nie jest prawidtowa. Podkresla sie szczegdlnie fakt traktowania przez polskiego usta-
wodawce art. 286" p.w.p. jako odpowiednika art. 80 pr. aut., co jednak nie jest przyjeciem
poprawnego rozwigzania. Roszczenie informacyjne zawarte w kwestionowanym przepisie
p.w.p. jest bowiem formutowane jako wniosek o zabezpieczenie roszczenia, natomiast
regulacja pr. aut. dotyczaca podobnej instytucji jest uksztattowana jako ,,wniosek o zobo-
wigzanie innej niz naruszajacy osoby do udzielenia informacji”; jednoczesnie terminologie
pojec z art. 286" p.w.p. uznaje sie za btedna, poniewaz nie chodzi tutaj o zabezpieczenie
roszczen, ale zadanie w zakresie zabezpieczenia dowododw i udzielenia informacji. Zesta-
wienie ze sobg zobowigzania do udzielenia informacji z zabezpieczeniem roszczenia uznaje
sie za nielogiczne, gdyz wniosek o udostepnienie informacji wnies¢ mozna przed wyto-
czeniem powodztwa, czyli przed uksztattowaniem roszczenia uprawnionego. Obowigzek
informacyjny ma stanowi¢ pomoc w okresleniu przedmiotowego roszczenia, a nadanie
tej instytucji formy zabezpieczenia roszczenia sprawia, ze rodzg sie watpliwosci co do
charakteru prawnego obowiagzku informacyjnego oraz jego miejsca w unormowaniach
dotyczacych ochrony prawa wtasnosci przemystowej'?.

Przywotywany artykut ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej dotyczy szczegé-
towej regulacji na temat stworzenia gwarancji w postepowaniu, ktére obejmuje zabezpie-
czenia roszczen poprzez zobowigzanie inngj niz naruszajacy osoby do udzielenia informacji,
ktére pomogg w dochodzeniu roszczen, ktére majg na celu zaprzestanie naruszen patentu
lub prawa ochronnego na znaku towarowym oraz dziatan z zado$¢uczynieniem tym naru-
szeniom. Jednakze w doktrynie powszechnie zauwazano, ze przepis art. 286" p.w.p. nie
odpowiada wymogom poprawnej legislacji, stanowigc swoistg hybryde przepisdw prawnych
— z jednej strony jest to instytucja zabezpieczenia roszczenia poprzez udzielenie informacji,
co jest witasciwe dla postepowania rozpoznawczego, a z drugiej w tej instytucji prawnej
wystepuja elementy typowe dla ochrony tymczasowej, czyli zabezpieczenia powddztwa.

Regulacja art. 286" p.w.p. stanowi, w zakresie, w jakim przyznaje podmiotowi,
ktérego prawa dotyczace ochrony wtasnosci przemystowej zostaty naruszone, uprawnienie
do uzyskania szczegotowych informacji o czynnosciach podjetych przez osobe naruszajaca,

11 A. Jakubecki [w:] System prawa prywatnego, t. 14B, Prawo wiasnosci przemysfowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012,
s. 1673-1674; R. Skubisz, Roszczenie o udzielenie informacji w prawie wiasnosci przemystowej (w swietle Dyrektywy
2004/48 i prawa polskiego) [w:] Aurea praxis, aurea theoria. Ksiega pamigtkowa ku czci Profesora Tadeusza Ereciriskiego,
t. 2, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011, s. 2555-2558.

12 Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie SK 19/16...
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swoiste zagdanie w ramach postepowania procesowego, odrebne od istniejacej w kodeksie
postepowania cywilnego konstrukgcji zabezpieczenia roszczen'. Realizacja obowigzku infor-
macyjnego ma przede wszystkim stuzy¢ ustaleniu zakresu odpowiedzialnosci podmiotu
z tytutu naruszenia przezen prawa wtasnosci przemystowej, a uzyskane w tym procesie dane
oraz informacje majg pozwoli¢ na podijecie decyzji co do wystapienia wzgledem naruszyciela
z odpowiednimi roszczeniami'.

Prawo do informacji przedsiebiorcy, ktérego prawa z zakresu prawa wiasnosci
przemystowej naruszone, miaty stanowi¢ samodzielng podstawe prawna co do zgdania
okreslonych dziatan. Oznaczatoby to, ze owo roszczenie ma materialnoprawny charakter,
jednak ze wzgledu na ksztatt, obowigzujgcy w polskim systemie legislacyjnym do wyroku
TK z 6.12.2018 ., ta kwestia nie byta jednoznaczna. Czes¢ przedstawicieli doktryny uwazata,
ze nadanie regulacji charakteru proceduralnego, szczegdlnie gdy chodzi o zabezpieczenie
roszczen i dowoddw w sprawie, zaciera materialnoprawny, rzeczywisty charakter przepisu',
ale nie zmienia go co do istoty, bowiem uprawnienie do wystgpienia przez uprawnionego
z roszczeniem o udzielenie przez osobe inng niz naruszajacy informacji stanowi emanacje
praw podmiotowych uprawnionego z praw wtasnosci intelektualnej. Roszczenie infor-
macyjne, wedtug tego pogladu, ma charakter pomocniczy wzgledem przygotowania do
uzyskania uprawnien zasadniczych, czyli ochrony prawa wtasnosci przemystowej. Czesc
doktryny przyznaje racje tym pogladom’s, jednak istniejg autorzy, ktérzy zwracajg uwage
na to, ze za formalnoprawnym charakterem kwestionowanego przepisu przemawia nie
tylko systematyka ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej badz fakt rozstrzygniecia
whiosku z art. 286" p.w.p. postanowieniem sadu, ale przede wszystkim skutki, jakie wyni-
kaja z uwzglednienia wniosku o udzielenie informacji'’. Skutkiem uwzglednienia wniosku
o udzielenie informacji nie jest bowiem uksztattowanie stosunku cywilnoprawnego badz
natozenie sankgji za naruszenie praw wtasnosci intelektualnej, ale uzyskanie przez osobe,
ktorej prawa zostaty naruszone, informaciji, ktére pozwolg na sporzadzenie pisma proce-
sowego w zgodzie z wymaganiami przepisow, szczegoélnie co do prawidfowego sformu-
towania wartosci przedmiotu sporu, jak i wydania uzyskanych przez naruszyciela korzysci.
Celem whniosku o udzielenie informacji jest wiec umozliwienie realizacji wymogéw formal-
nych pozwu jako pisma procesowego inicjujgcego postepowanie, a zatem wywotanie
skutkow w sferze procesowej'®. J.R. Antoniuk zauwaza tez, ze trudno uzasadni¢ koncepcje,
iz obowigzek informacyjny ma materialnoprawny charakter w relacji do mozliwosci jego
skierowania wobec osoby trzeciej, ktdra w zaden sposdb nie naruszyta prawa przystuguja-
cego uprawnionemu do wystgpienia z roszczeniem, gdyz po stronie osoby uprawnionej nie
powstaje zadne prawo podmiotowe, ktorego korelatem bytby obowigzek udzielenia infor-
macji przez osobe, ktéra naruszenia nie dokonata, a wiec nie jest zobowigzana w zaden
sposéb wobec uprawnionego'®.

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim pismie z 9.10.2016 r. zauwaza, ze poste-
powanie informacyjne, regulowane przez przepis art. 286' p.w.p., posiada autonomiczny

13 Postanowienie SAw Katowicach z 3.10.2011 r., V ACz 624/11, LEX nr 1120408.

14 Pismo procesowe RPO..., s. 5.

15 S. Softtysinski, A. Nowicka, Uwagi o projekcie ustawy wdrazajacej Dyrektywe 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw
wiasnosci intelektualnej, ,,Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006/4, s. 1078.

16 A, Nowak-Gruca, Roszczenie informacyjne w ustawie — Prawo wiasnosci przemystowej w swietle ekonomicznej analizy
prawa, ,Monitor Prawniczy” 2008/15, s. 795.

17 J.R. Antoniuk, Postepowanie o udzielenie informacji w zwigzku z naruszeniem wiasnosci intelektualnej jako rodzaj
postepowanie cywilnego, ,Przeglad Sadowy” 2014/11-12, s. 151.

8 Postanowienie SA w Katowicach z 3.10.2011 r., V ACz 624/11, LEX nr 1120408.

19 J.R. Antoniuk, Postepowanie..., s. 150-151.
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charakter zaréwno w relacji do trybu procesowego rozpoznawania roszczen o naruszenie
prawa wtasnosci przemystowej lub patentu, jak i wobec postepowan incydentalnych
z tej podstawy; swiadczg o tym chociazby odmienne uregulowania w zakresie wniosku
o udzielanie informaciji, jezeli chodzi o wtasciwos¢ miejscowg sqdu, termin rozpoznania
whiosku bgdz samo pojecie interesu prawnego?®.

Istotg liberalizmu jest to, ze wolnos¢ cztowieka konczy sie tam, gdzie zaczyna
sie wolnos¢ drugiego cztowieka. To moze postuzy¢ jako paralela do tego, jak panstwo
powinno traktowa¢ fundamentalne wartosci — respektowac ich granice; w praktyce nie
jest to jednak mozliwe, poniewaz stany wystepujace w rzeczywistosci spotecznej powo-
duja, ze wartosci te czesto wystepujg w kolizji do siebie; nalezy je wtedy wazy¢, rozstrzy-
gnac dylemat etyczny, gdzie trzeba poswieci¢ jedng wartos¢ na rzecz drugiej. Nalezy
sie kierowac hierarchig wartosci oraz rozwazy¢ takie pojecia, jak prawa indywidualne
jednostki i dobro ogotu.

Konieczne jest okreslenie ram postepowania dowodowego, ktdre ograniczg
arbitralnos¢ dziatania organdw panstwa, oraz zapewnienie instrumentow prewencyjnej
ochrony praw i wolnosci?'. Efektywnos$¢ postepowania dowodowego, osiggniecie praw-
dziwych ustalen faktycznych w celu ochrony intereséw konsumentéw jako wartos¢, musi
pozostawac w rdwnowadze z innym wartosciami, ktére w toczacym sie postepowaniu
mogtyby zostac¢ narazone?2.

W praktyce nie zawsze jest to mozliwe. Naturalnym stanem jest to, ze w rzeczy-
wistosci spotecznej wystepuijg liczne konflikty wartosci. Wowczas nalezy dokonac ich
stopniowania, rozstrzygniecia dylematu etycznego na temat tego, ktérg wartos¢ nalezy
poswieci¢ na rzecz drugiej. Trzeba tu kierowac sie hierarchia idei, rozwazyc¢ pojecia dobra
0gotu, uzytecznosci spotecznej oraz praw jednostki. Jednak podejmowanie dziatan, gdzie
trzeba uwzglednic nad interes jednostki wazny interes publiczny, zawsze musi zgadzac sie
z zasadg proporcjonalnosci, czyli utrzymania wtasciwych proporcji miedzy srodkiem ogra-
niczajacym wolnos¢ gospodarczg a korzysciami, jakie wynikajg z niego dla dobra publicz-
nego, oraz skutkow, jakie wynikng z wprowadzenia okreslonych ograniczen swobody
dziatalnosci gospodarczej®.

5. Wyrok Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r.
I jego znaczenie dla ochrony praw wtasnosci przemystowej
oraz tajemnicy przedsiebiorstwa

W podanym wyroku TK nastgpita taka hierarchizacja: ograniczono ochrone praw
wilasnosci przemystowej na rzecz gwarancji wolnosci gospodarczych przedsiebiorcy.
Trybunat stusznie wskazat, ze przepis nakiadat na przedsiebiorce nieproporcjonalny ciezar.
Trzeba zauwazy¢, ze nie ma istniejgcych powigzan w postepowaniu toczacym sie prze-
ciwko naruszycielowi wraz z postepowaniem w sprawie udzielenia przez przedsiebiorce
informacji. Zobowigzanie przedsiebiorcy do udzielania informacji o swoich klientach
stanowi naruszenie tajemnicy handlowej, co narusza zasade proporcjonalnosci; dochodzi
tu wprawdzie do ograniczenia gwarancji ochrony praw wiasnosci przemystowej, ale

20 Pismo procesowe RPO..., s. 5.

21 W. Jasinski [w:] Standardy rzetelnosci postepowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentéw. Miedzy
prawem administracyjnym a prawem karnym, red. W. Jasinski, Warszawa 2016, s. 154.

22 W. Jasinski [w:] Standardy rzetelnosci..., s. 155.

23 Prawo publiczne gospodarcze, red. S. Pigtek, I. Postuta, Warszawa 2009, s. 27.
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nalezy dokona¢ podkreslenia wiekszej wagi swobody dziatalnosci gospodarczej, ochrony
prywatnosci przedsiebiorcy oraz gwarangji istnienia mechanizmoéw obronnych przed
nieuprawnionym wykorzystaniem przez inny podmiot uzyskanych informacji; takie
zagrozenie nie istniatoby, gdyby zakwestionowany przepis przewidywat, ze taki wniosek,
dotyczacy zobowigzania osoby niebedacej naruszycielem do ujawnienia poufnych infor-
macji zwigzanych z tajemnicg przedsiebiorstwa, bedzie mogt zosta¢ zgtoszony dopiero
na etapie postepowania o naruszenie praw wtasnosci przemystowej, kiedy ustalone juz
zostanie naruszenie przez odpowiedni do tego organ; inaczej bowiem informacje prze-
kazane przez przedsiebiorce bedacym osobg trzecig w postepowaniu przeciwko narusze-
niom beda mogty by¢ podstawg do wytoczenia przeciwko niemu powodztwa.

Prawo unijne?* szczegdlnie zwraca uwage na podnoszong powyzej przestanke
zachowania zasady proporcjonalnosci poprzez miarkowanie obowigzkéw informacyj-
nych, tak aby zachowac tajemnice przedsiebiorstwa; w wersji aktu sprzed wyroku TK
zaistniat stan faktyczny, w ktorym wiekszy zakres ochrony przewidziany byt dla débr
naruszanych, zwigzanych z prawem wtasnosci przemystowej, niz dobra podmiotu,
ktérego zobowigzuje sie do udzielenia informacji, gdy moze to zagrozi¢ jego prawu
do zachowania tajemnicy przedsiebiorstwa oraz poszanowania jego wolnosci i prawa
do prywatnosci. Nalezy pamieta¢, ze czestokrod pierwsze z wyzej wymienionych doébr
doznac¢ moze szkdd niewielkich rozmiaréw lub naruszenie tego dobra moze nie zaist-
nie¢; jest to wtasnie clue hierarchizacji, gdzie na podstawie poréwnania proporcji
danych débr i idei, biorgc pod uwage przyjete w spoteczenstwie wartosci, dobra
jednostki oraz ogétu, dokonujemy swoistego stopniowania i decydujemy sie na przed-
tozenie jednej wartosci na rzecz drugiej, biorgc pod uwage impakt, jaki bedzie to miato
na system prawny i jego kompletnos¢ oraz spéjnos¢, a takze rownowage legislacyjna.

Zasada proporcjonalnosci ujeta w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przyjmuje, ze
wymog koniecznosci ochrony débr w stosunku do ograniczenia praw jednostki jest
spetniony, jezeli zastosowane przez ustawodawce Srodki sg w stanie doprowadzi¢ do
osiggniecia zamierzonego celu oraz sg nieodzowne dla ochrony interesu, z ktérym s3
powigzane, a ich efekty pozostajg proporcjonalne do ciezaréw natozonych na obywateli?>.
.Koniecznos¢”, o ktérej tu mowa, zawiera w sobie postulat niezbednosci, przydatnosci
i proporcjonalnosci sensu stricto wprowadzanych ograniczen danego prawa?®; nie mozna
tu tego przymiotu utozsamiac z ,,celowoscig” czy ,,pozytecznoscia” okreslonej regulacji
prawnej, ktéra ogranicza chronione prawo lub swobode. Ograniczenie danego prawa
czy swobody musi by¢ niezbedne dla osiggniecia celéw zawartych w takiej regulacji, nie
wystarczy, ze bedzie to rozwigzanie sprzyjajace czy utatwiajgce osiggniecie tych celéw?.

Konstytucja statuuje, ze fundamentem spotecznej gospodarki rynkowej jest
wolnos$¢ dziatalnosci gospodarczej, poszanowanie wtasnosci prywatnej oraz solidar-
nos¢, dialog i wspdtpraca partnerdéw spotecznych, a takze ze dziatalnos¢ gospodarcza
i jej swoboda podlega ograniczeniu wytacznie w przypadkach szczegélnych oraz regu-
lowanych ustawowo. Istota dziatalnosci gospodarczej to mozliwos¢ podjecia i prowa-
dzenia dziatalnosci nastawionej co do zasady na osiggniecie zysku, ale na te tresc¢
sktadaja sie takze prawa do zachowania w tajemnicy wiadomosci dotyczacych przed-
siebiorstwa i jego funkcjonowania.

24 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentéw. Komentarz, red. A. Stawicki, E. Stawicki, Warszawa 2016, s. 1377.
25 Wyrok TK z 9.06.1998 r., K 28/97, OTK 1998/4, poz. 50; wyrok TK z 21.04.2004 r., K 33/03, OTK-A 2004/4, poz. 31.
26 Wyrok TK z 22.09.2005 r., Kp 1/05, OTK-A 2005/8, poz. 93.

27 ). Zakolska, Zasada proporcjonalnosci w orzecznictwie Trybunatu Konstytucyjnego, Warszawa 2008, s. 256.
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Prawo ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa oparte jest na podobnych zatozeniach
jak inne prawa wtasnosci intelektualnej. Celem tej instytucji jest zapewnienie skutecznej
ochrony przedsiebiorcom, ktérzy dokonujg inwestycji w szeroko pojmowang dziatalnosc
gospodarczg, szczegdlnie tg, ktdra jest dla rynku innowacyjna. Tajemnica przedsiebiorstwa
w gospodarce wolnorynkowej, gdzie konkurencja miedzy dziatajgcymi w niej podmiotami
jest jedng z podstawowych sit napedowych, staje sie dobrem réwnie cennym co chro-
nione prawem wtasnosci przemystowej patenty, znaki towarowe czy wzory uzytkowe,
gdyz wtasnie te pewne informacje, ktére sg scisle powigzane z dziatalnoscig podmiotu
gospodarczego, pozwalajg na uzyskanie na rynku lepszej i silniejszej pozycji, szczegdlnie
z powodu przymiotu niedostepnosci i niejawnosci tych informacji?®. Organy wtadzy nie
majg kompetencji do korzystania lub ujawnienia tajemnicy przedsiebiorstwa bez zgody
uprawnionego, chyba ze przewiduje to ustawa w interesie publicznym.

Wolnos¢ dziatalnosci gospodarczej i wiasnos¢ prywatna sg jednymi z filarow
obecnego ustroju spoteczno-gospodarczego, na co wskazuje chociazby art. 20 Konsty-
tucji RP. Sad Najwyzszy w wyroku z 23.06.2010 r. podkreslit wynikajacg z tego artykutu
i nastepnych zasade, ze wolnos¢ gospodarcza moze by¢ ograniczona tylko w drodze
ustawy i tylko ze wzgledu na wazny interes publiczny, co stanowi jedng z najwazniejszych
zasad ustrojowych panstwa?®. Oznacza to, ze organy panstwa oraz inne podmioty prawa
maja obowigzek co do powstrzymywania sie od niestusznej ingerencji w sfere wolnosci
gospodarczej oraz wtasnosci prywatnej, zarobwno gdy chodzi o czynnosci prawne, jak
i faktyczne3?. Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim pismie w przedmiotowej sprawie
zwraca tu uwage na przepis art. 22 Konstytucji RP: ,Jednakze wolnosci dziatalnosci
gospodarczej ustawodawca nie moze reglamentowac w dowolny sposob. Art. 22 Konsty-
tucji RP stawia w tym wzgledzie dwa warunki: w ptaszczyznie formalnej wymaga, by
ograniczenie byto wyprowadzone w drodze ustawy, w ptaszczyznie materialnej zas — by
uzasadnione byfo «waznym interesem publicznym®'». Ow «wazny interes publiczny» —
choc jest kategorig ocenng — nie moze by¢ interpretowany rozszerzajgco ani prowadzi¢ do
ograniczenia innego odrebnego prawa, a konstytucyjnie dopuszczalne ograniczenie musi
by¢ na tyle merytorycznie uzasadnione, by w konflikcie z zasadg swobodnej dziatalnosci
gospodarczej rachunek aksjologiczny przewazyt na jego korzysc¢”32. Trybunat Konstytu-
cyjny w swoim wyroku z 25.07.2013 r. orzekt: ,,Przydatnos¢, niezbednos¢ oraz propor-
cjonalnos¢ w waskim znaczeniu nie majg przy tym charakteru optymalizacyjnego, a w
konsekwencji nie pozostajg w relacji pierwszenstwa przed innymi normami, ale mogg
zostac albo zrealizowane albo niezrealizowane, ni mniej, ni wiecej*".

W poprzednim stanie faktycznym zachowanie tajemnicy byto iluzoryczne, ze
wzgledu na fakt, ze jedynym proceduralnym narzedziem obrony byfo rozpatrywanie
sprawy przy drzwiach zamknietych w rozumieniu przepisu®* art. 153 k.p.c.>> Nie byto
podstaw do utajnienia dokumentow. Prawo do informacji stanowi srodek, ktory jest
podatny na naduzycia. Srodek przewidziany w art. 286" p.w.p. ma charakter nadzwy-
czajny, stwarza zagrozenia dla débr chronionych zobowigzanego przedsiebiorcy,

28 Pismo procesowe RPO..., s. 16.

29 Wyrok SN z 23.06.2010 r., Il PK 1/10, LEX nr 1554392.

30 M. Zubik, Konstytucja Ill RP w tezach orzeczniczych Trybunatu Konstytucyjnego i wybranych sagdéw, Warszawa 2011, s. 140-141.
31 Pismo procesowe RPO..., s. 8.

32 Pismo procesowe RPO..., s. 8-9.

33 Wyrok TK z 25.07.2013 r., P 56/11, OTK-A 2013/6, poz. 85.

34 Ustawa z 17.11.1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.).

35 M. Kubiak [w:] Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa 2016, komentarz do art. 286", s. 773.
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w zwigzku z czym szczegdlnie uzasadnione jest stosowanie do tych przepisdw zasady
proporcjonalnosci jako zasady orzekania. Powszechne w doktrynie byto stanowisko, ze
regulacja art. 286" p.w.p., ktora stanowita implementacje unijnej dyrektywy 2004/48/WE,
nie byta instytucjg wolng od pomytek i btedéw, przez co nie przystawata do polskiego
systemu prawnego; zwracano uwage, ze art. 286" p.w.p. winien by¢ traktowany jako
odpowiednik art. 80 pr. aut., poniewaz takie byto zamierzenie ustawodawcy ze wzgledu
na podobienstwa w konstrukcji obu tych przepiséw, jednakze art. 286" p.w.p. okreslat
obowigzek informacyjny w zakresie wniosku o zabezpieczenie roszczenia, a art. 80 ust.
1 pkt 2 pr. aut. stanowit ,wniosek o zobowigzanie innej niz naruszajacy osoby do udzie-
lenia informacji”. Z tego wzgledu terminologie w kwestionowanym przepisie prawa
wilasnosci przemystowej uznano za nieprawidtowa, bowiem przedmiotem dyspozycji
przepisu nie byty przypadki zabezpieczenia roszczen, lecz zadanie w zakresie zabezpie-
czenia dowodow oraz roszczenie o udzielenie przez odpowiedni podmiot trzeci infor-
macji. Uznano za nielogiczne powigzanie obu tych srodkéw ze wzgledu na to, ze owe
uprawnienie ksztaftowato sie, jak wczesniej wskazywano, jeszcze przed wszczeciem
postepowania, nim sformufowano roszczenie®.

Charakter srodka prawnego polegajgcego na mozliwosci wystgpienia z zagda-
niem udzielenia informacji byt natury procesowej, jako zabezpieczenie roszczenia,
podczas gdy w rzeczywistosci zadanie udzielenie informacji istotnych dla dochodzenia
roszczen z tytutu naruszenia praw wtasnosci przemystowej jest materialnoprawnym
roszczeniem informacyjnym, ktére petnito funkcje pomocniczg wzgledem zasadniczych
roszczen, ktére gwarantowaty ochrone praw wtasnosci intelektualnej®’. Zabezpieczenie
roszczenia byto mozliwe, jezeli wystgpita przestanka ,,wysokiego prawdopodobienstwa”
naruszenia. Nie wymagano wiec udowodnienia faktu naruszenia, co sprawiato, ze prawo
do informacji stanowito srodek podatny na naruszenia. W uchylonym przez Trybunat
Konstytucyjny przepisie brakowato wyraznego odwotania do zasady proporcjonalnosci
przy rozpoznawaniu wniosku32,

Regulacja art. 286" p.w.p. i jej niezgodnosc z Konstytucjg RP nie oznacza braku
doniostosci prawnej w tym przepisie czy niewaznosci interesu prawnego, dla ktérego
zostata ustanowiona ochrona prawna. Uczciwa konkurencja oraz gwarancje praw
witasnosci przemystowej przystugujgce uczestnikom obrotu gospodarczego, ktérych
prawa chroni sie przed naruszeniami, mieszczg sie w materialnych podstawach ogra-
niczenia praw i wolnosci konstytucyjnych, przede wszystkim porzadku publicznego
oraz poszanowania praw innych osob. Zasada wolnosci gospodarczej i tajemnica
przedsiebiorstwa nie moze by¢ w zadnym wypadku usprawiedliwieniem czy ostong
dziatan niezgodnych z przepisami prawnymi oraz naruszajgcych przystugujgce innym
jednostkom uprawnienia®.

Prawnonaturalne uzasadnienie ochrony praw i wolnosci, w szczegdlnosci tych
przynaleznych jednostce, moze prowadzi¢ do wniosku o abstrakcyjnej wyzszosci norm
ujmujacych tego typu wartosci nad zasadami odzwierciedlajgcymi interes publiczny,
ktory reprezentuje aparat panstwowy. W procesie rozstrzygania konfliktow zasad, a wiec

36 T. Targosz, A. Tischner, Komentarz do zmiany art. 2861 ustawy — Prawo wifasnosci przemystowej wprowadzonej przez
Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 662 [w:] Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawg
z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektdrych innych ustaw,
red. T. Targosz, A. Tischner, LEX 2008.

37 A. Tischner, Odpowiedzialnos¢ majatkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa 2008, s. 288-289, s. 292.

8 A. Tischner [w:] Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz, red. P. Kostanski, Warszawa 2013, s. 1371.

9 Wyrok TK z 4.07.2002 r., P 12/01, OTK-A 2002/4, poz. 50.
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Prawo wtasnosci przemystowej w stosunku do wolnosci gospodarczej...

stosowania na gruncie praw i wolnosci zasady proporcjonalnosci, uwidacznia sie specy-
fika kulturowa danego systemu prawnego. Istotg moralnosci politycznej chronigcej
prawa jednostki jest koncentrowanie sie na specyfice jednostki w ramach grupy, a nie
analiza grupy jako jednostek charakteryzujgcych sie okreslong specyfikag*°. Stosowanie
zasady proporcjonalnosci to efekt kulturowy, co oznacza, ze wymaga uwzglednienia
W procesie rozstrzygania punktu widzenia®'.

Artykut 286" p.w.p. jako catos¢ realizuje swéj cel jako ochrona znaku towaro-
wego, szczegoblnie w kwestii zabezpieczenia roszczenia. Istotg postepowania zabezpie-
czajacego jest jednakze jego odwracalny charakter. Tymczasem zobowigzanie wynikajace
z uchylonego przepisu powodowato, ze dochodzito do przekazania okreslonych infor-
macji handlowych dotyczacych przedsiebiorstwa i jego funkcjonowania, niezaleznie
od tego, czy dalsze postepowanie wykazato naruszenie znaku towarowego, a nawet
czy zostato wszczete. A wiec dana instytucja wywotuje skutki nieodwracalne, powaz-
niejsze niz zatozony cel ustawy, i nie jest konieczna dla ochrony innych konstytucyjnych
wartosci. Uprawniony moze poprzestac¢ na uzyskaniu zadanych informacji i nie podej-
mowac dalszych dziatan. Ustawa nie zobowigzuje bowiem podmiotu wystepujacego
o informacje, o ktérej mowa w art. 286" ust. 1 pkt 3 p.w.p., do uruchomienia postepo-
wania w sprawie naruszenia praw wtasnosci przemystowe;.

Prawo do ochrony znaku towarowego z pewnoscig powinno podlegac ochronie
ze strony panstwa, jednak clue orzeczenia TK to dokonana hierachizacja prawa, polega-
jaca na btedzie wynikajacym z nieprawidtowo dokonanej implementacji dyrektywy, ktorej
skutkiem byta niezgodnos¢ przepisu z konstytucjg; osoba, ktéra nie jest naruszajacym,
byta zobowigzana do udzielania informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa,
jednoczesnie bedac pozbawiong mozliwosci weryfikacji twierdzen uprawnionego co do
prawdopodobienstwa naruszenia praw wtasnosci przemystowej w toku postepowania
w przedmiocie naruszenia tychze praw (ktore jednak nie musi by¢ wszczete). Strona byta
tez narazona na odpowiedzialnos¢ z tytutu przyczynienia sie do wyrzadzenia szkody.
Zobowiazanie jej do udzielenia informacji nie gwarantowato dochodzenia roszczen okre-
Slonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 p.w.p., a raz udzielona wnioskodawcy infor-
macja nie moze nastepnie stac sie dla niego nieznana. Skutki przekazania informac;ji
byty wiec nieodwracalne, a zasada proporcjonalnosci byta w razacy sposéb naruszana.

Zatem nalezy w sposob afirmatywny przyja¢ wyrok TK w tej kwestii.

40 M. Korycka-Zirk, Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalnosci, Warszawa 2012, s. 186.
41 M. Korycka-Zirk, Teorie zasad..., s. 205.
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RZECZNIK PATENTOWY, Nr 89-94/2018-2019

Wyrok Naczelnego Saqdu Administracyjnego
z dnia 9 czerwca 2017 r., Il GSK 2672/15

Naczelny Sad Administracyjny w sktadzie:

Przewodniczacy Sedzia NSA Irena Wiszniewska-Biatecka (spr.)
Sedzia NSA Mirostaw Trzecki

Sedzia del. WSA Tomasz Smolen

Protokolant Pawet Gorajewski

po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2017 r. na rozprawie w lzbie Gospodarczej
skargi kasacyjnej Spétki A z siedzibg w S. (Szwecja) od wyroku Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 3730/14
w sprawie ze skargi Spofki A z siedzibg w S. (Szwecja) na decyzje Urzedu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy
udzielenia patentu na wynalazek oddala skarge kasacyjna.

UZASADNIENIE
|

Wojewaddzki Sgd Administracyjny wyrokiem z 21 maja 2015 r. (VI SA/\Wa 3730/14)
oddalit skarge Spoétki A (skarzaca) na decyzje Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej (Urzad) z [...] sierpnia 2014 r. utrzymujgcg w mocy decyzje tego organu z [...]
wrzesnia 2012 r. o odmowie udzielenia patentu na wynalazek (rozwigzanie) pt.: ,[...]".

WSA orzekat w nastepujgcym stanie faktycznym i prawnym.

Decyzjg z [...] sierpnia 2014 r. Urzad utrzymat w mocy swoja decyzje z [...] wrze-
$nia 2012 r. odmawiajgcag udzielenia patentu na zgtoszony przez skarzaca wynalazek pt.:
.[...]". Urzad stwierdzit, ze decyzja odmawiajgca udzielenia patentu oparta byta na prawi-
dtowej ocenie zgtoszonego rozwigzania jako pozbawionego charakteru technicznego,
czyli nie bedgcego wynalazkiem, czego wymaga art. 24 ustawy z 30 czerwca 2000 r.
Prawo wtasnosci przemystowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410; pwp).

W ocenie Urzedu, z analizy zadanego przez skarzacg zakresu ochrony wynika,
ze przedmiot zgtoszenia, tak jak okreslony zostat w zastrzezeniach patentowych i opisie
wynalazku, nie jest rozwigzaniem o charakterze technicznym, cho¢ w jego wykorzystaniu
niezbedne sg ré6znego rodzaju urzadzenia i elementy techniczne, o ktérych wspomina
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skarzaca. Istotg rozwigzania jest wykorzystanie istniejacej infrastruktury technicznej do
zorganizowania specyficznego obiegu informacji. Rozwigzanie charakteryzuje sie tym, ze
informacje sg w jakis sposdb wprowadzane do systemu i przetwarzane, a takze przesy-
tane miedzy jego elementami, jesli jest na nie zapotrzebowanie. W trakcie tych operacji
oddziatuje sie w sposéb konwencjonalny na konwencjonalne urzadzenia techniczne.
Zgtoszony pomyst dotyczy wytacznie tresci regut i zasad, jakim podlega obieg informac;ji.
Pomyst ten jest nietechniczny i jego rozwigzanie nie wigze sie z wktadem technicznym.
Urzad stanat na stanowisku, ze powyzsza ocena dotyczy catosci zgtoszenia.

Ponadto Urzad stwierdzit, ze w zgtoszonym rozwigzaniu nalezy widzie¢ wytacznie
obieg i przetwarzanie informacji. Elementy natury materialnej nie stanowia jego istoty.
Wktad skarzacej polega na tym, ze opracowata racjonalny z punktu widzenia zabez-
pieczenia przed zafatszowaniem system przesytania informacji. To, ze obieg i udostep-
nianie informacji odbywa sie z zastosowaniem techniki, nie zmienia, zdaniem Urzedu,
nietechnicznej natury systemu. Skarzgca przedstawia bardzo skromne wytyczne, jak ten
system ma by¢ zbudowany. Informuje jedynie jakie elementy wchodza w jego skfad, nato-
miast nie ma mowy o jego strukturze. Jednoczesnie Urzad wskazat, ze nie jest wtasciwe
stawianie zarzutu braku ujawnienia, gdyz istota polega na pomysle dotyczagcym obiegu
informacji. A zatem to, czy koncepcje odnosnie architektury systemu sg przedstawione
WYCZerpujgco czy nie, nie ma znaczenia, bo sfera, w jakiej jest wktad skarzacej nie jest
sferg patentowalna.

Odnoszac sie do argumentéw skarzacej Urzad, po pierwsze, uznat za naduzycie
ze strony skarzacej twierdzenie, ze odmoéwit udzielenia patentu przez zastosowanie § 32
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie dokonywania
i rozpatrywania zgtoszen wynalazkéw i wzoréw uzytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119;
rozporzgdzenie Prezesa RM). Stwierdzit, ze tres¢ wspomnianego przepisu byta przyto-
czona tylko instrukcyjnie jako wytyczna interpretacyjna do art. 24 pwp.

Po drugie, Urzad podkreslit, powotujac opracowanie A. Nowickiej, , Praktyka
Europejskiego Urzedu Patentowego a krajowe systemy patentowe”, ze w doktrynie
zwraca sie uwage na odbiegajace od praktyki Europejskiego Urzedu Patentowego (EUP)
orzecznictwo sadow Wielkiej Brytanii i RFN, a takze na uchwate parlamentu niemiec-
kiego z 7 czerwca 2013 r. wzywajacg rzad RFN do podjecia dziatan majacych na celu
efektywne ograniczenie praktyki udzielania patentéw na programy komputerowe, nie
tylko na szczeblu krajowym, ale i europejskim. Urzad stwierdzit, ze wbrew stanowisku
wyrazanemu w orzecznictwie NSA, praktyka Urzedu nie jest ksztattowana w oderwaniu
od uméw miedzynarodowych i trendéw swiatowych. Obecne orzecznictwo sgdowe nie
bierze pod uwage ztozonosci okolicznosci, jakie organ uwzglednia, gdy ocenia, czy przed-
miot zgtoszenia jest wynalazkiem i jest niezgodne z oficjalnym stanowiskiem, jakie Polska
zajmowata w tych sprawach na forum miedzynarodowym.

Po trzecie, Urzad nie zgodzit sie ze stanowiskiem skarzacej w kwestii zastosowania
art. 27 ust. 1 Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektéw Praw Witasnosci Intelektualnej
(Dz. U.z 1996 r. Nr 32, poz. 143 zat.; TRIPS), wyjasniajac ze unormowanie zawarte w art. 27
TRIPS jest obecne w obowigzujacych przepisach; zgodnie z art. 24 pwp, zdaniem polskiej
doktryny i zdecydowanej wiekszosci wyrokéw sadowych, tak jak poprzednio zgodnie z art.
10 ustawy z 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117),
przestanka charakteru technicznego rozwigzania jest samodzielnym kryterium uznania
rozwigzania za wynalazek i poprzedza badanie dalszych przestanek.
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Urzad podkreslit ponadto, ze wprawdzie w swoich pismach i decyzjach nie
powotywat sie na porozumienie TRIPS i jego art. 27 ust. 1, jednak faktycznie stosowat
ten przepis, gdyz wszelkie przepisy, ktére brano pod uwage, byty zgodne z TRIPS,
a bezposrednie stosowanie art. 27 ust. 1 TRIPS, czego domaga sie skarzaca, prowa-
dzitoby do tego samego rezultatu. Urzad zwrdécit uwage, ze wprawdzie w piSmiennic-
twie zagranicznym mozna spotkac poglad, iz TRIPS prowadzi do poszerzenia pojecia
patentowalnosci, jednakze poglad ten nie ma odzwierciedlenia w orzecznictwie.

W skardze na powyzsza decyzje skarzgca wniosta o uchylenie obydwu wyda-
nych w sprawie decyzji w catosci i przekazanie sprawy do Urzedu celem ponownego
rozpatrzenia zgtoszenia. Wniosta tez o przedstawienie Trybunatowi Konstytucyjnemu
RP pytania prawnego dotyczacego stwierdzenia zgodnosci § 32 ust. 1 rozporzadzenia
Prezesa RM z art. 93 pwp.

WSA oddalit skarge.

Po pierwsze, WSA podzielit stanowisko Urzedu, ze w niniejszej sprawie zgto-
szone rozwigzanie nie jest rozwigzaniem technicznym.

W ocenie WSA, Urzad prawidtowo przyjat, ze zgtoszony wynalazek powinien
dotyczy¢ konkretnego rozwigzania z okreslonej dziedziny techniki. Takie stanowisko
wynika wprost z art. 33 ust. 1 i ust. 3 pwp, ktéry odsyta do: ,,dziedziny techniki, ktorej
wynalazek dotyczy”, , przedstawienia w sposdb szczegétowy przedmiotu rozwigzania”,
okreslenia zastrzeganego wynalazku poprzez cechy techniczne rozwigzania”. Zdaniem
WSA, wynalazek musi mie¢ zatem techniczny charakter, co oznacza, ze musi dotyczy¢
jakiegos technicznego problemu i wnosi¢ jaki$ wktad techniczny do dziedziny techniki,
ktorej dotyczy.

WSA wyjasnit przy tym, ze wktad techniczny oznacza wktad do stanu wiedzy
w dziedzinie techniki. Jest to zespdt wtasciwosci — cech o charakterze technicznym
nalezacych do danej dziedziny techniki. Jest to nowy i tworczy element wniesiony
przez wynalazce do stanu techniki.

WSA zwrécit uwage na przyjetg w wyroku Wojewddzkiego Sadu Administra-
cyjnego w Warszawie (6 1l SA 3937/02) definicje wynalazku, zgodnie z ktérg wynalaz-
kiem jest rozwigzanie problemu przy postuzeniu sie zdatnymi do opanowania sitami
przyrody dla osiggniecia przyczynowo przewidywalnego rezultatu lezacego poza sferg
intelektualnego oddziatywania cztowieka. Technika jest sferg dziatalnosci cztowieka,
ktorej bazg teoretyczng s stosowane nauki przyrodnicze wymagajgce weryfikacji
eksperymentalnej. Poza sferg techniki pozostajg obszary dziatalnosci ludzkiej, ktérych
baza teoretyczng sg takie nauki jak matematyka, lingwistyka, programowanie wyma-
gajace wytacznie weryfikacji logicznej. Dla oceny rozwigzania nalezy roztozy¢ je na
elementy sktadowe wsréd ktérych sg zaréwno elementy techniczne jak i nietechniczne.
Rozwigzanie jest patentowalnym wynalazkiem o ile w obszarze technicznym jest przy-
najmniej jeden nowy nieoczywisty element. Jesli wktad wynalazczy lezy wytacznie
w obszarze nietechnicznym rozwigzanie nalezy uznac za niepatentowalne.

WSA podzielit stanowisko Urzedu, ze w rozpatrywanej sprawie przedmiot
zgtoszenia tak jak zostat okreslony w zastrzezeniach patentowych i opisie wyna-
lazku nie jest rozwigzaniem o charakterze technicznym, cho¢ do jego wykorzystania
niezbedne sg réznego rodzaju urzadzenia i elementy techniczne, a w szczegdlnosci
liczniki synchronizacyjne i licznik przepetnien, ktére znane sg ze stanu techniki. Zgto-
szenie charakteryzuje sie tym, ze [...].
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W ocenie WSA, w zgtoszeniu wykorzystana jest infrastruktura techniczna do
zorganizowania specyficznego obiegu informacji. Informacje sq w jakis sposéb wprowa-
dzane do systemu a nastepnie przesytane miedzy jego elementami. W trakcie przesytu
informacji oddziatuje sie w sposéb konwencjonalny na konwencjonalne urzadzenia
techniczne. WSA zgodzit sie ze stanowiskiem Urzedu, ze zgtoszony pomyst dotyczy
wytacznie tresci regut i zasad, jakim podlega obieg informaciji.

Zdaniem WSA, réwniez zmiana zastrzezen patentowych poprzez wskazanie, ze
operacje wykonywane sg na sygnatach elektromagnetycznych, nie zmienia nietechnicz-
nosci zgtoszenia. W slad za Urzedem WSA zauwazyt, ze wspotczesnie wszystkie, a w
szczegoblnosci ztozone operacje matematyczno-logiczne, wykonywane sg w urzadzeniach
obliczeniowych, ktére sg elektromagnetyczne, a wiec emituja sygnaty elektromagne-
tyczne, dlatego tez pakiety danych majg w nich postac sygnatu elektromagnetycznego.
WSA podniost, ze skarzgca w swoim zgtoszeniu nie zajmowata sie ani sygnatem elek-
tromagnetycznym, ani sposobem transmisji sygnatu, opracowata natomiast racjonalny
z punktu widzenia zabezpieczenia przed zafatszowaniem systemu przesytania informacji,
nie tylko szyfrowanych.

WSA podkreslit, ze skarzaca nie zgtosita oprogramowania urzadzenia, zgtosita
natomiast oprogramowanie same w sobie, ktére polega na [...].

WSA nie zgodzit sie ze skarzgca, ze mimo iz zgtoszone rozwigzanie wprowadza
do dotychczasowego stanu wiedzy nowe rozwigzanie logiczne, jego dalszym skutkiem
technicznym jest usprawnienie odczytania fizycznego sygnatu, ktéry w kanale trans-
misji ulega sttumieniu, znieksztatceniu. Zdaniem WSA, Urzad stusznie zauwazyt, ze nie
zgtoszono rozwigzania, ktérego czesc istoty wigze sie ze wspomaganiem przez opro-
gramowanie urzadzenia, zgtoszono natomiast rozwigzanie dotyczace oprogramowania
samego w sobie. Tworcy nie posiadajg remedium na fizyczne niedoskonatosci kanatu
przesytu, modyfikujg jedynie sam pakiet informacji w celu jak najmniejszej ich utraty,
tak wiec brak tu dalszego skutku technicznego wynalazku, gdyz sam przesyt informacji
np. 8 taktéw poloneza A-dur, ktéry oznacza zaszyfrowang wiadomos¢, nie ma zadnego
zwiazku z technikg wytwarzania, modulacji przesytania i odbioru fal elektromagnetycz-
nych uzywanych w transmisji danych, tak wiec dalsze oddziatywanie na materie nie
wystepuje. Nie wystepuje tu rowniez w ocenie WSA wynalazek wspomagany kompu-
terowo, gdyz komputer nie wspomaga przesytu informacji.

W ocenie WSA, nie doszto w niniejszej sprawie do naruszenia art. 24 pwp,
poniewaz Urzad wykazat, ze zgtoszone rozwigzanie nie jest rozwigzaniem technicznym.

WSA uznat, ze Urzad nie naruszyt réwniez wskazanych w skardze przepiséw
postepowania, gdyz zbadat i rozwazyt caty materiat dowodowy przedstawiony w sprawie.

Odnoszac sie do pojecia ,rozwigzanie o charakterze technicznym”, WSA
podnidst, ze nie jest ono zdefiniowane ani w pwp, ani w Konwencji o patencie euro-
pejskim z 5 pazdziernika 1973 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737). Jego ksztattowanie
zalezy w duzej mierze od orzecznictwa. WSA podkreslit, ze Urzad stoi na stanowisku,
iz z rozwigzaniem o charakterze technicznym mamy do czynienia wtedy, gdy dochodzi
do bezposredniego oddziatywania na materie. W decyzji z 20 wrzesnia 2012 r. Urzad
wskazat, ze oddziatywanie na materie musi by¢ wyrazane expressis verbis przy uzyciu
sformutowan uzywanych w naukach przyrodniczych opisujacych materie (w formie
korpuskularnej i/lub falowej) i odpowiednie relacje materii z materig. Ukryty, domysiny
udziat materii w zgtaszanych procedurach nie jest istotny, jesli nie jest przedmiotem
bezposredniego zainteresowania zgtaszajacego. Urzad nie przyjmuje posredniego
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oddziatywania na materie, czyli tak zwanego ,dalszego skutku technicznego wyna-
lazku” jako réwno uprawnionego z oddziatywaniem bezposrednim na materie, przy
rozpatrywaniu technicznosci rozwigzania.

WSA zwrdcit uwage, ze w praktyce EUP stosowane sg obecnie znacznie bardziej
liberalne kryteria oceny zdolnosci patentowej wynalazkéw realizowanych przy pomocy
komputera anizeli w poczatkowym okresie. Jednakze stanowisko to nie zostato zaak-
ceptowane przez wszystkie strony Konwencji o patencie europejskim. Ponadto Rozsze-
rzona Izba Odwotawcza w dniu 12 maja 2010 r. odmowita rozstrzygniecia problemu
przedstawionego przez Prezesa EUP, dotyczacego wyktadni wytaczenia programéw
komputerowych ,jako takich” w kontekscie kryteriéw patentowalnosci wynalazkéw
zwigzanych z programami komputerowymi, pozostawiajac te kwestie praktyce.
Mozna wiec wnioskowac, ze praktyka liberalizacji kryteriow oceny zdolnosci paten-
towej wynalazkéw realizowanych przy pomocy komputera nie zostata zaakceptowana
przez wszystkie sktady orzekajgce EUP. Zdarzajg sie przypadki, ze na tle tych samych
przepiséw Konwencji zapadajg rozbiezne orzeczenia EUP, a takze przypadki, iz niemal
identyczne zapisy Konwencji i ustaw krajowych sg interpretowane, odpowiednio przez
organy EUP badz organ krajowe w odmienny sposéb.

WSA wskazat, ze rowniez w orzecznictwie NSA zarysowat sie bardziej liberalny
nurt orzeczniczy dotyczacy rozumienia pojecia ,techniczny charakter wynalazku” (Il
GSK 85/11, 1l GSK 864/11, Il GSK 1140/11 i Il GSK 1069/11). Nurt ten nie spotkat sie
z aprobata doktryny polskiej (A. Nowicka, Praktyka Europejskiego Urzedu Patento-
wego a krajowe systemy patentowe). Zgodnie z nig Urzad ma obowigzek stosowacd
ustawe polska i nie jest zwigzany wykfadnig przyjmowang przez EUP na tle Konweng;ji
o patencie europejskim. Nietrafne sq argumenty oparte na zarzucie naruszenia art. 27
ust. 1 TRIPS; przepis ten stanowi w sposéb rownie ogdlny jak Konwencja o patencie
europejskim i pwp o udzielaniu patentéw na ,, wynalazki we wszystkich dziedzinach
techniki”, jednak nie okresla ani pojecia ,,wynalazku” ani ,,dziedziny techniki”.

Podsumowujac, WSA podkreslit, ze wobec tego, iz pojecie ,,techniczny charakter
wynalazku” jest pojeciem nieostrym, winno ono by¢ stosowane w sposéb odpowiedni
do zaistniatej sytuacji, jednak juz z samego opisu patentowego i zastrzezen patentowych
winien wynika¢ sposéb oddziatywania na materie, czego w tej sprawie zabrakto.

W ocenie WSA, nie zaistniata potrzeba przedstawienia Trybunatowi Konstytu-
cyjnemu RP pytania prawnego dotyczacego stwierdzenia zgodnosci § 32 ust. 1 rozpo-
rzadzenia Prezesa RM z art. 93 pwp. Z art. 93 pwp, ktory stanowit podstawe prawng
do wydania tego rozporzadzenia, wynika, ze rozporzadzenie okresla szczegotowe
wymagania, jakim powinno odpowiadac zgtoszenie wynalazku, szczegotowy zakres
i tryb rozpatrywania oraz badania zgtoszen w Urzedzie Patentowym, uwzgledniajac
w szczegolnosci sposdb i forme ogtoszenia o zgtoszeniu wynalazku, zakres, w jakim
Urzad moze dokonywa¢ poprawek w skrécie opisu, a takze forme sporzadzanego spra-
wozdania o stanie techniki i sposéb oraz termin udostepniania go osobom trzecim.
Okreslenie wymagan, jakim powinno odpowiadac zgtoszenie, nie moze prowadzi¢ do
tworzenia nadmiernych, ponad potrzebe, utrudnien dla zgtaszajagcego. WSA podkre-
$lit, ze Prezes RM byt uprawniony do ustalenia zakresu badania, a wiec ustalenia co
nadaje sie do badania zgodnie z przepisami pwp. Dlatego tez wydajac rozporzadzenie
nie przekroczyt delegacji ustawowej zawartej w art. 93 pwp. WSA stwierdzit, ze okre-
$lenie zakresu badania moze nastgpi¢ poprzez wskazanie negatywnych aspektéow tego
badania jak wskazano w § 32 rozporzgdzenia Prezesa RM.
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WSA stanat na stanowisku, ze nie zaistniata potrzeba do zwrdécenia sie z pyta-
niami prawnymi do TSUE zgfoszonymi na rozprawie przez Urzad Patentowy RP, poniewaz
W jego ocenie pytania te nie majg wptywu na rozstrzygniecie w niniejszej sprawie.

W skardze kasacyjnej skarzaca wniosta o uchylenie zaskarzonego wyroku
w cafosci i przekazanie sprawy w catosci WSA do ponownego rozpoznania, albo —
W razie przyjecia, ze zarzuty naruszenia procedury nie sg uzasadnione — o uchylenie
zaskarzonego wyroku i decyzji z [...] sierpnia 2014 r. Dodatkowo skarzaca wniostfa
o przedstawienie Trybunatowi Konstytucyjnemu, w trybie art. 193 Konstytucji, pytania
prawnego dotyczacego stwierdzenia zgodnosci § 32 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa
RM z art. 93 pwp.

Zaskarzonemu wyrokowi skarzaca zarzucita:

1)

a)

naruszenie przepiséw postepowania, ktdre miato istotny wptyw na wynik
sprawy (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.), a mianowicie:

art. 145 § 1 pkt 1 lit. ¢) ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu
przed sadami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r,, poz. 270 z p6zn. zm.;
p.p.s.a.) w zwigzku z art. 7, art. 77 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm;
kpa) przez ich nieprawidtowe zastosowanie, wyrazajgce sie w zaaprobo-
waniu przez WSA uchybien Urzedu, polegajacych na niedokonaniu w trakcie
prowadzonego postepowania doktadnego zbadania wszystkich okolicznosci
sprawy w zakresie oceny przestanek udzielenia patentu i w konsekwencji
nieprawidfowe ustalenie, ze rozwigzanie skarzacej nie spetnia przestanki
charakteru technicznego rozwigzania, podczas gdy prawidtowa ocena zebra-
nego w sprawie materiatu dowodowego powinna doprowadzi¢ Urzad do
whiosku, ze rozwigzanie zgtoszone do opatentowania przez skarzacg spetnia
wszelkie przestanki do uzyskania ochrony patentowej nawet przy w doko-
naniu wyktadni charakteru technicznego rozwigzania zgodnego z doktryna
stosowang przez Urzad,

art. 134 § 1 p.p.s.a. przez nierozpoznanie wszystkich zarzutéw podnoszo-
nych przez skarzacg w skardze na decyzje organu w sytuacji, w ktérej rozpo-
znanie tych zarzutéw winno skutkowac uwzglednieniem skargi i uchyleniem
zaskarzonej decyzji.

art. 141 § 4 p.p.s.a. przez brak odniesienia sie w uzasadnieniu zaskarzo-
nego wyroku do wszystkich zarzutéw zgtoszonych przez skarzacg w skardze
na decyzje Urzedu, podczas gdy rozpoznanie tych zarzutéw miato istotne
znaczenie dla oceny prawidtowosci zaskarzonej decyzji Urzedu, co w konse-
kwencji doprowadzito do braku mozliwosci dokonania rzetelnej kontroli
instancyjnej zaskarzonego orzeczenia,

naruszenie przepisbw prawa materialnego (art. 174 pkt 1 p.p.s.a.),
a mianowicie:

art. 24 pwp przez btedng wyktadnie tego przepisu, w szczegdlnosci wynika-
jacego z niego pojecia ,rozwigzanie o charakterze technicznym” polegajaca
na przyjeciu, ze charakter techniczny wynalazku zwigzany jest z bezpo-
srednim oddziatywaniem tego rozwigzania na materie lub jest zwigzany
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z materialng postacig tego rozwigzania, z pominieciem rozwazan dotycza-
cych zdolnosci patentowej wynalazkéw implementowanych za pomoca
komputera i rozwigzan, ktdre sg techniczne, poniewaz rozwigzujg problem
techniczny lub powodujg dalszy skutek techniczny.

b) § 32 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa RM poprzez jego zastosowanie
do wyktadni pojecia rozwigzanie o charakterze technicznym, pomimo ze
przepis ten nie moze zostac¢ zastosowany do wykfadni przepisow prawa
materialnego z uwagi na jego pozycje w hierarchii aktéw prawnych, zakres
delegacji ustawowej okreslonej w art. 93 pwp jak réwniez z uwagi na fakt,
iz jest on sprzeczny z prawidtowa wyktadnig przepisu art. 24 pwp,

c) art. 91 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w zw. z art. 27 TRIPS
poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji pominiecie w swoich rozwa-
zaniach faktu, ze art. 24 pwp interpretowany zgodnie z wykfadnig stoso-
wang przez Urzad jest sprzeczny z powszechnie przyjeta wyktadnig art. 27
TRIPS, co w przypadku zastosowania dotychczasowej wyktadni przepisu
art. 24 pwp przez Urzad, winno prowadzi¢ do zastosowania do rozpatry-
wania zgtoszenia wynalazku badanego przez Urzad przepisu art. 27 TRIPS
w miejsce art. 24 pwp.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarzgca w szczegdlnosci podniosta, ze WSA
nie zbadat stanu faktycznego przez pryzmat technicznego problemu, jaki zostat rozwia-
zany i powielit nieprawidtowa metodologie badania stanu faktycznego przyjeta przez
Urzad, ktéra odnosi sie do stanu techniki i miesza sie z badaniem przestanki nowosci
wynalazku. Tymczasem przestanke technicznego charakteru rozwigzania powinno badac
sie w oderwaniu od stanu techniki. Na etapie badania istoty zgtoszonego rozwigzania
nie ma potrzeby sprawdzania, ktére czynnosci oraz srodki do ich realizacji sg juz znane
ze stanu techniki.

Skarzgca podkreslita, ze zgtoszone rozwigzanie dotyczy sposobu generowania
sygnatu w nadajniku i jego odbierania w odbiorniku. Skoro s to sposoby realizowanie
w fizycznych urzadzeniach — w nadajniku i odbiorniku, ich ochrona zawsze bedzie doty-
czy¢ sposobu dziatania urzadzenia.

Zdaniem skarzacej, mimo ze funkcjonalne sekwencje sygnatu cyfrowego,
ktorych sposéb generowania stanowi przedmiot zgtoszonego rozwigzania, moga by¢
generowane przez oprogramowany procesor lub specjalnie dedykowany uktad cyfrowy,
czynnosci opisane z uzyciem sformutowan typowych dla matematyki i logiki nadal sg
czynnosciami technicznymi, poniewaz w nadajniku i odbiorniku bedg one realizowane
przez hardware, a takze dlatego, ze kryje sie za nimi wygenerowanie takiego sygnatu
niosgcego zaszyfrowane informacje, ktéry w zaszumionym kanale, po chwilowym
zerwaniu tgcznosci, bedzie nadal mozliwy do odtworzenia.

W ocenie skarzagcej, WSA nieprawidtowo ustalit, ze ,,zgtoszony pomyst dotyczy
wytgcznie tresci regut i zasad jakim podlega obieg informacji”. Przede wszystkim zgto-
szone rozwigzanie nie jest pomystem, lecz konkretnym rozwigzaniem (ciggiem czynnosci).
Ponadto, rozwigzanie nie dotyczy obiegu informacji, lecz sposobu generowania sygnatu
cyfrowego w nadajniku, ktéry ma by¢ przestany, a nastepnie odebrany w nadajniku.

Skarzaca nie zgodzita sie takze ze stwierdzeniem WSA, zgodnie z ktérym
nie zgtosita ona ,oprogramowania urzadzenie, zgtosita natomiast oprogramowanie
samo w sobie, ktore polega na dopisaniu wartosci licznika przepetnien do przestanej
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informacji”. Podkreslita, ze z zastrzezen wynika, iz sposoby generowania sygnatu cyfro-
wego sg realizowane w urzadzeniach i ochrong nie jest objete oprogramowanie jako
takie, lecz urzadzenia, ktére urzeczywistniajg te sposoby.

Ponadto, zdaniem skarzgcej, nie jest prawidtowe zawarte w uzasadnieniu
zaskarzonego wyroku stwierdzenie, ze skutkiem technicznym zgtoszonego rozwia-
zania jest usprawnienie odbioru; skutkiem tym jest mozliwos¢ kontynuowania odbioru
i odtwarzania przez odbiornik poprzerywanej informacji uzyskanej z kanatu.

Wreszcie skarzaca zakwestionowata ocene WSA, zgodnie z ktérg , brak tu
dalszego skutku technicznego wynalazku, gdyz sam przesyt informacji, np. przesyt
8 taktow poloneza A-dur, ktory oznacza zaszyfrowang wiadomosé, nie ma zadnego
zwiazku z technikg wytwarzania, modulacji przesytania i odbioru fal elektromagnetycz-
nych uzywanych w transmisji danych, tak wiec dalsze oddziatywanie na materie nie
wystepuje”. Zdaniem skarzacej, w zgtoszonym rozwigzaniu oddziatywanie na materie
wystepuje, poniewaz materialny odbiornik wyposaza sie w podzespot, ktéry umie
wykonac czynnos¢ odbierania i przetwarzania sygnatu zaproponowanym sposobem,
dzieki czemu nie przerywa on swojego prawidtowego dziatania.

Odnoszac sie do zarzutdédw naruszenia prawa materialnego skarzaca podniosta
m.in., ze WSA, w $lad za Urzedem, dokonat nieprawidtowej wyktadni art. 24 pwp
nieuwzgledniajgcej orzecznictwa sgdowego panstw europejskich. Jej zdaniem badanie
charakteru technicznego rozwigzania przez pryzmat bezposredniego oddziatywania na
materie jest zbyt restrykcyjne; analiza powinna by¢ prowadzona przez pryzmat rozwig-
zywanego problemu lub skutku (dalszego efektu) rozwigzania.

W pismie procesowym z 26 listopada 2015 r. Urzad wnidst o oddalenie skargi
kasacyjnej, uznajgc podniesione w niej zarzuty za nieuzasadnione. Jednoczesnie jednak
podnidst, ze zaskarzony wyrok ze wzgledu na brak wszechstronnego i doktadnego
zbadania wszystkich waznych okolicznosci sprawy, jej niepetnego rozpoznania i nieod-
niesienia sie w uzasadnieniu do waznych dla prawidtowego rozstrzygniecia argu-
mentow Urzedu narusza art. 145 § 1 pkt 1 lit. ¢) p.p.s.a., art. 145 § 1 p.p.s.a. i art.
141 § 4 p.p.s.a. W koncowej czesci pisma procesowego Urzad podkreslit, ze WSA nie
dostrzegt, iz zgtoszone rozwigzanie dotyczy programu komputerowego i ze wobec
tego wyrok powinien zostac uchylony.

W pismie procesowym z 19 maja 2017 r. skarzaca podtrzymata stanowisko
przedstawione w skardze kasacyjnej, cofajac jednak wniosek o przedstawienie Trybu-
natowi Konstytucyjnemu pytania prawnego dotyczacego stwierdzenia zgodnosci § 32
ust. 1 rozporzadzenia Prezesa RM z art. 93 pwp. W uzasadnieniu skarzaca stwierdzita
w szczegoblnosci, ze Urzad zastosowat teoretycznie podobng metodologie badania
charakteru technicznego, jaka jest stosowana przez EUP, jednakze catkowicie pominat
rozumienie cechy technicznej i nietechnicznej przez EUP w kontekscie Konwencji
o patencie europejskim. Miato to bezposredni wptyw na ocene Urzedu odnosnie do
charakteru technicznego w kategorii sposob.

Na rozprawie przed Naczelnym Sgdem Administracyjnym skarzgca podtrzy-
matfa dotychczasowe stanowisko zajmowane w sprawie, podkreslajgc ze osig sporu
w postepowaniu jest interpretacja art. 24 pwp w kontekscie interpretacji przestanki
charakteru technicznego rozwigzania podlegajgcego opatentowaniu. Uznata w szcze-
go6lnosci, ze nieprawidtowe jest stanowisko, iz o charakterze technicznym swiadczy
bezposrednie oddziatywanie rozwigzania na materie. Zwrdcita uwage, ze do opatento-
wania nie zostat zgtoszony program komputerowy, lecz rozwigzanie implementowane
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za pomocg komputera. W ocenie skarzacej, Urzad btednie uznat, ze zgtoszone przez
nig rozwigzanie nie jest wynalazkiem.

Natomiast Urzad stwierdzit w szczeg6lnosci, ze rozwigzanie zgtoszone przez
skarzacg jest programem komputerowym, o czym swiadczy jego kod zrédtowy. Wyja-
$nit, ze nie zastosowat art. 28 pwp (wytgczajagcego mozliwos¢ udzielania patentu na
program komputerowy), lecz przepis bardziej ogolny (art. 24 pwp). Stwierdzit, ze
element w postaci ,bezposredniego oddziatywania na materie” jest uwzgledniany przy
interpretacji art. 24 pwp od wielu lat i jest odzwierciedleniem decyzji politycznej rzadu.

Naczelny Sad Administracyjny zwazyt co nastepuje.

Skarga kasacyjna nie zastuguje na uwzglednienie.

Po pierwsze, nie jest uzasadniony zarzut naruszenia art. 24 pwp przez btedna
wyktadnie pojecia technicznego charakteru rozwigzania.

Btedna wyktadnia polega zdaniem skarzacej na przyjeciu, ze charakter tech-
niczny zwigzany jest z bezposrednim oddziatywaniem rozwigzania na materie lub zwia-
zany jest z materialng postacig tego rozwigzania.

Zarzut ten skarzaca uzasadnia przede wszystkim wskazujac, ze w niektérych
panstwach przy zbieznie brzmigcych przepisach, urzedy patentowe, a takze niekiedy
sady, przyjmuja wyktadnie dopuszczajgcg w szerszym zakresie patentowanie programéw
komputerowych. Skarzaca zwraca tez uwage na praktyke EUP, ktdra takze cechuje bardziej
liberalne podejscie do badaniu charakteru technicznego. W ocenie skarzacej, Urzad , jest
osobliwoscig na skale europejska w kwestii badania ‘charakteru technicznego’ rozwigzania
w tak restrykcyjny sposob, tzn. przez pryzmat bezposredniego oddziatywania na materie,
a nie przez pryzmat rozwigzywanego problemu lub skutku (dalszego efektu) rozwigzania”.

Naczelny Sad Administracyjny w sktadzie rozpoznajgcym niniejszg sprawe nie
podziela stanowiska skarzgcej. W ocenie NSA, nie mozna utozsamia¢ btednej wyktadni
z odmienng. Wystarczy wskaza¢, ze systemy ochrony patentowej sg systemami odreb-
nymi, i jakkolwiek pozadana bytaby ujednolicona praktyka stosowania prawa patento-
wego, to odmiennos¢ w interpretacji przepiséw pozostaje odmiennoscig, a odmiennosé
nie jest btedem. Dotyczy to takze odmiennosci praktyki EUP. W doktrynie trafnie zwraca
sie uwage, ze zatozeniem konwencyjnego systemu udzielania patentéw europejskich jest
jego istnienie obok krajowych systemow udzielania patentéw. Krajowe systemy udzie-
lania patentéw i konwencyjny system udzielania patentéw europejskich wspétistnieja
ze sobg i nie zachodzi miedzy nimi jakakolwiek relacja podrzednosci bgdz nadrzednosci.
(A. Nowicka, Praktyka Europejskiego Urzedu Patentowego a krajowe systemy patentowe
[w:] ,,Wynalazczos¢ i ochrona wtasnosci intelektualnej”, zeszyt 37: Ochrona, wyczerpanie
i korzystanie z praw wtasnosci intelektualnej, z uwzglednieniem prawa i orzecznictwa
unijnego oraz praktyki EPO, Warszawa 2013, s. 113). Nie ma podstaw prawnych do
nakazania interpretowania przepisow krajowych w taki sam sposéb jak czyni to EUP.
W tym zakresie NSA w sktadzie rozpoznajgcym niniejszg sprawe nie podziela stanowiska
przyjetego wyrokach z: 19 marca 2012 r., Il GSK 85/11; 21 marca 2012 r., Il GSK 300/11;
19 kwietnia 2012 r., Il GSK 1140/11; 30 sierpnia 2012 r., Il GSK 1069/11.

Ponadto, nietrafny jest argument, ze nieprawidtowa interpretacja , technicz-
nego charakteru” wynikata z wykorzystania przy interpretacji tego pojecia § 32 rozpo-
rzadzenia Prezesa RM.
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Woprawdgzie racje ma skarzaca, ze § 32 rozporzadzenia Prezesa RM nie moze ani
stanowi¢ podstawy do dokonywania wyktadni pojecia charakteru technicznego zgto-
szonego rozwigzania w Swietle art. 24 pwp, ani stuzyc¢ jako instrukcja interpretacyjna
tego przepisu. Stosownie do art. 93 pwp rozporzadzenie Prezesa RM okresla bowiem
jedynie szczegdtowe wymagania odnosnie do zgtoszenia wynalazku, szczegétowy
zakres i tryb rozpatrywania oraz badania zgfoszen w Urzedzie, sposéb i forme ogfo-
szenia o zgtoszeniu wynalazku oraz zakres, w jakim Urzad moze dokonywa¢ poprawek
w skrécie opisu, forme sporzadzanego sprawozdania o stanie techniki i sposéb oraz
termin udostepnienia go osobom trzecim. Przepis ten w zadnej mierze nie uprawnia
Prezesa RM do okreslenia jakie rozwigzania sg patentowalne, a jakie nie. Tym niemniej
w ocenie NSA wynik wyktadni art. 24 pwp dokonanej w niniejszej sprawie jest prawi-
dtowy, nawet jesli WSA nie zakwestionowat przyjecia przez Urzad przepisu § 32 rozpo-
rzadzenia Prezesa RM jako ,instrukgji interpretacyjnej”.

Po drugie, co sie tyczy zarzutdw naruszenia przepiséw postepowania, na
wstepie nalezy przypomnied, ze stosownie do art. 174 pkt 2 p.p.s.a. skarge kasacyjna
mozna oprzec na naruszeniu przepiséw postepowania, jezeli uchybienie to mogto miec
istotny wptyw na wynik sprawy.

Zarzuty formalno-prawne skarzaca formutuje wskazujac na naruszenie: po
pierwsze art. 145 § 1 pkt 1 lit. ¢) p.p.s.a., po drugie — art. 134 § 1 p.p.s.a. i po trzecie —
art. 141 § 4 p.p.s.a.

Naczelny Sad Administracyjny uznat za nieuzasadniony zarzut naruszenia
art. 145 § 1 pkt 1 lit. ¢) p.p.s.a. w zwigzku z art. 7 i 77 kpa.

W mysl art. 145 § 1 pkt 1 lit. ¢) p.p.s.a. sad uwzgledniajac skarge na decyzje lub
postanowienie uchyla decyzje lub postanowienie w catosci albo w czesci, jezeli stwierdzi
inne (niz dajace podstawe do wznowienia postepowania) naruszenie przepisdéw poste-
powania, jezeli mogto ono miec istotny wptyw na wynik sprawy.

Skarzaca zarzuca WSA, ze nie dostrzegt uchybien Urzedu polegajacych na
niezbadaniu wszystkich okolicznosci sprawy w zakresie oceny przestanek udzielenia
patentu. Jej zdaniem prawidtowa ocena zebranego w sprawie materiatu, nawet przy
wyktadni charakteru technicznego rozwigzania zgodnej ze stanowiskiem Urzedu,
powinna doprowadzi¢ Urzad do wniosku, ze zgtoszone rozwigzanie jest patento-
walnym wynalazkiem. Skarzgca kwestionuje przyjecie przez WSA, ze zgtoszone rozwia-
zanie dotyczy obiegu informacji podnoszac, ze nie stanowi ono, jak uznat WSA,
oprogramowania samego w sobie, ktére polega na dopisaniu wartosci licznika prze-
petnien do przestanej informacji, lecz — co wynika z zastrzezen — sposobdow gene-
rowania sygnatu cyfrowego realizowanych w urzadzeniach; ochrong ma by¢ objete
nie oprogramowanie jako takie, lecz urzadzenia, ktére urzeczywistniajg te sposoby.
Zdaniem skarzacej zastosowana tak przez Urzad, jak i WSA metodologia badania
zgtoszonego rozwigzania byta nieprawidtowa — charakter techniczny nie byt bowiem
badany w oderwaniu od stanu techniki.

W ocenie NSA, te naruszenia przepisOw postepowania nie majg wptywu na
wynik sprawy. Wprawdzie racje ma skarzgca podnoszac, ze przynaleznos¢ do kate-
gorii okreslanej mianem wynalazku jest podstawowg przestanka zdolnosci patentowej,
a zatem ustalenie, czy rozwigzanie nalezy do tej kategorii, jest pierwszym etapem
kwalifikacji prawnopatentowej rozwigzania. NSA podziela stanowisko, ze jest to etap
odrebny od nastepujacych po nim ustalen dotyczacych pozostatych wymienionych
w art. 24 pwp przestanek zdolnosci patentowej: nowosci, poziomu wynalazczego
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i przemystowej stosowalnosci (zob. M. du Vall, H. Zakowska-Henzler [w:] System
prawa prywatnego, Prawo wtasnosci przemystowej, t. 14 a, wyd. 2, Warszawa 2017,
s. 358). Racje ma tez skarzaca podnoszac, ze WSA stwierdzit, iz zgtoszone rozwigzanie
dotyczy obiegu informacji, a nie - sposobéw generowania sygnatu cyfrowego realizo-
wanych w urzadzeniach. Jednoczesnie jednak z decyzji wydanej w | instancji wynika,
ze Urzad odmoéwit udzielenia patentu na zgtoszone rozwigzanie, poniewaz stwier-
dzit, ze nie oddziatywato ono bezposrednio na materie, a zatem nie miato charakteru
technicznego, i wobec tego nie mogtfo by¢ uznane za wynalazek w rozumieniu art.
24 pwp. W skardze kasacyjnej skarzaca kwestionuje przyjeta przez Urzad wyktadnie
art. 24 pwp dowodzac, ze interpretacja Urzedu jest wadliwa. Jej zdaniem stanowisko,
zgodnie z ktérym wynalazkami s3 tylko te rozwigzania, ktdre oddziatujg bezposrednio
na materie jest zbyt rygorystyczne. Jednoczesnie jednak skarzaca stwierdza w skardze
kasacyjnej, ze ,rzeczywiscie nie moze wykaza¢, iz rozwigzanie w kategorii sposob
polega na bezposrednim oddziatywaniu na materie, tj. na oddziatywaniu na postac
sygnatu przez zmiane np. jego czestotliwosci lub amplitudy, tak jakby oczekiwat tego
Urzad”. Skoro, z jednej strony, jak wynika z przedstawionych wyzej rozwazan, NSA nie
podzielit argumentow skarzacej dotyczacych btednej wyktadni art. 24 pwp, a przez
to uznat, ze Urzad moégt odmoéwic udzielenia patentu na zgtoszone rozwigzanie ze
wzgledu na to, ze nie oddziatuje ono bezposrednio na materie, a z drugiej strony
skarzaca sama podkresla, ze takiego oddziatywania nie moze wykazad, nalezy uznac,
ze wskazane przez skarzacg uchybienia nie maja istotnego wptywu na wynik sprawy.

Zarzut naruszenia art. 134 § 1 p.p.s.a. nie mogt by¢ uwzgledniony, poniewaz
jego nader ogdlne sformutowanie uniemozliwia ocene merytoryczna. Skarzaca wska-
zatfa jedynie przepisy, ktoérych naruszenie zarzucita zaskarzonej decyzji, nie wyjasniajac
istoty tych zarzutéw. Skarga kasacyjna jest pismem sformalizowanym, wyznaczajagcym
zakres kontroli instancyjnej, dlatego tez niedopuszczalne jest odsytanie w niej do argu-
mentacji i zarzutéw zawartych w skardze wniesionej do sadu | instancji.

Co sie tyczy zarzutu naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. to nalezy przypomnie¢,
ze w mysl tego przepisu uzasadnienie wyroku powinno zawierac zwiezte przedsta-
wienie stanu sprawy, zarzutéw podniesionych w skardze, stanowisk pozostatych stron,
podstawe prawng rozstrzygniecia oraz jej wyjasnienie. Jezeli w wyniku uwzglednienia
skargi sprawa ma by¢ ponownie rozpatrzona przez organ administracji, uzasadnienie
powinno ponadto zawiera¢ wskazania co do dalszego postepowania.

Przepis art. 141 § 4 p.p.s.a. mozna naruszy¢ wtedy, gdy uzasadnienie orzeczenia
nie pozwala jednoznacznie ustali¢ przestanek, jakimi kierowat sie wojewddzki sad admi-
nistracyjny podejmujac zaskarzone orzeczenie, a wada ta nie pozwala na kontrole kasa-
cyjng orzeczenia, lub brak jest uzasadnienia ktéregokolwiek z rozstrzygniec sadu, albo
gdy uzasadnienie obejmuje rozstrzygniecie, ktérego nie ma w sentencji orzeczenia (por.
wyroki NSA z 26 czerwca 2009 r., Il FSK 366/08 i z 8 pazdziernika 2009 r., Il FSK 784/08).
Zgodnie natomiast z uchwatg sktadu siedmiu sedziéw Naczelnego Sadu Administracyj-
nego z 15 lutego 2010 r. (Il FPS 8/09) art. 141 § 4 p.p.s.a. moze stanowi¢ samodzielng
podstawe kasacyjna, jezeli uzasadnienie orzeczenia wojewddzkiego sadu administracyj-
nego nie zawiera stanowiska co do stanu faktycznego przyjetego za podstawe zaskar-
zonego rozstrzygniecia (publ. ONSAIWSA 2010/3/39, ZNSA 2010/2/122).

Zadna z opisanych sytuacji nie wystgpita w tej sprawie, a podnoszona
w zarzucie okolicznos¢, ze w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku nie analizowano
merytorycznie wszystkich zarzutéw podniesionych w skardze, mogtoby stanowic
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naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. tylko w sytuacji wykazania wptywu tego uchybienia
na wynik sprawy (por. wyrok NSA z 26 czerwca 2009 r., Il FSK 470/08). W skardze
kasacyjnej taki wptyw nie zostat wykazany.

Po trzecie, co sie tyczy zarzutdw naruszenia prawa materialnego przez btedne
ich zastosowanie, Naczelny Sad Administracyjny stwierdza, ze na uwzglednienie nie
zastuguje zarzut naruszenia art. 91 Konstytucji RP w zwigzku z art. 27 zatgcznika 1 C
TRIPS. Przepis art. 27 TRIPS stanowi w sposdb rownie ogdlny jak art. 24 pwp o udzie-
laniu patentéw na wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki, jednak nie okresla ani
pojecia wynalazku, ani dziedziny techniki. W skardze kasacyjnej skarzacy podnosi, ze
Urzad interpretuje art. 24 pwp w sposob sprzeczny z ,,powszechnie przyjetg wyktadnia
art. 27 TRIPS”, jednakze w uzasadnieniu tego zarzutu przytacza tylko wtasng wyktadnie
tego postanowienia.

Majac powyzsze na uwadze Naczelny Sgd Administracyjny na podstawie art. 184
p.p.s.a. orzekt jak w sentencji.



RZECZNIK PATENTOWY, Nr 89-94/2018-2019

Krzysztof Dobiezynski

Glosa do wyroku
Naczelnego Sadu Administracyjnego
z dnia 9 czerwca 2017 r., Il GSK 2672/15'

Teza: Nie mozna utozsamiac bfednej wykfadni z odmienna. Wystarczy wskazac,
ze systemy ochrony patentowej sg systemami odrebnymi, i jakkolwiek pozadana bytaby
ujednolicona praktyka stosowania prawa patentowego, to odmiennos¢ w interpretacji
przepisOw pozostaje odmiennoscig, a odmiennos¢ nie jest btedem?.

Jednym z zagadnien wywotujacych spory w orzecznictwie polskich sgdéw jest
to, czy przepisy ustawy z 30.06.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej?* powinny by¢
interpretowane w taki sam sposob, jak czyni to Europejski Urzad Patentowy. Pojeciem
budzacym watpliwosci co do interpretacji jest m.in. ,,techniczny charakter wynalazku".
Nie jest ono bowiem zdefiniowane ani w przepisach polskiej ustawy, ani w Konweng;ji
o patencie europejskim z 1973 r.# Dlatego jego ksztafttowanie zalezy w duzej mierze od
orzecznictwa. Glosowany wyrok NSA w sprawie Ericsson zostat wydany w nastepujgcym
stanie faktycznym.

Urzad Patentowy RP najpierw odméwit udzielenia patentu na wynalazek pt.
Sposoby bezpiecznej i efektywnej pod wzgledem szerokosci pasma synchronizacji kryp-
tograficznej, a nastepnie utrzymat w mocy swojg decyzje. Urzad stwierdzit, ze decyzja
odmawiajgca udzielenia patentu oparta byfa na prawidtowej ocenie zgtoszonego rozwia-
zania jako pozbawionego charakteru technicznego, czyli niebedacego wynalazkiem.
Wymadg technicznego charakteru rozwigzania jest bowiem przewidziany przez art. 24
p.w.p.> Urzad wskazywat m.in., ze istotg zgfoszonego do ochrony rozwigzania jest

LEX nr 2303455.

Powyzsze tezy zostaty sformutowane przeze mnie.

Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm. (dalej: p.w.p.).

Konwencja o udzieleniu patentéw europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporzadzona w Monachium dnia
5.10.1973 r., zmieniona aktem zmieniajgcym artykut 63 Konwencji z 17.12.1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej
Europejskiej Organizacji Patentowej z 21.12.1978 r.,, 13.12.1994 r,, 20.10.1995 r., 5.12.1996 r. oraz 10.12.1998 r., wraz
z Protokotami stanowigcymi jej integralng czes¢ (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737), (dalej: konwencja monachijska).

5 Zgodnie z tym przepisem, patenty sq udzielane — bez wzgledu na dziedzine techniki — na wynalazki, ktére sa nowe, posiadaja
poziom wynalazczy i nadajg sie do przemystowego stosowania.
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wykorzystanie istniejacej infrastruktury technicznej do zorganizowania specyficznego
obiegu informacji. Przedmiotowe rozwigzanie charakteryzowato sie tym, ze informacje sg
w jaki$ sposob wprowadzane do systemu i przetwarzane, a takze przesytane miedzy jego
elementami, jesli jest na nie zapotrzebowanie. W trakcie tych operacji — w opinii Urzedu
— oddziatuje sie w sposob konwencjonalny na konwencjonalne urzadzenia techniczne.
W konsekwencji zgtoszony pomyst dotyczy wytacznie tresci regut i zasad, jakim podlega
obieg informacji. Na powyzsza decyzje skarzaca wniosta skarge do WSA w Warszawie.
Sad ten podzielit zdanie Urzedu i oddalit skarge. Skarzaca wniosta skarge kasacyjng na
ten wyrok. Jednym z zarzutéw byto m.in. to, ze charakter techniczny zgtoszonego wyna-
lazku zwigzany jest z bezposrednim oddziatywaniem rozwigzania na materie lub z mate-
rialng postacig tego rozwigzania. Uzasadnieniem tego twierdzenia byto wskazanie, ze
w niektorych panstwach przy zbieznie brzmigcych przepisach, urzedy patentowe, a takze
niekiedy sady, przyjmujg wyktadnie dopuszczajgcg w szerszym zakresie patentowanie
programéw komputerowych. Skarzaca zwrdcita tez uwage na praktyke EUP, ktoérg takze
cechuje bardziej liberalne podejscie w zakresie badania charakteru technicznego.

W tym miejscu warto odnotowac kilka orzeczen NSA, w ktérych znalazt wyraz
liberalny nurt orzeczniczy dotyczacy rozumienia pojecia ,techniczny charakter wyna-
lazku”. Argumentacje tego nurtu mozna odnalez¢ m.in. w wyroku NSA z 22.07.2014 r.
w sprawie Sony®. Sad przychylit sie do pogladéw wyrazanych w orzecznictwie, ze
wyktadni pojecia wynalazku jako rozwigzania o charakterze technicznym Urzad Paten-
towy nie powinien dokonywac jedynie w oparciu o przepisy art. 24 p.w.p. oraz § 32
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z 17.09.2001 r. w sprawie doko-
nywania i rozpatrywania zgtoszen wynalazkéw i wzoréw uzytkowych’. Wedtug Sadu,
Urzad powinien dokonywa¢ wyktadni obowigzujgcych w dacie orzekania uméw miedzy-
narodowych, tj. konwencji monachijskiej i Porozumienia TRIPS, jak réwniez powinien
uwzgledniac praktyke orzeczniczg EUP w zakresie tzw. wynalazkéw informatycznych.
Zdaniem Sadu, wyktadni pojecia ,rozwigzanie o charakterze technicznym” nalezy doko-
nywac¢ w oparciu o wyktadnie dynamiczng przepiséw krajowej ustawy, uwzgledniajaca
kontekst miedzynarodowy®. Wydaje sie, ze tego rodzaju kierunek interpretacji prze-
piséw polskiej ustawy ma swoje zrédto w tym, ze tres¢ przepisow prawa krajowego
w odniesieniu do patentowalnosci wynalazku jest w zasadzie tozsama z trescig prze-
piséw prawa miedzynarodowego. Ponadto, jednolitg interpretacje przestanek zdolnosci
patentowej wynalazku Sad uzasadnit tym, ze w Polsce wynalazki podlegaja dwojakiego
rodzaju ochronie. Z jednej strony, podstawg ochrony jest decyzja Urzedu Patentowego
RP, a z drugiej wynalazki sa chronione na podstawie decyzji EUP. Co wiecej, zgodnie
z art. 6 ust. 1 ustawy z 14.03.2003 r. o dokonywaniu europejskich zgtoszen patento-
wych oraz o skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej®, przez uzyskanie
patentu europejskiego, w ktérym Polska zostata wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa
sie takie same prawa, jak przyznaje patent udzielony na podstawie ustawy — Prawo
wiasnosci przemystowej. Dlatego, w ocenie Sadu, nie mozna zaakceptowac sytuaciji,
gdy patenty wywierajgce na terytorium Polski identyczne skutki bytyby udzielane na

6 11 GSK 717/13, LEX nr 1519190.

7 Dz.U.z 2001 r. Nr 102, poz. 1119 ze zm.

8 Zob. wyroki NSA: z 24.04.2014 r., Il GSK 78/13, LEX nr 1481834; z 30.08.2012 r., Il GSK 1069/11, LEX nr 1244462;
2 12.04.2012 r., Il GSK 864/11, LEX nr 1244848; z 19.04.2012 r., Il GSK 1140/11, LEX nr 1218988; z 19.03.2012 r., Il GSK
85/11, LEX nr 1135531.

9 Dz.U.z2016r. poz. 2.
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rézne rozwigzania. Poniewaz zatem Polska ma obowigzek respektowad patenty euro-
pejskie, przestanki zdolnosci patentowej powinny by¢ przez Urzad Patentowy RP rozu-
miane zasadniczo tak jak je interpretuje EUP'™. Ponadto, zdaniem Sadu, w panstwach
zwigzanych konwencjg monachijskg nie tylko powinno sie dostosowywacd prawo do jej
postanowien, ale nalezy réwniez bra¢ pod uwage praktyke EUP''. Przyjmujac powyzsze
stanowisko, Urzad Patentowy ma obowigzek dokonywac interpretacji przestanek zdol-
nosci patentowej, w tym przestanki technicznego charakteru wynalazku, zgodnie z prak-
tyka EUP. Nalezy odnotowac, ze powyzsze twierdzenie Sadu krytykujgce autonomiczng
wyktadnie przepisow przez Urzad Patentowy RP, cho¢ zostato uznane za kategoryczne,
to jednoczesnie spotkato sie z aprobatg w doktrynie. Zostat bowiem wyrazony poglad, ze
przyjecie odmiennej wyktadni doprowadzitoby do wniosku, iz ,,akty prawa miedzynarodo-
wego przeznaczone dla zblizenia stanowisk i unifikacji przepiséw oraz stosowania prawa
pomiedzy poszczegdlnymi panstwami prowadzg do przeciwnych efektow od ich celu”'2.

Glosowany wyrok stanowi przetom w dotychczasowej linii orzeczniczej sadow
administracyjnych. W uzasadnieniu do niego mozna znalez¢ chocby posrednig krytyke
wczeshiejszych orzeczen sadéw administracyjnych. W wyroku tym warto zwréci¢ uwage
w szczegdlnosci na dwa stwierdzenia Sadu.

Po pierwsze, Sad odnosi sie do zarzutu skargi kasacyjnej, ktéry ma charakter
uniwersalny. Skarzaca zarzucata bowiem m.in., ze Urzad catkowicie pominat wyktadnie
stosowanga przez EUP w toku interpretacji analogicznych przepiséw. Odnoszac sie do
tego zarzutu, Sad podkreslit, ze ,,nie mozna utozsamiac btednej wyktadni z odmienng”.
W pierwszej chwili teza ta moze wydawac sie trywialna, jednak w polskiej praktyce
w sprawach z zakresu wiasnosci intelektualnej czesto ulega sie bezrefleksyjnemu
nakazowi interpretowania przepiséw polskiej ustawy zgodnie z praktyka wynikajacg
ze stosowania przepisow prawa miedzynarodowego lub prawa unijnego. Przy czym
czesto tego rodzaju interpretacja jest stosowana bez dogtebnej refleksji, czy sg ku
temu podstawy prawne. Sad w glosowanym orzeczeniu bardzo wyraznie podkreslit,
ze tego rodzaju praktyka nie znajduje wyraznych podstaw prawnych. Takie stanowisko
stanowi wyrazng polemike z tezami NSA przedstawionymi w przywotanym wczesniej
wyroku w sprawie Sony. Na poparcie swoich twierdzen Sad przywotat m.in. poglady
przedstawicieli doktryny, wedtug ktérych zatozeniem konwencyjnego systemu udzie-
lania patentow europejskich jest jego istnienie obok krajowych systeméw udzielania
patentéw. W rezultacie krajowe systemy udzielania patentéow i konwencyjny system
udzielania patentéw europejskich wspdtistniejg ze sobg i nie zachodzi miedzy nimi jaka-
kolwiek relacja podrzednosci badZ nadrzednosci'®. Nie ma rowniez podstaw prawnych
do nakazania interpretowania przepiséw krajowych w taki sam sposéb, jak czyni to EUP.
Sad zatem wyraznie przeciwstawit sie twierdzeniom zawartym we wcze$niejszych orze-
czeniach, ze skoro przyjelismy konwencje monachijska, to musimy jg stosowac z catym
dobrodziejstwem inwentarza, czyli z wykfadnig pojecia i przestanek zdolnosci paten-
towej wynalazku. Tego rodzaju bezwzgledny nakaz interpretacji przepiséw polskiej
ustawy nie jest uzasadniony.

10 M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 158-159.

11 M. du Vall [w:] System prawa prywatnego, t. 14A, Prawo wiasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 245.

2. M. Porzezynski, Zdolnos¢ patentowa programéw komputerowych, Warszawa 2017, s. 210.

3 A. Nowicka, Praktyka Europejskiego Urzedu Patentowego a krajowe systemy patentowe [w:] Wynalazczos¢ i ochrona
wiasnosci intelektualnej, z. 37, Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw wiasnosci intelektualnej, z uwzglednieniem
prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO, Warszawa 2013, s. 113.
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Drugim zasadniczym zagadnieniem, ktore zostato poruszone przez Sad
w gtosowanym wyroku, jest zaleznos¢ orzeczen polskiego Urzedu Patentowego od
praktyki EUP oraz dorobku sadéw unijnych. Jak zaznaczyt bowiem Sad, ,,odmiennos¢
w interpretacji przepiséw pozostaje odmiennoscig, a odmiennos¢ nie jest btedem”.
Zatem okolicznos¢, ze polski Urzad Patentowy zajmuje odmienne stanowisko odnosnie
do interpretacji przepiséw ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej nie oznacza jeszcze,
ze jest to podejscie nieprawidtowe. Chociaz trafne sq twierdzenia Sadu o braku auto-
matyzmu w interpretacji przestanki technicznego charakteru wynalazku, to w mojej
ocenie praktyke EUP mozna, a nawet nalezy uwzglednia¢ na zasadzie non ratione
imperii, sed imperio rationis. Przy czym dopuszczalnos$¢ przyjmowania przez polski
Urzad wyktadni odmiennej od EUP nie powinna oznacza¢ wyktadni dowolnej. Dazenie
do autonomicznosci w orzekaniu nie powinno prowadzi¢ do catkowitego oderwania
od dorobku orzeczniczego EUP. Ponadto, wyrok ten nie znosi obowigzku wyktadni
prounijnej i prawnomiedzynarodowej w takim zakresie, w jakim istnieje. Wynika to
z multicentrycznosci wspoétczesnego systemu prawa'.

Istotne jest stwierdzenie Sadu, ze ,systemy ochrony patentowej sg syste-
mami odrebnymi, i jakkolwiek pozgdana bytaby ujednolicona praktyka stosowania
prawa patentowego, to odmiennos¢ w interpretacji przepisdw pozostaje odmien-
noscia, a odmiennos$¢ nie jest bfedem. Dotyczy to takze odmiennosci praktyki EUP.
Fakt jednakowego sformutowania przestanek zdolnosci patentowej w art. 24 p.w.p.,
art. 27 ust. 1 TRIPS oraz art. 52 konwencji monachijskiej nie skutkuje koniecznosciag
interpretowania ich w taki sam sposéb. Przyjecie takiego stanowiska spowodowatoby
automatyczne przyjecie jako stusznej praktyki orzeczniczej EUP'™. Tego rodzaju inter-
pretacje odrzuca Sad w glosowanym orzeczeniu. Urzad Patentowy RP wypracowat
swojg praktyke w odniesieniu do kwestii technicznego charakteru wynalazku. Jest ona
uzasadniana m.in. tym, ze polski ustawodawca zdecydowat o wymogu bezposredniego
oddziatywania na materie w odniesieniu do przepisu art. 24 p.w.p. Poza tym inne jest
—w pordéwnaniu z EUP — rozumienie poje¢ bazowych w obu urzedach, np. wynalazek,
technika, program komputerowy czy przecietny znawca. Warto jednoczesnie podkreslic,
ze konwencja monachijska nie definiuje pojecia ,, wynalazku” i nie zobowigzuje panstw
cztonkowskich konwencji do harmonizacji praktyki orzeczniczej. Wyrazem tego jest
m.in. rézna praktyka orzecznicza panstw cztonkowskich, w tym polskich sadéw admi-
nistracyjnych. Przywota¢ mozna réwniez decyzje Rozszerzonej Izby Odwotawczej EUP
w sprawie G 3/08'¢, a takze watpliwosci, jakie wzbudza linia orzecznicza EUP. Wyrazem
tego byto m.in. odrzucenie w 2005 r. przez Parlament Europejski projektu dyrektywy
w sprawie zdolnosci patentowej wynalazkéw realizowanych przy pomocy komputera®.

W zwigzku z powyzszym NSA nie podzielit opinii skarzacej, ze polski Urzad
Patentowy ,jest osobliwoscig na skale europejskg w kwestii badania «charakteru tech-
nicznego» rozwigzania w tak restrykcyjny sposéb, tzn. przez pryzmat bezposredniego

4 Na temat multicentrycznosci systemu prawa i jego konsekwengji zob. szerzej E. tetowska, Multicentrycznosc wspdtczesnego
systemu prawa i jej konsekwencje, ,,Panstwo i Prawo” 2005/4, s. 3—10.

15 Wynika to bowiem z faktu, ze ratyfikowane umowy miedzynarodowe maja pierwszenstwo przed ustawa — Prawo wtasnosci
przemystowej.

16 Decyzja Rozszerzonej Komisji Odwotawczej EUP z 12.05.2010 r., w sprawie G 3/08, Programs for computers (Dz.Urz. EUP
2011 r. Nr1,s. 10).

17 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotyczaca wspélnego stanowiska Rady majacego na celu przyjecie dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczacej zdolnosci patentowej wynalazkéw realizowanych przy pomocy komputera
(11979/1/2004 - C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)), (Dz.Urz. UE C 157E, s. 265).



Glosa do wyroku NSA z dnia 9 czerwca 2017 r., Il GSK 2672/15

oddziatywania na materie, a nie przez pryzmat rozwigzywanego problemu lub skutku
(dalszego efektu) rozwigzania”. Sad zatem zaaprobowat dotychczasowa praktyke tego
Urzedu w odniesieniu do przestanki wymogu technicznego rozwigzania.

Wazne sg jednoczesnie twierdzenia Sqdu przypominajgce, ze podstawowq
przestankg zdolnosci patentowej jest przynaleznos¢ zgtoszonego rozwigzania do kate-
gorii wynalazkéw. Jest to etap odrebny od nastepujacych po nim ustalen dotyczacych
pozostatych przestanek zdolnosci patentowej, tj. nowosci, poziomu wynalazczego oraz
przemystowej stosowalnosci. Chociaz przepis art. 24 p.w.p. nie odwotuje sie bezpo-
srednio do technicznego charakteru wynalazku, to ustawodawca wyréznit cztery prze-
stanki zdolnosci patentowej: charakter techniczny rozwigzania, jego nowos¢, poziom
wynalazczy i stosowalnos¢'®. Ponadto, Sad wyraznie stwierdzit, ze Urzad mégt odmodwic
udzielenia patentu na zgtoszone rozwigzanie, poniewaz nie oddziatuje ono bezposrednio
na materie. Jeszcze raz nalezy podkresli¢, ze tego rodzaju interpretacja Urzedu nie jest
bfedem. Stanowi tylko odmienng interpretacje przepiséw od tej przyjmowanej przez EUP.

Przypomniec nalezy, ze w preambule dyrektywy dotyczacej wynalazkéw biotech-
nologicznych 98/44/WE" zostato wskazane, iz ochrona prawna tego rodzaju wyna-
lazkéw nie wymaga tworzenia odrebnej dziedziny prawa w miejsce zasad krajowego
prawa patentowego. Ponadto, udzielenie patentu na wynalazki dotyczgce sekwencji
gendw lub czesciowych sekwencji powinno podlegad takim samym kryteriom zdolnosci
patentowej, jak we wszystkich innych dziedzinach technologii. Sama sekwencja DNA,
bez wskazania funkgji, nie zawiera zadnej informacji technicznej, a zatem nie jest wyna-
lazkiem posiadajgcym zdolnos¢ patentowa?. Z jednej strona dyrektywa ta wskazuje
zatem, ze to do panstw cztonkowskich nalezy dookreslenie wskazanych pojec. Z drugiej
strony, Trybunat interpretujac jej przepisy stwierdzit, ze ,ustalenie znaczenia i zakresu
pojec¢, ktérych definicji prawo Unii nie zawiera, powinno by¢ dokonywane zwtaszcza
z uwzglednieniem kontekstu, w ktérym sg one uzywane, i celéw uregulowania, ktérego
sq czescig"?'. Ponadto, tekst dyrektywy nie zawiera zadnej definicji embrionu ludzkiego,
a jednoczesnie nie dokonano w nim réwniez odestania do systemdéw prawa krajowego
w odniesieniu do znaczenia, jakie temu wyrazeniu nalezy nadad. W rezultacie, w ocenie
Trybunatu, wyrazenie to nalezy uzna¢, dla celéw stosowania dyrektywy, za autono-
miczne pojecie prawa Unii, ktore podlega jednolitej wyktadni na jej obszarze. Trybunat
dla uzasadnienia swoich twierdzen wskazywat m.in., ze do tego samego wniosku doszta
Rozszerzona Komisja Odwotawcza EUP, ktéra zajmowata sie wyktadnig przepisu art. 28
lit. ¢ rozporzadzenia wykonawczego do konwencji o patencie europejskim, posiadaja-
cego brzmienie identyczne z brzmieniem art. 6 ust. 2 lit. ¢ dyrektywy. Trybunat zatem
prébuje jednolicie interpretowac te pojecia, ktére nie zostaty wyraznie zdefiniowane
w przepisach prawa krajowego. Tego rodzaju wyktadnia bedzie réwniez wptywac na
interpretacje przepiséw dokonywang przez polski Urzad.

Glosowany wyrok nie przesgdza, czy nastgpi zmiana linii orzeczniczej sadow
administracyjnych. Wyraznie jednak NSA w omawianym orzeczeniu popart stanowisko
Urzedu Patentowego odnosnie do interpretacji przepiséw ustawy — Prawo wtasnosci
przemystowej, ktory do tej pory podkreslat, ze przepisy tej ustawy nie muszg by¢

8 \Wyrok NSA z 16.03.2011 r,, Il GSK 374/10, LEX nr 1080129.

19 Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.07.1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazkow
biotechnologicznych (Dz.Urz. WE L 213, s. 13).

20 Motywy 22 i 23 dyrektywy 98/44/WE.

21 Pkt 31 wyroku.
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interpretowane tak samo, jak czyni to EUP. Interesujace jest, czy tego rodzaju praktyka
orzecznicza zostanie podtrzymana.

Niezaleznie jednak od powyzszego, glosowane orzeczenie zawiera istotne
stwierdzenie, ze zarzutu kasacyjnego nie mozna ograniczy¢ do odmiennosci zastoso-
wanej wykfadni. Odmiennos¢ wyktadni sama w sobie nie musi by¢ btedem. Jest to
wazne dla prawidtowosci sporzadzania skarg kasacyjnych w zakresie formutowania
zarzutu btednej wyktadni. Kazdy, kto sporzadza skarge kasacyjng, powinien o tym
pamietac. Powyzsze spostrzezenie Sadu odnosi sie nie tylko do spraw patentowych,
ale ma charakter uniwersalny. Przy czym w przypadku spraw z zakresu wtasnosci prze-
mystowej stwierdzenie to jest szczegdlnie donioste ze wzgledu na internacjonalizacje
i unionizacje tej dziedziny prawa.



RZECZNIK PATENTOWY, Nr 89-94/2018-2019

Marek Besler

Odpowiedzialnos¢ osoby,
z ustug ktoérej korzystano przy naruszeniu
prawa ochronnego na znak towarowy,
w ustawie — Prawo wiasnosci przemystowe;j

Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy — Prawo wtasnosci przemy-
stowej', ktorg dalej okresla¢ bede jako ,ustawe nowelizujgcg”, zostata wprowadzona do
naszego systemu prawnego regulacja przyznajgca podmiotowi uprawnionemu, ktérego
prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone, mozliwos¢ skierowania wszyst-
kich roszczen, ktére przystuguja mu wobec naruszyciela, réwniez wzgledem oséb, z ustug
ktérych korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego. Nowa regulacja weszta w zycie
z dniem 16 marca 2019 r. (art. 6 ustawy nowelizujgcej).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 296 ust. 3 ustawy — Prawo wtasnosci prze-
mystowej, dalej okreslanej jako ,,pwp”, z roszczeniami, o ktérych mowa w ust. 1, mozna
wystgpi¢ rowniez przeciwko osobie, ktora tylko wprowadza do obrotu oznaczone juz
znakiem towarowym towary, jezeli nie pochodza one od uprawnionego albo osoby, ktéra
miata jego zezwolenie na uzywanie znaku towarowego, jak réwniez przeciwko osobie ,
z ustug ktdrej korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Prze-
pisu nie stosuje sie do osoby, ktdrej odpowiedzialnos¢ jest wyfgczona na podstawie art.
12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (nowg tresc
uzupetniajacg dotychczasowe brzmienie znowelizowanego przepisu zaznaczytem kursywa).

Cel nowej regulacji zostat wskazany w uzasadnieniu rzadowego projektu ustawy
(druk nr 3107 Sejmu RP VIII kadencji) na's. 13:

~Nowelizacja art. 296 ust. 3 p.w.p. wynika z potrzeby uwzglednienia w polskim
porzadku prawnym wyroku Trybunatu z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15
(EU:C:2016:528). W wyroku tym stwierdzono, ze art. 11 zdanie 3 Dyrektywy 2004/48/
WE nalezy interpretowad w ten sposdb, ze zakresem pojecia posrednika, z ustug ktérego
korzysta osoba trzecia do naruszenia prawa wtasnosci intelektualnej, objety jest m. in.
dzierzawca hal targowych, ktéry poddzierzawia usytuowane w tych halach stanowiska
handlowe indywidualnym podmiotom handlujgcym, sposréd ktérych to podmiotow

1 Dz. U. poz. 501.
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niektore wykorzystuja swe miejsce do sprzedazy towaréw bedacych podrébkami towarow
markowych. Trybunat przesadzit réwniez , ze warunki, ktérym podlega nakaz skierowany
wobec ww. posrednika, sg identyczne z warunkami odnoszacymi sie do nakazéw, ktére
moga byc¢ skierowane do posrednikéw na rynku elektronicznym online. Z uwagi na to,
ze obecnie obowigzujace brzmienie art. 296 ust. 3 p.w.p. nie zapewnia ochrony w tak
szerokim zakresie konieczna jest nowelizacja”.

Pomimo tego, ze w odnosniku (1) do tytutu ustawy nowelizujgcej podano, iz wdraza

ona dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 .
majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (wersja przeksztatcona)?, nowa regulacja transponuje jeden z przepiséw innej
dyrektywy niz wyzej powotana, a mianowicie art. 11 zdanie trzecie dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw
wiasnosci intelektualnej®. Wskazana wyzej dyrektywa 2004/48/WE byfa zasadniczo przed-
miotem implementacji dokonanej ustawg z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz niektérych innych ustaw’, jednak wspomniany art. 11
zdanie trzecie zostat, z przyczyn blizej nieznanych, pominiety. Zgodnie z powotanym prze-
pisem ,Panstwa Cztonkowskie zapewniajg tez wtascicielom mozliwos¢ sktadania wniosku
o zakaz wobec posrednikow, z ustug ktérych korzysta strona trzecia do naruszania prawa
wiasnosci intelektualnej”. Uzasadnienie rzadowego projektu ustawy nowelizujgcej odwotuje
sie zresztg, posrednio, do art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WVE.

Konfrontacja nowej regulacji z celem okreslonym w uzasadnieniu rzagdowego

projektu ustawy pozwala na dostrzezenie kilku istotnych rozbieznosci:

1) nowy tekst uzupetniajgcy brzmienie art. 296 ust. 3 pwp pomija okreslenie
.posrednik”, kluczowe dla art.11 zdanie trzecie ww. dyrektywy,

2) nowa regulacja odwotuje sie do przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng®, ktérej adresatem sg ustugodawcy
Swiadczacy ustugi drogg elektroniczng, a zatem krag podmiotéw zasadniczo
rézny od dzierzawcow hal targowych,

3) nowa regulacja pozwala skierowac wobec osoby, z ustug ktérej korzystano
przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy, peten wachlarz rosz-
czen przystugujacych uprawnionemu wobec naruszyciela, wskazanych w ust.
1 artykutu 296 pwp, podczas gdy art. 11 ust. 3 dyrektywy 2004/48/WE ogra-
nicza sie do roszczenia zakazowego,

4) art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE odnosi sie do wszelkich praw
wiasnosci intelektualnej, podczas gdy zakres zastosowania nowej regulacji
ograniczony jest do praw ochronnych na znaki towarowe.

Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (Druga Izba) z dnia 7 lipca 2016 .

w sprawie C-494/15, przywotany w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizujacej, zostat

wydany w trybie prejudycjalnym w odpowiedzi na nastepujace pytania sformufowane
przez Sad Najwyzszy Republiki Czeskiej:

.1) Czy dzierzawca placu targowego, ktory udostepnia indywidualnym

podmiotom handlujacym, do ich uzytku, stragany i miejsca, na ktérych

Dz. Urz. UE L 336 2 23.12.2015r,, s. 1 oraz Dz. Urz. UEL 110 z 26.04.2016 r., 5. 5.
Dz. Urz. UE L 157 2 30.4.2004 r.

Dz. U. Nr 99, poz. 662.

Dz. U.z 2019 r. poz. 123 z pdzn. zm.
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Odpowiedzialnos¢ osoby, z ustug ktérej korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego...

stragany mogg zostac¢ umieszczone, jest posrednikiem, z ustug ktérego korzy-
stajg osoby trzecie do naruszania prawa wiasnosci intelektualnej w rozumieniu
art. 11 dyrektywy 2004/487?;

2) Czy nadzierzawce placu targowego, ktéry udostepnia indywidualnym podmiotom
handlujgcym, do ich uzytku, stragany i miejsca, na ktérych stragany mogg zostac
umieszczone, mogq zostac natozone srodki przewidziane w art. 11 dyrektywy
2004/48, na takich samych warunkach jak te okreslone przez Trybunat [w wyroku
z dnia 12 lipca 2011 r,, LOréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474] w odniesieniu do
naktadania srodkéw na operatoréw rynkéw elektronicznych online?”.

Na powyzsze pytania prejudycjalne Trybunat udzielit nastepujacych odpowiedzi:

. 1. Artykut 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wifasnosci
intelektualnej nalezy interpretowac w ten sposéb, ze zakresem pojecia ,,posred-
nika, z ustug ktérego korzysta osoba trzecia do naruszania prawa wtasnosci
intelektualnej” w rozumieniu tego przepisu objety jest dzierzawca hal targo-
wych, ktéry poddzierzawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe
indywidualnym podmiotom handlujgcym, sposrod ktorych to podmiotéw
niektére wykorzystujg swe miejsce do sprzedazy towardéw bedacych podréb-
kami towaréw markowych.

2. Artykut 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 nalezy interpretowaé w ten
sposdb, ze warunki, ktérym podlega nakaz, w rozumieniu tego przepisu,
skierowany wobec posrednika Swiadczacego ustuge dzierzawy stanowisk
handlowych w halach targowych, sg identyczne z warunkami odnoszgcymi
sie do nakazow, ktére moga byc skierowane do posrednikéw na rynku elektro-
nicznym online, okreslonymi przez Trybunat w wyroku z dnia 12 lipca 2011 r.,
L'Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474)".

Oczywiscie Trybunat nie utozsamit ustug swiadczonych przez dzierzawcédw hal targo-
wych, ktérzy poddzierzawiajg powierzchnie wystawiennicze, z ustugami na rynku elektro-
nicznym. Przeciwnie — rozréznit obie sytuacje, tj. ,dostepu do istniejacego fizycznie placu
targowego” oraz ,ustug swiadczonych na rynku elektronicznym”, wskazujac jedynie na
koniecznos¢ jednolitego podejscia do obu tych sytuacji.

Wyrok Trybunatu (Wielka Izba) w sprawie C-324/09, do ktérego odsyta wyrok przy-
wotany w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizujgcej — odnosi sie wytacznie do rynku elek-
tronicznego. Podstawa faktyczna pytan prejudycjalnych skierowanych do Trybunatu dotyczyta
dziafalnosci spotki eBay — znanego operatora dziatajgcego na rynku elektronicznym. Na
naszym rynku odpowiednikiem eBay‘a jest Allegro, na ktérym zresztg wspomniany polski
podmiot sie wzoruje, co sam wyraznie deklaruje. Na terenie Unii Europejskiej rynek elek-
troniczny regulowany jest aktami prawa wewnetrznego transponujacymi postanowienia
Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie
niektorych aspektow prawnych ustug spoteczenstwa informacyjnego, w szczegdlnosci handlu
elektronicznego w ramach rynku wewnetrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)®. Polska
ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng, do ktérej odsyta art.
296 ust. 3 pwp, jest rezultatem wdrozenia wskazanej wyzej dyrektywy 2000/31/WE.

6 Dz.Urz. UEL 178 2 17.07.2000 r.
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Ramy prawne wyroku Trybunatu w sprawie C-324/09 uwzgledniaja przepisy ww.
dyrektywy, ale zwazywszy na charakter podmiotu uwiktanego w spér (eBay dziatajacy
jako operator na rynku elektronicznym) uwage skoncentrowano na art. 14 oraz art.15
ww. dyrektywy 2003/31/WE. Ramy prawne wyroku uwzgledniajg réwniez art. 11 zd. 3
dyrektywy 2004/48/WE.

W mysl art. 14 ust. 1 dyrektywy 2003/31/WE, ktérego odpowiednikiem jest art.
14 polskiej ustawy o handlu elektronicznym, dotyczacego ustugi hostingu:

. 1. Panstwa Cztonkowskie zapewniaja, zeby w przypadku swiadczenia ustugi
spoteczenstwa informacyjnego polegajacej na przechowywaniu informacji
przekazanych przez ustugobiorce ustugodawca nie byt odpowiedzialny za
informacje przechowywane na zadanie ustugobiorcy, pod warunkiem, ze:

a) ustugodawca nie ma wiarygodnych wiadomosci o bezprawnym charakterze
dziatalnosci lub informacji, a w odniesieniu do roszczen odszkodowawczych
— nie wie o stanie faktycznym lub okolicznosciach, ktére w sposéb oczywisty
Swiadczg o tej bezprawnosci, lub

b) ustugodawca podejmuje niezwtocznie odpowiednie dziatania w celu
usuniecia lub uniemozliwienia dostepu do informacji, gdy uzyska takie
wiadomosci lub zostanie o nich powiadomiony”.

Artykut 15 dyrektywy 2003/31/WE przewiduje w ust. 1 brak ogélnego obowigzku
po stronie ustugodawcow w zakresie nadzorowania informaciji, ktére przekazujg lub prze-
chowuja, oraz brak ogdlnego obowigzku aktywnego poszukiwania faktéw i okolicznosci
wskazujacych na bezprawng dziatalnos¢.

Na gruncie przytoczonego wyzej art. 14 ust. 1 dyrektywy 2003/31/WE Trybunat
sformufowat dyrektywe nakazujaca jego interpretacje ,w ten sposéb, ze ma on zastoso-
wanie do operatora rynku elektronicznego online, jezeli nie odgrywa on czynnej roli, ktéra
mogtaby mu pozwoli¢ na powziecie wiedzy o przechowywanych danych lub na sprawo-
wanie nad nimi kontroli. Wspomniany operator odgrywa taka role, jezeli udziela wsparcia
polegajacego w szczegdlnosci na optymalizacji prezentacji konkretnych ofert sprzedazy
lub na ich promogji.”

Jak zaznaczyt Trybunat, nawet gdy operator rynku elektronicznego nie odgrywa
czynnej roli ,,nie moze on powotac sie na zwolnienie z odpowiedzialnosci przewidziane
w tym przepisie, jezeli wiedziat o stanie faktycznym lub okolicznosciach, na podstawie
ktérych przedsiebiorca wykazujacy nalezytg starannos¢ powinien stwierdzi¢ bezprawnos¢
danych ofert sprzedazy i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie podjagt niezwtocznie
dziatan stosownie do art. 14 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy".

W odniesieniu do art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48/WE Trybunat przyjat wykfadnie,
iz przepis ten ,nalezy interpretowac w ten sposéb, ze wymaga on od panstw cztonkow-
skich zapewnienia, ze sady krajowe wtasciwe w zakresie ochrony praw wtasnosci intelek-
tualnej bedg mogty nakazac operatorowi rynku elektronicznego online podjecie dziatan,
ktore przyczynia sie nie tylko do zaprzestania naruszen tych praw przez uzytkownikéw tego
rynku, ale takze do zapobiezenia nowym naruszeniom tego rodzaju. Owe nakazy musza
by¢ skuteczne, proporcjonalne i odstraszajgce, a ponadto nie mogg tworzy¢ ograniczen
w handlu prowadzonym zgodnie z prawem”.

W sposdb wskazany przez Trybunat w sprawie C-324/09 nalezy, zgodnie z wyro-
kiem Trybunatu w sprawie C-494/15, okresli¢ sytuacje prawng ,,dzierzawcy hali targowej,
ktéry poddzierzawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym



Odpowiedzialnos¢ osoby, z ustug ktérej korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego...

podmiotom handlujacym, sposrod ktérych niektdre wykorzystujg swe miejsce do sprzedazy
towardéw bedacych podrébkami towardw markowych”.

Kierujac sie powyzszymi wskazaniami, nalezy dojs¢ do wniosku, ze dzierzawca
hali targowej bedzie zwolniony z odpowiedzialnosci, jezeli nie odgrywa czynnej roli, ktéra
mogtaby mu pozwoli¢ na powziecie wiedzy o podrobionych towarach sprzedawanych
przez poddzierzawcdw, nie udziela poddzierzawcom wsparcia polegajacego w szczegél-
nosci na optymalizacji prezentacji konkretnych ofert lub na ich promocji.

Nawet gdy dzierzawca hali targowej nie odgrywa czynnej roli, nie moze on
zwolni¢ sie z odpowiedzialnosci, gdy wiedziat o stanie faktycznym lub okolicznosciach,
na podstawie ktorych przedsiebiorca wykazujacy nalezytg starannos$¢ powinien stwierdzic
bezprawnos¢ danych ofert i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie podijat niezwtocznie
stosownych dziatan. Dzierzawca nie ma jednak ogélnego obowigzku nadzorowania infor-
macji na temat towaréw wystawianych przez poddzierzawcéw ani aktywnego poszuki-
wania faktow i okolicznosci wskazujacych na bezprawnos¢ ich dziatania.

Dzierzawca hali targowej zobowigzany jest podejmowac wobec poddzierzawcéw
naruszajgcych prawa wtasnosci intelektualnej dziatania, ktére nie tylko przyczyniajg sie do
zaprzestania naruszen, ale takze do zapobiezenia nowym naruszeniom tego rodzaju.

Zapewnienie jednolitego podejscia do operatoréow dziatajgcych na rynku online
oraz do dzierzawcow hal targowych nie wymaga ingerencji ustawodawcy. Taki efekt winien
by¢ uzyskany na poziomie orzeczniczym. Ingerencji ustawodawcy wymaga natomiast
poprawna implementacja art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48/WE. Jej wdrozenie winno dotyczyc
wszystkich praw wtasnosci intelektualnej, a nie tylko praw ochronnych na znaki towarowe.
W ustawie — Prawo wiasnosci przemystowej wiasciwym miejscem wydaje sie Dziat | (Przepisy
wspalne) Tytutu IX (Dochodzenie roszczen w postepowaniu cywilnym) pwp. Implementacja
powinna ograniczyc¢ sie do mozliwie wiernego przeniesienia tresci art. 11 dyrektywy, oczywi-
$cie z pominieciem odwotania do ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug droga
elektroniczng, ktérej zakres regulacji obejmuje jedynie czes¢ potencjalnych posrednikow,
a mianowicie — ustugodawcéw swiadczacych ustugi drogq elektroniczng. Na wytaczenie
odpowiedzialnosci w oparciu o art. 296 ust. 3 pwp dzierzawca hal targowych z reguty liczy¢
nie moze, jako ze najczesciej nie swiadczy ustug droga elektroniczna.

Jaki jednak sensowny postulat de lege lata mozna, na gruncie wadliwej regulagji
zawartej w art. 296 ust. 3 pwp, sformutowad, aby zapewnic — postulowane w orzecznictwie
TSUE - jednolite podejscie do posrednikéw, niezaleznie od tego, czy swiadczg ustugi droga
elektroniczng, czy tez dziafajg na istniejacych fizycznie placach, wzglednie halach targowych?

Cennych wskazoéwek w tym zakresie udziela orzecznictwo Trybunatu, w tym powo-
tywany wielokrotnie wyrok Trybunatu (Wielka Izba) w sprawie C-324/09, w ktérym Trybunat
stwierdzit, ze w sytuacji, gdy art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48 nie jest w danym panstwie
cztonkowskim ,,przedmiotem przepiséw szczegdlnych majgcych na celu jego transpozycje,
nalezy przypomnie¢, ze stosujgc prawo wewnetrzne, sad krajowy zobowigzany jest tak
dalece, jak to mozliwe, dokonywac jego wyktadni w swietle brzmienia i celu rzeczonego
art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48 (zob. analogiczne wyroki: z dnia 13 listopada 1990 r.
w sprawie C-106/89 Marlesing, Rec. s. I-4135, pkt 8; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawach
potaczonych od C-378/07 do C-380/07 Agelidaki i in. s. 1-3071, pkt 106)"".

7 Pkt 137 wyroku TSUE w sprawie C-324/09.
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