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WSTEP

.Ze wzgkdu na jego wielk@ i znaczenie, znajdyjSie w tym migcie
i przybywag na pewien czas z adych stron ludzie o wielkich zdokudach,
ktorzy g w stanie wymfi¢ i wynaleé¢ rézne pomystowe ugzlizenia. | gdyby
bytlo ustalone,ze wynalezione przez nich ydzenia nie kdg mogly by
wykonywane przez innych, ktérzy by je zobaczydzi¢uci wygzaliby swoje
umysty, by wynalé i budowa rzeczy, ktére by przyniosty niematozyiBu
i korzyci naszemu pastwu. Dlatego proponuje sipodgcie uchwaly naszej
Rady, ze kady, kto w naszym nfide dokona jakiegokolwiek nowego
i wynalazczego ugmizenia, przedtem na tym terenie nie wykonywanego,
a wynalazek ten dolzie udoskonalony do tego stopniz kedzie mogt by
zastosowany i wykorzystany, ma ohmek podéd go do wiadomdi
wlasciwemu urgdowi naszego miasta.eBzie zabronione kademu innemu na
naszym terenie wykonywaodobne urzdzenia bez zgody i zezwolenia tworcy
wynalazku w eigu lat dziesiciu. Gdy kto dopécit sie tego, tworca wynalazku
bedzie miat prawo pozwago przed jakikolwiek ugzl naszego miasta. Przez
urzqd ten ledzie on zagdzony na zaptattworcy stu dukatéw, a wykonane
przezé urzgdzenie bdzie natychmiast zniszczone. Zastrzega jsdnak
naszemu Senatowi petrswobog stosowania i wykorzystania dla swoich
potrzeb kadego z tych wynalazkow i udze: z tym jednak warunkierte nikt
inny, a jedynie ich wynalazcagdizie je mogt wykonywé

(,Nowator 1/95, s. 10)

Przytoczony wyej fragment pochodzi z tzw. Ustawy Weneckiej, ktora
obowiazywata w XV wieku. To pierwsze prawodawstwo pater@o
zapoczatkowato rozwdj regulacji prawnych w dziedzinie wiasci
intelektualnej i przemystowe.

Regulacje te ksztaltyjsie i zmieniap na skutek zmian cywilizacyjnych
i zmian sposobuwycia. Dawne spolecastwo industrialne coraz wyfaiej
usktpuje spoteczistwu informacyjnemu, dla ktérego podstawowym
wyznacznikiem rozwoju jest fatwy degt do informacji i nowych technologii,
opartych na dobrach niematerialnych, takich jakamwezy wynalazki.

Powszechnie dostrzegae skwiazek pomédzy rozwojem gospodarczym
kraju a poziomem ochrony wagimd intelektualnej i przemystowej.
W szczegOlnéci istnienie stosownych przepiséw stanowi dla pskgdaorcow
dysponugcych nowymi technologiami warunek konieczny inwesdoia.

W gospodarce w coraz gkszym stopniu opartej na wiedzy witaséo
intelektualna i przemystowa jest sprawkluczowa w podejmowaniu
codziennych decyzji gospodarczych. Nowe produktgony i znaki oraz
projekty twolrcze pojawiaj sic niemal codziennie na rynku i swynikiem
nieustagcej innowacyjnéci i kreatywndgci ludzkiej.



Odpowiednia ochrona utworéw, wynalazkéw i wzoréwazrinnych
rozwigzan nie tylko mae mi€ decydujce znaczenie w powstrzymaniu
potencjalnego naruszenia praw, ale przede wszysikatwia przedsbiorcom
czerpanie korzci z ich zdolndci innowacyjnej i tworczej.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienieoblgmatyki
materialnoprawnej wilashoi intelektualnej i przemystowej w zakresie
wyznaczonym krajowymi regulacjami ustawowymi. Niwmika sk jednak
omowienia problematyki patentu europejskiego orapdnotowych regulaciji
prawnych, odnoszych s¢ do wzorow przemystowych, znakéw towarowych
I 0znaczé geograficznych.

Zagadnienia proceduralne stangwprzedmiot rozwzan jedynie wowczas,
gdy ich objdnienie jest niezixine do analizy nabycia i ustania ochrony
omawianych praw.

Praca nie zawiera problematyki zwalczania nieucegckenkurenciji, ktéra —
chat zaliczana do zagadmiewlasndci przemystowej — jest uregulowana
w ustawie z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu ni@ieej konkurencii.
Natomiast kwestie dotyaze jej stosowania, zwlaszcza ochrony dobr
nalezacych do kategorii wlasrgai  przemystowej, zostaly w pracy
uwzglkdnione.

Praca niniejsza byla przygotowana zsmyo studentach uczelni vigzych,

w tym przede wszystkim o profilu technicznym i ekarncznym. Adresatami
pracy & tez menederowie oraz osoby odpowiedzialne za zadeanie wiedz.



I. Whasnos¢ intelektualna i przemystowa — zarys problematyki

1.1. Pojecie dobr niematerialnych

Wyjasnienie istoty i zakresu pgj ,wlasnas¢ intelektualna” (ang. intellectual
properety) oraz ,wiasrié przemystowa” (ang. industrial property) wymaga
odwotania s do podstawowej klasyfikacji przedmiotow  stosunkdéw
cywilnoprawnych i wyodgbnienia w ich ramach débr niematerialnych, ktéregsmo
by¢ takze poza rzeczarhprzedmiotami prafv

Jak zauwza Urszula Prontisk& dobra niematerialne charakteryzujie tym,
ze nie maj postaci materialnej, niea gzeczami. Istni@j niezalenie od rzeczy,
ktore stanowi dla nich jedynie nimiki umazliwiajace ich utrwalenie i korzystanie
z nich. Przyktadowo takim naikiem dla utworu literackiego jest egzemplarz
ksiazki, a dla znaku towarowego konkretny egzemplarzaroyna ktéry natoono
znak. Wedlug cytowanej autorki wygic mozna trzy postacie débr
niematerialnych: utwory, rozazania i oznaczenia. Utwory (w rozumieniu prawa
autorskiego) i rozwizania (wynalazki, projekty racjonalizatorskie, wgor
uzytkowe, wzory przemystowe, topografie uktadow sogith) s dobrami
niematerialnymi stanowtymi rezultat pracy intelektualnej cztowieka. Ozraia
(oznaczenia przeddiiorstw, firmy przedsbiorcow, znaki towarowe oraz
oznaczenia geograficzne) stangyiewne wartéci polegagce na wytworzeniu w
swiadomaci uczestnikéw obrotu okénych skojarza.

Podziat débr niematerialnych na utwory, rogzénia i oznaczenia nie ma
charakteru rozkznego. Mana bowiem wskazana dobra, ktéreatza w sobie
cechy dwdch lub nawet trzech postaci. Przykladawyginalna grafika zestawienia
kilku liter, opracowana w celu wykorzystania jej dznaczania oksonych
towarow, stanowi jednocgeie utwér i oznaczenie; oryginalny ksztalt flakonu
perfum, ulatwiaicy ich dozowanie i pelacy funkcg znaku towarowego

! Ksiega druga kodeksu cywilnego nt. ,Wiasta inne prawa rzeczowe” zawiera zapis,
z ktérego wynika,ze w granicach oké&onych przez ustawy i zasady wspfdia
spotecznego wiziciel maze, z wyhczeniem innych os6b, korzyséta rzeczy zgodnie
ze spofeczno-gospodarczym przeznaczeniem swegoaprawszczegOlrni@i moze
pobierg pozytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych graoitenaze rozporzdza
rzecz.

2 W polskiej literaturze ok&enie ,prawo na dobrach niematerialnych” ma gwoj
tradycg. Por. Czajkowska-Ebrowska M., Cywilnoprawna ochrona praw na dobrach
niematerialnych, [w:] Przegtl Prawa Handlowego nr 9 z 2002 r., s. 47.

% Por. Prawo wiasrigi przemystowej, praca zbior. pod red. U. Proskiej, wyd. Difin,
Warszawa 2004.

4 Por. Grzybowski S. [w:] System prawa cywilnegd, tzs¢ ogélna, Warszawa 1974,
s. 431.



wskazujcego na pochodzenie od oznaczonego producenta,jgdsbczénie
utworem, rozwizaniem i oznaczeniem

Status ddébr niematerialnych wyznaazajrzepisy prawa. Rozstrzygajone
réwniez, ktére z owych dobr as przedmiotem stosunkéw cywilnoprawnych,
a w konsekwencji praw podmiotowych, i jaka im ptagsije ochrona. Ochrona ta
jest zblzona do ochrony wiasioi rzeczy, std ttumaczy mazna zbiorcza nazwe
stosowan zwyczajowo dla ich oké&enia: ,wlasnd¢ dobr niematerialnych”.

Jak zauwza U. Promiskd, dobra niematerialne moa podda klasyfikacji
wedlug ré&nych kryteriow. Znaczenie podstawowe ma podziat dabra
niematerialne o charakterze intelektualnym i dobemnapce takiego charakteru.

Do débr o charakterze intelektualnym zalicza stwory rozumiane jako kay
przejaw dziatalngci tworczej o indywidualnym charakterze, ustalone
w jakiejkolwiek postaci, niezakeie od wartéci i przeznaczenia oraz rozygania,

a wiec: wynalazki, wzory gytkowe i przemystowe, topografie uktadow scalonych
charakteryzujce sé nowascia i oryginalngcia. ,Sa to intelektualne wytwory
umystu ludzkiego. Wysitek tworczy (pewien tadunekelektualny) towarzyszy
powstaniu stanowi niezldna przestank dla uznania ich za prawnie chronione
dobra niematerialné”

Druga grupe stanowd, symbole, ktére g nosnikami okreélonych informaciji
0 przedsibiorstwie, przedsbiorcy, o pochodzeniu towaru lub ustugi, o miejscu
geograficznego pochodzenia towaru, zdatne do wysvoa okrélonych skojarzg.
Nie s one twérczym rezultatem pracy umystu ludzkiego/m sensie, jakie nadaje
sie wyzej wymienionym dobrom. Dla uznania ich za dobramaterialne
stanowiice przedmiot ochrony nie jest konieczna przestami@vacsci i
oryginalndci. Nie stanowi one aktu kreadli W tej grupie — zdaniem U.
Promiskiej — mieszcz sie oznaczenia odubiajace, takie jak: znaki towarowe,
firmy przedsgbiorcow, oznaczenia przedbiorcow, oznaczenia geograficzne.

Obok klasyfikacji débr niematerialnych ze weadli na ftadunek intelektualny
mozna réwnieg za kryterium ranicujace przyj¢ ich przeznaczenie. | tak wskdza
mozna na dobra dulace przedmiotem ochrony niezatée od ich wartéci i
przeznaczenia (utwory) oraz pozostale dobra niemahte, ktore stanowi
przedmiot ochrony tylko wowczas, gdy wykaguidolngé do przemystowego
stosowania (wynalazki oraz wzoryyikowe i przemystowe) lubaseksploatowane
w zwiazku z dziatalnécia gospodarcz (oznaczenia).

Przedstawione wigj rozwaania ukazuj dominupcy w polskiej literaturze sposéb
ujecia problematyki ,wiasnai intelektualnej” (ang. intellectual property) ki@
dzialu prawa cywilnego, w ktérym zawarta zostalgutacja prawna dotyaza
scisle okrelonych débr niematerialnych. Katalog tych dobr jestznicowany.

® Por. Prawo wlasrigi przemystowej, op. cit., s. 16.

® Ibidem.

" Ibidem.

8 Odmienne stanowisko wobec znaku towarowego, pdod#vczyk W., Zdolné
odr&niajaca znaku towarowego, Lublin 2001, s. 38-39.
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Pierwsza grup; stanowd dobra kdace wynikiem tworczéci artystycznej,
naukowej i literackiej, okrdane czsto jako ,przedmioty prawa autorskiego”. W tej
grupie mieszcz sie takze artystyczne wykonaniactiace wynikiem dziatalnéri
ludzkiej zblzonej do tworczéci, oraz dobra zwikzane z wykorzystaniem
tworczaici, zwlaszcza fonogramy, wideogramy, nadania progra oraz pierwsze
wydanid.

Druga grup stanowiy dobra ledace przedmiotem ,wiasioi przemystowej”
(ang. industrial property). Obecnie katalog tyctbrddbejmuje wynalazki, projekty
racjonalizatorskie, wzory aytkowe, wzory przemystowe, topografie ukladow
scalonych a tate znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. Ponggfolacja ta
obejmuje przepisy dotygeze zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz
przeciwdziatanie praktykom monopolistycznym.

Wiasnaé¢ intelektualna i wlasnig przemystowa, jako dwie kategorie wiascio
débr niematerialnych, uksztattowahe sia przetomie XIX i XX wieku. Tradycyjnie
tez przyjeto sie pod pogciem ,wiasna¢ intelektualna” rozumie utwory, natomiast
pojecie ,wlasn@é przemystowa” odnoéi do pozostatych débr. Ow podziat
usankcjonowata Konwencja Paryska o ochronie wkasnprzemystowej z 20
marca 1883 rokl. W ujciu jej przepiséw wiasrié przemystowa jest zbiorczym
pojeciem obejmujcym f grupe débr niematerialnych, ktérych rola i znaczenie
ujawniap sie w szeroko rozumianym przegly, a wic we wszystkich dziedzinach
dziatalndgci gospodarczej, bez wzglu na to, czy dobra te svynikiem tworczego
wysitku umystu ludzkiego, czy te- przenoszc jedynie okrélone informacje —&
instrumentem podboju klienteli. Do débr wiascio przemystowej zalicza @i
rébwniez — na podstawie art. 1 Konwencji Paryskiej — zwaidg nieuczciwej
konkurencji. Podkrdi¢ nalery, ze budzi to zastrzenia teoretyczne ze wzglu na
niemazliwos¢ wyodrebnienia dobra niematerialneggdacego przedmiotem prawa
podmiotowego. Jednak Konwencja nie narzuca ustamoala krajowym typu
ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji. Btai te w niektdrych
systemach prawnych zwalczanie nieuczciwej konkyrerjest okr&lone
w specjalnych ustawach, w innych$zgparte jest na przepisach prawa cywilnego.
W Polsce w omawianej materii obawuje ustawa z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurend;ji

Dynamiczny rozwéj techniczny i technologiczny wytkedza nowe dobra, ktére
podlegag prawnej ochronieSwiadczy o tym chéby przykiad znakéwistugowych,

0 ktére zostat poszerzony katalog Konwencji Pagjska konferencji rewizyjnej
w Sztokholmie w 1963 r. W najlibzej z& przyszigci rozstrzygm sig kwestie
prawnej ochrony takich dobr, jak program komputeromikroprocesory czy bazy
danych.

° Por. Czajkowska-Bbrowska M., [w:] System prawa prywatnego, t. 133gar zbior.
pod red. J. Barty, Warszawa 2003, s. 296.

Dz.U.z1975r. nr 9, poz. 51.

1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniweiiwej konkurenciji: Jedn. tekst:
Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 zzp6zm.



Wracajc do kwestii rozrénienia pogé ,wilasnas¢ intelektualna” i ,wtasnéé
przemystowa”, otd okazuje si, ze nawet w konwencjach auzynarodowych brak
jest wyr&nego zdefiniowania tych pgj. Nie wiadomo, czy wiasio intelektualna
jest czscia wlkasndgci przemystowej, czy jest odwrotnie, czyztée pogcia sk
przenikaj.

Konwencja o ustanowieni$wiatowej Organizacji Wiasrigi Intelektualne;
(WIPO)12 okresla, ze ,whlasna¢ intelektualna” oznacza prawa odngsz sé do
dziet literackich, artystycznych i naukowych, intestacji artystow interpretatoréw
oraz do wykona artystéw wykonawcéw, do fonogramoéw i do programéw
radiowych i telewizyjnych, wynalazkéw we wszystkickziedzinach dziatalréoi
ludzkiej, odkr¢ naukowych, wzoréw przemystowych, znakéw towarowych
i ustugowych, jak rownie do nazw handlowych i oznadzédandlowych, ochrony
przed nieuczciw konkurency oraz wszelkie inne prawa dotyce dziatalnéci
intelektualnej w dziedzinie przemystowej, naukoviggrackiej i artystyczne;j.

Wedlug Swiatowej Organizacji Handlu (WTO) prawa wiasob
intelektualnej & to prawa nadawane osobom na wytwory ich umystow.
Zazwyczaj przystugaj one tworcom jako prawa wadzne na stosowanie tych
wytworow przez pewien okény czas; podziat zazwyczajowy polega na
wskazaniu praw autorskich wraz z prawami pokrewnyshok wiasnéci
przemystowej. Natomiast dla potrzeb Porozumieniassprawie Handlowych
Aspektow Prawa Wiasioi Intelektualnej (TRIPS) z 15 kwietnia 1994 r.,
stanowiacego zaicznik do porozumienia ustanawieggo Swiatowa
Organizagg Handlu (WTO), pajcie ,wtasnag¢ intelektualna” odnosi &ido
wszystkich kategorii stanowéych przedmiot uregulowiadrugiej czsci tego
porozumienia (sekcja 1-7). Wskazano tam prawa ski®i prawa pokrewne,
znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory myatowe, patenty oraz
topografie uktadéw scalonych (wzory masek). Waefozaznacz§, ze pogcie
~tasndsci intelektualnej” porozumienie TRIPS inkorporujeo d,ochrony
informacji nieujawnione;j”.

Tres¢ przedstawionych waej zapisow konwencyjnych uzasadnia
twierdzenie, ze obecnie wytyczenie wyftaych granic ngdzy kategoi
wlasnaci intelektualnej i wkasnizi przemystowej nie jest mtiwe. Co wicej,
nie brakuje opinii i pogldow gtosacych potrzeb odrzucenia kategorii
Wlasnas¢ intelektualna®®, Takie stanowisko reprezentuje Richard Stallman
(tworca projektu GNU), ktéry proponuje indywidualneozpatrywanie
poszczegllnych instytucji: prawa patentowego, praavdorskiego, prawa
znakow towarowych.

12 Konwencja z 14 lipca 1967 r. o ustanowiediwiatowej Organizacji Wiasrigi
Intelektualnej (WIPQ): Dz. U. z 1975 r. nr 9, pd2.

13 Andrzej Kopff gtosi pogld, ze na skutek pospu technicznego tworczé autorska
nabierze przemystowego charakteru. Por. Kopff Aph postpu techniki na prawa
autorskie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiedloego 1988, z. 48, s. 61.

10



Wobec braku jednoznaczsw w okresleniu pog¢ ,whasnd¢ intelektualna”
i wlasnas¢ przemystowa”, niekiedy dla odmienia débr niematerialnych
o charakterze intelektualnym od pozostatych dolemaiterialnych iywa sk
dla pierwszego pefia nazwy ,wiasné intelektualna w wskim znaczeniu”,
a pozostate obejmujegsnazwy ,wtasnds¢ intelektualna w szerokim znaczeniu”.
Jeili nadto uwzgtdnimy r&nice zwhzane z zasadami i zakresem ochrony
patentowej czy ochrony prawnoautorskiej, kontroyjees pogcia wydadz sie
bardziej czytelne.

1.2. Prawo autorskie jako kategoria wtasngci intelektualnej
1.2.1. Utwdr jako przedmiot prawa autorskiego

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwér zaliczaty kategorii
niematerialnych doébr prawnych, ktére egzystojezalenie od przedmiotow
materialnych, tj. nanikéw, na ktorych zostaty utrwalonegrpus mechanicun

Materialny n@nik utworu jest z reguty przedmiotem wiasaiolub innych
praw rzeczowych czy ftepraw wzgkdnych i w stosunku do niegads miaty
zastosowanie ogélne zasady prawa cywiliego

Zgodnie z trecia art. 1 ust. 1 ustawy z 4 |lutego 1994 r. o prawi®igskim
i prawach pokrewnycf utworem jest kady przejaw dziatalnai tworcze;
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkaWwipostaci, niezaimie od
wartcsci, przeznaczenia i sposobu wyeaia. Opisowa definicja utworu,
sformulowana przez ustawodawdardzo ogodinie, daje mliwosé objecia
ochrory z tytulu prawa autorskiego bardzo szerokiego zakrprzejawdw
ludzkiej kreatywnéci intelektualnej. Sid dla utatwienia stwierdzania
tworczego i indywidualnego charakteru poszczegdingziet, w art. 1 ust. 2
ustawy zawarto przyktadowy katalog utworéw: wioaych stowem,
symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (htekie, publicystyczne,
naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowg)astycznych,
fotograficznych, lutniczych, wzornictwa przemystayee architektonicznych,
architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznychmuzycznych, stowno-
muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych,i@utualnych (w tym
wizualnych i audialnych).

To wyliczenie kategorii utwordw ma jedynie charakt przykladowy
i w zadnym wypadku nie jest wyczerpog. Pozwala natomiast na zaliczanie
réznych wytworéw intelektu do dziet istotnych z punktwidzenia
przystugiwania im praw autorskich. Z tyme nie mae sk to dokonywa

14 Bleszyiski J., Prawo autorskie, PWN, Warszawa 1985, s. 29.
15 Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i@eh pokrewnych: Dz. U. z 2000
r. nr 80, poz. 904 z ga. zm.
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automatycznie. Nie mma ogranicz§ sie do stwierdzenia, zi dobro
niematerialne wyragone zostalo symbolami matematycznymi i znakami
graficznymi (art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawietaaskim i prawach
pokrewnych) i na tej tylko podstawie twierfizize mamy do czynienia
z utworem. Zgodnie bowiem z fi@a art. 1 ust. 21 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych utworami nie $dkrycia, idee, procedury, metody
i zasady dziatania oraz koncepcje matematyczneomlast jako utwory
traktuje s¢ z reguly dziela naukowe zawieteg odpowiednio uzasadnione
odkrycia, twierdzenia i teorie, prezentowane z wylstaniem stowno-
graficznychsrodkéw wyrazu.
Ustawodawca dokonat pomocniczego updkowania przedmiotéw praw
autorskich wskazuag, ze jedynie twoércze dzieta moa uzna za utwor, a nie
jakikolwiek przejaw dziatalngi intelektualnej cziowieka. Istodncechy jest
zatem wysfipowanie elementédw twdrczych, tzn. utwér starfowma
uzewrgtrzniony rezultat dziatalri@i o charakterze kreacyjnym i musi mie
indywidualny charakter. Natomiast bez znaczegia s

- okolicznaci dotycace osoby tworcy (jego wiek, wyksztalcenie, stan

zdrowia psychicznego itd.),

- istnienie zamiaru stworzenia utworu jako przedmijmtaw autorskich,

- przeznaczenie iayteczna¢ dzieta,

- Jego wart@¢ artystyczna,

- rozmiar, post&i jakos¢ utworu,

- zrédto inspiracji,

- zakres wysitku intelektualnego i czas, w jakim ptais dzieto,

obiektywna warté¢ materialn&.

Nlekledy czs¢ efektow pracy ludzkiego umystu na tyle bezdyskuigyj
kojarzona jest z zastugigh na ochron twoérczdcia intelektualm, iz — jak
zauwaa Rafat Goldt — przyjmuje si w stosunku do nich swego rodzaju
domniemanie posiadania autorskoprawnego charakdetyczy to klasycznych
dziet literackich, plastycznych czy muzycznych. Nike zaprzecza stuszéw
kwalifikowania ich do utworbw w rozumieniu prawa tarskiego.
.Przynalencs¢ efektow tego rodzaju tworcgd do sfery bezwzghnie
chronionej wiasngri intelektualnej jest oczywista i powszechnie gitoeana,
co wynika z ugruntowanej tradycji w tym zakresier(gpetne brzmienie tytutu
Konwencji Bernéskiej z 1886 r.) oraz z silnego ich nasycenia wéaréoni
estetyczno-artystycznymi odzwierciedlaymi kreatywnéé tworcy™?,

6 Barta J., Markiewicz R., Komentarz do ustawy owieaautorskim i prawach
pokrewnych, wyd. Ill zmienione, Warszawa 2003,5. 6

" Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, [v8krypty Becka, wyd. 3, Wyd. C.
H. Beck, Warszawa 2005, s. 29.

'8 |bidem.
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Przestanka dzialaldoi twoérczej nie jest w pmiennictwie ujmowana
jednolicie. Maria Pgniak-Niedzielsk¥ odnosi ¢ przestank zaréwno do
procesu twoérczego, jak i jego wyniku; zawiera omgmdég, aby utwor byt
rezultatem funkcjonowania psychiki cziowieka (dobreiematerialnym) oraz
wymadg nowdci w odniesieniu do innych przejawéw takich dziafgowas¢
obiektywna). Zakres owej nowti — zgodnie z wymogami ustawowymi — musi
wystepowa w stopniu dostrzegalnym chloy minimalnie. Jednak to nie
wszystko, bowiem dla wyoelbnienia dobra prawnego, jakim jest utwor,
konieczna jest jeszcze jedna przestanka, mianowigywidualny charakter”
utworu. Ta przestanka dotyczy awmku, jaki zachodzi medzy konkretnym
utworem i jego twérg. Ow zwhzek pozwala odréiaé dzieta stworzone przez
innych twércéw (podmioty prawa autorskiego). Z tegwiazku wynika
niepowtarzalné¢, ktéra utasamiana jest z ,oryginalgoia”; ,(...) oryginalne
jest to, co bierze swoéj pogek w umysle twércy. W wymiarze praktycznym
oryginalng¢ maoze by postrzegana jako ,unikatowd swiadczca o tym,ze
utwor jest rezultatem samodzielnej pracy intelelktejgkonkretnego tworcy.
Wedtug Janusza Barty i Ryszarda Markiewitxaymadg dziatalnéci tworcze;
jest wymogiem ,kreatywnii”, utozsamianej jako ,oryginalnig” — nowasé
subiektywna zorientowana retrospektywnie. Natomigstdywidualnacs¢”
traktujap oni jako odebma przestank, petnaca w definicji utworu tak sam
funkcje jak ,oryginalnG¢” w ujgciu prezentowanym przez M. Hoak-
Niedzielsk. Oba elementy, tj. oryginald® oraz indywidualnéc, tacznie
tworza jednolity przestanks ,,tworczosci”.

Najbardziej whaciwym pogciem, oddajcym istot przestanki tworczego
charakteru przedmiotu praw autorskich, jest wedRugGolatd’, kreatywndé
utworu. Kreac rozumie€ nalezy jako konstruowanie dziel wypasanych
w nowe, nieistniejce wczéniej wartgci, ktére byt swdj zawdzczap whasnie
tworczym maliwosciom i uzdolnieniom poszczegolnych osob, zdecydgwhn
stworzy¢ na podstawie wiasnej wiedzy, umigjosci i wrazliwosci poznawalne
dobra, z ktérymi mgna st zaznajomi i ktére dla okrélonych celéw mana
wykorzysta, mapce nie tylko konkretqp wartg¢ poznawcz, estetycza czy
uzytkowa, ale take majtkowa, ekonomicza — jako wyodebnione obiekty
niematerialne, mege stanowd przedmiot rynkowego obrotu. Cechy tej
dziatalngci przenoszoneasna jej efekt w postaci utworu, ktéry odznacza si
tworczym, indywidualnym charakterem.

W przypadku drugiej podstawowej przestanki uzndaadbr niematerialnych
za utwory — indywidualnego ich charakteru — niedzi@ stwierdzenie istnienia
w utworze okrélonych, kreatywnych wartgi. Istotne jest tutaj

19 paniak-Niedzielska M., [w:] System prawa prywatnegol3, pod red. J. Barty,
Warszawa 2003, s. 10.

2 |bidem, s. 9.

L Barta J., Markiewicz R., Komentarz do ustawyp., @t., s. 59.

22 Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, dp, si 34.
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zindywidualizowanie tych warfoi poprzez méliwos¢ wychwycenia przy ich
analizowaniu cech charakterystycznych dla twécizkonkretnej osolsy.

Indywidualny charakter dzieta jest przestankorientowan podmiotowo,
uwzgkdniajaca nadawanie utworowi osobistegceimia przez autora. Jedriak
wymdg indywidualizacji nie powinien IBytraktowany zbyt liberalnie, bowiem
nie dotyczy on wyicznie identyfikacji podmiotowego pochodzenia utwaale
zasadniczo stwierdzenia nacechowania go charalgerysymi dla danego
twoércy elementami, ktére najgzxiej okrela si jako styl czy metod
tworzenia.

Sadzi¢ wolno, ze zaproponowana przez R. Golata koncepcyjna kréadjae
wskazuje,ze utwor jest przejawem pewnego procesu, ktory tignr&ni od
innych podejmowanych przez ludzi dziataze cechuje go tworczé
(rozumiana niekiedy jako oryginalét) i indywidualngé. Cechy te
przenoszoneasna efekt tej dziatalnei w postaci utworu.

Bezpdrednio z przestank tworczaci wiaze sk kwestia tego, w czym
przestanka ta magiprzejawig w konkretnym utworze: w strukturze utworu
czy tez w jego tréci. Wydaje st, ze w literaturze dyskusja na ten temat zmierza
w Kierunku przygcia koncepcji traktowania utworu nie jako sumy ethych
elementéw skltadowych, ale jako wzajemnie uwarunkmyajedndci®.
Wskazuje s — przez odwotanie do art. 3, ktory dotyczy antdlogako
rodzajowej kategorii dziet chronionych, w zestaviien art. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnychze przestanka tworczoi dotyczy nie tylko
utworu jako takiego, ale ta& doboru, uktadudulz zestawienia utworéw lub ich
fragmentow albo ok&onych danycf?. Dotyczy to réwnie doboru, uktadu lub
uporadkowania sktadnikéw utwoffi

Nie stanowi przeszkody dla ebja utworu ochroa fakt jego nieukaczenia.
Za utwoOr mana uznda wskpny szkic czy nieuk@czony obraz lub projekt,
nieoddagcy jeszcze w peini artystycznego zamystu autora.naBim
w pismiennictwie rozwaa Sk problem ochrony ¢#ci utworu jw
ukonczonego. Dotyczy to elementéw struktury twgmch utwor, przy czym
potencjalnie mge dotyczy¢ nawet bardzo matlych fragmentéw dzietazeje
spetniaj, wymogi obgcia ich ochroa ustawovy?®’.

W praktyce obrotu gospodarczego utwor rzadko dbrgnjest jako café,
gdyz w jego strukturze wyspuja obok elementéw tworczych tak nietworcze.
Wspominano jg, jakie elementy utworu wedtug ustawodawcy pozastaza
ochrory (art. 1 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawaokrewnych).
Ponadto w literaturze wskazuje: sia brak podstaw do ochrony pomystu oraz

3 |bidem.

4 Barta J., Markiewicz R., Komentarz do ustawyp., @t., s. 10.

 |bidem, s. 9.

% |bidem, s. 61.

" Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., Dobra i ustugbmfiacyjne w obrocie gospodarczym,
Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 50.
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tematu utworow; w dzietach naukowych — koncepdji fuioblemu badawczego,
jego hipotezy oraz ustalenia faktow naukowych, esazniczo jest tsame
z odkryciem w rozumieniu przywotanego przepisiNie oznacza to jednak
catkowitego braku ochrony takich elementéw dziedakowego, chroniona jest
forma, sposob ich uzewtrzniania (dobor faktow lub okény typ
rozumowania). Natomiast w zakresie tworgio literackiej wyhcza sé

z ochrony fabu, jesli ogranicza sj do pomystu lub tematu, z tyge ochrona
moze dotyczy formy fabuly jako indywidualnego schematu fabutayo przez
uszczegotowienie obiego ni tematu. W dalszej kolejioi dotyczy to,
w odniesieniu do utworéw, w ktorych elementy te wypsja, stereotypowych
postaci fikcjonalnych oraz imion wiasnych bohaterovsktadnikdéw
referencyjnych skacych odtworzeniu skladnikbéwswiata empirycznego
(relacje o wydarzeniach historycznydygiorysy realnych postaci, opisy dziet
architektonicznycHj.

Poza ochron pozostaj réwniez wszystkie elementy powszechnie znane
i stosowane w dzietach architektonicznych, stamu&ed pohczenia
harmoniczne oraz ukfady rytmiczne w dzietach mumych. Nie ména te
chroni na podstawie przepisbw prawa autorskiego funkzigld oraz innych
elementéw zewgirznych (wi&ciwosci materiatlu, technologii, wymogow
prawnychj.

Utwor jest przedmiotem prawa autorskiego od chyétjo ustalenia przez
tworeg, tj. nadania mu postaci, w ktorej istnieje 2iiwo$¢ zapoznania giz nim
chatby przez jednego odbiagc poza autorem. Ustalenie wyznacza czasowy
zakres ochrony, a tym samym bytu prawnego utworadad nalery, ze
ustalenie utworu m@ nasipi¢ w dowolnej postaci, chociby nietrwalej,
jednake na tyle stabilnegeby cechy i tr& utworu wyraaty efekt artystyczny.

Kwalifikowana forma ustalenia jest utrwalenie, czyli zapisanie, presi@nie
utworu na materialny rfaik, dzkki czemu mae sk z nim zapoznadowolny
krag odbiorcéw w dowolnym czasie. Utrwalenie jest damjica w praktyce
postaci ustalenia, chouzewrtrznienie przedmiotu praw autorskich meosk
bez niego obéf w przypadku recytacji wiersza nieuwiecznionego &igj na
papierze przez pogpodczas wieczoru poetyckiego.

Ochrona prawna przystugiga tworcy nie jest uzat@iona od spetnienia
dodatkowych formalniei, zamieszczenia noty copyright, rejestracji utwory
tez wnoszenia jakichkolwiek optat. Od tej zasady naewyjatku

Swoist konkretyzacj pojecia utworu jest wyrzne wyszczegolnienie przez
ustawodawe tych kategorii débr niematerialnych, ktére z zaloia utworami
nie mog by¢. | tak zgodnie z téeia art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach

% Barta J., Markiewicz R., Komentarz do ustawyp., @t., s. 21 i nast.
29 H

Ibidem.
% |bidem.
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pokrewnych, nie stanowiprzedmiotu prawa autorskiego, bez wedgl na
spetnienie ustawowych przestanek gkwaych w przepisie art. 1 tag ustawy:
a) akty normatywne lub ich ugdowe projekty,

b) urzdowe dokumenty, materiaty, znaki i symbole,

c) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,

d) proste informacje prasowe.

Postanowienia wskazanego gy przepisu maj charakter wyjtkowy i nie
mog by¢ interpretowane w sposob rozszeszj

Podsumowujc przedstawione w niniejszym podrozdziale rozavaa
stwierdzt wolno, ze przedmiotem prawa autorskiego (utworem) jestotyéki
rezultat ludzkiego wysitku intelektualnego, ktorylzmacza si twoérczdcia,
czyli jest zarazem i oryginalny (stanowi rezultatiadblncci o charakterze
kreacyjnym, jest subiektywnie nowym wytworem inkilg, i indywidualny
(wykazuje dostatecznie donioste znice w poréwnaniu z uprzednio
wytworzonymi produktami intelektualnynif)

Dynamika rozwoju pogpu technicznego, zwtaszczaszeowych technologii
informatycznych, w zasadniczy sposéb wplgnna zmiany ustawodawstwa
autorskiego, ktore musiatlo uwzghi¢c nowe i majce znaczenie gospodarcze
rezultaty ludzkiego wysitku intelektualnego, takik programy komputerowe
i bazy danych. Jednak nacisk w kierunku poszerzpriadmiotowych granic
ochrony w prawie autorskim nie wphinna funkcjonowanie podstawowej
zasady prawa autorskiego, starngeej ze w kazdym wypadku do powstania
ochrony prawnoautorskiej nieatne jest istnienie w danym dobru
niematerialnym elementu twoérczn. Sam intelektualny (umystowy) charakter
wysitku zmierzajcego do wytworzenia danego dobra niematerialnego
w zadnym razie nie stanowi podstawy takiej ochrony.

1.2.2. Program komputerowy jako przedmiot prawa aubrskiego

Polska ustawa w zakresie problematyki prawnej @onr programow
komputerowych wzorowargjest na regulacjach zamieszczonych w dyrektywie
Rady nr 91/250/EWG z 14 maja 1991 r. w sprawie @apiprawnej programow
komputerowycf. Dyrektywa nie zawiera definicji programu kompuateego,
jako przedmiotu ochrony, bowiem uznarie, z uwagi na dynamgkpostpu
technologii informatycznych definicja taka ulegtabgybkiej dezaktualizaciji.
Rozwigzanie powysze stanowi regettw ustawodawstwach tych krajéw, ktére
implementowaly dyrektyw

31 Kopff A., Wplyw postpu..., op. cit., s. 12-13.

%2 Przepisy art. 74-76 ustawy o prawie autorskim awach pokrewnych stanoavi
de facto wierne ttumaczenie dyrektywy.

% Dz. Urz. UE, L 122, 17.05.1991.
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S4 jednak regulacje prawne, np. w Stanach Zjednoadohyaponii, ktore tak
definicie zawieraj. Wspolnym jej elementem jest ujmowanie programu
komputerowego jako zestawu instrukcji (rozkazéw)egnaczonych dozycia
bezpg@rednio lub pérednio w komputerze w celu agnigcia okr&lonego
rezultatu.

Od pocatku problem prawnej ochrony programéw komputerowgtimowit
przedmiot aywionej dyskusji. Przede wszystkim rozwao zasadrio
autorskoprawnej ochrony, zwlaszcze przeciwstawiano jej nibwosé
patentowania programéw komputerowych. Ostateczmialiozeniu programow
komputerowych do dziet literackich prazegzito Porozumienie w sprawie
Handlowych Aspektéow Praw Wiaséw Intelektualnej (TRIPSY.
Porozumienie to w art. 10 ust. 1 stanoé,programy komputerowe, zaréwno
w kodziezrédtowym, jak i wynikowym, bda chronione jak dzieta literackie na
podstawie konwencji bernskiej.

Polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokyewnréwnie zalicza
programy komputerowe do dziet ,wymnych stowem, symbolami
matematycznymi, znakami graficznymi”.

Tego rodzaju kwalifikacja ma istotne znaczenieypveyznaczaniu zakresu
monopolu autorskiego uprawnionego do programu kdempwego,
obejmupcego zwielokrotnianie, modyfikagji rozpowszechnianie programu.
Przegdza bowiemze czynndci te wowczas wymagajzezwolenia podmiotu
majatkowych praw autorskich, gdy dotyckodu programu, a wt pewnego
tekstu, cagu instrukcji, cagu wyrazen stownych, symboli matematycznych
i innych znakdéw. Natomiast poza zakresem prawarskiggo do programu
komputerowego pozostaje zwielokrotnianie przedsawaudiowizualnych
generowanych przez programy, ktére mqgmpdlegé ochronie na zasadach
ogobinych, jeeli same w sobie spetnigprzestank tworczgci®.

Warunkiem prawnej ochrony programu komputeroweggi gpetnienie przez
ten program przestanki utworu. Oznaczaz®program musi stanoiprzejaw
dziatalngci tworczej o indywidualnym charakterze, przy czydgkonujc
w tym zakresie stosownej oceny ze veryl na tré¢ art. 74 ust. 1 ustawy,
nalezy stosowa takie same kryteria, jak przy ocenie dziet litddiab.

Znamien cechy programu komputerowego jest #hiwos¢ wyrazenia go
w roznych formach (postaciach).aSto przede wszystkim kodrrodtowy
zapisany w okrdonym jezyku programowania oraz kod wynikowy, stangoyi
rezultat kompilacji programu zapisanego w kodzieszgaowym do postaci,
jaka mae zosté wykonana przez komputer. Program komputerowy, nomg
w formie koduzrédtowego, jest zapisem alfanumerycznym, skigmlap sk

z liter, cyfr, symboli i innych znakéw. Kod wynikgwstanowi cig bajtéw,

* Zakcznik do Dz. U. z 1996 1. nr 32, poz. 143,
% Podrecki P., Oki Z., Litwinski P., Swierczyaski M., Targosz T., Smycz M.,
Kasprzycki D., Prawo Internetu, Wyd. Lexis Nexisakdzawa 2004, s. 369.
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w zasadzie nienmiwy do percepcji przez cziowieka. Taka dmée
Lnieprzejrzysté¢” kodu wynikowego byla w poatkowym okresie ochrony
programéw komputerowychrédiem kontrowersji wokét zdolrgei ochronnej
kodu wynikowegd®. Obecnie nie ulega atpliwosci, ze program komputerowy
— réwniez wyrazony w formie kodu wynikowego — podlega ochronie
prawnoautorskie;.

W prawie Unii Europejskiej o zdoldo ochronnej wszelkich form wyrania
programu komputerowego rozstrzyga przepis art. 1. @& dyrektywy
91/250/EWG, zgodnie z ktérym programy komputerovesll@gaj ochronie
w kazdej formie wyraenia. Natomiast krajowa ustawa w art. 74 ust. Aot

ze ochrona programu komputerowego obejmuje wszelloemy jego
wyrazenia. Réwnie w naszej ustawie akcentuje,ste ochrona obejmuje tag

te formy wyraenia programu komputerowego, ktére poprzedzggo
stworzenie. Chodzi tu zwlaszcza o dokumemtapjojektows w postaci
diagramoéw stanowcych blokowy schemat procedur rozwénia problemu
szczego6towo dokumenygych dziatanie programu. Warto jednak petiadi, ze
uznanie dokumentacji projektowej za f@rm wyrazenia programu
komputerowego nie oznacza ragmiecia ochrony wiéciwej programom
komputerowym na dowolny materiat projektowy czy adnmg dokumentag.
Dotyczy to bowiem jedynie sytuacji, w ktérej prograjuz istnieje i jest
wyrazony w nieco innej formie @i zestaw instrukcji w konkretnymgzyku
oprogramowania.

W literaturze prawa autorskiego powszechny jeglqob ze idee wyraone

w utworze nie g i nie powinny by chronione, bowiem nate one do tzw.
elementéw wolnych utworu. Roaghniecie ochrony prawnoautorskiej na idee
oznaczaloby utrudnienie, a &y maze nawet zablokowanie rozwoju
intelektualnego. Idee musby¢ ,wolne”, powinny inspirowa ludzi do dziata
tworczych. W art. 1 ust. 21 ustawy o prawie autionskprawach pokrewnych
stanowi: ochroa objcty maze by wytacznie sposb wyegnia; nie g objete
ochrony odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dziatamwaz koncepcje
matematyczne.

Powyssza zasada odnosiesiowniez do programow komputerowych; idee
i zasady leace u podstaw programu komputerowego pozegtaga ochrom
wynikajaca z prawa autorskiego. Potwierdza to art. 74 uskd2 2 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przepis $éanowi w zasadzie
wierma recepeg art. 1 ust. 2 zd. 2 dyrektywy 91/250/EWG.

W zakresie powszechnie obazijacego systemu prawa autorskiego
zazwyczaj bdzie trudno szukaochrony w stosunku do tzw. pozatekstowych
elementow programéw komputerowych. W szczegd@nochodzi tu

o algorytmy, struktuy programu (w tym réwnie struktue menu) czy ¢zyk

% Nowicka A., Prawnoautorska i prawnopatentowa ogaro programéw

komputerowych, Warszawa 1995, s. 26.

18



oprogramowania. Zazwyczaj przyczynkiem do uznaniakip maliwosci
objecia prawami wyicznymi tego typu elementéwedizie stwierdzenieze nie
maja one kluczowej dla utworow ,dziatalda tworczej o indywidualnym
charakterze”. W tym zakresie ¢t0 powotuje & analogicza sytuacg, jaka
wystepuje w przypadku odmowy ochrony doe utworéw naukowycH.

Ochrona programéw komputerowych nie obejmujexdaikh funkcjonalnéci.
Poghd taki znajduje swoje odzwierciedlenie w stanowisktzecznictwa.
W wyroku Sdu Apelacyjnego w Poznaniu stwierdza, sie ,podobigstwo
w zakresie samych funkcji programéw nie z@oby¢ dostateczm podstawy
naruszenia prawa autorskiego. Aby doszio do naniszgrawa autorskiego,
podobiéstwo porownywanych utworéw musi dyinnego rodzaju i
podobigéstwo wynikajce ze sposobu przedstawienia zadania oraz kontjynuac
i rozwijania ogdlnie znanych danycfl”

Na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy autorskie prengatkowe do programu
komputerowego, z zastrzniem art. 75 ust. 2 i 3, obejmujprawo do
zwielokrotnienia, w tym wykonania trwalych kopiialj i zwielokrotnienia
krotkotrwatego (w szczegél§oi wprowadzenie do pamti operacyjnej
komputera — RAM), prawo do modyfikacji (tumaczeniadaptaciji oraz
wprowadzania innych zmian), prawo do rozpowszechaialr&é autorskich
praw majtkowych do programu jest znacznie bardziej rozbuatway nk
tradycyjnych form tworczeei. Wynika to z:

1) przyznania wyicznego prawa do modyfikowania programu, nawet
w wypadku, gdy nie wwre st to z dalej idcym korzystaniem
Z programu lub ze spardzeniem jego opracowania,

2) wytaczenia dozwolonego zytku prywatnego, przez co kde
Luruchomienie” programu 4kzace st zawsze z jego przynajmniej
czasowym zwielokrotnieniem) wkracza w monopol askir

3) regulacji dotyczcej dopuszczalnych granic wstecznego odtworzenia
tresci (przede wszystkim dekompilacji) i korzystanigegwynikow,

4) wytaczenia znacznej egci przepisbw o0 dozwolonym zytku
publicznynd®.

37 Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., Dobra i ustugap, cit., s. 107.

 |bidem.

% Barta J., Markiewicz R., [w:] System prawa pryvegjo, t. 13, pod red. J. Barty,
Warszawa 2003, s. 713.
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1.2.3. Rodzaje utworow

W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewny@warte zostaty
szczegoOtowe uregulowania dotyce niektorych rodzajow utworow. Szerzej
problematyka ta jest prezentowana éngennictwie, ktére wskazuje na wiele
réznych klasyfikacji utworow.

J. Barta i R. Markiewic? wyrézniaja;

1) utwory samoistne,

2) utwory wspotautorskie (roztzne i nieroziczne; wymagaj istnienia
porozumienia w sprawie stworzenia takiego dzietachazdolnd¢ do
samodzielnej eksploatacji dotyczy tylko utworéwtagznych),

3) utwory zbiorowe i zbiory utworéw (nie wymagajporozumienia
i zasadniczo wklady poszczegdlnych tworcow zachevawiolngé do
samodzielnej eksploatacji),

4) utwory zalene (cechuje je stotne” wykorzystanie dziela
macierzystego),

5) utwory z zapayczeniami (wykorzystuce cudz tworczgé w stopniu
mniejszym nt zalezne).

Uwag zwraca kategoria utwordéw zatgich. Jest ona wyfaie
wyodrebniona przez ustawo prawie autorskim i prawach pokrewnyche T
kategor¢ przeciwstawia si utworom inspirowanym (art. 2 ust. 4 ustawy).
Rd&znica medzy owymi kategoriami sprowadzagsilo faktu przejcia lub nie
rozpoznawalnych elementéw cudzej tworgdpw praktyce trudne jest wyiae
wskazanie tych mic i przyjmuje st najczsciej, ze utworami inspirowanymi
sa utwory tworzone ,w stylu” innych tworcow, a przeitowy zwigzek
utozsamia s z ptaszczyza psychologicza, emocjonala*. To samo dotyczy
wariacji muzycznych oraz improwizacji jazzowych (@aotu wystpowa
elementy cytatu muzycznego). Utwor inspirowany 6w@n samoistny
przedmiot ochrony, dlatego zeasadniczo nie stosujegsilo niego wymogu
okreslonego w art. 2 ust. 5 ustawy o prawie autorskipnawach pokrewnych;
jednake przez odwotanie sido tréci przepisu art. 23 kodeksu cywilnego
wskazuje s na konieczn& podawaniazrédia inspiracji, jéli jest ona
rozpoznawalna.

W S$wietle przepisébw ustawy o prawie autorskim i pralwgmokrewnych
opracowanie cudzego utworu, stangee tworcza ingerencg w cudzy utwor
lub cudze utwory, traktowane jest jako oty utwor. Ustawa jedynie
przykltadowo wymienia rodzaje opracofvacudzego utworu, ktérymi as

0 bidem, s. 31 i nast.
1 bidem, s. 28.
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tlumaczenie, przerébka, adaptdtja Prawo do takiego utworu jest
skonstruowane jako prawo zahe od praw do utworu macierzystego
(pierwotnego); rozpoedlzanie oraz korzystanie z opracowania uzatme jest
— w okresie ochrony autorskich praw gtkpwych do utworu macierzystego —
od zezwolenia twoércy utworu pierwotnego ¢dhicego przedmiotem
opracowania. Warunkiem ochrony prawa autorskiegoacmwania cudzego
utworu jest tworcze wykorzystanie waltd estetycznych i intelektualnych
cudzego dzieta.
Zbiory, antologie, wybory, bazy danychi séwniez przedmiotem prawa
autorskiego, nawet jeli zawieraj niechronione materiaty, o ile przyy
w nich dobdr, uktad lub zestawienie ma tworczy aktar, bez uszczerbku dla
praw do wykorzystanych utworéw. Zwykle obejmupne wecej niz jeden
utwor lub ich fragmenty, a ponadto w strukturze lketnego zbioru wyspuja
niezalenie od wkladu tworczego autora zbioru (niejako Jobtego wkiadu).
Nie naley ponadto zbioru utsamia& z pohczeniem utworéw w rozumieniu
art. 10 ustawy o prawie autorskim i prawach pokngin nie prowadzi to
bowiem do whczenia utworéw w struktgrnowego dzieta, a w efekcie nie
powstaje nowe ,autonomiczne dzietd”
M. Pazniak-Niedzielsk&, odwotupc sk do kryterium efektow dziate
twoérczych wyrania trzy kategorie, odmiennie uregulowane w przagis
1) utwory nowe, bhdace samoistnymi utworami (dotyczy ich wprost
przepis art. 1 ustawy; ich ochrona i wykonywanieawmien do takich
utworow nie zaley od oséb trzecich),
2) twdrcze opracowania cudzych dziet (jest tozéakiregulowane wprost
w art. 2 ust. 1 ustawy); wspalncechy tych dziet jest maiwosé
rozpoznania w hich twdrczych wasto innego dzieta; w konsekwencji
eksploatacja nowego utworu stanowi jedndénie eksploatagj dzieta
macierzystego; problemy wia Sie z rozgraniczeniem utworéw
inspirowanych i zalnych — te pierwsze as traktowane przez
ustawodawe jako utwory nowe),

42 7a opracowanie cudzego dzieta, czyli za dzielezral uznaje sim.in.: przerobienie
utworu literackiego na scenariusz filmowy, niektérscenizacje teatralne, sfilmowanie
spektaklu teatralnego, przerabianie utworéw klasyckh na utwory muzyki
rozrywkowej itd. Ponadto orzecznictwo uznato za amyzalene ogloszenie tzw.
kluczy doéwiczen polsko-tachskich dla gimnazjum z ttumaczeniami fragmentow dzie
réznych autoréw tadiskich oraz wyréb kiliméw wedtug wzoréw stworzonyphzez
inng osolke. Cech opracowania dopatrujee sitakze w dokaczeniu cudzego,
nieukaiczonego dzieta. Por. Traple E., Dzielo zak jako przedmiot prawa
autorskiego, Warszawa 1979, s. 65 i nast.; portaB&r Markiewicz R., [w:] System
prawa..., op. Cit., s. 37.

“3 Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., Dobra i ustugap, cit., s. 59.

“ Pazniak-Niedzielska M., [w:] System prawa..., op.,Git. 14 i nast.
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3) dokonanie w sposéb twoérczy wyboru, ukiadu, zestamieinnych
utwordéw (grupa ta obejmuje tak zbiory utworéw w rozumieniu art. 3
ustawy, ktére w wciu tym nie § same utworami, cliostanows
przedmiot prawa autorskiego, oraz dzieta zbiorok#re jednak,
zgodnie z trécia art. 11 ustawy, naky uzn& za utwory).

R. Golat® proponuje klasyfikaej utworéw ze wzgidu na:

1) ich wewretrzmg struktue, w tym intensywné¢ wystepowania w niej
elementéw twérczych oraz stopiesamodzielnéci w stosunku do
pozostatych utwordw,

2) liczbe podmiotoéw zaang@wanych w proces tworzenia,

3) stopien (zakres) ich publicznego udephienia,

4)  rodzaj stosowanej wobec nich ochrony oraz

5) przedmiot zawartej w nich twércgd i uzyte w niejsrodki wyrazu.
Pierwsze z wymienionych kryteriow okli€ maozna jako kryterium
przedmiotowe. Zaklada ono podziat przedmiotow prawtorskich na dwie
podstawowe grupy:

1) utwory niesamoistne,

2) utwory samoistne.

Wyznacznikiem klasyfikacji w tym przypadku jest pmn samodzielni
dziet chronionych, uzalmiony od czerpania elementéw tworczych z innych,
konkretnych utwordw.

Kategoria utworéw samoistnych obejmuje dzieta wnipsamoistne oraz utwory
inspirowane. Natomiast kategoria utworéw niesamgih jest bardziej
rozbudowana i migi: tzw. opracowania cudzych utworow, utwory zbigc
(utwory zbiorowe i zbiory utwordw, antologie), opoavania, czyli dzieta zalee,
tj. ttumaczenia, adaptacje i przerdbki.

Kryterium liczby podmiotéw zaangawanych w proces twérczy, czyli
kryterium podmiotowe, pozwala dziéli utwory na: utwory autorskie,
wspotautorskie, utwory patzone i utwory zbiorowe (encyklopedie, stowniki,
periodyki).

Kryterium rozpowszechniania pozwala dialitwory na: nierozpowszechnione
i rozpowszechnione, te gastatnie na nieopublikowane i opublikowane. Z kole
utwory opublikowane mina dalej rénicowa® i wydzielic wsréd nich utwory
opublikowane réwnoczeie (por. art. 6 pkt 2 ustawy o prawie autorskiprawach
pokrewnych). Publikagjréwnoczesa jest publikacja danego dzieta na terytorium
RP (za granig) w okresie trzydziestu dni od daty jego publikaz@ granig
(odpowiednio na terytorium RP).

Podziat na publikagjrownoczess i nieposiadajca rownoczesnego charakteru
jest zbieny z kwalifikacph publikacji na pierwsz (pierwotry) | wtorna (dalsz).

Waznym kryterium r@nicowania utwordw jest kryterium rodzaju ochrony
prawnej przedmiotow praw autorskich. Kryterium twegyvala dziek utwory na

“SR. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, op, i 43-52.
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chronione na zasadach ogolnych oraz chronione sadaah szczegolnych.
Ochrona utworéw na zasadach szczegdllnych nie oanaez ustanowiono
wobec nich odmienny #en prawnej ochrony. Wynika z niej jedynie tgg
pewne kwestie, decydije o prawnym statusie dziet chronionych w sposéb
szczegOlny, unormowaneg edmiennie ni w przypadku pozostatych utworéw.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wadza szczegdlny
rezim prawnej ochrony wobec: utworéw architektonicamyarchitektoniczno-
urbanistycznych, utworéw audiowizualnych, programdmomputerowych
i twérczych baz danych.

Ostatnie ze wskazanych kryteriow — kryterium przedm tworczgci
i uzytych w niejsrodkdéw wyrazu jest kryterium pomocniczym, ktore utiwia
doprecyzowanie znacznie bardziej zrigowanego zbioru  utworéw
chronionych na zasadach ogélnych.

1.3. Przedmioty praw pokrewnych

Ochrona tych rezultatbw ludzkiego wysitku umystoweg ktore
przedstawiaj istotrs wartas¢, jednak zarazem nie odznacgaje tworczgcia,
stanowi dome@ tzw. praw pokrewnychasiedzkich. Prawa te wewtnznie g
dosy zréznicowane, przy czym poszczegoélne ustawodawstwawlzg
niejednolity katalog débr chronionych prawami petingmi i w rézny sposéb
wytyczap tez grani@ migdzy nimi a prawem autorskim.

Zgodnie z trécia polskiej ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie awkions
i prawach pokrewnych, przedmiotami tych ostatnich s

1) artystyczne wykonania,

2) fonogramy i wideogramy,

3) nadania programéw radiowych i telewizyjnych,

4) pierwsze wydania oraz

5) wydania naukowe lub krytyczne.

W pismiennictwie najcgsciej charakteryzuc caty zbiér dziet chronionych
prawami pokrewnymi podaje esipodziat na dwie podstawowe grupy:
artystyczne wykonania oraz pozostate przedmioty wprpokrewnycH®.
Podstaw tego podziatu jest zestawienie regulacji poszcirsgh praw
pokrewnych z unormowaniem praw autorskich. Regaltezbudowane zostaty
bowiem na zasadzie odestania do odpowiednich mé@epprawa autorskiego,
ztym ze odestanie to ma niejednakowy zakres: édi@o do unormowa
artystycznych wykona jest rozbudowane (por. art. 92 ustawy). Natomiast
odnasnie fonograméw, wideograméw i nadaraz wyda ma ddé¢ ograniczony
charakter (por. art. 101 ustawy).

“6 M.in. podziat taki proponuje R. Golat. Por. GdRat Prawo autorskie.., op. cit., s. 78.
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Krajowa regulacja prawna przy@ unormowanie praw autorskich i praw
pokrewnych w jednej ustawie. O tyme kedzie to optymalne rozwkanie
systemowe, zadecydowaly nie tylko wady techniczno-legislacyjne, ale
przede wszystkim podohistwo przedmiotu ochrony. Natura i konstrukcja tych
praw jest bowiem bliska przedmiotom prawa autogkieS, onescisle z sola
powiagzane merytorycznie, a niejednokrotnie funkcjanuw swoistej
symbiozié’.

Generalnie wzajemny stosunek débr chronionych anawpokrewnymi do
utworéw mana okréli¢ jako shzebny. Dzgki producentom fonogramow,
wideogramow czy nadawcom oraz coraz bardziej noesmoym metodom
utrwalania i zwielokrotniania dzieta autorskie molgy¢ szerzej i sprawniej
udostpniane publiczngi.

Zgodnie z trécia przepisu art. 85 ustawy o prawie autorskim i prawa
pokrewnych, przedmiotem prawa do artystycznego wgkia jest kade
artystyczne wykonanie utworu lub dzieta sztuki hep niezaleénie od
wartcsci, przeznaczenia i sposobu wieaia; dotyczy to dziata aktorow,
recytatorow, dyrygentow, instrumentalistéw, wokig, tancerzy, mimow
oraz innych oséb, ktére w sposob tworczy przyczynisie do powstania
wykonania.

Artystyczne wykonania traktowanalezy jako czynnéci zmierzajce do
odtworzenia okrdonej tworczdci. Nie s to dziatania jedynie odtworcze,
bowiem towarzyszy im zawsze odpowiednia interpjataganego utworu,
charakteryzyjca sg¢ wyraznie nacechowan indywidualndgcia konkretnego
artysty.

Jeili chodzi o fonogramy i wideogramy, ta sne dobrami niematerialnymi,
a nie nénikami, na co wskazuje przepis art. 102 ust. lvagtav ktérym mowa
jest o ,egzemplarzu fonogramu lub wideogramu”. Fgramem jest pierwsze
utrwalenie warstwy #igkowej wykonania utworu albo innych zjawisk
akustycznycff. Natomiast wideogramem jest pierwsze utrwalenieveacii
ruchomych obrazéw, zzdiickiem lub bez, niezaimie od tego, czy stanowi ono
utwor audiowizualny. Zauwany, ze z powyszych definicji wynika, i
specyfikh omawianych przedmiotéw praw pokrewnych jest ochrgalka w ich
przypadku obejmuje sisamo utrwalenie jako takie. Sam przedmiot utrwialen
nie ma decydagego znaczenia, rozstrzygeggo o przyznaniu ochrony, cho
wigkszas¢ fonogramoOw stanowi utrwalenia wykona utworéw muzycznych
(niezalenie od rejestrowania utworu regujest jednoczesne utrwalanie jego

" Ibidem.

8 To, co jest na fonogramie zapisywane, nie musikmniecznie kwalifikowane jako
utwory i towarzysace im artystyczne wykonania. Mea bowiem w postaci
fonogramoéw utrwali dzwieki, ktére nie maj przecie zadnego tworczego dziatania.
Przykladem tego typu sytuacjia snagrania gtoséw edych ptakéw (utwory i

artystyczne wykonaniaaswytworami wyhcznie ludzkiej aktywnéci). Por. Golat R.,

Prawo autorskie..., op. cit., s. 85.
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artystycznego wykonania, @ki ktGremu maliwe jest przetransportowanie
twoérczego dzieta na odpowiedni zapis technicznydjcktsciej chodzi wec
o wykorzystywanie w produkcji fonogramow artystygeh dziala
instrumentalistow, wokalistow, dyrygentéw, recytéie i aktorow/®,

Ustawowe okréenie wideograméw sugeruje traktowanie ich jakonfor
w ktérych przedstawia ¢idzieta audiowizualne w celu ich frdejszego
rozpowszechniania. Jednak wideogram nie sprowaidzdos prostego zapisu
utworu audiowizualnego, bowiem cechuje go dodatkowpracowanie
towarzysace, ktére polegamaoze na naktadaniu na obraz stosownych napiséw
w obcym gzyku, pozwalajcych na skorzystanie z utrwalenia przez zagragniczn
publicznag¢. Zwyczajowo kady z producentow wprowadza takutrwalone na
tasmie przed whéciwym zapisem utworu odpowiednie zasteia i informacje
dla wytkownika, starajc sk jednoczénie o jak najlepsze eksponowanie
swojego produkti.

Prawa pokrewne do nalanie % wprost definiowane w ustawie. Zwykle
przyjmuje sg, ze przedmiotem ochrony w tym zakresie jest nadayeemiane
jako emitowanie programu, w oderwaniu od tego, czynndé¢ ta dotyczy
odrebnej caldci, jaka zdaje st by¢ ,program”. Sidzi¢ wolno, ze ustawodawca
wprowadzajc te kategore¢ praw wyhcznych uwzgddnit charakterystyczndla
radia i telewizji specyfik rozpowszechniania utworéw i artystycznych
wykonah w postaci nadawania. Z #@ art. 97 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych wynikaze podobnie jak w przypadku fonogramow
i wideograméw chroniag uprzedmiotowioa wartdicia jest tutaj wykorzystany
przez podmiot uprawniony odpowiedni zakres eksplgainnych przedmiotéw
praw wyhcznych (autorskich lub pokrewnych)

Prawo do pierwszych wydaoraz wyda naukowych i krytycznych, jako
dwie nowe kategorie praw pokrewnych po raz pierwspyowadzone zostaty
na podstawie nowelizacji ustawy autorskiej z 9 woar 2000 > W ten sposéb
zrealizowano wielokrotnie zgtaszany przez wydawgstulat i dostosowano
polskie prawo autorskie do zasad prawa unijnego.

Prawa do pierwszych wydarzystuguj wydawcom, ktérzy jako pierwsi w
sposob zgodny z prawem opublikowali lub rozpowsméichv inny sposéb
utwor, ktérego czas ochrony min Wydawcy ci nabywaj wytaczne prawo do
rozporadzania i korzystania (w drodze udzielania licengjijego utworu na
wszystkich polach eksploatacji (wskazanych w af@. dstawy) w cigu

9 Golat R., Prawo autorskie..., op. cit., s. 85.

0 |bidem, s. 86.

*L |bidem.

2 \W wymiarze praktycznym wprowadzenie kategorii paaio pierwszych wydaoraz
prawa do wyda naukowych i krytycznych oznaczae podmioty zainteresowane
korzystaniem z tych wydasa zobowihzane do zawierania odpowiednich uméw z
wydawcami, ktorym prawa te przystuguj
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dwudziestu piciu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowskeenia
(por. art. 991 ustawy).

Natomiast jeéli chodzi o prawa pokrewne do wyanaukowych lub
krytycznych, to przystugaj one tym podmiotom, ktére po uptywie czasu
ochrony prawa autorskiego do danego utworu przygatp jego wydanie
naukowe lub krytyczne, nietlace utworem. Na prawa te skfaglaje prawo do
rozporazdzania tego rodzaju wydaniami i korzystania z niclzakresie pol
eksploatacji, okrdonych w art. 50 p. 1-2 ustawy, przez okres lagdezestu od
daty publikacji (por. art. 992 ustawy).

Ochrona z tytutu omawianych kategorii praw pokrgem obejmuje
odpowiednio utwory i teksty, ktore ze wegdu na czas ich powstania lub
charakter nigdy nie byty oltie ochrom z tytutu prawa autorskiego (por. art.
993 ustawy).

1.4. Podmioty praw autorskich

Pojecie podmiotu praw autorskich w istocie dotyczy kilegskazania, kto
dysponuje prawami autorskimi do utworu, czyli kistjz tytutu jego stworzenia
(ustalenia) wydcznie uprawnionym.

Polskie prawo autorskie przyjmuje zasadgodnie z ktér pierwotnym
nabywea praw autorskich do utworu z mocy prawa jest jegorta (por. art. 8
ust. 1 ustawy). Twoec maze by tylko osoba fizyczna, a nie podmiot
organizujcy powstanie utworu, ktéry uczestniczy begpdnio w jego
opracowaniu.

Pojcie ,twoérca” jest pajciem o wzszym zakresie znaczeniowymzni
pojecie ,podmiot praw autorskich”, ktéry niejednokragniokreélany jest
mianem autora utworu. Innymi stowy, &by tworca jest podmiotem praw
autorskich, ale nie kay podmiot tych praw jest twéic

Wydaje s¢, ze twierdzenie, twércy jest osoba, ktdra fizycznie stworzyta
utwor, jest oczywiste. Jednak w praktyce ten spos@Bazywania osoby
twoércy maze by zawodny, zwtaszcza gdy kilka oséb twierda,taki status im
przystuguje do tego samego utworu. W takim przypadkekiedy bywa
pomocne domniemanie autorstwa (por. w art. 8 usistawy) wskazuae, ¢
tworca jest osoba, ktérej nazwisko w tym charakterze woeitiono na
egzemplarzach utworu lub ktérej autorstwo podangulalicznej wiadomsxi
w jakikolwiek sposob w zwazku z rozpowszechnianiem utworu. Jednak trzeba
pamktac, ze domniemanie to nie by¢ obalone.

Ponadto ména postay¢ sig rowniez powddztwem ustalagym z art. 189
kodeksu posgpowania cywilnego, ktore zasadniczozstwstaleniu twérczego
charakteru praw autorskich. Nie ma jednak przeszjesli zachodzi co do tego
spér medzy okrélonymi osobami, by w drodze wspomnianego powddztwa
ustali, po stronie ktérego podmiotu prawa te inaj/stepowa.
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Ustalenie, kto jest twoacokreslonego utworu, mdiwe jest rownie poprzez
skontaktowanie giz producentem albo wydawatworu, a w przypadku ich
braku — z wiéciwa organizacj zbiorowego zarglzania prawami autorskimi.

Inne, poza tworg osoby, nabywaj uprawnienia autorskie do utworéw na
zasadzie wytku. Jeeli konkretny utwor jest wynikiem tworcgoi dwu lub
wiecej 0sOb (os6b fizycznych), to prawo autorskie pajesna ich rzecz
wspolnie. Mamy wéwczas do czynienia ze zjawiskiesp@itworczdgci.

O wspotautorstwie lub o wspokworcad méwimy wtedy, gdy tworcy
wspotdziatali ze sabw celu stworzenia okénego dzieta i kady z nich
wnidst tworczy wktad majcy wptyw na ostateczny ksztaltt wspélnego dzieta.

W literaturze utwory wspoétautorskie dzielisha rozhczne i nieroziczne.
Pierwsze z wymienionych charakterygupie tym, iz chatby jeden ze
wspottworcow wnosi do utworu tworczy wklad, ktéry amsamodzielne
znaczenie, tzn. me by sam przedmiotem prawa autorskiego, czylicbdym
utworem (muzyka napisana do konkretnego spektadtralnego czy filmu).
Natomiast utwory wspétautorskie niergzine to takie utwory, ktére zawieqgaj
wkiady pozbawione samodzielnego znaczenia, mnedajs¢ do odebnej
eksploatacji autorskoprawne;j.

Oba rodzaje wspoéhtworczoi na ptaszczgnie wspdélnych praw
majatkowych hczy jeden model konstrukcyjny, jakim jest wspohwias
w czsciach utamkowych, uregulowana w kodeksie cywilny®znacza toze
wspottworcom przystugaj wyodrebnione udzialy we wspoinym prawie.
W braku przeciwnego ustaleniagazy nimi uznaje sije za sobie réwne.

Utamek okrélajacy udziat wspoétautorski pozwala na ustalenie waito
wktadu, wniesionego przez poszczegdlnych wspéttasdrer powstanie dzieta.
Pamtta¢ nalezy, ze wart@¢ ta jest ustalana w proporcji do watbwspolnych
majatkowych praw autorskich do utworu wspoétautorskiégo

Kazdy ze wspottworcéw mee wykonywa prawo autorskie do swojej i
utworu, ktéra ma samodzielne znaczenie, bez udzkzetla praw pozostatych
tworcow. Natomiast wykonywanie praw do caiotakiego utworu wymaga
zgody wszystkich wspoitworcow.

Konsekwengj utamkowego charakteru wspokwd majatkowych praw
autorskich do utworu wspotautorskiego jest prawadkgo ze wspotworcow
domagania 8| aby wspdlné ta zostata zniesiona. Me st to dokon& na
podstawie zawartej przez wspotworcow  umowy  cywirawnej,
a w przypadku sporu na tym tle — w drodze orzeezawiowego.

Zniesienie wspolngi, o ktérej mowa, najeiciej polega na przeniesieniu
tych praw na inny podmiot i podziale uzyskanej gotéytutu kwoty médzy
wspottworcow wedtug wartei ich udziatléw, albo te na przyznaniu

%3 Przyktadowo jéli wartos¢ tych praw ustalimy na cztery jednostki, a w twarpe
utworu brato udziat czterech wspétautoréw, to wuagii, gdy ich udziaty uznamy za
réwne, kady z nich wyceniony by musi na jeds jednostk. Por. Golat R., Prawo
autorskie..., op. cit., s. 113.
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majatkowych praw do danego utworu jednemu ze wspot@drc przy
jednoczesnej sptacie pozostatych wspélnie uprawmaion

Warto réwnig wspomni€ o podmiotach praw do utworéw pokonych.
Utwory te @ szczegola kategora utworéw, ktérych powstanie zaiee jest od
tworczego zaangawania co najmniej dwoch 0s06b,edacych twdrcami
W rozumieniu prawa autorskiego. Z uwagi nha podadtigo do
wspottworczdéci, ustawodawca poprzez odestanie do uregulowarziet d
wspoétautorskich (por. art. 10 zd. 2 ustawy) normuggatus utworow
pofaczonych.

Najwicksze podobigstwo wykazuy utwory pohczone do utworéw
wspotautorskich roztznych. Prawom autorskim do wktadéw samoistnych,
wiasciwych dla tych dziel, odpowiadajw przypadku utworéw pa€zonych
prawa autorskie do at¢zonych utwordw cstkowych, z jednoczesnym,
analogicznym wyspowaniem wspolnych makowych praw autorskich do
tworczej catéci. Jednak mimo tak znacznego poddbiea nie pojawia si
tutaj charakterystyczny dla wspottworéeo watek utamkowej postaci
wspolnagci majatkowych praw autorskich do tworczego efektugsaknia. Jak
zauwaa R. Golat, wtek ten art. 10 ustawy ponifa

Obok znacznego podoligtwa, omawiane kategorie utworéw wykaguj
rowniez doé¢ zasadnicze dhice. | tak utwoOr peiczony powstaje przez
pofaczenie — przez dwéch lub gaej twoércow — swoich odbnych dziet w celu
wspolnego ich rozpowszechniania, ageaenie to nie zaktada trwatej kreacji
nowego utworu, podczas gdy taka kreacja ma w istodejsce w przypadku
powstajcych utworéw wspétautorskich. Ponadto u podstaw Olgrczaci
lezy tworcze wspoldziatanie przy realizacji utworu. tdlaiast utwory
pofaczone powstaj ha zasadzie samodzielnego dzialaniadkgo z tworcow,
ktorzy swoje wysitki 4cza dopiero wéwczas, gdy realna staje siozliwosé
rozpowszechnienia utworu.

Obok twoércow, podmiotem mgkowych praw autorskichaspracodawcy,
ktérzy na podstawie art. 12 ustawy nabywadpowiednie uprawnienia do
utworu. Zgodnie z tieia ust. 1 wskazanego przepisw;gk przepisy prawa lub
umowa o prag nie stanowd inaczej, pracodawca, ktérego pracownik stworzyt
utwér w ramach wykonywania oboyzkoéw wynikapcych ze stosunku pracy,
nabywa z chwi przyjecia utworu autorskie prawa nmadjowe w granicach
wynikajacych z celu umowy o praé zgodnego zamiaru stron.

W kontekcie brzmienia tego przepisu istotna jest -zeje chodzi
o praktyczm strore zagadnienia — kwestia zakresu przystugiwania praw
autorskich pracodawcy, zwtaszcza przy analizowaniu skutkdéw zastosowania
w konkretnych okoliczngciach art. 12 ustawy &dnie przyjmuje s, iz
pracodawca staje ¢siniejako automatycznie wagznym dysponentem cdio
majatkowych praw autorskich do danego pracowniczegootiywa pracownik

* Golat R., Prawo autorskie..., op. cit., s. 114.
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jest pozbawiony wszelkiego wiladztwa nad utwotem Tymczasem
ustawodawca wyraie okrélit zasady i wymogi, na podstawie ktorych
pracodawca nabywa uprawnienia atlepwe do utworu stworzonego przez
pracownika. Po pierwsze chodzi wytnie o utwory stworzone przez
pracownika w wyniku wykonywania oboakow ze stosunku pracy.
W praktyce sprawdzenie, czy kryterium to jest sjpgle, wymaga odwotania
sic do dokumentéw pracowniczych, staneeyich podstaw nawigzania
stosunku pracy i wyznaczajych zakres przypisanych danemu pracownikowi
obowigzkéw, tj. umowy o prag zakresu obowikow, regulaminu pracy,
uktadéw zbiorowych. Na podstawie wymienionych dolemtdw mana ocend
czy wydane przez przetonego tworcy polecenie sfowe, nakierowujce
dziatanie podwtadnego na realiza&pnkretnego przedsiziecia, migcito si¢

w ramach wyznaczonych przez obagki pracownicze.

Jesli dokumenty pracownicze jedynie w sposob ogoinyarakteryzug
obowiazki pracownicze i na tej podstawie trudno jest fEdracznie ocefj czy
mozna powazat z nimi stworzenie utworu przez konkretnego pradkeun
trzeba uwzgldniac kryteria pomocnicze, ktorymi as przewidziane przez
przepisy prawa cywilnego wyznaczniki celu zawartepowy i zgodnego
Zamiaru jej stron oraz ustalonych zwyczajow, paeygh w danym zakladzie
pracy (por. art. 56 i 65 k.c. oraz art. 12 ust. stawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych), uzupetriag regulacje z zakresu prawa pracy i prawa
autorskiego.

Wyjasniajac watpliwosci co do stworzenia utworu przez konkretnego
pracownika nie mina kierowa si¢ takimi przestankami, jak miejsce i czas
stworzenia ocenianego dziela, przymats¢ srodkéw technicznychi.
Natomiast zasadnicze znaczenie ma stwierdzeaikreowanie utworu wynika
z realizacji zobowizan wobec pracodawcy, ktore gwiazane z zatrudnieniem
na danym stanowisku ¥eisle okr&lonych okoliczndciach.

Badanie zakresu oboszkéw pracowniczych i ich ewentualnego
pokrywania si z opracowywaniem utworu przez pracownika powinastpi¢
dopiero po upewnieniu i ze umowa 0 pragc nie zawiera odmiennych od
ustawowych postanowie Umowa ta mge bowiem przewidyw@ ze prawa
majatkowe do utworu stworzonego przez pracownika pgwspéerwotnie na
rzecz pracodawcy, niezalde od tego, czy pracownik dziatat w wyniku
wykonywania obowjzkow ze stosunku pracy, zgi miato to tylko miejsce
w lokalu pracodawcy w godzinach praty

* Golat R., Prawo autorskie..., op. cit., s. 114.

* Nie oznacza taze z mocy prawa pracodawca nabywa autorskie pravjatkoae do
utworu, jaéli nawet twdrca opracowat utwér przy wykorzystanmp. komputera
stanowicego wilasn& pracodawcy, w trakcie przebywania w zakladzie prac
w godzinach przeznaczonych regulaminowo névjggdczenie — A. M. D.

*" Golat R., Prawo autorskie..., op. cit., s. 116.
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Niestety w praktyce raczej rzadko mamy do czynieniamowami, ktére
w sposGb wyczerpagy regulowalyby kwesti okreslenia praw autorskich
w zakresie tworcei pracowniczej. Jest to zapewne wynikiem stabpaejciji
pracownika w stosunku pracy, c¢hazsciej braku wiedzy o madiwosci
modyfikowania niekorzystnej dla niego zasady z BPtust. 1 ustawy. Dlatego
warto pamgtaé, ze jeli przy podpisywaniu umowy o pracstrony nic nie
postanowd w kwestii przynalenosci maptkowych praw autorskich do
pracowniczego utworu, to istnieje jeszcze zlweo$¢é jej uzupetnienia,
a w zasadzie zmiany w terminie Zondejszym, przez przygie dodatkowej
klauzuli umownej w tym przedmiocie.

Tworcy txdacy pracownikami powinni zdawasobie spraw z tego, ze
milczaca formuta umowy o pracodnagnie praw autorskich nie jest dla nich
najlepszym rozwjzaniem. Podobnie zlym rozggdaniem jest sklanianie
pracodawcy do calkowitej rezygnacji z nabytych proéch z mocy ustawy
praw autorskich. Jak stusznie zawaaR. Golat’, migdzy tymi dwoma
skrajnymi rozwazaniami (caté¢ praw magtkowych do utworu po stronie
pracodawcy albo po stronie twoércy pracownika) gjmicata gama sytuacji
posrednich. Przede wszystkim naje nastawt sie na swoisty kompromis,
polegajcy na czéciowym  ograniczeniu  ustawowego  monopolu
zatrudniajcego przez umowne wskazanie, w jakim zakresie plaagoa ldzie
podmiotem uprawnionym do pracowniczego utworu.z®ao by zapis
ogolniejszy, stwierdzagy chociaby, ze pracodawcy przystugujmajtkowe
prawa autorskie do takiego utworu jedynie w zakreskrélonych pol
eksploatacji, jak i postanowienia bardziej szczegél precyzujce czasowy
czy ilosciowy zakres korzystania przez pracodavecpracowniczych utworéw
na kadym z okrélonych pdl eksploataciji.

Wazne jest rownig umowne okrélenie kwestii korzystania z utworu przez
pracodawe po ustaniu stosunku pracy z danym pracownikiendopaoie jak
okreslenie  podmiotowego statusu praw autorskich do tyclagsci
pracowniczych utwordw, ktére zostaly tworczo opsaane przez pracownika
jeszcze przed nawdaniem konkretnej umowy o prac

Nabycie praw do utworu przez pracodawm podstawie art. 12 ustawy nie
jest nabyciem pierwotnym, napuje w chwili przygcia utworu bez zastrzen
(ztozenia w tym przedmiocie wyfaego &wiadczenia woli), jéli jego
pracownik stworzyt go w wyniku wykonywania obazkow ze stosunku
pracy. Taki sam skutek naptje przy braku wyrmego dwiadczenia
0 przykciu utworu, jéli pracodawca zachowuje esiw sposobswiadczcy
0 zamiarze przygia utworu (przycie dorozumiane), lub po uplywie $zau
mieskcy od dostarczenia utworu (por. art. 13 ustawy) rkzypbraku
jakiegokolwiek @wiadczenia wyranego Ilub dorozumianego (przgje
milczace). Jeszcze raz podkli€é nalezy, ze pracodawca nie wgiuje w petnym

%8 |bidem, s. 116-118.
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zakresie w sytuagj pierwotnego nabywcy, jakim jest tworca. Zakres
nab?/?\gvanych praw wyznaczony jest celem umowy ogragodnym zamiarem
stror”.

Pracodawca w stosunku do niektérych utworow (praezonych do
rozpowszechniania) me utracé nabyte w ten sposob prawa wraz z prawem
wlasnaci nasnikdw materialnych, jdi w terminie dwoch lat od daty pragia
utworu nie przysipi do jego rozpowszechniania. Ngatje to jednak po
wyznaczeniu przez pracownika narmie odpowiedniego terminu przypienia
do rozpowszechniania konkretnego utworu, z zagEem wysipienia
wskazanego skutku w razie bezskuteézntego wezwania. Tak wt wobec
utworow podlegaijcych rozpowszechnianiu nabycie praw przez pracogamec
charakter warunkowy i nmie by nabyciem jedynie czasowym, co najmnigj
jednak dwuletnim.

Omawiapc problematyk twdrczagci pracowniczej nie mama pominé
kwestii wynagrodzenia. Istotne jest bowiem rozsiragcie, czy wynagrodzenie
wyptacane tworcy powinno oznaczawytacznie rekompensat za samo
swiadczenie pracy, czy %ejednoczénie za maliwos¢ korzystania przez
pracodawe z praw autorskich do stworzonego przez pracownitaru.

Wedlug R. Golaf®, tworczy wktad pracownika w powstanie utworu z@o
by¢ odpowiednio uwzgidniony w kwocie wynagrodzenia, jaktworca
otrzymuje z tytutu wypetniania swoich obawkdéw pracowniczych. W umowie
0 prag maze znaléc sie zapis stwierdzary, ze w przypadku uzyskania przez
pracodawe dzieki pracowniczemu utworowi nadzwyczajnych dochoddw,
chatby dotycacych usprawnienia czy zekszenia produkciji lub sprzeda
twoércy wyptacone zostanie dodatkowe wynagrodzewiayysokaci zaleznej
od rozmiardw korz§ci uzyskanych przez pracodaswc

W ograniczconym zakresie prawa do utworu stworzonegowyniku
wykonywania obowizkéw ze stosunku pracy przez swojego pracownika
nabywa zatrudniafa go instytucja naukowa (por. art. 14 ustawy ow@a
autorskim i prawach pokrewnych). Jest to odptatrieynie prawa do pierwszej
publikacji takiego utworu. Nabycie tych uprawhigie jest definitywne,
bowiem pracodawca naukowca traci to praweeljew ciagu széciu miesecy
od dostarczenia utworu nie dojdzie do zawarcia @régvumowy o wydanie
dzieta albo jeeli w okresie dwdéch lat od pragia utworu nie nagpi jego
publikacja. Ponadto instytucja naukowazmpbez odfbnego wynagrodzenia,
korzysta& z materiatu haukowego zawartego w takim utworze ardostpniat
ten utwor osobom trzecim, zeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia
utworu lub zostato postanowione w umowie.

%9 Cel umowy o prag nalezy ocenig zgodnie z faktycznymi dziataniami pracodawcy,
obszarem jego aktywsoi rynkowej. Natomiast zgodny zamiar stron oznaézabie
strony stosunku pracy zaakceptowaty taki a nie alres przégia praw majtkowych
na pracodawge

0 Golat R., Prawo autorskie..., op. cit., s. 120.
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Obok twoércéw, prawo autorskie vagkowo i jedynie w zakresie uprawiie
majatkowych powstaje na rzecz takich podmiotéw, jakdoreent czy wydawca
dzieta zbiorowego (por. art. 11 ustawy). Odpowiednw ograniczonym
zakresie, dotyczy to producenta utworu audiowizegdn(art. 70 ust. 1 ustawy).

Przy zatrudnianiu tworcy przez producenta lub wyclawa podstawie
umowy o prae dopuszczalne jest stosowanie o0gdlnego unormowania
zawartego w art. 12 ustawy. Producenci i wydawgywgtacznie uprawnieni
Z tytutu praw autorskich do pewnej c&dg ktdra stanowi wydawniczy utwor
zbiorowy. Natomiast nieasoni z mocy ustawy pierwotnie uprawnionymi
podmiotami praw autorskich do gzi tych utworéw, majcych samodzielne
znaczenie, a Wt dziet lgdacych odebnymi utworami.

Producenci i wydawcy stqjsie wytacznie uprawnionymi podmiotami
Z tytulu praw autorskich z mocy ustawy z chwilstalenia danego utworu
zbiorowego.

1.5. Podmioty praw pokrewnych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych @areztery kategorie
0s6b wyhcznie uprawnionych z tytutu praw pokrewnych:

1) artystow wykonawcow,

2) producentéw fonograméw lub wideogramow,

3) organizacje radiowe lub telewizyjne,

4) wydawcow wyda pierwszych albo naukowych lub krytycznych.
Artysta wykonawca ma wytzne prawo do ochrony débr osobistych, w tym
wskazywania go jako wykonawcy,zgdi pominicie go nie jest zwyczajowo
przyjete; decydowania o sposobie oznaczania wykonawctynmvzachowania
anonimowaci albo postaenia s¢ pseudonimem; sprzeciwiania ¢Si
jakimkolwiek wypaczeniom, przeinaczeniom i innym ianom wykonania,
ktore mogtyby naruszgego dobre imi. Ponadto artysta wykonawca ma prawo
korzystania z artystycznego wykonania i rozpdeania prawami do niego na
nastpujacych polach eksploataciji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarea okrélona
technily egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu
magnetycznego oraz techaikyfrows,

2) w zakresie obrotu egzemplarzami, na ktorych artgstg wykonanie
utrwalono — wprowadzania do obrotuyazania lub najmu egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wgki@ w inny sposob —
nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, ctigbs one dokonywane za
pomoea wprowadzonego do obrotu egzemplarza, azeakbublicznego
udostpniania utrwalenia artystycznego wykonania w takisob, aby kaly
mdégt mie€ do niego dosp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

32



Artyscie wykonawcy przystuguje xe prawo do wynagrodzenia za
korzystanie z artystycznego wykonania lub za rozmtranie prawami do
takiego wykonania oké&one w umowie albo przyznane w przepisach ustawy.
Ponadto prawo do odpowiedniego wynagrodzenia prgyge artycie
wykonawcy w przypadku nadawania, reemitowania luldtwarzania
artystycznego wykonania za pomogprowadzonego do obrotu egzemplarza.

Zasadniczo zawarcie przez artystvykonawe z producentem utworu
audiowizualnego umowy o wspoétudziat w realizacjivatu audiowizualnego
przenosi na producenta prawa do rozpdrania i korzystania z wykonania,
w ramach tego utworu audiowizualnego, na wszystkidanych w chwili
zawarcia umowy polach eksploatacji (art. 87 ustawy)

Uprawnienia majtkowe wygasaj z uplywem pécdzieskciu lat
nastpujacych po roku, w ktorym artystyczne wykonanie ustalo
W przypadku gdy w tym czasie nggita publikacja utrwalenia tego wykonania
lub jego publiczne odtworzenie, okres ochrony liskyod tych zdarze a gdy
mialy miejsce obydwa — od tego z nich, ktére mraiejsce wczéniej.

Podmiotem praw pokrewnych jest rowhnieproducent fonogramow
i wideogramow. Jest to osoba fizyczna, pod ktoragwiskiem lub firm
(nazwg) fonogram lub wideogram zostat po raz pierwszyrzmzony.

Podmiot ten jest uprawniony do nadawania, reengitosv lub odtwarzania
wprowadzonego do obrotu fonogramu lub wideogramw itego tytutu
przystuguje mu prawo do stosownego wynagrodzergaawnienia te wygasaj
z uplywem pécdzieskciu lat nastpujacych po roku, w ktérym fonogram lub
wideogram zostat spagdzony.

Podmiotami, ktérym przystugajprawa do nadg s organizacje radiowe
lub telewizyjne. Maj one prawo do rozpogdzania i korzystania ze swoich
programéw w zakresie: 1) utrwalania, 2) zwielokratia okrélona technilq,
3) nadawania przez igrorganizagi radiowg lub telewizyjra, 4) reemitowania,
5) wprowadzania do obrotu, 6) odtwarzania w migjecdosgpnych za optat
wstepu, 7) udosipniania ich utrwalg w taki sposéb, aby kdy mégt mi€ do
nich dos¢p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Prawa do nada ktére przystugy organizacjom radiowym lub
telewizyjnym, trwag w ciagu pkcdziesgciu lat nastpujacych po roku
pierwszego nadania.

Ostatng z kategorii podmiotow praw pokrewnych wskazanychstawie g
wydawcy. Wydawca, ktory jako pierwszy w sposOb zgodz prawem
opublikowat lub rozpowszechnit w inny sposéb utwkibrego czas ochrony
wygast, nabywa wylczne prawo do rozpagdzania i korzystania z tego utworu
na wszystkich polach eksploatacji wagu dwudziestu gciu lat od daty
pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia.

Natomiast prawo do wydanaukowych i krytycznych nabywa podmiot,
ktory po uptywie czasu ochrony prawa autorskiegout@oru przygotowat —
niebedace utworem — jego wydanie krytyczne lub naukowesxWzegolInéci

33



przystuguje mu — przez okres trzydziestu lat odigabji — wytaczne prawo do
rozporadzania takim wydaniem i korzystania z niego w zalee
1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzaro&reslona technilq
egzemplarzy utworu, w tym techaildrukarslg, reprograficza, zapisu
magnetycznego oraz techaigyfrowa, a take
2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami,ktfaych utwor
utrwalono — wprowadzanie do obrotuzyazenie lub najem oryginatu
albo egzemplarzy.

1.6. Tres¢ praw autorskich i praw pokrewnych

Prawa autorskie i prawa pokrewne starmowiporadkowane zbiory
uprawnie, ktére okrélaja sfere wylacznaci podmiotu nimi dysponagego.
Podkrdli¢ nalery, ze 1 to prawa bezwzgtinie obowizujace, skuteczne erga
omnes. Podmiot tych praw chroniony jest z ich tytbez wzgtdu na to, czy
Z osola naruszajca jego ustawowe uprawnienia age go konkretny stosunek
prawny umowny, czy tenaruszyciel eksploatuje chronione dobro niemdtezia
bezpodstawnf&.

W nauce prawa autorskiego wynia st dwie podstawowe koncepcje praw
autorskich — jako praw podmiotowych — ,monistycamyc ,dualistycznych”.
Wedlug koncepcji monistycznej prawo autorskie maarakier jednolity
i ,mieszany” — chroni zarazem interesy osobist@ptkowe oraz jest niezbywalne.
Natomiast zgodnie z koncepajualistycza na tré¢ prawa autorskiego oraz praw
pokrewnych skladajsie dwie odebne grupy uprawnie tworzce odebne prawa
podmiotowe: prawa osobiste i prawa atle@jwe. Pierwsze z nichy $cisle zwigzane
z osoly tworcy i w efekcie niezbywalne (wedtug koncepejsiduum ich trwanie
jest nieograniczone czasowo), natomiast autorgkie/gp majtkowe g zbywalne
i maja ograniczony czas trwania.

Konstrukcja normatywna polskiej ustawy o prawieoaskim i prawach
pokrewnych wskazuje na realizowanie koncepcji diyadiznej, ché
zdecydowanie bardziej rozbudowaneregulacje normuace prawa magkowe.
Jednak fakt 6w nie budzi zasteeg, zwazywszy na ra¢ i znaczenie rynkowe
tych praw.

1.6.1. Autorskie prawa osobiste

Jak juw nadmieniano, autorskie prawa osobiste amagharakter
niemaptkowy. Powstaj w chwili ustalenia utworu, bez wzglu na to czy jest

®1 |bidem, s. 135.
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on juz ukoaczony, czy te nie. § scisle zwiazane z osaptwérey, a czas ich
trwania jest nieograniczony.

Wiasnie te podstawowe cechy praw osobistych akcentggawodawca
stanowac w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach rpakaych, ze
prawa osobiste chranhieograniczog w czasie i niepodlegsja zrzeczeniu i
lub zbyciu wez tworcy z utworem.

Uprawnienia, ktore skiladgjsie na autorskie prawa osobiste, wynikaj
wprost z osobistego zaangavania st autora w powstanie (ustalenie) utworu,
ze swoistej emocjonalnej gai, ktéra hczy twore z jego dzietem. Dlatego nikt
inny, a jedynie autor me decydowé o sposobie oznaczania autorstwa utworu
(oznaczania go swoim nazwiskiem lub pseudonimeno akbos¢pniania go
anonimowo).

Poza tym jest on réwniejedym osola, ktéra decyduje o zmianach
i modyfikacjach utworu swojego autorstwa, bowientkayon swiadom jest
walorow stworzonego przez siebie dzieta. Decydugz b pierwszym
udostpnieniu utworu publiczrii i nadzoruje sposéb korzystania z utworu.

W polskim prawie, co prawda w ograniczonym zakredie jedynie
w stosunku do autorskich praw osobistych, wprowadzaostata koncepcja
okreslana jako residuum — trwanie praw podmiotowych @stgbh, mimo
ustania podmiotowiei uprawnioneg¥. Dobra osobiste twércy nie wygasgjo
jego $mierci ani te nie przeksztatcajsic w dobra innych podmiotow, trwagj
jako dobra zmartego tworcy, chavykonywane i chronioneasprzez dziatania
innych zyjacych osob, zwlaszcza spadkobiercow, czy stowarnysz/drcow
wlasciwe ze wzgldu na rodzaj twoérczmi, badz organizagi zbiorowego
zarzdzania prawami autorskimi twércy.

W tekscie przepisu art. 16 ustawyydy jest zwrot ,w szczegolrgi”, co
dowodzi, ze katalog uprawnie nie jest kompletny i obejmuje wadznie te,
ktére maj charakter podstawowy i szerokie zastosowanie. bpr@wnienia
osobiste g okreslone w r@nych przepisach ustawy. &# z nich stanowi sui
generis dopetnienie poszczegdinych przypadkow waskego wyliczenia,
pozostate zaposiadaj odrebny charakter, bez mliwosci znalezienia dla nich
odpowiednika wrod wskazanych z nazwy praw osobistych. Wydaje-gpisze
R. Golat — i te dwojakiego typu uprawnienia trudno traktéyako wykcznie
prawa osobiste, gdyesli ustawodawcy zaleto na nadaniu im takiego statusu,
mogtby bez przeszkdd und¢ je we wskazanym wyszczegoélnieniu zawartym
w art. 16 ustawiy.

Jeili chodzi o owe odibne uprawnienia twércy o osobistym charakterze,
niemieszcgce st w tresci przepisu art. 16 ustawy, to warto zwidaowag: na
dwa z nich, zwjzane z dysponowaniem oryginalnymi egzemplarzamegan
utworu. $ to konkretnie uprawnienia dadania przez tworc

%2 Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., Dobra i ustugap, cit., s. 65.
% Golat R., Prawo autorskie..., op. cit., s. 137.
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1) odsprzeday oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego ziera
powziecia przez wiéciciela tego egzemplarza decyzji o jego
zniszczeniu (art. 32 ust. 2 ustawy) oraz

2) udostpnienia oryginatu utworu przez jego nabywe w takim
zakresie, w jakim jest to niegtthe do wykonywania prawa
autorskiego (art. 52 ust. 3 ustawy).

Warto rownie zwrdcik uwag na uprawnienie okétone w art. 56 ustawy,
polegajce na maliwosci odstpienia przez twore od umowy lub jej
wypowiedzenia ze wzgllu na swoje istotne interesy tworcze. Wprawdzie
uprawnienie to nie posiadaisle osobistego charakteru, ale istotne jest z punktu
widzenia interesOw tworczych, ktére moglozn& uszczerbku nie tylko
w sferze praw majkowych, ale réwnie dobrze praw osobistifch

1.6.2. Autorskie prawa maptkowe i ich tresé

Autorskie prawa majkowe skonstruowane zostaty na innych zasadazh ni
prawa osobiste. Dotyczy to zarbwno ichétigak i ograniczé w dysponowaniu
nimi, przede wszystkim czasowych, gdprawa te po uptywie okémnego
ustawowo terminu wygasaj

Podstaw ksztattowania treei autorskich praw maikowych jest metoda
whasngciowa (prawo wiasriei rzeczy). Oté zgodnie z przepisem art. 17
ustawy, jeeli ta ostatnia nie stanowi inaczej, tworcy przgsihe wyhczne
prawo do Kkorzystania z utworu, rozpgiizania nim na wszystkich polach
eksploatacji oraz wynagrodzenia za korzystanie.

Metoda specyfikacji wskazanych wgj uprawni@ jest wyodebnienie pol
eksploatacji utworow. Peggie to nie jest wprost definiowane, jednak na ogét
przyjmuje st¢, ze pole eksploatacji to wytaie wyodebniony pod wzgidem
technicznym lub ekonomicznym sposob korzystaniaworu. Przyktadowe,
odrebne pola eksploatacji utworéw wymienia przepis Btustawy:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu -ytwarzanie
okreslona technilky egzemplarzy utworu, w tym techaikirukarsl,
reprograficza, zapisu magnetycznego oraz techraifrowa,

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzamiktdaych utwor
utrwalono — wprowadzenie do obrotuyazenie lub najem oryginatu
albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposoéb irinyokreslony
w punkcie 2 — publiczne wykonanie, wystawienie, $wigtlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, azetakubliczne
udostpnianie utworu w taki sposob, abyzky mdgt mi€ do niego
dostp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

% |bidem, s. 1309.

36



Przyjecie przez ustawodawc konstrukcji pol eksploatacji sprawiae
unormowanie tr&ei majptkowych praw autorskich jest znacznie bardziej
rozbudowane i praw osobistych. Jak juwskazywano, autorskie prawa
osobiste g zestawieniem konkretnych uprawfjeniekiedy dookréonych
w innych przepisach, podczas gdy regulacjaatkayvych praw autorskich jest
bardzo ogo6lna, a konkretyzuje slopiero dztki pojeciu ,pola eksploatacji”.

Rozwaajac tres¢ art. 17 ustawy nakly podkréli¢, ze w ustawowej
konstrukcji praw autorskich kluczowe znaczenie mamo do rozporgdzania
utworem. Jest to prawo naddne w stosunku do prawa korzystania z niego.
Oznacza to, 7 rozporadzapc definitywnie utworem (przenogz prawa
majatkowe do niego) podmiot uprawniony pozbywa sie tylko dalszego nim
rozporadzania, ale tate biezacej eksploatacji danego utworu (#fievosci
korzystania z niego), poniewaw takiej sytuacji, chac skorzysta
Z przystugujcego mu wcz@iej na zasadach wadznaci utworu, ledzie
musiat uzyské na to zgod nabywcy praw matkowych do nieg®.

Podkréli¢ nalery, ze termin ,rozporzdzenie utworem” jest terminem
zbiorczym, ktory obejmuje zaréwno zbycie gtgpwych praw autorskich, czyli
~Sprzeda” utworu, taky sam, jak sprzedarzeczy, np. nieruchondoi (zbycia
prawa wlasnéci do niej), jak i udzielenie licencji na korzystarz utworu. Tak
wiec rozporadzenie utworem nie musi oznaézatylko przeniesienia
majatkowych praw autorskich na inny podmiot.

Prawo do korzystania z utworu oznacze,podmiot uprawniony, tworca,
moze swojego utworu w ey sposéb gywac, czerpac z tego tytutu okrdone
pozytki. Jezeli udosgpni przystugujgcy mu utwor innej osobie, czyli udzieli
licencji na korzystanie z niego, nie oznacza tosam dalej nie ddzie mogt
z tego utworu korzysta

Prawo wyhczne (majtkowe prawo autorskie) do korzystania z utworu
dotyczy eksploatacji dzieta przez podmiot yo#nie uprawniony (dysponenta
majatkowych praw autorskich). Inny jest natomiast typrwny do korzystania
Z utworu przez licencjobiogc Ten ostatni nie posiada praw mt&pwych,

a jedynie wzgldne uprawnienie do korzystania z utworu, na podstaw
umownego upowanienia, udzielonego przez podmiot praw zeginych.

Tres¢ autorskich praw majkowych w praktyce postrzeganalery przede
wszystkim jako maliwos¢ korzystania z utworu. Z kolei rozpadzanie nim
stuzy jedynie jako swoisty instrument, pozwalgj na poszerzenie
podmiotowego zakresu tego korzystania.

Korzystanie z utworu okéta sk jako jego eksploatagj Tak wic pola
eksploatacji to po prostu zakresy korzystania eg@maotu ochrony, skltadagje
sig na tré¢ maptkowych praw autorskich.

Autorskie prawa matkowe wchodz w sktad majtku podmiotu, ktéry nimi
dysponuje, w skiad masy m#jowej przedsibiorstwa w znaczeniu

% |bidem, s. 144.
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przedmiotowym (por. art. 551 k.c.), czytmasy spadkowej. Prawa te tworz
sktadnik aktywny, czyli stanowi mienie jako inne oprdocz wilassg prawa
majatkowe (art. 44 k.c.).

Podkrgli¢ nalezy, ze autorskie prawa mgkowe mog by¢ przedmiotem
wktadu niepieniznego (aportu) do sp6t€k Ponadto prawa te moa traktowa
w ujeciu rachunkowym, jako aktywa. W ukladzie bilansliczane g one jako
aktywa do majtku trwatego, scisle za& ujmujac do tzw. wartéci
niematerialnych i prawnych. Zapisujee §e w bilansie pod pozygj,inne
wartasci niematerialne i prawne”, gdynie & one szczeg6towo wyogbonione,
tak jak jest to w przypadku ,wario firmy”.

Warto te zwrdck uwag na wymiar praw majkowych w kontekcie
przepiséw kodeksu rodzinnego i opiékaego. Oté zgodnie z trécia art. 33
pkt 10 kodeksu, majkowe prawa autorskie stanawhnajtek odebny kazdego
z makonkéw, nie wchodz w skltad wystpujacej miedzy nimi majtkowej
wspolndci ustawowe;.

Nadmieniano ji, ze mapatkowe prawa autorskieaszbywalne i podlegaj
dziedziczeniu. Jednak nie podlegaggzekucji. Prawo do rozpadzania
utworem oraz prawo do decydowania o korzystaniiegamwyhczone g spod
egzekucji do czasu, do jakiego przystugtyvorcy. Mog by¢ przedmiotem
egzekucji, jeeli zostam przeniesione na inny podmiot, tznzgé podmiot
pierwotnie uprawniony wyzlazie st ich, przenosxk je na zamawiagego
utwor. Tak wec bedzie to egzekucja skierowana do gpsy prawnego tworcy,
a nie do niego samego.

Dotyczy to rownie prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworu,
w tym czterech nagpujacych przypadkow:

1) wynagrodzé z tytutlu optat od czystych énikéw (por. art. 20 ust. 2-4
ustawy),

2) wynagrodzeé, opfat od posiadaczy wdzen reprograficznych (por. art.
201 ustawy),

3) wynagrodzé za odplatne udagbnianie egzemplarzy fragmentow
utworéw przez érodki informacji lub dokumentacji naukowo-techniegn
(por. art. 30 ust. 2 ustawy),

4) wynagrodzé dla artystbw wykonawcow wspoéttworcow  utworu
audiowizualnego z tytutu jego rozpowszechnianiazolkrzystania
z niego na okrdonych polach eksploatacji (por. art. 70 ust. Zusf).

® przedmiotem wkladu niepierinego (aportu) mie by kazde zbywalne prawo
majatkowe i mae wepé jako aktyw do bilansu, czyli ma wymiesnmazliwag do
ustalenia wart&€ ksiegowa. (Por. uchwata SN z 20 maja 1992 r., Il CZP 3%/91
niepubl. oraz postanowienie SN z 19 wrda 1990 r., Il CRN 81/90; ,Przegl
Ustawodawstwa Gospodarczego” (PUG) Nr 5/1991, pbz.

®" Golat R. Prawo autorskie..., op. cit., 141.
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W tych czterech przypadkach egzekucja z niezbyveaimyraw autorskich jest
w ogole niedopuszczalna, tak gdy prawa te nie przystugujuz tworcy, na
skutek zaszlego panierci spadkobrania.

Ograniczenia egzekucyjne, o ktérych mowa zgjy nie obejmuj
wymagalnych wierzytelni@i z tytutu magtkowych praw autorskich. Chodzi
tutaj o realizag tych praw w drodze wykonywania postanofiviemowy
zawarte] przez tworc (podstawowe znaczenie majoszczenia o wyplat
honorarium autorskiego po uptywie terminu dkoeego w umowie).
Egzekucja z takich wymagalnych wierzytedoo odbywa st na zasadach
okreslonych w kodeksie pogbowania cywilnego (k.p.c.) dla egzekuciji z innych
wierzytelndci i innych praw majtkowych (por. dziat IV tytutu Il ksigi I
czesci Il k.p.c. — art. 895-912), oczywdie z uwzgédnieniem przepisow
ogllnych wymienionego kodeksu (tytut | &gi Il czesci Il k.p.c. —
art. 758-843).

Majatkowe prawa autorskie zasadniczo tmvgrzez okreszycia twoércy
I siedemdziest lat po jegosmierci. Faktycznie czas ich trwania zateod
momentu zdgcia okrélonych okolicznéci, wyznaczajcych pocztek biegu
owego siedemdziegiioletniego okresu ochrony.

.Nie da st doktadnie stwierdZi jaki jest maksymalny czas funkcjonowania
majatkowych praw autorskich. Zatg on od tego, jak dtugi jest okres guzy
momentem powstania praw a momentem, ktéry wyznagrezatek
przewidzianego przez ustawO-letniego okresu ich trwania. Tym momentem
moze by smier¢ tworcy (wspottworcy) albo pierwsze rozpowszechigen
utworu. Okres ten mi@ trwa zaréwno kilka dni, jak i kilkadzies lat™®.

Zaznaczy nalezy, ze w przypadku, gdy twdérca pozostaje anonimowy oraz
gdy prawa majtkowe przystugyj innemu podmiotowi (np. producentowi
utworu zbiorowego), okres ochrony tych praw liczojgst od momentu
ustalenia lub ewentualnie rozpowszechnienia utworu.

Po uptywie okresu siedemdziesiu lat autorskie prawa mgkowe do
utworu wygasaj. Oznacza toze utwory znajdujce sé wczeniej w dyspozycji
okreslonych podmiotéw, z chwil wygasniecia praw majtkowych przechodg
do domeny publicznej. Nie ma zatem przeszkod w ygianiu z nich przez
osoby zainteresowane eksploataigkich utworow. Oczywicie od oséb tych
wymaga s¢ respektowania ,wiecznych” praw osobistych autoréw.

Chat utwory, w stosunku do ktérych czas ochrony autchskpraw
majatkowych uptyrt, moga by¢ swobodnie wykorzystywane, to jednak polski
ustawodawca wprowadza z tytutu takieggtiowania optaty od producentow
i wydawcdw. Stanowi one odpowiednik wynagrodzenia za korzystanie
Z utworu i przeznaczone s1a popieranie wspotczesnej twérsaio(por. art. 40

ustawy).

% |bidem, s. 142.
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Dla dopetnienia problematyki autorskich praw stlepwych konieczne jest
wskazanie szczego6lnego autorskiego prawath@yego, ktore okrdane jest
jako droit de suit®’. Jest to uprawnienie magkowe twoércy i jego
spadkobiercow do uczestniczenia w przychodach aaysih z zawodowe]
odsprzedzy oryginalnych egzemplarzy utworéw plastycznychzorgopisow
utwordw literackich i muzycznych (por. art. 19 wey.

Tworcy oraz jego spadkobiercom zostatlo przyznaneawpr do
wynagrodzenia w wysokoi 5% ceny dokonanych zawodowo odsprzgda
oryginalnych egzemplarzy wspomnianych 2ely utworéw Do zapfaty tego
wynagrodzenia jest zobogwany sprzedawca, a gdy dziata na rzecz osoby
trzeciej, odpowiada z gisolidarnie. Prawo do wynagrodzenia z tego tytutu
powstaje w sposéb pierwotny na rzecz twércy, jéstbywalne i nie podlega
zrzeczeniu si, chybaze dotyczy wierzytelnici wymagalne;j.

Podkrdli¢ nalery, ze instytucja droit de suite realizuje zasadgodnie
z ktora tworca ma zawsze prawo do wynagrodzenia z tytkéipleatacji dzieta,
a kazdorazowa odsprzedaryginatu stanowi nowy akt eksploatacji utworu.

1.6.2.1. Dozwolony sytek prywatny

Przepis art. 23 i 231 ustawy o prawie autorskinrawach pokrewnych
reguluje problem dozwolonegozyiku prywatnego. Najogolniej kwestia ta
dotyczy korzystania z danego utworu dla swoich myak, prywatnych
potrzeb. Warunkiem korzystania jest fakt rozpowbménia utworu, czyli
wczesniejszego publicznego udephienia, za zezwoleniem tworcy, przez
wprowadzenie jego egzemplarzy do obrotu.

Konstrukcja zakresu podmiotowego teggthu jest dé¢ szeroko okrdona
przez ustawodawc Poza bezpwednim uwytkownikiem obejmuje on tade
0soby pozostage z nim w stosunku osobistym, krewnych lub powiatywh,

a take osoby powizane z aytkownikiem w inny sposab.

Wihasny wytek osobisty przeciwstawinalezy uzytkowi komercyjnemu.
Uzytkownik nie mae wigc zastania sig ptynacym z art. 23 ustawy
uprawnieniem, jdi z odpowiedniego dysponowania danym utworem uczyn
sobie zrédio zysku. Zachowaniem niedozwolonym, niemiegszgm Sk
w ustawowej konstrukcji zytku prywatnego, &dzie odptatne udogbnianie

% Instytucjadroit de suitepo raz pierwszy uregulowana zostata w ustawodaiestw
francuskim w XIX w. O potrzebie jej wprowadzeniaezgdowat rozwéj rynku
sprzeday dziet sztuki i potrzeba ochrony twércow lub ichadkobiercow. Ggsto
zdarzaly s sytuacje,ze marszandzi nabywali od twércéw obrazy po niskiefie,

a nastpnie sprzedawali je z zyskiem. Autor nie czerpakegzki ceny swojego dzieta
zadnego pytku, bo nie miat do tego prawa — jedynym uprawgionbyt bowiem
aktualny wigciciel egzemplarza utworu.
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pozyskanego z wypyczalni na kasecie filmu przez jego éwjetlanie przy
pomocy posiadanego odbiornika wideo, nawsti jkrag oséb wnosgych
optaty z tego tytutu ograniczatbyesivytacznie do dobrych znajomych takiego

(...) wytkownika™".

1.6.2.2. Dozwolony @ytek publiczny

Dozwolony uytek publiczny stanowi ,zewgtrzne ograniczenie prawa
autorskiego, ktéregarddet szuka si w prowadzonej przez patwo polityce
w odniesieniu do débr kultufyy Nie dotyczy on utworéw w ogoldoi, ale
poszczegdlnych ich kategorii, i to wzrym stopniu.

Istota ustawowej konstrukcji dozwolonegayiku publicznego, podobnie jak
w przypadku aytku prywatnego, jest upovmienie ustawowe (licencja) do
skorzystania w ok&onym zakresie z konkretnego utworuslijespetnione
zostam wskazane w przepisach przestanki takiego skorzysteDodd tez
nalery, ze interes podmiotu praw autorskich wzmacpidpdatkowe klauzule
generalne, ktoére wyznaczajramy dozwolonego aytku publicznego,
a jednoczénie pozwalaj na swobod interpretacyjn’

Zgodnie z trécia art. 25-26 ustawy, aytek ten dotyczy niektorych utworéw
wykorzystywanych przez pr@s instytucje naukowe i swiatowe (art. 27
ustawy), biblioteki, archiwa i szkoty (art. 28 ustg, osrodki informacji lub
dokumentacji (art. 30 ustawy). Ponadto obejmujetytosje tzw. cytatu
dozwolonego — mdiwosé¢ przytaczania w utworach stanaeych samoistm
catas¢ urywkow rozpowszechnionych utworéw lub drobnychwatow
w catagsci w zakresie uzasadnionym w§jdaniem, analiz krytyczm,
nauczaniem lub prawami gatunku tworgzio Na tej samej podstawie, za
wynagrodzeniem, wolno w celach dydaktycznych i mawufch zamieszcza
rozpowszechnione drobne utwory Iub fragmenty ekaskych utworow
w podrcznikach i wypisach oraz w antologiach.

Na podstawie przepisu art. 31 ustawy wolno nieddfdawykonywa
publicznie rozpowszechnione utwory podczas cereimaatigijnych, imprez
szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystiopanstwowych, jeeli nie
taczy sk z tym osaganie pérednio lub bezpaednio korzyci maptkowych

O Golat R., Prawo autorskie..., op. cit., s. 148.

" Preussner-Zamorska J., [w:] System prawa prywatnegl3, pod red. J. Barty,
Warszawa 2003, s. 380.

2 7Zgodnie z trécia art. 34 ustawy, gtéwnie w odniesieniu do dziekrickich,
naukowych i publicystycznych istnieje zawsze okaek wskazania tworcy 4rédta,

z ktérego s korzysta, np. zacytowanie pozycji kgkowej czy tytutu artykutu
Z czasopisma. Natomiast na podstawie przepisiBarntistawy: osobom korzysiaym

z dozwolonego iytku publicznego zabraniaesinaruszania normalnego korzystania
z utworu oraz godzenia w stuszne interesy tworcy.
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i artysci wykonawcy nie otrzymuaj wynagrodzenia, z wytzeniem imprez
reklamowych, promocyjnych lub wyborczych. Obaxmiijace przepisy
dopuszczaj takze publiczne wystawienia utworéw plastycznych przez
wiasciciela egzemplarza takiego utworu (art. 32 ustawydz maliwosé
rozpowszechniania utworéw wystawionych w miejscagolnie dosipnych
(np. ulice, place itp.), w publicznie dephych zbiorach (np. muzea) i przez
publikack w encyklopediach i atlasach slieuzyskanie zezwolenia od tworcy
napotyka na trudne do przezwgignia przeszkody (art. 33 ustawy).

Dod& nalery, ze wolno korzysté& z juz rozpowszechnionych utworéw dla
dobra os6b niepetnosprawnychzgé to korzystanie odnosigbezpdrednio do
ich updledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest jpoal@ane
w rozmiarze wynikaicym z natury upd@ledzenia (art. 331 ustawy).
Odpowiednie uprawnienia dotyczmozliwosci korzystania z egzemplarzy
utwordw jw rozpowszechnionych w zakresie uzasadnionym prapweggtawy
lub sprzeday, z wylczeniem innego handlowego wykorzystania, w celu
reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzeglautworow (art. 333
ustawy) oraz korzystania z utworow w zZwku z prezentagjlub napraw
sprztu (art. 334 ustawy). Dopuszczalne jest zeakkorzystanie z utworu
w postaci obiektu budowlanego, jego rysunku, pldmo innego ustalenia,
w celu odbudowy lub renowacji obiektu budowlaneg. (335 ustawy).

1.7. Osobiste i majtkowe prawa pokrewne

Kwestia osobistych praw pokrewnych w zasadzie mm$tawie zarysowana
w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnydddnak zwrééi nalery
uwag; na osobiste prawa do artystycznych wykgnigdrych regulacja w art.
86 ust. 1 pkt 1 ustawy nie budzadnych wgtpliwosci, a swoj konstrukcy
przypomina unormowanie autorskich praw osobistych.

Tak wiec osobiste prawa do artystycznych wykbnehronione g na
podobnych zasadach, jak osobiste prawa autorskigyyrazem tego jest
odestanie w art. 92 ustawy do jej art. 78, regiglejo & ochrore. Natomiast
dobra osobiste dysponentéw praw do fonogramow, egdenow, nada oraz
wydan chronione g wytacznie na podstawie ogélnych zasad ékmeych w
przepisach kodeksu cywilnego (por. art. 101 ustavay art. 23 i 24 k.c. w zw.
z art. 43 k.c.).

Réwniez na podobnych zasadach jak ntlpwe prawa autorskie
skonstruowaneaspokrewne prawa majkowe. § one rozdzielone na prawo do
rozporadzania przedmiotem praw pokrewnych oraz prawo dmystania
z niego na okrdonych ustawowo polach eksploataciji.

Mimo tak daleko idcej analogii, uwag zwraca ranica polegajca na tym,
ze unormowania poszczegélnych atkpwych praw pokrewnych przewidy
zamknite katalogi pél eksploatacii (por. art. 86 ust.kt §, art. 94 ust. 4, art.
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97 i art. 992 ustawy). W praktyce oznacza to kame& powotywania si
przez strony umowy jedynie na ustawowo wskazaneezgk korzystania
z artystycznych wykomna lub przedmiotow pozostatych praw pokrewnych.
Wyjatek dotyczy w tym zakresie praw pokrewnych do psaych wyda,
ktérych pola eksploatacji odniesione zostaly do astego katalogu pol
eksploatacji utworow (por. art. 991 ustawy).

W stosunku do przedmiotéw m#fowych praw pokrewnych ustawa
postuguje si pojeciem zakresow, w jakich mie dogé do rozporzdzenia
okreslonym artystycznym wykonaniem, fonogramem, wideageen, nadaniem
albo do skorzystania z niego. Niekiedy zakresyléeuproszczenia okéla sk
mianem pol eksploatacji. Nie jest toetem, zwaywszy na ich istat, zbiezng
Z pogciem pol eksploatacji utworow.

Warto podkréli¢, ze jesli chodzi o artystyczne wykonania, to zakres ich
eksploatacji w postaci publicznego odtwarzania wigg jedynie publiczne
odtwarzanie dokonywane za pomo&gzemplarzy niewprowadzonych do
obrotu. Podobnie jest w przypadku wyznego uprawnienia do nadawania
i reemitowania artystycznych wykofia ktére ogranicza si do nadawania
i reemitowania dokonywanego za pomagzemplarzy niewprowadzonych do
obrotu albo w oglle bez postugiwaniag segzemplarzem artystycznego
wykonania, tzn. nadawania artystycznego wykonaaia/wo.

Czas ochrony praw pokrewnych ng&pwych wynosi z reguty ptdziesat
lat, ktory to okres liczony jest odpowiednio od rmertu pierwszego ustalenia
artystycznego wykonania, spadzenia fonogramu lub wideogramu oraz
nadania programu radiowego lub telewizyjnego. Nasinw przypadku wyda
pierwszych oraz wydanaukowych lub krytycznych, okresy ochronne wynosz
odpowiednio dwadzigia pic lat i trzydzigci lat, liczac od daty publikacji
danego wydania.

W odniesieniu do praw pokrewnych r&pwych postugujemy siréwniez
pojecciem dozwolonego aytku prywatnego i publicznego. Przy czym, na
podstawie przepisow art. 92, 100 i 101 ustawygksdd¢ tresciowych
ograniczé majatkowych praw autorskich nale odpowiednio stosowado
praw pokrewnych majkowych (z wyptkiem licencji z art. 21 ust. 1 ustawy,
ktorej nie stosuje sido fonogramow, wideograméw i nadaraz pierwszych
wydan i wydan naukowych lub krytycznych). Oldkenie ,odpowiednio
stosowd@” oznacza uwzgldnianie specyfiki praw pokrewnych, co w praktyce
przektada si na talqy sytuacg, ze do praw pokrewnych mgkowych nie leda
mialy zastosowania ograniczenia dotam konkretnych przypadkow
rozpowszechniania utworéw plastycznych. Natomidat gbkrewnych praw
majatkowych na poszczegélnych dobrach niematerialnyctasoiwe s
ograniczenia nadawcze, przewidziane w art. 24 ystaw

Z kolei przypadek dozwolonegayiku publicznego, zvazany z gwietnianiem
réznego rodzaju wydarzepublicznych (art. 31 ustawy), znajdzie odpowiednie
zastosowanie przede wszystkim do attawych prawwykonawczych.
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1.8. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych
1.8.1. Ochrona praw osobistych

Problematyka ochrony praw autorskich i praw pokngtnosobistych nie
jest unormowana caloiowo w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Pelny bowiem obraz tej ochrony wymaghwalania s¢ do
ogolnych unormowa prawa cywilnego i karnego, tak materialnego, jak
i procesowego. Natomiast w sposob wyczepujwskazany zostat w ustawie
katalog chronionych interesow osobistych, ktoryydey dobr osobistych
wymienionych w art. 16 oraz w art. 49 ust. 2, 8&.ust. 3, art. 56, 60 i 73
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zasadnicze znaczenie dla omawianej problematykprpepis art. 78 ustawy
autorskiej, ktory stanowize warunkiem uruchomienia ochrony prawnej jest
zagraenie lub wprost naruszenie autorskich praw osotlistyprzy czym
powszechnie przyjmuje i ze musi to by dziatanie bezprawne. Ponadto
przyjmuje s¢ tez, ze zastosowanie znajduje przepis art. 24 par. 1 &.@icc
takze domniemanie bezprawdw.

Podmiotowi praw osobistych (twércy lub atie wykonawcy) przystuguje
rézny zakres roszcieochronnych, wyznaczany mniej lub bardziej negatywn
dziataniem sprawcy. Kryterium, na podstawie ktérpggeprowadza sipodziat
czyn6w na mniej lub bardziej naganne, jest winaiseyciela, jej obecr$o lub
jej brak.

Najmniejszy ctzar gatunkowy maj naruszenia, w przypadku ktorych
dziatania wymierzone w prawa osobiste byly w ogdiezawinione. Zgodnie
z trescig art. 78 ustawy, tworcy przystuguje roszczenie piezhanie dziaka
grozacych autorskim prawom osobistym; jest to roszczeprewencyjne,
ktérego uytecznd¢ wynika z maliwosci przeciwdziatania nieodwracalnym
skutkom dokonanego naruszenia. Roszczenie to wplzone zostato wprost
do mechanizmu ochrony autorskich praw osobistyctezprprzepisy prawa
autorskieg®®. Obok roszczenia o zaniechanie albo jako roszezsaimoistne
moze by zgloszone roszczenie o usgsie skutkdw naruszenia autorskich débr
osobistych. Wynika to z faktuzycia przez ustawodawczwrotu ,take”

w tresci art. 78 ust. 1 ustawy gdzy wskazanymi tu roszczeniami. Podkie
nalery, ze okrélony w art. 78 ust. 1 ustawy kataldgodkéw ochronnych,
ktorych celem jest usugtie skutkOw naruszenia autorskich dobr osobistych,
jest katalogiem otwartym. Jedyszczegotow postaci roszczenia 0 usuggie
skutkbw naruszenia autorskich débr osobistych tamewidziam jest
obowigzek ztazenia publicznie éwiadczenia o odpowiedniej &@& i formie.

Obok ustawowychrodkéw ochronnych, w praktyce wyksztaicity; sakze

3 Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., Dobra i ustugbimacyjne..., op. cit., s. 70-71.
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inne érodki. Najczsciej, zwlaszcza w literaturze, wskazuje: sia $rodek,
ktorym jest nakazanie zniszczenia utrwialgworu, jgéli zostaly wykonane
bezprawni€'. Dotyczy to naruszenia praw do autorstwa utwortt (6 pkt 1
ustawy), do oznaczenia dzieta swoim nazwiskiem pgeudonimem albo
udostpnienia go anonimowo (art. 16 pkt 2 ustawy), pradeaintegralnéci
utworu (nienaruszalrgoi tresci i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania (art.
16 pkt 3, art. 49 ust. 2, art. 58 ustawy) oraz raw decydowania o pierwszym
udostpnieniu utworu publiczriwi (art. 16 pkt 4 ustawy). Na podstawie
przepisu art. 80 ust. 3-5 ustawydsobligatoryjnie orzeka przepadek na rzecz
skarbu pastwa bezprawnie wytworzonych egzemplarzy utworow,
fakultatywnie za moze orzec przepadek na rzecz skarbfispaa przedmiotow
stuzacych do bezprawnego wytworzenia egzemplarzy utwordub
przedmiotow, przy ktorych ayciu dokonano naruszenia; na wniosek
poszkodowanego na poczet malego odszkodowaniaad maze orzec
przyznanie poszkodowanemu takich przedmiotow.

W obecnym stanie prawnym podstawpowprzestank zasdzenia
zadac¢uczynienia pienriznego za krzywel jest doznanie przez tward&rzywdy.
Tak rozumiana krzywda jest elementem szerszeg@cipoj,szkoda”, jako
0g0lnego uszczerbku w dobrach chronionych prawentymvwypadku chodzi
0 doznanie szkody niemglkowej, ktdora mae by przeciwstawiona szkodzie
majatkowe] — uszczerbkowi dagemu st wyrazic w postaci konkretnej
wartasci ekonomicznej. Doznanie to, oklane w literaturze jako ,cierpienie”,
,haruszenie spokoju psychicznego”, musi énigisty zwiazek z osobisgt
relach, jaka zachodzi milzy twore a jego utworert.

Kolejna przestank zasdzenia zad@uczynienia pieriznego jest wina
sprawcy takiego naruszenia débr osobistych. Péliknealezy, ze przestanka ta
nie dotyczy innych roszcaeo ochror autorskich débr osobistych. Zasadniczo
wystarczajce jest wykazanie bezprawdod dziatania sprawcy oraz wymog
wykazania winy nieum§inej. Obok roszczenia o zadoiczynienie pierizne
mozliwe jest wyshpienie z roszczeniem o zaptatodpowiedniej sumy
pienieznej na wskazany przez twe@rcel spoteczny.

Jak juw nadmieniano, w przypadku ochrony autorskich praabistych nie
wyklucza s¢ takze zaliczenia dosrodkow ochrony dobr osobistych —
przewidzianej przez art. 24 par. 2 k.c. —ziwosci dochodzenia naprawienia
szkody majtkowej na zasadach ogolnych. Oznacza taliwos¢ dochodzenia
stosownych roszchena podstawie przepisu art. 415 i nast. k.c. Pszég
wyznacza kierunek odpowiedziakud deliktowe;.

Do katalogu niemajkowych srodkéw ochrony autorskich praw osobistych
zalicza st takze roszczenie o ustalenie istnienia lub nieistnigmawa lub
stosunku prawnego (art. 189 k.p.c.). Funkcjonamerddztwo o ustalenie ma

" bidem, s. 71.
S |bidem, s. 72.
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gtébwnie charakter prewencyjny i zwykle wyprzedzandansrodki ochrony
autorskich praw osobistych. Warto w tym miejscu kredi¢, ze

w orzecznictwie ugruntowat @ipoghd, ze zasadniczo wykluczone jest, ze
wzgledu na brak interesu prawnego, wytoczenie powodziwestalenie, j@i
doszto ju do naruszenia autorskich praw osobistych, i uprememu
przystuguj roszczenia dalej igte (powddztwo o zagzenie}®.

W przypadku praw osobistych, chronionych zaia twoércy lub artysty
wykonawcy, zzadaniem ochrony wysgpi¢ maze sam poszkodowany, w razie
z& jego nieujawnienia — odpowiednio producent lub sayda utworu,
z ktérym prawa osobiste gwiazane (art. 8 ust. 3 i art. 92 ustawy).

Po $mierci podmiotu praw osobistych czynnie legitymowassoby, ktore
mog dochodzt ochrony, to osoby wyeaie wskazane przez twartub artysg
wykonawe (art. 78 ust. 2 i 4 oraz art. 92 ustawy). Natomjedi uprawniony
Z tytutu praw osobistych nie wskazat takich osolporvédztwem o ochran
wystapi¢ mog:

1) makonek zmartego, a przy jego braku kolejno:¢pst, rodzice,

rodzeistwo, zsgpni rodzéstwa (art. 78 ust. 2 i art. 92 ustawy),
2) stowarzyszenie tworcow lub artystébw wykonawcéw, Seilae ze
wzgledu na rodzaj twérczai lub wykonawstwa zmartego (art. 78 ust. 4
i art. 92 ustawy),

3) organizacja zbiorowego zadzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi, ktora zarglzata prawami zmartego twoércy lub artysty
wykonawcy (art. 78 ust. 4 i art. 92 ustawy).

1.8.2. Ochrona praw magtkowych

Podstaw ustawowego modelu ochrony autorskich prawatkawych stanowi
przyznanie uprawnionym roszezeywilnoprawnych oraz uznanie niektérych
przypadkédw naruszenia tych praw za prgesiva scigane na drodze
karnoprawnej. Prawa mglkowe chronione gsprzed dziataniami jufaktycznie
je naruszajcymi, a wkc bez sankcjonowania samego tylko zagroa
naruszeniem, poleggymi na bezprawnej, tzn. bez uzyskania zezwolenia
podmiotu uprawnionego i zaptaty stosownego wynargod, eksploatacji
okreslonego dobra na konkretnych polach eksploatacjiczascie] przez
utrwalanie i zwielokrotnianie chronionego dzieta.
Podobnie jak przy zwalczaniu naruszeraw osobistych, sankcje dla
winowajcy & kwalifikowane przez fakt jego dziatania w sposélwiniony.
Podmiotowi majtkowych praw autorskich przystuguje roszczenie
0 zaniechanie naruszenia (w przypadku wszelkichtazibez wzgédu na wirg
sprawcy) oraz o naprawienie wydzonej szkody (w przypadku dziata

8 |bidem, s. 73.
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zawinionych), a ponadto podmiot ten maiwos¢ zgtoszenia nagpujacych
roszczé okreslonych w ustawie:

1) o wydanie uzyskanych korggyi albo

2) o zaptacenie stosownego wynagrodzenia z chwili jdgohodzenia
(art. 79 ust. 1 ustawy).

W razie winy sprawcy poszkodowany modomagé sie wynagrodzenia

w potrojnej wysokéci, a w przypadku braku winy — w podwadjnej wysésio
Ponadto przepis art. 79 ustawy przewiduje roszezentaptai odpowiednigj
sumy piengznej z przeznaczeniem na Fundusz Promocji Twémz@rt. 11
ustawy); suma ta nie me by nizsza ni dwukrotna wysok&
uprawdopodobnionych korggi odniesionych przez sprawcz dokonanego
naruszenia, co dotyczy tylko sprawcéw zawinionegouszenia, dokonanego
w ramach dzialaln@i gospodarczej oraz usuwania Ilub zmiany bez
upowanienia jakichkolwiek elektronicznych informacji iadfyfikujacych
dzieto, autora, podmiot praw autorskich do dziefla informacji o warunkach
eksploatacji dzieta, jeli zostaly one datzone do egzemplarza dzieta lub s
przekazywane w zweku z jego rozpowszechnianiem, a Zakzawinionego
rozpowszechniania dziet z bezprawnie ustymii lub zmodyfikowanymi
takimi informacjami.

Roszczenia przewidziane w przepisie art. 79 w zasadnog by¢
dochodzone kumulatywnie; wytpk dotyczy roszcze o wydanie niestusznie
uzyskanych korzici albo o zaptat wielokrotngci stosownego wynagrodzenia
z chwili jego dochodzenia, ktére mphy¢ dochodzone alternatywnie.

Obok wskazanych wagj roszczé ustawowych, podmiotom autorskich praw
majatkowych przystuguje roszczenie o ustoié skutkdw niedozwolonych
dziatar. Srodki realizacji tego roszczenia et§ s uregulowaniem zawartym
w art. 80 ust. 3-6 ustawy autorskiej.

Nadmiené¢ nalery, ze w art. 80 uregulowane zostaty ,tymczasovseddki

ochrony praw autorskich. Z przepisu tego wynika levigorzywilejow

przystuguacych dochodacym ochrony praw autorskich. W szczegdlriosad

wlasciwy do rozpoznania sprawy 0 naruszenie autorsgiew majtkowych

miejsca, w ktérym sprawca prowadzi dziatdhtub znajduje s jego majtek,

takze przed wytoczeniem powddztwa rozpoznaje, niéngp jednak ni

w ciagu trzech dni od dnia ztenia w gdzie, wniosek magego w tym interes
prawny o:

1) zabezpieczenie dowoddéw, bez potrzeby wykazania pbae ich

przeprowadzenie staniezgiiewykonalne lub zbyt utrudnione,

2) zobowhnzanie naruszagego autorskie prawa magfowe do udzielenia
informacji i udostpnienia okrélonej przez sd dokumentacji magej
znaczenie dla roszazeo ktérych mowa w przepisie art. 79 ust. 1
ustawy autorskiej.

Sad maze uzaleni¢c wydanie postanowienia o zabezpieczeniu dowoddw,
o ktérych mowa w punkcie 1, od zknia odpowiedniej kauciji.
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Z dochodzeniem ochrony nie natezanadto zwleky bowiem roszczenia
majatkowe przedawniajsie, w zwiazku z czym dochodzenie ich v okaza

sie bezskuteczne. Zasadniczo termin przedawnienia svydmies¢¢ lat od
momentu wymagalrigi danego roszczenia. Kroétszy, trzyletni termin
przedawnienia dotyczy watikowo roszczé o swiadczenia okresowe oraz
roszczé zwigzanych z prowadzeniem dziatafiwbgospodarczej (art. 118 k.c.).

1.9. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w pawie karnym

Rozdziat 14 ustawy o prawie autorskim i prawackrpanych pomieszcza
przepisy dotycgce karnoprawnej ochrony praw autorskich i praw pokrych.
Zaliczy¢ je mazna do unormow@a materialnego prawa karnego, bowiem
skladaj sie naa zasadniczo uregulowania poszczegOllnych pgpesw,
wymierzonych w interesy o0sOb wigznie uprawnionych, stanoyze
odpowiedniki czsci szczegdinej kodeksu karnégo

Przepisy rozdziatlu 14 ustawy stangwegulacg szczeg6la w stosunku do
unormowa kodeksu karnego, ktérego zasady ogolne ayaledpowiednio
stosowé przy sciganiu przesipstw z zakresu prawa autorskiego i praw
pokrewnych.

Wigkszas¢ przesgpstw wymienionych w rozdziale 14 ustawy wymierzdmyc
jest w prawa autorskie i wszystkie prawa pokrewaré (115 ust. 2 i 3, art. 116
i 117 ustawy). Sprawcy przepstw z art. 115 ust. 1 oraz art. 119 ustawy
naruszaj prawa tworcow i artystow wykonawcow. Specyficziaakter maj
czyny przewidziane w art. 118 ustawy, bowiem wsjeone bezpé&rednie
naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnycheséme w art. 116 i 117
ustawy przez petnomocnictwo w obrocie bezprawniemeyzonymi ngnikami
chronionych doébr niematerialnych.

Przyjgty w ustawie system prawnokarnej ochrony charakigey sg
wysokimi sankcjami, zwlaszcza w odniesieniu do gisa intelektualnego,
ktérego skala ma wyfaie wzrostovg tendengi i to nie tylko w naszym kraju.
Niestety zjawisku temu sprzyja rozwdj nhowoczesnydechnologii
utatwiajacych szybkie zwielokrotnianie utwordw i artystyczhywykona.

Piractwo intelektualne jest procederem polgg@an na czerpaniu kKorzgi
z rozpowszechniania utworéw, artystycznych  wykigna fonogramoéw,
wideogramow lub nadiabez uzyskania zezwolenia od podmiotu uprawnionego
i bez zapfaty nalenego mu wynagrodzenia.

Normatywny zakres piractwa wyznacgajrt. 116-118 ustawy. Warunkiem
skazania jest dziatanie sprawcy bez uprawnienia albrew jego warunkom.
Dod& tez nalery, ze piractwo stanowi kwalifikowanforme naruszenia praw
autorskich i praw pokrewnych. Charakteryzuje jeppawna¢ dziatania na
duzg skak, czsto w sposob przemystowy.

""Dz. U. 21997 r. nr 89, poz. 555 zzpdzm.
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Za pirackie uznaje sikazde, chéby nawet najdrobniejsze dziatanie sprawcy
bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom. OcZgiei w przypadku gdy
proceder ten jest prowadzony na c¢k#izz skak, mamy do czynienia
z zaostrzeniem odpowiedziakon

W ustawie przyjto zasad, ze wszystkie czyny zabronione, ofiane
w ustawie, stanowi przesgpstwa, ktére w poréwnaniu do wykrogze
zagraone g wyzszymi sankcjami karnymi.

Ponadto ustawa normuje kwalifikowane typy pregestw ze wzgidu na
wystgpowanie okolicznéci obchzajacych sprawe, do ktérych nalgy gtéwnie
tzw. sprawstwo kierownicze oraz dziatadh@organizowana, charakteryzog
si¢ szczeg6bla premedytag.

Niezwykle istotne dla dochodzenia rosztz@rzez uprawnionego as
wprowadzone przez ustawtatwienia procesowe w tym zakresie. W pierwszej
kolejndsci chodzi tutaj o maiwosé scigania przespstw z oskatenia
prywatnego, co uniezaleia pokrzywdzonego od oczekiwania na inicjatyw
organOw pastwowych.

Ponadto na podstawie przepiséw stworzone zostajgnizacyjne formy
umazliwiajace organom pastwowym bezpfrednie reagowanie na dzialania
piratbw. Przepis art. 119 ustawy przewiduje ¢kagrzywny dla o0so6b
uniemaliwiajacych lub utrudniagjcych wykonywanie prawa do kontroli
korzystania z utworu lub artystycznego wykonania.

W przypadku skazania za przgsttwo piractwa intelektualnego orzekany
jest przepadek przedmiotéw pochacizch z przespstwa, nawet jdi nie s
one wilasnécia sprawcy, przy czymasl maze take w takiej sytuacji orzec
przepadek przedmiotéw shcych do popetnienia przegistwa.

Sciganie przespstw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnyeba
przedawnieniu. 3& chodzi o przesfpstwascigane z oskaenia publicznego
ich przedawnienie nagiuje po uptywie trzech lub giu lat od czasu ich
popetnienia (w zalmosci od wysokdci sankcji karnej, kt@r sa one
zagraone).

Przestpstwa scigane z oskaenia prywatnego przedawmdajsic juz po
uptywie roku, ale wycznie w sytuacji, gdy pokrzywdzony zna sprawc
okreslonego wystpku. Termin przedawnienia liczy ¢gsiwOwczas od czasu,
w ktorym pokrzywdzony dowiedziat sio osobie dopuszczgiej st czynu
przestpnego. Przedawnienigcigania wzadnym wypadku nie me jednak
nasgpi¢ tutaj pé&niej niz z uptywem trzech lat od czasu popetnienia
przestpstwa (art. 101 k.k.).
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[l. Wiasnos¢ przemystowa — systematyka kategorii podlegagych
prawnej ochronie

2.1. Uwagi wprowadzajce

Wskazywano jg, ze wtasndé¢ intelektualna i wiasn@ przemystowa, jako
dwie kategorie wiasrgoi débr niematerialnych, uksztattowaty sia przetomie
XIX i XX wieku. Tradycyjnie te przyjeto sie pod pogciem wiasnéci
intelektualnej rozumie utwory, natomiast pegie wlasndéci przemystowej
odnosé do pozostatych débr. Ow podziat usankcjonowata wemcja Paryska
o ochronie wiasmmi przemystowej z 20 marca 1883 roku. Wkai jej
przepiséw wiasn@ przemystowa jest zbiorczym pgjem obejmujcym t
grupg débr niematerialnych, ktérych rola i znaczeniewnjeja Sic w szeroko
rozumianym przemyjje, a wec we wszystkich dziedzinach dziatatcd
gospodarczej, bez wzglu na to, czy dobra te svynikiem twdorczego wysitku
umystu ludzkiego, czy te— przenoszxe jedynie okrélone informacje — #
instrumentem podboju klienteli. Przepis art. 1 Kemgji Paryskiej wymienia
jako dobra wiasmmi przemystowej: patenty na wynalazki, wzorgytkowe,
wzory przemystowe, znaki towarowe, nazwy handloweznaczenia
geograficzne, jak réwniezwalczanie nieuczciwej konkurenciji.

Dobra niematerialne zaliczane do wiasngrzemystowej maj okreslona
wartas¢ majptkows i wazne znaczenie gospodarczeadsbd pocztku starano
sig w ustawodawstwach poszczegolnycmgiev zbudowé model skutecznej
ochrony tych dobr. Mimo pewnych odmiernp generalnie model ten oparty
jest na konstrukcji bezwzglnego i wyhcznego prawa podmiotowego, dla
ktérego wzorcem byto prawo wiasibrzeczy?®,

Prawa do débr wlasdoi przemystowej ujmuje sijako odebna grupe praw
na dobrach niematerialnych, ktére zapewn@gjhrore typu prawnorzeczowego.
Wsrod dobr wiasngéei przemystowej chronione: wynalazki, wzory zytkowe
i przemystowe, zarejestrowane znaki towarowe i gie, zarejestrowane
oznaczenia geograficzne i topografie uktadow sgadbn$, to prawa wydczne
i bezwzgtdne o charakterze mgkowym, ktére powstaj na mocy decyzji
administracyjnej organu patwowegd’.

Zrodtem praw podmiotowych do débr wiasnbprzemystowej jest decyzja
administracyjna. W naszym kraju organem uprawniodpmvydawania decyzji

8 Skubisz R., Prawo wiasfi przemystowej, [w:] Péstwo i Prawo z 2002 r., nr 3, s. 4
i nast.
" Prawo wiasnéci przemystowej, op. cit., s. 20.
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w przedmiocie nabycia prawa i jego uniewignia lub wyganiecia jest Urad
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). Decyeja podstaw do wpisu
prawa do rejestru lub jego wykfenia. Wydanie decyzji nagiuje na wniosek
podmiotu zainteresowanego nabyciem ochrony. Wyddeayzji poprzedzone
jest posgpowaniem rejestracyjnym. Pepbwanie to polega na badaniu
merytorycznym istoty ok&onego dobra, np. wynalazku, wzoraytkowego

i przemystowego, znaku towarowego. Jedynie w oden@s do topografii
uktadow scalonych paogtowanie rejestracyjne ma postaformalnego
sprawdzenia zgtoszenia.

Nabycie praw do okétonej kategorii wiasn&ei przemystowej stwierdza
wydanie stosownego dokumentu: dokumentu patentowegtla patentu na
wynalazki,swiadectwa ochronnego — dla prawa ochronnego na wzdkowy,
Swiadectwa rejestracji — dla prawa z rejestracji mizgrzemystowego,
swiadectwa ochronnego — dla prawa ochronnego natovekowy.

Wigkszas¢ praw wyhcznych udzielanych jest na zasadzie pierisea,
tzn. przyznanie ochrony na wynalazek czy wzgytkowy nasgpuje na rzecz
tego podmiotu, ktory pierwszy dokonat zgtoszenia dehrony (data
pierwszéstwa). Prawa wilassoi przemystowej nabyte w odpowiednig]
procedurze maj okreslony ustawowo czas trwania ochrony. Przed jego
uptywem mae zostéd wydana decyzja o uniewaieniu udzielonego prawa.
Taka decyzja lub decyzja o wygeéeciu prawa pozostaje jedynie w gestii
Urzedu Patentowego.

Tres¢ uprawnié skladajicych si¢ na prawa wyczne do poszczegolnych
dobr wiasnéci przemystowej jest okéona dla kadego z nich odibnie.
Innymi stowy, zakres wykzndci jest okrélony wiasciwosciami chronionego
dobra. Niemniej jednak w odniesieniu do wszystkighych débr, miernikiem
wytacznaci jest kryterium zarobkowego lub zawodowego kotagi z tych
dobr. Dla okrélenia tréci praw wyhcznych ustawa z 30 marca 2000 r. — prawo
wlasngci przemystowé — postuguje si terminem wykcznego korzystania
(uzywania) w sposéb zarobkowy lub zawodowy z chrongmndobra.

Cechy wspolp wszystkich doébr wilasroi przemystowej jest brak
szczegbtowego wyliczenia uprawnisktadagcych se na tré¢ prawa (wyptek
stanowi regulacja téei prawa ochronnego na znak towarowy i oznaczenia
geograficznego, ktére zawiera przyktadowy katalptawnien).

Ponadto w odniesieniu do wszystkich débr widshprzemystowej mowd
mozna o odpowiednim uszczupleniu zggi praw wyhcznych. Jest ono
regulowane oddzielnie dla #@ego dobra, z uwzglnieniem stusznych
interesOw innych uczestnikdw obrotu. Natomiast zglgdu na konflikt m¢dzy
wszystkimi prawami wytcznymi w obszarze wiaska przemystowej z zasad
swobody przeptywu towaréw i ustug w przypadkuzdego z tych praw

8 Tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 116zp zm.
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ograniczeniem monopolu jest tzw. wyczerpanie pfawdBod pogciem tym
rozumie nalezy sytuacg, w ktérej, mimo powstania watznaci na rzecz
podmiotu uprawnionego z tytutu prawa na dobrachsmd&i przemystowej,
dalszy obrot nénikami materialnymi (wytworami wytworzonymi wedtug
wynalazku lub wzoru, towarami opatrzonymi znakiewwdrowym) jest
swobodny, o ile wytwory lub towary zostaty wprowade do obrotu przez
uprawnionego lub za jego zgpdWylaczncg¢ wynikajaca z praw wlasnigi
przemystowej istnieje zatem do momentu wprowadzeriavoru lub towaru
do obrotu. Z4 chwilag prawo ulega wyczerpaniu, co oznaczawprowadzone
wytwory lub towary bez przeszkdd ze strony uprawego mog byc
przedmiotem dalszego obrotu.

Bezwzgkdny charakter praw wlaséd przemystowej zapewnia
uprawnionym podmiotom wytznag¢ w zakresie gospodarczej eksploataci
dobra oraz uprawnienia zakazowe, ktére pozwala skuteczneiciganie
wszelkich narusze

Jak jw wskazywano, prawa podmiotowe na dobrach whsEno
przemystowej maj charakter magkowy i jako takie § przedmiotem obrotu
gospodarczego. Podstawego obrotu $ umowy o przeniesienie praw lub
umowy upowaniajace do korzystania z okdlenego dobra. Dodatez nalezy,
ze rozporzdzanie prawami wykcznymi poddane jest regutom ogélnym.
Natomiast pewne ograniczenia w zakresie swobodgnpesienia dotycz
jedynie prawa ochronnego na znak towarowy.

Dobra wiasnéci przemystowej § przedmiotem ochrony prawa cywilnego i
karnego. Niekiedy ochrona ta jest realizowana zyciem srodkow
administracyjnoprawnych.

Bez wzgkdu na to, czy dochodzi do naruszenia praw podmiptbw
wiasndci przemystowej, czy do dokonania czynu nieuczcikepkurencii,
uprawnionym przystugsaj roszczenia niemaikowe: o zaniechanie naruszenia
(niedozwolonego dziatania) i o usacie ich skutkbw oraz roszczenia
majatkowe: o odszkodowanie, o wydanie bezpodstawniskayych korzici.
Ponadto uprawnionym przystuguje rowhi@szczenie niemaikowe o ztaenie
oswiadczenia odpowiedniej e i w odpowiedniej formie, ktére w zasadzie
wihasciwe jest dla ochrony dobr osobistych, niemniejngd stanowi rownie
instrument stzacy ochronie majtkowych praw wtasni przemystowej oraz
intereséw chronionych ustawe zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

2.2. Pogcie wynalazku

W potocznym rozumieniu za wynalazki uznajez siéznego rodzaju
rozwigzania, pocawszy od pomystow — nawet najbardziej abstrakcyjnygio

8 Prawo wiasnéci przemystowej, op. cit., s. 22.
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konkretne, nowe i oryginalne rozygiania mieszcece sé w rdznych obszarach
ludzkiej dziatalnéci. Jednake tylko czs$¢ z nich podlega prawnej ochronie,
bowiem musz one spetni& okreslone przepisami prawa przestasiwiadczce

0 istnieniu zdolnéci patentowe;j.

Wynalazek, na ktory mie by¢ udzielona ochrona, musi doty&ztechniki
i spetnia tacznie trzy kryteria: musi kynowy, posiada poziom wynalazczy
i nadawa sie do przemystowego stosowania, bez wdgl na dziedzig
technikf? (art. 24 ustawy prawo wiasém przemystowej). Toze wynalazek
jest nowy i posiada poziom wynalazczy oznacze& jest tworczy
I nieujawniony. Natomiast, aby byt stosowalny, musy¢ rozwiazaniem
kompletnym i nadacym st do zmaterializowania w praktyce.

Nie ulega te watpliwosci, ze wynalazek jest rozwkaniem o charakterze
technicznym, ch©cecha ta nie zostata wprost atoma w art. 24 ustawy p.w.p.
W polskiej literaturze prawa patentowego przyjmde, ze okrélenie

.technika” oznacza ogot znanych metod i sposobodzizdywania na mateyj
stuzacych zaspokojeniu potrzeb praktycznych cztowfék@iak wiec dokonanie
wynalazku oznacza opracowanie nowego sposobu dgdaigia na mateg
zarOwno nieaywiona, jak i aywiona, w celu zaspokojenia potrzeb
praktycznych.

Réwniez dla Urzdu Patentowego istotne jest, by przedmiot zgtoseeni
dotyczyt wytworu materialnego nadaggo s¢ do wykorzystania, ok&onego
za pomog cech technicznych odnegz/ch st do jego budowy lub sktadt

W zalenosci od przedmiotu rozwizania wyrénia sk cztery kategorie
wynalazkow:

1) sposoby,

2) urzadzenia,

3) produkty i

4) zastosowania.

Sposoby g opisywane przez podanie czysop operacji, procesow oraz ich
kolejnadsci i warunkow, w jakich i odbywaj, a take okrélenie wytych
surowcéw, ewentualnie nadzi, uradzen, sprawdzianow, nacy Natomiast
urzadzenia (aparaty, maszyny itp.h <harakteryzowane przez ich cechy
konstrukcyjne, umiejscowienie poszczegolnych elddwenwzgkdem siebie

82 zwrot ,bez wzgtdu na dziedzig techniki” zostat dodany ustawnowelizupca

z 6 czerwca 2002 r. (Dz. U. nr 108, poz. 945), W aostosowania do regulacji
zawartej w art. 27 ust. 1 porozumienia TRIPS omamenionego brzmienia art. 52
ust. 1 EPC 2000.

8 Por. Soltysiski S., [w:] System prawa wiaséw intelektualnej, t. Ill. Prawo
wynalazcze, praca zbiorowa pod red. J. Szwai i Zajkdwskiego, Ossolineum
1990, s. 29-32.

8 Por. par. 32 ust. 1 pkt 1 rozpadzenia prezesa Rady Ministrow z 17 véria
2001 roku w sprawie dokonywania i rozpatrywaniaogg# wynalazkéw i wzoréw
uzytkowych: Dz. U. nr 102, poz. 1119.
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oraz ich wzajemne powZanie. Do opisywanej kategorii zaliczee diakze
ukltady, ktére s charakteryzowane poprzez wzajemne agrénie
poszczegoblnych podzespotow i elementow, przy czymgambyé tez
charakteryzowane obiegiem sygnaiu.
Produkty opisuje gi przez podanie sktadnikéw danej substanciji, acwej
sklad jakdciowy z okrdleniem granicznych zawa#dd skladnikow
w uzyskanym produkcie (tj. jego sklad stdowy). Zastrzegany zwkek
chemiczny jest charakteryzowany formulwzorem strukturalnym). Z kolei
zastosowania formutowane & kategorii sposobu.
Ustawa prawo wiassoi przemystowej zawiera przyktadowe wyliczenie
przedmiotéw, ktérych nie uwa sk za wynalazki w rozumieniu art. 24. | tak
zgodnie z trécia art. 28 p.w.p. za wynalazki nie ugease w szczegolnéci:

1) odkry, teorii naukowych i metod matematycznych,

2) wytworow o charakterze jedynie estetycznym,

3) planéw, zasad i metod dotyrxch dziatalnéci umystowej lub

gospodarczej oraz gier,

4) wytworéw, ktorych niemgiwos¢ wykorzystania mge by wykazana

w Swietle powszechnie przgtiych i uznanych zasad nauki,

5) programéw do maszyn cyfrowych,

6) przedstawienia informacji.

W art. 29 ustawy wskazano przypadki, w ktérych razania mog by¢
wprawdzie kwalifikowane jako wynalazki, ale na ldie udziela gipatentow.
Po pierwsze chodzi tutaj o wynalazki, ktérych wsdystywanie bytoby
sprzeczne z pogdkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie waesk za
sprzeczne z posdkiem publicznym korzystania z wynalazku tylko eigd,ze
jest zabronione przez prawo (art. 29 ust. 1 pkidp).

Warto zwréct uwag; na przestank ,dobrych obyczajow”, o ktorej
mowa w przywotanym wiej przepisie. Jest to klauzula generalna, ktérazor
powszechniej zagbuje funkcjonuica w polskim ustawodawstwie klauzul
zasad wspalcia spotecznego. Nie zostala ona wprost gdkre, co zapewnia
elastyczné¢ stosowania art. 29 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Generalgei¢c wolno, ze
chodzi tutaj o takie rozwkania, ktérych wykorzystywanie mogtoby naruszy
przyjete zasady moral$oi czy uczucia religijne.

Patentéw nie udziela ¢sina odmiany rélin lub rasy zwierat oraz czysto
biologiczne sposoby hodowli $in lub zwierat; przepis ten nie ma
zastosowania do mikrobiologicznych sposobéw hodoavii do wytwordw
uzyskiwanych takimi sposobami (art. 29 ust. 1 pRt\.p.).

Pogcie odmiany okrédone jest w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 czer2@@3 r.
0 nasiennictwi® jako zbiorowéé roslin lub ich czsci, jezeli czsci te @
zdolne do wytworzenia catej dlomy, w obrbie botanicznej jednostki
systematycznej najiszego znanego stopnia:

% Dz. U. nr 137, poz. 1299 z pé zm.
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a) ktéora mazna okrgli¢ na podstawie przejawianych avosci
wynikajacych z okrélonego genotypu lub kombinacji genotypéw,

b) ktoéra mazna odréni¢ od innej zbiorowéci roslin na podstawie co
najmniej jednej przejawianej Wiewosci,

c) ktéra nie zmienia si po kolejnym rozmngeniu albo na kacu
wiasciwego jej cyklu rozmneen lub krzyzowan, podanego przez
hodowe.

W skali mkdzynarodowej zakaz patentowania nowych odmiaslinro
regulowany jest na podstawie postanawidliedzynarodowej Konwenciji
Ochrony Nowych Odmian Rbn (UPOV)®. Natomiast w Unii Europejskiej
ochrorg odmian rélin reguluje rozporzdzenie 2100/94/WE z 27 lipca 1994 r.
o wspélnotowych prawach do odmiarslo®’.

W praktyce europejskiej zakaz patentowania nowwgcimian rdlin jest
rozumiany wisko, gdy dopuszcza sipatentowanie wynalazkow, ktére mog
by¢ zastosowane w dwu lub ggej odmianach, modyfikag je. W te] sytuacji
zakazem patentowania @8 s jedynie wynalazki modyfikuace tylko jeda
odmiarg roélin (gdyz wowczas tak zmodyfikowana odmiana jako taka stanow
nowa odmiare w rozumieniu przedstawionej definicji).

Zgodnie z trécia art. 29 ust. 2 p.w.p., sposéb hodowklio lub zwierat jest
czysto biologiczny, jeeli w catdci skltada si ze zjawisk naturalnych, takich jak
krzyzowanie lub selekcjonowanie.

~Jezeli zatem chocia jeden tylko element procesu hodowli nie bytby tays
biologiczny w tym ugciu (np. dosztoby do zaptodnienia zwigea in vitro),
wowczas brak bytby przeszkéd do opatentowania epdy™.

Wylaczona jest tale madiwosé patentowania sposobdéw leczenia ludzi
i zwierzat metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraposobow
diagnostyki stosowanych na ludziach lub zweazh; przepis ten nie dotyczy
produktéw, a w szczegéléa substancji lub mieszanin stosowanych
w diagnostyce lub leczeniu (art. 29 ust. 1 pkt tawg p.w.p.). Natomiast brak
jest przeszkdd do patentowania sposobow ochradtiyré@odkréli¢ nalery, ze
niedopuszczalrig patentowania sposobow leczenia ludzi i zwiekreilona
zostala w polskich przepisach prawnych zgodnie eicity art. 53 lit. B
Konwencji o Patencie Europejskim Eifropean Patent Conventipn
sporadzonej 5 padziernika 1973 r. w Monachium (dalej ,EPC” lub
.konwencja monachijska”). ,Zakaz patentowania spgso leczenia ludzi

i zwierzat ,metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi” mdprima face

8 Konwencja zostala spamzona w 1961 r., a nagnhie zmieniona w 1972, 1978
i 1991 r. Tworzy ona Midzynarodowy Zwizek Ochrony Nowych Odmian R.
Polska przysipita do UPOV 11 listopada 1989 r., a od 15 sier[2083 r. jest stran
UPOV 1991.

8"Dz. Urz. WE nr L 227 z 1 wraia 1994 r. z pin. zm.

8 Nowinska E., Pronfiska U., M. Du Vall, Prawo wlaskoi przemystowej, wyd. 2,
Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 36.
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przypuszczenigze s jakies metody tutaj niewymienione, ktorych patentowanie
jest niedopuszczalffe Skoro jednak ,terapeutyka” znaczy tyle, ile ,lenie”,

to nie jest maliwe patentowanie jakiegokolwiek sposobu leczeniazi

i zwierzat"®°.

Zakaz patentowania nie dotyczy niektorych meta@ddostycznych. Tak we
skoro zakazami obje 9 jedynie te sposoby, ktore stosowane na ludziach

i zwierztach, to nie ma przeszkod do patentowania metogdostanych
pozaustrojowo. Przykladowo, stosowanie tzw. komdragewretrznego w celu
zdiagnozowania choroby nie ue zostéd opatentowane, natomiast sposob

analizy krwi pobranej z ciata pacjenta —¥ak

2.3. Przestanki zdolnéci patentowej

Dostosowujc prawo polskie do prawa europejskiego, zwiaszcaa do
konwencji monachijskiej, wprowadzono w art. 24 ugtg.w.p. trzy przestanki
zdolngci patentowej: now&, poziom wynalazczy (dawniej zywano
okreslenia ,nieoczywistéc”) i przemystovy stosowalnéc.

Wynalazek uwza sk za nowy, jéli nie jest on cgscia stanu techniki. Przez
stan techniki zarozumie st wszystko to, co przed datwedtug ktérej oznacza
sig pierwszéstwo do uzyskania patentu, zostato ugiesione do wiadonei
powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisuzezp stosowanie,
wystawienie lub ujawnienie w inny sposob (art. 85 @ ustawy p.w.p.).

Od tak =zakrdonego stanu techniki wprowadzono dwa athj.
Rozszerzenie tego paja zawarto w ust. 3 art. 25, uzi@aga naleace do stanu
techniki rownie informacje zawarte w zgloszeniach wynalazkéw |worow
uzytkowych, korzystajcych z wczeéniejszego pierwszsstwa, nieudogpnione
do wiadoméci powszechnej, pod warunkiem ich ogtoszenia w &pos
okreslony w art. 43 ustawy p.w.p.

Warto zaznaczy ze w ust. 4 art. 25 ustawy p.w.p. zgmno zakres
analizowanego terminu, dopuszegaj mazliwoéé udzielenia patentu na
wynalazek dotycaty nowego zastosowania substancji stanogjiczsé¢ stanu
techniki lub wycia takiej substancji do uzyskania wytworu seago nowe
zastosowanie, a zatem pozwatapa patentowanie czegaco juz jest znane.
Ow przepis umdiwia uzyskanie ochrony na lekarstwo, ktorego sktad
chemiczny nie jest nowy, ale ktGrego wdavosci terapeutyczne nie byly do tej

8 Tak wianie :dzi A. Adamczuk, W. Kotarba, Nowe prawo wiascioprzemystowe;j,
[w:] Naruszenie praw na dobrach niematerialnychteniay konferencyjne, Warszawa
4-6 grudnia 2000 r., s. 9 oraz por. Kotarba W., ©Ooh wtasnéci przemystowe;j
w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogéwi Briropejskiej i Swiatowej
Organizacji Handlu, Warszawa 2000, s. 35.

% Nowinska E., Prontiska U., M. Du Vall, Prawo wtasKa..., op. cit., s. 37.

! bidem.
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pory znane. Przepis ten wprowadzono z zamiaremosiostinia polskiej
regulacji do unormowazawartych w art. 54 ust. 5 konwencji monachijskiej

Przestanka "nowszi” jest pojmowana jako now6 wynalazku w skali
swiatowej. Tak wgc nie mana uzyské patentu, jeeli rozwiazanie zgtoszone
do ochrony zostato uprzednio podane do wiad@mpowszechnej nie tylko
w Polsce, ale i za granic poprzez wytworzenie, wprowadzenie do obrotu
produktow opartych na wynalazku, ujawnienie istatynalazku w publikacji
ksiazkowe;.

Przy ustalaniu nowii wazne znaczenie petni data, wedtug ktérej oznacza
si¢ pierwszéstwo do uzyskania patentu. Praktycznie chodzi totajzien,

w ktorym zgtoszenie wphgio do Urzdu Patentowego lub zostato odebrane
telefaksem. W tym wypadku oryginat zgtoszenia naldostarczy w terminie
trzydziestu dni od daty nadania; termin ten nielgga przywréceniu (art. 13
ustawy p.w.p.).

Zgodnie z Konwengj Parysk nasze prawo krajowe przewiduje dwa xtij
od zasady,ze wynalazek ujawniony przed dargtoszenia go w Urzizie
Patentowym nie me@ zosta opatentowany, a mianowicie chodzi o tzw.
priorytet konwencyjny i pierwsastwo wynikajce z wystawienia wynalazku
na wystawie.

Zgodnie z trécia art. 14 ustawy p.w.p. pierwsmwo konwencyjne
przystuguje na zasadach olmnych w Konwencji Paryskiej, wedtug daty
pierwszego prawidiowego zgtoszenia wynalazku w yednz pastw
nalezacych do Mgdzynarodowego Zvazku Ochrony Wiasriei Przemystowej,
jezeli od tej daty zgtoszenie w polskim Wdzie Patentowym zostanie
dokonane w okresie dwunastu méesi. Oznacza toze w sytuaciji, gdy
pierwsze zgtoszenie wynalazku w celu uzyskania npateostato dokonane
w Stanach Zjednoczonych 15 stycznia 2005 roku, wpigny maoze dokona
zgtoszenia tego wynalazku w polskim dzie Patentowym w okresie do 15
stycznia 2006 r. z powotaniemesna zgtoszenie w Stanach Zjednoczonych.
W takim razie dat wedlug ktérej oznacza esipierwszéstwo do uzyskania
patentu w Polsce,edzie 15 stycznia 2005 r., a nie data wniesieniaszgnia
do Urzdu Patentowego. Wynikaast istotny dla zgtaszagego przywilej, gdy
nie musi s on liczy z ryzykiem utraty nowsxi wskutek zdarag ktore
nasgpia w ciagu dwunastu miesty po dokonaniu pierwszego zgtoszenia
w Stanach Zjednoczonych.

Przyznanie przywileju konwencyjnego meo nasipic wowczas, gdy
w wyniku poréwnania wynalazku zawartego w zgtosaeniw dokumencie
pierwszéstwa, Urad Patentowy stwierdzize zgtoszony wynalazek nie
sig¢ od wynalazku ujawnionego w dokumencie piervist@a. Ujawnienie
wynalazku w dokumencie pierwsgwa powinno nagpi¢c w Sposob
umazliwiajacy poréwnanie tego rozaZania z przedmiotem zgtoszenia
dokonanego w Urtlzie Patentowym, ktéry rozstrzyga o przyznaniu graw
pierwszéstwa.
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W przypadku odmowy przyznania pierwsggva konwencyjnego,
pierwszéstwo do uzyskania patentu oznacza siedtug daty zgloszenia
wynalazku w Urzdzie Patentowym (art. 13 ustawy p.w.p.), a nie wediaty
pierwszego zgtoszenia za grapi®rowadzi to do utraty zdolda patentowej
wynalazku, w szczegoéldoi nowdsci, jezeli w okresie dwunastu miesy
pomiedzy daf pierwszego zgloszenia i datgtoszenia w Urgdzie Patentowym
nastpity zdarzenia szkodze nowdci wynalazku okréone w art. 25 ust. 2i 3
ustawy p.w.p.

Jesli chodzi o pierwszestwo z wystawienia, to wedtug art. 15 ust. 1 ustawy
p.w.p., pierwsziestwo do uzyskania patentu oznacza; $ia zasadach
okreslonych w umowach mdzynarodowych, wedtug daty wystawienia
wynalazku w Polsce lub za gramina wystawie ngidzynarodowej oficjalnej
lub oficjalnie uznanej, jeli zgloszenie wynalazku w polskim Wdzie
Patentowym zostanie dokonane w okresig@aemiestcy od tej daty. Umow
migdzynarodow, o ktorej mowa w przepisie, jest Konwencja o Wysteh
Miedzynarodowych, sposgdzona w Paryu 22 listopada 1928°%.

Ponadto przepis art. 15 ust. 2 ustawy p.w.p. pidge, iz pierwszéstwo
do uzyskania patentu m® wynika z wystawienia wynalazku na innejzni
okreslona w ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wskagmrzez prezesa
Urzedu Patentowego w formie obwieszczenia w Dzienniktzetlowym
Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor PolskF’

Odmowa przyznania pierwszgwa z wystawienia nagiuje w przypadkach
wskazanych w przepisie art. 48 ustawy p.w.p. Panauis¢puje réwnie
wowczas, gdy wystawa, na ktorej wystawienie jestigpeva zastrzeenia
uprzedniego pierwsastwa przez zglaszgjego, hie spelnia wymafja
okreslonych w art. 15 ustawy p.w.p.

Nowaos¢ nie jest wystarczaga przestank do udzielenia patentu. Oprocz
nowasci wymaga si rowniez odpowiedniego poziomu innowacyjnego,
ktory okrela sk mianem poziomu wynalazczego. Wedtug art. 26 ust. 1
ustawy p.w.p. wynalazek uwa sk za posiadagy poziom wynalazczy,
jezeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy w sposébyadsty ze stanu
techniki. Zawartd¢ stanu techniki stanowtego podstaw badania poziomu
wynalazczego jest ok§lana inaczej i w przypadku badania nowa. Przepis
art. 26 ust. 2 ustawy p.w.p. stanowg, przy ocenie poziomu wynalazczego nie
uwzgkdnia st zgtoszé, o ktérych mowa w art. 25 ust. 3 ustawy, tzn. ggé
korzystajcych z wczeniejszego pierwszstwa, nieudogpnionych do
wiadomdci powszechnej, lecz ogtoszonych w sposéb @&ny w art. 43

ustawy p.w.p.

92Dz. U. z 1994 r. nr 56, poz. 232.

% Np. obwieszczenie prezesa UP z 10 czerwca 2008R.nr 34, poz. 464), w ktérym
wskazano imprez targowo-wystawiennicgz pod nazw ,Targi Innowacji
Gospodarczych i Naukowych Intarg — Katowice 2008q wystaw publiczry dajpca
pierwszaéstwo do uzyskania patentu oraz innych praw wisirarzemystowej.
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Pod radami poprzedniej ustawy o0 wynalazézb przestanka
Lnieoczywistaci” byta przedmiotem wielu orzeciel tak w decyzji Komisji
Odwotawczej przy Uralzie Patentowym RP (K.O.) z 9 listopada 1989 r.
stwierdza si:

“Zarzut braku nieoczywistei powinien dotyczy cataici zgtoszonego
rozwiagzania, a nie jego poszczegdllnych fragmentéw, ktdogn by¢ nawet
znane, nie tylko oczywiste, a pomimo tego dobdr ih okreslonym
rozwiazaniu nie musi wynikaw sposob oczywisty ze znanego stanu techniki”.
Z kolei w decyzji K.O. z 29 listopada 199%°istwierdza si:

,Nie mozna uzné za wynalazek nadgy sk do opatentowania pomystu,
ktoéry polega na wykorzystaniu znanyérodkéw technicznych i daje efekt
oczywisty (tzn. taki, ktéry madiwy byt do przewidzenia), nawet §i& zestaw
srodkow technicznych okégajacych ten pomyst nie byt dotychczas znany”.

Sadzic  wolno, ze uksztaltowane zasady wykladni przestanki
.hieoczywist@ci” pozostag aktualne rownie dla sposobu rozumienia goja
.poziom wynalazczy”.

Tak wigc dane rozwizanie posiada atrybut ,poziomu wynalazczegoZeie
rézni sig istotnie od rozwjzan przeciwstawionych, tzn. gdy #9i sie pod
wzgledem stawianych celéw oraz zastosowanieodkéw technicznych
i uzyskiwanych rezultatéw, a zwlaszcza gdy poréwage/ rozwazania oparte
sa na r@nych zasadach

Trzecia z przestanek, warunko@ uznanie rozweania zawynalazek, to
przemystowa stosowalt@ Zgodnie z trécia art. 27 ustawy p.w.p. wynalazek
uwazany jest za nadagy sie do przemystowego stosowaniazgé dzieki niemu
moze by uzyskiwany wytwor lub wykorzystywany sposob, w unEeniu
technicznym, w jakiejkolwiek dziataldoi przemystowej, nie wykluczag
rolnictwa. Okrglenie to wzorowane jest na postanowieniach artkd&@¥venciji
monachijskiej.

Przyjmuje st takze, ze wymoOg stosowalrdgi jest spetniony rownie
wowczas, kiedy rozwgzanie techniczne jest zupeilne, ngtde ujawnione,
uzyteczne spofecznie i gwarantuje powtarzénaezultatd’. Ostatecznie
uzyteczndé czy efektywnéé rozwiazania weryfikuje sam rynék

Zgtaszajcy obowhzany jest ujawrdi istok rozwiazania. Nie jest zatem
konieczne wskazanie najlepszego znanego w dacmvgzeéistwa sposobu
zastosowania wynalazku. Jedpak zgtoszenie nieujawnigge wszystkich
srodkéw technicznych niezdnych do osigniecia zamierzonego celu lub
sformulowanie celu w sposob nieodpowiedni dmdkdéw technicznych

% Wiadomdci Urzedu Patentowego (WUP) nr 4, 1991 r. s. 385.

®WUP nr 8, 1992 r., s. 637.

% Decyzja K.O. z 27 kwietnia 1993 r., odwotanie 1889 WUP 1994, nr 1, s. 82.
" Soltyshski S., [w:] System prawa wiasém intelektualnej..., op. cit., s. 39-44.
% Miklasinski Z., Prawo wlasri@i przemystowej. Komentarz, Usd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001, s. 58-59.
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stanowicych o istocie rozwgizania nie mee by podstaw udzielenia patenttl
Podobnie nie jest mitiwe uzyskanie patentu dla samej tylko koncepciji
rozwigzania, jeeli zamierzonego celu nie rmma osagna¢ bez dodatkowej
inwencji tworczej®.

2.4. Wynalazek tajny

Ustawa prawo wtasioi przemystowej reguluje zasady ochrony wynalazkow
tajnych. W literaturze z zakresu prawa wiagsm@rzemystowej podk&a sk,

ze zakwalifikowanie rozwizania jako wynalazku tajnego i pozbawienie
uprawnionego prawa do patentu ngle traktowa& jako przypadek
wywlaszczeni¥d™.

W art. 56 ust. 1 ustawy czytamye wynalazek dokonany przez obywatela
polskiego mae by uznany za tajny, jeli dotyczy obronngci lub
bezpieczéastwa pastwa. Wynalazkami dotygzymi obronnéci paistwa @

w szczegolnéci rodzaje broni lub spetu wojskowego oraz sposoby walki.
Natomiast wynalazkami  dotyszymi  bezpieczéstwa pastwa g

w szczegolnéci srodki  techniczne stosowane przez zbly pastwowe
uprawnione do wykonywania czyn§td operacyjno-rozpoznawczych, a tak
nowe rodzaje wypogania i Sprztu oraz sposoby ich wykorzystywania przez te
stuzby.

Wynalazek tajny stanowi tajemriganstwowa. O tajndci zaé wynalazku
dotycacego obronn&i lub bezpieczgstwa pastwa postanawiaj
odpowiednio, minister wkziwy do spraw obrony narodowej, minister
wlasciwy do spraw wewgtrznych lub szef Agencji Bezpieartwa
Wewrgtrznego (art. 57 ust. 2 ustawy p.w.p.).

Zgtoszenia wynalazku tajnego w ddzie Patentowym nima dokona tylko

w celu zastrzeenia pierwszestwa do uzyskania patentu. W okresie, w jakim
zgtoszony wynalazek pozostaje tajny, aftzPatentowy nie rozpatruje go
(art. 58 ust. 1 ustawy). Zgodnie zd&rr art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy p.w.p., nie
dokonuje s ogtoszenia o zgtoszeniu takiego wynalazku. &mswanie

0 udzielenie patentu, na wniosek uprawnionegozemunsta podgte jedynie
wtedy, gdy organ, ktéry postanowite wynalazek ma charakter tajny, zmieni
swoja decyzg (art. 60 ust. 1 i 2 ustawy p.w.p.).

Podmiotem prawa do patentu na wynalazek tajny msrb pastwa,
reprezentowany odpowiednio przez ministra seéaego do spraw obrony
narodowej, ministra wkziwego do spraw wewvgtrznych lub szefa Agencji
Bezpieczastwa Wewrtrznego.

% Decyzja K.O z 19 lipca 1993 r., odwotanie 1161/8)P 1994, nr 2, s. 175.

1% wWyrok SN z 30 wrzénia 1959 r., IV CR 1223/58, 1962, nr 1.

101 Nowinska E., Wywlaszczenie z patentu w prawie polskireszty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellasskiego 1982, nr 29.
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Prawo do patentu przechodzi na skarlispsa za odszkodowaniem, a jego
wysoka¢ okresla s wedlug wartéci rynkowej wynalazku (art. 59 ust. 2
ustawy p.w.p.). Podkééé nalery, ze taka wlanie zasada przgfja jest
w polskim prawie wiasri@i przemystowe] w odniesieniu do ddego
przymusowego wkroczenia w cudzy zakresaoghaci.

Ponadto mdiwe jest take ustalenie wielkizi naleznosci na drodze
porozumienia. Jeli i ten sposob ok& sk zawodny, odszkodowanie, o ktorym
mowa w ust. 1, ustala odpowiednio minister doky do spraw obrony
narodowej, minister wkgiwy do spraw wewgtrznych lub Szef Agencji
Bezpieczastwa Wewntrznego. Odszkodowanie to wyptaca gie srodkow
budzetu pastwa jednorazowo lub w egiach co roku, jednak nie diej niz
przez pé¢ lat (art. 59 ust. 3 ustawy p.w.p.).

Pierwotnie  uprawniony, ktorego nie satysfakcjonujprzyznane
odszkodowanie, me wnig¢ spravge do sidu powszechnego (art. 284 pkt 5
ustawy p.w.p.). Pogbowanie toczy si na zasadach ogélnych, co oznacza,
ze powod uiszcza na zasadach ogollnych koszty praegsow zalenosci
od wskazanej przez niego wasto przedmiotu sporu wiaiwy rzeczowo
jest ad rejonowy lub okggowy.

2.5. Wynalazki biotechnologiczne

W ramach procesu dostosowania prawa polskiegoodwigzzan prawnych
przyjetych w Unii Europejskiej (chodzi o dyrektyanr 98/44/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 6 lipca 1998 r. w sprawikrony prawnej wynalazkéw
biotechnologicznycll” oraz przepisy rozdziatu VI Regulaminu wykonawczego
konwencji monachijskiej), dodano do ustawy praw@smidci przemystowej
rozdziat 9 péwiecony tej problematyce (art. 931-937 ).

Pokcie ,wynalazek biotechnologiczny” olélene jest w art. 931 pkt 1 ustawy
p.w.p. i oznacza wynalazek w rozumieniu art. 24tydmcy wytworu
sktadajcego st z materialu biologicznego lub zawieyeggo taki materiat, albo
sposobu, za pomac ktérego materiatl biologiczny jest wytwarzany,
przetwarzany lub wykorzystywany.zyde w przepisie sformutowanie; chodzi

0 ,wynalazek w rozumieniu art. 24" oznacza w stosunku do tej kategorii
rozwiagzan obowihzuja takie same kryteria oceny zdokeo patentowej, jak
w odniesieniu do pozostatych wynalazkdéw. Innymi wsto — wynalazek
biotechnologiczny musi spettia przestank nowaci, posiada poziom
wynalazczy i przemystoav stosowalnét. Z kolei pogcie materiatu
biologicznego oznacza materiat zawiecg] informacg genetycza i zdolny do
samoreprodukcji albo nadaly sk do reprodukcji w systemie biologicznym
(art. 931 pkt 2 ustawy p.w.p.).

192z, Urz. WE L 213 z 30 lipca 1998 r., s. 13.
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W mysl art. 932 ust. 1 ustawy p.w.p. za wynalazki bibtemlogiczne, na ktore
mog by¢ udzielane patenty, uwa sk w szczegolnéci wynalazki stanowdice
materiat biologiczny, ktéry jest wyizolowany ze 9gego naturalnego
srodowiska lub wytworzony sposobem technicznym, rigjeeli poprzednio
wystepowat w naturze, oraz wynalazki staneeg element wyizolowany z ciata
ludzkiego lub w inny sposdb wytworzony sposobenmhiézznym, whcznie

z sekwengj lub czsciowa sekwenci genu, nawet jeeli budowa tego elementu
jest identyczna z budewelementu naturalnego.

Na podstawie art. 932 ust. 1 pkt 3 ustawy p.w.ppudzczalne jest
patentowanie wynalazkéw dotygz/ch ralin lub zwierzt, jezeli mazliwosci
techniczne wynalazku nie ograniczagic do okrdlonej odmiany rélin lub
zwierzt. Podkréli¢ nalezry, ze 6w przepis stanowi watiek od wyraonej w art.
29 ust. 1 pkt 2 ustawy zasady, riie udziela & patentdw na nowe odmiany
roslin lub rasy zwierat.

Jak zauwaaja E. Nowinska, U. Promiska i M. Du Valt™, w odniesieniu
do wynalazkow biotechnologicznych ich specyfikagpawia s¢ w dwoch
aspektach. Po pierwszeisty zwiazek przedmiotu ochrony z powszechnie
akceptowanymi wartgiami humanistycznymi sprawike w przepisie art.
933 ust. 2 ustawy wprowadzono dodatkowpoza zawagtw art. 29 ust. 1
pkt 1 — podstawodmowy udzielenia patentu; jest to sprzeszmneynalazku

z ,moralndcia publiczry”. Po drugie w art. 933 ust. 2 ustawy rozstrzygmi
najbardziej kontrowersyjne przypadki kwalifikacjpzawiazan z punktu
widzenia ich zgodriei z poradkiem publicznym, dobrymi obyczajami oraz
moralndcia publiczra.

Oznacza to zakaz udzielania patentéw na: sposobgowlania ludzi,
sposoby modyfikacji tesamdci genetycznej linii zarodkowej cztowieka,
stosowanie embrionéw ludzkich do celow przemystdwld handlowych,
sposoby modyfikacji tsamdci genetycznej zwiest, ktore mog
powodowa u nich cierpienia, nie przynagz zadnych istotnych korzgi
medycznych dla cziowieka lub zwierza.

Katalog przedstawionych wgj zakazow nie jest wyczerpgy, a jak
wyjasniono w preambule dyrektywy 98/44/WE, na zasadagblnych
wyrazonych w art. 53 lit. A konwencji monachijskiej, zeem udzielania
patentu ohjte s wszelkie inne sposoby biotechnologiczne, ktoryehcie
godzi w godné¢ czilowieka. Podkrdajac z& znaczenie zasad padku
publicznego i moralniei w dziedzinie biotechnologii, wskazano na potrzeb
jednoznacznego watzenia od patentowania zarébwno Sposobow
klonowania istot ludzkich, jak i ingerencji w ludzkni¢ zarodkowd.

Specyfika wynalazkow biotechnologicznych przejasitarowniez w zakresie
regut dotyczcych ujawnienia wynalazku. Zgodnie z $te art. 63 ust. 2

}03’

193 Nowinska E., Pronfiska U., M. Du Vall, Prawo wlaskoi przemystowej, op. cit.,
s. 55.
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ustawy p.w.p., zakres przedmiotowy patentu ékje zastrzeenia patentowe
zawarte w opisie patentowym, a opis wynalazku umk mog stwzyé do
wyktadni zastrzeen  patentowych. W  przypadku  wynalazkéw
biotechnologicznych ezato nie jest midiwe spetnienie takich wymaga Do
zrealizowania bowiem wynalazku sam opis nie jeststargzajcy, gdy
konieczne jest posiadanie materialu biologiczneftatego przewidziano
mozliwos¢ ztozenia materiatu biologicznego w oklenej kolekcji i powotania
sig¢ w zgtoszeniu na fakt zdeponowania go. Wshmrt. 936 ustawy p.w.p.,
jezeli do urzeczywistnienia wynalazku potrzebne jestycie materiatu
biologicznego, ktéry nie jest powszechnie dpay ani nie mee by
przedstawiony w opisie patentowym w taki sposoby amazliwi¢ znawcy
zastosowanie wynalazku, ujawnienie gozm@olegéd na powotaniu & na
dokonane najpdiiej w dacie zgloszenia zdeponowanie tego materiatu
w kolekcji uznanej na podstawie umowy egizynarodowef® lub w kolekgji
krajowej wskazanej przez prezesa ¢diz Patentowego w drodze obwieszczenia
w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski (us).
O nadaniu statusu kolekcji krajowej, o ktdrej mowaust. 1, prezes Ugdu
Patentowego obwieszcza po uzyskaniu, na wniosekezasowanej instytucji,
pozytywnego stanowiska ministra wtawvego ze wzgldu na przedmiot
deponowanych materiatéw biologicznych (ust. 2).

Zasady dokonywania depozytu regal@rt. 936 ust. 3 i nast., wskazcjna
warunki udosipnienia go osobie trzeciej oraz dokonania owegoondp,
jezeli dotychczasowy przestat bgostpny.

Specyfika ochrony wynalazkéw biotechnologicznyatzepawia st réwniez

w odniesieniu do zakresu prawa z patentu.zO#o art. 935 ustawy p.w.p.
ustalone zostaty granice dozwolonej reprodukcji ematu biologicznego
nastpujaco:

- patent nie rozaga st na material biologiczny otrzymany przez
jednokrotn, reprodukag materiatu biologicznego wprowadzonego do
obrotu przez uprawnionego z patentu lub za jegodggqgezeli
reprodukcja jest nieodzownym ngsstwem wykorzystywania materiatu
biologicznego (ust. 1) oraz

- o0soba, ktéra nabyta lub w inny sposéb uzyskata pdawnionego
z patentu lub za jego zgmdhroniony patentem materiatstimny, do
wykorzystania w dziatalri@i rolniczej, upowaniona jest do jego
wykorzystywania dla wielokrotnej reprodukcji w raoha wlkasnego
gospodarstwa rolnego, z uwgdhieniem takich samych ogranidzéakie
sa przewidziane dla korzystania, bez zgody hodowcymateriatu
siewnego odmiany #&tiny chronionej na podstawie przepiséw
0 nasiennictwie (ust. 2).

%4 Chodzi o zawarty w 1977 r. w Budapeszcie Traktamiedzynarodowym uznaniu
depozytéw mikroorganizmow dla celéw pgsbwania patentowego, zat. Dz. U. z 1993
r. nr 110, poz. 528, ktérego Polska jest siron
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Przepis ust. 2 art. 935 ustawy p.w.p. stosugeosipowiednio do inwentarza
hodowlanego lub innego zwiexzgo materiatu zarodowego (ust. 3).

2.6. Wynalazki realizowane komputerowo

W pierwszej cgsci niniejszej pracy opisano zagadnienia dojgez statusu

I zasad ochrony programu komputerowego. Program pkoenowy to
szczegblny (cgciowo odebnie uregulowany) typ utworéw (chronionych
w zasadzie jak utwory literackie). Ochrona obejmugzelkie formy wyraenia
programu, ale nie idee i zasadyaee u jego podstaw, co jest istptoechy
odr&niajaca ochrore prawnoautorsk od ochrony patentowej. Prawo autorskie
chroni wszystkie formy wytgenia programu komputerowego (kabdtowy,
kod wynikowy), natomiast ochramie & objcte idee i zasadyclace podstaw
jakiegokolwiek elementu programu. Poza zakresemomghprawnoautorskiej
pozostaj te aspekty oprogramowania, w ktérych z reguly warak jego
wartas¢, a mianowicie aspekty funkcjonalneyytkowe, dzéki ktérym program,
wykonujac okrelone funkcje, zapewnia eagjniecie pazadanych skutkow
technicznych. Ta wkmie kwestia przegizita o podgciu prac nad projektem
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w spramdelngci patentowej
wynalazkéw realizowanych za pomokomputera. Wedtug definicji zawartej
w projekcie, okrélenie to oznacza wynalazki, ktorych wykonanie zdita
uzycie komputera, sieci komputerowej lub innegoadezenia nadagego st do
oprogramowania, ktore w &@ wcale nie musg odnost sig do programow
komputerowych. Przykladem m® by wynalazek uktadu ABS®
W uproszczeniu polega on na umieszczeniu w uktadaémulcowym
samochodu elementu, ktory w specyficzny sposéb iatlge na hamulec,
dzigki czemu nie dochodzi do glzgu. Wynalazek m#zna zrealizowé przy
zastosowaniu uktadu hydraulicznego lub elektrycenegmae on take by
elementem programowym w ramach komputera poktadowsgmochodu.
Bedzie to ten sam wynalazek. Zatem ogolniej zelieuzyskamy patent na
urzadzenie scharakteryzowane wykonywaniem specyfichmekcji, to moe
okaza& sie, ze uradzeniem takim mize by odpowiednio zaprogramowany
komputer. Co wicej — pisze Marek Lazewski — nie ma normatywnyctispaw
do badania, ktére implementacje — programowe, nréchae czy inne $
korzystniejsze z praktycznego punktu widzenia. M@ wic zadnych
przeszkdd do udzielenia patentu,zgk implementacja programowa jest
najkorzystniejsza z praktycznego punktu widz8fia

Na podstawie projektowanej dyrektywy ngava cztonkowskie zostan
zobowhzane do zapewnieniaze wynalazki zwizane 2z programami
komputerowymi kda uznawane za iace w sferze techniki. Ponadto projekt

195} azewski M., W obronie prawa patentowego, [w:] ,Rzecmmita” z 2005 r. nr 113.
106 |a;
Ibidem.
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przewiduje obowizek pastw w zakresie zapewnienia, by wynalazek
urzeczywistniany przyiyciu komputera podlegat opatentowaniuzgje nadaje
sie¢ do przemystowego stosowania, jest nowy i posiaozio;n wynalazczy.
Podkréli¢ nalezy, ze przestanka poziomu wynalazczego rozumiana jesinw
wypadku jako wymaganie, aby wynalazek urzeczywasini przy wyciu
komputera wniost wkiad techniczny.

Projekt dyrektywy oparty jest na zaémiu, ze wstpnym warunkiem uznania
jakiegokolwiek rozwizania z omawianej dziedziny za wynalazek nagasic
do opatentowania jest wymaganeelay wnosit on wklad techniczny. W ten
sposOb odzwierciedlone jest zzdmie, ze rozwhzanie zawierajce program
komputerowy, ktore wnosi wktad techniczny niewynpiky w sposéb
oczywisty ze stanu techniki, jest czynwiecej niz tylko programem ,jako
takim” w rozumieniu art. 52 ust. 2 i 3 konwencji nazhijskiej, a zatem nie
podlegd@ opatentowaniu. Natomiast wykluczone jest udzielgatentu na takie
wytwory intelektualne, ktérych innowacyjne elemenppzbawione charakteru
technicznego, nie wnoszwktadu do stanu techniki. Dyrektywa niedzie
dopuszczéa patentowania programu komputerowego ,samego wesplpiod
ktérym to okréleniem rozumie si program pozostagy w izolacji od maszyny,
w ktorej mae by wykonywany. Wykluczonadulzie — podobnie jak obecnie —
mozliwo$¢ uzyskania patentu na algorytm matematyczny czystkokcje
logiczne, jeeli sa one zdefiniowane w sposdb nieawj odniesienia do
srodowiska fizycznegtd'.

Ponadto projektowana dyrektywa oiee formg, w ktérej mog by¢
formutowane zastrzenia patentowe dla omawianej grupy wynalazkéw.
Zgodnie z rozrénieniem zastrzeen w kategorii produktu i sposobu, art. 5
projektu przewiduje,z wynalazki realizowane za pompkomputera mogbyé
zastrzegane jako produkt, to jest jako oprogram@w&omputer, sié
komputerowa lub inne uwgdzenie, albo jako proces urzeczywistniany przy
uzyciu oprogramowanego komputera, sieci komputeroviep innego
urzadzenia, poprzez wykonywanie programu.

Projektowana dyrektywa jest przedmiotem wielu rz&sen i watpliwosci.
Gtéwnie dotycz one tego,ze w istocie w proponowanej wersji dyrektywa
usankcjonuje mdiwos¢ patentowania programow komputerowych jako takich.
Nasze prawo wiasigoi przemystowe] nie zezwala na to, ima jednak
patentowa rozwiazania techniczne zyte w programie komputerowym. Na
patentowanie programow komputerowych nie zezwalkzetakonwencja
monachijska. Mimo to Europejski Urd Patentowy udzielit do tej pory ponad
trzydziesci tysiecy patentdbw na programy komputerowe przede wsaystki
firmom amerykaskim.

Znawcy tematu zwracajuwag: na to,ze jeden program komputerowy neo
zawierg& wiele rozwazan technicznych, z ktérych kde mae by zgtoszone
do opatentowania. Aleaden informatyk nie analizuje tego oddzielnie, aylk

197 prawo whasngci przemystowej, op. cit., s. 66.
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dokonuje zgtoszenia jako caw. Patenty udziela si na rozwazania
techniczne, a programy komputerowe do nich nieznatezeba zatem technik
Jakos dokleik” i tak sie whasnie robi w praktyce. W Polsce, podobnie jak
w wielu innych krajach europejskich, rozwania techniczne nalge do sfery
wiasndci przemystowej, dlategoaschronione patentami. Natomiast programy
komputerowe nale do sfery wlasngi intelektualnej i chronioneasprawem
autorskim.

Sadzg, ze watpliwosci | zastrzeenia wyraane wobec projektowanej dyrektywy
maja swoje zrédlo w braku pozytywnej definicji wynalazku. Negaha
definicja mowi, ze ,wynalazkiem nie jest...” i w wyliczance, ktératpm
nastpuje, wymienia programy komputerowe. QHee je jako wytwor
matematycznego wysitku intelektualnego, organigacjinformatyke, bez
wskazywania ha technjk Trzeba bowiem odwdia¢é komputer, ktéry jest
urzadzeniem technicznym, od sposobu realizacji za jegommoa tzw.
algorytmdw, ktére nale do sfery matematyki, a nie techniki.

Przeciwnicy dyrektywy twierdg ze powstata ona na zapotrzebowanieydh
amerykaskich koncernow informatycznych, a jej prasie doprowadzi do
likwidacji matych i srednich przedsbiorstw informatycznych z powodu
powaznego wzrostu kosztéw, a tak uzalenienia tych firm od monopolistow
brarzy informatycznej (cross-licensing lub odmowa udaiéh patentéw
niepokornym firmom). Obawy teaszeczywicie realne, ch©z drugiej strony
mozna podé przyktady przedsbiorstw posiadajcych patenty, ktére
udostpniaja je nieodptatnie. Tak wkaie zrobit niedawno IBM przy swoich
software’owych patentach, bo to gwarantuje gmsa zatem jest on kreatorem
tego posipu. Generalnie przysz6é pozostaje niewiadogn Bo jeili jakis
niewielki patent znajdzie siw czyimé softwarze, to nal@toby oszacow@ czy
ten software sam z siebie od razu padje, bo oferujcy bedzie chciat
przerzucé na kogdé koszty.Nie wiemy przecig, w jakim potprodukcie lub
gotowych produktach mogtobyesto znalé¢. Dlatego szacunkiastrudne,
a co wegcej, nie zostaly one przedstawione przez twoércowjeptowane]

dyrektywy.

2.7. Pogcie patentu — jego tré¢ i zakres

Wynalazek, jako dobro niematerialne, jest przedemoochrony patentowej.
Patent jest prawem podmiotowym o charakterzeaeeytym, ograniczonym
czasowo, przedmiotowo i terytorialnie oraz udzigtarprzez odpowiedni organ
po spetnieniu prawnie przewidzianych wymogow. Zapewon prawo do
wytacznaici (monopol) korzystania przez uprawnionego na damgrytorium
Z rozwhzania lzdacego przedmiotem wynalazku.

Wytacznai¢ ta dotyczy wszystkich form korzystania z wynalazaréwno
w celach zarobkowych, jak i zawodowych. Igtohonopolu patentowego jest
mozliwo§¢é zakazania przez wdeiciela patentu korzystania z chronionego
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wynalazku przez inne osoby. Wyrd¢ mazna dwie grupy zakazow
w zaleznadsci od tego, czy wynalazek dotyczy produktu, czy $posobu jego
wytwarzania. | tak, w przypadku produktu zakaz dayy wytwarzania,
uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub inpweania dla tych
celéw produktu bdacego przedmiotem wynalazku. Natomiast w przypadku
sposobu wytwarzania zakazane jest: stosowanie Bpostedacego
przedmiotem wynalazku, jak #e uzywanie, oferowanie, wprowadzanie do
obrotu lub importowanie dla tych celow produktéwzgtnanych bezpwmednio
takim sposobem. Korzystanie z wynalazku przez {mneuprawniony) osoby,
mozliwe jest wyhcznie za zgogluprawnionego.

Czas trwania patentu wynosi dwadzie lat od daty dokonania zgtoszenia
wynalazku w Urzdzie Patentowym (art. 63 ust. 3 ustawy p.w.p.).

Zakres przedmiotowy patentu, czyli to, co podlegdnronie patentem,
okreslaja  zastrzeenia patentowe efe w publikowanym dokumencie
patentowym (art. 63 ust. 2 ustawy p.w.p.). Opis algku i rysunki mog
stuzy¢ do wyktadni zastrzeen patentowych. Podkéec nalezy, ze w przepisach
tych chodzi o opis patentowy, opublikowany przezzgdr Patentowy po
udzieleniu patentu, dolacy czscia dokumentu stwierdzggego udzielenie
patentu (art. 54 ustawy p.w.p.).

Zagadnienie wykladni zastras patentowych wize sk ze stosowaniem tzw.
teorii ekwiwalentéw, wykorzystywanej w procesachharuszenie patentft
Teoria ta opiera si na zalgeniu, i dwa s$rodki techniczne & sobie
réwnowane, gdy stdac oshganiu tego samego celu, spetaitg same funkcje
techniczne, prowadez do uzyskania tego samego rezultatu techniczneio.
uznania za réwnowae poréwnywalnesrodki techniczne powinny spettia
oznaczone warunki. Tsamy musi b§ ostateczny cel w postaci tego samego
rozwigzania technicznego. Zasadniczo zhe musz by¢ funkcje badanych
srodkdow technicznych w konté&ie caldci rozwiazania oraz efekty
zastosowanigrodkéw technicznych kwalifikowanych jako réwnosme'

Rozwaajac problematyk patentu wspomnée nalezy o tzw. wspdlnéci
prawa do uzyskania patentu. Wspélhta mae wynika z faktu,ze wynalazek
zostat dokonany przez dwie lubawej oséb i w zwizku z tym, na podstawie
art. 11 ust. 2 ustawy p.w.p., wspottworcom przysjagprawo do uzyskania
patentu wspdlnie. Prawo do uzyskania patentu prgyge te wspolnie
pracodawcom, jeli wynalazek zostat dokonany w wyniku wykonywania
obowiagzkdéw ze stosunku pracy przez wspoéttwércdéw zatruaygb u r@énych
pracodawcow (art. 11 ust. 3 ustawy p.w.p.). Padikrevarto,ze pewne kwestie
dotyczice wykonywania wspoélnego prawa do uzyskania patedbchodzenia
roszczé z tytulu jego naruszeniaa sunormowane w drodze odestania do
przepiséw regulacych wspolinéé patentu (art. 72 ust. 4 p.w.p. stanowg,

1% Traple E., Naruszenie patentu a teoria ekwiwalentfv:] Ksiega pamitkowa
z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Pol¥¢arszawa 2001, s. 99 i nast.
199 Nowinska E., Prontiska U., M. Du Vall, Prawo wiaskai..., op. cit., s. 39.
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przepisy ust. 1-3 stosujeesodpowiednio do wspoldei prawa do uzyskania
patentu).

WspoInag¢ patentu w wymiarze ustawowym oznacze,wspotuprawniony
moze bez zgody pozostatych wspotuprawnionych korzygtavynalazku we
wiasnym zakresie oraz dochoélzioszczé z powodu naruszenia patentu.
W przypadku uzyskania kor&gsi z wynalazku przez jednego ze
wspoétuprawnionych kaly z pozostatych wspétuprawnionych ma prawo, o ile
umowa nie stanowi odmiennie, do odpowiednigjsczz jednej czwartej tych
korzysci po potaceniu naktadéw, stosownie do swojego udzialu w a0
uzyskania patentu.

W sprawach nieuregulowanych w art. 72 ust. 1-awgtp.w.p. stosuje si
odpowiednio, o ile umowa o wspokw patentu nie stanowi inaczej, przepisy
kodeksu cywilnego o wspoiwtasim w czsciach utamkowych. Przede
wszystkim chodzi o art. 196 i nast. kodeksu cywgme Oznacza to
obowigzywanie domniemania réwaci udziatow. Kademu

z wspotuprawnionych przystuguje udziat we wspolnypatencie, oznaczony
utamkiem, okrélajacy zakres jego uprawnie Domniemanie rowrii
udziatbw ma zastosowanie woéwczas, gdy wspotuprawnagmiennie nie
okresla wielkosci udziatow. Jest to domniemanie wzruszalne, kidreazie
sporu mae zostéa obalone przez afl w procesie wszetym wskutek
powddztwa o okrédenie wielkaci udziatow.

Przepisy kodeksu cywilnego majowniez zastosowanie w przypadku umowy
0 wspolndci. | tak na podstawie art. 198 k.c.zKg z uczestnikbw wspolisoi
patentu mee rozporadza swoim udziatem i to bez zgody pozostatych
uprawnionych. Ponadto, zgodnie =z étie@ art. 210 k.c.,, kady ze
wspotuprawnionych mae zada¢ zniesienia wspolnei; uprawnienie to mae
by¢ wytaczone przez czynié prawry na czas nie diszy ni lat pi¢; jednake

w ostatnim roku przed uptywem zastraaego terminu dopuszczalne jest jego
przedhzenie na dalsze @i lat; przedidenie mana ponowd. Wreszcie na
podstawie art. 199 k.c., rozpadzenie patentem (zbycie, udzielenie licencji)
wymaga zgody wszystkich wspotuprawnionych; w  brakagody
wspoétuprawnieni, ktérych udziaty wynaszo najmniej polow, mog zada
rozstrzygnecia przez sd, ktory orzeka uwzgbniajac przede wszystkim cel
zamierzonej czynrigi oraz interesy wszystkich wspotuprawnionych.

2.7.1. Posgpowanie w sprawie uzyskania patentu

Pierwsz faz; postpowania w sprawie uzyskania patentu stanowi zgtosze
wynalazku. Zgodnie z téeig art. 31 ust. 1 ustawy p.w.p. powinno ono
obejmowd:
a) podanie zawierage €O najmniej oznaczenie zgtaszago,
okreslenie przedmiotu zgtoszenia oraz wniosek o udzielen
patentu lub patentu dodatkowego,
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b) opis wynalazku ujawniagy jego istot,

c) zastrzeenia lub zastrzeenia patentowe,

d) skrot opisu.
Zgtoszenie powinno tak zawiera rysunki, jeeli s3 one niezhdne do
zrozumienia wynalazku (art. 31 ust. 2 ustawy p.w.p.
Podstaw uznania zgloszenia za dokonane jest wniesienieenpisgo
zgloszenia, ktére obejmuje co najmniej podanie ogEs wynalazku
| zastrzeéenie lub zastrzeenia patentowe. deli Urzad Patentowy stwierdzie
zgtoszenie nie zawiera tych ¢8zi, wyznacza zgtaszgjemu, pod rygorem
umorzenia pogpowania, termin do uzupelnienia zgloszenia, a z& da
dokonania zgloszenia uwea sk dat wplywu ostatniego brakagego
dokumentu (art. 31 ust. 3 i 4 ustawy p.w.p.). Pasohregulowanie dotyczy
brakupcych rysunkow, jeeli zgtaszajcy sk na nie powotuje.
W przypadku gdy zgtaszgjy nie jest tworg wynalazku, powinien w podaniu
wskaza twore; i podstaw swojego prawa do uzyskania patentu. Podstaw
moze by nabycie tego prawa przez pracodawlab zamawiajcego na
podstawie umowy przenagzj prawo do patentu.
Je&li chodzi o postpowanie w sprawie uzyskania patentu, to warto wspein
0 zasadzie jednolifgi wynalazku. Oznacza onge wprawdzie zgtoszenie m®
obejmowa& wiecej niz jeden wynalazek, jednak jest to dopuszczalne tylko
wowczas, gdy wynalazki teasz sola policzone w taki sposélye stanowd
wyraznie jeden pomyst wynalazczy (art. 34 ustawy p.w.p.)
Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia matezgtaszajcy maze
wprowadzé uzupetnienia i poprawki do zgtoszenia, ktére nigggwykracza
poza to, co zostato ujawnione jako przedmiot razemia w opisie wynalazku
w dniu dokonania zgloszenia. Jedmakzmiana zastrzen patentowych
W SposOb rozszerzgjy pierwotny zakregsadanej ochrony mie by dokonana
tylko do czasu ogiloszenia o zgloszeniu i przy za@mwu ograniczenia,
o ktérym mowa wyej (art. 37 ustawy p.w.p.).
Kolejna faza pospowania w sprawie uzyskania patentu, to czgono
podejmowane przez Wd Patentowy w toku rozpatrywania zgtoszenia
wynalazku. Czynnii te reguluje ustawa w art. 41-55. Do czyémiotych
naleza:

1) ogtoszenie o zgtoszeniu wynalazku, ktére jest dgi@me przez Urd
Patentowy niezwiocznie po uptywie osiemnastu m®@siod daty
pierwszéstwa do uzyskania patentu, chyba zglaszajcy w okresie
dwunastu miegty od daty pierwszesstwa ztayt wniosek o dokonanie
ogtoszenia w terminie wcgeiejszym; 0 zgtoszeniu nie ogtasza, Si
jezeli dotyczy wynalazku tajnego, o ktérym mowa w &:62 ustawy
p.w.p. oraz w przypadku, gdy przed terminem oglogzenydana
zostatla decyzja ostateczna o umorzeniugpostania albo o odmowie
udzielenia patentu (art. 43 ustawy p.w.p.),

2) sporadzenie sprawozdania o stanie techniki, obejorgo wykaz
publikacji, ktére lkda brane pod uwag przy ocenie zgloszonego
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wynalazku; Urad Patentowy spoariza sprawozdanie dla i@dego
zgtoszenia wynalazku podlegaggo ogtoszeniu i przekazuje
niezwtocznie zglaszagemu (art. 47 ustawy p.w.p.),

3) jezeli Urzad Patentowy stwierdzi brak ustawowych warunkow
wymaganych do uzyskania patentu, wydaje decyzj odmowie
udzielenia patentu, z tym jednake przed jej wydaniem wyznacza
zgtaszajcemu termin do zagia stanowiska co do zebranych dowoddéw
i materiatbw mogcych swiadczy o istnieniu przeszkod do uzyskania
patentu (art. 49 ustawy p.w.p.); decyzja o odmowdeielenia patentu
moze by wydana przed ogloszeniem o zgtoszeniu (art. 5hwyst
p.w.p.); w takim przypadku nie dokonuje sigtoszenia,

4) jezeli Urzad Patentowy nie stwierdzi braku ustawowych warunldimw
uzyskania patentu, a uphinjuz okres széiu miestcy od dnia
ogtoszenia o zgtoszeniu, wydaje degymj udzieleniu patentu (art. 52
ust. 1 ustawy p.w.p.),

5) udzielony patent podlega wpisowi do rejestru patwwego (art. 53
ustawy p.w.p.),

6) udzielenie patentu stwierdza ¢siprzez wydanie dokumentu
patentowego; e#cia sktadova tego dokumentu jest opis patentowy
obejmupcy opis wynalazku, zastrzenia patentowe i rysunki; opis
patentowy jest publikowany przez Wdz Patentowy (art. 54 ustawy
p.w.p.).

O zgloszeniu wynalazku ogtaszae siv Biuletynie Urzdu Patentowego.
O udzielonym patencie, a tak o podgtych decyzjach odmawiggych
udzielenia patentu ogtasza sv Wiadomdciach Urzdu Patentowego.
Zaréwno posfpowanie zgltoszeniowe, jak i rejestrowe jest unorioosy
w przepisach ustawy prawo wilasobd przemystowej (art. 235-254). Do
postpowania przed Urglem Patentowym stosuje ¢siprzepisy kodeksu
postpowania administracyjnego (k.p.a.), chyleaustawa stanowi inaczej.
Status strony w pagtowaniu w sprawie uzyskania patentu przystuguje
zgtaszajcemu. Petnomocnikiem strony w sprawachazanych z dokonaniem
i rozpatrywaniem zgtosteoraz utrzymywaniem ochrony wynalazkéw 1ao
by¢ tylko rzecznik patentowy, z wytkiem przypadku, gdy stranjest osoba
fizyczna (art. 236 ust. 1 i 2 ustawy p.w.p.).

Od decyzji i postanowfe Urzedu Patentowego stronie giu wniosek
0 ponowne rozpatrzenie sprawy. Whniosek taki roxpatizba Odwotawcza
Urzedu Patentowego. W wyniku ponownego rozpatrzeniaveprw lzbie
Odwotawczej, Urad Patentowy wydaje decyzjw ktérej utrzymuje w mocy
zaskarong decyzg albo p uchyla w catéci lub w czsci i rozstrzyga co do
istoty sprawy (art. 245 ust. 1 ustawy p.w.p.). Necyzje i postanowienia
Urzedu Patentowego stronie przystuguje skarga do Naegel Sdu
Administracyjnego (art. 248 ust. 1 p.w.p.).

Odrebnego omoéwienia wymaga instytucja sprzeciwu wobeawpmocnej
decyzji Urzdu Patentowego o udzieleniu patentu, uregulowanartw 246
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ustawy prawo wiasrigi przemystowej. Otd uzasadniony sprzeciw me
wnies¢ kazdy, przede wszystkim %zaosoba, ktéra ma w tym interes prawny.
Sprzeciw wni&¢ naley w terminie széciu miestcy od dnia opublikowania
w Wiadomdciach Urzdu Patentowego informacji o udzieleniu patentu.
Podstaw sprzeciwu stanowi okoliczngci, ktére uzasadniajuniewanienie
patentu. O wniesieniu sprzeciwu Wz Patentowy niezwtocznie zawiadamia
uprawnionego, wyznaczg mu termin na ustosunkowanie; slo sprzeciwu
(art. 247 ust. 1 p.w.p.). Z&i uprawniony w odpowiedzi na to zawiadomienie
podniesie zarzutze sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostaje przakeda
rozstrzygneécia w posgpowaniu spornym. W przeciwnym przypadku &tz
Patentowy wydaje decygjuchylapca decyzg o udzieleniu patentu, umarzej
jednoczénie posgpowanie.

Ochrona patentowa jest ptatna. hitZPatentowy pobiera optaty jednorazowe
oraz optaty okresowe stanawe dochdd buiktu pastwa. Optad jednorazow

jest optata za zgtoszenie wynalazku (450 zi), jkdeaa kada strore ponad 20
stron opisu, zastrzen i rysunkéw optata wynosi 25 zi. Optaty okresowe
pobierane $za ochronr, przy czym caty dwudziestoletni okres trwania paie
podzielony jest na osiem okreséw ochrony (pierwgagimuje 1, 2, 3, 4 i 5 rok,
drugi — 6, 7 i 8 rok, nagbne — dwa kolejne lata). Optata za poszczegodlne
okresy jest zrinicowana. | tak, za pierwszy okres ochrony wynds 3}, za
0smy okres — 2 300 zt.

W celu dokonywania wpiséw o udzielonych patentdadtzad Patentowy
prowadzi rejestr patentowy. Rejestr jest jawny,egoj znaczenie wie Sk

z domniemaniemze wpisy w rejestrzeasprawdziwe ize kademu jest znana
ich tres¢ (art. 228 ust. 4 ustawy p.w.p.). Zasady, warunkib dokonywania
wpisOw oraz przegbania rejestru okéa rozporadzenie prezesa Rady
Ministréw z 6 czerwca 2002 r. w sprawie rejestradevpadzonych przez Usd
Patentowy Rzeczypospolitej Polski&j

Z wpisem do rejestru patentowego adi sig donioste skutki prawne.
W szczegllnéci przeniesienie patentu staje skuteczne wobec 0sdb trzecich
z chwila wpisu tego przeniesienia do rejestru (art. 67 8stistawy p.w.p.),
aroszczé z powodu naruszenia patentu zeo dochodzi na rowni

Z uprawnionym z patentu tylko uprawniony z licenejjtacznej wpisanej do
rejestru (art. 76 ust. 6 ustawy p.w.p.).

19Dz, U. nr 80, poz. 723.
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Schemat uzyskania patentu
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Zrodio: Wihasnosé przemystowa w dziatalndci gospodarczej. Przewodnik
dla matych isrednich przedskbiorstw, Warszawa 2003, s. 11.
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2.7.2. Ograniczenia patentu

Poza czasowym i terytorialnym zegiem, patent podlega innym jeszcze
ograniczeniom, ktére wynikajz tzw. wyczerpania patentu, dopuszczenia przez
prawo dziata niepowodujcych naruszenia patentu, zakazu rgd@ania
patentu i meliwosci wprowadzenia przymusu udephienia wynalazku —
licencji przymusowej, potrzeby uznania praw podiiat ktére juz wczeniej
korzystaly z wynalazku phiej opatentowanego na rzecz innego podmiotu
(korzystania z chwili stanowtej 0 pierwszastwie).

Konstrukcja wyczerpania prawa jest jednym z najbiaj interesujcych
zagadnié w prawie witasnfci intelektualnej i przemystowej. Obok kwestii
wytacznie prawnych, istotne znaczenie majréwniez konsekwencje
ekonomiczne zwazane z zastosowaniem tej konstrukgciji.

Zagadnienia dotyezre wyczerpania prawaa stradycyjnie przedstawiane
w odniesieniu  do  poszczegl6lnych praw  wigsno intelektualnej
i przemystowej, w szczegOlléa: prawa patentowego, prawa znakow
towarowych lub prawa autorskiego. Innym sposobernsampa konstrukcji
wyczerpania prawa jest oldtenie zasigu wyczerpania prawa w skali
miedzynarodowej, krajowej lub regionalnej.

Okreslajac istot wyczerpania prawa moa réwnie postugiwa sic metod,
prawnoporéwnawcgoraz badarozwoj orzecznictwasslowego, zwlaszcza ga
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliggd. Mozna take analizowa skutki
wyczerpania na przykladzie poszczegélnych hranp. farmaceutycznej,
kosmetycznej itp.

Istota konstrukcji wyczerpania prawa wysa st w tym, ze pomimo
powstania wydczndci na rzecz uprawnionego z patentu, praw z rejgstra
znaku towarowego Ilub utworu dalszy obrét smgami materialnymi
(wyrobami, towarami, egzemplarzami) wytworzonymi divey wynalazku,
opatrzonymi znakami towarowymi lub zawieygymi chronione utwory jest
swobodny, jeeli nasniki materialne zostaty wprowadzone do obrotu za
zezwoleniem podmiotu uprawnionego. Wprowadzenie otbootu nasipuje
najczsciej poprzez odptatne Iub nieodptatne przeniesienigasndaci
materialnego przedmiotu (wyrobu wytworzonego wedignalazku, towaru
opatrzonego znakiem towarowym, egzemplarza dzigRjwnoznaczne ze
zgody uprawnionego jest wprowadzenie do obrotu wyrobzepr osoby
wywodzce prawa od uprawnionego na podstawie licencji 2abwolenia na
wprowadzanie do obrotu wyrobdow (przez autoryzowansgrzedawg lub
dystrybutora). Za pomactej konstrukcji uznaje siwiec, ze wylczne prawa
wlasnaci intelektualnej w zakresie decydowania o dalszywbrocie
konkretnymi  przedmiotami materialnymi, ktére inkorpja chronione
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wynalazki, znaki towarowe lub utwory, ulegly ,wyepaniu”, czyli wygasty*™

Whytacznag¢ wynikajaca z praw wilasni intelektualnej i przemystowej
istnieje do momentu wyczerpania obok upradnizeczowych tych osob, ktore
legalnie nabyly przedmioty wytworzone wediug wyrdla lub opatrzone
znakiem towarowym. Z chwglwyczerpania prawa uprawniony nie ma kontroli
nad gospodarczym obrotem materiaimostaci wyrobu, towaru czy utworu
przez osoby, ktéreagego wiacicielem. Dotyczy to oséb, ktére nabyty wyrdb
od uprawnionego oraz ich negtow prawnych. Konstrukcja wyczerpania
prawa wyznacza WC W pewien sposob zakres wytnaici korzystania z praw
wiasnagci przemystowej. Zakres dozwolonego korzystaniat je®wiem
zasadniczo wyznaczany przez przestanki déjgce naruszenie prawa
wytacznego. Dlatego z chwilwprowadzenia do obrotu za zgogdprawnionego
wyczerpuj Sie jego prawa wyczne do dysponowania konkretnym wyrobem
i zostaje wydczona maliwosé¢ dysponowania materialnym grokien2

Wyczerpanie prawa moa rozpatrywé& w ptaszczynie migdzynarodowej,
regionalnej i krajowej. Przyktadem regionalnego wempania prawa jest
koncepcja wspoélnotowego wyczerpania (Community egtan) praw
wlasndci intelektualnej’® ktéra swoim zasgiem terytorialnym obejmuje
panstwa czionkowskie Europejskiego Obszaru Gospodgocz®V praktyce
oznacza to,ze w przypadku wprowadzenia do obrotu (np. sprzgda
opatentowanych wyrobéw we Francji, uprawniony zepai nie moze
sprzeciw€ si¢ dalszej dystrybucji tych wyrobow zaréwno we Frangk
i w jakimkolwiek innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczeg@ Ni
dochodzi jednak do wyczerpania,sljewprowadzenie do obrotu wyrobu
nasgpito poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zgodnie z trécia art. 70 ustawy p.w.p. patent nie raga s¢ na dziatania
dotycace wyrobu wedlug wynalazku lub wytworzonego sposobgediug
wynalazku, polegafe w szczegolrigi na oferowaniu go do sprzegalub
dalszym wprowadzaniu do obrotu, z¢d wyréb ten zostat uprzednio
wprowadzony do obrotu na obszarze RzeczypospolRejskiej przez
uprawnionego lub za jego zgp(lst. 1 art. 70). Nie stanowi rOwgiearuszenia

1 pjerwsza sprawa 0 wyczerpanie prawa do patent fogpatrywana ponad sto lat
temu przez &d w Stanach Zjednoczonych - sprawa Adams v. BuBde U.S. 453
(17 wall) (1873). W tym samym czasiedy belgijskie rozpoznawaty tak spraw
migdzynarodowego wyczerpania (Chassepot) (1871) Pssiselge 208.

112 yzasadnienia dla konstrukcji wyczerpania poszulgigew teorii skonsumowania
z chwily wprowadzenia do obrotu #wka materialnego korZgi materialnych
zwiazanych z obrotem. W niemieckiej nauce prawa powastabria zwizku form
korzystania. Por. J. J. Kohler, Handbuch des Daetsdatentrechts, Mannheim 1902,
S. 425 457.

113 przyktadowo art. 4 lit. C dyrektywy 91/250/EWG choonie prawnej programoéw
komputerowych (Dz. Urz. UE, L 122 z 17 maja 199t art. 5 lit. C dyrektywy
96/9/EC z 11 marca 1996 r. o ochronie prawnej mgych (Dz. Urz. UE, L 77 z 27
marca 1996 r.).
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patentu import na terytorium Rzeczypospolitej Pigjsloraz inne dziatania,
o ktérych mowa w ust. 1, dotygze wyrobu wprowadzonego uprzednio do
obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospdgo przez
uprawnionego lub za jego zgplst. 2 art. 70).

Ustawa prawo wiasnioi przemystowej ogranicza prawo z patentu na rzecz
tzw. wywaczy — uprzedniego i pdiejszego. Otdw mysl art. 71 ust. 1 ustawy,
korzystajicy w dobrej wierze z wynalazku na obszarze naskegja, w chwili
stanowicej 0 pierwszastwie do uzyskania patentu, @ z niego nadal
bezpfatnie korzystaw swoim przedsbiorstwie w zakresie, w jakim korzystat
dotychczas. Prawo to przystuguje rownieemu, kto w tej samej chwili
przygotowat ju wszystkie istotne uszlzenia potrzebne do korzystania
z wynalazkd™.

Prawa te podlegajna wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru
patentowego i magprzejé na inm, osolg tylko tacznie z przedsbiorstwent™
(ust. 2 art. 71 ustawy p.w.p.).

Prawa uywacza paniejszego uregulowanea sv art. 75 ustawy p.w.p.
Prawa te przystugajw sytuacji, w ktorej doszio do przeniesienia paiema
podstawie art. 74 ustawy, w zwku z uzyskaniem go przez ogob
nieuprawnion. W takiej sytuacji osoba, ktéra w dobrej wierzeyskata albo
nabyla patent, przeniesiony ngstie na rzecz osoby uprawnionej, albo
uzyskata w dobrej wierze licergja korzystata z wynalazku co najmniej przez
rok przed wszaegiem posipowania o przeniesienie patentu lub w tym okresie
przygotowata wszystkie istotne ddzenia potrzebne do korzystania
zwynalazku, mge z tego wynalazku nadal Kkorzystaw swoim
przedstbiorstwie, w zakresie, w jakim z niego korzystatachwili wszczcia
tego postpowania, z zastrzeniem jednak obowzku uiszczania
uprawnionemu ustalonego wynagrodzenia.

Rowniez to prawo do korzystania z wynalazku podlega, naosek
zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowellmze ono zosta
przeniesione na imrosoly tylko tacznie z przedsbiorstwent®.

Przepis art. 68 ust. 1 ustawy p.w.p. stangi,uprawniony z patentu lub
zlicencji nie mae nadaywaé swojego prawa, W szczegékud przez
uniemaliwienie korzystania z wynalazku przez osdibzech, jezeli jest ono
konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku, a zwlasgdy wymaga tego interes
publiczny, a wyréb jest daginy spoteczéstwu w niedostatecznej doi lub
jakaosci albo po nadmiernie wysokich cenach.

Zakaz, o ktorym mowa, ma na celu przeciwdziatlaniegatywnym
zjawiskom blokady patentowej. Oktenie ,w szczegOllnéei” zaledwie
w sposoéb przyktadowy wskazuje na iiwe sytuacje nadiywania monopolu

114 Nowinska E., Prontiska U., M. Du Vall, Prawo wiasKd..., op. cit., s. 44.
115 Kwesti te reguluje ust. 2 art. 71 ustawy prawo wiasn@rzemystowe;.
118 pogcie przedsibiorstwa naley rozumie zgodnie z trécia art. 551 k.c.
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patentowego. Ocena takich przypadkéw powinna¢ bgokonywana
z uwzgkdnieniem przestanek wskazanych w art. 5 k.c., tiwzgkdnieniem
spoteczno—gospodarczego przeznaczenia prawa i zasagpokycia
spotecznego.

W przepisie art. 68 ust. 2 ustawy wyoaa zostata reguta wskazog, ze nie
uwaza Sk za naduycie patentu unieniiwiania korzystania z wynalazku przez
osoby trzecie w okresie trzech lat od dnia jegoeldaia. W tym okresie nie
mozna skutecznie podndsiprzeciwko uprawnionemu zarzutu hagcia
patentu, a w rezultacie wygi¢ z zadaniem udzielenia licencji przymusowej na
podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy p.w.p. W atierdzenia przez Usd
Patentowy czy patent nie jest nagwany, przyznano temu organowi prawo
zadania od uprawnionego wszelkich w§jgéen dotycacych zakresu
korzystania z wynalazku.

Przedstawione wagj przepisy ust. 1 i 2 art. 68 nie narugzpjzepisow
0 przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym, chiod przepisy ustawy
z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i kansatow"’.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy p.w.p. nieugza s} patentu przez
korzystanie z wynalazku dotygzego srodkow komunikacji i ich ogci lub
urzadzen, ktére znajduyj sic na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasowo,
atake przedmiotow, ktore znajdujsic na tym obszarze w komunikacji
tranzytowej.

Dozwolone jest tate korzystanie z wynalazku dla celéw poznawczych.
Otz z tresci art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy p.w.p. wynike&e nie narusza @i
patentu, nie tylko stosag wynalazek dla celéw badawczych, ale réunie
doswiadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizp alduczania.

Wedtug art. 69 ust. 1 pkt 4 ustawy p.w.p. nie std@nearuszenia patentu
korzystanie z wynalazku, w nieginym zakresie, dla wykonania czyson
jakie na podstawie przepisow prawiang/magane dla uzyskania rejestracjib
zezwolenia, stanowtych warunek dopuszczenia do obrotu niektorych
wytworow ze wzgidu na ich przeznaczenie, w szczegdhiiosrodkdw
farmaceutycznych. Regulacja ta ma zastosowanieaszeta w dziedzinie
srodkow farmaceutycznych, ze wzdl na obowizujace w tym zakresie
surowe wymagania zwzane z uzyskaniem pozwolenia na dopuszczenie leku
do obrotu. Szczego6towo problematykormuje ustawa z 6 wraeia 2001 r. —
prawo farmaceutyczn€. Zakresem zezwolenia przewidzianego w art. 691ust.
pkt 4 ustawy p.w.p. jest olip korzystanie z wynalazku w zakresie i w celu
okreslonym w tym przepisie.

Dla dopetnienia problematyki ograniczenia praw zepal wspomnie
naleey o tzw. licencji przymusowej. Ta forma upaméenia do korzystania
z cudzego opatentowanego wynalazku lkrea jest w art. 82-88 ustawy p.w.p.

117Dz, U. 2 2003 r. nr 86, poz. 804 zzpdzm.
18Dz, U. nr 126, poz. 1381 z pé zm.
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Licencja przymusowa charakteryzuje $ym, ze nie wynika ona z umowy,
lecz jej zrodiem jest decyzja Uedu Patentowego. Me ona by udzielona
w scisle okrglonych przypadkach, ktére wskazane zostaly w a®t. udt.

1 ustawy. Mianowicie j@i:

1) jest to konieczne dla zapob@mia lub usunricia stanu zagrenia
panstwa, w szczegéldoi w dziedzinie obronni, porzdku
publicznego, ochronyzycia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony
srodowiska naturalnego,

2) zostanie stwierdzoneg patent jest nadywany w rozumieniu art. 68,
lub

3) zostanie stwierdzone,ze uprawniony z patentu udzielonego
Z wezéniejszym pierwszgstwem (patentu wczriejszego)
uniemaliwia, nie godac sk na zawarcie umowy licencyjnej,
zaspokojenie  potrzeb  rynku  krajowego przez stos@van
opatentowanego wynalazku (patent zalg, z ktérego korzystanie
wkraczatoby w zakres patentu wémiejszego; w tym przypadku
uprawniony z patentu wcgaiejszego mge zada¢ udzielenia mu
zezwolenia na korzystanie z wynalazkiddrego przedmiotem patentu
zaleznego (licencja wzajemna).

Na podstawie ustawy nowelizogj z 6 czerwca 2002 r. w art. 82 dodano
ust. 6, zgodnie z ktérym przepis ust. 1 pkt 3 gwssk odpowiednio,
w przypadku gdy hodowca nie s@wykonywa prawa do chronionej odmiany
rosliny lub zada od uprawnionego z patentu licencji wzajemnejdkirssli¢
nalezy, ze postanowienie to odzwierciedla, we&@ dotyczcej patentow na
wynalazki biotechnologiczne, system wzajemnych nlgge przymusowych,
okreslony w art. 12 dyrektywy 98/44/WHE.

Przepis art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy p.w.p. odnsde naduycia patentu,
o ktérym mowa w art. 68 p.w.p. Nadmieniang,jige zakaz nadiycia patentu
odnosi st w szczegllnéci do tej postaci nadycia, ktéra polega na
uniemaliwieniu korzystania z wynalazku przez osofvbzech, jezeli jest ono
konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowemdaszcza gdy wymaga
tego interes publiczny, a wyrdb jest dgsty spoteczistwu w niedostatecznej
ilosci lub jakdci albo po nadmiernie wygérowanych cenach. Zcirart. 82 ust.

1 pkt 3 ustawy wprost wynikae przestanki udzielenia licencji przymusowe;j
musz by¢ interpretowane z uwzglnieniem wiénie art. 68.

Warunkiem udzielenia licencji przymusowej w przykado ktérym mowa
w ust. 1 pkt 3 art. 82 ustawy, jest stwierdzenie korzystanie z wynalazku
bedacego przedmiotem patentu zalego, jeeli sa to wynalazki dotyczce tego
samego przedmiotu, wprowadza istotny ppsttechniczny o powaym
znaczeniu gospodarczym.

19Dz, Urz. UE nrL 213 z 30 lipca 1998 r., s. 136h
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Osoba ubiegafa st 0 udzielenie licencji przymusowej musi wykazae
wczesniej juz w dobrej wierze staratacsuzyska licenci (art. 82 ust. 4 ustawy
p.w.p.).

Licencja przymusowa jest niewagizna (art. 83 p.w.p.). Zakres i czas jej
trwania oraz szczegoOtowe warunki jej wykonywaniae$lie w decyzji Urad
Patentowy.

Licencja przymusowa oraz licencja wzajemna podlegag wniosek
zainteresowanego wpisowi do rejestru patentowegb & ustawy p.w.p.).
Licencja przymusowa nme by przeniesiona tylkoatznie z przedsbiorstwem
lub ta jego czscia, w ktorej jest ona wykonywana. Dadiez nalezy, ze licencja
przymusowa dotyea patentu wczaiejszego mge by przeniesiona na ian
osole tylko tacznie z patentem zaleym (art. 85 ustawy p.w.p.).

Osoba korzystaga z wynalazku na podstawie licencji przymusowej
zobowhzana jest ¢ci¢ na rzecz uprawnionego opiaicencyjm (art. 84 ust.
1 ustawy p.w.p.). Wysokoé tej optaty zalena jest od warkei rynkowej
licencji. Natomiast sposob i terminy zaptaty ckaeJrzad Patentowy.

W mysl art. 86 ustawy p.w.p., w szczegolnie uzasadnibngrzypadkach
decyzja o udzieleniu licencji przymusowej, we&d dotyczcej zakresu i czasu
trwania licencji ladz tez wysokaci opfaty licencyjnej, meze by po uptywie
dwoch lat od jej wydania zmieniona na wniosek zggowanego.

O udzieleniu licencji przymusowej, a tak o zmianie decyzji 0 jej
udzieleniu, Urad Patentowy orzeka w pgpbowaniu spornym (art. 255 pkt 6
i 7 ustawy p.w.p:f°.

2.8. Istota i charakter prawny licencji patentowych

Umowy, ktorych przedmiotem jest korzystanie z wwaku chronionego
patentem, okrda sii mianem umow licencyjnych.aSto czynndci prawne,
na podstawie ktérych uprawniony z patentu (licedajeca) udziela innej
osobie (licencjobiorcy) upowaienia do korzystania ze swojego
opatentowanego wynalazku (art. 66 ust. 2 ustawy.ppw To widnie
upowanienie okréla sk jako licencg.

Podkrdli¢ nalery, ze przedmiotem upowaienia mae byt takze wynalazek
zgtoszony do opatentowania, na ktory jeszcze nigelmho patentu, duz tez
wynalazek niezgloszony do opatentowania, stamowi tajemnie
licencjodawcy.

Umowa licencyjna naly do umow nienazwanych, ktérycarédtem jest
zasada swobody umow oklena w art. 3531 k.c. Dodanalery, ze jest to
umowa kreujca szczegolny rodzaj zaufania i wspétdziataniansteoudzieleniu
licencji towarzysz zwykle postanowienia organiage wspoétprag w zakresie

120 7asady i tryb pogpowania spornego uregulowane ® rozporadzeniu Rady
Ministrow z 30 sierpnia 2001 r.: Dz. U. nr 92, p&918.

78



wdrazania produkcji przez licencjobiagc udostpniania poufnych informacji
i doswiadcze technicznych, udzielania pomocy techniczne;j.

Umowa licencyjna jest kwalifikowana jako czystg@rawna rozporglzapca,
gdyz udzielenie licencji prowadzi do obligacyjnego clzenia patentu,
polegajcego na ustanowieniu na rzecz licencjobiorcy uprema
ograniczajcego patent, skutecznego wagm uprawnionego z pateftt
Kwalifikacj¢ t¢ potwierdza postanowienie przepisu art. 78 ustawy.mp,
zgodnie z ktorym w razie pragja patentu obgronego liceng, umowa
licencyjna jest skuteczna wobec r@sly prawnego.

Umowa licencyjna, pod rygorem niemvesci, wymaga zachowania formy
pisemnej (art. 76 ust. 1 ustawy p.w.p.). Do zachowdej formy wystarcza
ztozenie wilasnagcznego podpisu na dokumencie obepoyin treé
oswiadczenia woli. Z éwiadczeniem woli ztibonym w formie pisemnej jest
rownowane cGwiadczenie woli ziéone w postaci elektronicznej opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanymypomocy wanego
kwalifikowanego certyfikatu (art. 78 par. 2 k.c.).

Czas trwania umowy okélja strony umowy. Licencja wygasa najpdej

z chwila wygasnigcia patentu.

Generalnie wyrini¢ mozna nasgpujace rodzaje licenc;ji:
1) licencja niewy4czna,
2) licencja wyhczna,
3) licencja petna,
4) licencja ograniczona,
5) licencja aktywna,
6) sublicencja,
7) licencja otwarta,
8) licencja dorozumiana.

Licencja niewyiczna jest umow w ktdrej nie zastrz@no na rzecz
licencjobiorcy wyhczndici korzystania z wynalazku w okieny sposob.
Udzielenie takiej licencji jedne] osobie nie wykbac maliwosci udzielenia
licencji innym osobom, a tak jednoczesnego korzystania z wynalazku przez
uprawnionego z patentu (art. 76 ust. 4 ustawy p)w.p
Licencja wyhczna to umowa, na podstawie ktorej licencjodawdzondzuje
sie do nieudzielania dalszych licencji innym osobom.

Zaréwno licencja niewygkzna, jak i wydczna, mog by¢ wpisane, na wniosek
zainteresowanego, do rejestru patentowego. W pdkgpapisania do rejestru
patentowego licencji wgtznej, w mygl art. 76 ust. 6 ustawy p.w.p.,
uprawniony z licencji wycznej wpisanej do rejestru e na réwni

z uprawnionym z patentu dochoélzioszczé z powodu naruszenia patentu,
chybaze umowa licencyjna stanowi w tej kwestii odmiennie.

121 Sottysiaski S., [w:] System prawa wiasém intelektualnej, op. cit., s. 465.
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Rozr&nienie na liceng petm i ograniczon jest dokonywane ze wzglu na
zakres upowaienia do korzystania z wynalazku. z8k strony umowy
wprowadzity ograniczenia zakresu korzystania z Wgzial (np. ograniczenia
czasowe, terytorialne itp.) przez licencjobigramowa ma charakter licencji
ograniczonej. Natomiast gdy w umowie licencyjneg mirzewidziano takich
ograniczd, licencjobiorca ma prawo korzysta wynalazku w takim samym
zakresie jak licencjodawca. Wéwczas mamy do czyaieticency petm.
Licencja aktywna jest umaw w ktérej licencjodawca jest oboyziany do
przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanyatzep niego w chwili
zawarcia umowy licencyjnej informacji i éwiadczér technicznych
potrzebnych do korzystania z wynalazku (art. 7awgtp.w.p.).

Uprawniony z licencji mze udzielg dalszej licencji (sublicencji) tylko za
zgody uprawnionego z patentu; udzielenie dalszej suldit¢est niedozwolone
(art. 76 ust. 5 ustawy p.w.p.). Stosunek sublicgrycpowstaje na podstawie
umowy zawartej przez licencjobiere osol trzech (dalszym licencjobiorg,
za zgod uprawnionego z patentu. Oczyeie uprawniony z licencji me
upowani¢ dalszego licencjobioecdo korzystania z wynalazku tylko w takim
zakresie, w jakim sam to upowaenie nabyt od uprawnionego z patentu.
Zgoda na udzielenie sublicencji ngo by wyrazona w samej umowie
licencyjnej; niekiedy dotyczycisle okrelonej grupy oséb, ktére magbyé
potencjalnymi sublicencjobiorcami.

W przepisie art. 80 ustawy p.w.p. uregulowana jésencja otwarta.
Uprawniony z patentu me ziary¢ w Urzedzie Patentowym dwiadczenie
0 gotowdci udzielenia licencji na korzystanie z jego wyz&la Gswiadczenie
takie nie maée zosta odwotane ani zmienione. Jest ono traktowane jako
nieodwotalna oferta w rozumieniu przepiséw art. 669 k.c. Informacja
o zlazeniu Gwiadczenia podlega wpisowi do rejestru patentowego.
W przypadku zigenia dwiadczenia o gotowgi udzielenia licencji otwartej
optaty okresowe za ochremvynalazku zmniejszagio potowe. Postanowienie
to stosuje s rowniez do jednorazowej optaty za ochrkofub do pierwszej
optaty okresowej, jeeli ta zmniejszona optata wptynie wraz gmadczeniem
najp&niej w wyznaczonym terminie (art. 80 ust. 3 ustaww.p.). Licencja
otwarta jest pelnha i niewytzna, a opfata licencyjna nie moprzekraczal0%
korzysci uzyskanych przez licencjobiercw kazdym roku korzystania
z wynalazku, po poiceniu nakladow (art. 80 ust. 4 ustawy p.w.p.).

Licencg otwart uzysk& mazna — w myl art. 80 ust. 5 ustawy p.w.p. —
przez: zawarcie umowy licencyjnej albo pragsénie do korzystania
z wynalazku bez pogfia rokowa lub przed ich zakczeniem. W tym
ostatnim przypadku licencjobiorca jest zobgmeiny zawiadondi o tym
pisemnie licencjodawcw terminie miegica od chwili przysipienia do
korzystania z wynalazku.

Przepis art. 81 ustawy prawo wiascio przemystowej stanowize jezeli
umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podabmawa nie stanowi
inaczej, domniemywa size wykonawca prac udzielit zamawiagmu licenciji
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na korzystanie z wynalazkow zawartych w przekazanygnikach prac, tzw.
licencji dorozumianej. Wskazany przepis agkaekonsekwencje prawne umowy
0 prace badawcze i uméw podobnych, w ramach ktomasgpuje przekazanie
zamawiajcemu przez wykonawe jednostk badawczo-rozwojow Iub
instytucg naukows wyniku prac zawierapych wynalazek. Domniemanie
ustanowione w tym przepisie pozwala uniknwatpliwosci co do tego, czy
odbiorca wyniku zamoOwionej pracy ma prawo z tegozksta. W braku
domniemania, w sytuacji, gdy umowa nie regulujewarado korzystania
z wynalazku stanowtego wynik pracy, zamawigy dopuszczalby si
naruszenia patentu. Dyspozytywny charakter przegigiadczy o tym,ze
strony mog wytaczy¢ licencg dorozumian. W takim przypadku uzyskanie
przez zamawiagego prawa do korzystania z wynalazku zmonasipi¢
w ramach odibnie wynegocjowanej i zawartej umowy licencyjnej.

2.9. Cywilnoprawna ochrona patentu

W przepisach tytutu IX ustawy ,Dochodzenie roszcae postpowaniu
cywilnym” uregulowano kwestie dotygeze cywilnoprawnej ochrony patentu.
W dziale | zawarte gsprzepisy wspoélne, swod ktérych na uwag zastuguje
art. 283. Wyraa on zasag zgodnie z ktGr sprawy dotycice roszcze
cywilnoprawnych z zakresu ochrony wiascioprzemystowej, nienaigce do
kompetencji innych organdw, rozstrzygane, g zastrzégeniem art. 257,
w trybie posgpowania cywilnego na zasadach ogdlnych. W sprawgch
orzekaj sady powszechne, a wieiwos¢ sadu i tryb postpowania §
uregulowane w przepisach k.p.c. W art. 284 ustaww.p zostalo
zamieszczone przykladowe wyliczenie spraw rozpanyeh w trybie
postpowania cywilnego. Wyliczenie to obejmuje réwnig punkcie 6 sprawy
0 naruszenie patentu.

W grupie przepisdbw wspdolnych unormowano roszczerdaprzestanie dziata
grozacych naruszeniem prawa. Poddré nalery, ze tr&¢ tego przepisu
jednoznacznie wskazujee przystuguje ono w odniesieniu do wszystkich praw
wlasnaci przemystowej, a zatem w szczeg@iciomoze z nim wysipié
uprawniony z patentu. Podobnie ogolne zastosowaraeprzepis art. 286
ustawy p.w.p., na podstawie ktOregedsrozstrzygajc o naruszeniu prawa,
moze orzec na wniosek uprawnionego o dalszym rozplaeniu bezprawnie
wytworzonymi lub oznaczonymi wytworami orarodkami wytymi do ich
wytworzenia lub oznaczenia.

Podmiot uprawniony z patentu, ktérego patent fasaauszony, lub osoba,
ktorej ustawa na to zezwala, mozada¢ zaniechania naruszenia i usiaid
jego skutkébw oraz wydania bezpodstawnie uzyskankofezysci, a take
naprawienia szkody na zasadach ogdlnych (art. 2&iwy p.w.p.).

Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 287 ust. 2wysta.w.p., osoba, ktora
naruszyta patent, jest obawana, nazadanie uprawnionego, do ogtoszenia
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w prasie stosownegawiadczenia, a tale, gdy naruszenie jest zawinione, do
zaptaty odpowiedniej kwoty pieginej na rzecz jednej z organizacji, do ktérych
zakresu dziatania nalg sprawy popierania rozwoju wtasiod przemystowe;.
Roszczenia, o ktérych mowa, przystuguwjprawnionemu z patentu, a fak
osobom, ktorym ustawa na to zezwala, np. wspétupiavemu z patentu czy
uprawnionemu z licencji wgtznej wpisanej do rejestru patentowego.

Zgodnie z trecia art. 289 ust. 1 ustawy p.w.p. termin przedawnieoszczé

Z tytulu naruszenia patentu wynosi trzy lata, aglisrminu rozpoczyna giod
dnia, w ktérym uprawniony dowiedziatesb naruszeniu patentu i o osobie,
ktéora patent naruszyla, oddzielnie co dozdego naruszenia. Jedmak
w kazdym przypadku roszczenie przedawnia siuptywem pgciu lat od dnia,
w ktorym nasipito naruszenie patentu (ust. 2). Bieg przedawaiemiega
zawieszeniu w okresie guzy zgtoszeniem wynalazku do 4du Patentowego
a udzieleniem patentu (art. 289 ust. 3 ustawy p)w.p

2.10. Wygdniecie i uniewaznienie patentu

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy p.w.p. patemfasg na skutek:

1) uptywu okresu, na ktéry zostat udzielony,

2) zrzeczenia gipatentu przez uprawnionego przed ddieem Patentowym,
za zgod o0so6b, ktérym stn prawa na patencie,

3) nieuiszczenia w przewidzianym terminie optaty okkesj albo

4) trwalej utraty maliwosci korzystania z wynalazku, z zastreaiem
art. 937, z powodu braku potrzebnego do tego naditehiologicznego,
ktory stat st niedosgpny i nie mae by odtworzony na podstawie
opisu.

Wygasniecie patentu stwierdzone jest na podstawie decyyfanej przez
Urzad Patentowy. Patent formalnie wygasa w dniu, w ktornasipito
zdarzenie, z jakim ustawa aie skutek wygsniecia patentu (art. 90 ust. 3
ustawy p.w.p.), z zastrzeniem dotyczcym wygdnigcia patentu z powodu
nieuiszczenia w przewidzianym terminie optaty okwesj. Z tej przyczyny
patent wygasa w dniu, w ktérym uphtrpoprzedni okres ochrony wynalazku
(art. 90 ust. 4 ustawy p.w.p.). Data wygigacia patentu powinna by
potwierdzona w decyzji stwierdzagj ten skutek.

Wskazane w art. 90 ust. 1 ustawy przyczyny wgggia patentu w zasadzie
nie wymagaj komentarza, z wyjkiem punktu 4. Przyczyna tam wymieniona
odnosi st do patentdw na wynalazki biotechnologiczne aasiskt z regulacy
zawart w art. 93 ust. 6 p.w.p., ktéra okle sposob ujawnienia materiatu
biologicznego, potrzebnego do urzeczywistnienia algrku, polegacy na
powotaniu s¢ na zdeponowanie tego materiatu w kolekcji uznaagpodstawie
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Traktatu Budapesatskiego lub w kolekgji krajowéf>

Obowigzujace przepisy dopuszcaajmozliwosé uniewanienia patentu,
w catcci lub w czs$ci, na wniosek kadej osoby, ktéra ma w tym interes
prawny. Osoba ta musi wykazaze nie zostaly spetnione ustawowe warunki
wymagane do uzyskania patentu. Prokurator genef@fymae w interesie
publicznym wysipi¢ z wnioskiem o uniewanienie patentu albo przygti¢ do
toczcego st postpowania (art. 89 ust. 1i 2 ustawy p.w.p.).

Podstawow przestank uniewanienia patentu jest okoliczég ze nie
zostaly spetnione ustawowe warunki wymagane do jegskania. Chodzi tu
zwtaszcza o przypadki, w ktorych wynalazek nie sieprzestanek zdolsoi
patentowej (nie jest nowy, nie cechuje goziomem wynalazczym lub nie
nadaje si do przemystowego stosowaniajdb tez opatentowane rozadanie
nie jest w ogole wynalazkiem maggym podlegé opatentowaniu wswietle
art. 28 ustawy albo #ejest to rozwizanie objte zakazem okionym
w przepisie art. 29 ustawy.

Osoba, ktora wyspuje z wnioskiem o uniewaienie patentu, zobowzana
jest wykazéd podstawy uniewaienia. Musi te wykaz&, ze ma
W uniewanieniu interes prawny. O uniewdeniu patentu orzeka Ud
Patentowy w pogpowaniu spornym (art. 255 pkt 1 ustawy p.w.p.).

2.12. Dodatkowe prawo ochronne na produkty leczniez oraz produkty
ochrony roslin (SPC)

Od dnia przysipienia Polski do Unii Europejskiej dodatkowe prawo
ochronne na produkty lecznicze oraz produkty ochrooslin poszerzyto
katalog dosgpnych praw wyicznych. SPC, ktdrego potwierdzeniem ma by
dodatkowe swiadectwo ochronne, wydta dwudziestoletni okres ochrony
patentowej produktéw leczniczych maksymalnie ¢ pat, dajc uprawnionym
podmiotom wyhcznaé na rynku. Podkrdi¢ przy tym naley, ze SPC nie jest
rownowane z wydlieniem patentu, clioniewatpliwie prawo to opiera si
w swoim zakresie na prawie z patentu, przeaic jednoczénie wylczna¢
wynikajaca z patentu. Niekiedy w uproszczeniu przyjmujg s& SPC wydtaa
okres ochrony patentowe;.

SPC zostato przgje w dwdch rozporgdzeniach unijnych, ktére stanawi
integralm, cze$¢ acquis communautaire i ktore stahe Szescia polskiego

122 Traktat Budapesztiski 0 mikdzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojow
dla celéw posfpowania patentowego spadzony 28 kwietnia 1977 r. Traktat tworzy
Zwigzek Miedzynarodowego Uznawania Depozytu Drobnoustrojow di@léw
Postpowania Patentowego: Dz. U. z 1994 r. nr 110, p88.i 529.

83



poradku prawnegt®. Chodzi tu o rozporgizenie 1768/92/WE z 18 wrgga
1992 r. w sprawie ustanowienia dodatkowegydadectwa ochronnego dla
produktéw leczniczychi* oraz rozporazdzenie 1610/96/WE z 23 lipca 1996 r.
w sprawie ustanowienia dodatkowegwiadectwa ochronnego dla produktow
ochrony r@lin*?>. Rozporadzenia maj na celu stworzenie dodatkowego prawa
ochronnego, wydltajacego wyhcznas¢ rynkows lekoéw i srodkéw ochrony
roslin ponad dwudziestoletni okres ochrony patentowejaksymalnie

0 dodatkowych gi¢ lat.

W zasadzie rozpogdzenia w caléci okreslaja przedmiot i zakres ochrony,

przestanki uzyskania, skutki i czas trwania oraz/gryny uniewanienia SPC,
a take zagadnienia proceduralne. Jedynie niektére sprazwgtaty
pozostawione w gestii ustawodawcOw krajowych, npzliwos¢ udzielenia
SPC bez sprawdzania spetnienia warunkéw, czy kevestiat od wniosku lub
optat rocznych za ochren

W naszym ustawodawstwie zagadnienia te regulowaneaspodstawie
nowelizacji ustawy prawo wiaséd przemystowej z 6 czerwca 2002 r. Do
ustawy wprowadzono nowy rozdziat: 51 ,Dodatkowewsyaochronne”. W art.
75" — 75° uregulowano zagadnienia dotyce udzielania dodatkowego prawa
ochronnego, przyjmag zasad, iz prawo to jest udzielane na warunkach
okreslonych w przepisach o ustanowieniu w Unii Europigsklodatkowych
swiadectw ochronnych dla produktow leczniczych opmmpduktéw ochrony
roslin (art. 751 ustawy p.w.p.). Ponadto postanowicmowniosek o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego skiadalery w Urzgdzie Patentowym, a do
postpowania o udzielenie tego prawa magpowiednie zastosowanie przepisy
tytutu VI o postpowaniu zgtoszeniowym i rejestrowym (art. 235 — 25awy
p.w.p.).

W art. 755 ustawy okéono podstawy uniewaienia dodatkowego prawa
ochronnego, natomiast w art. 759 ust. 1 postanawigee do omawianego
prawa stosuje si odpowiednio przepisy dotysee licencji i przeniesienia
patentu. Z kolei na podstawie upcw#nia zawartego w art. ¥ustawy p.w.p.
prezes Rady Ministréw okéit w rozporzdzeniu z 29 lipca 2003 r. wymogi,
jakim powinien odpowiada wniosek o udzielenie dodatkowego prawa
ochronnego oraz szczegdtowy zakres i tryb rozpatnjaywnioskow?®.

123 Na podstawie traktatu akcesyjnego Polska zoswt@wiazana do udzielenia SPC
takze na kady produkt leczniczy (produkt ochronystim) chroniony wanym patentem
podstawowym, dla ktérego pierwsze pozwolenie naowpdzenie do obrotu jako
produkt leczniczy (produkt ochrony stm) zostato uzyskane po 1 stycznia 2000 r.,
jezeli wniosek o toswiadectwo zostat zimny nie péniej niz sz&é¢ mieskcy od dnia
akcesji. Por. traktat akcesyjny, [w:] Dz. Urz. UEIN236 z 23 wrzénia 2003 r., oraz
dodatki do zajcznikéw, [w:] Dz. Urz. UE nr C 227 z 23 wriggéa 2003 r.

124Dz, Urz. WE nr L 182 z 2 lipca 1992 r.

125Dz, Urz. WE nr L 198 z 8 sierpnia 1996 r.

126 pz. U. nr 141, poz. 1361.
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Celem dodatkowej ochrony jest przyznanie swoisteikompensaty”
uprawnionym z patentu za okres, ktéry mija pgiay zgloszeniem
patentowym produktu leczniczego lébodka ochrony rdin a uzyskaniem
pierwszego pozwolenia na dopuszczenie go do obrotu.

Dodatkowe prawo ochronne jest udzielane na proléazniczy lubsrodek
ochrony rdlin bedacy przedmiotem patentu na ten produkt kubdek, jego
zastosowanie lub sposéb otrzymania. Jak joadmieniano udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego hitzPatentowy stwierdza przez wydanie
dodatkowegaswiadectwa ochronnego. Dodatkowe prawo ochronneelaize
jest w zakresie objym wydanym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu
produktu leczniczego i w granicach udzielonego mate Przez uzyskanie
dodatkowego prawa ochronnego nabywamsiawo wyhcznego korzystania z
produktu leczniczego luBrodka ochrony réin w sposob zarobkowy lub
zawodowy na obszarze, na ktérym udzielone zostato. odé tez nalezy, ze
SPC podlega takim samym ograniczeniom, jakie ustgveavo witasnéci
przemystowej przewiduje dla patentu.

Dodatkowe prawo ochronne na produkty lecznicze pradukty ochrony
roslin przede wszystkim natg traktowa jako odpowied na zapotrzebowanie
innowacyjnego przemystu farmaceutycznego, a zasadego wprowadzenia
potwierdza praktyka rynkowa krajow Unii Europejgkierzyktadem znaczenia
SPC mdae by przypadek leku prozac. Szacuje,sie & 8% sprzedsay tego
leku w Wielkiej Brytanii w latach 1990-1999 przypadna okres ostatnich
pigciu lat, w czasie ktorych lek ten byt chroniony SpP&wygdnigciu ochrony
patentowef”.

2.12. Patent europejski

Patentow europejskich udzielag sha podstawie Konwencji o Patencie
Europejskim European Patent Conventiprsporadzonej 5 padziernika 1973
r. w Monachium (dalej: ,EPC” lub ,konwencja mongska”). Konwencja
zostata zmieniona aktem rewidoym z 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami
Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patevej z 21 grudnia 1978
r., 13 grudnia 1994 r., 20 pdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. i 10 grudnia
1998 r., a take aktem rewidujcym z 29 listopada 2000'7> Konwencja nie jest
aktem unijnym, lecz umoavmigdzynarodow, co oznaczaze jej stronami nie

127 Kondrat M., Dreszer-Lichska H., Wtasn& przemystowa w Unii Europejskiej,
Gdaisk 2004, s. 119.

128 Akt rewidujacy zostat przyity na konferencji dyplomatycznej odbywegj sk w
dniach od 20 do 29 listopada 2000 r. w Monachiumt @&warty do podpisu do 1
wrzesnia 2001 r. i w tym okresie zostat podpisany przedemnécie paistw
cztonkowskich. Podpisu nie zZigly Finlandia, Irlandia i Cypr.
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sa tylko paistwa cztonkowskie Unii Europejskiej, ale taki nienaleace do
Wspalnoty.

Na podstawie tej Konwencji patwa?*® utworzyty autonomiczn Europejsk
Organizact Patentow z siedzila w Monachium. Organami jejas Europejski
Urzad Patentowy Kuropean Patent Offige z siedzila w Monachium
i oddzialem w Hadze oraz nadzamg Europejski Urgd Patentowy Rada
Administracyjna.

Konwencja monachijska oraz jej przepisy wykonawgjgee w Regulaminie
wykonawczym do Konwencji o udzielaniu patentow @ajekich z 5
pazdziernika 1973 ¥ stanowi podstaw prawr uzyskiwania ochrony
patentowej, bez potrzeby wszczynania gosivania przed krajowymi ugdami
patentowymi.

Patent europejski wywiera ten sam skutek prawny rzyzmaje
uprawnionemu takie same prawa, jakie wyrikaj patentu krajowego. Jest
narzdziem wyhcznie proceduralnym. Pozwala w jednym gpstvaniu
uzyska& “wiazke” patentdbw w poszczegolnych krajach wyznaczonyde. jisist
to zatem patent jednolity, roagajacy swop moc prawn na obszar wszystkich
panstw czlonkowskich Konwencji.

Prawo konwencyjne, poza procegypostpowania (w tym odwotaweg
przed Europejskim Ugzlem Patentowym, reguluje:

- czas trwania patentu,

- zakres ochrony wynikagej z patentu europejskiego brany pod uwvag

przy orzekaniu o naruszeniu patentu,

- podstawy do zizenia sprzeciwu (sprzeciw taki o wnig¢ kazda
osoba w okresie dzieadiu miesecy od udzielenia patentu
europejskiego) w stosunku do udzielonej ochrongmtatvej,

- zasad, ze uchylenie patentu europejskiego w wyniku sprzaciw
wywiera skutki na terytorium wszystkich wyznaczonyqrzez
zgtaszajcego pastw oraz

- przestanki, na podstawie ktorych #0 nasipi¢ orzeczenie
0 niewanaosci patentu europejskiego.

Patent europejski udzielany jest na lat dwad#e liczzc od dnia zlaenia

wniosku przez zainteresowansol fizyczm lub prawn, pochodaca zarbwno

z paxstw stron Konwencji, jak i pozostatych. Ochgomozna uzyska na
rozwiazania nowe, charakteryage s¢ odpowiednim poziomem wynalazczym
i nadajce sk do przemystowego stosowania oraz niepodtggajvymienionym
w Konwencji wyhczeniom spod ochrony.

129 polska przysipita do konwencji monachijskiej w marcu 2004 r. Ksiie dotycace
omawianej problematyki reguluje ustawa z 14 mar€032r. o dokonywaniu
europejskich zgtosfe patentowych oraz o skutkach patentu europejskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. nr 65, poz. 598

130 Zmienione ostatnio decygj Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacii
Patentowej z 13 pgdziernika 1999 r.
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Spod regulacji Konwencji wygtzono m.in. odkrycia matematyczne,
programy komputerowe, metody chirurgiczne i diagyamne stosowane wobec
ludzi i zwierzt, odmiany rélin i gatunki zwierat, a take wynalazki sprzeczne
z poradkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Kwalifikowane pogcie stanu techniki, do ktérego odnbsinaley
rozwiazanie dopuszczalnego wynalazku, obejmuje wszyst&ogdziekolwiek
zostato udogpnione publicznie w jakiejkolwiek formie lub stanibelement
wczesniejszych zglosze patentowych. Whnioskodawca jest zobageiny
precyzyjnie, doktadnie, jednoznacznie, a zarazemi¢z®v opisg Swoj
wynalazek i okréi¢ jego cechy, od czego zale p&zniejszy zakres ochrony
oraz uprawnienie do zwalczania rozaan ekwiwalentnych.

Konwencja nie przewidziala nadmiernie rozbudowanyfmrmalngci
zgtoszeniowych, zobowkujac Europejski Urad Patentowy do zarejestrowania
wniosku z okrélong dat. Natomiast przepisy krajowe mpglopuszczé jego
sktadanie w urgach krajowych, a czasem ichspadnictwo, a nawet zgoda s
obligatoryjne. Zgtoszenia o patent europejski mbge dokonywane wezyku
angielskim, francuskim lub niemieckim.

O europejskim zgtoszeniu patentowym mowa jest veawcgdy przyznana
mu zostanie tzw. data dokonania zgtoszenia. Datagstaje przyznana w dniu,
w ktérym europejskie zgtoszenie patentowdzie zawierato:

- wniosek o udzielenie patentu europejskiego,

- wyznaczenie co najmniej jednego umawad@go St paistwa

Konwenciji,

- informacje dotycace tazsamdci zgtaszajcego,

- opis wynalazku i co najmniej jedno zastrerie patentowe.

Jezeli przyznana zostata data zgtoszenia, a zgtoszgairostato wycofane,
jest ono poddawane badaniu formalnemu. EuropejskadJPatentowy bada
m.in., czy zgtoszenie odpowiada wymogom formalngjngzy zostat daiczony
skrot, rysunki, czy zostat wskazany tworca, czy y@gznaczony petnomocnik,
ktory jest uprawniony do wygbowania przed Europejskim Uidem
Patentowym.

Réwnoczénie z badaniem formalnym zgloszenia przeprowadzpmpse
poszukiwanie w stanie techniki dla danego zgloszeW chgu osiemnastu
mieskcy od daty zgtoszenia lub daty pierwsgeva, jg8li zgtaszajcy je
zastrzegt, otrzymuje on sprawozdanie z poszukiwamaropejskiego.
W sprawozdaniu tymaswymienione dokumenty, ktére modyé brane pod
uwag: przez Europejski Uegl Patentowy przy ocenie, czy dany wynalazek jest
nowy oraz czy posiada poziom wynalazczy. Sprawaedamposzukiwania nie
zawiera ani uzasadnienia, ani opinii 0 zdébtiopatentowe] zgtoszonego
wynalazku.

W przypadku gdy wynik sprawozdania z poszukiwanavnia dokumenty
i zgloszenia, ktére stanoaviwyrazng przeszkod do uzyskania patentu na to
rozwiagzanie, zgtaszafy maze zrezygnowa z ubiegania si 0 ochror
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i wycofat swoje zgtoszenie, nie ponaszjuz zadnych dodatkowych kosztéw.
Jesli natomiast zglaszagy jest zainteresowany dalszym pgstwaniem, ma
mozliwos¢ dokonania zmian w zgloszeniu (w opisie, zagEp&ch
patentowych i rysunkach), uwzglniajacych wynik sprawozdania.

W terminie osiemnastu miesy od daty zgtoszenia lub daty pierwsgeva
Europejski Urad Patentowy publikuje w Europejskim Biuletynie Rdtevym
europejskie zgtoszenie patentowe wraz ze skrotem speawozdania
Z poszukiwania  europejskiego. z88 zgltaszaijcy dokonat zmian
w zastrzeeniach patentowych i zostaly one zoe jeszcze przed
zakaczeniem przygotowado publikacji zgloszeniaagone publikowane wraz
Z pierwotry wersh zastrzeen patentowych.

Od momentu publikacji zgtasz@emu przystuguje réwnie ochrona
tymczasowa na jego wynalazek.4de pastwo — strona Konwencji, w ktorym
jezyk postpowania nie jestgykiem urzdowym, mae postanowd, iz ochrona
tymczasowa rozpoczynagsilopiero z dniem, w ktorym ttumaczenie zastete
patentowych danego wynalazku zostanie ughwsbne opinii publicznej
(np. poprzez ich publikagw krajowym biuletynie) lub poprzez ich przekazanie
temu, kto wykorzystuje rozwianie wedtug danego wynalazku.

Patentu europejskiego nie ama uniewani¢ centralnie przed Europejskim
Urzedem Patentowym. Decyduje o tym procedura europgitéea przewiduje,
ze po udzieleniu na dany wynalazek patentu eurogskprzeksztatca gion
w patenty krajowe, ktore przyzmapchror tylko w tych pastwach, ktére
zgtaszajcy wyznaczyt we wniosku o udzielenie patentu i ¢gase zioyt
w tych urzdach patentowych tlumaczenie dokumentu patentowsgoich
jezyki urzzdowe. W pozostatych patwach uprawniony z patentu nie posiada
ochrony na to rozwikanie. Innymi stowy, jgeli osoba trzecia uniewmnia
patent w Niemczech, a uprawniony z tego patentunagzyt we wniosku
0 udzielenie patentu jeszcze dz¢ésinnych pastw i dokonal pozostatych
czynndaci, aby przyznana mu zostata ochrona w tychspmach, utrzymuje
patent w mocy na ten wynalazek w pozostatychspgach. Uniewznienie
dotyczy tylko terytorium Niemiec.

To samo dotyczy naruszenia patentu. Hmsianie o naruszenie toczy si
przed krajowymi sdami cywilnymi.

3.1. Wzor uzytkowy — pojecie i przestanki zdolngci ochronnej

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, obok wgmkbw chroni i
takze wzory uytkowe™. Wzorem uytkowym jest nowe i #yteczne

131 Jednolig ochror wzoréw wytkowych rozwaa sk takze w skali Unii Europejskiej.
Wyrazem tego jest projekt dyrektywy Parlamentu fpefskiego i Rady z 25 czerwca
1999 r. Approximating the legal arrangements fer photection of invention by utility
model, Com (1999) 309 final.
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rozwigzanie o charakterze technicznym, dotyez ksztattu, budowy Iub
zestawienia przedmiotu o trwalej postaci (art. 98 1 ustawy p.w.p.).

Podobnie jak wynalazek, wzoérzytkowy jest dobrem niematerialnym
o charakterze tworczym, ktore moby¢ utrwalone w formie modelu, schematu,
rysunku, fotografii lub opisu. Jednak przedmiotem prawa ochronnego jest
sam wzér uytkowy, a nie materialne przedmioty #dge jego wyraeniu ani te
przedmioty wykonane wedug tego wzoru.

Przestanki zdolnixi ochronnej wzoru zytkowego to: nowee, uzyteczngé
I techniczny charakter wzoru. Nowéo wzoru wytkowego jest rozumiana
identycznie jak now& wynalazku, w szczego6l§o oznacza toze musi to by
rozwigzanie nowe w skakwiatowe;j.

Kolejna przestanka warunkiga prawa ochrore wzoru wytkowego, to
uzytecznd@¢é. Wzor wytkowy uznaje si za rozwizanie uyteczne, jeeli
pozwala ono na agjniecie celu majcego praktyczne znaczenie przy
wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobow (art. 94 u&. ustawy p.w.p.).
Podkrdéli¢ nalezy, ze przestanka ayteczndci zostata po raz pierwszy
zdefiniowana w polskim ustawodawstwie, i ¢iHo ustawowe okienie mae
budzié pewne wgtpliwosci ze wzgédu na spory margines swobody
interpretacyjnej, daje jednak podstawy do ustalesmiasobu pojmowania tej
przestanki.

W przesziéci, pod radami ustawy o wynalazczo, przestanka
uzyteczndci wzoru uwytkowego rozumiana byta jako swego rodzaju
.porecznc¢” przedmiotu wytworzonego wedtug wzoru, Biga jego
funkcjonalndci. Trafnie ujt to Sad Najwyzszy w wyroku z 5 grudnia 1991 r.,
w ktorym przypt, ze ,miar uzyteczndci przedmiotu zgtoszonego jako wzor
uzytkowy s nie tylko utatwienia ujawniage st w toku korzystania z niego
zgodnie z jego podstawowym, gospodarczym i prakiyez przeznaczeniem,
lecz take i te, ktére powstajw procesie jego wytwarzania czy produkciji,
zwhaszcza jeeli przyczyniaj sie do jego potanienia®. Sadzié wolno, ze tresé
art. 94 ust. 2 ustawy p.w.p. odzwierciedla 6w viorgszy sposob pojmowania
uzyteczndci wzoru, zwlaszcza awyksztalcone w tej materii orzecznictwo,
ktore nadal pozostaje aktualne.

Tak wic podstaw ustalé dotyczcych wyteczngci wzoru powinna b§
analiza whaciwosci przedmiotu, ktéry wedtug tego wzoru ma powsta nie
jego poréwnywanie z innymi znanymi wepéej rozwizaniami. Dla
stwierdzenia, ze wymaganie xyteczndci rozwigzania zostato spetnione,
niezkedne jest wykazaniegze maldiwosé osiagniecia celu majcego praktyczne
znaczenie przy wytwarzaniu takiego przedmiotu lalozkstaniu z niego jest
funkcja jego ksztalttu, budowy lub zestawienia.

Wreszcie przestanka technicznego charakteru wz@kreslajac wzor
uzytkowy jako rozwazanie techniczne dotygze przedmiotu, pargiac nalezy,

132\Wyrok z 5 grudnia 1991 r., | PRN 52/91, OSN 19927-8, poz. 141.
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ze ,posté przedmiotu” nie jest réwnoznaczna z ,wydgm zewrtrznym

przedmiotu®*®, Rozwizanie dotyczce postaci przedmiotu me bowiem

materializowé sig w elementach ukrytych wewtrz przedmiotu, ktoérego
uzyteczndci stuzy, a zatem niewidocznych bez jego rozmontowania.

Pod pogciem ,ksztattu przedmiotu” potocznie rozumie ggo zewrtrzny
wyglad rozpatrywany ze wzgilu na ograniczage go linie lub powierzchni@&"
Tak pojmowany ksztalt mie by zarowno ksztattem przedmiotéw dwu- jak
i trojwymiarowych. Jednate okrdlenie wyte w ustawowe] definicjize wzor
uzytkowy dotyczy ksztattu, budowy lub zestawieniaqumiotow, ograniczegt
kategor¢ do rozwizan przestrzennych.

Wzor wytkowy dotyczy ksztattu najezciej w przypadku przedmiotéw
jednolitych — wykonanych z jednego kawatka surowdatomiast jéli sktada
sie z wiekszej liczby elementdw, to jego wzégytkowy dotyczy budowy lub
zestawienia. Ten pierwszy to wzér przedmiotu, kgérposzczegdine elementy
Sa ze soh fizycznie i trwale paiczone, a opis takiego wzoru najéaej
zawiera charakterystygktych elementow, w tym okékenie ich wzajemnego
potozenia oraz funkcji. Odmiennie jest w przypadku wzanzytkowego
w postaci zestawienia. Jest to wzor przedmiotu stkoowanego z samoistnych
czeéci  skladowych, zwizanych ze sab przestrzennie, ktore cechuje
wspoidziatanie logicznie zmierzgie take do wspélnego celuzytkowegd>>.

Trwatos¢ postaci przedmiotu, ktéra jest wymagana w wypadkaorow
uzytkowych, pozostawia poza zakresem tej kategobr ddszelkie rozwizania
dotyczce sposobdéw dziatania, a ponadto takie produktyeknie maj trwatej
postaci, np. substancje gazowe, sypkie produktynadene czy sppywcze.

Zauwamy, ze definicja wzoru gytkowego nie obejmuje cechy poziomu
wynalazczego; tak wt ochronie podlegajone take wéwczas, gdy dla znawcy
wynikaja w sposéb oczywisty ze stanu techniKionadto brak jest cechy
przemystowej stosowaldoi, ktdra musz charakteryzowasie wynalazki.

3.1.1. Zgtoszenie wzoru zytkowego i nabycie prawa ochronnego

Tryb i zasady nabywania prawa ochronnego na wzaytkawy
uregulowane gsw przepisach art. 97-101 ustawy p.w.p. Basivanie wszczyna
si¢ przez dokonanie zgtoszenia wzorayitkowego, tj. zigenie w Urzdzie
Patentowym podania z opisem wzoru, rysunkami, zesmniem, skrotem
opisu. Zgtoszenie wzoruzytkowego mae obejmowa tylko jedno rozwizanie
(art. 97 ust. 3 ustawy p.w.p.). Jednak w ust. b tprgepisu dopuszczaesi

133 prawo wtasnéxi przemystowej, op. cit., s. 134.

134 Stownik jezyka polskiego, PWN 1978.

135 Lisiecki P., Szajkowski A., Zalenia nowego prawa wynalazczegoe&zl, Pozna
1973, s. 26.
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(w ramach jednego zgtoszenia) ochgaznych postaci (odmian) przedmiotu,
posiadajcych te same istotne, chronione cechy techniczak, rpwnie
przedmiotu sktadafego st z (wielu) czsci organicznie lub funkcjonalnie
zwigzanych ze sap

Podobnie jak w przypadku wynalazku, wzéeytkowy winien by
przedstawiony w zgtoszeniu w sposob ufiwiajacy znawcy jego
urzeczywistnienie, czyli wyprodukowanie przedmiokti¢rego dotyczy dany
WzOr.

Wedtug daty wplywu zgtoszenia do 4du Patentowego ustalagsizw.
pierwszéstwo zwykte do uzyskania prawa ochronnego na dargorw
uzytkowy, ktérego podstaav jest prawidiowe zgloszenie w ldzie
Patentowym. Jd natomiast zglaszagy powoluje st na pierwszastwo,
ktorego podstaw jest wczéniejsze zgloszenie wzoruzytkowego w innym
panstwie (pierwszastwo konwencyjne) lub wystawienie go na wystawie
odpowiadagcej wymaganiom ok&onym w ustawie prawo wilasso
przemystowe] (pierwszstwo wystawiennicze), wedlug daty wplywu do
Urzedu Patentowego weryfikowana jest dopuszcz#lrsixorzystania z takiego
pierwszéstwa.

Prawo ochronne udzielane jest po przeprowadzemiezpdrzd Patentowy
badania materialnych przestanek zdétimchronnej. Badanie to poprzedzone
jest weryfikacy prawidtowaci zgtoszenia — zgodioi jego zawartéci i formy
z ustawowymi wymaganiami, w tym dotycymi obowhazku wniesienia
optaty. W przypadku stwierdzenia brakoéw lub istatmyusterek zgtoszenia
zgtaszajcy wzywany jest do ich uzupetnienia lub uswia i dopiero jéli nie
zastosuje gido wezwania, pogpbowanie zostaje umorzone. Podkie nalezy,
ze juz na tym pocatkowym etapie mog by¢ przez Urad Patentowy
dokonywane tate ustalenia dotyeze samego wzorwmtkowego.

Warto nadmierd, ze wiele wynalazkow posiada rownoéae cechy
wzoréw wytkowych. Uzyskanie ochrony dla wzoraytkowego jest tatwiejsze,
bowiem wzér nie musi spehdigkryterium nieoczywisteci. W przypadku gdy
uzyskanie ochrony patentowej na dane rgzauie nie jest mdiwe, wéwczas
dopuszczalne jest dokonanie tzw. konwersji wynalaglk zgltoszenie wzoru
uzytkowego. Mana jej dokon& na wyrany wniosek zigony w trakcie
rozpatrywania zgtoszenia wynalazku, albs tawet w okresie dwdch miesy
od daty uprawomocnieniagsilecyzji 0 odmowie udzielenia patentu. Konwersja
odwrotna jest niedopuszczalna.

W przypadku gdy przedmiot zgtoszenia nie spehsi@awowych warunkéw
wymaganych do uzyskania prawa ochronnego, zgtosawtyczy przedmiotu,
ktorego zaliczenie do wzorow zytkowych jest niedopuszczalne albo
rozwiazanie stanowdice przedmiot zgtoszenia jest powszechnie znane caesv
bez potrzeby prowadzenia dalszych Wadmaze by wydana decyzja
0 odmowie udzielenia prawa ochronnego.
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Jeili natomiast nie zachodziadna z okolicznéei, ktére juz na tym etapie
moglyby uzasadnéa odmowe udzielenia prawa ochronnego, a ponadto
spetnione g wszystkie wymagania dotygze tréci i formy zgtoszenia, Urd
Patentowy dokonuje ogtoszenia o zgtoszeniu przdaikacjc w Biuletynie
Urzedu Patentowego. Powinno to regmé niezwtocznie po uptywie osiemnastu
mieskcy od daty pierwszestwa do uzyskania prawa ochronnego. W rezultacie
stwierdzeniaze dany wzor giytkowy podlega ogtoszeniu, Urd Patentowy ma
obowiazek sporadzenia tzw. sprawozdania ze stanu techniki. Wepastie
ogtoszenia o zgtoszeniu wzoraytkowego, wniosek wraz z catowarzyszca
mu dokumentaagj ktora wczéniej ma charakter poufny, staje slostpny dla
wszystkich zainteresowanych. Od tego momentadkamaze zapozné Sk
Z opisem, rysunkami i zastzmmniem dotycacym tego wzoru, a tak ze
sprawozdaniem ze stanu techniki. Vioti széciu miesécy od dnia ogltoszenia
przedstawi@ mazna uwagi i wskazywa okoliczngci uniemaliwiajace
udzielenie prawa ochronnego.

Po wnikliwym zbadaniu catego zgromadzonego mdter@otycacego
danego wzoru, Usd Patentowy podejmuje decyzjo udzieleniu prawa
ochronnego lub odmowie jego udzielenia, z tyendecyzja pozytywna — o
udzieleniu prawa ochronnego — nie zwoby wydana przed uptywem
széciomiestcznego terminu od ogtoszenia o zgtoszeniu, ktbgepmaczony
jest na zgtaszanie zarzutow.

Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego ma charakeunkowy. Jdi
bowiem w terminie w niej wskazanym nie zostaniezeg®na oplata za
pierwszy okres ochrony, Uyd Patentowy stwierdza wyggiccie decyzji o
udzieleniu prawa ochronnego. Whniesienie optaty, tordf mowa wyej,
sprawia,ze prawo ochronne traci swoj warunkowy charakter.

Udzielone prawo ochronne na wzdatytkowy wpisywane jest do rejestru
wzoréw wytkowych, ktéry ma charakter jawny, a uprawnionyyskuje
swiadectwo ochronne.Swiadectwo to jest odpowiednikiem dokumentu
patentowego, bowiem stwierdzae siv nim udzielenie prawa ochronnego.
Czscia skladows s$wiadectwa ochronnego jest opis ochronny wzoru
uzytkowego obejmujcy opis tego wzoru, zastrzania ochronne i rysunki.
Informacje o udzieleniu prawa ochronnego zamiesagtzav Wiadomdciach
Urzedu Patentowego, z tyie bez publikacji opisu wzoruwytkowego.

W razie odmowy udzielenia prawa ochronnego na wadytkowy,
ubiegajcy sk 0 nie mae w cagu dwdch miesicy od dnia wydania odmownej
decyzji ztazy¢ wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przeztlRatentowy.
Podlega ona rozpoznaniu przezdzZbdwotawca Urzedu Patentowego, ktéra
moze decyzg utrzyma, uchylic ja w catdci lub w czsci i rozstrzygmaé co do
istoty sprawy. Na decyzje Wgdu Patentowego przystuguje skarga do NSA.
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Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy p.w.p. przeskemie prawa ochronnego
osoba uprawniona nabywa prawo ugAnego korzystania ze wzoru
uzytkowego w sposéb zarobkowy Ilub zawodowy na calymszarze
Rzeczypospolitej Polskiej. Wagznas¢, o ktorej mowa w przywotanym wigj
przepisie, nie ma charakteru absolutnego. Zgodostawow definicja granice
tego prawa wyznaczajrzy elementy: czas, terytorium i sposéb korzyistan

Czas trwania ochrony wynosi dzigsilat od daty dokonania zgloszenia
wzoru wytkowego w Urzdzie Patentowym (art. 95 ust. 3 ustawy p.w.p.).
Prawo ochronne, tak jak patent, obgmuje jedynie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto zaznaczy ze zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzoér
uzytkowy okrelaja zastrzeenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru
uzytkowego (art. 96 ustawy p.w.p.).

Uprawniony z tytulu prawa ochronnego #eozakazé& osobie trzeciej,
niemapcej jego zgody, korzystania ze wzoru w sposOb Zawel lub
zawodowy polegapy na: wytwarzaniu, zywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu
do obrotu lub importowaniu dla tych celéw produki¢gdacego przedmiotem
wzoru wytkowego (art. 100 ustawy p.w.p.).

Podkréli¢ nalezy, ze w przypadku wzordw aytkowych, takie kwestie jak
obrot prawami, zakaz nagywania prawa, zasady udzielania licencji
przymusowych i wyczerpania prawaa egulowane przez odpowiednie
zastosowanie przepisow dotycych zasad ochrony wynalazkéw.

4. Wzory przemystowe i ich prawna ochrona
4.1. Pogcie wzoru przemystowego

Wzory przemystowe, zwane u nas jeszcze do niedawmarami
zdobniczymt®® i tak zreszt nazywane w dalszym agu w niektérych
krajach, to wytwory, z ktérymi, nawet o tym nie wigc, stykamy si na co
dzien. Wzorem takim maze by post& (wyglad) cataci lub czsci produktu,
nadana mu w szczegOkwd przez cechy linii, konturéw, ksztaitow,
kolorystyke, struktue Ilub materiat wytworu, jak te przez jego
ornamentag. Wzorem jest nowa zewtrzna posté produktu i zasadniczo
moze to by kazdy produkt, pocawszy od przedmiotéw bardzo #dich,
takich jak samochody, todzie czy nawet mate budyrdfjak kiosk
z gazetami), a skmzywszy na rozmaitychprzedmiotach codziennego

1% Do czasu wedpia w zycie ustawy prawo wlaskoi przemystowej — 22 sierpnia
2001 r. — obowizywato pogcie ,wzory zdobnicze”. Zagpiono to pogcie, zgodnie ze
standardami Unii Europejskiej, pojem ,wzory przemystowe”. Por. dyrektywa
Parlamentu Europejskiego 98/71/WE z 13dzernika 1998 r. w sprawie prawnej
ochrony wzoréw i modeli, [w:] Dz. Urz. z 1998 r.,289/28.
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uzytku (telefony, stoty, krzesta, monitory komputeroweyszy komputerowe
itp.). Wzor przemystowy wcale nie musi dyréjwymiarowy. Maze nim by
réwniez dwuwymiarowy obraz, np. strona internetowa.

Wzorem mae by rzecz materialna, natomiast z ochrony jako wzér
przemystowy jest wylczony np. program komputerowy, przy czym aggenie
to nie dotyczy produktu pracy programu, jak np. @mpiana strona
internetowa.

W dziale IV tytutu Il ustawy z 30 czerwca 2000 rawo wiasnéci
przemystowe] stwierdza @i ze wzorem uytkowym jest nowa, posiadgja
indywidualny charakter postavytworu lub jego c&ci, ktérej nabrat on dzki
okreslonym cechom linii, konturéw, ksztattdwzytego materiatu, ornamentaciji
itp. Natomiast jéli chodzi o pogcie wytworu, to jest nim kaly przedmiot
wytworzony w sposéb przemystowy lub rze#éhidczy, obejmujcy
w szczegolnéci opakowanie, symbole geograficzne oraz kroje pism
typograficznego, z wykzeniem programéw komputerowych. Wytworemzmo
by¢ takze przedmiot sktadagy sk z wielu wymienialnych cgci sktadowych
umazliwiajacych jego rozigenie i ponowne zigenie, a take czs¢ skladowa,
jezeli po whczeniu do wytworu ztonego jest widoczna w trakcie zwyklego
uzytkowania, tj. takiego, ktére nie jest konserwacjapravy czy obstug.

Wzor przemystowy to konkretna po&tawytworu (w tym take
widkienniczego).

Posté wytworu, aby mogta zostazakwalifikowana do kategorii wzorow
podlegagcych ochronie, musi charakteryzatva sie Nnowacia
i indywidualnagcia. Obie te przestankiagszdefiniowane w przepisach ustawy.
| tak, zgodnie z treia art. 103 ust. 1 p.w.p. wzér przemystowy uaask za
nowy, jezeli przed dat, wedtug ktdrej oznaczaegspierwszéstwo do uzyskania
prawa z rejestracji, identyczny wzér nie zostat sigimiony publicznie przez
stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sfposdzastrzeeniem ust. 2.
Wz06r uwaa sk za identyczny z udogtnionym publicznie tate wéwczas, gdy
rézni sie od niego jedynie nieistotnymi szczego6tami. Wzorel awaza sk za
udostpniony publicznie, w rozumieniu ust. 1,zgi nie mégt dotrzé do
wiadomdci 0s6b zajmujcych s¢ zawodowo dziedziy ktérej wzor dotyczy
(ust. 2). Przepis zawarty w gpte 1 nie wyhcza maliwosci udzielenia prawa
z rejestracji, jeeli wzor przemystowy:

- zostat ujawniony osobie trzeciej, ktéra w sposObrairyy lub

dorozumiany byta zobowzana do zachowania poufiti

- zostat ujawniony w aigu dwunastu miesty przed dat, wedtug ktérej

oznacza si pierwszéstwo do uzyskania prawa z rejestracjizeje
ujawnienie nagpito przez twore, jego nasfpce prawnego lub — za
zgody uprawnionego — przez osplirzech, a take jezeli ujawnienie
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nasgpito w wyniku naduycia popetnionego wobec twércy lub jego
nastpcy prawnego (ust. 3Y.

Nowym wzorem przemystowym jest taki wzér, ktory guizdas zgtoszenia
(pierwszeéstwa)*® nie zostat ujawniony publicznie.

Zgodnie z trécia art. 104 ustawy p.w.p. indywidualny charakter cgeh
wzér wowczas, gdy ogolne wienie, jakie wywoluje na zorientowanym
uzytkowniku, r&ni sig¢ od ogélnego wrzenia wywotanego na nim przez wzér
publicznie udosipniony przed dat wedtug ktérej oznaczaespierwszaéstwo.
Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przéowysgo uwzgtdnia si
zakres swobody twdérczej przy opracowywaniu wzoru.

Kwestia ,indywidualnego charakteru wzoru” jest wApgym sensie spraw
intuicyjna — po prostu czujemy, kiedy nasz produkt zawiekasjgodmienry”
cecle na tle produktéw tego samego typu wprowadzonychobimtu przez
innych przedsibiorcow.

Podkrdéli¢c nalezy, ze np. badac dwa meble pod wzgliem ich
podobigéstwa, nie sposéb okie¢ procentowo stopnia naruszenia prawa do
wzoru przemystowego. Kryterium oceny jest to, cggloe wraenie sprawiane
na wytkowniku jest rane, czy nie. @ytkownik ten ma b§ osola o przecitnej
wiedzy, tyleze zwhzanej z das dziedzira. Dla mebli takim specjalistycznym
odbiora bylby — jak gadze — projektant watrz albo po prostu przegny
odbiorca towaréw konsumpcyjnych. W razie spagd susi odpowiedzie na
pytanie, czy na takimzaytkowniku wzor robi identyczne ogélne wemie, czy
tez nie.

Obie wskazane wgj przestanki, tj. now&t i indywidualnag¢, musa by¢
spetnione rownoczaie, aby zakwalifikowa& dane rozwjzanie do grupy
wzorow przemystowych. Decydujone o przypormdkowaniu zewetrznego
ksztattu produktu do kategorii ,wzoru przemystowégo

Wzorem przemystowym chronionym nie »eo by przedmiot kdacy
wynikiem realizacji wydcznie cech technicznych Iub funkcjonalnych.
W przeciwnym wypadku — jak zauws Wiestaw Kotarba — monopol uzyskany
dzieki ochronie jednego ze wzoréw bytby przeszkodla korzystania
Z rozwizan, ktére nie mog by¢ inne, n tozsame z chronionym.

Nie mogs podlegé ochronie wzory, ktdre mimo spetnienia wymaganych
kryteriéw bytyby sprzeczne z padkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
wzory zawierajce oznaczenia, ktore nie mpgby¢ (bez uzyskania
odpowiednich zezwolg przedmiotem praw wygEznych, np. nazwy lub herby
polskich wojewddztw, miast lub miejscovad; wzory zawierajce elementy

137 W. Kotarba okréla to jako tzw. ulg w nowdici. Wedtug jego opinii sprzyja ona
zwiekszeniu maliwosci ochrony wzoréw przemystowych. Por. Kotarba Wchéna
wiedzy w Polsce, Orgmasz Warszawa 2005, s. 38-39.

138 Data wynikajca z maliwosci powotania si w ciagu széciu mieskcy na dat
zgloszenia za granidub z powotania si(tez do széciu miesecy) na dat wystawienia
wzoru na wystawie objej przywilejem pierwszestwa.
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bedace symbolami, w szczegoléw o charakterze religijnym, patriotycznym
czy kulturowym, w zakresie w jakim oliaoby to uczucia religijne, poczucie
patriotyzmu lub tradyejnarodow.

Uzywanie we wzorach przemystowych nazwy miasta lutbinelndz tez
oznaczé odnoszcych s¢ do tego rodzaju towaru, jego pochodzenia, jako
przeznaczenia, funkcji, przydaod nie oznaczaze te elementy wzoru stgj
sie samodzielnym przedmiotem praw wytnych. Mog one by rowniez
wykorzystane w innych chronionych wzorach przemygich.

4.1.2. Zgtoszenie wzoru przemystowego do rejestracj

Zgtoszenia wzoru przemystowego dokonuje wi Urzedzie Patentowym.
Powinno ono zawietailustracg, przede wszystkim rysunki, ale i fotografie,
mog to by takze probki materiatu widkienniczego. Do zgtoszeniasimuy¢
dofaczone podanie, w ktorym powinny znalesig, oprécz oczywicie imienia
i nazwiska (nazwy) oraz adresu (siedziby) zgtagemjo, przede wszystkim
wniosek o udzielenie prawa z rejestracji, émi nazwisko twércy wzoru,
wskazanie podstawy do uzyskania rejestracji w wkpagdy zgtaszagy nie
jest twérg. Gdy zgtaszajcy dziata przez petnomocnika — t@ljego dane.

Ponadto zgloszenie powinno zawieradowdd pierwszestwa, jéli
zgtaszajcy ubiega si 0 przyznanie uprzedniego pierwsageva; dwiadczenie
zgtaszajcego, ktérych odmian wzoru przemystowego dotyczywa@hb
pierwszéstwa, jdli zgloszenie zawiera odmiany wzoru;$wiadczenie
0 podstawie do korzystania z uprzedniego piemsteen, ja&li dowdd
pierwszéstwa nie jest wydany na zgtaszaggo.

Szczegdlnie istotneasvymagania dotyee opisu wzoru. Przede wszystkim
nalezy w nim przedstawi jasno wzor i wyjéni¢, do czego ma shy¢ oraz
wykaza, na czym polega jego now®i oryginalnd¢ w stosunku do znanych
zgtaszajcemu, najbardziej zkdonych przedmiotow.

O zgloszeniu Urgd Patentowy daje ogloszenie w Wiaddgiach Urzdu
Patentowego. Od tego dnia osoby trzecie arEapozna sie z opisem i w eigu
szeciu miesgcy zgtasza do Urzdu Patentowego uwagi co do okoliczoio
uniemaliwiajacych udzielenie prawa z rejestraciji.

Jelli Urzad Patentowy stwierdzize wszystko jest w posdku, wydaje
decyzg o udzieleniu prawa z rejestracji i wpisuje to dgjestru wzoréw
przemystowych. W okresie poprzedmajm rejestragj Urzad Patentowy bez
zgody zgtaszafego nie mge udzielt osobom trzecim informacji o zgtoszeniu.
Samo z& udzielenie prawa z rejestracji oz stwierdza, wydag swiadectwo
rejestracji. Cgscia sktadowy swiadectwa jest opis ochronny wzoru, ktéry
zawiera opis, rysunek, fotografie i prébki matariatdkienniczego. Powgze

139 Kotarba W., Ochrona wiedzy..., op. cit., s. 40-41.
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wymagane jest z uwagi ha udgmtianie opisu ochronnego osobom trzecim i
rozpowszechnianie go przez @dzPatentowy.

4.1.3. Uniewanienie i wyga&niecie prawa z rejestracji wzoru
przemystowego

Prawo z rejestracji wzoru przemystowego zaoby¢ uniewanione na
wniosek kadej osoby, ktéra ma w tym interes prawny. Nie wietg jednak
samo stwierdzenigie interes taki gi ma, ale trzeba go wykazaPosiadanie
interesu prawnego wyke st wowczas, gdy si udowodni, ze naruszono
przestanki niezédne do rejestraciji. W interesie publicznym z wniesk mae
wystapi¢ takze prokurator generalny i prezes klta Patentowego, onizenog
przyshpi¢ do sprawy. Podstawuniewanienia prawa z rejestracji jest rownie
stwierdzenie naruszenia praw osobistych iatkapwych oséb trzecich.

Od uniewanienia prawa z rejestracji nale odr&ni¢ wygasniccie tego
prawa. Ma to miejsce wowczas, gdy uplyezas, na jaki zostato udzielone;
uprawniony zrzekt si go przed Urgdem Patentowym za zgopasob, ktorym
stuza prawa do wzoru; nie uiszczono wymaganych optat. gshyiecie
nastpuje w dniu, w ktérym nagpito zdarzenie, a data taka powinnac by
potwierdzona w decyzji Uedlu Patentowego.

4.1.4. Prawo z rejestracji wzoru przemystowego

Wzory przemystowe s tworem myli ludzkiej, przejawiaicej sk
w zastosowanej do tego technice, natomiast twdancy mie¢ z tego okréone
korzysci, a takie daje uzyskanie prawa ochronnego, ktéréym wypadku
nazywa s prawem z rejestracji. Uzyskiq je, nabywa i prawo wyhcznego
korzystania ze wzoru w sposéb zarobkowy lub zawgdowa catym obszarze
kraju. Co to znaczy? Uprawniony wezakazéa osobom trzecim wytwarzania,
oferowania, wprowadzenia do obrotu, importu, ekapotub wywania
wytworu, w ktérym wzor jest stosowany lub zawarshbo skiadowania go
w takim celu.

Prawa z rejestracji udzielagsha dwadziécia pkc¢ lat, liczonych od daty
zgtoszenia w Uradzie Patentowym, ale podzielone na okresgcipletnie.
Wiaze sk to z optatami, ktére w kolejnych okresaghceraz wysze.

Prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przdowego przystuguje
jego tworcy. Jdi jest to praca zbiorowa, ta& wspottworcy (wspottworcom).
W wypadku gdy twoérca stworzyt wzor przemystowy wnigch stosunku pracy
albo realizacji innej umowy, prawo to przystugujeragpdawcy lub
zamawiajcemu. Natomiast @i wzOr stworzono przy pomocy przedsiorcy,
przedstbiorca ten mee korzysté z niego we wkasnym zakresie.
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Prawo do uzyskania prawa z rejestracji jest zbywaln podlega
dziedziczeniu. X sie je zbywa, umowa musi Byzawarta na gimie pod
rygorem niewanosci. Tworca mae przenié¢ to prawo na przedgddiorcg
nieodptatnie, odptatnie albo przekazo korzystania. Jednak tworcy ngjesic
wtedy wynagrodzenie, chyli@ umowit s¢ z przedsibiorca inaczej.

Jesli chodzi o kwes# wynagrodzenia, to ustawa prawo wilasio
przemystowej wyranie stanowi,ze jezeli strony nie umowilty & co do
wysokaci wynagrodzenia, to ustalacge ,w stusznej proporcji” do korzgi
przedsgbiorcy ze wzoru przemystowego, z uwahieniem okoliczngi,
w jakich zostat on dokonany. W szczegdltiov grg wchodzi zakres udzielonej
tworcy pomocy przy realizacji tego wzoru oraz zakr@bowazkow
pracowniczych tworcy. Wynagrodzenie powinno¢ byyptacone w cakxi
najp&niej w ciagu dwoch miesicy po uplywie roku od dnia uzyskania
pierwszych korz§ci lub w czsciach, w cigu dwoch miesicy po uplywie
kazdego roku od uzyskania tych kogey, jednak nie dzej niz przez pg¢ lat.

4.1.5. Prawnoautorska ochrona wzoru przemystowego

.Nowa i posiadaca indywidualny charakter postawytworu” maze
stanow¢ utwor w rozumieniu przepisow ustawy z 4 lutego 4990 prawie
autorskim i prawach pokrewny€f Wszelkie wvatpliwosci w tej kwestii
przesdza przepis art. 1 ust. 2 pkt 5 tej ustawy wprogmieniapc takie
rozwiazania jako podlegage ochronie na podstawie jej przepisow. Glasi
je mianem utworow ,wzornictwa przemystowego”.

Tak wigc, zarbwno utwory sztuki aytkowej, jak i ich twdércy korzysta
mog ze szczegolnej ochrony przyznanej przepisami pavarskiegt'. Taka
kumulatywna ochrona nie jest czyszczegolnym, bowiem z podabsytuacy
mamy do czynienia np. w obszarze znakow towarowktdre korzystd mog
z formalnej ochrony na podstawie ustawy prawo wiésinprzemystowej oraz
dodatkowo te, ktére spelnigjvymagania stawiane w przepisie art. 1 prawa
autorskiego, tj. & utworami w rozumieniu tego przepisu, z regulagfieslonej
w przepisach ostatnio wskazanej ustévy

Nalezy jednak wyranie zaznaczy, ze ochrona praw makowych do
utworu nie ma zastosowania do przedmiotow (wytwQrdmytworzonych
wedlug wzoru przemystowego i wprowadzonych do abrpb wygdnieciu
prawa z rejestracji udzielonego na taki wzor. Tqdadefcie jest konsekwengj
przyjetej formy ochrony wzoru przemystowego jako wytwaiprzedmiotu),
anie wzoru jako takiego. Po wygsgciu ochrony z rejestracji wzoru,

190 Tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 zrp@m.
I \wojciechowska A., Wzory przemystowe. Zagadnienjdorane, ZNUJ 1983, s. 32.
12 prawo whasngci przemystowej, op. cit., s. 116.
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nasladownictwo wzoru przemystowego jako przedmiotyeste mazliwe tak
samo, jak to ma miejsce w przypadku zekaenia ochrony wynalazkéw czy
wzoréw wytkowych,

~WzOr na wytworze-wzorze przemystowym traktowarst garéwno w
trakcie istnienia ochrony, jak i po jej wydaeciu, jak utwor. Jego
zastosowanie we wzorze przemystowym:zpalektowa jako wykorzystanie
utworu ha jednym z ralbwych ,pél eksploatacji”. Na wszystkich innych jpoh
majgtkowe prawa autorskie do wzoru jako utworu trgvaj peinej rozejgtosci.
Wiasciciel praw wykcznych do wzoru przemystowego nie zenowieC
sprzeciwi@ sig, po uptywie ochrony wynikgej z rejestracji wzoru,
wytwarzaniu tych wzoréw i wprowadzaniu ich do obrotae natomiast
sprzeciwé sie wykorzystaniu utworu na innym ,polu eksploatacjiAutor
utworu ma prawo nadal sprzecivisie obcej ingerencji w sam utwor
(dokonywania takich przerébek, ktére nigpszez niego akceptowanéi®

Interesujco w odniesieniu do wzoréw przemystowych przedstawi
problematyka ochrony praw osobistych. W singrzepiséw ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (por. art. 16 usfawyorcy przystuguje
ochrona jego autorskich débr osobistych, ktérapudlega zrzeczeniuesiub
zbyciu, a take jest nieograniczona w czasie. Przepis, o ktorymejvmowa,
wymienia przyktadowo dobra chronione, ®mi prawa do:

1) autorstwa utworu,

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimaiivo do

udostpniania go anonimowo,

3) nienaruszalnéxi tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego

wykorzystania,

4) decydowania o pierwszym udeghieniu utworu publiczriei,

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Z uwagi na specyficznrole i funkcje, jakie pelri wzory przemystowe,
korzystanie z praw osobistych jest w praktyce ogmmme. Przykiadowo prawo
do autorstwa, polegge na ,manosci zadania przez twokcod oséb trzecich
wskazania,4 to on jest autorem danego utworu” nie jest zwyidd&onywane;
o tworcy projektu flakonu do perfum nie powiadarmsiauzytkownikow**. Tak
wigc tworcy dziet sztuki zytkowej w zasadzie gsanonimowi, ché stynni
tworcy kolekcji mody czy wzoréw produktowzytkowych (np. filzanki

143 Kotarba W., Ochrona wiedzy w Polsce, op. cit1,G0.
1% |bidem.
145 prawo whasngci przemystowej, op. cit., s. 118.
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Versace), firmuj swoje projekty na poszczegélnych egzemplarzachrovzo
Przewanie jednak to renoma producentéw indywidualizujedorkty**°.

Watpliwosci takze odnosz sig do kwestii ochrony praw osobistych twércow
wzoréw zwhzanych z tzw. prawem do integraéeoutworu (nienaruszalioi
tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywa — art. 16 pkt 3
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Wm zakresie
dokonywanie zmian w projekcie przekazanym do przdowej realizacji przez
twoérce jest cazsto zwhzane z oczywiat konieczndcia natury technicznej
(por. art. 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskimavgach pokrewnych), niekiedy
z& juz w toku wytkowania wzoru wynika taka potrzéba Dla uniknkcia
komplikacji zwhzanych z maliwoscia dokonywania zmian we wzorze
korzystajcym z ochrony prawnoautorskiej najew umowie z tworg zastrzec
mozliwo$¢ dokonywania niezkinych przerébek, zmian i adaptaciji.

Réwniez w przypadku wzoréw przemystowych odmiennie pmal@odegé
do prawa obejmgrego nadzér nad sposobem korzystania z utworul@nbkt
5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnydPlawo to polega na
mozliwosci zadania wstrzymania dalszego rozpowszechniania utwatu
wycofania go z obrotu oraz dokonania odpowiedmejadanej przez autora
korekty przed rozpowszechnianiem utworu. W tym vakpa prawo to musi
uwzglkdniat specyfilke obrotu gospodarczego, w ktérym funkcjanuwjzory
przemystowe.

Przedstawione wyej uwagi uzasadnigjtwierdzenie, 2 w przypadku praw
osobistych do wzoréw przemystowych niezna mowe o prostym przetzeniu
przyjetych rozwhzan prawnych w zakresie ,zwyklej” twoércizo. Std
w wymiarze praktycznym istotne jest wykorzystamstiumentéw umownych
do ksztaltowania i realizacji tych praw. Jest tom&y zwlaszcza w odniesieniu
do uprawnié@ przedsgbiorcy, ktory finansuje prace twoércy i ponosi ryoyk
gospodarcze wprowadzenia na rynek takich utworéw.

Koncepcja kumulatywnej ochrony wzorow przemystowyckreilona
w obowizujacych w Polsce przepisach prawnych zasadniczo ocuawi

146 W literaturze zauwam Sk, ze ta swoista anonimow® twoércow wzoréw
przemystowych powoli odchodzi w przesslo Rosmca zamanos¢ spoteczéstw
i towarzyszacy temu snobizm sprawigjze klienci cha mie¢ markowe przedmioty,
zaprojektowane przez uznanych twércéw. Por. FeBayaetko E., Ksztaltowanieesi
autorskich praw osobistych twércow wzoréw przemysich, [w:] ,Rzeczpospolita”
z2000r.,nr4.,s.76.

147 Stanowisko orzecznictwa jest @oelastyczne, gdy idzie o kwestiwkroczenia
w prawa twércy. Por orzeczenie SN z 27 czerwca 19881 CR 159/88,
niepublikowane, przytaczam za: E. Ndska, U. Promiska, M. Du Vall, Prawo
wlasnagci przemystowej, op. cit., s. 118, przyp. 35.
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regulacji unijnej. W myl art. 17 dyrektywy nr 98/71/WE® wzér chroniony
prawem ze wzoru zarejestrowanego, zgodnie z nmiejgrektyws, w paistwie
cztonkowskim lub ze skutkami dla fmtwa cztonkowskiego, podlega fa&k
ochronie na podstawie prawa autorskiego tegstpa od daty, w ktérej wzor
zostat stworzony lub utrwalony w jakiejkolwiek forn Zakres takiej ochrony
oraz warunki jej udzielenia, wdznie z poziomem wymagalnej oryginadon
okreslone g przez kade pastwo cztonkowskie.

Przepisy dyrektywy, o ktorej mowa wej, nie okrélaja zasad dotyegych
ochrony praw wydcznych do wzoréw przemystowych po dacie ustaniavara
z rejestracji. W tym zakresie kraje cztonkowskiejgrewobod ich okr&lenia
poprzez wiasny system prawnej regulaciji.

4.1.6. Wspolnotowe wzory przemystowe i ich prawnachrona

Wzory przemystowe, podobnie jak znaki towarowe, odione § w Unii
Europejskiej na poziomie krajowym i wspolnotowym.2aleznosci od planowanej
dzialalngci gospodarczej mima zarejestrowawzor przemystowy w krajowym
urzedzie patentowym lub dokotaejestracji w Urgdzie ds. Harmonizacji Rynku
Wewrgtrznego (OHIM) w Alicante, uzyskag ochror na obszarze calej Unii
Europejskiej. Podke&li¢ nalezy, ze krajowe regulacje dotygze wzoréw
przemystowych w krajach cztonkowskich Unii zostalyarmonizowane dyrektyw
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/71/WE z 1R&Iparnika 1998 r. o prawnej
ochronie wzor6w”.

Jednolite zasady ochrony wzoréw przemystowych awano dopiero w 2001 r.
Sq one zawarte w rozpaydzeniu Rady Wspélnoty Europejskiej nr 6/2002
o wspolnotowych wzorachRggulation on Community design&ozporadzenie
dotyczy dwoch rodzajow  wzordw, ktérych kryterium zmécujacym  jest
ich ewentualna rejestracja w Wdzie ds. Harmonizacji Rynku Wewtnznego:
wspélnotowy wzor zarejestrowany i wspolnotowy wadzarejestrowany.
Warunkiem uzyskania prawa wgknaci do wzordw — zarejestrowanych i
niezarejestrowanych — jest spetnienie przestanaswegici” i indywidualnego
charakteru wzoru”, jak rownie,podanie do publicznej wiadonsa”.

Zgodnie z trécia art. 19 ust. 1 rozpogdzenia, zarejestrowany wzor przemystowy
daje uprawnionemu watzne prawo gywania go i pozwalazabroné uzywania

18 Dz. Urz. WE L 289 z 28 paziernika 1998 r., s. 28, tekst polski: Prawo askiar.
Przepisy, orzecznictwo, umowy ¢dizynarodowe, pod red. J. Barty i R. Markiewicza,
Warszawa 2002, s. 876 i nast. Por zt&k strona internetowa UKIE
http://europa.eu.int/eur-lex/pl/dd/docs/1998/31998T1-Pl.doc

Problematyka wzoréw przemystowych w UE jestz@akiregulowana w rozpaydzeniu
Rady WE nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawiendw wspélnotowych, [w:] Dz.
Urz. WE L 3 z 5 stycznia 2002, s. 1.

Dz, Urz. UE, L 98.289.28.
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wzoru wszystkim, ktérzy nie uzyskali na to jego dgo Ochrona znaku
zarejestrowanego rozpoczynae st dafy ztozenia wniosku o0 rejestragi
Przyznawana jest naggilat, przy czym m#na p odnawi& na kolejne okresy
pigcioletnie. W sumie okres ochrony nie #eoprzekroczy dwudziestu piciu
lat od dnia zgtoszenia (art. 12 rozpgizenia).
Ochrona wzoru niezarejestrowanego jest rmwo w prawie wlasngci
przemystowej. Niezarejestrowany wzor przyznaje jedascicielowi lub jego
spadkobiercom trzyletnie wadzne prawo dysponowania nim. Natomiast
momentem rozpogeia ochrony wzoru niezarejestrowanego jest data
pierwszego publicznego ujawnienia wzoru. W rozpdeeniu definiuje si to
jako wzér upubliczniony na terytorium Wspdlnoty Bpejskiej, czyli podany
do wiadomdci, wystawiony lub wprowadzony do obrotu lub ingazi@wniony
w taki sposbéb,ze w normalnych warunkach handlowych zainteresowane,
fachowe osoby majmazliwosé¢ zapoznania giz nim. Nie uznaje giza podanie
do publicznej wiadomizi zapoznania ze wzorem przez agdibzech pod
wyraznym lub dorozumianym warunkiem rozpowszechniarjizwi@domaci.
Osoba uprawniona do postugiwanig sizorem lub jej spadkobierca t®
zabront osobie trzeciej tywania wzoru bez jej zgody, w szczegdicioza
wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, ogwy wywozu albo
uzywania jego wytworéw, do ktérych wykorzystano wzalbo te tylko
posiadania takich wytworéw, o ile osoba trzeciaipgisvata s¢ imitacja
chronionego wzoru. Wz6r wowczaszjmie jest imitaci wzoru chronionego,
gdy jest rezultatem samodzielnego projektu twéray Bposéb uzasadniony
przyja¢ mozna,ze twoérca nie znat upublicznionego wzoru. W przypadizoru
zarejestrowanego nie ma atigvosci argumentowania braku znajosgowzoru.
Postugujc sk tym wylaczeniem prawodawca unijny chciat znicowa
istotnie zakres ochrony obu wzordéw i skutecznidjezpieczy osoby, ktére
zdecydowaly s na zmudniejsa i kosztowniejsz ochrore przez rejestragj
wzoru. Jéli natomiast bardzo podobny wzér niezarejestrowarystat
upubliczniony we Wspodlnocie i nie jest imitacjto powstaje kolizja.
Rozporadzenie mowize nie mana zakazanikomu postugiwania giwzorem
niebedacym imitach, zatem obydwa podmioty £hronione prawem ze wzorow
wobec 0sGb trzecich, ale nie przeciwko sobie.
Wz6r wspolnotowy mina uniewani¢ tylko wéwczas, gdy:
- nie jest wzoremv rozumieniu definicji okréonej w rozporzdzeniu,
- nie spetnia wymaganych przez unijne rozpdeenie kryteridw - nie
jest nowy, nie ma indywidualnego charakteru,
- jego posiadacz decyzjsadu zostal uznany za nieuprawnionego do
ochrony ze wzoru,
- wzOr narusza posglek publiczny,
- wzoOr jest tasamy ze wzorem, ktorego wtciel pierwszy
zarejestrowal w ukgzie w Alicante lub ktérym z krajow
cztonkowskich lub przynajmniej zgtosit do rejesirac
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- znak wyr@niajacy wyty we wzorze wedlug prawa wspdlnotowego
badZz krajowego pastwa czionkowskiego przyznaje uprawnionemu do
tego znaku prawo do zakazania jegtyaia i skorzystat on z tego
prawa,

- wzOr zostat wykorzystany bez zgody uprawnionegesit jchroniony
prawem autorskim jednego z krajow czionkowskicht. (&5 ust. 1
rozporadzenia),

- wzoér stanowi niewkciwe wykorzystanie tych pozycji wymienionych
w art. 6 Konwencji Paryskiej o Ochronie WtasaidPrzemystowej 4z
tych, w ochronie ktérych dane fwo czionkowskie ma szczegoélny
interes.

Omawiane rozpordzenie 6/2002 ok&a szczegOlowo zasady
postpowania przed OHIM, warunki wniosku, przewigltj zarazem
odwotanie do Komitetu Odwotawczego oraz zas&are jego decyzji do
SPI. Urad w Alicante jest uprawniony do udzielania poprzejestrac
prawa ochronnego na jeden wspoélnotowy wzor przemmgsiobowhzujacy
wytacznie na obszarze wszystkich npaw czionkowskich. Taie
przeniesienie prawa ochronnego oraz unigienie na przewidzianych tam
zasadach me odbywa sic jedynie ze skutkiem na caly rynek
wspolnotowy, jedynie licencji mima udziele na pewn jego czs¢.

5. Topografia uktadu scalonego — pegie, system prawnej regulacji

Topografia uktadu scalonef§ jest to rozwazanie polegage na
przestrzennym, wygmnym w dowolny sposob rozplanowaniu elementéw,
z ktérych co najmniej jeden jest elementem aktywngraz wszystkich lub
czesci polaczen ukladu scalonego. Ochronie podlegaypografie, ktore s
oryginalne, co oznaczae s wynikiem pracy intelektualnej tworcy i nig s
powszechnie znane w chwili ich powstania. Naechronione topografie,
ktore byty wykorzystywane jawnie w celach handlotvyttuzej niz w ciagu
dwoch lat. Nie s takze chronione topografie, ktore wynikag funkcji
uktadu scalonego, w ktoryma sstosowane, a tak topografie dokonane
I utrwalone w dowolnej formie i niewykorzystywane cglach handlowych
po uptywie pgtnastu lat.

130 Uktady scalonessto miniaturowe uktady elektroniczne, charakteryzajse tym, ze

ich elementy wraz z pgtzeniem midzy nimi wytworzone $ w jednym cyklu
technologicznym, wewitrz lub na powierzchni wspolnego pogdo Por.Zakowska-
Henzler H., Wynalazki dotyeze drugiego medycznego zastosowania na gruncie
Europejskiej Konwencji Patentowe] oraz ustawy prawiasnaci przemystowe] —
wybrane zagadnienia, [w:] ,Rzeczpospolita” z 20613 (30), s. 291.
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W przeszidci problematyk prawnej ochrony topografii uktadéw scalonych
regulowata odgbna ustawa, ktéra wprowadzata system ochrsaly generis
wzorowany w znacznej mierze na rozganiach obowizujacych w Stanach
Zjednoczonych’. Obecnie problematyka prawnej ochrony topograftadéw
scalonych ujta jest w materii ustawy prawo wiaseoprzemystowej.

W prawie Unii Europejskiej topografie uktadéw saaloh uregulowaneas
w dyrektywie Rady nr 87/54 EWG z 16 grudnia 1986vrsprawie ochrony
prawnej topografii produktow pétprzewodnikowyth Dyrektywa ta w sposéb
wiazacy dla pastw czionkowskich okrdita standardy dla tej grupy rozagaan
w zakresie: przedmiotu ochrony, przestanek jej eldmia, podmiotow
uprawnionych, tréci prawa wyhcznego, ograniczew zakresie korzystania
Z topografii, czasu i zasad ochrony.

W art. 2 ust. 2 zd. 1 dyrektywy okte sk, ze ochronie podlega topografia
wowczas, gdy jest efektem wysitku intelektualnegeércy i nie jest
powszechnie zZnana w dziedzinie wytwarzania procdukto
potprzewodnikowych; j@i jednak topografia sktada esiz takich elementow,
podlega ochronie tylko wéwczas, gdy ge#enie tych elementéw rozpatrywane
w catasci spelnia przestanki ochrony wymienione w art. &.u3 zd. 1
dyrektywy nr 87/54/EWG. Prawo do uzyskania ochromgsadniczo
przystuguje, zgodnie z tfeia art. 3, tworcy i jego naghcom prawnym.

Trescia prawa wyhcznego — w mét dyrektywy — jest uprawnienie do
zezwolenia na podejmowanie lub zakazywanie podepniav dziata
wskazanych w art. 5, tj. reprodukcji topografii braykorzystania w celach
handlowych Iub importu dla takich celoéw topografiub produktu
potprzewodnikowego wytwarzanego zyaiem tej topografii.

5.1. Zgtoszenie i prawo z rejestracji topografii ukadéw scalonych

Na topograf¢ udzielane jest prawo z rejestracji (art. 197 Ligi.w.p.) — pod
warunkiem,ze jest ona oryginalna i nie jest powszechnie znarzhwili jej
powstawania. Prawo to trwa dzigslat.

Uzyskanie prawa z rejestracji warunkowane jest dakeem prawidtowego
zgtoszenia topografii w Uezlzie Patentowym (art. 203 p.w.p.). Zgtoszenie
moze obejmowa tylko jedno rozwazanie. W przypadku dokonania zgtoszenia
topografii z naruszeniem zasady jedngliipdokonane nagbnie, na wezwanie
Urzedu Patentowego, oddzielne zgloszenia (zgtoszendeiwlpne) uwaa sk
za dokonane w dniu zgtoszenia pierwotnego.

151 Ustawa z 30 palziernika 1992 r. o ochronie topografii uktadéwlecgch, [w:] Dz.
U. nr 100, poz. 498.
132Dz, Urz. WE L 24 z 27 stycznia 1987 r., s. 36.

105



W przypadku gdy zgloszenia wydzielone nie wplyw wyznaczonym
terminie, uwaa Sk, ze zgtoszenie pierwotne dotyczy topografii wskazarej
pierwszym miejscu, a pozostale topografie zostalyep zgtaszaprego
wycofane. Jeeli zgltaszaicy ztazy oddzielne zgloszenia bez wezwania ddiz
Patentowego, nawet wowczas gdy zgtoszenie pierwsimenito warunek
jednolitasci, wowczas zgloszenia wydzielone korzysta daty zgloszenia
pierwotnego (art. 39 w zw. z art. 209 ust. 1 p.w.p.

Zgtoszenie topografii, ktére obejmuje co najmnigdanie oraz e&¢
wygladajaca na materiat identyfikucy topograf¢, daje podstaw do uznania
zgtoszenia za dokonane. Wdzpatentowy wyznacza, pod rygorem umorzenia
postpowania, termin do uzupeinienia zgloszeniazelie stwierdzi, ze nie
zawiera ono wszystkich koniecznych dokumentow.eDaptywu ostatniego
brakupcego dokumentu uwa sk za dat¢ dokonania zgtoszenia.

Do zgtoszenia dokonanego w celu uzyskania pravegestracji zgtaszagy
powinien dofczy¢ rowniez inne dokumenty i €wiadczenia, jeeli jest to
niezledne do uzasadnienia twierdze zadan zawartych w zgtoszeniu (art. 36
w zw. z art. 209 ust. 1 p.w.pJ.

Do czasu wydania decyzji zglasgey maze wprowadzé& zmiany
i uzupetnienia do zgloszenia. Jedmakiie mog one wykracza poza to, co
zostato ujawnione jako przedmiot roagéania w materiale identyfikacyjnym
topografii w dniu dokonania zgtoszenia. Oznaczaz®,zmiany zawzajace
zakres ochronyasdopuszczalne do koa posgpowania rejestrowedo.

Prawo wyhcznego korzystania z topografii uktadu scalonegwgtaje na
podstawie decyzji Uktlu Patentowego i obejmuje korzystanie z niej w épos
zarobkowy lub zawodowy na obszarze RzeczypospoRipkiej (art. 211
ustawy p.w.p.). Jest to prawo wgknej tréci, tozsame z prawem z patentu.
Nabycie prawa z rejestracji negstje zatem na podstawie decyzji
administracyjnej, podlegggej wpisowi do odpowiedniego rejestru (art. 203
w zw. z art. 205 p.w.p.).

Omawiapc kwestie dotyczce zgloszenia i rejestraciji topografii, zaznaczy
nalezy, ze istniepcy system rejestracyjny nie przewiduje badania ptdezad
Patentowy istnienia materialnych przestanek zdalnejestracyjnej zgtoszonej
do ochrony topografii. Oznacza tee ewentualne zarzutya sprzedmiotem
postpowania spornego (por. art. 255 ust. 1 p.w.p.).

System rejestracyjny przewidziany dla topografiitadidw scalonych
przewiduje sprawdzanie zgtoszenia gognie pod wzgldem formalnym. Tak
wiec podstaw wydania decyzji odmownej jest stwierdzenie przewzat)
Patentowy istnienia przeszkody do udzielenia regegt ktéra nie mee by

133 37czegblowe wymagania, jakim powinno odpowiadgloszenie topografii oraz
zakres i tryb rozpatrywania zgtoszeokreila rozporadzenie prezesa Rady Ministrow
z 19 pddziernika 2001 w sprawie topografii uktadéw scalemy[w:] Dz. U. nr 128,
poz. 1413.

154 Kotarba W., Ochrona wiedzy w Polsce, op. cit1 %8 i nast.
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usungta (art. 204 ustawy p.w.p.). W zygku z tym przed wydaniem takiej
decyzji wzywa si zgtaszajcego do zajcia stanowiska w tym wzelizie
(art. 204 w zw. z art. 49 ust. 2 ustawy p.w.p.)alBreakcji nie oznacza
automatycznego umorzenia pgsiwania, jednate niewyjdnienie zauwzonej
przez Urad Patentowy w toku pogtowania przeszkody ne wptyra¢ na
wydanie decyzji odmownej.

Udzielenie prawa stwierdza esiprzez wydanieswiadectwa rejestracji
topografii, a okoliczné& te potwierdza wpis do rejestru topografii uktadéw
scalonych.

Obowigzujace przepisy ustawy prawo wiaseo przemystowe] przewidaj
7€ Z naruszeniem prawa z rejestracji topografii maloyczynienia woéwczas,
gdy nieuprawniony: reprodukuje w cé&bb lub czsci chroniory topografe,

z wyjatkiem reprodukowania tej egci, ktéra nie spelnia wymagania
oryginalnaci okreslonego w art. 198; importuje, sprzedaje lub w jakikek
inny sposéb wprowadza do obrotu kpphronionej topografii, uktady scalone
wytworzone przy #gyciu takiej kopii, a take wyroby zawierajce takie uklady
scalone. Reprodukowanie topografii polega na jewodzeniu w uktadzie
scalonym na podstawie wzorca, dokumentacji lubizanal

Natomiast zgodnie z tfeia art. 213 ustawy prawo wlasied przemystowe;j,
nie stanowi naruszenia prawa z rejestracji zastas@vtopografii ukladu
scalonego wsrodkach komunikacji i ich e#ciach lub urzdzeniach, ktére
znajdup si¢ na obszarze Rzeczypospolitej czasowo, zetakproduktach, ktére
znajdup sie na tym obszarze w komunikacji tranzytowej. Jedizta. przywilej
komunikacyjny przewidziany w Konwencji Paryskiej wdniesieniu do
wynalazkéw (art. 5dr).

Nie narusza praw z rejestracji osoba, ktéra kopdge zgody uprawnionego
chroniory topografe, jezeli czyni to w celach osobistych albo wgznie w celu
oceny, analizy, badania lub nauczania (art. 21&wsp.w.p.).

Podobnie — zgodnie z #@a art. 215 ustawy prawo wiasiad przemystowej
— nie narusza prawa z rejestracji osoba, ktéraaustawie oceny lub analizy
chronionej topografii opracowuje topogkafi spetniagca wymaganie
oryginalnaci, o ktérej mowa w art. 198. RoOwrieart. 216 ustawy p.w.p.
wskazuje warunki, w jakich uprawniony nie #eoskutecznie domagasic
ochrony. Ow przypadek zwdany jest z istnieniem usprawiedliwionego interesu
publicznego.

Natomiast w przepisie art. 217 ustawy prawo wlsh@rzemystowej
przewidziana jest ochrona oséb dziggch w dobrej wierze (swoista
instytucja uywania). Wskazuje onaze nie stanowi naruszenia prawa z
rejestracji topografii import lub wprowadzenie doratu produktu z rejestracji
topografii, import lub wprowadzenie do obrotu prktlu zawieragcego
bezprawnie wykorzystantopografe przez osob dziatapca w dobrej wierze.
Po wuzyskaniu informacji o istnieniu tej topografilalsze prowadzenie
dziatalngci handlowej w tym zakresie jest whove tylko za zgod
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uprawnionego. Towary posiadane lub zamowione pusdkaniem takiej
informacji ma@na wprowadzi do obrotu pod warunkiem zaptaty
uprawnionemu kwoty odpowiadgaiej optacie licencyjne;.

Przepis art. 218 ustawy p.w.p. stanoke prawo z rejestracji nie roaga
si¢ na dziatania dotyeze kopii chronionej topografii uktadéw scalonych
wytworzonych przy #yciu tej kopii, a take wyrobow zawieragych takie
uktady scalone, poleggje w szczegolnmi na ich oferowaniu do sprzega
lub dalszym wprowadzaniu do obrotu,zgé zostaly one uprzednio
wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospohtelskiej przez
uprawnionego lub za jego zgpdpor. ust. 1 art. 218 ustawy p.w.p.).
Natomiast wedtug ust. 2 tego przepisu nie standwniez naruszenia
prawa z rejestracji import oraz inne dziatania,torych mowa w ust. 1,
dotyczice kopii chronionej topografii, uktadéw scalonyclytworzonych
przy wyciu takiej kopii, a take wyrobdéw zawieragych takie uktady
scalone, jeeli zostaty one uprzednio wprowadzone do obrotgengorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez upraegmub za jego
zgodh.

Konczac rozwaania paéwigcone problematyce prawnej ochrony
topografii uktadow scalonych, warto wspomhie rozwihzaniu zawartym
w art. 219 ustawy prawo wias§w przemystowej. Otd przepis ten stanowi,
ze uprawniony nie me dochodzi swoich praw w odniesieniu do
identycznej topografii, jeeli zostata ona stworzona niezalee przez osap
trzech. Jeeli dwie topografie & identyczne w cakei lub czsci
domniemywa i, ze topografia, ktéra mogta byreprodukcy topografii
wczelniej zgtoszonej w Urgzie Patentowym lub wczeiej jawnie
wprowadzonej do obrotu, jest jej reprodukc]

Oznacza toze identyczna topografia stworzona niezale przez osap
trzeca maoze mie taki sam atrybut oryginalgoi (art. 198 ustawy p.w.p.)
| stanowt przedmiot niezalemego prawa z rejestraciji.

Dla postpowania dowodowego istotne jest postanowienie [saeyst. 2
art. 219 ustawy, gdydomniemanie w nim przewidziane przerzucgai
dowodu na potencjalnego naruszyciela.

6. Projekty racjonalizatorskie

Za projekty racjonalizatorskie (usprawnienia) uwask hajczscie]

rozwiazania, ktére spetniajnastpujace warunki:

- mozliwie dokladnie prezentsjistot propozyciji zmian (w wybranej lub
dowolnej dziedzinie dziataldoi organizacji) — co, jak, gdzie
usprawné,

- sa nowe w skali danej organizacji,
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- nie wynikap z obowihzkéw nat@onych na pracownika, lecz stanawi
wynik dodatkowego jego wktadu pracy,
- s przydatne do wykorzystarita

Zjawisko racjonalizacji rozumiane jako dokonywanigobnych zmian
i usprawnié w szeroko rozumianym procesie produkcji ma odlegktork.
Jeili chodzi o regulag prawra, to w pastwach gospodarki rynkowej
tradycyjnie kwestie te normowanea sw regulaminach zaktadowych
wydawanych przez poszczegoélne przeisrstwa. Wyjtek stanowi tutaj
ustawodawstwo niemieckie, ktére jako ¢um prawnie chronioan sfer
aktywndgsci pracowniczej wymienia dokonywanie drobniejszyasprawnié
technicznych, okidajac w szczegélnai prawo twércow do wynagrodzehia

W przesziéci w Polsce — podobnie jak w innych fgawach Europy
Wschodniej - racjonalizacja byla przedmiotem széimgej regulacji
normatywnej. Ta sytuacja ulegta radykalnej zmiamieokresie transformacji
ustrojowoprawnej, kiedy nowelizig ustaw o wynalazczéci (1992 r.),
ograniczono s do bardzo ogdlnego olkdenia pogcia projektu
racjonalizatorskiego oraz wskazania zasad wynagrad2worcy i dochodzenia
roszczé™’.

W obowhzujacej ustawie prawo wilasici przemystowej problematyka
racjonalizacji jest nader skromnie uregulowanae®ezwszystkim ustawa nie
definiuje pogcia projektu racjonalizatorskiego, wyznaczajedynie jego zakres
od strony negatywnej; projektem racjonalizatorski®m maze by rozwiazanie
pozwalajce na zakwalifikowanie go jako ktoregm przedmiotéw chronionych
na podstawie prawa wlasitd przemystowej. Wedlug autoréw pracy Prawo
wlasnaci przemystowej, celem wskazanego unormowanianestopuszczenie
do tego, aby przedsiiorcy omijali obowdgzki wynikajce z faktu dokonania
przez twore ktérega z takich projektow wynalazczych przez zakwalifdes
go jako projektu racjonalizatorskiego (oczyeie obawa taka bylaby aktualna
jedynie w przypadku, gdyby nie doszto do zgloszerzaigzania do ochrony
w Urzedzie Patentowyriy.

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy p.w.p. nie pozwalaumaanie za projekt
racjonalizatorski rozwizania, ktére mee zosta opatentowane jako wynalazek,
tzn. wskazanego w przepisie art. 29 ustawy p.wrpk Batem przeszkdd, aby
projektem racjonalizatorskim byto kt@re rozwizan, ktorych na mocy art. 28
ustawy prawo wiasrégi przemystowej ,nie uwzm Sk za wynalazki”
(np. program komputerowyy.

135 Kotarba W., Ochrona wiedzy w Polsce, op. cit4344.

1% por. ustawa z 25 lipca 1957 r. — Arbeitnehmerdrfilgsgesetz.

157 0d tego czasu niemal w cabo przestaly by aktualne orzecznictwo oraz praktyka
dotyczica kwalifikacji rozwazan jako projektdéw racjonalizatorskich oraz trybu
postpowania z nimi.

18 prawo wtasnéci przemystowej, op. cit., s. 183.

59 |pidem.
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Ustawa umgliwia przedsgbiorcy petm swobod w okreleniu
w regulaminie, jakie rozwkzania [ledzie on uznawat za projekty
racjonalizatorskie.

Obowigzujaca ustawa prawo wiasfo przemystowe] w art. 8 ust. 2
wskazuje zasadnicze uprawnienia racjonalizatoratad zgodnie z tym
przepisem, twoérca projektu racjonalizatorskiego yjptego przez
przedstbiorce do wykorzystania ma prawo do wynagrodzenia @&reego
w regulaminie obowizujacym w dniu zgtoszenia projektu, chyka wydany
p&zniej regulamin jest dla tworcy korzystniejszy.

Ponadto tworcy przystugujuprawnienia o charakterze osobistym w postaci
prawa do wskazania go jako tworcy w dokumentaahbligacjach (art. 8 ust. 1
pkt 3 w zw. z art. 8 ust. 2 zd 2 ustawy p.w.p.Jinkk racjonalizator, odmiennie
niz wynalazca, nie jest uprawniony do otrzymania dodmim potwierdzaicego
jego autorstwi§®.

Wyraznie zaznaczy nalezy, ze do projektdw racjonalizatorskich nie maj
zastosowania przepisy art. 22 i 23 ustawy p.w.pgultgace zasady
wynagrodzenia za wynalazki, wzoryzytkowe oraz wzory przemystowe.
Oznacza to,ze przedsibiorca obowizany jest do dokonania tytulem
wynagrodzenia za projekt racjonalizatorski tylkdit¢h swiadcze, ktérych
wysoka¢ sam okrélit w regulaminie.

Na podstawie art. 284 ustawy prawo wiasm@rzemystowej tworca e
dochodzt, na zasadach ogdlnych, roszacze wynagrodzenie za korzystanie
z projektu wynalazczego, a &t takee racjonalizatorskiego. Jednak patas
naley o pewnych zasadniczych aicach w stosunku do pozostatych
projektow. Mianowicie, w méf art. 294 i 295 ustawy p.w.p. w odniesieniu do
wynalazkéw, wzoréw #zytkowych, wzoréw przemystowych i topografii
uktadow scalonych obowzuja nastpujace zasady:

- tworca nie ma obowkku uiszczania kosztowadowych,

- do postpowania stosuje i odpowiednio przepisy dotysze

postpowania w sprawach o roszczenia pracownikow,

- wlasciwy rzeczowo jestag okregowy.

W odniesieniu do projektéw racjonalizatorskich ieap ich dotyczcych:

- tworca uiszcza kosztydowe na zasadach ogolnych,

- postpowanie toczy siw zwyklym procesowym trybie,

- wiasciwy rzeczowo jest @@ rejonowy, a dopiero peli wartc¢

przedmiotu sporu jest viigza nk 30 000 zt (od 5 lutego 2005 r. 75 000
zb) — a1d okregowy.

180 Generalnie brak jest przeszkéd, aby taki sposdatattowego honorowania twércy
przedsgbiorca przewidziat w regulaminie.
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7. Znaki towarowe i ich prawna ochrona
7.1. Pogcie znaku towarowego - jego natura prawna i funkcje

Przepis art. 120 ustawy prawo wtastigorzemystowej stanowge znakiem
towarowym mae by¢ kazde oznaczenie przedstawione w sposéb graficzny lub
takie, ktére da giw sposob graficzny wyrazijezeli nadaje si do odré&niania
w obrocie towaréw jednego przeelsiorcy od identycznych lub podobnych
towardéw innych przedsbiorcow.

Wskazany wyej przepis okréa istok znaku towarowego wyghionego
jako samodzielne dobro prawne chronione ze gaitglna petnienie funkciji
odr&niania towaréw na podstawie ich pochodzenia. ¢stostanowi zdolnét
oznaczenia do odtdiania jednorodnych towaréw w obrocie.

Zdolngé¢ do odra@niania ma charakter abstrakcyjny. Wiaa sk
w potencjalnej zdatrci symbolu do odréiniania w ogole, a wt jest i mae
by¢ oceniana w oderwaniu od konkretnego towaru.

Koniecznd¢ petnienia przez znak towarowy funkcji odnéajacej przegdza
0 wymaganiach stawianych oznaczeniom. Znakami towsni mog by¢
tylko takie oznaczenia, ktéredza w sobie nagpujace cechy: $ zmystowo
postrzegalne, jednolite i samodzielne wggim towaru, ktéry oznaczaj
Ponadto musgdat si¢ przedstawd graficznie.

Znakiem towarowym mae by kazde oznaczenie, ktére nadaje; sio
odr&niania towar6éw lub ustug i nie zostéa graficznie przedstawione.
Prawami ochronnymi na znak towarowy madgy¢ chronione stowa, zdania,
kombinacje graficzne, zestawienia koloréw, a nawejedyncze kolory,
dzwieki i zapachy. W praktyce najagej kontrowersji wywoluje kwestia
rejestracji widnie takich nietypowych kategorii, jak np. zapachgwiem
regulacje prawne okékaja wymog ich graficznego przedstawienia.

Wediug W. Kotarby, znak towarowy jest avym ndnikiem wiedzy o
organizacji i o realizowanej w niej dziatakod szczegdlnie o wytwarzanych
produktach czywiadczonych ustugach, ktéry powszechnie stosowasy \v
obrocie gospodarczyf.

Zauwamy, ze wskazane wiej okre&lenia dotyczce znaku towarowego
w zasadzie w podobny sposob ujmuego istot. Co wicej, zaréwno
wspotczesne unormowania, jak i pady europejskiej doktryny na temat natury
prawnej znaku towarowego nie wykagujoznic. Warto jednak wspomnie
o tym, ze w przesziéci istnialy takie ranice. | tak w prawie francuskim znak
jako przedmiot stosunku prawnego traktowany bykstjnadal jako rzecz
ruchoma. Ta kwalifikacja przedzata o jego majkowe] naturze,
samodzielnéci wzglgdem towaru, ktéry oznaczal, i przeglsiorstwa, w skfad
ktérego wchodzit. W konsekwencji prawo ochronneznak traktowane byto

161 Kotarba W., Ochrona wiedzy..., op. cit., s. 44.
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tak jak wlasnéc rzeczy®

Z kolei w prawie niemieckim przyjmowange znak towarowy nie nie by
objety kategora rzeczy. Zaproponowano koncepcjres incorporales
o charakterze majkowym (R. Ihering). Nasgpnie przygto propozyct
O. Gierkego, ktory gtosit w odniesieniu do znakwamowego koncepegjprawa
osobowdci. Umieszczat on znaki i prawo do nich przystugej w ogélnym
prawie osobowsri. Tak wic znak towarowy traktowany byt jako dobro
osobiste, majescisty zwiazek z osob przedsgbiorcy. W tym ugciu znak jako
wykazupcy znam¢ osobowdci przedsgbiorcy byt przedmiotem prawa
osobistego i jako takie, byt prawem nieprzenaszalnitoncepcja, o ktorej
mowa, zostata zmodyfikowana przez J. Kohlera w ukiku dopuszczenia
przeniesienia znaku na iprosole pod warunkiem przeniesienia gecktnie
Z przedsibiorstwem. Oznaczalo to gqgie znaku towarowego jako dobra
niematerialnego — nogzego wyranie znamiona osobowoi przedsgbiorcy,
zaleenego od przedgbiorstwa, chronionego prawem bezwgayym
i wytacznym, w ktorym zasadnicze znaczenie gnapteresy majtkowe
uprawnionego, aczone z interesami osobistymi.

W latach sz&dziesiatych upowszechnita sikoncepcja A. Trollera, ktéry
wskazywal na znak towarowy jako dobro niemateriadt@nowiace skutek
ekonomiczny — korZgci, jakie z tego tytulu ospa przedsibiorca, ktory
samodzielnie wybrat znak do petnienia funkcji cahi@jacej jego towary. Tak
wigc to korzyci, a nie znak jako taki, podlegajochronie, co przedza
0 maptkowej naturze znaku towarowego i jego przenoszain@bywalng¢
byla jednak ograniczona. Prawo do znaku mogito pézeq drug osole tylko
razem z przedsbiorstwent®®

Jeili chodzi o ustawodawstwo polskie, to znak towaramjiczany jest do
dobr niematerialnych, a dndd nich do kategorii oznaczeodr@niajacych,
wyodrebnionych ze wzgldu na fukag oznaczania pochodzenia.

W naszej literaturze przyjmujegsta R. Skubiszente znak towarowy jest
odbitym w s$wiadomaci odbiorcy zwhzkiem oznaczenia towaru, ktéry
obejmuje ogét informacii i wyobean o towarzé®.

Ponadto wskazuje gize znak towarowy nie jest dobrem niematerialnym
o intelektualnym charakterze. Jego wyboru przez egsgbiorce jako
oznaczenia identyfikagego towary tego przedsiorcy nie uznaje siza akt
tworczy. Podkréla sk, ze jest to wybdr jedynie funkcjonaltfy.

Prezentowane w naszej literaturze pdgl wyraznie opowiadaj sie za
traktowaniem znaku towarowego jako dobra niemdtexgo, ktdre posiada

182 por. AZma J. Propriété industrielle,Lamy Droit commercial, 1992, s. 841 i nast.
183 Troller A., Gewerblicher Rechtsschuit948 s. 27 i nast.

184 Skubisz R., Prawo z rejestracji znaku towarowefgmo ochrona. Studium z prawa
polskiego na tle prawno-poréwnawczym, Lublin 198814 i nast.

1% Odmienny pogld glosi W. Wilodarczyk. Por. Wiodarczyk W., Zdo#do
odr&niajaca znaku towarowego, Lublin 2001, s. 38.
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wartas¢ maptkowa. Wyraza sk ona w korzyciach, jakie plya dla
uprawnionego z oddzialywania znaku w obr&€ieZnak towarowy mee
posrednio wskazyw& na o0sob przedstbiorcy w pierwszym rgdzie

i bezwzgtdnie petni funko} odr&niajaca, posiadac przy tym majtkowa
natug. Warta¢ majtkowa znaku potwierdza feorzecznictwo. W orzeczeniu
21988 r. §d Najwyzszy stwierdzit: Znak towarowy jako dobro prawne
o charakterze wykznie majtkowym — nie podlega ochronie na podstawie
przepisow art. 23 i 24 k.c**".

Znak towarowy stanowi przedmiot prawa podmiotowega, pomog
ktorego jest chroniony przed pomgikco do pochodzenia towaru nim
oznaczonego oraz przed ryzykiem pagoiczego wykorzystania renomy
uosabianej przez znak. Jest zatem samodzielnymenhobriematerialnym,
wchodzcym w skltad przedsbiorstwa rozumianego jako zespét sktadnikow
materialnych i niematerialnych przeznaczonych dalizacji okreélonych
funkcji i zada gospodarczych (por. art. 5%.c.). Jest niezaly od
przedstbiorstwa, w sktad ktérego wchodzi, ¢hav prawie polskim obroét
znakiem jest poddany pewnym ograniczeniom.

W swietle przedstawionych wgj rozwaan dotycacych pogcia i natury
prawnej znaku towarowego, konieczne jest wskaztamikcji*®®, jakie petni on
w obrocie gospodarczym.

Podstawow funkcja znaku towarowego jest funkcja oznaczania
pochodzenia (odtédiajaca), ktora z jednej strony wskazuj@dto pochodzenia
towaru, z drugiej zaidentyfikuje towar na rynku, co pozwala go aghié od
innych towaréw tego samego rodzaju znadygh sé w obrocie
gospodarczym.

Kolejna istotna funkcja, to funkcja gwarancyjna kamatowarowego.
Niekiedy okrdla sk ja jako jakdciowa. Z tym, ze pamgta¢ nalezy, iz nie
chodzi tu o gwarangjjakosci w rozumieniu przepisow prawa cywilnego
regulupcych & instytucg, lecz o to,ze znak towarowy odzwierciedla jado
swego substratu i wwiadomdci kupujacych pozostaje jej symboléfi Znak
gwarantuje, ze towar zawsze eolzie mial oczekiwane przez kupoggo
charakterystyczne cechy i wtawosci, ktére odnié¢ maozna do konkretnego
producenta.

186 por, Kepinski M., Rozporzdzanie prawem z rejestracji znaku towarowego, Pozna
1979, s. 43-52; por. Soltys S., Charakter i kosfau prawa do znaku towarowego,
[w:] Rejent 1993 nr 3-4, s. 73.

57 Orzeczenie SN, Il CR 143/88, OSP 1990, nr 6, pdz.

188 Mianem funkcji znaku towarowego okte sk catoksztatt oddziatywania znaku
towarowego w obrocie gospodarczym i tradycyjnie digia sk nastpujace funkcje:
oznaczenia pochodzenia (odndajaca), gwarancyjn i reklamowg. Por. Skubisz R.,
Funkcje znaku towarowego, [w:] Kgja pamitkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa
patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 163 i nast.

189 prawo whasngci przemystowej, op. cit., s. 192.
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Czesto zwraca si uwag na fakt,ze funkcja gwarancyjna jest pochadn
funkcji oznaczania pochodzenia, gdy wilasnie pewneé¢ zrodta pochodzenia
gwarantuje poziom, ktérego ma prawo oczekikapujpcy.

Wreszcie funkcja reklamowa znaku towarowego, kpimgga na zaeiteniu
do nabycia oznakowanego towaru. Funkcja ta jeszozeana na kilku etapach.
Przede wszystkim poatkowo znak towarowy promuje towar lub ustug
i ulatwia jego wprowadzenie na rynek, a ppate ugruntowuje pozyejtowaru
i wspiera dziatania na rzecz zdobycia nowej kligHte

Istota prawa ochronnego na znak towarowy toaesmcé uzywania znaku
towarowego w sposOb zarobkowy Ilub zawodowyzywhnie znaku polega
w szczegolnéci na: umieszczaniu tego znaku na towarachtetly rejestrag lub
ich opakowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu tych toéwe do obrotu, ich imporcie
lub eksporcie; umieszczaniu znaku na dokumentaédizawych z wprowadzaniem
towarow do obrotu lub zwranych zeswiadczeniem ustug; postugiwaniugsi
znakiem w celach reklamy.

Prawo ochronne na znak towarowy, jako prawo bezwng, jest oczywicie
prawem zakazowym. Pozwala zak&apaobom trzecim wkraczania w sfgrawnie
okreslonej wyhcznaci.

Generalnie wyrgni¢c mazna dwie sfery prawa ochronnego na znak towarowy:
pozytywry (wypelniory przez uprawnienia do zywania znaku towarowego)
i negatywn (roszczenia zakazowe skierowane przeciwko zachiowanoséb
trzecich spetniacych przestanki naruszenia. Sfera negatywna jestroka
zakrdlona. Uprawniony bowiem ma prawo zakéaassobie trzeciej tywania nie
tylko konkretnego zarejestrowanego znaku dla danyetaréw, ktére wskazat
w rejestrze, ale tale uwzywania znakéw podobnych dla towaréw podobnych.

Prawo ochronne na znak towarowy ma charaktenth@yy. Jest zbywalne,
podlega dziedziczeniu. W szczeg&iciomaze by przedmiotem umowy sprzeda
dostawy, darowizny i umowy licencyjne;.

7.2. Zdolncé rejestrowa znaku towarowego

W mygl art. 121 ustawy p.w.p. na znak towarowyzmdy¢ udzielone prawo
ochronne. Mge ono by udzielone jedynie na znak w rozumieniu przepisu
art. 120 ustawy, jeli nie wystpia przeszkody, o ktorych mowa w art. 129 ust.
2, art. 131 i 132 ustawy prawo wtasooprzemystowej. Zasadnigprzeszkod
udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jestk bzdolndci
odr&niajacej (pierwotnej albo wtdrnej).

0 W praktyce o sile oddziatywania znaku towarowegako instrumentu
przyciagajacego kliented, decyduje nie tylko atrakcyjdé jego formy
przedstawieniowej, ale ogét dziatauprawnionego do znaku, ktérych celem jest
uksztattowanie pozytywnej opinii o towarach lub uggich, jako rezultatach
prowadzonej dziatalrizi gospodarczej. Por. Wiasstoprzemystowa, op. cit., s. 193.
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Podkrgli¢ nalezy, ze w omawianej materii polski ustawodawca pakzygosé
specyficza metod regulacji. Otéa w art. 131 i 132 okigit zamkniety katalog
przeszkdd udzielenia prawa ochronnego na znak twwara w art. 129 ustawy
uregulowat kwesti zdolngci odr@niajacej znaku, wskazag trzy przypadki
znakow niemajcych zdolndci odr&niajacej. Jednak generalnie uznaazna,
ze brak zdolnéci odr&niajacej znaku towarowego stanowi podstaviow
przeszkod w jego rejestracji, chionie jest objty przepisem ustanawigym
katalog takich przeszkéd.

ZdoIncg¢ odr@niajaca znaku towarowego nie zostala normatywnie
zdefiniowana, w zwizku z czym tré& tego pogcia mana okrgli¢ na
podstawie przepisow, ktore wskazunaki pozbawione zdol§oi odr&zniajacej
ze wzgkdu na brak dostatecznych znamion adiéjacych.

W przesziéci definiowanie zdolnéci odr&niajacej przez wymaganie
wykazania przez znak dostatecznych cech, ktéreamtigvic w swiadomaci

i pamkci kupujpcego, powszechnie przyjmowano w literaturze i azpextwie.
To podejcie znajduje uzasadnienie réwhi®@becnie na gruncie przepisow
art. 129 ust. 1 pkt 2 ustawy p.w.B.

Jak zauwzaja autorzy pracy Prawo wiasfm przemystowe®, przepis
art. 129 ustawy p.w.p. nie okfa jednoznacznie pozytywnych kryteriow,
wedtug ktérych nakey ocenig zdolng¢ odr&niajaca. Jednak zawiera pewne
wskazowki, ktorymi g konieczné¢ oceny znaku z punktu widzenia towaru
i warunkéw obrotu. Dostateczne znamiona adidjace tkwihce w formie
przedstawieniowej znaku, czyli np. w wyrazie, olwamelodii czy uktadzie,
naleey odnigé¢ do towaru, dla ktérego znak jest przeznaczony.kZmaze
wykazywa zdolnag¢ odr&niajaca wobec niektérych towaréw, a z drugiej
strony — nie mié jej wobec innych. Ocena zdokw odr&niajacej znaku
towarowego dla konkretnego towaru powinna uwdglat zwykte warunki
obrotu, czyli aktuala mozliwos¢ petnienia przez znak funkcji wskazywania na
pochodzenie towaru.

Najczsciej wskazuje si, ze ocena zdolr@i odr&niajacej jest wypadkow
dwoch elementow. Z jednej strony forma przedstaieiga znaku musi by

LW dyrektywie nr 89/104/EWG przeszkody rejestramjakéw towarowych zostaty
przedstawione catgciowo. | tak w art. 3 wymienione zostaty znaki wgzone od
rejestracji z enumeratywnie wskazanych przyczytyrw m.in. z powodu nieposiadania
zdolnaci odr&niajacej (art. 3 ust. 1 lit. B), skladajsic wytacznie z oznacze lub
danych staacych w obrocie do opisu towaru lub jego cealdZdwiasciwosci (art. 3 ust.
1 lit. C) oraz skladaj sic wytacznie z oznaczelub danych, ktére weszty dezyka
potocznego lub ssuzywane w dobrej wierze w utrwalonych praktykach Hangch
(art. 3 ust. 1 lit. D).

172 przyktadowo: Nowiska E., Prontiska U., M. Du Vall, Prawo wiasoi
przemystowej, op. cit., s. 193; Skubisz R., Prawop. cit., s. 87 i nast.

73 Nowinska E., Pronfiska U., M. Du Vall, Prawo wlaskoi przemystowej, op. cit.,
s. 1931 194.
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.Sama w sobie” na tyle charakterystyczna, aby madentyfikowa: towar.
Z drugiej za strony musi zapewnéskupupcemu maliwos¢ dokonania wyboru
towaru wedtug niej, bez potrzeby ustalania w szélrggsposéb pochodzenia
towaru.

Jak juiz nadmieniano art. 129 ust. 2 ustawy p.w.p. wskadajegrupy znakdéw
towarowych, dla ktérych przeszkod rejestracji jest brak zdol&a
odr&niajacej wobec konkretnego towaru. Chodzi o znaki toweroktorych
struktura z natury nie wykazuje znamion adidjacych wobec towaréw, dla
ktorych zostaly zgtoszone (art. 129 ust. 2 pkt thwg p.w.p.), znaki wylcznie
opisowe, ktérych bezgeedni i jedym funkcja jest przekazywanie informacji
o towarze, a nie o jego pochodzeniu (art. 129 2igtkt 2 ustawy p.w.p.) oraz
znaki kedace oznaczeniami powszechnigywanymi w gzyku potocznym lub
handlowym (art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy p.w.p.).

Pierwsze z wymienionych — znaki nienagaj st do odréniania to takie,
ktorych struktura nie wykazuje jakichkolwiek cedtacakterystycznych, a vg
znak jako cal& jest pozbawiony dostatecznych znamion edidjacych i nie
nadaje si do identyfikacji towaru jako pochosizego od oznaczonego
przedstbiorcy. Tak wec jest to kategoria znakéw wyatbniona ze wzgldu na
cechy strukturalne znaku. Przyktadowo, nie wykagajéchkolwiek znamion
odr&niajacych ptaska forma plastyczna stangeei proste odwzorowanie
towaru, sama litera lub cyfra, §Je ich obrazowego przedstawienia nie
charakteryzuje oryginalg&' .

Kolejne to znaki opisowe. Uznanie ich za pozbawiadolndci odr&niajacej
uzasadniaj dwa wzgkdy. Ot& znak ma przekazywa informacg

0 pochodzeniu towaru, a nie 0o nim samym. Po dragisada swobodnego
dostpu wszystkich przedsbiorcow do oznacze stuzacych przekazywaniu
informacji o towarach i jego cechach lub wdmvosciach nie zezwala na ich
monopolizagt przez jednego tylko uczestnika rynku. Nabycie patowvego
prawa wyhcznego do znaku towarowego nie zaopozbawié konkurentow
mozliwosci przekazywania kupagym informacji o towarze.

Wytaczenie od rejestracji znakéw kwalifikowanych jakpismwe nie oznacza
pozbawienia zdolna@i rejestracyjnej kadego znaku, ktory zawiera elementy
opisupce towar, jego cechy lub wéewosci. Za znaki opisowe w rozumieniu
ustawy naley uzn& takie znaki towarowe, ktore skladapic wytacznie
z oznaczé mogicych stuy¢ w obrocie do przekazywania informacji o cechach
towarow.

Wreszcie trzecia grupa to znaki sklagaj st z oznacze, ktére weszlty do
jezyka potocznego i przsy sie jako nazwa towaru, oraz takie, ktére s
zwyczajowo aywane w utrwalonych i uczciwych praktykach handlotvy
Trudna jest wprost do ustaleniaznica medzy tymi kategoriami. W pierwszym

4 \Wiodarczyk W., Zdolnét odré&niajaca..., op. cit., s. 115; Skubisz R., Komentarz do
wyroku ETS z 4 maja 1999 r., [w:] Rzecznik Patent@®002, nr 3, s. 105.
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przypadku chodzi o nazwy, ktore pierwotnie miahackter fantazyjny, ale na
skutek ich awywania staty s powszechnie stosowane dla wskazania, opisania
toward’>. W drugim z& s3 nimi oznaczenia, ktére ze wegl na zwyczajowo
utrwalorg i uczciwg praktyke powinny zosta wytaczone od maiwosci ich
.Zawtaszczenia” przez jednego z konkurentéw.

Zdolnas¢ odr&niajaca znaku powinna méecharakter pierwotny. Wybrany
znak towarowy ju w dacie jego zgtoszenia do rejestracji dla oznaieze
konkretnych  towar6w powinien wykazy@wa dostateczne znamiona
odr&niajace.

Brak pierwotnej zdolnixi odr&niajacej znaku jest przeszkadidzielenia
prawa ochronnego. Jedr&k przeszkoda ta me by usungta przez
wykazanie wyksztalcenia i tzw. wtdrnej zdolnéci odr&niajacej.
Podstaw prawry sanacji braku pierwotnej zdoléw odr&niajacej stanowi
przepis art. 130 ustawy p.w.p., ktéry moéwe przy ocenie zdolsei
odr&niajacej znaku naley uwzgkdniat wszystkie okolicznéci zwigzane
Z oznaczaniem nim towaréw w obrocie. Odmowa udaialeprawa
ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust.t12 pke mae nasipi¢
w szczegolngxi, jezeli przed dat zgtoszenia znaku towarowego w hizie
Patentowym znak ten nabrat w rgusttwie jego aywania charakteru
odr&niajacego w przeeginych warunkach obrotu.

Nabycie wtornej zdolniei odr&zniajacej ma charakter nagiczy. Wyraa
sig on w tym, ze zdatné¢ znaku do odriniania jest konsekwengijjego
rzeczywistego i konsekwentnegozywania przez przedgdiiorez dla
wskazywania pochodzenia oznaczanych nim towaroéwod@h wigc

0 wywanie znaku w taki sposéb, ktory uslizvia powstanie asocjacji znaku
z towarem i jej utrwalenie. Tak wi oznakowany towar musi by
wprowadzony na rynek i dagtny dla kupuicych. Przedsgbiorca mae
prowadzé reklang towaru przy wyciu znaku i promowa oznakowany
towar. Przepis nie wskazuj@adnego koniecznego okresgywania, jednak
wolno fdzi¢, ze chodzi tu o diszy czas gywania. Znak towarowy
nabywa zdolng& odr&niajaca w wyniku jego uywania wowczas, gdy jest
w stanie identyfikow& towar jako pochodgy od konkretnego
przedstbiorcy, a wegc odr&nia¢ oznaczane nim towary od towarOw
pochodzcych od innych przedshiorcow. Dla oceny nabycia zdokw
odr&niajacej naley zatem br& pod uwag okolicznagci faktyczne, takie
jak czas uywania znaku, jego udzial w rynku, sposob i intewsgc
uzywania znaku oraz dane wskame€ na to,ze dla znacgxe] grupy
klientbw znak identyfikuje towar ze wzglu na jego pochodzenie od
konkretnego przedgbiorcy. Ocena wtérnej zdoldoi odr@niajacej znakdw

5 por. orzeczenie SN z 11 marca 1999 r., OSN 2000 poz. 2 w sprawiéix/micta.
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opisowych powinna rownieuwzgkdniat interes konkurentéw w swobodzie
dostpu do oznaczeopisowych™.

Jak ju wspominano w przepisie art. 131 ustawy p.w.p. venigny jest
katalog przeszkdd, zaliczanych do bezwdglch, ktére uniemdiwiaja
udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.t&® przeszkody, ktore
wytaczap rejestraci znaku niezalmie od towaru, dla ktérego oznaczania s
zgtoszone.

Przede wszystkim nie udzielagsprawa ochronnego na znaki, ktore s
sprzeczne z pogdkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Przy czyntym
wypadku ocenia sitylko znak jako taki (tr& lub formg przedstawieniow), a
nie ewentualny rezultat jegazywania. Klauzula pomdku publicznego meei

w sobie oce@ z punktu widzenia obowzujacych norm prawa pozytywnego.
Sprzeczng&t z prawem zawsze uzasadnia zarzut sprzéckrno porazdkiem
publicznym.

Przyktadowo, @ywanie znaku jest sprzeczne z prawerslj jgarusza przepisy
zakazujce obrotu towarami (np. narkotykami), dla ktérycinaczania znak
jest przewidziany. Sprzeczne z prawem,gdgrusza zakaz rozpowszechniania
rysunkdéw pornograficznych, jestywanie znaku zawiergego taki rysunek.
W obu przyktadach aywanie znaku jest rowniesprzeczne z pogdkiem
publicznym. Sprzeczny z prawem, a jednéoie z dobrymi obyczajami jest
przypadek rejestracji znaku przez agenta lub ptaadsiela osoby uprawnionej
do znaku w innym pestwie, lzdacym strom Konwencji Paryskiej (zakaz ten
wynika z art. GseptieKonwencji).

Sprzeczn& z dobrymi obyczajami polega na naruszeniu normammgch

i zwyczajowych przyjtych w dziatalnéci gospodarczej. Chodzi tu zwtaszcza
o reguly uczciwego pogbowania, powszechnie akceptowane weghkch
przedstbiorcow, ktérych przestrzeganie zapewnia uczééwdonkurencii.
Moga one wynik& z istniepcych i utrwalonych zwyczajéw, nakazéw
moralnych, etycznych dolz innych regut przyjtych w konkretnej grupie
przedsgbiorcow.

Zgodnie z tréciag art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy p.w.p. hie udzieka miaw
ochronnych na oznaczenie zgtoszone w zlej wierzdJdedu Patentowego
w celu uzyskania ochrony. T przepisu daje podstawdo przygcia, ze
przestank udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy ¢edtonanie
zgtoszenia w dobrej wierze.

Bez odwotywania gido prawa cywilnego, ktore definiuje goja dobrej i ziej
wiary, mazna stwierdzi, iz dobra wiara polega na usprawiedliwionym
w danych okolicznéciach przekonaniu o tynre prawo, ktére giwykonuje,
istnieje i shty dzialapcemu. Zatem powiedzienazna,ze w ztej wierze dziata
ten, kto wie lub ze wzgtu na okolicznéci powinien wiedzié, ze prawo mu
nie stwy. Odnoszac powyzsze kwestie do problematyki zgtoszenia znaku

8 \Wiodarczyk W., Zdolné odrézniajaca..., op. cit., s. 232 i nast.
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towarowego do rejestracji, pragj mazna, ze zgtoszenie znaku w zlej wierze
ma miejsce wowczas, gdy:

- nastpuje pomimo wiedzy lub niewiedzy, ¢ttacej nastpstwem
niedotazenia naleytej starann€ci, o istnieniu cudzego prawa lub
godnego ochrony interesu, ktore mdxy¢ przez to naruszone lub

- jest dokonane nie tylko w celu odréania wkasnych towarow.

Zta wiara powinna bypojmowana obiektywnie, tzn. z odwotaniem

sie¢ do okoliczngci, w jakich dzialat zgtaszagy. Klasycznym przykladem ziej
wiary zgtaszajcego jest zgtoszenie znaku towarowego w celu zablakia
konkurentowi uzyskania rejestracji lub wprowadzamzanakowanych nim
towarébw do obrotu, 40z w celu osigniccia korzyici ze sprzedsy
konkurentowi prawa do znaku lub udzielenia mu lgenWe wszystkich
wymienionych przypadkach zgtoszenie znaku ¢page z zamiarem ogjniecia
innego celu ni uzyskanie wydcznaci na znak po to, aby mogt on odniaé
towary ze wzgidu na ich pochodzenie.

Dziataniem w ztej wierze jest tax zgtoszenie znaku identycznego jak nazwa
zlikwidowanego konkurencyjnego przegsiorcy, jezeli zmierza do
skorzystania z pozytywnych skojafizgakie jego klientela miata w zadku
zta nazwa. Jego celem jest bowiem przechwycenie klientelizepr
wprowadzenie jej w lall co do pochodzenia towardow.

Przepis art. 131 ust. 2 pkt 2-6 ustawy p.w.p. vema przeszkody tkwce w
samym znaku towarowym, ktore uniethiwiaja jego rejestragj S to:

- znaki zawieragjce elementy symboliczne, ktore nie powinny¢ by
wykorzystywane do celéw komercyjnych,

- znaki stanowijce forne badz inng wiasciwos¢ towaru lub opakowania,
ktora jest narzucona przez natuamlbo jest nieztdna do uzyskania
efektu technicznegoaldz zwigksza znacznie wardé towaru.

J&li chodzi o pierwsze z wymienionych wgj, to & to znaki zawieragce
enumeratywnie wymienione symbole iawg charakter presbwy. Wylaczenie
ich od rejestracji nakazuje art® Bonwencji Paryskiej. Chodzi m.in. o nagw
polskich wojewddztw, miast i miejscoda, znaki sit zbrojnych, organizacji
paramilitarnych lub sit poeglkowych, reprodukcje polskich orderéw i
odznaczé, odznak honorowych i oznagzejak rOéwnie nazwy i symbole
obcych pastw, organizacji midzynarodowych, przgje w obcych pastwach
oznaczenia uedowe, stemple itp.

Kolejna grupe stanowd znaki zawierajce elementy ddace symbolami,
w szczegblnéci o charakterze religijnym, patriotycznym lub kuthbwym
w zakresie, w jakim obraloby to uczucia religijne i patriotyczne lub tragy
narodovy.

Przepis art. 131 ust. 2 pkt 6 ustawy p.w.p.ae®& udzielenie praw ochronnych
na znaki, ktére stanowiforme badz inna whasciwos¢ towaru lub opakowania,
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ktora jest uwarunkowana wagznie natut, jest niezhdna do uzyskania efektu
technicznego lub zwksza znacznie warté towaru.

Zakaz udzielenia prawa ochronnego na fomarzucon przez natuy jest
uzasadniony przede wszystkim ze werigl na jej niezdatrsé do petnienia
funkcji znaku towarowego. Forma towaru lub opakoaanaze by znakiem,

o ile jest samodzielna wzglem towaru, ktéry ma identyfikowa

O wyfaczeniu od rejestracji form koniecznych ze weglgiw technicznych lub
uwarunkowanych wylcznie wzgédami technicznymi zdecydowal przede
wszystkim interes konkurentow. Wy st on w koniecznéci zapewnienia
konkurentom maliwosci eksploatacji okrdonego rozwazania technicznego.
Jesli forma spetnia okrdona funkcje praktyczm, maze by zastosowana do
wszystkich przedmiotéw peligych t samy funkcje i moze oddawé im te
same ustugi. Jest to forma konieczna i n¢epla, ktéra nie ma@e zosté
zmonopolizowana prawem vwagznym przez rejestracgnaku towarowego.

Z kolei u podstaw wyiczenia od rejestracji formy, ktéra zwsza znacznie
wartas¢ towaru, ley wzglad na to, ze forma, ktéra zweksza wartéc

i atrakcyjna¢ towaru, powinna by chroniona jako wzér przemystowy. Jest ona
bowiem wartécia dodam do towaru. Jej rejestracja w funkcji znaku
prowadzitaby do monopolu wytwarzania towaréw o @zoaych formach, co
pozostawaloby w sprzeczéw z podstawowym celem prawa znakow
towarowych.

Wsrdd zakazow o charakterze bezwelylym, ktore uniemdiwiaja rejestracg
znakow towarowych, naty wymieni niedopuszczalréd uzyskania prawa
ochronnego na znak towarowy, gdy jeggwanie mogtoby naruszastniepce
juz cudze prawa maikowe lub osobiste. Przede wszystkim ® prawa
osobiste 0s06b fizycznych, takie jak prawo do nakajisvizerunku, pseudonimu
artystycznego, czci; osobiste i nggowe prawa autorskie oraz inne prawa na
dobrach niematerialnych, w tym prawa do firmy i daznaczenia
geograficznego pochodzenia.

Przyktad:

Prawa autorskie magzost@ naruszone réwniewskutek zarejestrowania znaku
towarowego przez osemieuprawnion. Sad Najwyzszy uznat, 4 autor mae

w takiej sytuacji domadasic zrzeczenia gi prawa do tego znaku. Z takim
zadaniem wysipili spétka Euro-Agro i J. O. przeciwko LubuskiejyWworni
Wobdek Gatunkowych Polmos w Zielonej Gérze. W tymerpiszym
przedstbiorstwie powstat projekt butelki do woédki znaneptgm jako
.Krélewska”. Opracowat go J. S. jako projekt praciezy, a wec prawa
autorskie do niego nabyla spétka Euro-Agro. Firmapodgta w 1994 r.
rozmowy z zielonogérskim Polmosem, @@jm wowczas status
przedstbiorstwa pastwowego, ktéry chciat nabbyprawa do aywania wzoru
butelki i nazwy wédki. Przed zakozeniem pertraktacji znak towarowy stowny
.Krélewska” zarejestrowata na gwrzecz spétka matka firmy Euro-Agro.
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W umowie z 1994 r. ustalonage wiacicielem znaku towarowego stownego
bedzie Euro-Agro, a Polmos zarejestruje naaswecz znak towarowy
przestrzenny — butedk Potem strony zawarly jeszcze jedimimowe sprzeday
praw do tego znaku, nazwammows licencyjra. Polmos ztayt w Urzedzie
Patentowym wniosek o rejestradego znaku. Firma Euro-Agro uznata to za
zagraenie dla jej praw autorskich do butelki, ktéra raiddy¢ przedmiotem
rejestracji, i wystpita do adu. Tymczasem doszio do rejestraciji znaku na rzecz
Polmosu. Euro-Agro twierdzitaze przez ¢ rejestraci Polmos dopfcit sie
naruszenia jej praw autorskich do wzoru butetlddata zrzeczenia spraw do
tego znaku (art. 78 ustawy prawo autorskie i praskrewne stwierdza m.in.,
ze w razie dokonanego naruszenia autoreuqdac, aby osoba, ktora dofeita

sie naruszenia, dopetnita czyniod potrzebnych do uswugtia jego skutkow;
taka czynndcia miato by zrzeczenie g). Jednak & | instancji oddalit to
zadanie. Uznal,ze na podstawie tzw. umowy licencyjnej firma Eurorédg
przyznata Polmosowi uprawnienie do zarejestrowaziaru butelki jako znaku
towarowego, nie mma wic mOwi 0 naruszeniu jej praw autorskich. Takiego
zdania byt teé sad apelacyjny. SN 12 marca 2004 r. oddalit kas&ejro-Agro.
Sedzia prowadacy zaznaczyt,z SN podziela pogh, ze dopuszczalne jest co
do zasady takie, jak zgloszone w tej sprawie, pawda o ochron praw
autorskich. Jednak stusznie zostato ono oddalone, poniewsalmos praw
autorskich nie naruszyt.aBy prawidtowo ustality,ze Euro-Agro zgodzito si
na rejestrag znaku towarowego przestrzennego przez Polmos, atrpaie
Euro-Agro pozostato prawo do znaku stownego ,Krélkai'"”.

Warto w tym miejscu zaznaazyze w odniesieniu do oznadgzgeograficznego
pochodzenia, polski ustawodawca pagy§zczegoln regulacg. Ot& przepisy
art. 131 ust. 4 i 5 ustawy p.w.p. dopuszgzapd pewnymi warunkami
udzielenia praw na znaki towarowe pomimo istnienisdzego prawa do
oznaczenia geograficznego (ust. 4) i prawa do nazpgd ktOp jest
prowadzona dziatal$é gospodarcza (ust. 5). Przepis art. 131 pkt 4 edani
drugie rozstrzyga konflikt mdzy homonicznymi oznaczeniami geograficznymi
dla wina i piwa w oparciu o zasagrior tempore potior iure.Udzielenie
ochrony na znak zgtoszony jiej zaley od dokonania w nim odpowiednich
zmian, pozwalajcych na odrénienie go od znaku zgtoszonego Ilub
zarejestrowanego wcage).

W Swietle art. 131 ust. 5 ustawy p.w.p. nie jest wyklona rejestracja znaku
pomimo istnienia wczmiejszego cudzego prawa do nazwy. Jest to jednak
dopuszczalne tylko w dwoch przypadkach. Po pierwezeli nazwa nie jest

Y7 por. sygn. Il CKN 457/02. Warto #enadmient, ze prof. Ryszard Skubisz, ktéry
wystepowat w tej sprawie jako petnomocnik strony pozwanenat tez SN, iz autor
moze w ramach roszczenia o zaniechanie narfuggp prawa autorskiego domagsic
Zrzeczenia 8i przez ¢ osole prawa z rejestracji, za bardZmiala. Bedzie ona mié,

W jego ocenie, istotne znaczenie dla polskiej pidkiv zakresie znakéw towarowych,
patentow i wzoréw przemystowych. Jednalmaze tez budzit watpliwosci.
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uzywana jako znak powszechnie znany na obszarze Razespolitej Polskiej
dla towardéw tego samego rodzaju. Po drugie w clagitbszenia znaku nie byto
konfliktu interesdw, w szczegolda ze wzgkdu na rény profil dziatalngci,
lokalny jej charakter lub odmienne formyywania obu oznacie Wspdlnym
dla nich mianownikiem jest toze nazwa, pod ktérinna osoba prowadzi
dzialalng¢, jest w szczegoloi nazwy pospolity i zgloszenie znaku
zawierajcego ¢ nazwe jest dokonane w dobrej wierZé

W art. 131 ust. 1 pkt 3 ustawy p.w.p. wskazandatagprzeszkoda dotygza
znaku myicego. | tak nie udzielagpraw ochronnych na oznaczenia, ktérych
uzywanie mae wprowadzai nabywcéw w bid, w szczegolnei co do
charakteru towaru, jego jakm, wiasciwosci albo — z uwzgidnieniem ust. 3 —
co do jego pochodzenia. Zgodnie z postanowienierkapanym w ust. 3,
w odniesieniu do wyrobow alkoholowych A&ty znak towarowy zawiergjy
elementy geograficzne niezgodne z pochodzeniembuytavaa sk za znak
wprowadzajcy nabywcow w kid.

Dla oceny mydcej natury znaku istotna jest nie tylko obiektywsteierdzana
niezgodné¢ danych zawartych w znaku z rzeczywisiq, ale przede
wszystkim subiektywne wyobtanie kupuacego o istnieniu lub braku
sugerowanych przez znak cech. Nieznmepoprzestana prostym stwierdzeniu,
ze znak nie odpowiada rzeczywi&to Trzeba zbada czy znak — cheby
zawierat dane prawdziwe — w® skiont kupupcego do kidu w wyborze
towaru. Woystarczy prawdopodobgwo wysapienia w $wiadomaci
konsumenta lginego mniemania o towarze lub ustudze, dla ktépmtaczania
znak jest przeznaczony.

Mylacy charakter znaku jest wadnaku. Organ rejestagy bada znak w takiej
postaci, w jakiej zostat on zgtoszony do rejestriaggenia jego tr& i struktue

z punktu widzenia towaréw lub ustug, ktére ma ozaéca nie z punktu
widzenia skutkdw jego aywania. Na oceqt mylacego charakteru znaku nie
powinno wptywa nic poza relag znak — towar i wyobrgeniem rozgdnego
kupujacego o tej relaciji.

Przyktad:

Zaktady Tytoniowe Lublin S.A. nie magoznacza i wprowadz& do obrotu
papieroséw ,Polski Brooklyn”. Naruszaj bowiem prawa francuskiego
potentata tytoniowego Seita, do ktérego aaleak towarowy ,Brooklyn”.
Seita to francuski koncern zajmay sk sprzedaa wyrobdw tytoniowych,
papierosow, cygar i przyborow dla palaczy. Od 1R96st wigcicielem znaku
towarowego ,Brooklyn”. Od 1989 r. licencjna produkej takich papieroséw
ma spoétka Altadis Polska S.A. (dawne Zakiady PrzmyTytoniowego

178 5zczegotowo anakizprzestanek wskazanych w omawianym przepisie ptaedsia
M. Pazniak-Niedzielska, J. Malarczyk oraz J. Sito, [w:laRne problemy tzw.
pogranicza oznac#aeodr&niajacych, [w:] Przegid Prawa Handlowego 2002, wktadka
— Wiasnd¢ przemystowa, aktualne problemy prawne, s. 40-42.
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w Radomiu), ktéra, choprodukuje ¢ marlke, sprzedajeaj wytacznie na eksport.
Pod koniec 2000 r. Zaklady Tytoniowe w Lublinie pozzly produkcg

i sprzeda papierosow pod nazw,Polski Brooklyn” (jednoczénie wystpity
do Urzdu Patentowego o rejestratggo znaku).

Francuski koncern uznat to za naruszenie swoiehvpDowodzit,ze takie
oznaczenie jest podobne w sferze stownej i graficdo znaku towarowego
.Brooklyn” zarejestrowanego przez Sgitco stwarza niebezpieams#wo
wprowadzenia w ad konsumentow. Przekonywat, dodanie drobaczcionk,
stowa ,Polski” nie tylko nie zmienia ogdélnego weaia, ale wgcz sugerujeze
jest to nowa odmiana papieroséw marki Brooklyn.

Zaktady Tytoniowe w Lublinie nie uznaty powodztwArgumentowaty,ze
prawo nie zabraniazywania znakéw podobnych pod warunkiera,zawieraj
oznaczenie firmy orazinie zachodzi niebezpieamwo wprowadzenia w il
odbiorcy co do pochodzenia towaru. Takiego ryzykintem lubelskiego
zakladu nie ma, gdyna paczkach w widocznym miejscu umieszczone jest
godio ,ZTL". Podnosily te, ze papierosy Brooklyn, sprzedawane na polskim
rynku, pochodaz wytacznie z przemytu i tylko w ten sposob kojargie
polskiemu odbiorcy. Twierdzityze wprowadzajc na rynek swaj marle,
chcialy przeciwstawi sig fali przemytu (aby odmni¢ swoj produkt od
papieroséw z przemytu kda paczk oznaczano hastem ,Stop przemytowi
papieroséw” i biato-czerwonym symbolem obszaru Rols lis¢mi tytoniu

w tle).

Sd  Okrgowy w  Lublinie najpierw zakazat ZTL wprowadzenia
kwestionowanych papieroséw na rynek, a w listopa@8i01 r. uznatzispotka
naruszyta prawa koncernu Seita, wynik®& z rejestracji w Polsce znaku
towarowego ,Brooklyn”. W uzasadnieniu podniéste wywanie znaku
towarowego ,Polski Brooklyn” nie me by usprawiedliwione faktem
przemytu papierosow do Polski, naruszenie cudzyalw z rejestracji znakow
towarowych nie mge bowiem by uwazane za instrument zwalczania
przemytu.

Lubelska spotka odwotataesod wyroku. Sd Apelacyjny w Lublinie zawiesit
jednak rozpoznanie sprawy do czasu wydania depyzgz Urad Patentowy.
Ten na pocgku stycznia 2002 r. odmoéwit rejestracji znaku tooveego
~Polski Brooklyn”. Apelacg oddalit tez lubelski Sd Apelacyjny, jako
bezzasadny uznat argument podnoszony przez lubsisbiic, ze mazliwosé
pomyiki miedzy obiema markami jest w praktyce wykluczona, bakkirencja
wytacznie eksportuje swéj wyréb.

W uzasadnieniu wyroku stwierdzon® nie musi dég do faktycznej sytuacji,
ze dwa towary st@j w jednym sklepie na jednej poice. Do ubiegania si
0 ochror wystarczy samo ryzyko i niebezpieazewo wprowadzania w il
klienta.
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Przyktad:

Naczelny §d Administracyjny w wyroku z 7 stycznia 2005 r. wlh
rozstrzygngcie wydane przez Wojewddzkia® Administracyjny, akceptage
stanowisko Urgdu Patentowego co do braku przeciwwskad® rejestracii
znakéw bardzo podobnych, ale wykorzystywanych digoemie innych
towarow.

Podstaw sporu byt fakt,ze od 1994 r. TVP przystugiwato prawo do znaku
towarowego TIK TAK, ktory do 2002 r. identyfikowptogram edukacyjny dla
dzieci. Potem zostat on ztly z anteny, m.in. dlategage zdaniem TVP zagk
si¢ zle kojarzy, tzn. graficznie i fonetycznie z papierosami takaswie
sygnowanymi przez produkiga spotie. Na ich pudetkach widniat napis TIK-
TAK.

Urzad Patentowy, do ktérego o ocheorswoich praw zwrécita si TVP,
stwierdzit, ze produkty telewizji i spotki tytoniowejastak r&ne, ze nie ma tu
mowy 0 naruszeniu niczyich débr maowych czy osobistych.

TVP ziazyla skarg do Wojewodzkiego &lu Administracyjnego (WSA).
Zaznaczyla w niej,ze w chwili rejestracji znaku na rzecz producenta
papieroséw (2000 r.) program ,Tik Tak” ukazywad 8i programie | telewizji
niemal od dwudziestu lat (od 1982 r.). Miat on walavychowawcze, cieszyt
sie ogromn, popularndcia widzéw, co zresatzostato w 1985 r. potwierdzone
przyznaniem mu nagrody Ztotego Ekranu. Wedlug T\@Pzystanie z bardzo
podobnego znaku przez wmriirmeg swiadczy o clkci wykorzystania renomy
programu ,Tik Tak” do celow reklamowych innego pigebiorstwa. Urad
Patentowy tego nie przeanalizowal, poprzastaja stwierdzeniuze program
dla dzieci ma wski krag odbiorcoOw i nie mzna uzna jego tytulu za
powszechnie znany.

WSA skarg oddalit, zaznaczag, ze mazliwa jest rejestracja takiego samego
znaku, jeeli nie narusza to praw podmiotowych oséb, ktoreedrej uzywaty
znaku. W tym wypadku wchodzity w grdiametralnie réne towary, co
wyklucza maliwos¢ wprowadzenia w b ich odbiorcéw, a wic nie narusza
cudzych praw.

TVP w kasacji do NSA podkékata, ze niedopuszczalna jest rejestracja znaku,
jezeli narusza to zasady wspgtia spotecznego, prowadzi do naruszenia
cudzej renomy, wykorzystywania jej dla wiasnychrpeb. Taka zasada jest
stosowana w catej Europie. W wypadku programu telgnego dla
przedszkolakéw nie ma gavatpliwosci, ze sygnowanie tym samym znakiem
paczek papierosow jest spotecznie szkodliwe. Példsie wysolky ogladalnagé¢
programu, jego walory edukacyjne, TVP zarzucata WiBAiezna analiz tych
faktow.

NSA uchylit wyrok sdu | instancji i przekazat sprgwdo ponownego
rozpoznania. Zgodzit siz twierdzeniami kasacjiziWSA nie wyja@nit sprawy
dostatecznie, a mimo to orzekt co do istoty. Tymsema powinien byt uchydi
decyzg Urzedu Patentowego, aby jeszcze raz mogt on éossiystkie istotne
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okolicznaci sprawy, jak np. wltasne rozstrzygoia w analogicznych sprawach
czy stopié popularndci, jaka cieszyt s¢ przez tak diugi czas program
telewizyjny'”.

Przyktad:

Zaktad Leczniczy ,Uzdrowisko Ne¢zow” S.A. i Nakczowianka spéika z o. o.
wystapity do sidu przeciwko spétce z 0. 0. ,Na&izbébw Zdrdj” o zaniechanie
czynOw nieuczciwej konkurencji i zakazanieywania znaku towarowego.
Twierdz, ze od blisko pi¢dzieskciu lat (liczac okres poprzednikow prawnych)
powoddka produkuje wadpod nazw ,natcczowianka”, znak ten mazunvtorm
zdolng¢ odr&niajaca (przez wieloletnie zywanie), a pozwana produkuje od
kwietnia 2000 r. woel ,Nateczéw Zdrgj”, czym narusza art. 8 i 10 ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuieli. Dz. U. z 2003 r. nr
153, poz. 1503 z @d. zm.). Pozwana dogcita sk wieCc czynu nieuczciwej
konkurencji, poniewa opatruje swodj towar oszukezym oOznaczeniem
geograficznym, bo nie ma miejscoéeoNakczow Zdrdj, przez co wprowadza
klientéw w bhd co do pochodzenia towaru.

Sad | instanciji uwzgidnit powodztwo. Przyjt, ze woda pod nazav,Nateczéw
Zdrgj” przyjmowana jest jako f&za ,Nakczowianka”, zakazat spéice
uzywania tej nazwy i opatrywania talktykiet wody jeszcze niewprowadzonej
do obrotu. &d nie wzit pod uwag opinii i stanowisk,ze nazwa ,Naiczow
Zdroj” kojarzona jest z miastem ze jest elementem nazwy geograficznej.
Zarzut naruszenia przepisow dotycych znakéw towarowych uznat za mato
istotny. Pozwana odwotatacsiale ad Il instancji apelaegj oddalit, podzielajc
wszystkie ustalenia i ocermdu | instancji. Stwierdzitze nazwa zwizana jest

z producentem, a nie jest oznaczeniem geograficzhjako takie nie korzysta
z ochrony.

Od tego wyroku pozwana wniosta kagagarzucajc naruszenie art. 8 i 10
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W ahseniu akcent kladta na
ochrore oznaczenia geograficznegogdstsad powinien zbadg czy oznaczenie
jest prawdziwe, a nie dokonywaceny z punktu widzenia dystrybucji towaru.
Woda pozwanej i powddki pochagdz tego samego cieku, ale innegecig, a
to przecie nie ma znaczeniaa8 Najwyzszy uwzgtdnit kasaa, uchylit wyrok
sadu apelacyjnego i przekazat mu speasio ponownego rozpoznania. Nie jest
oszuk&czym oznaczaniemzywanie nazwy ,Nagczow Zdroj” — stwierdzit SN
w ustnym uzasadnieniu. Nie tma w ocenie odrywasie od produktu — woda
ptynie pod ziemj i nie migci sie w granicach miejscowoi. Zbiorniki tej
samej wody mog by¢ w réznych miejscach. To prawdae nazwa kojarzona
jest z uzdrowiskiem, ale to nie oznaczze ma by wyeliminowana

19 por. sygn. GDK 717/04.
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z konkurencji. SN nie stwierdzit 2 by klientbw wprowadzano w d&d,
poniewa jedna firma nie mge zawtaszczanazwy geograficzn&.

Przyktad:

16 padziernika 2004 r. wyrokiem g8u Najwyzszego zakaczyt sk spor
miedzy dwoma spotkami jawnymi produlgglymi listwy wykaiczeniowe do
glazury. Spraw o zakazanie czynOw nieuczciwej konkurencji wniospetka
Profile, od dé¢ dawna obecna na rynku. Byta to reakcja na dziatapioiki
utworzonej przez R. W. i dwu innych wspolnikéw. W0 r. wprowadzili oni
na rynek listwy nazwane M-Profil. Wygdili o rejestract tego oznaczenia jako
znaku towarowego do Ugdu Patentowego, ale ich wniosek nie byt jeszcze
zalatwiony. Listwy zostaly opatrzone etykiete znakiem graficznym M-Profil,
litera ®, informacjami ,zastrz. UP RP nr...”, ,zgodna nldtem MAPEI",

z graficznie wyeksponowanym stowem ,MAPEI". Po pevstronie etykiety
znajdowat s napis ,zgodne z wyrobami firmy MAPEI" i elementyadjczne
uzywane przezg firme. Nie byto natomiast na wyrobactadnej informacji

0 rzeczywistym ich producencie. Ta&kw planszach reklamowych wysytanych
do sprzedawcow postano sé znakami graficznymi firmy MAPEI

i charakterystycznymi dla niej kolorami, natomiage bylo w nichzadnej
informacji o producencie. Wioska firma MAPEI jestenomowanym
producentem zapraw do glazury, fug itp. Postugieasti takimi oznaczeniami
w sytuacji, gdy producent nie mizadnych powizan z firma MAPEI, nie miat
zgody na postugiwaniejej znakami towarowymi, a jego znak towarowy nie
zostat zarejestrowany w Umdzie Patentowym,asl | instancji uznat za czyn
nieuczciwej konkurencji. &1 nie przyjt ttumaczenia,ze oznaczenie, jakie
znalazto s} na listwach, miato tylko informowao przydatnéci do wywania
ich razem z wyrobami MAPEI e firma ta wie o sprawie, ale nie pgdj
dziatax prawnych kwestionagych postpowanie R. W. i wspolnikow.
W ocenie gdow | i Il instancji przygte przez R. W. oznaczenie listew oraz
plansze reklamowe mogly wywolywabledne przekonanieze wyroby te
pochodz od firmy MAPEI. Swiadczy o tym réwnig to, ze sprzedawcy na
fakturach wystawianych nabywcom wpisywali ,ListwaAMEI". Przez takie
dziatania producent tych listew zagalrnzes¢ rynku. Sd, stosownie do art. 16
i18 ustawy o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencjiakazat usurcie
zakwestionowanych oznacrdistew i reklam, przeproszenie na tamach dwu
gazet wspolnikéw spdiki Profil oraz klientéw za hamgwanie s¢ symbolami

i oznaczeniami, do ktorych firma nie miata upravinigaz wptacenie na rzecz
Wawelu i Zamku Krélewskiego w Warszawie 30 tys. @potka jawna R. S.

i wspolnicy przegrata rownieprzed SN. Jej kasacja zostata oddalonazé&ak

80 por. sygn. akt Ill CK 16/03.
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w ocenie SN istotne bylo t@e nie miata tytutu prawnego do korzystania z
oznaczé firmy MAPE|*®",

Przedstawiony wkej przypadek stanowi niemal klasyczny przykiad
bezprawnego korzystania z cudzej renomy. gdg] wprowadzagre w bhd co

do producenta listew bylo pomgtie go na oznaczeniach, a wyeksponowanie
oznaczé MAPEI. Ponadto przypadek ten ukazdgsty zwiazek przepiséw

0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z prawem wigsnprzemystowe;j.

Inna grupe przeszkdéd w udzieleniu prawa ochronnego na znakarmwvy
stanows te, ktore wymienia art. 132 ustawy prawo wiasnprzemystowej. &

to tzw. wzgkdne przeszkody rejestracji znaku towarowego. Ichcgika
polega na tymze wykluczaj one udzielenie prawa na znak towarowy dla — co
do zasady — towaréw tego samego rodzaju. Ujmup bardziej ogdinie
powiedzi€¢ mazna, ze istnienie wcz@iejszego prawa ochronnego na znak
towarowy lub prawa z rejestracji oznaczenia geaggaégo wyhcza udzielenie
prawa na znak identyczny lub do niego podobny ahatéw identycznych lub
do nich podobnych. Chodzi o to, by zapobiec kqligka mae powsté nie
tylko migdzy prawami na znaki towarowe, ale #ek mkdzy prawem
ochronnym na znak towarowy a prawem 2z rejestracinaozenia
geograficznego. Ponadto przeszkody dla rejestm@ku nie musi stanowi
wytacznie ryzyko pomyiki. Renoma znaku, przy spetnierdkreslonych
przestanek, stanowi przeszkoddzielenia ochrony na znak identyczny lub
podobny dla jakichkolwiek towardow.

Zakaz udzielania prawa ochronnego na znak towardiaytowaréw tego
samego rodzaju dotyczy znakow wykazyich:

- podobigstwo do zarejestrowanego oznaczenia geograficzfaatd 32
ust. 1 pkt 1 ustawy p.w.p.), a&gi powodujcych kolizi z istniepcym
wczeniejszym prawem z rejestracji oznaczenia geografign;
przeszkoq stanowi take identyczné&¢ znaku i1 o0znaczenia
geograficznego, z tyme jest pewien wygek. Ot& istnieje maliwos¢
udzielenia prawa ochronnego na znakzele zglaszajcy jest
jednoczénie uprawnionym do aywania oznaczenia geograficznego,
a udzielenie prawa nie ograniczy nadmierniezlmmsci uzywania
zarejestrowanego  oznaczenia  geograficznego  przemychn
uprawnionych,

- identycznd¢ lub podobiéstwo do znaku, ktory przed datwedtug
ktorej oznacza sipierwsz@éstwo do uzyskania prawa ochronnego, byt
powszechnie znany izywany jako znak towarowy dla towarow
pochodzcych od innej osoby. Nabycie przez znak towarowghge
powszechnej znajomdoi zastpuje rejestragj Jestzrodtem nabycia
prawa wyhcznego. Znak powszechnie znany z woEgSzym
pierwszéstwem jako przedmiot istnigego ju cudzego prawa

8L por. sygn. Il CK 580/03.
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stanowi przeszkagdrejestracji znaku takiego samego lub podobnego dla
towarow takich samych lub podobnych (znajétnanaku w Polsce,
chad nie musi by nastpstwem jego zywania na terytorium Polski,
jest konieczna),

podobigistwo do uprzednio zarejestrowanego w Polsce znaku
towarowego, jeeli jego ochrona ustata, a od daty wégjacia prawa do
dnia zgtoszenia znaku podobnego nie ughpkres dwdéch lat,
identyczné¢ do znaku towarowego zarejestrowanego lub zglogmmne
do rejestracji (o ile taki znak zostanie zarejestoy) z wczeniejszym
pierwsza@éstwem, zgtoszonego dla identycznych towaréw (682 st.

2 pkt 1 ustawy p.w.p.),

identycznaé¢ lub podobi@éstwo do znaku towarowego zarejestrowanego
lub zgloszonego (o0 ile zostanie zarejestrowany) @emiejszym
pierwszéstwem na rzecz innej osoby, zgtoszonego dla towaadich
samych lub podobnych,7eli jego wywanie spowodowamaze wsrod
czesci odbiorcow bad polegajcy w szczegélngei na skojarzeniu
migdzy znakami. Zakaz udzielenia prawa ochronnego macelu
wytaczenie ryzyka pomyiki, ktére mie powstd, zwkaszcza gdy znaki
(zgtoszony i znak ddacy juz przedmiotem prawa ochronnego albo
zgtoszony do rejestracji wcigiej przez inny podmiot)asidentyczne,
ale stia do oznaczania towar6w jedynie podobnych. Po drggig
znaki, o ktérych wyej mowa, § podobne, ale sk do oznaczania
towaréw identycznych. Wreszcie, gdy znaki godobne i stm do
oznaczania podobnych towarow,

identyczné¢ lub podobiéstwo do renomowanego znaku towarowego
zarejestrowanego lub zgtoszonego z womEjszym pierwszgstwem
(oile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzewre] osoby dla
jakichkolwiek towarow, jeeli mogtoby to przyni& zgtaszajcemu
nienalena korzys¢ lub byt szkodliwe dla odriniajacego charakteru
badz renomy znaku wczeiejszego (art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy
p.w.p.). Przeszkadrejestracji nie tylko stanowi kolizja z istrieym
cudzym prawem o takim samym zakresie, bardziejtriatojest
koniecznd¢ ochrony interesu uprawnionego do znaku, ktory kuaek
jego wysitkdw pemni funke gwarancyja. Zakaz udzielania prawa
ochronnego na znak, o ktérym mowa, jest ¢@ttvem wprowadzenia
(za wzorem dyrektywy) przez polskiego ustawodawowej kategorii
znakoéw towarowych, mianowicie znakéw renomowany&h. one
chronione poza granicami specjalizacji, aeaviprzed ich rejestragi
(uzywaniem) dla jakichkolwiek towaréw, a nie tylko digch, ktére §
wskazane w rejestrze lub do nich podobne.



7.3. Kategorie normatywne znakéw chronionych. Znakustugowe

W literaturze péwigconej problematyce prawnej ochrony znakow
towarowych podkrda sk, ze we wszystkich systemach prawnych znak
towarowy jako dobro prawne chronione zostat uksatedny jako przedmiot
prawa podmiotowego udzielanego jednemu podmiotowitym celu, aby
stwzyto do odréniania jego towarow od towaréw tego samego rodzaju
pochodacych od innych podmioté##. Na pocatku w odniesieniu do znakéw
towarowych przede wszystkim zwracano uwaga funkcg oznaczania
pochodzenia towardéw. Z czasem dostar® take roOwnie inne jego funkcje.

.,Modelowy” znak towarowy zostat uksztattowany jaka) oznaczenie
posiadajce dostateczne znamiona adridjace, aby moglo petdi funkcje
oznaczania pochodzenia (odnéajaca), rejestrowane na rzecz jednego
podmiotu, b) w celu nabycia bezwzdhego i wyhcznego prawa aywania,
chroniacego przed ryzykiem pomytki co do pochodzéHia

Rozwdj przemystu i handlu w decyday sposob wplyst na zmiany
ustawodawstwa reguhgego status i funkcje znaku towarowego w obrocie
gospodarczym. Wyodbniono normatywne kategorie znakéw towarowych
innych niz modelowy, przyjmujc nastpujace kryteria ich wyrénienia: ilgci
podmiotoéw uprawnionych dozywania znaku,zrédta nabycia ochrony oraz
ryzyka, przed ktérym jest chroniony.

Jako pierwszy wymieti naley indywidualny znak towarowy, ktory
realizuje podstawowv funkcjc oznaczenia pochodzenia (odnéjaca) przez
wskazywanie pochodzenia towaru od uprawnionegodgkgg@orcy. Znak ten
zapewnia wyiczna¢é uzywania temu podmiotowi, na ktérego rzecz jest
zarejestrowany. Przepis art. 122 ustawy p.w.p. widige dopuszczalrid
rejestracji znaku indywidualnego przeznaczonegoddmoczesnegoaywania
przez kilku przedsgbiorcow.

Poprzednio obowgrujace przepisy prawne, t. ustawa o znakach
towarowych z 1985 r., nie przewidywala wprost Aiwosci rejestracji
indywidualnego znaku towarowego na rzecz kilku @skdbiorcéw,
prowadacych samodzielne przedbiorstwa. Natomiast w doktrynie
mozliwos¢ taka odrzucano, zwracgg uwag na fakt, ze w razie rejestracji
znaku towarowego dla kilkku podmiotéw prowadygch odebne
przedsgbiorstwa, znak ten nie me realizowa funkcji oznaczenia pochodzenia
poprzez informowanieze wszystkie tak samo oznaczone towary pochadz
jednego i tego samego przedisorstwa w znaczeniu przedmiotowo-

182 prawo wtasnéci przemystowej, op. cit., s. 215.
183 |bidem, s. 216.
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funkcjonalnymt®. Poghd ten podzielatl réwnie Urzad Patentowy, jednak
Komisja Odwotawcza kilkakrotnie zgj stanowisko odmienfi&.

W obecnie obowizujacych przepisach prawnych (art. 120 ust. 1 ustawy
p.w.p.) nie wyklucza giuznania za znak towarowy oznaczenia przeznaczonego
do réwnoczesnegozywania przez kilku przedsbiorcéw, ktorzy zgtosili go
wspodlnie, jeeli uzywanie takie nie jest sprzeczne z interesami poiimi
i nie ma na celu wprowadzenia odbiorcow wadptw szczegdlniei co do
charakteru, przeznaczenia, j&kip wiasciwosci lub pochodzenia towardw
(wspolne prawo ochronne). Przepis ust. 2 stanggvizasady tywania znaku
towarowego na podstawie wspoélnego prawa ochronmeEmyeinien okrélac
regulamin znaku przgly przez przedgbiorcow.

Odrebna kategor¢ normatywn stanowa wspolne znaki towarowe ktére
z kolei ma@na podziek na: wspdélny znak towarowy i wspoélny znak
towarowy gwarancyjny.

Rozdziat 2 dziat | tytutu Ill ustawy prawo wiasioo przemystowe] zawiera
dwa przepisy normuage pogcie wspolnego znaku towarowego (art. 136 ustawy
p.w.p.) i wspolnego znaku towarowego gwarancyjn@gb 137 ustawy p.w.p.).
Szczegoblne unormowanie niektérych kwestii zawieea. 138 ust. 3, art. 162
ust. 3, art. 169 ust. 4 pkt 4 i ust. 7 ustawy p.wPpdkréli¢ nalery, ze ustawa
nie zawiera przepisu wytaie wskazujcego na stosowanie do znakéw
wspolnych przepisow dotygezych znakéw indywidualnych.

Rodzaje znakéw, o ktérych mowa iy, fczy to, ze stra wielu
podmiotom, ché prawo z rejestracji jest udzielane na rzecz d&ne)
organizacji. Dochodzi wt do ,Rozszczepienia” prawa do znaku i prawa do
jego wywania. Natomiast thice medzy wskazanymi rodzajami znakow
wspolnych dotycz funkcji przez nie petnionych, statusu prawnegaawgrionej
organizacji, kegu uprawnionych do aywania znaku wspdélnego oraz zasad
dotyczicych przeniesienia prawa ochronnego na inny podffiot

Wspolny znak towarowy, o ktorym mowa w przepisie art. 136 ustawy
p.w.p., tzw. wspoélny znak towarowy zwykly, to znakéry wskazuje na
pochodzenie towaru lub ustugi od przebtsrcow zrzeszonych w organizacji,
a wiec informuje o integracji pewnej grupy przegsorcow, ktérych rezultaty
dziatalngci wykazup wspoélra cecle. Znak ten wskazuje przede wszystkim na
pochodzenie towaru od tej vitde grupy przedgbiorcéw. Ponadto nie jest jego
funkcja wytacznie ,gwarantowanie” jakigjszczegodlnej wigiwosci towaru lub
ustugi.

184 por. Skubisz R., Prawo..., op. cit., s. 46; Pfmha U., Ustawa..., op. cit., s. 19.

18 Decyzje te omawia biej R. Skubisz, Prawo..., op. cit., s. 43-44. Dajity one do
rejestracji znakow towarowych: ,Klubowe”, ,Popul@oraz ,Totalen” na rzecz kilku
samodzielnych podmiotéw, ktére byly ze solawiazane w sposéb szczegdlnie
uzasadniony.

1% prawo wiasngci przemystowej, op. cit., s. 218.
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Prawo do wspdélnego znaku towarowego zwyklego nastawde rejestracii,

a wiec w sposéb pierwotny, przystuguje tylko organizagiposiadajcej
osobowad¢ prawry, powotanej do reprezentowania intereséw zrzeszonyc
w niej przedsibiorcow. Podmiotami takimi as np.: spotdzielnie, zwiki
spoétdzielni, zrzeszenia przeesiorstw pastwowych i izby gospodarcze.
Wskazuje s takze na handlowe spdéiki kapitatowe, jako organizacje
uprawnione do prawa do wspélnego znaku towarowego.

Warunkiem rejestracji znaku wspdélnego zwyklego jestyjecie przez
organizact regulaminu znaku i jego ztenie wraz ze zgtoszeniem znaku do
rejestracji (art. 136 ust. 1, art. 138 ust. 3 ugtawv.p.). Wymagania oddnie
regulaminu okréa przepis art. 138 ust. 4 ustawy p.w.p. Regulapgwinien
okreslac sposob fywania znaku, wspélne wdeiwosci towaréw, dla ktorych
znak jest przeznaczony, zasady kontroli tych semosci oraz skutki
naruszenia jego postanowie

Wspdlny znak towarowy gwarancyjnyjest szczegoinpostaca wspolnego
znaku towarowego. W jego nazwie wskazana jest fankaky petni, tzn.
zapewnienie o charakterystycznej $aiavosci towaru pokrytego znakiem.
W tym wypadkuzrédto pochodzenia towaru jest kwestitorm. Zapewnienie
o tym, ze towary, ktdre oznacza, charakteryzuje pewna wspdla nich cecha,
pozwala na odrnienie towardw nim pokrytych, niezatge od kogo pochodz
od towaréw niewykazagych tej cechy. Jest to cecha wspdlna dla wszystkic
towaréw lub ustug opatrywanych tym znakiem i przez umaliwia ich
odr&nienie w obrocie. Tak wc funkcp wspollnego znaku towarowego
gwarancyjnego jest przede wszystkim zapewnienie harakterystycznej
wiasciwosci towaru lub ustugi opatrzonej znakiem.

Uprawnionym do wspdlnego znaku towarowego gwararegp jest
organizacja maga osobow& prawry. Nie musi ona reprezentowanteresu
zrzeszonych w niej czionkéw. Uprawnionym isoby kazda osoba prawna
prawa prywatnego typu korporacyjnego, a z&éakosoby prawne prawa
publicznego, np. gmina. Organizacja nie zmosama #ywaé znaku
gwarancyjnego. Jej zadanie polega na opracowangulaminu znaku
gwarancyjnego, uznawaniu uprawfigrzedstbiorcow do uywania znaku
gwarancyjnego i kontrolizaywania przez nich znaku.

Uprawnionymi do @ywania znaku wspo6lnego gwarancyjnegoveszyscy
przedsgbiorcy, ktorzy spetniaj wymagania wskazane w regulaminie. Niemniej
jednak konieczne jest udzielenie tego prawa przeyanizacg. Odmowa
udzielenia uprawnienia dozywania znaku miee nasipi¢ tylko z wanych
powoddw.

Warto tez zaznaczy, ze przeniesienie prawa ochronnego na wspolny znak
towarowy gwarancyjny me nasipi¢ tylko na rzecz innej organizacji magj
osobowd¢ prawry.
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Przyktad:
Znak stowny Pollena zarejestrowano w 1960 r. dlarfga Kosmetykdw Lechia
w Poznaniu. W 1967 r. zostat scedowany na ZjedmoezeChemii
Gospodarczej, ktére zgtosito go jako znak wspdlfey siebie oraz podlegtych
przedsgbiorstw. Prawa Zjednoczenia praiejnastpnie Ciech S.A., dawna
Centrala Handlowa, obecnie spotka akcyjna Ciech. SM 2000 r. Ciech
zarejestrowat, tylko na siebie, znak stowno-graficAPollena dlasrodkéw
czystaci. Powotlupc sk m.in. na opracowany w latach osiemdzigaih
regulamin znaku wspélnego, osiem pollenowskichep@n.in. Pollena Aroma
z Warszawy, Ewa z todzi, Malwa, Savona i in.yaglo uniewanienia tej
rejestracji. ,Jest niedopuszczalne,zely znak wywany przez grup
przedstbiorstw zaczt stuzy¢ tylko jednemu z nich. Narusza to ich prawa do
wspoblnego, powszechnie znanego znaku”. Tak kwedstiwyjasniat podczas
rozprawy w NSA petnomocnik reprezenity spoéiki. Urad Patentowy
odméwit, ocenigic, ze rejestracja indywidualnego znaku na rzecz Ciatbu
narusza praw spotek, poniemaaj je one nadal do znaku wspdlnego. Degyzj
Urzedu Patentowego uchylit Wojewddzki a6 Administracyjny (WSA)
w Warszawie. Uznalze rejestracja na rzecz Ciechu narusza uprawnienia
pozostatych firm, wynikajce ze znaku wspdlnego.
W skardze kasacyjnej pethomocnicy Ciechu przekotiywa znaki towarowe
wspolny i indywidualny s to dwa ré@ne znaki, a Ciech ma prawo do obu
z nich. Rejestracja znaku indywidualnego nie @imga pozostatym spotkom
korzystania ze znaku wspdlnego Pollena na towaracmazwach firm. NSA
oddalit kasagqj. Sedzia prowadacy przypomniatze skoro znak zarejestrowano
w 1967 r., nalgy do niego stosowaustave z 1963 r. 0 znakach towarowych.
Jej przepis o znakach wspolnych sytuuje je jakoOgiasnagé organizacji
gospodarczych oraz zrzeszonych w nich prabdsistw — i tak je nabey tu
ocenig&. Regulamin, opracowany na podstawie kolejnej uptaw1985 r.
0 znakach towarowych, narusza przepisy. Zmienit ibow istot znaku
wspoblnego, ktory z wspotwlastm stat sé relach miedzy wiacicielem (w tym
wypadku Ciechem), a korzysiaym z niego jakby na zasadzie licencji.
Tymczasem w ) ustawy z 1963 r. wszyscy uczestnicy tego przsdsicia
mieli niezbicie prawa wspoiwaicielskie — stwierdzit NSA. Zatem
zarejestrowanie podobnego,sljenie identycznego znaku na rzecz jednego
z nich narusza ewidentnie interes pozostatych. Wyjest prawomocny.
Oznaczaze Urzd Patentowy musi ponownie rozpozrsprave™®’.
Grupa spotek Polleny domaga siniewanienia rejestracji znaku Pollena na
rzecz Ciechu S.A.

Kolejna kategora normatywmn jest znak towarowy powszechnie znany
(notoryjny). Ochrona znakéw powszechnie znanych Zalgch do
przedsgbiorcow zagranicznych wynika z @ art. 6 bis Konwencji Paryskie;.

87 por. sygn. GSK 890/04.
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Ustawa prawo wtasrioi przemystowej (podobnie jak poprzednio obgeuijace
przepisy) przyznaje aj takze znakom #ywanym przez przedddiorcow
krajowych, jeeli uzywanie znakéw doprowadzi do ich powszechnej
znajomdci. Sama ustawa nie definiuje znaku powszechnieema brak te
jest takiej definicji w aktach prawa auizynarodowego oraz prawa unijnego.
Natomiast wedtug polskiego orzecznictwa i doktrynyak powszechnie znany,
to znak znany potowie potencjalnych nabywcow towefd Wazne jest
odnotowanieze sih odr@niajaca znaku mae uzasaditiwymadg znajoméci na
nizszym poziomi&”. Potencjalni klienci to ta grupa kupajch, do ktorej jest
kierowana oferta oznakowanego towaru. Takcwiie chodzi w tym wypadku
0 0g6t kupugcych. O jej wyodgbnieniu powinny decydowarodzaj towaru

i jego przeznaczenie.

Podkréli¢ nalery, ze obecnie nie jest uznawany za nigthy symptom
notoryjnasci. Niejako automatycznie utsamia si znak z symbolem jakoi
sygnowanego nim towaru czy ustugi. Generalnie ocear@oryjnGci
dokonywana jest z punktu widzenia innych kryterione jakos¢ towarow.
Przede wszystkimasto: czas aywania znaku (jest to wyznacznik zapagim
znaku w swiadomdaci kupupcych), sytuacja towaru na rynku (jego sip
dostpnasé, sposbb i zasg dystrybucii), kampania reklamowa, zwtaszcza jej
formy, czas trwania i ekspansywitaraz sita odréniajaca znaku.

Wskazane wje] okoliczndci stanowace podstaw oceny notoryjnéci
znaku mog wspotistni€ lub wzajemnie si uzupelnié w czasie. Mg
charakter faktyczny, co oznacza& mana ich dowodz za pomog réznych
dopuszczalnych srodkow, np. dokumentoéw handlowych, czyli faktur,
rachunkow, ale tale sonday, ekspertyz itp. Odwotlanie esido tych
okolicznaci pozwala na przggie obiektywnej mégliwosci nabycia przez znak
cechy powszechnej znajokui™.

W swietle art. 132 ust. 1 pkt 2 ustawy p.w.p., powsrecznajom& znaku
towarowego stanowi przeszkodejestracji znaku identycznego lub podobnego
dla towarow identycznych lub podobnych. Znak powbrée znany mie by
znakiem renomowanym, co uzasadnia jego ochroe tylko przed ryzykiem
pomyiki, ale take przed ryzykiem pasggtnictwa (art. 301 w zw. z art. 296 ust.
2 ustawy p.w.p.).

Ostatni kategor¢ normatywmn znaku towarowego stanownak towarowy
renomowany. W przepisach ustawy prawo wiasob przemystowej nie
zamieszczono definicji znaku renomowanego. Takigjnitji nie zawieraj

18 Skubisz R., Prawo..., op. cit., s. 193.

189 Wojcieszko-Gluszko E., Ochrona prawna znakéw towgch powszechnie znanych
w prawie polskim na tle prawnoporéwnawczym, ZNUJiBWI 1995, z. 65.

190 promirska U., Znak powszechnie znany i jego ochrona.iStugrawa prywatnego.
Ksiega pamitkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Pterylakiej, £odz 1997,
S. 225.
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takze przepisy europejskie, choznaj ten znak za samodzielkategoré. Nie
ma réwnie jednolitego stanowiska w orzecznictwie europejskim

Mozna jednak okrdi¢ specyfik znaku renomowanego, wskaztjna
pewne okolicznéci swiadczce o uznaniu jego pozycji na rynku. Przede
wszystkim renoma znaku, ktéra ame sk z ustalon wsrdéd zr@nicowanej
klienteli opink 0 cechach towaru oznakowanego. Renoma nie jesttapro
konsekwengj rozpowszechnienia znaku. Jest przede wszystkimvalgnym
w swiadomdci kupujpcych wyobraeniem o walorach towaru, oczekiwanych
i niezawodnie spetnianych cechach.

Renoma znaku jest wypracowywana przez uprawniokdegonaku poprzez
dbatg¢ o poziom produkowanych towarow swiadczonych ustug, poprzez
podejmowanie dziatfamajpcych na celu utrwalenie znaku na rynku (np. przez
promocg i reklang). Czsto jej osigniecie wspomagane jest atrakcyjforma
przedstawienia znaku, sifego odréniania. Generalnie chodzi o to, by znak
byt zauwaalny dla klientéw na rynku, bez wzglu na to, czy jego aycie
dotyczy towardéw, z ktérymi byt dotychczagctony, czy towaréw do nich
niepodobnych. Znak renomowany jest chronionyzealpoza specjalizag]
(art. 132 ust. 2 pkt 3 i art. 296 ust. 2 pkt 3 wsta.w.p.).

Przyktad:

Sad rozpatrywat skarg firmy Adidas-Salomon AG na decyzjUrzedu
Patentowego, odmawiga uniewa&nienia rejestracji na rzecz polskiego
przedstbiorcy trzech ukénych paskéw, ,myco podobnych” do znakdéw
firmowych Adidasa. Uznag, ze pomingto istotne argumenty, powolge sé
na renom oznacze tej firmy, WSA uchylit decyzj UP.

Firma Adidas-Salomon AG, znany swiecie dostawca spgti i odziezy
sportowej, oznacza je réwnie popularnym logo i zmaktowarowymi. Jeden
z nich, trzy skéne paski o jednakowej szerckn utozone rownolegle wobec
siebie, ale odwrotnie hiw produktach Adidasa, i zakczone elementem
graficznym w postaci kuli, zostaly zarejestrowandJwzedzie Patentowym na
rzecz J. S. — Przedbiorstwa Handlowo-Produkcyjnego Export-Import
.Malwina i Adam” w Chwaszczynie w woj. pomorskim. aNwniosek
niemieckiej spoiki rejestracja zostata uniemiana, ale tylko dla towaréw z
klasy 25, czyli dla obuwia. Odméwiono natomiastewsaznienia dla m.in.
artykutéw gimnastycznych i sportowych oraz projekdmia odziey i wzorow
obuwia.

Decyzg Urzedu Patentowego zaskagty do sidu obie firmy. Zdaniem
spotki niemieckiej Urzd Patentowy pomid aspekt powszechnej znajokad
i renomy znakow Adidasa — firma Adidas-Salomon &Gt przekonanage J. S.
chciat wykorzysta wysoky renong jej znakéw, aby wzbud&iprzekonanieze
jest to ich kolejna odmiana — twierdzita rzeczni&tgmtowy reprezentaga

91 por. Prawo wiasrigi przemystowej, op. cit., s. 224.
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korporacg. Decydujice znaczenie dla nabywcy mdjowiem zbigne elementy
obu oznacze

Natomiast J. S. Nie zgadzalgst uniewanieniem rejestracji znaku dla
obuwia. Stwierdzap, ze o podobiéstwie znakow przesiza ogolne wrzenie,
pominigto rGznice w konstrukcji graficznej obu znakéw. Markowsoghukty
Adidasa § sprzedawane w oddzielnych sklepach albo znajcsig na
wydzielonych potkach. Odbiorca nie pomyligeiich z innymi i nie zachodzi
ryzyko wprowadzenia w bdl.

WSA uwzgkdnit skarg firmy niemieckiej i oddalit skarg J. S. Sdzia
prowadacy rozpraw stwierdzit, ze Urad Patentowy pomul wiele
argumentow, zwtaszcza o powszechnej znagaimowysokiej renomie znakow
Adidasa. Mdliwa jest za odmowa rejestracji z uwagi na jej ostabienie. \&iga
uznania, ze oznaczenia Adidasaa sznakami renomowanymi, nakgoby
przyja¢, ze rejestracja podobnych znakéw prowadzi do wykdexya tadz
ostabienia ich renomy. WSA nie podzielit natomipsghkdu, iz jest to kwestia,
ktéra nie wymaga jakichkolwiek dowodoéw przy ponownyrozpatrzeniu
sprawy przez Urd Patentowy.

Z kolei, oddalaic skarg J. S., sd stwierdzit, ze przy poréwnywaniu
znakow trzeba ocenia og6lne wraenie, a nie szczeglly. Faktze
zarejestrowany znak #0i sie od znaku Adidasa kalna kaicu paskéw, nie
moze mie€ wplywu na ogolne wrgenie. Znaki 8 bowiem podobne, co me
wprowadza w blad odbiorcow towar6w?.

Przyktad:

Der gifine Punkt (zielony punkt) jest zasttpaym znakiem towarowym
bedacym witasndcia Der Gfine Punkt-Duales System Deutschland z Kolonii
oraz Packaging Recovery Organisation Europe w EBduk&ielony Punkt jest
marka powszechnie znani renomowan. Rocznie umieszczany jest na okoto
460 mld produktéw. Skiadaesiz dwoch skierowanych w odwratrstrorg
fantazyjnych strzatek wpisanych w agr W Polsce wylczm licenci na jego
uzywanie ma Rekopol — Organizacja Odzysku S.A. zzimdw Warszawie,
zajmupcy sk popularyzacgj selektywnej zbiorki odpadéw w gminach. Znak
jest zarejestrowany w Ugdzie Patentowym RP.

Niedawno w Rzeszowie powstala spoétka Ekopet zajoaujsi zbidrka

i recyklingiem odpadow. W swoim logo Ekopet zamibligry ,0” umiescita
znak graficzny zielony punkt. Wedtug warszawskiejf bezprawnie, gdynie
miata zadnego upowanienia do jego tywania, udzielonego przez wkiciela
znaku lub jego wyicznego licencjobiokcna terenie Polski. Wedtug Rekopolu
rzeszowska spotka jako podmiot prowaaz profesjonala dziatalngé

w zakresie zbiorki i recyklingu odpadéw znata wirmeek zielonego punktu,
gdyz doktadnie go skopiowata. W ten sposéb, wykorzystugnong marki,

192por, sygn. VI S.A./Wa 997/04 i VI/Il S.A./4854/03.
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buduje swdj pozytywny wizerunek swdd konsumentow, naruszaj zasady
uczciwej konkurencji i dobrych obyczajow w handlustugach.

Ekopet nie uznat powddztwa. Wykorzystanie znakum#dczy jego ogokn
powszechngcia. W procesie argumentowade zaprzestataywania znaku, jak
rowniez dziatalnéci gospodarczej. Rekopol przedstawit dowodg, tak nie
jest.

Sad Okregowy w Rzeszowie podzielit argumentadrekopolu i zakazat
spétce uywania znaku, a take nakazal jego uswtie z materiatow
reklamowych. Ponadto zoboygat rzeszowsk spotke do zamieszczenia
dwukrotnego éwiadczenia w prasie, a tak wptacenia 20 tys. zt na rzecz
Muzeum Okegowego w Rzeszowie na wspieranie kultury.

Konczac rozwaania pdwiecone normatywnym kategoriom znakow
towarowych, warto réwnie wspomni€ o tzw. znakach ustugowych Nie
zostaly one zdefiniowane w przepisach ustawy pra¥esnaci przemystowej.
Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 120 upkt3 ustawy p.w.p. ilekio
w ustawie jest mowa o znakach towarowych — rozwsRi@rzez to take znaki
ustugowe. Konwencja Paryska nakazujéghaom zwiazkowym zapewnienie
ochrony znakom ustugowym, pozostaw@jim swobod w ksztattowaniu
modelu prawnej ochrony.

Wskazane wiej przepisy dowodgzréwnania obu kategorii znakow. Jakie
zatem § migdzy nimi r&nice?

Podstawowa rnica midzy znakiem towarowym i ustugowym tkwi
w braku substratu ostatnio wymienionego znaku. diemalny charakter ustug
powoduje, ze znak ustugowy nie ma takiego snika, jakim dla znaku
towarowego jest towar. Zdarzae shiekiedy, ze ustuga mee znalé¢ swoj
nosnik materialny, ktéry czyni mdiwym nalozenie na znaku i stworzenie
migdzy nimi zwhzku. Przykladowo niektére ustugiwiadczone przez banki
maja swoj substrat w postaci kart ptatniczych lub inmydokumentow
legitymacyjnych. W zasadzie jednak znak ustugowyst jgpozbawiony
materialnego substrafti

Sadzi¢ wolno, ze brak precyzyjnej definicji znaku ustugowego béesk tez
stad, ze jak do tej pory nie udatoesokresli¢ w sposéb niebudzey watpliwosci
pojecia ,ustuga™®. Niemniej jednak wolnozslzié, ze znak ustugowy me byé
znakiem indywidualnym, jak i przeznaczonym do rOezesnego iywania
przez kilku przedsbiorcow, mae by zarejestrowany jako znak towarowy
wspoélny (zwykly i gwarancyjny). Mee by znakiem renomowanym, a tak
powszechnie znanym.

193 por. Prawo whasrigi przemystowej, op. cit., s. 226.

19 W pewnym uproszczeniu raoca przyjpé, ze ustuga to dziatanie polegeg na
dokonywaniu rozmaitych czynda faktycznych i prawnych, zmierzgie do
osiagniecia oznaczonego celu, ktérym nie jest jednak razytzyjmupcy okrelona
post&. Por. Prawo wiasrsai przemystowej, op. cit., s. 226
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7.4. Nabycie i tré&¢ prawa ochronnego na znak towarowy

Praw ochronnych na znak towarowy udziela ddrPatentowy. Wane jest tu
pierwszéstwo, bo w razie sporu mpa sé na nie powolywé Pierwszastwo to
oznaczaze temu, kto pierwszy zglosi znak towarowy do regegi w Urzdzie
Patentowym, przystuguje prawo powotywanig $ia pierwszéstwo od daty
zgtoszenia. Przepisy stanaw(por. art. 123 ustawy p.w.p2e tym dniem jest dzie
wptywu zgloszenia do Uezlu Patentowego lub odebrania go tam faksem.

Z pierwszéstwa na uzyskanie prawa ochronnego w Polsce anteg
korzysta& znaki zgtoszone w innych krajach. Warunkiem jbgtbyto to zgodne
z zasadami wynikagymi z podpisanych przez nas umowedaynarodowych.
Okresla to data pierwszego prawidtowego zgtoszeniazelje zgtoszenie
w naszym Urgdzie Patentowym nagiito w ciagu széciu miesgcy od tej daty.
| gdy tak jest, pierwszstwo oznacza si(na zasadach oldlenych w umowach
miedzynarodowych) wedlug daty wystawienia towaru ozoaego tym
znakiem w Polsce lub za grasjca wystawie ngidzynarodowej oficjalnej lub
za tak uznanej, gdy zgloszenie w Wdzie Patentowym nagii w ciagu
szeciu miesecy od tej daty. Mee to by rowniez wystawa wskazana przez
prezesa Urglu Patentowego (jest to tzw. uprzednie pienfiszeo). Na
wniosek zglaszagego znak towarowy, w celu zastteeia pierwszistwa za
grania, Urzad Patentowy wydaje dowdd dokonania zgloszenia znaku
towarowego, tzw. dowod pierwsmdwa. Jest to istotne dlatege w wypadku,
gdy zgtaszajcy chce skorzysta z pierwszéstwa, musi to zaznaczy
w zgtoszeniu.

Nie tylko ustawa prawo wiassa przemystowej reguluje kwestie
dokonywania i rozpatrywania zgtoszenakow towarowych. Obok niej rowrtie
waznym aktem prawnym w tej materii jest rozpgizenie prezesa Rady
Ministréw z 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywanieokzpatrywania zgtosae
znakow towarowych®.

Zgtoszenia dokonuje gina specjalnym formularzu. Jedno zgtoszeniegamo
dotyczy¢ tylko jednego znaku. W wypadku znakoéw barwnychjerden znak
uznaje si oznaczenie obejmage jedno zestawienie kolorow. Do zgtoszenia
znaku wyraonego w szczegélnej formie graficznej powinne gbahczy¢
fotografie lub odbitki, ktére go przedstawdajub wyrazaja. Do zgloszenia
znaku dwickowego trzeba natomiast doky¢ nagranie na Emie
magnetofonowej.

Przepisy okréaja, co musi zawiera zgtoszenie. Wymogi teasdoktadnie
sprawdzane i rygorystycznie przestrzegane przezdJPatentowy. Musi ono
zawierd:

1) podanie — w¢gzyku polskim (gdy jest spagdzone w innym gzyku

niz polski — trzeba datzy¢ ttumaczenie). Podanie powinno zawtera

195Dz, U. 22002 r. nr 115, poz. 998 zzpdzm.
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2)

138

nazwisko i imé lub nazvwe zglaszajcego oraz jego adres, nazwisko
iimi¢ oraz adres pelhomocnika, zgh zglaszajcy dziata przez
petnomocnika, wniosek o udzielenie prawa ochronnego znak
towarowy, wspélny znak towarowyatlz wspolny znak towarowy
gwarancyjny albo o udzielenie wspdlnego prawa aumego na znak
towarowy, okrélenie znaku towarowego, wskazanie towarow, dla
ktérych znak towarowy jest przeznaczony, podpiggzgicego lub
petnomocnika, jeeli zgtaszaicy dziata przez petnomocnika. zéd
zgtoszenie jest dokonywane w imieniu skarbuigbaa przez organ
administracji radowej albo pastwows jednostk organizacyjn
nieposiadajca osobowéci prawnej, jako zgtaszagego naley pod&
nazwe tego organu lub jednostki. Ponadto podanie, oyktomowa,
powinno zawiera oswiadczenie zglaszagego, ze chce skorzysta
z uprzedniego pierwsastwa, jeeli ubiega si o przyznanie tego
pierwszéstwa, wskazujce co najmniej dat i kraj dokonania
pierwszego zgtoszenia lub nagwmiejsce i kraj wystawy oraz dat
wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowymvystawie,
wskazanie osoby upowmionej do odbioru korespondencjizdi jest
kilku zgtaszajcych i nie dziataj przez wspolnego petnomocnika oraz
spis zadczonych dokumentow,

dowdd pierwszastwa, jeeli ubiegamy si 0 przyznanie uprzedniego
pierwszéstwa — napisany weryku polskim, angielskim, francuskim,
niemieckim lub rosyjskim (lub detzy¢ ttumaczenie w jednym z tych
jezykdw). Dowdd pierwszestwa — zgodnie z rozpadzeniem — ma
skltad& sie z kopii lub odpisu zgloszenia, fwiadczonego za
zgodna¢ z oryginatem przez wiaiwy organ, w ktorym dokonano
zgtoszenia; zaviadczenia wydanego przez taki organ, wskgzgo
dat i numer zgloszenia oraz, zgi miato to miejsce — dat
wystawienia towaru ze znakiem towarowym na wystavilewod
pierwszéstwa wynikajcego z wczéniejszego wystawienia towarow
oznaczonych zgtaszanym znakiem towarowym skltada si
Z zawiadczenia organizatora wystawy o0 wystawieniu tawmar
oznaczonych danym znakiem, dokumentu stwiesdego, ze
wystawa miata charakter wystawy qdzynarodowej oficjalnej lub
oficjalnie uznanej, w razie gdy byla zorganizowarma grania.
Rozporadzenie méwi take o tym, co ma zawietazaswiadczenie.
Jezeli dowdd pierwszéstwa zostat sposglzony w innym ¢zyku niz
polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyijskalezy dolczye
do niego ttumaczenie na jeden z tyehykow. ROwnie rygorystyczne
sa wymogi dotycace dwiadczenia zgtaszagego o podstawie do
korzystania z uprzedniego pierwazewa. Musi ono zawieta
nazwisko i imé lub nazw osoby, na ktér jest wystawiony dowdd
pierwszéstwa, nazwisko i imi lub nazw zglaszajcego, wskazanie



podstawy uprawnienia do korzystania z uprzednicigowszeéstwa
oraz dat i podpis zglaszafego lub jego petnomocnika. Przy
ubieganiu si o0 udzielenie prawa ochronnego na wspolny znak
towarowy, wspolny znak gwarancyjny lub wspdélne pvachronne
nalezy przedstawi regulamin, ktéry nie powinien przekraczmzech
stron. Tr&¢ regulaminu musi precyzowasposéb gywania znaku,
wspodlne wihaciwosci towarow, dla ktdrych ma Idyprzeznaczony,
zasady ich kontroli oraz skutki naruszenia postae@wV przypadku
wspolnego znaku gwarancyjnego, regulamin  musi ponad
szczegotowo okiac kryteria oraz tryb uznawania przez uprawnion
organizacj prawa przedgbiorcow do uywania go,

3) oswiadczenie o podstawie do korzystania z uprzedniego
pierwszéstwa, jeeli dowdd pierwszéstwa nie opiewa na
zgtaszajcego (gdy jest spogdzone w innym gzyku niz polski,
trzeba dadczy¢ ttumaczenie),

4) pig¢ fotografii lub odbitek znaku towarowego przedstawago lub
wyrazonego chéby w czsci w postaci rysunku lub rysunkéw albo
kompozycji kolorystycznej; nie magoy¢ mniejsze ni 3 cm x 3 cm
i wieksze nk 5 cm x 5 cm i mog by¢ wykonane dowols technilg
umazliwiajaca ich reprodukgj,

5)  dwie fotografie lub odbitki dodatkowo w kolorze caa-biatym w
przypadkach znakow towarowych barwnych,

6) dwa egzemplarze dmy magnetofonowej zawiergje] nagranie
dzwicku w przypadku zgtoszenia znaku towarowegwigdkowego,

7)  dokument stwierdzagy uprawnienie do zywania niektorych
oznaczé w znaku towarowym, w przypadkach o#mmych w
art. 131 ust. 2 pkt 2-4 ustawy p.w.p., chodzi tunmo oznaczenie
zawierajce skrot nazwy Rzeczypospolitej Polskiej lub jenbple
(godto, barwy), herby obcych fistw, urzdowo uznane oznaczenie,
gwarancg jakasci. Bez tego nie wolno udziélprawa ochronnego,

8) regulamin znaku, jeeli zglaszajcy ubiega i 0 udzielenie prawa
ochronnego na wspolny znak towarowy, wspolny znakrgncyjny
albo udzielenie wspdlnego prawa ochronnego,

9) petnomocnictwo, jgeli zgtaszajcy dziala przez petnomocnika.

W zgtoszeniu znaku towarowego i@ jest okréenie znaku, czyli jego
przedstawienie lub wyganie w sposéb graficzny, a w razie potrzebyz¢ak
okreslenie jego rodzaju oraz opisanie. Réwnie istotrst, jey poda towary, dla
ktérych znak towarowy jest przeznaczony. Mglédego dokon& w formie
wykazu. Przy jego spogdzeniu trzeba wskaza klasy odnosze sg
okreslonych towarow, zwane ,klasami towarowymi”, zgodnie aktualm
klasyfikacp, przyjta na podstawie Porozumienia Nicejskiego doigero
miedzynarodowe] klasyfikacji towaréw i ustug dla celdejestracji znakdw.
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Podpisano je w Nicei 15 czerwca 1957 r., zrewidawanSztokholmie 14
"pcl?w%%? r. i Genewie 13 maja 1977 r. oraz popyaw 28 wrzénia 1979
roku=".

Gdy towar, dla ktérego zgtaszay chce zarejestrowaznak, nie jest
wymieniony w wykazie towaréw klasyfikacji, do zakidikowania go stosuje
sig kryteria przygte w uwagach ogolnych do tej klasyfikacji. Wykazvewow
nie mae zawierd okreslen niemajacych znaczenia dla zakresu ochrony.
Powinien by uporadkowany wedlug klas towarowych w padku
wzrastajcym. Odebne arkusze wykazu powinny ndidormaty A4 i by
wypetnione pismem maszynowym, z zachowaniem do rék@w pisarskich
w wierszu i odsfpu migdzy wierszami okoto 6 mm.

Kiedy Urzad Patentowy otrzyma zgtoszenie znaku towarowegrysgpuje
do rozpatrywania go. deli stwierdzi,ze w zgtoszeniu nie zostat okteny znak
towarowy lub nie zostaly wskazane towary, dla ktbrgnak jest przeznaczony,
wzywa do uzupetnienia zgloszenia w wyznaczonym it@empod rygorem
umorzenia pogpowania.

Na wniosek zgtaszagego Urad Patentowy wydaje dowdd pierwssgwa,
ktory sktada si z zgwiadczenia Urgdu Patentowego oraz kopii podania, ktore
zgtaszajcy zlozyt w zgtoszeniu dacym podstaw do ustalenia daty
zgtoszenia. W Zaviadczeniu zamieszcza esitakze adnotag o dacie
uprzedniego pierwsastwa, o jak zglaszajcy ubiega & w przypadku
wczesniejszego wystawienia towaru ze znakiem towarowgmvgstawie.

Urzad Patentowy fakt zgtoszenia znaku ogtasza w Wiadorach Urzdu
Patentowego niezwiocznie po uptywie 828 miesgcy od daty zgtoszenia. Od
tego momentu osoby trzecie mogapoznawa sie ze znakiem oraz wykazem
towarow i — co wane — zgltaszado Urzdu Patentowego uwagi co do istnienia
okolicznaci uniemaliwiajacych udzielenie prawa ochronnego.

Od dnia ogtoszenia dane zawarte w podaniu, znadptawiony w podaniu
oraz towary, dla ktérych znak jest przeznaczongskgnia s¢ osobom trzecim
w bibliotece Urzdu Patentowego. Na zamowienie zadez by¢ sporadzony
wydruk zawierajcy te dane.

Jezeli w toku rozpatrywania zgtoszenia |dz Patentowy stwierdzi jakie
braki lub istotne usterki, wskazuje je zgtagzejmu i wydaje postanowienie
wzywajace do ich usumcia pod rygorem umorzenia pgsbwania. Ponadto
Urzad maze tez sam dokonywapoprawek w wykazie towarow w zakresie:

- wskazania klas towarowych, 7@i zgtaszajcy okre&lit je przez
oczywish pomylke blednie w odniesieniu do calo lub czsci
towarow,

- wskazania nazw towaréw w sposib odpowiatiaklasyfikacji, jeeli
zgtaszajcy wyt wyrazen potocznych, gwarowych lub stosowanych

1% por, Wiadoméci Urzedu Patentowego z 1997 r. nr 4, poz. 84.
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zwyczajowo w danej bragy, a istnieje przyjte w klasyfikacji
wyrazenie rownoznaczne,

- uporadkowania towaréw w wykazie, w sposéb odpowiadgj

kolejnasci klas towarowych.

O poprawkach, ktore majby¢ dokonane, Urd Patentowy zawiadamia
zgtaszajcego, wyznaczag mu termin na zagie stanowiska. W zakresie
nieuzgodnionym poprawek rmoa dokonywa tylko w sytuacjach okgtonych
w przepisach.

W uzasadnionych przypadkach Wz Patentowy mze wezwéa
zgtaszajcego do nadestania, w wyznaczonym terminie, dowodasyjasnien
dotyczicych w szczegélnei podstawy uprawnienia do uzyskania ochrony albo
prawa do uprzedniego pierwsstwa.

Kiedy Urzad Patentowy stwierdzi przeszkody do udzielenia praw
ochronnego, chibby w odniesieniu do niektorych towarow, zawiadamitym
zgltaszajcego i wyznacza mu termin na @dg stanowiska lub wniesienie
poprawek usuwagych. Jeli przeszkod do udzielenia prawa ochronneg® s
niektére towary oznaczone innym znakiem towarowyuowinny by one
wskazane w zawiadomieniu. Brak odpowiedzi zglagsmio w terminie nie
zwalnia Urzdu Patentowego od ponownego rozpatrzenia sprawgdprz
wydaniem decyzji o odmowie udzielenia prawa ochegm

Do czasu wydania decyzji jest gtiove dokonywanie w zgtoszeniu
uzupetnié i poprawek, ktére nie magjednak prowadZi do zmiany istoty
znaku ani rozszerzawykazu towarOw. Zgtaszajy mae take podzielé
zgtoszenie w stosunku do wskazanych towaréw, z asahiem daty
pierwszéstwa.

O udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy atUrPatentowy
stwierdza w decyzji, ktéra musi zawiéra

- numer i dat zgtoszenia znaku towarowego,

- okreslenie kategorii znaku lub prawa ochronnego,

- znak towarowy magy by przedmiotem prawa ochronnego,

- wykaz towardéw przypordkowanych do odpowiednich klas

towarowych, z uwzgldnieniem dokonanych poprawek.

Odnosi st to réwniez do decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dlgciz
towaréw i decyzji o odmowie udzielenia takiego psaw odniesieniu do
towaréw pozostatych.

Udzielenie prawa ochronnego ngmije pod warunkiem uiszczenia opfaty za
dzieskcioletni okres ochrony. Zeli oplata nie zostanie uiszczona, hifz
Patentowy stwierdza wy§aiccie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Na
tej podstawie znak wpisywany jest do rejestru, @tkpaie wydaje si
uprawnionemu  swiadectwo ochronne, zamieszcgaj ogtoszenie
w Wiadomdciach Urzdu Patentowego o udzielonym prawie ochronnym.

Uzyskanie prawa ochronnego oznacza, uprawniony nabywa prawo
wytacznego uywania znaku dla celéw zarobkowych lub zawodowych n
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terenie naszego kraju. Czas trwania takiego prawosi dziesi¢ lat od daty
zgtoszenia znaku w Ugdzie Patentowym. Na wniosek uprawnionegozeno
ono zosta przedhzone dla wszystkich lub ¢gci towaréw na kolejne okresy
dzieskcioletnie. Wniosek o to musi bytozony przed kacem uptywu terminu,
nie wczdniej jednak ni rok przed jego uptywem. Przy wniosku nalevnies¢
optak za ochron.

Uzywanie znaku polega na umieszczaniu go na towarhjetych rejestrag
lub ich opakowaniu i wprowadzaniu do obrotu; umdzsmie ¢go na
dokumentach zwzanych 2z wprowadzeniem towaréw do obrotu Ilub
swiadczeniem ustug; postugiwanie; siim w celach reklamy. Prawo ochronne
nie rozcaga st na dziatania w stosunku do towardw ze znakiemegsice w
szczegolnéci na ich oferowaniu do sprzedalub dalszym wprowadzaniu do
obrotu, jeeli zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu na yraserytorium
przez uprawnionego lub za jego zgo€hodzi wec gtéwnie o handel. Ma
sig to odbywé tylko pod warunkiemze towary te nie podlegaty przerdbce lub
obrébce, z jednym wygfkiem — uprawniony z rejestracji znaku udzielit toa
zgody.

Prawo ochronne nie daje uprawnionemu prawa zakargwezywania
w obrocie przez inne osoby: ich nazwisk; oznacz&tore wskazuj
w szczegolnéci na cechy i charakterystykowarow, ich rodzaj, ilg, jakase,
przeznaczenie, pochodzenie czy ¢datytworzenia lub okres przydatém;
zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podoprgty jest konieczne
przy wskazaniu przeznaczenia towaru (chodzi gtowmiestugi, akcesoria,
cze$ci zamienne); zarejestrowanego oznhaczenia geognafio, gdy prawo do
jego wywania przez te osoby wynika z innych przepisévawsgt

Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne ilquad dziedziczeniu.
Przeniesienie prawa ochronnego na znak towaraeaytst z przeniesieniem
przedsgbiorstwa. Bez przeniesienia przegisorstwa mae mie€ miejsce tylko
wowczas, gdy nie zachodzi miwos¢ wprowadzenia odbiorcow w dd co do
pochodzenia towardw, ich jaka lub innych istotnych cech, w szczeg@oo
gdy zbywcy nie przystugajprawa ochronne na podobne znaki dla towarow
tego samego rodzaju.

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowyemodzielé innej
osobie upowznienia do wywania znaku poprzez umeuvicencyjn.

Udzielne prawa ochronne podlegajwpisowi do rejestru znakow
towarowycH?’.

197 Sprawg rejestru reguluje szczeg6towo rozpgizenie prezesa Rady Ministrow z 6
czerwca 2002 r. w sprawie rejestrow prowadzonyaepiUrad Patentowy RP, [w:]
Dz. U. z 2002 r. nr 80, poz. 723.
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Schemat uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy
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dla matych isrednich przedsigbiorstw, Warszawa 2003.
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7.5. Obrot prawami do znaku towarowego

Zgodnie z trécia art. 162 ust. 1 ustawy prawo witasoioprzemystowej,
prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne ilggal dziedziczeniu, co
dotyczy take dokonanego w Uegrzie Patentowym zgtoszenia (a zakprawa
do pierwszéastwa do prawa ochronnego — art. 27 ust. 1 ustawypp.
Wskazany przepis wydaje esi potwierdzgé wniosek, ¥ podmiotem
uprawnionym do znaku mie by osoba fizyczna, nieposiadef przymiotu
.przedstbiorcy”, gdyz prawo to jest ,dziedziczne” (brak bylo podobnego
zastrzeenia w art. 15 ustawy o znakach towarowych z 1985 r

Obecnie obowizujace przepisy nie wskazyj trybu przeniesienia
odpowiednich praw, ograniczaj sk do wskazania formy i przestanek
skutecznéci wobec o0séb trzecich. Natomiast ustawa prawo ks
przemystowej ogranicza nlwos¢ przeniesienia prawa ochronnego bez
przedsgbiorstwa (cesja wolna). Zgodnie z dce ust. 2 art. 162, m® to
nastpi¢ tylko wtedy, gdy nie zachodzi mlwos¢ wprowadzenia odbiorcow
w btad co do pochodzenia towaréw, ich j&&blub innych istotnych cech,
w szczegolnéci jezeli zbywcy nie przystugdj prawa ochronne na podobne
znaki towarowe dla towaréw tego samego rodzajuepiszten stosuje i
odpowiednio do wspdélnych znakéw towarowych. Ponaatiowihzuje zakaz
obrotu prawami ochronnymi ta& w sytuacji, w ktérej wywotany nie zosté
btad co do ,ilcsci lub innych istotnych cech”.

Tak wigc zasad jest maliwos¢ przeniesienia prawa ochronneggznie
Z przedsibiorstwem (cesja vgzana), gdy wéwczas niewtpliwie unika sé
wywotania maliwosci konfuzji co do pochodzenia w obrocie rynkowym.

Istotnym ograniczeniem ces;ji jest tekwarunek, nie jest dozwolona, gdy
btad dotyczy¥ maze ,jakasci lub innych istotnych cech” towaru, co podiee
role rynkowa, jaka znak petni w zakresie budowania u odbiorcow wyaéira
otowarze. W tym kontdkie to niekoniecznie rzeczywiste \A&awosCi
produktu decyduj o jego wartéci, ale cechy te przypisujemy, kieguj sk
oznaczeniem na nim umieszczonym. Te éwia funkcg znaku chroni
ustawodawca poprzez omawiane razahie.

Kwalifikowana postaca mozliwosci wprowadzenia w ki jest sytuacja,
w ktorej w dyspozycji nabywcy znajdujsic juz znaki towarowe podobne,
przeznaczone dla towaréw tego samego rodzaju. W pyagpadku nie jest
dozwolone przeniesienie praw, gdpiewatpliwie ,dodanie” do znakéw ju
posiadanych nowego — ,podobnego” — przemia wywota konfuz co do
pochodzenia i to nie tyle w odniesieniu do nabytegaku, ile do &dacych juz
w posiadaniu przedghiorcy znakow nabywagego. Zasady, o ktérych mowa,
maja odpowiednie zastosowanie do wspolnych znakéw towgeh (art. 162
ust. 2 i nast. ustawy p.w.p.).

Ustawodawca reguluje rowrie przypadek, w ktérym dochodzi do
czesciowego zbycia znaku. Otéwedtug ust. 4 art. 162 ustawy p.w.p., prawo
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ochronne na znak towarowy e by¢ réwniez przeniesione, z zastraniem
ust. 2, w stosunku do niektérych towardw, dla kbbrgnak jest zarejestrowany,
jezeli towary, dla ktorych znak pozostaje zarejestmoyvaa rzecz zbywcy, nie
sa tego samego rodzaju. Z chwiprzeniesienia prawo to traktujeg siako
niezalene od prawa przystugagego zbywcy. Tak wc nabywca zyskuje
uprawnienie do kywania znaku, chbmoze nim opatrywéa wytacznie towary
odmiennego rodzaju od tych, ktére produkuje zbywBawniez w tym
przypadku przeniesienie takie nie imowprowadza w blad w zakresie
wskazanym ust. 2 art. 162 ustawy p.w.p. Wydajez& w praktyce trudno ten
warunek spehdi Przepis art. 162 ust. 2 ustawy p.w.p. zdajegsiwierdzd, iz
krajowy ustawodawca wyfaie preferuje cegj zwiazamm (zasada
akcesoryjnéci znaku towarowego), wyfkowo dopuszczag cesg wolna.

Wspominano ji o tym,ze ces¢ wolna uzasadniata nauka i ustawodawstwo
francuskié® argumentujc, ze znak towarowy wchodzi, co prawda, w skfad
przedstbiorstwa jako jeden z jego sktadnikow, ale nie mimielic jego losu
prawnego. Przedmiotem transferu amoby¢ tylko prawo z rejestracji znaku
towarowego bez przeasiorstwa, przedsgbiorstwo wraz z prawem do znaku
jako jednym z jego elementéw oraz przebdgirstwo bez prawa do znaku
towarowego, jeeli wola stron skladnik ten zostat wadzony. Decyzja zaky
jedynie od woli uprawnionego.

Zwolennicy zalenosci znaku od przedsbiorstwa (przygtej w prawie
niemieckim), czyli cesji zwzanej, wywodzili 4 z istoty znaku towarowego
i z koniecznéci ochrony interesu klienteli, ktéry wyta st w koniecznéci
zapobiegania wprowadzaniu jej watitco do pochodzenia towaru. Zasadniczo
przeciwko cesji zwizanej podnosi sizarzut,ze stanowi ona zbyt ugiliwa
przeszkod w obrocie i prowadzi do ostabienia pozycji upragmego
z rejestracji, bowiem pozbawia go #hiwosci oshgania korzyci wytacznie
z wartagci handlowej samego znaku.

Ostatecznie, o czym nadmieniano, pe¢Ry] elastycza interpretac
przestanki ,przeniesienia przeelsiorstwa”. Uznano,ze dla jej zachowania
wystarczy, gdy na nabyw@rzejdzie ,pdro przedsibiorstwa” rozumiane jako
doswiadczenia handlowe, organizacyjne, stosunek dentdii. Nie wymagano
przeniesienia pozostatych skladnikbw. W powszechnyoaumieniu nie
chodzito przecig o to, aby nabywca stateswiascicielem wszystkiego, co
wchodzi w sktad zorganizowanego zespotu skladnikéie,o to, aby z punktu
widzenia gospodarczego ogfsiono mu jego ytkowanié®”.

Obecnie te rinice w podejciu do kwestii uznawania cesji zyzanej i cesji
wolnej w zasadzie nie stanawiprzedmiotu sporu. Prawo europejskie nie
narzucito cesji wolnej, jednak powszechnig przyjeto (take w prawie

1% promiiska U., Kilka refleksji na temat zafeoici znaku towarowego od
przedsgbiorstwa, [w:] Rzecznik Patentowy 1999 r., nr 236 i nast.
199 |bidem, s. 82 i nast.
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niemieckim). Natomiast bardzo wyrde za ceg wolna opowiedzialo i
rozporazdzenie o znaku towarowym Wspolnoty. | tak zgodnieegcia art. 17
ust. 1 rozporgdzenia, znak towarowy Wspolnoty e by przeniesiony
niezalenie od przeniesienia przedsiorstwa dla wszystkich towarow lub
ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany — albo idka czsci. Przeniesienie
catego przedsbiorstwa, w skfad ktérego wchodzi znak towarowy \Aapty,
wywiera skutek réwnie co do tego znaku, chybze z tréci umowy lub
okolicznaci wynika co innego.

Przepisy prawa wilasso przemystowej pozytywnie rozstrzygaj
watpliwosci zwiazane z maliwoscia przystugiwania prawa wytznego kilku
podmiotom (art. 122 ustawy p.w.p.). Zgodnie z aft59 ustawy,
wspoétuprawniony z prawa ochronnegoz@e- bez zgody pozostatych zywaé
znaku towarowego we wlasnym zakresie. W sprawaehregulowanych do
wspoélnego prawa ochronnego stosuje girzepisy kodeksu cywilnego
0 wspotwlasnéci w czsciach utamkowych, o ile umowa o wspodooprawa
nie stanowi inaczej (art. 159 ust. 2 ustawy p.w.J/pbec tego w praktyce
mozliwe s sytuacje, w ktorych kilku uprawnionych (co najmjngiwvoch),
bedzie na wlasny rachunekywa¢ okreslonego znaku.

Wolno sdzi¢, ze stan taki nie narusza natury prawnej znaku towego,
ani tez jego funkcji rynkowej. Natomiast paeté nalezy o tym, ze jednym
z uprawnié ptynacych ze wspolnego prawa ochronnego jestliwos¢ zbycia
go przez kadego ze wspotwikicieli. W takim przypadku mamy do czynienia
z rozporadzeniem rzecz wspol wykraczajcym poza zakres zwyklego
zaradu, a wec niezledna jest zgoda wszystkich wspéhédaieli (moze ona
zost& zashpiona przez orzeczeniadu — art. 198 w zw. z art. 99 k.c.).
Waznos¢ przeniesienia tale i w tym przypadku jest zalea od spetnienia
warunkow okrélonych w art. 162 ust. 2 ustawy p.w.p., tj od zirga st
przestanki w postaci niewprowadzania wadt Warunek ten dazie
w omawianej sytuacji trudny do spetnienia, gayvykle kxdzie miato miejsce
réwnoczesne zywanie znaku przez kilku uprawnionych.

Odmienna sytuacjacdzie miata miejsce na gruncie przepisu ust. 3182
ustawy p.w.p., w m§l ktérego prawo ochronne na wspoélny znak towarowy
moze by przeniesione, z zastrzaniem ust. 2, jako wspoélne prawo ochronne na
przedsgbiorcow zrzeszonych w organizacji, o ktérej mowaas 136 ustawy
p.w.p. Umowa o przeniesienie prawa powinna lkte zasady aywania
takiego znaku, w takim zakresie, jaki jest przewddy dla regulaminu,
0 ktérym mowa w art. 122 ust. 2 ustawy p.w.p.

Przepis ten wskazuje przestanki przeniesienia prdavavspolnego znaku
towarowego, o ktorym mowa w art. 136 i nast. ustawigodnie z tym
przepisem, organizacja posiagta atrybut osobowéci prawnej, powotana do
reprezentowania interesow przedisorcow, mae uzyska prawo ochronne na
znak towarowy przeznaczony daywania w obrocie przezetorganizacg
i przez zrzeszone w niej podmioty (wspdllny znakamwy — ust. 1). Zasady
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uzywania w obrocie wspdélnego znaku towarowego pragarmizacg, o ktorej
Wyzej mowa, oraz zrzeszone w niej podmioty, dlaeegulamin znaku przgty
przez t organizacj (ust. 2 art. 136 ustawy p.w.p.).

Tak wigc, jesli organizacja chce przenie prawo ochronne na zrzeszonych
przedsgbiorcow — przeksztalcgg je tym samym ze ,wspdllnego znaku
towarowego” na ,wspolne prawo ochronne” — to stessi do tej czynnéci
zasady ujte we wskazanym przepisie. W szczegétm@hodzi o tré¢ umowy,

w ktdrej postanowieniami przedmiotowo istotnymizasady @ywania znaku,
petniace w istocie funkg regulaminu, o ktdrym mowa w art. 122 ust. 2 ustawy
p.w.p.

Dod& nalery, ze kazda umowa o przeniesienie prawa ochronnego wymaga
zawsze formy pisemneid solemitatemSkutecznéé przeniesienia wobec os6b
trzecich powstaje z datvpisu przeniesienia do rejestru. W sytuacji gaysfer
prawa ochronnego naguje na podstawie umowy, ktérej przedmiotem jest
przedstbiorstwo, umowa wymaga formy pisemnej z podpisamianalnie
poswiadczonymi (art. 75 par. 1 k.c.). Dla skutecmioprzegcia prawa
ochronnego wchodeego w sktad przedgiiorstwa konieczne jest tak
ujawnienie jego przeniesienia w rejestrze.

Prawo ochronne na znak towarowy @oby przedmiotem umowy
licencyjnej, do ktorej stosujeesodpowiednio przepisy dotygze uméw licenciji
patentowych (art. 163 ustawy p.w.p.). Umowa licgnay umaliwia
poszerzenie liczby podmiotow uprawnionych dgwania znaku.

Ustawa prawo wiassgoi przemystowej, zgodnie =z rozydaniami
europejskimi, przewiduje nitiwos¢ stosowania umow licencyjnych maych
za przedmiot znak towarowy. Uprawniony z prawa onhego na znak
towarowy mae udzielé innej osobie upowanienia do uywania znaku,
zawierajc z na umowg licencyjm. Umowa wymaga formy pisemneid
solemitatemPodlega wpisowi do rejestru na wniosek uprawrgon&Vpis do
rejestru zapewnia skuteczgddicencji wobec 0sob trzecich. Tylko uprawniony
z licencji wpisanej do rejestru m® na réwni z uprawnionym z prawa
ochronnego dochodziroszczé z tytutu naruszenia prawa ochronnego, chyba
ze umowa licencyjna stanowi inaczej. Przedmiotem wiynjest upowanienie
do wywania zarejestrowanego znaku, acavido wykonywania kompetenciji
objetych prawem wycznym uprawnionego z rejestracji. Takcwiprawo
ochronne musi istnée

Licencja wygasa najgfiej z chwih wygasniecia prawa ochronnego. Na jej
podstawie uprawniony z tytutlu prawa ochronnego wohzuje sé do
zaniechania wobec licencjobiorcy rosztzer tytulu naruszenia prawa
ochronnego. Mge jednak podni€ takie roszczenia, jeli licencjobiorca
narusza postanowienia umowy licencyjnej, odaoszg do czasu i zakresu jej
obowigzywania, postaci znaku, wskazania towarow, dla ykiorudzielono
licencji, oraz ich jakéci (art. 296 ust. 4 ustawy p.w.p.). Zakres upavi@nia
licencyjnego powinien hyscisle okrelony w umowie (licencja ograniczona).
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W braku klauzul ograniczagych licencjobiorca ma prawozywania znaku
towarowego w takim zakresie, jak uprawniony z tytyrawa ochronnego
(licencja petna).

Licencia mae by udzielona jako wyczna Iub niewyczna.
Licencjobiorca mee udziel¢ sublicencji na gywanie znaku towarowego
w zakresie otrzymanego upoméenia. Licencjobiorca m@ wskaza, ze
korzysta z licencji na aywanie znaku towarowego poprzez umieszczenie
oznaczenia lic.” w gsiedztwie znaku towarowego.

W przypadku przeniesienia prawa ochronneggabtego przedmiotem
licencji umowa licencyjna jest skuteczna wobec gpst prawnego (art. 78
w zw. z art. 163 ust. 1 ustawy p.w.p.).

Warto wspomnié o tym, ze istnieje réwnig mazliwos¢ udzielenia licencji na
znak wspolny i przez wspétuprawnionych do znakuwli Jehodzi o pierwsz
mozliwo$¢, to wydaje si, iz poszerzenie kgu uprawnionych mae nasipi¢
jedynie przez przyspienie danego przedsiorcy do organizacji. W drugim
przypadku nie jest ona wykluczona, jediak zastrzeeniem art. 122 ust. 1 ustawy
p.w.p.

Dla skutecznéci umowy nie jest wymagany wpis do rejestru, €ébdpowiednio
stosowany przepis ust. 6 art. 76 ustawy przewidujgm wzgkdzie pewne zasady.
W szczegolngci uprawniony z licencji wycznej wpisanej do rejestru b na
réwni z uprawnionym z prawa ochronnego dochédmbszczé z powodu
naruszenia tego prawa, chylmaumowa licencyjna stanowi odmiennie.

7.6. Cywilnoprawna ochrona znaku towarowego

Niezarejestrowany znak towarowy to tylko jedno naz& handlowych,
ktore samo w sobie nie daje przetigrcy zbyt wiele.

Polskie prawo chroni go co prawda, ale wymaga fyizydci¢ duzego wysitku
dowodowego. Wykorzystanie cudzego oznaczenia jeghemn hieuczciwej
konkurencji, ale tylko wéwczas, gdy pewprowadzéa odbiorcéw w bid co do
pochodzenia towaru albo ustugi (por. art. 10 ustawgwalczaniu nieuczciwej
konkurencji). E maznos¢ wprowadzenia w bl udowodnt jest dosy trudno.

O wiele silniejsz ochrorg oznaczenia gwarantuje dopiero zarejestrowanie
znaku towarowego w Uedzie Patentowym i uzyskanie na znak tzw. prawa
ochronnego. Prawo to daje #isvosci przeciwdziatania wykorzystywaniu
znaku przez innych przegbiorcow.

W mysl art. 296 par. 1 ustawy p.w.p., A&y, czyje prawo ochronne na znak
towarowy zostato naruszone, peadac:

- zaniechania naruszania,

- usunkcia jego skutkow,

- wydania bezpodstawnie uzyskanych kéczy

- naprawienia szkody.
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Naruszenie polega na tyre podmiot, ktory nie ma do tego prawaywa
znaku w sposob zarobkowy lub zawodowy. Jednak prolgolega na tynye
obowiazek udowodnienia wszystkich niekorzystnych dla psayciela”
okolicznaci spoczywa na uprawnionym ze znaku (art. 6 k.@wy z art. 283
k.p.c.). Przed &lem Igdzie on wgc musiat najpierw wykaza ze kto inny
postuguje si jego znakiem, a poterre 6w kté nie ma do tego prawa. To
ostatnie jest o tyle prostege wystarczy przedstawiswiadectwo ochronne
(art. 149 ustawy p.w.p.). Wéwczas pozwany — o ileglile podejmie obran-
bedzie musiat dowod?z| ze prawo do #ywania znaku jednak mu nie
przystuguje. Na przyktad dlategge zarejestrowat go jako wspdlnotowy znak
towarowy alboze uprawniony wyraznie pozwolit mu na zZywanie swojego
znaku.

Wykazanie faktu postugiwaniaesznakiem i bezprawrici wystarczy,zeby
sad zakazat takiej dziataldoi w przyszidgci. Dzieki temu przedsbiorca mae
tez zazada¢ wydania korzyci uzyskanych z bezprawnego wykorzystywania
znaku — przy czym musi byw stanie obliczy wartas¢ takiej korzyici. J&li
przedsgbiorstwu zaley na odszkodowaniu, to musi ponadto udowédni
zwigzek medzy swoimi stratami a dziataldcia firmy, ktéra bezprawnie
uzywata znaku. Poniewawskazanie konkretnych sum bez zapoznania si
z dokumentami ,haruszyciela” me by dos¢ trudne, pamitac nalezy o innym
rozwigzaniu. d bowiem — jéli doktadne ustalenie wysoko szkody albo
bezpodstawnego wzbogacenia jest trudne — zawszee nukrgli¢ je
sfyczattowo” (art. 322 k.p.c.).

Podmiot naruszagy prawa ze znaku musi liczysie takze z tym, ze
uprawniony zaada od niego nie tylko zi@nia stosownego swiadczenia
w prasie, ale i — pod warunkiere naruszenie bylo zawinione — zaptaty
odpowiedniej kwoty pieriznej na rzecz organizacji spotecznej, ktéra zajmuje
sig¢ popieraniem wiasrioi przemystowej. Trzeba pagéc i o tym, ze ad
rozstrzygajC O naruszeniu prawa, m® orzec nha wniosek uprawnionego
o dalszym rozpoeglzaniu zarowno bezprawnie oznaczonymi produktaaki,
i srodkami wytymi do ich oznaczania (art. 286 ustawy p.w.p.le & wiec
bezpieczne ani maszyna do pakowania batonikdwuiaadzenie przybijajce
znak towarowy na podeszwach butow produkowanychezprdziatagcego
bezprawnie przedsbiorcg, ani tez jakikolwiek sprzt uzywany do umieszczania
na produktach znakéw towarowych. Ocz§eie niekiedy kdzie to sprawa
uznaniowa, bo tylko a&l maze skutecznie ocefli czy komputer, z ktérego
rozsytano e-maile reklamowe z cudzym znakiem towsro, shwy, czy nie
stwzy do oznaczania znakiem towarowym. Zawszglzie to zaleato od
konkretnego przypadku.

Istotne jest rownie to, ze prawa ochronnego nie @ wykorzysta do
zakazania dalszego obrotu towaramigJewczeniej zostalty one wprowadzone
do obrotu w Polsce przez uprawnionego lub za jeggzwvoleniem, chybae
W miedzyczasie zostaly one bez jego zgody przerobiorse.sdma zasada
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dotyczy zreszt towarow wprowadzanych we wszystkich krajach Eujsiiego
Obszaru Gospodarczego (art. 155 ustawy p.w.p.).

Jesli przedsgbiorca, ktory zarejestrowat w Polsce znak towarodouvie sg,
ze jego prawasgnaruszane, nie zwroct sig 0 ochrog do sidu cywilnego i to
nie rejonowego, ale od razu @gowego (art. 283 ustawy p.w.p. w zw. z art. 17
pkt 2 k.p.c.). Pogpowaniem takim radzg zasady ogélne. Wdaiwy w sprawie
bedzie wiec @d, w ktorym pozwany, czyli ,naruszyciel”, ma sieokgilub
miejsce zamieszkania (art. 27 k.p.c.). dlilwe jest te wytoczenie powodztwa
przed sad, w ktérego okggu znajduje si jednostka organizacyjna pozwanego
lub jej zaklad majcy za zadanie prowadzenie dziatdltiogospodarczej, jeli
roszczenie pozostaje w zwku z dziatalnécia tej jednostki lub zaktadu (art. 33
k.p.c.). Jéli w gre wchodzi odszkodowanie, powdd meozdecydowa sig na
zlozenie pozwu w gzie, w ktérego okigu nasipito zdarzenie wywolujce
szkod: (art. 35 k.p.c.). W konkretnych przypadkach —eorniruszenie wke sk
z umowg dotyczica znaku towarowego — powddztwo ama wytoczy przed
sad miejsca wykonania umowy (art. 34 k.p.c.). O tyktory sad wybra,
decyduje — jéi stron nie wiza wczeniejsze umowy w tej sprawie — powod.

O tym, jak powinien wyglda¢ pozew, decyduje sytuacja w konkretnej
sprawie. To, ze mamy do czynienia ze sprawz zakresu wilasrgi
przemystowej, nie zwalnia z obaygku zachowania wymogéw ogoélnych
wiasciwych dla kadego pozwu (art. 187 k.p.c.).

7.7. Uniewanienie i wyganiecie prawa ochronnego na znak towarowy

W prawie polskim, podobnie jak w prawie europejskiw postanowieniach
zawartych w porozumieniu TRIPS, oki® sk dwa sposoby ustania prawa
ochronnego na znak towarowy: unieaveenie i wyganiecie. S one
uregulowane w art. 164-173 ustawy p.w.p. Przepgyrtyjmup zasad: prawo
ochronne ustaje w takim trybie, w jakim powstat@n@cza toze podstaw
uniewanienia i wygdanigcia stanowi decyzja Uedu Patentowego. Watiek
dotyczy wygdnigcia prawa na skutek uptywu okresu ochronnego. W tym
przypadku nie nagpuje wydanie decyzji administracyjne;j.

Uniewaznienie praw wyicznych do znaku to podweanie bytu prawnego
danego oznaczenia. Zgodnie zitie art. 164 ustawy p.w.p., prawo ochronne
na znak towarowy me by uniewanione w catéci (dla wszystkich towarow)
lub w czsci (dla niektorych towardw zgtoszonych do rejestna wniosek
kazdego, kto ma w tym interes prawnyzgd prawo zostato udzielone wbrew
ustawowym warunkom (w szczegokoo brak zdolnéci odr&@niajacej,
ujawnienie przeszkéd rejestracyjnych). Z wnioskiemoga wystpi¢ takze —

w interesie publicznym — prokurator generalny lubzes Urzdu Patentowego.
Organy te mogrowniez przystpi¢ do postpowania toczcego s¢ w sprawie.
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Jak do tej pory brak — pisze M. fiak-Niedzielsk& jest wyczerpujcej
definicji interesu prawnego w znaczeniu materialnptmejmujcej caldciowo
petne spektrum sytuacji uzasadadgich wysgpienie z wnioskiem
0 uniewanienie prawa wycznego. Sid tez w kazdej sprawie naley bada
istnienie jego podstawy w przepisie prawa mateegdnoraz ocenéawptyw
ewentualnego uniewaienia na sytuagj prawra tego, ktozada oraz ocenia
wplyw ewentualnego uniewnienia na sytuaegj prawry tego, kto zada
uniewanienia.

llustrach przedstawionych waej poghdoéw maze by nastpujacy przykiad.
Niemiecka firma Braun GmbH, znany né&wiecie producent spghu
elektrycznego, gospodarstwa domowego oraz wysqaigpsci urzadzen do
pielegnacji ciata, ma zarejestrowanych w Polsce wielakéw towarowych
stownych i stowno-graficznych Braun, wekiszaici z pierwszéastwem od maja
1995 r. Oznacza i nimi m.in. roboty kuchenne, miksery, krajalnice,
sokowirowki, suszarki do wtosow, golarki, elektrpezmaszynki do strzgnia
wiosOw, maszynki do mielenia gsa, wagi itp. 30 czerwca 2003 r. zostato
udzielone prawo ochronne na stowno-graficzny zndR Brown firmie |
z Warszawy do oznaczania m.in. maszynek do mieleniigsa, mikserow,
sokowirowek, maszynek do golenia, <smbw, wag kuchennych
i tazienkowych, zelazek, suszarek do wioséw, gier automatycznychmari
Braun wysipita do Urzdu Patentowego ze sprzeciwem.

Jak podnosita, przeciwstawny znak jest podobny daystkich oznacze
ktoérymi postuguje si Braun, przy czym podohistwo wystpuje na wszystkich
ptaszczyznach, tzn. wizualnej, znaczeniowej i fpomtej. Stowo ,Brown” jest
gtbwnym elementem wytiajacym, bo dwie litery D $ tylko dodatkiem.
Klienci z reguly kieru sie ku znakom, o ktérych juwczeniej styszeli,
a Braun cieszy siuznaniem klientéw nie tylko w Polsce, ale na calywmecie.
Zmiana dwéch liter w spornym znaku niczego nie teéita — znaki § tak
podobne,ze z pewnécia wprowadzaj klientow w bhd, bo ci adz, ze
produkt, ktéry nabywaj pochodzi od znanego producenta. W tej sytuacji
udzielenie prawa ochronnego polskiej firmie sproecgest z art. 132 ust. 2 pkt
2 ustawy prawo wiasioi przemystowej, gdy jej znak jest tak podobny do
znaku zgtaszagego sprzeciwze zachodzi ryzyko wprowadzenia klientéw
w bfad, bo do tego towaryasdentyczne. Ztamano zrzepis art. 132 ust. 2 pkt
3 ustawy p.w.p., ktory zakazuje udzielania prawéroenego na znak
identyczny lub podobny do znaku powszechnie znand&gopinii niemieckiej
firmy naruszony zostat teart. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy p.w.p., bo zgtoszenie
nasgpito w zlej wierze. Bezprawrsd dziatania polskiej spéitki potwierdzit
rowniez Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z pdziernika 2003.

20 pgniak-Niedzielska M., Wniosek o uniewsienie prawa wylcznego w zakresie
wlasndgci przemystowej, Ksiga pamitkowa z okazji 85-lecia ochrony wiasiod
przemystowej w Polsce, Warszawa 2003, s. 205.
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W odpowiedzi na sprzeciw kwestionowano wszystkiezaty, ktadc przy
tym nacisk przede wszystkim na te Urzd Patentowy dokladnie badal, czy
zostaty spetnione ustawowe warunki wymagane do kamya prawa
ochronnego. Kolegium orzekage zgodzito si ze wszystkimi zarzutami Brauna
i uniewaznito prawo ochronne na znak DD Brofh

Przepis art. 164 ustawy p.w.p. wskazupe,decydujca dla stwierdzenia
istnienia przestanek uniewsienia jest chwila udzielenia prawa ochronnego.
W tej dacie zatem, § zgloszone oznaczenie nie spetnito rownolegle
warunkéw ustawowych, a wi nie miatlo np. dostatecznych znamion
odr&niajacych, gdy bylo wywane przez innych przedbiorcow,
zrealizowane zostajustawowe przestanki dla wydania decyzji stwiergizgj
nieistnienie prawa od dnia udzielenia ochrony, &cwex tunc.W tych
warunkach prawo ochronne nie powstato, z wszelkknhsekwencjami
w postaci np. oddalenia powodztwa o naruszenie graw

Zadanie uniewznienia prawa ochronnego nie jest ograniczone wiezas
Natomiast w okrédonych przepisami przypadkach, pomimeé rachodz
przestanki uzasadnigle uniewanienie, odpowiedni wniosek nie ¢dizie
rozpatrywany, a mianowicie:

- jego podstaw stanowi kolizja z wczmiejszym znakiem 41z naruszenie
praw osobistych lub makowych wnioskodawcy, jeli przez péc¢
kolejnych lat uywania zarejestrowanego znaku towarowego
wnioskodawca, ddac swiadomy tego sywania, nie sprzeciwiat stemu,

- wniosek zostat zkwony po uplywie piciu lat od udzielenia prawa
ochronnego, jeeli prawo to udzielone zostalo z naruszeniem &€, 1
lecz znak w wyniku zywania nabrat charakteru odréajacego — art. 165
ust. 1 pkt 2 ustawy — oraz

- wystpuje kolizja ze znakiem powszechnie znanynigljeprzez pgc
kolejnych lat dywania zarejestrowanego znaku korzygigjze znaku
powszechnie znanegogdac swiadom jego @ywania, nie sprzeciwiat si
temu (art. 165 ust. 1 pkt 3 ustawy p.w.p.).

Uprzywilejowanie sytuacji uprawnionego ze znaku wzypadkach
wskazanych powsej nie ma miejsca wowczas, gdy uzyskat on prawetdgc
w zlej wierze (art. 165 ust. 2 ustawy p.w.p.).

W art. 166 ustawy p.w.p. stwierdzag,size prawo ochronne na znak
towarowy nie mee by uniewanione na tej podstawige znak jest podobny
do wczdniejszego znaku towarowego,z@d ten ostatni nie byt aywany
w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5 wustgp.w.p. W przypadku,
o ktérym mowa w ust. 1, zarzut nigavania znaku towarowego e zosté
podniesiony tylko dcznie z wnioskiem o stwierdzenie wygé&cia prawa
ochronnego. Zarzut ten podlegacznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem
0 uniewanienie.

21 por. sygn. akt sp. 58/04.

152



Uniewaznienie znaku towarowego nie oznacze, przedsibiorstwo ma
zakaz wypuszczania na rynek towarow. 2ddo robé nadal, ale pod inn
nazwy. Jednak w niektérych przypadkach skutkiem odebraprawa
Z rejestracji do znaku towarowego bylo wycofanie @ rynku. Urad
Patentowy odmowit swego czasu rejestraciji znakyhlina”, powotujc sk na
podobiéistwo do znaku ,Trybuna Ludu”, ktéry juod dtuwzszego czasu
korzystat z przyznanej mu ochrony. Zdaniem wnioskecy, decyzja Urgdu
Patentowego wydana w pierwszym p@stwaniu administracyjnym byla
absurdalna. Przedsiorca nie mee zarejestrow@ jako znaku towarowego
tytutu powszechnie znanego dziennika, gdgny blokuje maliwos¢ takiej
rejestracji (zarejestrowat znak i z niego nie kstay. Uprawniony z tytutu
znaku ,Trybuna Ludu” wniosek o uniewdenie uznat natomiast za gh
wyeliminowania konkurencji. W tym wypadku unieiméenie znaku , Trybuna
Ludu” jest jednoznaczne z wycofaniem girynku wydawniczego. Przyktad ten
dowodzi jednak tate, iz duza liczba spérdd znakow korzystagych z ochrony
nie jest wykorzystywana.

Jesli chodzi o kwest wygasnigcia prawa ochronnego na znak towarowy, to
w art. 168 i 169 ustawy p.w.p. zawarty jest zanankatalog takich przyczyn.
Przede wszystkim prawo ochronne wygasa na skutBkvupokresu ochrony
i Zrzeczenia giprawa przez uprawnionego, za zgasob, ktérym skp na nim
prawa. Nie stanowi przyczyny wygaccia zaprzestanie przez uprawnionego
dziatalngci gospodarcze;j.

Ustawa prawo wiassoi przemystowej wyranie rozbudowuje przestanki
wygasniecia prawa z powodu nieywania znaku towarowego i utraty przez
znak zdolnéci odr&niajacej. Wprowadza tale nowy przyczyr, jaka jest
uzyskanie przez znak charakteru geggo.

Generalnie utrzymana zostata konstrukcja wgggia znana z poprzednio
obowiazujacych przepiséw prawnych, charaktery@g s¢ tym, ze z wyptkiem
uptywu okresu ochrony (prawo wygasex leg@, konieczm przestank
wygasniecia jest wydanie decyzji przez Wk Patentowy.

Wygasniecie prawa ochronnego na skutek migmania znaku towarowego
wymaga speinienia nagtujacych przestanek. Przede wszystkim znak
zarejestrowany (lub ediacy sk od zarejestrowanego w elementach, ktére nie
zmieniap jego odréniajacego charakteru) nie bykzywany rzeczywicie dla
towaréw obgtych rejestrag, tzn. nie byt natvony na towar (opakowanie)
i wprowadzony do obrotu w Polsce, lub na towar kapaanie) przeznaczony
na eksport, nie byt aywany w reklamie w zwizku z wprowadzeniem
oznakowanych towarow do obrotu lub dgstych na rynku krajowym.

Ponadto znak nie byt zywany przez kogokolwiek z uprawnionych
(uprawnionego z prawa ochronnego, licencji lub gmeupowanienia,
wspotuprawnionego, uprawnionych daywania znakow wspolnych).

Wreszcie niegywanie miato miejsce w giju nieprzerwanego okresuepiu
lat. Rozpoczcie lub wznowienie rzeczywistegaywania znaku przerywa bieg
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wskazanego okresu. Skutek pasyy nie powstaje w przypadku, o ktérym
mowa w art. 170 ust. 2 ustawy p.w.p.

Nie wydaje st decyzji o wyganigCiu prawa ochronnego z omawianej
przyczyny, jeeli istniep wazne powody niegywania znaku. M#na przyié, ze
chodzi o przeszkody natury faktycznej lub prawregalene bezpérednio od
uprawnionego, ktérych nie mmoa whzat z jego niedbakxia czy
niezaradnécia.

Wygasniecie prawa ochronnego nagtije na skutek utraty przez znak
znamion odréniajacych przez to,ze w wyniku dziatd lub zaniedba
uprawnionego stat siw stosunku do towardw, dla ktérych oznaczania byt
zarejestrowany, oznaczeniem wgnie opisowym, ktore przekazuje jedynie
informacje o rodzaju, jakei, sktadzie itp.

Ustawa przyjmuje koncepgjsubiektywnej degeneracji znaku. Oznacza to,
ze zachowanie uprawnionego, jego uporcz§évo determinacja w kywaniu
znaku w funkcji oznaczania pochodzenia daje wyeazut ze nadal traktuje on
oznaczenie jako znak towarowy, i stanowi przesgzkadnania degeneracji
znaku.

Wreszcie przyczyn wygasniecia prawa ochronnego jest stan faktyczny
charakteryzujcy sk tym, ze znak towarowy statshasnikiem myhkcych tréci,
zacat wprowadzé kupupcych w bhd, w szczegolniei co do widciwosci,
charakteru lub pochodzenia geograficznego towasdkiflenia wymaga fakt,
ze opisany skutek musi napi¢ w wyniku dziata uprawnionego lub, za jego
zgody, 0sOb trzecich ju po nabyciu do niego prawa ochronnego.
W przeciwnym wypadku nima zadat uniewanienia prawa ochronnego, a nie
jego wygdniecia. Z wnioskiem o wygdniecie prawa ochronnego na znak,
ktory stat s¢ mylacy, mog wystpic¢ takze krajowe lub regionalne organizacje,
ktorych celem jest ochrona interesbw konsumentoprzedsgbiorcow oraz
prezes Urgdu Ochrony Konkurencji i Konsumentow, a zakpowiatowy
(miejski) rzecznik konsumentow.

Prawo ochronne na znak towarowy wygasa w dniu, @rykt nasipito
zdarzenie, z ktérym ustawa awe taki skutek. Decyzja 0 wyfaieciu prawa
ochronnego jest podstawlokonania odpowiedniego wpisu do rejestru (ar8 17

ustawy p.w.p.).

7.8. Umowy megdzynarodowe dotycace ochrony znakow towarowych

Pierwsz i niewatpliwie najwazniejsz umowa miedzynarodow w zakresie
znakoéw towarowych jest Paryska Konwencja o Ochroni#asndgci
Przemystowej z 1883 r. Wskazata ona katalog znakdare nie mog byc¢
zarejestrowane. Naig do nich znaki zawierage wizerunek herbow, flag
i innych pastwowych godet krajow zwikowych, oficjalnych odznac#e
i cech kontrolnych lub gwarancyjnych tych krajowaprznaki zawierage
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oznaczenia organizacji auzynarodowych, do ktérych nale ktérekolwiek
Z pastw zwiazkowych (art. 6 Konwencji).

Wazna — z punktu widzenia rejestracji znakow towarowyeh jest

wprowadzona w art. @uinquiesKonwencji Paryskiej zasadéelle quelle”
O jej wprowadzeniu zdecydowaly adice wymaga krajowych w zakresie
zdolncici  rejestracyjnej oznac#e Dzieki jej wprowadzeniu prawidtowe
zarejestrowanie znaku w kraju pochodzenia decyaujdopuszczeniu jego
rejestracji w kadym innym pastwie zwhzkowym w takiej formie, w jakiej byt
zarejestrowany (taki, jaki jest telle quell@. Podkrgli¢ nalezy, ze omawiana
klauzula dotyczy jedynie formy przedstawieniowejakn. Natomiast przy
ocenie, czy znak nadajegstdo odr@nienia, naley uwzgkdnia® wszystkie
okolicznaci faktyczne, zwlaszcza gaczas uywania znaku. Konwencja
wprowadzita autowykonalnnorne art. 6 bis, stanowca podstaw ochrony
znakow powszechnie znanych.

Konwencja Paryska ustalta minimalne standardy ocir znaku
towarowego. Na obszarze wszystkich ngl&v stron gwarantuje ona
traktowanie narodowe obywateli pozostatychngiev stron, oséb tam
zamieszkujcych lub prowadgcych dziatalné¢ — w odniesieniu do rejestracji
znakéw oraz zakresu ochrony. Oznacza tozdalprzenoszenie ochrony

wynikajacej z rejestracji znaku w jednym fmwie i maliwosé
zarejestrowania w innym w zakresie pierwotnie pdargym, bez wzgldu na
przepisy prawa kraju docelowego i ista®] tam poziom ochrony.

W przypadku nazw podmiotéw ochrona przystuguje zéak przed
zarejestrowaniem w patwie docelowym, jeeli tylko byly one uywane

w kraju pochodzenia nawet bez dokonanej tam reejstr Tym samym
podmiot zagraniczny me wyshpi¢ przeciwko swojemu konkurentowi
pochodzacemu z tego samegoiswa, w zwazku z wywaniem brzmicej tak
samo nazwy, mimoze w obu przypadkach nie byly one zarejestrowane
w kraju pochodzenia.

Kolejna wana umowa n#dzynarodowa w dziedzinie ochrony znakéw
towarowych to Porozumienie Madryckie w sprawie egaiynarodowej
rejestracji znakéw towarowych z 14 kwietnia 189%%r.Porozumienie
wprowadzito maliwos¢ uzyskania we wszystkich krajach cztonkowskich — na
podstawie tylko jednej rejestracji — ochrony takiggmej, jak uzyskana
bezpdrednio w poszczegolnych fstwach. Podstagv ubiegania si
0 rejestragi miedzynarodow stanowi uprzednia rejestracja krajowa (w kraju
pochodzenia). Podanie o zarejestrowanie znaku Bietriorozumienia sktada
sic do organu administracyjnego upow@onego do udzielenia praw
ochronnych w kraju pochodzenia. d$Rednictwo tego organu (Ugdu
Patentowego) jest obligatoryjne. W podaniu aaleskaza te kraje, w ktorych
zada st ochrony. Urzdy krajow wyznaczonych maguzn& jej przyznanie

22Dz, U. 21993 r., poz. 514 i 515.
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albo stwierdzt przeszkody dla jej uznania w terminie jednego rdRohrona
we wskazanym trybie wynosi 20 lat. Istotne jest, przez okres ptiu lat
rejestracja mgidzynarodowa jest zatea od krajowej. Oznacza toze
uniewanienie lub wyganigcie praw ochronnych macierzystych jest
réwnoznaczne z ustaniem ochronydaynarodowej.

Obok Porozumienia Madryckiego, samodzielnym poraeniem jest Protokdt
Madrycki, obowizujacy od 1 kwietnia 1996 * Podobnie jak Porozumienie
Madryckie, Protokdt umidiwia nabycie ochrony w wielu krajach na podstawie
jednego podania. Jednak zasady rejestracji wykapejvne ranice. Przede
wszystkim podstag uzyskania rejestracji we wszystkich krajach cziomékich
stanowi dokonanie zgloszenia nazywanego podstawoalpm rejestracja znaku
w paistwie cztonkowskim. Ochrona udzielona w trybie Bkotu trwa dziesi¢ lat
Z mazliwoscia jej przedidenia.

Zgtoszenie znaku do rejestracjigizynarodowej (bez wzellu na przygty
tryb) wnosi st za pdrednictwem urgdu kraju pochodzenia do Biura
Migdzynarodowego w Genewie. Ratejestracji mgdzynarodowej jest data
przyjecia zgtoszenia modzynarodowego przez wa kraju pochodzenia, zeli
w terminie dwéch miescy od tej daty biuro otrzyma to zgloszenie.
W przeciwnym przypadku datrejestracji jest data, w ktorej zgtoszenie
wplyneto do Biura. Biuro rejestruje zgtoszone znaki, astgynie notyfikuje
rejestracg urzzdom wskazanym w zgtoszeniu. Od daty wpisu do mejest
migdzynarodowego biegnie termin na wydanie decyzjidoaiznania ochrony
we wskazanych pgetwach.

Istotne znaczenie w zakresie znakéw towarowych orazBmienie Nicejskie
z 15 czerwca 1957 r. o enizynarodowej klasyfikacji towardw i ustug w celach
rejestracji znak6®W*. Porozumienie to ustanawia quizynarodow klasyfikac,
obowizujaca przy rejestrowaniu znakOw towarowych,awica urzedy paistw,
ktore przysipity do Porozumienia. Wytdia ono 45 klas towaréw i 8 klas ustug.
W zgtoszeniu znaku do rejestracji nglevskazé odpowiedmi klas; i wybra
Z niej towary lub ustugi, dla ktérych znak mataarejestrowany.

27 padziernika 1994 r. zostal podpisany w Genewie TtaktaPrawie
Znakow Towarowych. Reguluje on wymagania formalmeezkedne do
spetnienia w zwizku ze zgtaszaniem znakéw towarowych do rejestracji
w poszczegolnych patwach.

Wazne znaczenie w dziedzinie znakdéw towarowych ma Ronenie
w sprawie Handlowych Aspektéw Praw Wiascio Intelektualnej (TRIPS).
Zawarte w tym porozumieniu postanowienia odioszsé do ochrony znakow
towarowych wskazuaj na konieczn& zapewnienia w ustawach krajowych
pewnego wspdlnego minimum wymaggakim ma odpowiadaznak, prawo do
niego przystugujce i ochrona.

23Dz, U. z 2003 r. nr 13, poz. 129.
204Dz, U. z 2003 1. nr 63, poz. 583 i 584.

156



W odniesieniu do pefia znaku, TRIPS ustanawia bezwaiily wymog
jego samodzieln@i i graficznej przedstawialdoi. Natomiast pozostawia
swoboa w zakresie postrzegalfm oznaczenia jako warunku uznania go za
znak. W myl art. 15 ust. 1 zd. 1 TRIPS znakiem zadoy¢ jakikolwiek znak
lub pohczenie stow umdiwiajace odrénienie towaréw. Tak wc wymaga si
od znaku konkretnej zdol&ci odr&@niajacej towary.

Na podstawie przepiséw art. 15 ust. 3 Porozumi@RiPS nabycie prawa
do znaku mge by uzalenione od jego wcamiejszego wywania, z tym
jednak,ze nie mae to stanowd warunku dla zgtoszenia wniosku o rejestac]
Wediug art. 13 za warunek utrzymania rejestracjgaarst uzywanie znaku,
ztym ze uniewanienie rejestracji z powodu niggvania mae nasipi¢
dopiero po uplywie nieprzerwanego okresu co najmnnigech lat. Za
usprawiedliwione nietywanie znaku uznaje esokoliczngci majace charakter
obiektywny, np. restrykcje importowe, gdowe ograniczenia itp.

Przepis art. 15 ust. 5 TRIPS zobawuje pastwa czionkowskie do
publikacji znakéw hdz przed ich rejestragj badz niezwtocznie po ich
zarejestrowaniu.

Porozumienie TRIPS zawiera takregulagj dotyczca praw wyhcznych.
Przepis art. 16 definiuje to prawo negatywnie, jalgtaczne prawo
powstrzymania wszelkich oséb odywania w obrocie identycznych lub
podobnych oznaczedla identycznych lub podobnych towaréw, dla ktéryc
znak jest zarejestrowany, gdy takie zyde mogtoby stwarza
niebezpieczéstwo konfuzji w obrocie. Podkéke¢ przy tym naley, ze zakresem
ochrony TRIPS obejmuje znaki powszechnie znanéosNardw i ustug.

Warto wreszcie nadmiehi ze omawiane porozumienie pozwala chéoni
znaki powszechnie znane i stawne przed ich rejgstra uzywaniem dla
jakichkolwiek towaréw (art. 16 ust. 3). Ponadto netai, ze rejestracja
pierwotna i kade jej przedhzenie mae by dokonane na okres nie krotszy ni
siedem lat i rejestracja me by¢ przediizana bez ogranicae

Zawarte w porozumieniu TRIPS postanowienia akcentuasad
swobodnego tywania znaku w obrocie. Natomiast kwestiyczerpania prawa
ochronnego pozostawiag¢sido regulacji wewetrznej, pod warunkiemze
pomigdzy czionkami TRIPS nie zostannaruszone zasady traktowania
krajowego i najwikszego uprzywilejowania. Podobnie do uznaniaspa
cztonkowskich pozostawia idecyzje w sprawie okékenia warunkow
przenoszenia prawa, zbywania i udzielania licencji.

7.9. Wspdlnotowy znak towarowy
Uwzgledniajac wartéd¢ materialm znakdéw towarowych i ich znagz role

w gospodarce, Unia Europejska postanowita uregulogadaiciowo kwestie
dotyczice znakéw towarowych. Dziatanie takie uznano zaideaame z uwagi
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na corazscislejsz integracg ekonomicza krajow Unii. W ten sposéb
powotano dazycia system ochrony znakow towarowych, ktéry prayhposta
aktow prawnych oraz forgnnstytucjonala.

W systemie tym podstawowe znaczenie ma dyrektywdy Ra 89/104/EEC
z?21 grudnia 1988 r. mga na celu zhlenie ustawodawstw patw
cztonkowskich odnoszych si do znakéw towarowyéff oraz rozporgdzenie
40/94/EC w sprawie wspolnotowego znaku towaro®go

Dyrektywa ma na celu harmonizagraw krajowych, na podstawie ktérych
krajowe urzdy patentowe rejestraznaki towarowe. Natomiast rozpadzenie
40/94 wraz z rozposrlzeniami wykonawczymi tworzy system prawny
wspolnotowego znaku towarowego. System ten funkg@nrownolegle
w stosunku do krajowych systeméw ochrony znakdéwarawych w pastwach
cztonkowskich Unii Europejskie;.

Rozporadzenia wykonawcze obejmyij

- rozporzadzenie 2868/95 implementaje rozporzdzenie Rady nr 40/94
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego,

- rozporadzenie 2869/95 w sprawie optat ptaconych do ¢duz ds.
Harmonizacji Rynku Wewgtrznego (interpretowane przez komunikat
9/98 prezesa OHIM),

- rozporadzenie 216/96 ustanawaggp procedur postpowania przed
Izbami Odwotawczymi OHIM.

Obok wskazanych wgj regulacji, wane znaczenie praktyczne raaj
decyzje prezesa OHIM, wytyczne i komunikaty, ktdryoss¢ dostpna jest
na stronie Urgdu ds. Harmonizacji Rynku Wewtnznego w Alicante.

Dopetnieniem wspolnotowego dorobku prawnego w dzied znakow
towarowych § decyzje izb odwotawczych OHIM oraz orzeczenia
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliva (a take sdu | instanciji).

Elementem unifikacji prawa znakow towarowych byil@rawadzenie
przez rozporzdzenie 40/94/EC znaku towarowego Wspdlnoty. Znakiem
towarowym Wspolnoty me by kazde oznaczenie, ktdre dag sivyrazic
graficznie — w szczegdldoi stowa (whczapc w to nazwy wiasne), wzory,
litery, liczby, ksztalt towaréw lub ich opakowanislozna tu wykorzysté&
m.in.:

- znaki geometryczne,

- kolory lub ich kombinagj,

- znaki tréjwymiarowe,

- znaki dwieckowe.

Warunkiem jest, by oznaczenie pozwalato adi& na rynku towary lub
ustugi rejestrujcego znak przedghiorcy. Nie ma@na natomiast gsto tzw.
bezwzgédne przyczyny odmowy rejestracji) zarejestrownaku:

205Dz, Urz. UE, L 89.40.
206z Urz. UE, L 94.37.11.
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- pozbawionego charakteru odndajacego,

- stluzacego wyhkcznie oznaczaniu rodzaju, jakd ilosci, pochodzenia
geograficznego itp. produktu lub ustugi,

- ktory stat s¢ okresleniem zwyczajowym tywanym w gzyku potocznym
lub w stosunkach handlowych,

- sprzecznego z padkiem publicznym lub przgfymi zasadami
moralngci,

- wprowadzajcego w bdd co do charakteru, jakeci, miejsca pochodzenia
itp. towaru lub ustugi.

Wspdélnotowy znak towarowy pozwala uprawnionemywe¢ go na zasadzie
wytacznaci. W szczegdin&i maze on np.zadaé od sidu zakazania innej osobie
postugiwania s znakiem bez jego zgody w stosunkach handlowychisxne,
zakaz taki ména wyda& réwniez wowczas, gdy znakiasdo siebie na tyle podobne,
ze istnieje prawdopodohistwo wprowadzenia odbiorcéw w sk co do
pochodzenia towaréw lub ustug. Dotyczy to nie tytkanaczania towaréw i ustug
jednego rodzaju, ale i #dych od siebie, jeli inny przedsjbiorca po prostu
wykorzystuje si¢, renong cudzego znaku wspdélnotowego.

Znak towarowy Wspdlnoty ma charakter jednolity iwauje te same skutki
prawne na catym terytorium Unii Europejskiej. Réjeje sk go po przebyciu
jednej procedury. M@ on by zarejestrowany, przeniesiony, ma S¢ go
zrzec lub stwierdZi jego niewanos¢ czy zakazé& jego wywania tylko
jednoczénie na terytorium catej Wspolnoty. W idym 2z pastw
cztonkowskich bdzie wywotywat skutki identyczne do wywotanych pzze
krajowe znaki towarowe.

Wspdlnotowy znak towarowy jest rejestrowany na sizéelat liczac od daty
zgtoszenia z mdiwoscia przedhzania na kolejne dziegiioletnie okresy.

Instytucjonalnym elementem europejskiego systeminramy znakow
towarowych jest Urmd ds. Harmonizacji Rynku Wewtriznego z siedzib
w Alicante (OHIM). Posiada on osobog¢oprawry i kompeteng odptatnej
rejestracji znakdéw okétanych jakoCommunity Trade MarkV ramach Urzdu
dziala specjalna Izba Odwotawcza, ktora petni figldrugiej instancii, tzn.
uchyla, zmienia lub zwraca do ponownego rozpatezelgicyzje rejestracyjne.
Z kolei orzeczenia Izby Odwotawcze saskarane do gdu pierwszej instancji
w procedurze skargi o uniewrd@enie.

Rejestracja mae by dokonana przede wszystkim na wniosek wspélnotowych
o0s6b fizycznych i prawnychadznie z podmiotami prawa publicznego, azeak
pochodacych z pastw stron Konwencji Paryskiej, porozumienia WTO zora
gwarantujcych ochrorn na zasadzie wzajemiw. Wspodlnotowy znak towarowy
moze byt oczywicie zarejestrowany dla indywidualizacji towaréwstug, a nie
firm, okreslen przedsgtbiorstw albo innych ich oznaazespotykanych w obrocie.
Jednake j&li tylko spetnia swaqp podstawow funkcig umaliwiajaca
odr&nianie tych dobr w stopniu niegiinym 2z punktu widzenia obrotu,
ujmowany jest raczej szeroko. | tak obejmujedeaoznaczenie, ktére mm by
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przedstawione w formie graficznej, a szczegdlnie sunkow lub
z wykorzystaniem kolorow i ich zestawieoraz odwotujce sé¢ do ksztattu
przedmiotu lub opakowania, czemu nie przeszkadzagkdnianie w nim stow,
nazwisk, liter i cyfr.

Pierwszym etapem na drodze do zarejestrowania zttakarowego, ktére
bedzie obowizywaé na terenie catej Unii, jest zgtoszenie znaku
wspolnotowego. Takie zgtoszenie mazosta ztozone w OHIM lub w urzdzie
patentowym danego pstwa czlonkowskiego Unii i wdwczas edizie
wywotlywato taki sam skutek (tak w zakresie daty zgloszenia), jakby byto
dokonane bezgoednio w OHIM.

Wymogi formalne zgtoszenia wspdlnotowego znaku towego 9§
identyczne z tymi, ktore przewidziang dla zgloszé znakdéw krajowych.
Przede wszystkim wymagany jest wniosek o rejestrasjpolnotowego znaku
towarowego, informacje identyfikage zgtaszajcego, wykaz towarow lub
ustug, w odniesieniu do ktérych wnioskujeg sb rejestrag, sposéb
przedstawienia znaku towarowego. Zgloszenie wspdmego znaku
towarowego wymaga uiszczenia optaty.

Zgtoszenia dokonuje siw jednym z ¢zykéw urzdowych Wspdlnoty
Europejskiej. % to angielski, francuski, niemiecki, wioski i hisfski.
Zgtaszajcy dokonuje wyboru jednego ze wskazanyateykéw. Ezyk
np. polski maée by tylko jezykiem zgloszenia. W pozostalym zakresie
postpowar przed OHIM, w tym w kwestii zawiadomienia o sprizge lub
wniosku o stwierdzenie wy@aiccia lub uniewanienia, dokumentyassktadane
w jednym z oficjalnychgzykéw Urzdu.

Kolejny etap rejestracji znaku towarowego to baearila tym etapie
w OHIM sprawdzana jest dokumentacja zgtoszeniowezad ten sprawdza
w tym czasie, czy dany znak spetnia warunki uprawoe go do posiadania
miana znaku towarowego. Naghie dokonuje sitzw. poszukiwania. W jego
ramach Biuro ds. Harmonizacji orientuje,stzy podobny znak towarowy nie
zostat ju zgtoszony. Nie tylko sprawdzaesiviasne bazy informacyjne, ale
wysyla st takze zapytania do ueddéw patentowych pestw Unii Europejskiej,
aby dokonaty one podobnego poszukiwania.

Wyniki opisanych poszukiwa przesylane $ do zglaszajcego wniosek
o dokonanie rejestracji wspoélnotowego znaku towagov Jednak nawet
w przypadku, gdy stwierdzone zostanie podndtiwo zgtaszanego znaku
towarowego zarejestrowanego zjuvczeniej (w OHIM lub w urzdzie
patentowym jednego z fpistw UE), to OHIM nie posiada uprawnie
pozwalajcych mu na odmowienie rejestracji i odrzucenie gkimdanego
whniosku.

Obronie praw i interesu osoby, ktéra dokonata teef swojego znaku
towarowego wczaiej, stwy instytucja sprzeciwu. Jest ona kolejnym etapem
procedury prowadej do zarejestrowania wspolnotowego znaku towagowe
Sprzeciw mana zlay¢ jedynie w cigu trzech miescy od publikacii
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zgtoszenia znaku do rejestracji w Biuletynie Znakbawarowych Wspélnoty.
Jego zgtoszenie powoduje przeniesienie ¢pastania zgtoszeniowego do
Wydziatu Sprzeciwow.

Zgodnie z przepisami rozpadzenia, uprawnionym do zgloszenia
sprzeciwu jest podmiot, ktéry posiada uzyskane wieg prawo do znaku
towarowego zarejestrowane na terenie Unii Europgjsk Ponadto
uprawnionym jest tate upowaniony licencjobiorca.

Wecze&niejsze prawo do znaku towarowego vepstie wéwczas, gdy taki
znak zostat zgloszony wcgeej w przynajmniej jednym z p&tw
cztonkowskich Unii Europejskiej, jako znak wspolowt lub migdzynarodowy
(obowhzujacy w jakimg kraju Unii), jest to znak powszechnie znany luly gd
jest to niezarejestrowane oznaczenie (epge, jeeli zgodnie z prawem
jakiega panstwa UE powstato prawo wadzne).

Powyzsze dowodzi, ze ogolnounijny charakter znaku towarowego
wspolnotowego powodujeze wczdniejsza rejestracja, chioy w jednym
z krajéw Unii Europejskiej, unienitiwia rejestragg przez OHIM znaku na
wszystkie pastwa.

Postpowanie sprzeciwowe ma kontradyktoryjny charakter jast
prowadzone pomdzy zgtaszajcym znak towarowy, a skfadaym sprzeciw.
OHIM pelni w tym pos¢powaniu ro¢ arbitra.

Przepisy przewidaj specjalny, dwumiesczny okres na ,schiodzenie
emocji”. W tym okresie zaleca ¢siporozumienie pomdzy stronami i
wycofanie sprzeciwu lub zgtoszenia rejestracyjnego.

Postpowanie sprzeciwowe kozy sk decyzp Wydziatu Sprzeciwow, ktéra
jest przekazywana stronom pgstwania. Od tej decyzji przystuguje stronom
odwotanie do Izby Odwotawczej wagju dwoch miesicy od notyfikowania
decyzji.

Przestanki uniewaienia wspoélnotowego znaku towarowego, podobnie jak
w przypadku odmowy rejestracji, dzigic na bezwzgidne i wzgédne.

Przestanki bezwzgtine uniewanienia obejmuj przestanki bezwzgtne
odmowy rejestracji oraz sytuacje, gdy rejestracjstata dokonana przez
podmiot, ktéry nie mze by kwalifikowany na podstawie art. 5 rozpedzenia,
jako podmiot kdacy wiascicielem wspolnotowego znaku towarowego.

Wazna przestank o charakterze bezwzginym jest zta wiara zgtasaapgo
w samym momencie zgtoszenia znaku towarowego.

Natomiast wzgldne przestanki uniewaienia obejmuj sytuacje istnienia
wczesniejszego prawa. W takich przypadkach osoba upr@veni mae
domagé sie uniewanienia wspolnotowego znaku towarowego, z atkipm
sytuacji, gdy aywanie spornego znaku wspdélnotowego bylo aprobovperez
wnioskupcego o0 uniewanienie i trwalo przez co najmniejggilat.

Rezultatem uniewaienia wspolnotowego znaku towarowego jest uznanie
braku skutkéw prawnych jego rejestracji od pka. Jednoczaie wsteczny
skutek stwierdzenia niewmaosci nie ma wplywu na wcZaiejsze
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prawomocne orzeczenia zwane z tym znakiem, a tak umowy Qo
dotyczce.

Podkréli¢ nalezy, ze zgodnie z przepisami rozpadzenia 40/94/EC,
wniosek o uniewznienie wspolnotowego znaku towarowegozeatazyé
kazda osoba, bez konieczw wykazywania interesu prawnego. Wniosek
musi mie€ forme pisemn i uwaza sk go za zieony pod warunkiem
uiszczenia odpowiedniej optaty.

Niedopuszczalny jest wniosek o unieaveenie, ktory odnosi si do
samego przedmiotu i podstawy roszczenia oraz dgtiyeh samych stron,
| zostat rozstrzygnrty juz wczeniej przez sd paistwa czionkowskiego, a
orzeczenie statosprawomocne.

W sprawach o0 naruszenia wspoélnotowych znakéw towygch
zastosowanie majprzepisy rozpormzenia 40/94/EC oraz uzupetnie
przepisy krajowe.

Rozporadzenie zobowizuje pastwa czionkowskie do ustanowienia
krajowych adéw do rozpatrywania spraw dotycych wspolnotowych
znakdéw towarowych. W rozumieniu przepisow rozpdeenia, sdy te mag
wytaczra jurysdykcg w przypadku wszelkich powodztw, ktorych
przedmiotem jest naruszenie Ilub stwierdzenie brakaruszenia
wspoélnotowego znaku towarowego, odszkodowdytutu naruszenia praw,
w roszczeniach wzajemnych o stwierdzenie wgggia lub uniewanienia
wspolnotowego znaku towarowego.

Postpowania w odniesieniu do wskazanychzejypowodztw i roszcze
tocz sie przed gdami tego pastwa czionkowskiego, w ktorym pozwany
ma miejsce zamieszkania, lubzgd nie ma on miejsca zamieszkania
w zadnym z pastw czionkowskich, w tym, w ktérym ma siedziblezeli
pozwany nie ma miejsca ani siedziby na terytoriunsp@hoty, to
postpowanie toczy s przed gdem widciwym dla powoda.
Rozporadzenie przewiduje rownkemozliwo$é prowadzenia pogbowania
przed gdami pastwa cztonkowskiego, w ktorym miato miejsce narugze
lub wystpita grazba naruszenia prawa vigznego.

8. Oznaczenia geograficzne jako kategoria wtas§a przemystowej
8.1. Pogcie oznaczé geograficznych
Fakt, ze nazwy geograficzne i inne odniesienia koeez skojarzenia
z okr&lonym miejscem na ziemi byly iasnadal cktnie wykorzystywane
w obrocie zdecydowat o tyny bd dawna stanowity one przedmiot ochrony

prawnej zarbwno w poszczegOllnych npavach, jak i w stosunkach
migdzynarodowych. Przgjo koncepagj ochrony oznacze geograficznych
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w ramach prawa wiaska przemystowej, uznag je za dobro nadace do
kategorii tzw. oznacze odr&niajacych. Oznaczenie geograficzne rao
bowiem juw jako takie stanowi znak odraniajacy, maze by znakiem
odr&niajacym stanowicym czs$¢ innego znaku (np. towarowego lub
nazwy handlowej) lub znakiem odrdajacym, ktdry ma pewne zwiki
zinnym znakiem (np. z zarejestrowanym znakiem towsm, ktérego
elementem jest takie oznaczenie).

W swietle przepisow Konwencji Paryskiej z 1883 r. dnamie wtasnéci
przemystowej oznaczenia geograficzrejednym z dobr niematerialnych
objetych zbiorczym okrdeniem tzw. wiasngci przemystowej, ktore dzieli
si¢ na dwie kategorie:

a) oznaczenia pochodzeniadications of origin

b) nazwy pochodzeniappellations of origins
R&znica medzy nimi wyr&a sk w tym, ze oznaczenie pochodzenia
stanowi tylko wskazanie miejsca pochodzenia wytwpndczas gdy nazwa
pochodzenia nie tylko okl miejsce pochodzenia towaru pod verigim
geograficznym. Podkée¢ nalery, ze pogcie oznaczenia pochodzenia jest
pojeciem szerszym minazwa pochodzenia, ponieivaie musi odnosi Si¢
do scisle okreslonej strefy geograficznej (ke np. dotycz§ catego kraju),
aponadto nie zaktada bezwarunkowsécistego zwizku micdzy
wiasciwosciami produktu, a jego geograficznym pochodzeni@mwiazek
ten mae mig€ nawet charakter aluzyjny. Z punktu widzenia systki
oznaczé geograficznych mma uzné@, ze wszystkie nazwy pochodzenia s
zarazem oznaczeniami pochodzenia, a niektére z tsthtnich mog
podlegé ochronie jako nazwy pochodzenia. Dla obu tych date
proponuje sj zbiorcze okréenie ,0znaczenia geograficzne”.

Tak wigc termin ,oznaczenia geograficzne” obejmuje zaréwno
oznaczenia pochodzenia, jak tenazwy pochodzenia, jakkolwiek #éetych
poje¢ i roznice medzy nimi & przedmiotem kontrowersji ta& i obecnie.
Jednak ostatecznie podstawowy kanon ochrony ozfiaazestosunkach
migdzynarodowych i w krajowych ustawodawstwach wyzgkcz
Konwencja Paryska.

Warto podkréli¢, ze wywanie oznacze geograficznych mae by
rowniez przedmiotem zainteresowania z punktu widzenia @aehia zasad
uczciwej konkurencji, a wéwczas podstawy normatywn@strumenty
prawne stdace osagnicciu tego celu $ inne. Ochrona oznacze
geograficznych bowiem nie by okrelona na rénych ptaszczyznach
prawnych. | tak:

a) mozna ustanowi przepisy chronice oznaczenia geograficzne jako

dobro niematerialne, ktére to przepisy mobyé zamieszczone
w stosownym akcie prawnym fgieconym znakom odidiajacym
(jak np. ustawa szwajcarska z 28 sierpnia 1992bgdz w akcie
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prawnym o charakterze kompleksowym starawin rodzaj kodeksu
wlasnaci przemystowej. Takim wkmie aktem jest polska ustawa
z 30 czerwca 2000 r. — prawo wiascigprzemystowej,

b) mozna ocer stosowania oznac#egeograficznych poddajedynie
przepisom prawa o0 nieuczciwej konkurencji, oceygiagh wywanie
w aspekcie zgodroi z zasadami lojalnej konkurencji, zwlaszcza za
pod katem widzenia maiwosci wprowadzenia w bt odbiorcéw na
skutek uywania falszywego oznaczenia geograficznego Iub
przywlaszczenia sobie sity atrakcyjnej produktowchpmdzcych
z okr&lonego obszaru geograficznego, co pozwala clrarteresy
zarbwno konsumentéw, jak #eprzedstbiorcow w stosunkach
Z innymi przedsibiorcami.

Modelu ochrony opartego jedynie na zakazie b&zauimiego Iub
posredniego aywania falszywych oznacaepochodzenia towaréw nie rima
uzna za w petni skutecznego,agtw wigkszasci krajow ustanowiono ochrgn
specjala w ramach wiasri@i przemystowej. Jest to ochrona zorganizowana
w taki sposob, ze umaliwia okreslenie tréci prawa do oznache
geograficznych i jego ewentualnych ogranicz€€o wicej, wskazuje ona
granice dopuszczalnej interwencji organéw publicimygdy chodzi o sposéb
wykonywania tego prawa. Ponadto ochrona, o ktérejway obejmuje
rzeczywicie interesy producentow dziafeych na danym obszarze
geograficznym, ustanawig na ich rzecz okétone uprawnienia. Jednoczree
w ten sposob ochronie podlegasimnio zaufanie odbiorcow do prawdzigo
uzywanych oznacze

8.2. Ustawowa ochrona oznacrke geograficznych — nabycie prawa z
rejestraciji

Problematyka prawnej ochrony oznatzgeograficznych w Polsce ma
stosunkowo niedtugtradycg. Do krajowych regulacji prawnych wprowadzono
te kategoré ustawa prawo wiasnéci przemystowej z 30 czerwca 2000 r.
Dopiero od dwéch lat obowzuje ustawa o rejestracji i ochronie nazw
i oznaczé produktéw rolnych isrodkéw spaywczych oraz produktow
tradycyjnych. Produkty, ktorych jaké lub wyjatkowe cechy i wiéciwosci
wynikaja ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, wpiages § na List
Produktow Tradycyjnych. Za tradycyjne usmast metody wykorzystywane od
co najmniej dwudziestu ¢@iiu lat. Utworzenie takiej listy ma na celu
rozpowszechnienie informacji o produktach wytwagzdm tradycyjnymi,
historycznie ugruntowanymi metodami. Przyznane pktalvi statusu produktu
tradycyjnego mge sk okaza& pierwszym etapem pozwadgym na jego
zidentyfikowanie, komercjalizagj oraz znaczne zwkszenie ildci
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sprzeday®”’.

produktow®,

Ujeta w tytule Ill, dziale Il ustawy prawo wias§w przemystowej definicja
stwierdzaze oznaczeniami geograficznymi @znaczenia stowne odnase s¢
bezpgrednio lub pérednio do nazwy miejsca, miejscoseq regionu lub kraju,
ktore identyfikup towar jako pochodgy z tego terenu, jeli okreslona jakace,
dobra opinia lub inne cechy towardg przypisywane przede wszystkim jego
pochodzeniu geograficznemu. Wobec tego, zgodniestawy, oznaczeniami
geograficznymi g nazwy regionalne, speinige podane wiej warunki,
pochodzace z okrélonego terenu i posiadg@ie szczegoélne widaiwosci,
w przewaajacej mierze  zawdztzane  oddziatywaniu s$rodowiska
geograficznego obejmagego hcznie czynniki naturalne oraz ludzkie, ktérych
wytworzenie lub przetworzenie wygilje na tym terenie. aSnimi takze
oznaczenia pochodzenia jako mice do wyraniania towaréw pochodzych
z okreSlonego terenu i posiadgie pewne szczegdlne wtawosci albo inne
cechy szczegllne przypisywane terenowi, gdzie &osta/tworzone lub
przetworzone.

Prawo do oznaczenia geograficznego nabywa pgizez rejestragj
oznaczenia (art. 184 ust. 1 ustawy p.w.p.). W spcdmudzielania tych praw
wlasciwy jest Urad Patentowy, ktdry przeprowadza pgsiwanie
zgtoszeniowe.

Zgtoszenia mge dokona organizacja upowaiona do reprezentowania
intereséw producentéw, dziadaych na danym terenie, a f&k organ
administracji radowej lub samorgu terytorialnegt®.

Zgtoszenia oznhaczenia geograficznego dokonuje re pémie. Jedno
zgtoszenie mze zawierd tylko jedno oznaczenie. Wymaga,saby zgtoszenie
zawierato:

- doktadne okréenie oznaczenia oraz elementow, z ktoryrddie ono

uzywane w obrocie, jak etykiety i opakowania,

- wskazanie towaréw, dla ktorych jest przeznaczone,

- dokladne okréenie granic terenu, do ktérege sidnosi,

- okredlenie szczegdlnych cech Ilub &vosci towardw, jako

pochodacych z danego terenu,

Na liscie tej do kaca marca 2006 r. znajdowatoe sir9

297 por. Biuletyn Informacyjny MRIRW, nr 2/2005 (93), 6.

298 por.:www.minrol.gov.pl

29 Na stronach internetowych Wdu Patentowego zamieszczone imformacje
dotyczice trzech zglosze tego typu: wniosek Regionalnego Zwku Hodowcow
Owiec i KOz z siedzilp w Nowym Targu o rejestragjnazwy pochodzenia (PDO)
produktu bryndza podhalaka; wniosek Regionalnego Zwku Hodowcéw Owiec

i K6z z siedzia w Nowym Targu o rejestragjpochodzenia (PDO) produktu oscypek
(oszczypek); wniosek Regionalnego Zwku Pszczelarzy z siedaibwe Wroctawiu

o rejestragj oznaczenia geograficznego (PGI) produktu miéd somy z Boréw
Dolnaslaskich. porwww.upprp.pl/aktualngci
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- warunki korzystania z oznaczenia obejpeej sposdb wytwarzania,
szczegblne cechy lub wigiwosci towardw, inne przestanki, ktore
musz by¢ spetnione przez osoby, ktére ghazywat takiego
oznaczenia oraz, jeli jest to wymagane, metody ich kontroli,

- wskazanie przeddbiorcow, ktorzy uywaja lub bgda uzywaé tego
oznaczenia.

Poszczegodlne egci zgloszenia skitada esiw jednym egzemplarzu, za
wyjatkiem opisu okrélajacego szczegdllne cechy lub wdavosci towaru oraz
opisu granic terenu, ktore sktada ai dwoch egzemplarzach.

Po otrzymaniu zgloszenia Ui Patentowy nadaje mu kolejny numer,
stwierdza dag otrzymania oraz zawiadamia o tym zgtaseego.

Urzad Patentowy wydaje decyzjo udzieleniu prawa z rejestracji na
oznaczenie geograficzne po stwierdzerig, zgloszenie zostatlo spadzone
prawidtowo (art. 182 ust. 1 ustawy p.w.p.). Wardarzaczy, ze ustawa okrda,
kiedy zgtoszenia nie uwa sk za sporzdzone prawidiowo. Mianowicie
wowczas, gdy:

- nie informuje albo informuje nieprawidtowo o poclzediu towaru,

- nie spetnia warunkow udzielenia prawa z rejestracjktorych mowa
w art. 174 ust. 2 i art. 176 — 179 ustawy p.wjp., t

1) zgtoszono zagraniczne oznaczenie, ktore nie kazysthrony w kraju
jego pochodzenia,

2) zgtoszenie nie spetnia warunkow formalnych co @éctrokreslonych
w art. 176 ust. 1 ustawy p.w.p.,

3) zgloszenia dokonat podmiot nieuprawniony,

4) uzywanie zgloszonego oznaczenia geograficznego ratnisz prawo
ochronne na znak towarowy i nie zostaly spetnionaruwki
umazliwiajace rejestraegjtakiego oznaczenia,

5) zarejestrowanie oznaczenia geograficznego wprowatozaabywcdow
w blad, ze towar pochodzi z innego, shoego z danych wyrobdw
terenu,

6) zgloszone oznaczenie geograficzne w ¢psttvie jego powszechnego
uzywania stato € nazwa rodzajova.

W toku postpowania zgtoszeniowego Wi Patentowy nie bada, czy
wskazane w zgtoszeniu szczegolne cechy $aieosci towardw wynikag z ich
pochodzenia geograficznego. Podobnie, nie sprawddavniez, czy
przedstbiorcy, ktérzy wywaja lub keda uzywaé oznaczenia geograficznego,
spetniaj warunki korzystania z tego oznaczenia, tzn. cegugt odpowiednie
metody produkcji, surowce, systemy kontroli itp.

W przypadku gdy Urmd Patentowy stwierdzi wygbienie okolicznéci
moaacych swiadczy o istnieniu przeszkéd do udzielenia prawa z regefitna
oznaczenie geograficzne, zawiadamia o tym zglasegp, wyznaczag mu
termin do zajcia stanowiska lub uswtia przeszkdd. Brak odpowiedzi
w wyznaczonym terminie nie zwalnia Wdu Patentowego z oboawku
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ponownego rozpatrzenia zasaslriowydania decyzji o odmowie udzielenia
prawa z rejestracji.

Udzielenie prawa z rejestracji ngstije pod warunkiem uiszczenia optaty za
ochrorg (wynosi ona 500 zl). W razie nieuiszczenia ophatywyznaczonym
terminie Urad Patentowy stwierdza wyg§accie decyzji o udzieleniu prawa
Z rejestracji. Udzielenie prawa z rejestracji 4adrz Patentowy oglasza
w Wiadomdciach Urzdu Patentowego.

Prawa z rejestracji udzielone na oznaczenie géogna podlegaj wpisowi
do rejestru oznacaegeograficznych. Po dokonaniu wpisu do rejestruatlirz
Patentowy wydaje uprawnionemiwiadectwo rejestracji, ktérego gziami
sktadowymi g potwierdzone przez Ugd Patentowy za zgod&®z oryginatem
kopie opisu okréajacego szczegodlne cechy lub wdavosci towardéw oraz opis
granic terenu.

Od decyzji Uredu Patentowego stronie, czyli zgtaszaimu shay wniosek
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, a termin jegaerita wynosi dwa mieste,
liczac od dnia dagczenia stronie decyzji (por. art. 244 ust. 1, Gst.ust. 4
ustawy p.w.p.).

Whioski te rozpatruje Izba Odwotawcza edm Patentowego. W wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy w lzbie Odwotawczepatl Patentowy
wydaje decyzj, w ktérej albo uchyla poprzednidecyzg w catcci, albo
W CzgsCi i rozstrzyga co do istoty sprawy.

Wobec prawomocnej decyzji Umu Patentowego o udzieleniu prawa
z rejestracji na oznaczenie geograficzne wgwi Széciu miesgcy od
opublikowania w ,Wiadoméciach Urzdu Patentowego” informacji
0 udzieleniu prawa, kay maze wnigé umotywowany sprzeciw. Podstaw
sprzeciwu stanowi okoliczndci, ktére uzasadniaj uniewanienie prawa
Zrejestracji. O wniesieniu sprzeciwu zawiadamiag shiezwiocznie
uprawnionego, wyznaczg mu termin do ustosunkowania slo sprzeciwu.
Termin ten wynosi odpowiednio jeden migsigdy uprawniony ma miejsce
zamieszkania lub siedzilna obszarze naszego kraju, lub dwa méesi gdy
uprawniony ma miejsce zamieszkania lub sieglzéogranig. W uzasadnionych
przypadkach Urmd Patentowy mze wyznaczy odpowiednio dhaszy termin,
nie wigcej niz trzy miesice. Jeeli uprawniony w odpowiedzi na
zawiadomienie Urgdu Patentowego o wniesieniu sprzeciwu podniesigurar
ze sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostanie prelado rozstrzygacia
w postpowaniu spornym. W przeciwnym przypadku hitARPatentowy wydaje
decyzg uchylapca decyzg o udzieleniu prawa z rejestracji na oznaczenie
geograficzne, umarzgj jednoczénie pos¢powanie zgtoszeniowe.

Na decyzg Urzegdu Patentowego stronie przystuguje skarga do Naegel
Sadu Administracyjnego. Skarga ta neodotyczy tylko decyzji wydanych
przez Izls Odwotawcz Urzedu Patentowego po ponownym rozpatrzeniu
sprawy. Termin na wniesienie skargi wynosi trzyéziedni liczac od dnia
doreczenia odpisu skargi. Skargprzestan przez NSA prezes Ugdu
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Patentowego przekazuje do rozpatrzenia Izbie Odwede). W wyniku
rozpatrzenia skargi w lzbie Odwotawczej khizPatentowy uwzgbnia j
w catasci albo przekazuje NSA odpowieda skarg wraz z aktami sprawy.

8.2.1. Tr&¢ prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego

W wymiarze ustawowym téé prawa =z rejestracji 0znaczenia
geograficznego zostata uksztaltowana podobnie fale iprawa podmiotowe
nalezace do kategorii zaliczanych do wiasop przemystowej. Przede
wszystkim zaznacza ¢sinegatywn strorg tego prawa, wskazag na te
dziatania, ktére &zabronione. | tak oznaczenie geograficzne, neektdstato
udzielone prawo z rejestracji, nie moby uzywane na obszarze Polski przez
osoby, ktérych towary nie spetnajwarunkéw opisanych w zgtoszeniu
i bedacych podstaw udzielenia prawa z rejestracji. Zakaz ten obejmoyeniez
sytuacje, gdy #ywanie oznaczenia nie ma na celu wskazania pochalze
geograficznego towaréw i nawet wtedy, gdy rzecziavisiejsce wytworzenia
towarow jest wskazane. Ponadto zarejestrowane penic geograficzne nie
moze by uzywane dla towardw, ktére nie spetaiajvarunkow okrélonych
w decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji, nawelodatkiem wskazagym, ze
towar nie pochodzi z okélnego obszaru geograficznego, takim jak
np. ,naladownictwo”, ,rodzaj’, ,sposob” itp. Podkée¢ nalery, ze zakazy,

o ktérych mowa, obejmajnie tylko oznaczenia geograficzne w brzmieniu
oryginalnym, lecz take w ttumaczeniu i innych pochodnych formach.

Jesli chodzi o pozytywn tres¢ prawa z rejestracji 0znaczenia
geograficznego, to w zasadzie wyczerpugeasia w uprawnieniu dozywania
oznaczenia w obrocie gospodarczym. Znaczenie tegoia obejmuje rozmaite
czynnaci, w tym:

- umieszczanie go na towarach lub na opakowaniaclprowadzanie

tych towaréw do obrotu,

- umieszczanie go na dokumentach gahych z wprowadzaniem

towarow do obrotu,

- postugiwanie s nim w celu promocji i reklamy.

Podkrdli¢ nalery, ze prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego,
podobnie jak prawa ochronne na znak towarowy, magle podobnym
ograniczeniom (por. art. 155i 156 w zw. z art. ¥852 ustawy p.w.p.). Chodzi
tu zwlaszcza o toze prawo z rejestracji nie daje uprawnionemu prawa
zakazywania zywania w obrocie przez inne osoby oznacmeskazujcych na
cechy i charakterystgk towaréw (ich rodzaj, il&, jakaos¢, przeznaczenie,
pochodzenie czy dat wytworzenia lub okres przydatim), wywania
zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podopjeslyjest to konieczne
dla wskazania przeznaczenia towaru.
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Uzywanie tych oznaczejest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy odpowiada
usprawiedliwionym potrzebomzywajacego i nabywcéw towaréw i zarazem
jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, dani ustugach.

Osoby uprawnione do opatrywania swoich towaréw jeateowanym
oznaczeniem geograficznym mpgwskazé, ze oznaczenie to zostato
zarejestrowane poprzez umieszczenie na towarzesleki® ,zarejestrowane
oznaczenie geograficzne” lub litery ,G” wpisaneplhrag.

Pamita¢ nalery, ze prawo uywania zarejestrowanego oznaczenia
geograficznego przystuguje osobom, ktore wyiby z wnioskiem o rejestragj
oznaczenia i uzyskaty prawo z rejestracji, azéaknnym osobom, ktorych
towary spelnigj warunki korzystania z tego oznaczenia. Osoby tahceEn
réwniez wystapi¢ z wnioskiem o wpisanie ich do rejestru jako uprenygch do
uzywania oznaczenia, pod warunkiende uprawniony z tytutu prawa
Zrejestracji péwiadczy, ¥ towary wnioskodawcy spetnigj warunki
korzystania z oznaczenia.

Kwestih wymagajca zwrdcenia uwagi jest fakt,ziustawodawca nie
przewiduje dopuszczaldéc nabycia prawa z rejestracji na podstawie umowy
Z uprawnionym ani te udzielania licencji na aywanie o0znaczenia
geograficznego. Dopuszcza jednak #Ziwos¢é przeniesienia przez
uprawnionego z rejestracji jego uprawhni®@a inm organizagi lub organ
administracji radowej lub samommu terytorialnego na podstawie
porozumienia (art. 189 ustawy p.w.p.).

Prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego pdeggczerpaniu, jeeli
oznaczane nimi towary zostaly uprzednio wprowadzaeloe obrotu przez
uprawnionego lub za jego zgpdha terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
panstwa, z ktorym zawadimy porozumienie o utworzeniu strefy wolnego
handlu. Warunkiem dalszego obrotu towarami jesha&dto,ze towary te nie
zostaly poddane przerébce lub obrdbce, chgbauprawniony z rejestracji
wyrazi na to zgogl

Szczegoblnym ograniczeniem prawa z rejestracji azarda geograficznego
jest uksztattowana w ograniczonym zakresie insjgitugywacza uprzedniego.
Polega ona na tymge ustawodawca przyznat osobom, ktére dziatap danym
terenie  wczéniej wywaly zarejestrowanego  pdiej  oznaczenia
geograficznego, ale ich towary nie spekpajarunkdéw stanowicych podstaw
rejestracji oznaczenia, prawa@ywania tego oznaczenia, nie ¢ jednak ni
przez rok od dnia udzielenia prawa z rejestracjt. (486 ustawy p.w.p.).
Ograniczenie czasowe prawaywacza uprzedniego ma na celu zapadée
takim sytuacjom, w ktérych mogtoby déjdo tego,ze na obszarze wskazanym
w zgtoszeniu do rejestracji funkcjonowalyby oznagaegeograficzne aywane
dla towaréw niespetniagych warunkéw wymaganych od towaréw
zaopatrzonych w oznaczenia zarejestrowane.
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8.2.2. Wygdnigcie i uniewanienie prawa z rejestracji 0znaczenia
geograficznego

Ochrona oznac#egeograficznych jest bezterminowa, jedmakmcliwe jest
rowniez wygasnigcie prawa z rejestracji lub jego uniexméenie.

Zgodnie z trécia art. 191 ustawy p.w.p. prawo z rejestracji zaobyt
uniewanioné’® albo wygasa¢ (art. 192 ustawy p.w.p.). Wniosek
0 uniewanienie zlay¢ moze kada osoba, ktéra ma w tym interes prawny,
jezeli wykaze, ze nie zostaly spetlnione ustawowe warunki wymagaoe d
uzyskania tego prawa (np.z@@i zarejestrowano oznaczenie, ktére jrzed
rejestracy bylo nazve rodzajova). O uniewanieniu prawa z rejestracji
oznaczenia geograficznego rozstrzyga adrzPatentowy w pospowaniu
spornym. Uniewznienie prowadzi do uznania prawa za niebyle od game
pocztku.

Natomiast wygsniecie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne
nastpuje wowczas, gdy oznaczenie przestalo spetuistawowe warunki
przewidziane do ochrony albo nie bylaywane przez okres giiu lat i nie
istniejg powazne powody jego nietywania.

Ponadto prawo z rejestracji oznaczenia geogradiganwvygasa réwnie na
skutek zrzeczenia eitego prawa przez uprawnionego przed ddem
Patentowym, za zgadosob ujawnionych w rejestrze jako uprawnionych do
uzywania oznaczenia.

Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzneasggw dniu, w ktérym
nasgpito zdarzenie, z ktérym ustawaaae skutek wygsniecia prawa. Data ta
powinna by potwierdzona w decyzji.

Prokurator generalny i prezes kdu Patentowego magw interesie
publicznym wysipi¢ z wnioskiem 0 uniewanienie prawa z rejestracji
oznaczenia geograficznegadd wydania decyzji stwierdzgiej wyganigcie
tego prawa albo przygii¢c do tocacego s¢ postpowania (art. 193 ustawy
p.w.p.).

Uniewanienie lub wygéniccie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego
podlega wpisowi do rejestru oznafizgeograficznych, a informacje o tych
zdarzeniach udogbtnia sg do wiadoméci poprzez publikag

w Wiadomdciach Urzdu Patentowego.

Prawo do rejestracji, jak réwrii@rawo z rejestracji oznaczenia geograficznego
moze by¢ przedmiotem obrotu gospodarczego. Jedmgkzeniesienie prawa do
rejestracji oznaczenia geograficznego nie jestwesta uregulowane, tak jak
w przypadku przeniesienia prawa ochronnego na makrowy. Oznacza to,
ze W tym zakresie przy¢ mazna obowazujaca zasad swobody

219 Nie maze by uniewanione prawo z rejestracji oznagézgeograficznych, ktérych
ochrona wynika z uméw rtizynarodowych.
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kontraktowania (por. art. 358.c.), z zastrzeeniem podmiotowym, tzn. obrét
nastpuje wyhcznie pomgdzy uprawnionymi ustawowo wskazanymi.

W art. 189 ustawy p.w.p. czytamie uprawniony z tytutu prawa z rejestracji
na oznaczenie geograficzne mo przeni&¢ swoje uprawnienia na ign
organizag} lub organ na podstawie porozumienia, z zachowani@munkow,
o ktérych mowa w art. 176 ust. 2-4. Wpisu do rejegiowyzszej zmiany
dokonuje s na wniosek. Tak wC organizacja nabywgja prawa musi
spetnid warunki wskazane przepisami, przede wszystkilhrae¢ prawo do
reprezentowania przedbiorcow z danego terenu lub dyzadows jednostlg
administracyjn lub samorzdows.

Kwestie, o ktorych mowa wpej, wyraznie wskazuj na specyfik obrotu
prawem z rejestracji oznaczenia geograficznego.nNienaliwosci udzielenia
upowanienia do korzystania z oznaczenia (licencji). ita tvtasnie polega ich
specyfikd"

8.3. Ochrona oznacz# geograficznych

Wskazywano j@, ze sprawy dotycgre roszcze cywilnoprawnychz zakresu
ochrony wilasnéci przemystowej & rozstrzygane, z wyjkiem spraw
rozpatrywanych w trybie pagiowania spornego, przed ddem Patentowym
(art. 255 i nast. ustawy p.w.p.), w trybie pgstwania cywilnego, na zasadach
ogolnych (art. 283 ustawy p.w.p.).sllechodzi o oznaczenia geograficzne, to
w mysl art. 284 ustawy prawo wlasém przemystowej sprawy te meodoyé
nastpujace:

- 0 ustalenie prawa do prawa z rejestracji, czylcief — ustalenie, kto

moze zgtost oznaczenie geograficzne do khlm Patentowego,

- 0 haruszenie prawa z rejestracji,

- 0 stwierdzenie prawazywania oznaczenia geograficznego,

- 0 stwierdzenie utraty prawaywania oznaczenia geograficznego.
W zakresie roszcaestuzacych uprawnionemu w razie naruszenia
prawa z rejestracji oznaczenia ustawodawca odsykarzepiséw o0 naruszeniu
prawa ochronnego na znak towarowy (art. 302 us@awyp.).
Pamgtac nalezy, ze naruszenie prawa z rejestracji polega na bezgrawn
uzywaniu chronionego oznaczenia geograficznego dlaatdw obgtych
prawem z rejestracji, przy czym dotyczy to Zmkuwywania oznaczenia
rézniacego s¢ od oznaczenia zarejestrowanego lubug/wania oznaczenia dla
towarow podobnych, o ile takiezyivanie mae wprowadzt w blad nabywcéw
co do pochodzenia towarow.

21 Kepinski M., Oznaczenia geograficzne w prawie wiadshgrzemystowej, [w:]
Przeghd Prawa Handlowego z 2002 nr 12, s. 3.

171



Uprawnionemu z rejestracji oznaczenia geografigana take kazdemu, kto
jest ujawniony w rejestrze jako uprawniony do jegiywania, przystuguje
roszczenie z tytulu narusregraw do oznaczenia geograficznego. Osoby te
mo zadac:

- zaniechania naruszania,

- usunkcia skutkéw narusze

- wydania bezpodstawnie uzyskanych kéczy

- naprawienia szkody na zasadach ogélnych,

- ogtoszenia w prasie stosownegov@adczenia,

- zaptaty odpowiedniej kwoty na rzecz organizacji \sgacej ochror

wiasndci przemystowej (gdy naruszenie jest zawinione),

- zaprzestania dziategrazacych naruszeniem prawa.

Z roszczeniami dotyezymi naruszé prawa do oznaczenia geograficznego

mozna wyshpi¢ przeciwko osobie, ktora dokonuje takich nardbszak

i przeciwko temu, kto wprowadza do obrotu oznaczpretowary, jeeli

nie pochodz one od uprawnionego (por. art. 296 ust. 3 w zvartz 296

ust. 1 ustawy p.w.p.).

8.4. Rejestracja produktow regionalnych

Przedsibiorcy, ktorzy wytwarzaj produkt oparty na tradycyjnej
recepturze i specyficznym sposobie produkcji, smegorzystéd z nowego
sposobu ochrony tego produktu polegago na wpisie go do specjalnego
rejestru produktow regionalnych prowadzonego pmagustra rolnictwa.

Whnioski przyjmuje minister rolnictwa i rozwoju wsiPozytywnie
oceniony wniosek przekazywany jest do Komisji Ewjekiej, ktdra go
bada i przyznaje pednochro w ramach unijnego systemu ochrony
produktow regionalnych i tradycyjnych. Do chwiliygkania petnej ochrony
produkt korzysta z tymczasowej ochrony na terytariRzeczypospolitej
Polskief*2

Na czym polega ta ochrona? @tgrodukt mae by wytwarzany tylko
zgodnie ze specyfikag] czyli scisle okr&lona metod, produkcji
I w dodatku tylko na danym terenie. Bli temu wnioskujcy o rejestrae
oraz konsumencidaa mogli mi&€ pewna¢, ze nie pojawd Sie ha rynku
podrébki tego produktu, a § nawet tak si zdarzy, kdzie to scigane.
Niewatpliwie system ochrony, o ktdrym mowa, Burozwojowi naszego

%12 prawo europejskie stanowie kaxde pastwo czlonkowskie UE ma prawo
wprowadzé tymczasow ochror, ktéra mae by udzielona tylko na terytorium tego
panstwa czlonkowskiego. Wksza¢ panstw cztonkowskich korzysta ju z tej
mozliwosci, gtébwnie ze wzgldu na przedimjace sé procedury na poziomie
europejskim.
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kraju i zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Chodzto, aby produkty,
ktore @ nierozerwalnie zwizane z okrdonym regionem, nie byly
kopiowane na drugim kKeu kraju lub Europy.

Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ocheonazw i oznacze
produktéw rolnych irodkéw spaywczych oraz o produktach tradycyjnyth
przewiduje utworzenie Rady do spraw TradycyjnycRagionalnych Nazw
Produktéw Rolnych iSrodkéw Spaywczych jako organu opiniodawczo-
doradczego ministra. Przewodnicygm jest przedstawiciel ministra&azeciu
cztionkdw powotywanych jest spdd o0s6b wyréniajacych seé wiedz
o sprawach zwrzanych z produktami regionalnymi i tradycyjnymi,
w szczegolnéci w zakresie prawa wiasém przemystowej, tradycji i kultury
polskiej i etnografii.

Whiosek o0 rejestragj moze ziazy¢é grupa podmiotow (producentow)
niezalenie od formy prawnej, jak reprezentyj. Moze to by fundacja,
stowarzyszenie. Grupa musi wysbwa: w jednej z okrélonych prawem form.
Zgtoszenie do rejestracji me dotyczy tylko jednego produktu rolnego lub
srodka spaywczego. Wniosek jest sprawdzany wagui czternastu dni pod
wzglgdem formalnym i j&li okaze sk, ze nie zostaty spetnione wszystkie
warunki — wnioskodawca zostaje wezwany do usiaibrakéw w terminie
trzydziestu dni od otrzymania wezwafifa

WhnioseK™ musi zawierd specyfikag, oznaczenie wnioskodawcy oraz
dane adresowe. We wniosku nglgakze pod& informacg, o jaky ochror
wnioskodawca gi ubiega. Mde to by rejestracja nazwy pochodzenia,
oznaczenia geograficznego albo nazwy specyficznelgarakteru produktu
rolnego lub srodka spaywczego. Ponadto trzeba zakuié informacg
dotyczica zakresu i cgstotliwosci kontroli zgodnéci procesu produkciji
produktu rolnego lubsrodka spaywczego ze specyfikagj Streszczenie
specyfikacji powinno obejmowanie wiecej niz pig¢ stron.

Whiosek o rejestragjsporadza s¢ w jezyku polskim, pismem drukowanym
w kolorze czarnym. Sktada ¢sigo w formie papierowej w dwdch
egzemplarzach oraz na elektronicznyraniku informaciji.

Dane dotycgce zi@onego wniosku o rejestracjpisuje s¢ do rejestru
wewretrznego wnioskow, ktory jest jawny. O Kkolefgd rozpoznawania
wnioskéw przez Ragdecyduj data i godzina wptyrcia wniosku, wpisane do
rejestru wewuetrznego.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi w terminie siedmilni od dnia wpisania
danych do rejestru wewtrznego powiadamia o tym wnioskodawyprzekazuje

23Dz, U. z 2005 r. nr 10, poz. 68.

24 Optata za rozpatrzenie wniosku wynosi 300 zt.

215 Wz6r wniosku okr@ony jest w rozporgdzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi
z23 marca 2005 r. w sprawie wzoru wnioskOw O tegeg nazw i oznacae
produktéw rolnych lub ésrodkéw spaywczych oraz wzoru wniosku o zmian
specyfikacji, [w:] Dz. U. z 2005 r. nr 60, poz. 525
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wniosek Radzie oraz ogtasza w dziennikuedmvym ministra rolnictwa oraz
na stronach internetowych ministerstwa streszczespecyfikacji i dat
wplynigcia wniosku.

Minister, po uzyskaniu opinii Rady, wydaje deeyzp stwierdzeniu
spetniania wymaga a nasipnie niezwtocznie przekazuje wniosek o rejestracj
do Komisji Europejskiej oraz wpisuje nagwa list produktéw podlegagych
tymczasowej ochronie na terenie RRlijavniosek dotyczy rejestracji nazwy
pochodzenia lub oznaczenia geograficznego produktonego lub srodka
spaywczego, albo wydaje decyzje o odmowie przekazamesku Komisji
Europejskiej.

Podmiot, ktéry wykae uzasadniony interes gospodarczy lub prawny (@p. m
zastrzeenia do wskazanej w specyfikacji metody produkdjidtyczcy
rejestracji produktu regionalnego — mow chgu trzydziestu dni od dnia
ogloszenia w dzienniku wdowym wnigé zastrzeenie. Prawidtowo
wniesione zastrzenie zostaje wpisane do rejestru wetkznego wnioskow.
Minister w terminie siedmiu dni od dnia wpisaniastzaezenia powiadamia
o tym wnioskodawg oraz przekazuje zastranie Radzie. Ta Zaw terminie
trzydziestu dni od dnia otrzymania zastesgia wydaje opiri 0 jego
zasadnéci oraz spetnianiu wymogow. Naphie minister uwzgldnia
zastrzeenie lub nie.

Gdy produkt kdzie juz korzystat z ochrony unijnej — sprzeciw w sprawie
rejestracji produktu regionalnego meoztazy¢ rowniez podmiot innego pastwa
(np. osoba fizyczna czy prawna). Ma na te¢pnieskcy od dnia ogtoszenia
w Dzienniku Urzdowym Wspdllnot Europejskich informacji zawartych
w zlozonym przez inne pestwo wniosku o rejestragjnazwy pochodzenia,
oznaczenia geograficznego lub nazwy specyficznduara&teru produktow
rolnych lubsrodkow spaywczych. Sprzeciw wnosi gido ministra rolnictwa
i rozwoju wsi, ktéry niezwiocznie przekazuje go Ried Rada opiniuje
sprzeciw pod wzgidem wymogow formalnych. Nagtnie minister podejmuje
decyzg czy przekazasprzeciw do Komisji Europejskiej, czyzt@ie. Minister
powiadamia o sprzeciwie wnioskodaawv&tory maze zapé stanowisko wobec
sprzeciwu. Kolejno Rada, bigr pod uwag zaréwno sprzeciw, jak i stanowisko
wnioskodawcy, wydaje decygzjco do zasadrgi sprzeciwu oraz proponuje
srodki zmierzajgce do osigniecia porozumienia mdzy pastwem, ktore
zglosito sprzeciw, a naszym krajem. Minister rotwig i rozwoju wsi
zobowhnzany jest podi¢ dziatania w kierunku porozumienig sitron.

Prawna ochrona produktéw regionalnych ma na celévwazo rozwaj
regiondw, jak i zachowanie ich dziedzictwa kultueme. Chodzi o to, aby
produkty, ktore g nierozerwalnie zwizane z okrdonym regionem, nie byly
bezprawnie kopiowane nie tylko na obszarze naszegq, ale take na
obszarze Unii Europejskiej. Tej ochrony nie aglamylic z ochron, jaka
przystuguje wynalazkom i znakom towarowym (przyzaaw jest ona
konkretnemu podmiotowi). Ochrona produktéw regiogah przyznawana jest
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regionowi. Kady, kto produkuje zgodnie ze specyfikacjma prawo do
uzywania chronionej nazwy.

Produkt made by wytwarzany tylko zgodnie ze specyfikacjDod& tez
naleey, ze w przypadku produktu regionalnego wskazany jebszar
geograficzny, na ktorym me on by wytwarzany. Oznacza tae kady
podmiot, ktory nie spetnia wskazanych w specyfikagymogoéw, nie mae
uzywat chronionej nazwy w obrocie. slieto czyni, podlega odpowiedzialéc
prawnej okrélonej w przepisach ustawy.

Dla dopetnienia omawianej problematyki warto wspa@ro tym, ze od
2004 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dia Biuro Oznacze
Geograficznych i Promocji, do ktérego zadaalezy m.in. przyjmowanie
i przekazywanie wnioskow o rejestracfwiadectw dla produktow rolnych
i artykutdw spaywczych o szczegdélnym charakterze do Komisji Eujsipej.
Ponadto Biuro udziela wszelkich informacji z zakregjestracji produktow
tradycyjnycf'®.

8.5. Unijny system ochrony oznacaegeograficznych

Systematycznie rogne znaczenie oznaaze@eograficznych w stosunkach
handlowych oraz potrzeba ochrony intereséw prodideenoferupcych
produkty z ré@nych regionéw sprawityze w Unii Europejskiej powotano
system ochrony oznaazegeograficznych. Powstat on pod silnym naciskiem
takich krajow, jak Francja, Wtochy czy Hiszpani&jre tradycyjnie posiadaty
wiele oznaczé regionalnych, w tym w szczegokw dla win i serow.

Podkréli¢ nalezy, ze istota tego systemu oparta zostata nazeaia, iz
oznaczenia geograficzney &ategory nalezaca do wiasnéci przemystowej,
wyodrebniors  normatywnie, jednak niechronign prawami wyhcznymi.
W praktyce oznacza toze kady podmiot, ktérego towary spetriaj
uwarunkowania korzystania z konkretnego oznaczegeizgraficznego, nie
tym oznaczeniem postugiwaie legalnie w swojej dziatalrgi. Dlatego nie ma
w tym przypadku do czynienia z ochspoma zasadzie typowych praw
wytacznych, z ktérymi dczy sk monopol podmiotowy na korzystanie
z chronionego dobra.

W Unii Europejskiej przyjto dotychczas kilka rozpogdzer, wielokrotnie
nastpnie zmienianych, ustanawaaych wspoélnotowy rdgm ochrony oznacze
geograficznych dla okénych produktéw. Podstawowe znaczenie avéjva
rozporadzenia. Pierwsze to rozpadzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z 14 lipca
1992 r. w sprawie ochrony oznaézgeograficznych i nazw pochodzenia

218\W 2005 r. rozpoaga sk w Polsce dwuletnia kampania ,Oryginasdgod ochron”
informujaca o oznaczeniach produktow w UE. Reww.oryginalnoscpodochrona.pl
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produktéw rolnych i srodkéw spaywczycH’. Jego przepisy obejmyj
okreslone kategorie produktéw, m.in. piwo, naturalne wadineralne i wody
zrédlane, napoje wytwarzane z ekstraktowlinmych, chleb, ciasto, ciastka,
wyroby cukiernicze, melsa, sery, owoce, warzywa, miod, naturalne gumy
I zywiec. Natomiast drugie rozpaidzenie Rady (EWG) nr 1576/89 z 29 maja
1989 r. o ustalaniu ogdlnych zasad dotgyzh pogé¢, oznaczé i opakowa
wyrobow spirytusowych, odnosiesiwytacznie do produkcji win i napojéw
spirytusowych. Okrda ono m.in. wymagania dotygze zarOwno surowcéw
uzytych do produkcji, jak i dopuszczalne] zawadio alkoholu. Przepisy
rozporadzenia w tym zakresie zweryfikowat kilkakrotnie Bpejski Trybunat
Sprawiedliwdci, m.in. w sprawieThe Scotch Whisky Association v. Cofepp
(orzeczenie z 16 lipca 1998 r., sprawa nr C-136/96%t to najwazniejsze
orzeczenie w zakresie problematyki napojow spigtgsh, w ktorym
Trybunat wypowiedziat si w sprawie dopuszczalét stosowania oznacée
rodzajowych (w tym przypadku byto tevhisky na etykietach alkoholi
0 mniejszej mocy, riprzewidziano dla tego typu. Zgodnie zazainikiem Il do
rozporadzenia whisky powinno méemoc 40%. Tymczasem sporny produkt
posiadat mniejsg moc, bo tylko 30% i jednocgeie w opisie wysipowato
stowo whisky Trybunat uznatze pomimo & sporny produkt powstat de facto
przez rozciéczenie whisky woda, to stowo whisky nie powinno by
wyeksponowane na etykiecie, ant teie mae wystpowa tacznie z innymi
stowami, tj. ,spirytus” czy ,nap0j spirytusowy”. [poiszczalne jest natomiast
wymienienie go w skladzie chemicznym produktu.

Zgodnie z trécia art. 2 ust. 2a rozpagdzenia nr 2081/92, ochronie
podlegaq dwie kategorie oznac#ga mianowicie: oznaczenia pochodzenia oraz
oznaczenia geograficzne. Oznaczenia pochodzeni®)YR® nazwy regionu,
szczegOlnego miejsca lub wigikowo kraju, uywane do okrdonego produktu
rolnego lubsrodkazywnosci, ktory pochodzi z tego regionu, miejsca lub Uraj
i ktorego jakéc¢ lub cechy wynikaj zasadniczo lub wygtznie ze szczegolinego
srodowiska naturalnegoadznie z jego czynnikami naturalnymi i spotecznymi
oraz ktérego produkcja, przetworzenie Ilub opracovamastpuje nha
okreslonym obszarze geograficznym. Wymagania te speatnigjin. wina
zarejestrowane jak@hampagne, Burgundezy Bordeaux Te nazwy nie tylko
wskazuj, skad trunki te pochodg ale przede wszystkim zapewniate dzeki
specyficznym warunkom naturalnym uprawy winogron danym regionie
(gleba, woda, wegetacja, klimat) posiadane oryginalne i niepowtarzalne
cechy.

Oznaczenia geograficzne (PGJ) to nazwy regionzesginego miejsca lub
— w wyjatkowych przypadkach — kraju,zgwane dla okréenia produktu

27 Dz. Urz. WE L 208 z 24 lipca 1992 r., s. 1: rozpodzenie ostatnio zmienione
rozporadzeniem Rady (WE) nr 692/2003, [w:] Dz. Urz. WE @ 8 17 kwietnia 2003,
s. 1.
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rolnego lubsrodkazywnosci, ktéry pochodzi z tego regionu, miejsca lub raj
i posiada szczegdinjakasé, reputaci lub inne cechy przypisywane temu
geograficznemu pochodzeniu i ktérego produkcjaputetworzenie nagpuje
na okrélonym obszarze geograficznym (por. art. 2 ust. @goradzenia).
W przypadku PGI nie jest w¢ wymagane istnienie szczegoélnych $elavosci
naturalnych. Jedynie jeden z etapdw procesu wytwdaz produktéw musi
przebiega na okrélonym obszarze (przyktadem ue by serBrie de Melun
z okolic Melun).

Gwarancy jakaosci i niezmiennego charakteru produktow jest zeak
Swiadectwo Szczegolnego Charakteru (TSG). Jest tmaazenie nadawane
produktom, ktére specyficznymi cechami, takimi jaknak czy zapach,
wyroOzniaja sie spardd innych produktéw nakgcych do tej samej kategorii.
Tego rodzaju oznac#enie mog@ otrzyma& produkty, ktérych szczegdiny
charakter wynika z pochodzenia z ckomego regionu geograficznego lub
wykorzystania innowacyjnych technologii. Oznaczedi8G nadawane jest
tylko produktom wytworzonym przy ayciu tradycyjnych surowcow i
posiadagcym tradycyjny skiad. Niekiedy wymaganym warunkiejast
okreslony sposob produkcji czy przetworstwa. Zarejestmoych produktow
tego typu jest niewiele, aswdd nich wyr@nia skt wtoski ser mozzarella.

Producenci maj prawo do aywania znaku graficznego infornagiego
0 pochodzeniu produktu. Odpowiednie symbole przedst rysunek
zamieszczony ponej.

Rys. 1. Symbole PDO, PGI, TSG
Zrédto: www.oryginalnoscpodochrona.pl

W celu umieszczenia produktu nascle produktow z zastrzenym
oznaczeniem pochodzenia geograficznego zgalenrocé sie do Komisji
Europejskiej za pwednictwem widciwego organu (krajowego ministerstwa
rolnictwa lub ewentualnie ugdu patentowego). Z wnioskiem o rejesteac]
moze wyshpi¢ grupa (stowarzyszenie, zwek) producentéw, organy
administracji radowej lub samorgmlowej. W zasadzie uprawnienia
rejestracyjne nie przystuguindywidualnym przedsbiorcom.

Organ, ktéremu zgtoszono wniosek, weryfikuje zgadnoproduktu
z opisem, ktory musi ldydofaczony do zgtoszenia. Opis zawiera specyfiiacj
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w ktérej podaje s m.in. takie dane, jak surowieczyty do wytworzenia
produktu, jego gtéwne cechy fizyczne, chemiczne, kratiiologiczne

i organoleptyczne; wskazanie obszaru geograficzndgawdd na pochodzenie
produktu ze wskazanego obszaru; dane wylgeujzwiazek jakadci czy
wiasciwosci produktu ze wskazanyrsrodowiskiem geograficznym. Ostatnia
z wymienionych przestanek musi dybligatoryjnie wykazana w przypadku
nazw pochodzenia (PDO). Warto zaznaczg w przypadku gdy np. zmienisi
teren do produkcji lub jej sposéb, ima ztay¢é wniosek o zmiag warunkow
specyfikaciji.

Jeli okaze sk, ze produkt spetnia wszystkie wymogi niedbe do ubiegania
Sig 0 rejestrag — zgloszenie jest przesytane do Komisji Europejskktora
W ciagu széciu miesecy zobowhzana jest sprawdzi ale ju jedynie pod
wzgledem formalnym, czy zgtoszenie zawiera wszystkieedgakie powinny
by¢ podane w opisie produktu.

Dane o zgtoszeniu wraz z podaniem informacji o szgacym i produkcie
publikuje s¢ w Dzienniku Urzdowym Wspdlnot EuropejskichOfficial
Journal of the European CommunifiesMa to umdaliwi¢ paistwom
cztonkowskim ewentualne zgtoszenie, wgti széciu miesecy od publikaciji,
sprzeciwu co do rejestracji zgtoszonego oznaczemiy, czym Sprzeciw nme
by¢ zgtoszony tylko w przypadku istnienia oklianych do tego podstaw;zeli
zostat zgtoszony, powinien zawiérazasadnienie. Jeli sprzeciwu nie ¢dzie,
Komisja rejestruje oznaczenie, publiktij je po raz drugi w Dzienniku
Urzedowym.

Sprzeciw do Komisji mee zgtost jedno lub kilka pastw czionkowskich.
Rola Komisji jest w tym przypadku wezwanie zainterespyan pastw do
zawarcia porozumienia. dgdi porozumienie takie zostanie zawarte i pierwotne
zgloszenie nie zostanie zmienione, oznaczenigzib zarejestrowane.
W przypadku zmiany oznaczenia niedba jest jego ponowna publikacja, ktéra
znowu rodzi prawo do zgtoszenia sprzeciwu. Brakagysg¢cia przez
zainteresowane patwa porozumienia powodujee Komisja, wsparta przez
komitet skfadajcy sk z przedstawicieli p#stw czionkowskich, podejmuje
decyzg kierujac sk uczciwg praktyla oraz bioac pod uwag rzeczywiste
prawdopodobigstwo zaistnienia pomyiki.

Procedura wspolnotowego systemu ochrony ozmacgeograficznych
przewiduje rownie mazliwo$¢ uniewanienia rejestracji oznaczenia. Wniosek
0 uniewanienie sktada s w krajowym urzdzie patentowym, ale
postpowanie jest prowadzone przed Komiguropejsk. Prawo z rejestracji
mozna utract, gdy zmienity st warunki, a nie uzyskato eina nie zmiany
specyfikacji, albo w ogdle nieasspetnione warunki, na podstawie ktérych
uzyskato st rejestragi (nie mowac juz o niewwywaniu przez okres 5 lat).

Po to, by stwierd#j czy produkcja prowadzona jest zgodnie z warunkami
organ unijny poddajesjbardzo dokfadnej kontroli. Sprawdza,sizy producent
posiada swiadectwo z kontroli spounrlzonej przez wybran i podan
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w specyfikacji jednostk inspekcyjm, przy czym inspekcje teasczste
i kosztowne. Kontrola, o ktérej mowa, doprowd@dzmoze - jak ju
wskazywano — do unievzaienia prawa z rejestracji,zeli okaze st np.,ze nie
sa spetnione warunki, ktére byly niegine do uzyskania ochrony.
Zarejestrowane nazwy m@dorzystd z da¢ szerokiej ochrony. Zgodnie
Z przepisami rozpogelzen chronione g one przeciwko m.in.: bezp@dniemu
lub pasredniemu awywaniu, w celach handlowych, dla produktéw niebjajh
rejestracy; niewlaciwemu wywaniu, naladowaniu lub powolywaniu, nawet
jezeli wskazane jest prawdziwe pochodzenie produkiLchroniona nazwa jest
przettumaczona dulz uzupetniona takimi dodatkowymi wyraniami, jak:
LStyl”, ,typ”, .metoda”, ,wytworzony tak jak w”, ,mitacja” itp.

8.6. Opodatkowanie praw wtasnéci przemystowej

Ustawa o0 podatku dochodowym od o0s6b fizycznych edtdkr zasady

uzyskiwania przez te osoby przychodéw z praw wiésinprzemystowej.

Zgodnie z trécia art. 18 tej ustawy, przychodami z praw atepwych s m.in.

przychody z praw do projektéw wynalazczych, praw tdpografii uktadéw

scalonych, znakéw towarowych i wzoréw przemystowyeh tym rownie

z odptatnego zbycia tych praw.

Przedstawiony wiej zapis uzasadnia twierdzeniee przychody z praw

wlasnaci przemystowej, zgodnie z obrotem umownym tymi waei,

podzielc mazna na przychody licencyjne (z tytutu licencji narigstanie

z chronionych tymi prawami dobr) oraz przychody yzulu rozporadzeh

powyzszymi prawami (odptatnego ich zbywania).

Przykladowo opodatkowanie przychodoéw ze sprzgdanakéw towarowych

przedstawia ginastpujaco:

- albo poprzez opodatkowanie samego przychodu, cowiavyjatek od
reguty,
- albo przez przyjcie za podstag opodatkowania dochodu, co stanowi

zasad, przy czym dochdd ten me by w rézny sposéb ustalany —
w zaleznoéci od tego, czy osoba fizyczna prowadzi dziat&no
gospodarcz, czy te dziatalndgci takiej nie prowadzi.

Przychéd ze znakdw towarowych nie jegtzony z przychodami z innych

zrédet i opodatkowany jest zryczattowanym podatkienmvysokaci 20 proc.

jego wartdci w jednym przypadku, mianowicie gdy podatnik nme na

terytorium naszego kraju miejsca zamieszkania @or.3 ust. 2a i art. 29 ust. 1

pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od os6b fizychhyc

Podkrgli¢ nalery, ze dla oséb fizycznych prowagiz/ch dziatalné¢

gospodarcg, podatek od przychoddéw ze sprzeganakdw towarowych nie jest

ustalany w sposéb szczegdélny. Wplywy z tego tytatizone § z wpltywami

z innych zrddel i rozliczane z paiceniem kosztow uzyskania przychodéw

prowadzonej dziatalrési w okresach miescznych — poprzez system zaliczek

179



na podatek (art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 44 Lkt 1 i ust. 3 ustawy o
podatku dochodowym od o0s6b fizycznych).

Za dat powstania tego przychodu uznaje sizieh wystawienia faktury
(rachunku), nie pfniej jednak ni ostatni dzié mieshca, w ktdorym zbyto
majatkowe prawa do znaku towarowego (art. 14 ust. 1d pistawy). Poza tym
przychodem z dziataldoi gospodarczej jest ta& przychdd z odptatnego
zbycia wykorzystywanych na potrzeby zwmane z dziatalriwia gospodarcz
wartcsci niematerialnych i prawnych, ktorymi mogby¢ réwniez prawa
wlasnaci przemystowej, czyli tate prawa do znakéw towarowych (art. 14 ust.
2 pkt 1 lit. C ustawy).

Odmiennie uregulowana jest kwestia opodatkowanjaywow, jakie ze
znakow towarowych osgjajp osoby fizyczne, nieprowagee dziatalnéci
gospodarczej. Phatnicy (osoby fizycznexddre przedsibiorcami oraz osoby
prawne i jednostki organizacyjne nierwg osobowgci prawnej), dokonuacy
zakupu znaku towarowego Ilub nabyw@j licencg na uywanie go,
zobownzani @ pobierég z kwot wyptacanych dysponentom znakow
towarowych, kdacym osobami fizycznymi, zaliczki na podatek dochego
w wysokaci 19 proc. nalenosci pomniejszonej o Kkoszty uzyskania
przychoddw (art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochyte od oso6b fizycznych).
Koszty uzyskania przychodow, zaréwno w przypad&ptaty za przeniesienie
prawa witasnéci znaku towarowego, jak i odfide do przychodu uzyskanego z
tytutu opfaty licencyjnej za przeniesienie prawassiwvania znaku towarowego,
wynosz po 50 proc. Z tym,ze ustawodawca przewidziat tu pewne
ograniczenie, gdy powyzsza 50-procentowa stawka kosztéw uzyskania
przychodoéw odnosi sitylko do odptatnego zbycia znaku towarowego przez
jego pierwszego wigiciela oraz jedynie do optaty licencyjnej, otrzymea
w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jediki, z ktdp zawarto
umowe licencyjm (art. 22 ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochego od
0s6b fizycznych).

Warto zaznaczy ze do wkasnéci przemystowej odniesione zostato agtenie

z art. 22 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym dib dizycznych, zgodnie
z ktérym powyszej 50-procentowej stawki kosztéw uzyskania pragdw nie
stosuje s woéwczas, gdy przychody ze znaku towarowego uzyskeng przez
dam osolg fizyczm w ramach prowadzonej przezaniziatalngci gospodarczej
(w przepisie tym powotany zostat art. 22 ust. 9 pzsgej ustawy w cakei).

Mato precyzyjnie uregulowanes skwestie opodatkowania podatkiem VAT
débr naleacych do wlasnéci przemystowej (por. art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy
o podatku VAT). Jak stusznie zauiga R. Golat'®, powtdrzono w tym
przypadku drugokddng w wymiarze praktycznym konwenrct art. 4 pkt 2 lit d)
poprzedniej ustawy, dotysza oddawania do zywania wspolnych znakow
towarowych. Natomiast brak jest w obawijacych przepisach precyzyjnego

218 Golat R., Dobra niematerialne. Kompendium prawdécyna Wydawnicza Branta
Bydgoszcz 2005, s. 252.

180



okreslenia zasad dotyazych obrotu w zakresie praw wiasebprzemystowej

w ogélnagci. W nowej formule wskazano wprost patenty, czgtawa do
opatentowanych wynalazkéw oraz nientg swoich odpowiednikéw na
gruncie prawa polskiego znaki fabryczne i handloMiestety nie wymieniono
wprost wyhcznych praw ochronnych, dotygz/ch pozostatych débr z zakresu
wlasnaci przemystowej, czyli wzoréw aytkowych, wzoréw przemystowych,
znakéw towarowych oraz topografii uktadow scalonycliNatomiast
zaproponowano kategeri- ,inne prawa pokrewne”, ktéra pomieszcza, jak
wolno dzi¢, niewymienione wprost w przepisach dobra mgde do whasngxi
przemystowej (art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatiT).
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