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ROZDZIAL 1

Pojecia wiasnosci intelektualnej

Innowacyjnos¢, kapitat intelektualny, wtasnos¢ intelektualna, gospodarka oparta na wiedzy —
to hasta robigce olbrzymia kariere na progu XXl stulecia. Co sie za nimi kryje, jak wykorzystac
wiasne pomysty w prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej, jak je ochroni¢? — odpowiedz na te
pytania stanowi od dawna przedmiot zainteresowania przedsiebiorcéw.

Jak zauwaza Michat du Vall ,istnienie stosownych przepiséw stanowi dla przedsiebior-
c6w dysponujacych nowymi technologiami jeden z warunkow koniecznych inwestowania” .
Truizmem jest bowiem twierdzenie, ze nalezyta ochrona wtasnosci intelektualnej jest motorem
do jej rozwoju i upowszechnienia.

1.1. Wkasnos¢ rzeczy a wlasnos¢ intelektualna

- czy mozliwa jest ochrona pomystu?
Rozwazajac fadunek pojeciowy ,wtasnosci intelektualnej’, w pierwszej kolejnosci zwréci¢ uwage
nalezy na kwestie zwigzane z wtasnoscia. Posiadajg one znaczenie o tyle, ze na tym polu moze
dochodzi¢ do kolizji z regulacjami konstytucyjnymi. Z jednej bowiem strony mamy do czynienia
z najsilniejszym z przystugujacych praw rzeczowych, tj. prawem wiasnosci. Zgodnie z zasadami
wywodzacymi sie z prawa rzymskiego prawo to ogniskuje w sobie swoista triade:

1. prawo do posiadania (ius possidendi);

2. prawo do korzystania (ius utendi);

3. prawo do pobierania pozytkéw (ius fruendi).

Z drugiej jednak strony pojecie wtasnosci taczy sie nierozerwalnie z rzecza. Zgodnie bowiem
z tredcia art. 140 k.c.2 w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspotzycia spotecznego
wiasciciel moze, z wytaczeniem innych oséb, korzystac z rzeczy zgodnie ze spoteczno-gospo-
darczym przeznaczeniem swego prawa, w szczegoélnosci moze pobieraé pozytki i inne dochody
zrzeczy.W tych samych granicach moze rozporzadzac rzecza. Z kolei rzecza w rozumieniu kodek-
su cywilnego sa wytacznie przedmioty materialne (art. 45 k.c.). Co do zasady, prawo wtasnosci
faczy sie wiec z okreslona rzecza.

W przypadku wiasnosci intelektualnej problem jest nieco bardziej skomplikowany. Przed-
miotem jej bowiem jest najczesciej wytwor ludzkiego intelektu — pomyst, ktéry nie zawsze musi
uzyskac posta¢ materialna. Skutkiem tego jest trudniejsza ochrona praw skfadajacych sie na wta-
snos¢ intelektualna. Wynika to z faktu, ze brak powigzania z konkretnym przedmiotem prowadzi¢
moze do powstania przedmiotu wtasnosci intelektualnej jednoczesnie w réznych, takze odda-
lonych od siebie miejscach®. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie korzystania z identycznych
pomystow czy rozwiazan przez osoby czy podmioty ze sobg zupetnie niezwigzane. Co wiecej,
brak materialnego przedmiotu wifasnosci intelektualnej w sposéb znaczacy utatwia obrét nia.
Niejednokrotnie prowadzi¢ to moze do wyjecia transferu wiasnosci intelektualnej spod ochrony
regulacji prawnych.

" Michat du Vall w: E. Nowiriska, U. Prominiska, M. du Vall, Prawo wfasnosci przemystowej, Wydanie 4, Warszawa 2008, s. 18.

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (Dz. U.z 1971, nr 27, poz. 252 z pézniejszymi zmianami), zwana w dalszej czesci k.c.

¥ (zesto zwraca sie uwage na istnienie wiasnosci (dobra) niematerialnej oraz jej nosnika intelektualnego (corpus mechanicum),
por. W. Katner, w: Z. Radwariski (red.), System Prawa Cywilnego, Prawo cywilne — czes¢ ogélna. Tom |, Warszawa 2007, s. 1236.
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W zwiazku z tym, juz na wstepie zauwazy¢ nalezy, ze swoboda wykorzystania wytworu ludz-
kiej mysli w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej prowadzi¢ moze do zderzenia jej
z regulacjami ochronnymi. Na gruncie konstytucyjnym dojs¢ moze do kolizji miedzy:

- prawem wiasnosci (art. 64 Konstytucji*) ze swoboda pozyskiwania i wykorzystywania infor-

macji (art. 54 Konstytucji);

- prawem wiasnosci a wolnoscia badan naukowych i ogtaszania ich wynikéw (art. 73 Kon-

stytucji).

Wskazana wyzej kolizje rozstrzygane sa, co do zasady, na korzys¢ ochrony wtasnosci intelek-

tualnej. Niemniej w pewnych zakresach, duza popularnoscia ciesza sie koncepcje wolnosciowe,
w szczegdlnosci zwolennicy wolnych licencji na oprogramowanie komputerowe (open source).
1.2. Czym jest wlasno$¢ intelektualna?
Rosnace zainteresowanie problematyka innowacyjnosci, kapitatu intelektualnego czy wresz-
cie gospodarki opartej na wiedzy nie doprowadzito do skodyfikowania wtasnosci intelektu-
alnej i zebrania jej w jednym akcie prawnym. Brak zbiorczego aktu prawnego utrudnia takze
ustalenie, co doktadnie kryje sie pod hastem ,wtasnos¢ intelektualna”. Réwniez doktryna prawa
rozréznia dwa rozumienia wtasnosci intelektualne;.

W znaczeniu waskim prawa sktadajace sie na wtasnosc¢ intelektualng ograniczaja sie do utwo-
réw jako przedmiotéw prawa autorskiego.

W znaczeniu szerokim zakres ten ulega poszerzeniu o prawa wtasnosci przemystowej, takie jak:

- wynalazki;

- wzory przemystowe;

- wzory uzytkowe;

- znaki towarowe;

- oznaczenia geograficzne;

- topografie uktadéw scalonych;

- projekty racjonalizatorskie.

Na gruncie miedzynarodowym zakres przedmiotowy pojecia wtasno$¢ intelektualna zostat
najpetniej okreslony w Porozumieniu w sprawie handlowych aspektéw wiasnosci intelektualnej®.

Zgodnie z jego trescig w sktad wiasnosci intelektualnej wchodza:

- utwory w rozumieniu prawa autorskiego;

- programy komputerowe;

- zbiory (bazy) danych;

- znaki towarowe;

- oznaczenia geograficzne;

- wzory przemystowe;

- patenty;

- wzory masek (topografie) uktadéw scalonych;

- informacje nieujawnione.

Wskazany powyzej zakres przedmiotowy wiasnosci intelektualnej poszerza sie niekiedy
o kolejne elementy. Najczesciej chodzi o: nazwy handlowe®, marke, reputacje, kapitat ludzki,

#Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 2001 ., nr 28, poz. 319 z pézniejszymi zmianami).

5 Porozumienie w sprawie handlowych aspektow praw wiasnosci intelektualnej z dnia z dnia 15 kwietnia 1994 roku stanowiace
zatacznik do Porozumienia ustanawiajacego Swiatowg Organizacje Handlu (WTO) zwane w dalszej czesci TRIPS od powszechnie
stosowanego skrétu od anglojezycznej nazwy Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

¢ W. Kotarba, w: W. Kotarba (red.), Ochrona wiedzy a kapitat intelektualny organizacji, Warszawa 2006, s. 108 i nastepne.



relacje z klientami, kulture organizacyjna i przywoédztwo czy site atrakcyjng przedsigbiorstwa
(goodwill)”.

Jednoczesnie postepujacy rozwoj nowych technologii, a zwhaszcza zwiekszenie mozliwosci
oddziatywania na rynek za pomoca internetu pocigga za soba rozciggniecie pojecia wiasnosci
intelektualnej na domeny internetowe jako elementy odrdzniajace przedsiebiorce dziatajgcego
w sieci. Niejednokrotnie oryginalne i wyrdézniajace sie oznaczenie przedsiebiorcy bedzie posia-
dato wieksze znaczenie dla przedsigbiorcy niz jego znak towarowy.

W oparciu o powyzsze, niniejsze opracowanie ma na celu omdwienie najwazniejszych za-
gadnien zwiagzanych z prawami witasnosci intelektualnej mozliwymi do wykorzystania przez
przedsiebiorce, mozliwoscia ich pozyskania w sposéb zgodny z przepisami prawa oraz obrotu
nimi, a takze regulacjami ochronnymi oraz rodzajami odpowiedzialnosci za naruszenie praw
sktadajacych sie na wtasnos¢ intelektualna. Problematyka ta, koncentrujaca sie na polskim usta-
wodawstwie, zostanie wzbogacona o praktyczne przyktady ich zastosowania, a takze o przykta-
dowe regulacje obowigzujace w Unii Europejskiej oraz konwencje miedzynarodowe.

Zakresem przedmiotowym niniejszych rozwazan zostang objete:

- prawa autorskie w znaczeniu szerokim — utwér, program komputerowy, baza danych;

- prawa wtasnosci przemystowej — wynalazek, wzoér przemystowy, wzdr uzytkowy, znak to-

warowy, oznaczenie geograficzne, topografia uktadéw scalonych, projekt racjonalizatorski;

- tajemnica przedsiebiorstwa;

- oznaczenie przedsiebiorcy - firma, dobre imig, marka, renoma, reputacja, jakos¢ towaréw

lub ustug;

— know-how;

- domeny internetowe.

7G. Urbanek, Wycena aktywow niematerialnych przedsiebiorstwa, Warszawa 2008, s. 45 i nastepne.
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ROZDZIAL 2

Rys historyczny - rozwdj regulacji ochronnych

2.1. Geneza ochrony wiasnosci intelektualnej

Pierwsze regulacje majace na celu ochrone wtasnosci intelektualnej powstaty w drugiej potowie
XIX wieku. Nie zmienia to faktu, ze problematyka ochrony utworu z zakresu literatury, sztuk pla-
stycznych czy architektury stanowity przedmiot zainteresowania twércow.

Niemniej dopiero w roku 1883 w Paryzu podpisano miedzynarodowg konwencje o ochronie
wiasnosci przemystowej. Jej zakresem przedmiotowym objeto wynalazki, wzory uzytkowe, wzo-
ry przemystowe, znaki towarowe, znaki ustugowe, nazwy handlowe i oznaczenia pochodzenia
lub nazwy pochodzenia, jak rowniez zwalczanie nieuczciwej konkurencji (art. 1 ust. 2 Konwencji).
Jednoczesnie, w tresci art. 1 ust. 3 Konwencji podjeto prébe zdefiniowania zakresu wiasnosci
przemystowej wskazujac na najszerszy zakres jego rozumienia i rozciggajac go, oprocz przemy-
stu i handlu w $cistym znaczeniu, takze na przemyst rolny i wydobywczy oraz wszystkie produk-
ty wytworzone lub naturalne, ,jak na przyktad: wina, nasiona, liscie tytoniu, owoce, zwierzeta,
mineraty, wody mineralne, piwo, kwiaty, maka". Polska ratyfikowata Konwencje paryska w tresci
zmienionej Aktem sztokholmskim® w dniu 5 grudnia 1975 r."°

Drugim aktem pochodzacym z XIX wieku, a dotyczacym bezposrednio wtasnosci intelektu-
alnej jest konwencja bernenska podpisana w dniu 9 wrzesnia 1886 r. o ochronie dziet literackich
i artystycznych''. Jej celem byta ochrona praw autoréw do ich dziet literackich i artystycznych
(art. 1), pod ktérym to pojeciem rozumiano ,wszystkie dziefa literackie, naukowe i artystyczne,
bez wzgledu na sposdb lub forme ich wyrazenia, takie jak ksigzki, broszury i inne pisma; odczy-
ty, przemdwienia, kazania i inne dziefa tego rodzaju; dzieta dramatyczne lub dramatyczno-mu-
zyczne; dzieta choreograficzne i pantomimy; dzieta muzyczne ze stowami lub bez stéw; dzieta
filmowe oraz zréwnane z nimi dzieta wyrazane w podobny sposéb jak film; dzieta rysunkowe,
malarstwo, dziefa architektoniczne, rzezby, dzieta rytownicze i litograficzne; dzieta fotograficzne
oraz zréwnane z nimi dzieta wyrazane w podobny sposéb jak fotografia; dzieta sztuki uzytkowej,
ilustracje, mapy geograficzne, plany, szkice i dzieta plastyczne dotyczace geografii, topografii,
architektury lub innych nauk” (art. 2 ust. 1 Konwencji). Konwencja zostata ratyfikowana przez
Polske w dniu 3 marca 1990 r.

Z punktu widzenia historii ochrony wtasnosci intelektualnej, istotng data jest takze rok 1967.
Podpisany w tym roku Akt sztokholmski, oprécz zmiany i rewizji wskazanych wyzej konwencji,
powotat do zycia Swiatowa Organizacje Wtasnosci Intelektualnej (WIPO - Intellectual Property
Organization). W roku 1974 stata sie ona organizacja wyspecjalizowana Organizacji Narodéw

8Konwencja paryska z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 1975 r., nr 9, poz. 51) zmieniona
w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 ., w Londynie dnia
2 czerwca 1934, w Lizbonie dnia 31 paZdziernika 1958 . i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
* Akt sztokholmski podpisany zostat w dniu 14 lipca 1967 r.
°Dz.U.2 19751, nr9, poz. 51z pézniejszymi zmianami.
™ Konwencja berneriska z dnia 9 wrzesnia 1886 roku o ochronie dziet literackich i artystycznych uzupetniona w Paryzu dnia 4 maja
1896 1., zrewidowana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r., uzupetniona w Bernie dnia 20 marca 1914 r., zrewidowana w Rzymie
dnia 2 czerwca 1928 ., w Brukseli dnia 26 czerwca 1948 r., w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Paryzu dnia 24 lipca 1971r.
oraz poprawiona dnia 2 pazdziernika 1979 1. (Dz. U.z 1990 r., nr 82, poz. 474 z péZniejszymi zmianami).



Zjednoczonych. Posiada to znaczenie o tyle, ze znaczacy rozwoj regulacji zwigzanych z ochrong
wiasnosci intelektualnej w drugiej potowie XX wieku jest zwigzany z dziatalnoscig WIPO. W kon-
tekscie prawa autorskiego efektem prac WIPO jest uchwalenie w dniu 20 grudnia 1996 w Gene-
wie Traktatu Swiatowej Organizacji Whasnosci Intelektualnej o prawie autorskim'. Polska przy-
stagpita do niego w dniu 8 wrzesnia 2003 r. Zgodnie z preambuta Traktatu, jego Strony:
- ,uznajac gteboki wptyw rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich
wzajemnego przenikania na tworzenie i wykorzystanie utworéw literackich i artystycznych,
- podkreslajac wyjatkowe znaczenie ochrony prawa autorskiego jako zachety do twérczosci
literackiej i artystycznej,
- uznajac potrzebe utrzymania réownowagi miedzy prawami autoréw i ogélnym interesem

publicznym, zwtaszcza w dziedzinie nauczania, badan naukowych i dostepu do informacji, ”

objety zakresem ochrony prawa autorskiego forme wyrazenia, a nie idee, procedury, metody
dziatania czy tez pojecia matematyczne jako takie (art. 2). Jednoczes$nie zakres stosowania
Traktatu zostat rozciggniety na programy komputerowe (art. 4) oraz zbiory danych (art. 5).
Réwniez wspomniane wyzej powotanie Swiatowej Organizacji Handlu (WTO) spowodowato roz-
woj regulacji chronigcych wiasnos¢ intelektualna. Zatacznikiem do Porozumienia ustanawiajacego ta
organizacje jest bowiem Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wiasnosci intelektual-
nej (TRIPS — Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). W stosunku do Polski weszto ono
w zycie zdniem 1 lipca 1995 .

2.2. Wkiad legislacyjny Unii Europejskiej w ochrone praw intelektualnych
Oprécz wskazanych wyzej, najistotniejszych regulacji miedzynarodowych dotyczacych wtasno-
sciintelektualnej wskazac nalezy na aktywnosc legislacyjna Unii Europejskiej. Ochrona wiasnosci
intelektualnej stanowi wazny element regulacji zwigzanych ze swobodga przeptywu ustug oraz
towaréw. Warto przy tym zwréci¢ uwage, ze prawo wspoélnotowe, oprécz dokumentéw wigza-
cych niewymagajacych ustawowej implementacji do krajowego porzadku prawnego (rozpo-
rzadzenia) zawiera szereg regulacji zawierajacych jedynie kierunki i wytyczne do wprowadzenia
okreslonych rozwiazan prawnych (dyrektywy).

Wsrod regulacji dotyczacych ochrony wtasnosciintelektualnejistotne znaczenie posiada dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie har-
monizacjiniektorychaspektow prawaautorskiegoipraw pokrewnych wspoteczenstwieinfor-
macyjnym.Zakresem jejregulacjiobjetajest ochrona prawna prawaautorskiegoipraw pokrewnych
w ramach rynku wewnetrznego, w szczegélnosci w odniesieniu do spoteczenstwa informacyjnego
(art. 1), ktéra nie narusza przepiséw innych dyrektyw dotyczacych:

a) ochrony prawnej programéw komputerowych;

b) prawa najmu, prawa uzyczania i niektérych praw ochrony podobnych prawu autorskiemu

w sferze wiasnosci intelektualnej;

c) prawa autorskiego i praw pokrewnych obowiazujacych w odniesieniu do emisji progra-

méw radiowych droga satelitarng i ich dalsza retransmisja przez kabel;

d) czasu trwania ochrony prawa autorskiego i niektérych praw pokrewnych;

e) ochrony prawnej baz danych.

Szczegodtowe regulacje dyrektywy dotycza prawa do powielania, prawa do przekazywania
utworéw publicznosci i prawa do udostepniania publicznosci innych przedmiotéw objetych
ochrong oraz prawa do rozpowszechniania, jednoczesnie przedmiotem ochrony sa $rodki tech-
niczne i informacja o prawach.

2Dz.U.z2005r., nr 3, poz. 12.
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Innym aktem prawa wspdlnotowego regulujgcym kwestie zwigzane z ochrona wtasnosci in-
telektualnej jest dyrektywa Parlamentu i Rady Unii Europejskiej nr 91/250 z dnia 14 maja 1991 r.
o ochronie prawnej programéw komputerowych. W preambule tego aktu prawnego stwierdzono,
Ze: ,yozwoj programéw komputerowych wymaga znacznych ludzkich, technicznych i finan-
sowych inwestycji. Programy komputerowe mozna jednak kopiowa¢, ponoszac niezmiernie
mata czes¢ kosztow, jakie niezbedne sa do ich niezaleznego stworzenia. Programy kompu-
terowe odgrywajq coraz to wieksza role w wielu gateziach przemystu. Technika programow
komputerowych moze zatem by¢ uwazana za majaca podstawowe znaczenie dla przemysto-
wego rozwoju Wspélnoty”. Dyrektywa wprowadza rozwigzania dotyczace ochrony praw do pro-
gramu komputerowego implementowane nastepnie w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z ktérymi:

- program komputerowy korzysta z ochrony jak utwor literacki;

- ochrona dotyczy wszystkich form wyrazenia programu komputerowego;

- ochronie nie podlegaja idee i zasady lezace u podstaw jakiegokolwiek elementu programu

komputerowego.

Co ciekawe, czas trwania ochrony obejmuje okres zycia autora i 50 lat po jego $mierci lub
po $mierci ostatniego zyjacego autora. Przy programach opublikowanych anonimowo lub pod
pseudonimem oraz programach, co do ktérych za autora jest uznawana osoba prawna, na pod-
stawie przepiséw prawnych danego kraju, 50-letni czas trwania ochrony programu rozpoczyna
swoj bieg od pierwszego publicznego udostepnienia programu za zgoda uprawnionego. Czas
trwania ochrony rozpoczyna sie 1 stycznia roku nastepujacego po tym, w ktérym zaszty wspo-
mniane zdarzenia. Panstwa Cztonkowskie, w ktérych obowiazuje juz dtuzszy czas trwania ochro-
ny, moga zachowac swoj obecny czas trwania ochrony do chwili, gdy prawo Wspdlnoty w sposéb
generalny zharmonizuje czas ochrony dziet podlegajacych prawu autorskiemu (art. 8).

Wspomniane powyzej kwestie regulujg aspekt ochrony wiasnosci intelektualnej zwigzany
z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Oprécz tego Unia Europejska ktadzie olbrzymi na-
cisk na rozwiazania dotyczace wiasnosci przemystowej. Co wazne, regulacje z tego zakresu sa
starsze od zwigzanych z prawami autorskimi. Wsréd najistotniejszych aktéw prawnych dotycza-
cych wiasnosci przemystowej wskazac nalezy:

- Konwencje Monachijska z dnia 5 pazdziernika 1973 r. o udzielaniu patentéw europejskich';

- rozporzadzenie Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspoélnotowego
znaku towarowego'.

Cztonkostwo Polski w Unii Europejskiej, a takze akces do wskazanych wyzej uméw miedzy-
narodowych sprawia, ze regulacje te majg zastosowanie w polskim porzadku prawnym w spo-
so6b bezposredni'. W odniesieniu do Porozumienia TRIPS zwracat na to uwage Sad Najwyzszy,
ktéry w uzasadnieniu do wyroku z dnia 28 lutego 2007 r. '® V CSK 444/2006 wskazat, ze ,w pi-
Smiennictwie — jeszcze przed przystapieniem Polski do Unii Europejskiej — zaznaczyt sie silnie
akcentowany poglad opowiadajacy sie za bezposrednia skutecznoscig w krajowym porzadku
prawnym samowykonalnych postanowiert Porozumienia TRIPS". Poglad ten podtrzymywany
jest w dalszym ciggu, mimo ze z dniem 1 maja 2004 r. Porozumienie TRIPS stato sie w polskim
systemie prawnym aktem prawa wspolnotowego, a Europejski Trybunat Sprawiedliwosci nie
uznaje - w zasadzie — samowykonalnosci tego Porozumienia (tak ETS m.in. w wyroku z dnia

Dz, U.22007 r., nr 236, poz.1736.

%Dz, Urz. UELZ 19941, nr 11, s. 1.

> W przypadku wspdlnotowych aktéw prawnych bezposredni skutek dotyczy rozporzadzen.

16 Sygn. aktV (SK 444/2006, Monitor Prawniczy 2007/7 str. 342, Orzecznictwo Sadéw w sprawach Gospodarczych 2007/12 poz. 124 str. 33.



23 listopada 1999 r. Sprawa C-149/96 Republika Portugalska przeciwko Radzie Unii Europej-
skiej LexPolonica nr 368086; w wyroku z dnia 13 grudnia 2001 r. Sprawa C-93/00 Parlament
Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej LexPolonica nr 381188 oraz w wyroku z dnia 1
marca 2005 r. Sprawa C-377/02 Léon Van Parys NV przeciwko Belgisch Interventie- en Resti-
tutiebureau LexPolonica nr 374678 — powotanym i omdéwionym przez J. Barcza (w:) W spra-
wie bezposredniego skutku przepisow TRIPS w $wietle prawa wspolnotowego (Il), Europejski
Przeglad Sadowy 2006/3 str. 16; por. jednak wyrok w potgczonych sprawach z dnia 14 grudnia
2000 r. Sprawa C-300/98 i Sprawa C-392/98 Parfums Christian Dior SA przeciwko TUK Con-
sultancy BV oraz Assco Geriiste GmbH i Rob van Dijk, prowadzacy dziatalno$¢ handlowa pod
nazwa ,Assco Holland Steigers Plettac Nederland” przeciwko Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
i Layher BV LexPolonica nr 370560, w ktorym ETS nie wykluczyt — w dziedzinach nie bedacych
dotad przedmiotem ustawodawstwa wspolnotowego, a w konsekwencji wchodzacych w za-
kres kompetencji panstw cztonkowskich — bezposredniego skutku przepiséw Porozumienia
TRIPS). Réwniez w orzecznictwie pojawity sie wypowiedzi — podzielane przez skfad orzekaja-
cy — opowiadajace sie za bezposrednia skutecznoscia postanowien TRIPS na gruncie polskie-
go porzadku prawnego (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 19 pazdziernika 2006 r. V CSK
125/2006 niepublikowane; wyrok sktadu siedmiu sedziéw NSA z dnia 8 lutego 2006 r. Il GSK
54/2005 ONSAIWSA 2006/4 poz. 96)").

Oprécz bezposrednich dla polskiego porzadku prawnego skutkéw regulacji miedzynarodo-
wych kwestie zwigzane z ochrong wtasnosci intelektualnej zostaty dostrzezone przez polskiego
ustawodawce.

2.3. Przedwojenne poczatki ochrony wiasnosci intelektualnej w Polsce
Historia wtasnosci intelektualnej w Polsce siega czaséw przedwojennych. W dniu 18 grud-
nia 1918 r. wydany zostat dekret tymczasowy Naczelnika Pafistwa o urzedzie Patentowym'.
Z kolei w dniu 4 lutego 1919 r. wydano trzy dekrety Naczelnika Paristwa: w sprawie ochrony
znakoéw towarowych'®, wzoréw rysunkowych i modeli'®, patentéw na wynalazki®®. Zostaty
one uchylone przez ustawe z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazkéw, wzoréw i zna-
kow towarowych?'. W dniu 22 marca 1928 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydat dekret
o ochronie wynalazkéw, wzoréw i znakéw towarowych??, ktéry to zastapit wskazang wyzej
ustawe. Po zakonczeniu Il wojny $wiatowej uchwalono nowe akty prawne regulujace wta-
snos¢ przemystowa:

- w zakresie wynalazkéw ustawe z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze® zastapiong

przez ustawe z dnia 29 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci*;

- w zakresie znakow towarowych ustawe z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych?

zmieniong przez ustawe z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych?.

W okresie przedwojennym uchwalony zostat tylko jeden akt prawny regulujacy prawo autor-
skie. W dniu 29 marca 1926 r. uchwalona zostata ustawa o prawie autorskim?’, ktéra to w okresie
powojennym zastapita ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim.?®

Oprécz wskazanych wyzej regulacji dotyczacych prawa autorskiego i wkasnosci przemystowe;j
pewne znaczenie dla omawianej problematyki maja przepisy dotyczace zwalczania nieuczciwej

7Dz.U.21918 ., nr 21, poz. 66. 2Dz, U.21924r, nr31, poz.306. %Dz.U.21963 ., nr 14, poz. 73.
®Dz.U.21919r,, nr 13, poz. 139. 2Dz,U.219281., nr 39, poz.384. %Dz.U.21985r., nr5, poz. 17.
Dz.U.21919r, nr 13, poz. 138. 5Dz.U.21962r., nr 33, poz.156. 7Dz.U.21935r., nr 36, poz. 260.

2Dz.U.21919r, nr 13, poz. 137. %Dz.U.21972r, nr43, poz. 272. Dz.U.21952r., nr 34, poz. 234.
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konkurencji. Od dnia 2 sierpnia 1926 r. wszelkie kwestie z tym zwigzane regulowata ustawa o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji®.

2.4. Zrédta prawa krajowego
Obecnie problematyka wiasnosci intelektualnej i jej ochrony jest przedmiotem regulacji licznych
obowiazujacych aktéw prawnych. Zasadnicze znaczenie maja regulacje zawarte w nastepuja-
cych aktach prawnych:

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych®’;

- ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wtasnosci przemystowej*';

- ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*3;

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny;

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych*.

Wskazane wyzej akty prawne wraz z wigzacymi Polske umowami miedzynarodowymi oraz re-
gulacjami unijnymi wyznaczaja zakres prawa wtasnosci intelektualnej, a oméwienie tych regulacji
stanowi¢ bedzie zasadniczg cze$¢ niniejszego opracowania.

#Dz.U.21930r, nr 56, poz. 467.

30Dz. U. 21994 roku, nr 24, poz. 83 z pézniejszymi zmianami.
$1Dz.U.22001 ., nr 49, poz. 508 z pézniejszymi zmianami.
32Dz.U.21993 1., nr 47, poz. 211 z pézniejszymi zmianami.
33Dz.U.22001 ., nr 128, poz. 1402 z pozniejszymi zmianami.
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ROZDZIAL 3

Przedmiot ochrony prawa wiasnosci intelektualnej

3.1. Prawo autorskie i prawa pokrewne

- utwor, programy komputerowe, bazy danych
Dwa podstawowe akty prawne regulujace kwestie zwigzane sensu stricte z wlasnoscia intelektual-
na to ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych3* oraz ustawa z dnia
30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowej*.

Utwory

Przedmiotem regulacji pierwszej z nich jest kazdy utwor rozumiany jako kazdy przejaw dzia-
falnosci tworczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie
od wartosci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia (art. 1 ust. T ustawy).

Zwrot,dziatalnos¢ twdrcza” oznacza, ze przedmiotem prawa autorskiego jest przejaw takiego
dziatania, ktére cho¢by w minimalnym stopniu odréznia sie od innych rezultatéw takiego same-
go dziatania, a wiec posiada ceche nowosci. Natomiast pojecie ,indywidualny charakter” moze by¢
réznie pojmowany. Nie oznacza to jednak, ze utwdr musi koniecznie odzwierciedla¢ cechy indywi-
dualnosci tworcy, lecz ze sam przez siebie musi wyrézniac sie od innych takich samych przejawdéw
dziatalnosci tworczej w sposéb swiadczacy o jego swoistosci, oryginalnosci i niepowtarzalnosci.
Nalezy wreszcie zwrdci¢ szczegdlnag uwage na fakt, ze wedle ustawy ochronie podlega kazdy prze-
jaw tworczosci. To okreslenie nalezy taczy¢ nie tylko z samym utworem, lecz takze z dziatalnoscig
tworcza, ktéra moze przybierac rozmaite formy, owocowac réznymi wynikami i w rézny sposob sie
przejawiac. W szczegdlnosci twodrczy charakter moze posiada¢ dziatanie polegajace na doborze,
ukfadzie lub zestawieniu utworéw lub ich fragmentéw. W takim przypadku podtoze ochrony sta-
nowi w istocie pewna idea, pomyst, a zatem inwencja tworcza przejawia sie w specyficzny sposob,
odbiegajacy od typowych regut, w zasadzie wylaczajacych spod ochrony idee (art. 1 ust. 21 usta-
wy)*. Jak wskazat Sad Najwyzszy w swoim wyroku z dnia 25 stycznia 2006 r.*’, gdzie wskazano, ze
wymaganie nowosci nie jest niezbedng cecha twodrczosci jako przejawu intelektualnej dziatalnosci
cztowieka. Utworem w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych moze
by¢ kompilacja wykorzystujaca dane powszechnie dostepne pod warunkiem, ze ich wybdr, segre-
gacja, sposob przedstawienia ma znamiona oryginalnosci.

Nalezy takze wskaza¢, iz ustawodawca nie uzaleznit w zaden sposéb zakwalifikowania da-
nego wytworu intelektualnego jako przedmiotu ochrony prawa autorskiego od okolicznosci
dotyczacych osoby tworcy, takich jak wiek czy wyksztatcenie, zamiaru stworzenia lub nie utwo-
ru, przeznaczenia utworu oraz ewentualnej jego uzytecznosci, a takze od wartosci artystycznej
utworu.

Co wazne, dla powstania ochrony z tytutu prawa autorskiego nie jest istotna okolicznos¢,
czy utwor zostat ukoniczony. Ochronie podlegaja nie tylko utwory ukonczone, ale réwniez ich
powstajace fragmenty, a nawet wszelkiego rodzaju szkice, plany, projekty, itp. pod warunkiem

34Dz. U. z nr 24, poz. 83 z pdzniejszymi zmianami.

35Dz U. 22001 roku, nr 49, poz. 508 z péZniejszymi zmianami.

36 M. Pozniak-Niedzielska [w:] Prawo autorskie pod red. J. Barty, Warszawa 2007, s. 9.
37 Sygn. akt CK 281/05, 0SNC 2006/11 poz. 186.
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jednak, ze one réwniez samoistnie spetniaja konieczne cechy utworu. Oznacza to, ze nawet jesli
ujawnione w dowolny sposéb uporzadkowane informacje, szkice, itp. stanowig jedynie wycinek
lub nawet tylko zaczatek powstajacego utworu, réwniez i one bedg chronione pod warunkiem,
ze odznaczajg sie cechg tworczosci.®

Jednoczesnie, zgodnie z trescig art. 4 ustawy, nie stanowia przedmiotu prawa autorskiego:
akty normatywne lub ich urzedowe projekty, urzedowe dokumenty, materiaty, znaki i symbole,
opublikowane opisy patentowe lub ochronne, proste informacje prasowe.

Programy komputerowe

Podkreslenia wymaga takze fakt, iz wspomniana ustawa reguluje réwniez kwestie zwigzane
z ochrona programoéw komputerowych. Podlegajg one ochronie tak jak utwory literackie (art.
74 ust. 1 ustawy). Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie for-
my jego wyrazenia. Idee i zasady bedace podstawa jakiegokolwiek elementu programu kom-
puterowego, w tym podstawa faczy, nie podlegajg ochronie. Co korzystne dla przedsiebiorcy
- pracodawcy, prawa majatkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika
w wyniku wykonywania obowiazkéw ze stosunku pracy przystuguja pracodawcy, o ile umowa
nie stanowi inaczej. W tym miejscu warto zwrdci¢ uwage na orzeczenie Sadu Najwyzszego z dnia
9 stycznia 2001 r.*°, zgodnie z ktérym wiascicielem praw autorskich do programu komputerowe-
go wykonanego w ramach obowiazkéw pracowniczych jest pracodawca, chyba ze w umowie
o prace lub umowie cywilnoprawnej strony postanowity inaczej.

Autorskie prawa majatkowe do programu komputerowego co do zasady obejmuja prawo
do trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci lub w czesci ja-
kimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie (w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wyswietla-
nia, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbedne jest jego
zwielokrotnienie, czynnosci te wymagajg zgody uprawnionego), ttumaczenia, przystosowywania,
zmiany ukfadu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw
osoby, ktéra tych zmian dokonata oraz rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu, programu
komputerowego lub jego kopii.

Bazy danych

Szczegdblng postacia utworu w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych sg bazy danych. Zgodnie z trescig art. 2 ust. 1 punkt 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych®, baza danych oznacza zbiér danych lub jakichkol-
wiek innych materiatéw i elementéw zgromadzonych wedtug okreslonej systematyki lub meto-
dy, indywidualnie dostepnych w jakikolwiek sposéb, w tym srodkami elektronicznymi, wymaga-
jacy istotnego, co do jakosci lub ilosci, nakfadu inwestycyjnego w celu sporzadzenia, weryfikacji
lub prezentacji jego zawartosci. Intencjg ustawodawcy jest w tym przypadku ochrona produ-
centa bazy, ktéry ponidst istotny co do jakosci lub ilosci nakfad inwestycyjny” na wykonanie lub
korzystanie z bazy danych. Bazy danych korzystaja z ochrony przewidzianej w ustawie jedynie
woéwczas, gdy nie stanowia utworu w rozumieniu przepiséw o prawie autorskim. W przypadku,
gdy baza danych stanowi jednoczesnie utwoér, mamy do czynienia z kumulacja reziméw ochrony
- zastosowanie moga znalez¢ zaréwno przepisy ustawy o ochronie baz danych, jak tez przepisy
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Warto zwréci¢ uwage, ze z takiej kumulacji

38 M. Pozniak-Niedzielska, op. cit., s. 14.
3 Sygn. akt | PKN 493/00, OSNAPiUS 2002/17 poz. 407.
%Dz, U.nr 128, poz. 1402 z pézniejszymi zmianami.
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reziméw nie korzystajg programy komputerowe uzyte do sporzadzenia baz danych lub korzy-
stania z nich (art. 4 ustawy). Wobec tego, uzna¢ nalezy, ze programy komputerowe chronione sg
na podstawie przepiséw o prawie autorskim wskazanych powyzej.

Producentowi bazy danych (a wiec osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej
nieposiadajacej osobowosci prawnej, ktéra ponosi ryzyko nakfadu inwestycyjnego przy two-
rzeniu bazy danych) przystuguje wytaczne i zbywalne prawo pobierania danych i wtérnego ich
wykorzystania w catosci lub w istotnej czesci, co do jakosci lub ilosci.

W przypadku naruszenia praw producenta do bazy danych, moze on zada¢ od osoby, kto-
ra naruszyta jego prawo do bazy danych, zaniechania naruszen, przywrocenia stanu zgodnego
z prawem i wydania bezprawnie uzyskanej korzysci majatkowej; producent bazy danych moze
réwniez zadad naprawienia wyrzadzonej szkody na zasadach ogoélnych (art. 11 ustawy).

Z kolei w przypadku gdy ten, kto w celu osiggniecia korzysci majatkowych, bez uprawnie-
nia lub wbrew jego warunkom, pobiera dane lub wtérnie wykorzystuje w catosci lub w istotnej,
co do jakosci lub ilosci, czesci bazy danych, podlega karze grzywny (art. 12 ustawy). Czyn ten
stanowi jednak zaledwie wykroczenie.

3.2. Prawa wlasnosci przemystowej - wynalazek, wzér uzytkowy,
wzor przemystowy, znak towarowy, oznaczenie geograficzne,
topografia ukladow scalonych
Drugim aktem prawnym posiadajacym zasadnicze znaczenie dla ochrony wtasnosci przemysto-
wej jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowej. Przedmiotem regu-
lacji jest w tym przypadku ochrona wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych,
znakéw towarowych, oznaczen geograficznych i topografii uktadéw scalonych. W przypadku
wiasnosci przemystowej zastosowanie ma zasady kumulatywnej ochrony, co oznacza, ze mozli-
wa jest jej ochrona na podstawie réwniez innych ustaw, w szczegélnosci kodeksu cywilnego oraz
przepisdéw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wynalazki

Zgodnie z trescig art. 24 ustawy, patenty sg udzielane - bez wzgledu na dziedzine techniki —
na wynalazki, ktore sg nowe, posiadaja poziom wynalazczy i nadaja sie do przemystowego stoso-
wania. Wynalazek uwaza sie za nowy, jezeli nie jest on czescig stanu techniki. Przez stan techniki
rozumie sie wszystko to, co przed data, wedtug ktdrej oznacza sie pierwszenstwo do uzyskania
patentu, zostato udostepnione do wiadomosci powszechnej w formie pisemnego lub ustnego
opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposéb. Wynalazek uwaza sie za po-
siadajacy poziom wynalazczy, jezeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposéb oczywisty,
ze stanu techniki. Wynalazek uwazany jest za nadajacy sie do przemystowego stosowania, jezeli
wedtug wynalazku moze by¢ uzyskiwany wytwoér lub wykorzystywany sposéb, w rozumieniu
technicznym, w jakiejkolwiek dziatalnosci przemystowej, nie wykluczajac rolnictwa. Sformutowa-
nie to oznacza, ze konkretny wynalazek podlega opatentowaniu wtedy tylko, gdy moze by¢ sto-
sowany z identycznym skutkiem w sposéb powtarzalny. Rozwigzanie musi by¢ zupetne, a wiec
pozwalajace na osiggniecie przewidywalnego rezultatu bez potrzeby dokonywania rozwigzan
dodatkowych, przekraczajacych zwyczajne zabiegi adaptacyjne.*’ Co istotne, wynalazek nie
musi by¢ w jakis szczegolny sposéb uzyteczny, nie musi tez dostarczac korzysci ekonomicznych.
Uzytecznos¢ czy efektywnosc rozwiazania bardzo czesto jest weryfikowana dopiero przez rynek.
Test ten zreszta dla zdecydowanej wiekszosci wynalazkéw wypada negatywnie. Jedynie niewiel-

4T\Wiasnos¢ przemystowa pod red. A. Kisielewicza, Warszawa 2007, s. 244 i n.
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ka cze$¢ chronionych rozwiazan jest w praktyce stosowana, a z tej grupy zaledwie niewielka licz-
ba wykazuje sie znaczng efektywnoscig ekonomiczng.*?

Przez uzyskanie patentu nabywa sie prawo wyfacznego korzystania z wynalazku w sposéb
zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres przedmiotowy
patentu okreslaja zastrzezenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i ry-
sunki moga stuzy¢ do wyktadni zastrzezen patentowych. Czas trwania patentu wynosi dwadzie-
Scia lat od daty dokonania zgtoszenia wynalazku w Urzedzie Patentowym. Co istotne, prawo
z patentu nalezy do kategorii praw zbywalnych i podlega dziedziczeniu (art. 67 ustawy). Umowy
uprawniajace do korzystania z wynalazku nosza nazwe uméw licencyjnych. W umowie takiej
mozna ograniczy¢ korzystanie z wynalazku (licencja ograniczona), natomiast, jezeli w umowie
licencyjnej nie ograniczono w zaden sposéb zakresu korzystania z wynalazku, licencjobiorca
ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca. Uprawniony z li-
cencji moze udzieli¢ dalszej licencji (sublicencji) tylko za zgodg uprawnionego z patentu. W takiej
sytuacji udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone (art. 76 ustawy).

Wzory uzytkowe

Zgodnie z trescig art. 94 ustawy, wzorem uzytkowym jest nowe i uzyteczne rozwigzanie o cha-
rakterze technicznym, dotyczace ksztattu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwatej postaci.
Wzorem uzytkowym moga by¢ na przyktad naczynia o jakims specyficznym ksztatcie utatwia-
jacym ich napetnianie. Wzér uzytkowy uwaza sie za rozwigzanie uzyteczne, jezeli pozwala ono
na osiagniecie celu majacego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyro-
boéw. W odréznieniu od wynalazkéw od wzoréw uzytkowych nie jest wymagany poziom wyna-
lazczy. Podlegaja one ochronie takze wtedy, gdy dla znawcy wynikaja w sposob oczywisty ze sta-
nu techniki (art. 26 p.w.p.). Nalezy jednak wskaza¢, iz zgodnie z teza wyroku Wojewddzkiego
Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2009 r.** wzoru nie uwaza sie za nowy,
jezeli przed data, wedtug ktdrej oznacza sie pierwszenstwo do uzyskania prawa ochronnego, zo-
stat podany do wiadomosci powszechnej, byt w Polsce jawnie stosowany lub wystawiony na wi-
dok publiczny, w sposéb ujawniajacy dla znawcy dostateczne dane do stosowania tego wzoru
uzytkowego. Kryterium nowosci wzoru uzytkowego oceniane jest w skali Swiatowej.

Na wzér uzytkowy moze byc¢ udzielone prawo ochronne. Przez uzyskanie prawa ochronne-
go nabywa sie prawo wytacznego korzystania ze wzoru uzytkowego w sposéb zarobkowy lub
zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego wynosi
dziesiec lat od daty dokonania zgtoszenia wzoru uzytkowego w Urzedzie Patentowym. Udziele-
nie prawa ochronnego na wzér uzytkowy stwierdza sie przez wydanie $wiadectwa ochronnego.

Wzory przemystowe

Wzorem przemystowym jest nowa i posiadajaca indywidualny charakter posta¢ wytworu lub
jego czesci, nadana mu w szczegdlnosci przez cechy linii, konturéw, ksztattow, kolorystyke,
strukture lub materiat wytworu oraz przez jego ornamentacje. Zgodnie z art. 103 ustawy wzdr
przemystowy uwaza sie za nowy, jezeli przed data wedtug ktérej oznacza sie pierwszenstwo
do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzér nie zostat udostepniony publicznie przez sto-
sowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposéb. Wzér uwaza sie za identyczny z udostepnio-
nym publicznie takze wtedy, gdy rézni sie od niego jedynie nieistotnymi szczeg6tami. Natomiast
zgodnie z trescig art. 104 ustawy, wzor ma indywidualny charakter wéwczas, gdy ogdlne wraze-

“2E, Nowiriska, U. Promiriska, M. du Vall, Prawo whasnosci przemystowej, Warszawa 2008, s. 33.
“ Sygn. akt VI SA/Wa 2433/08, niepublikowane.



nie, jakie wywotuje na,zorientowanym uzytkowniku’, r6zni sie od wrazenia, jakie wywotuje wzor
wczesniej udostepniony publicznie. Wytworem jest kazdy przedmiot wytworzony w sposéb
przemystowy lub rzemieslniczy, obejmujacy w szczegdlnosci opakowanie, symbole graficzne
oraz kroje pisma typograficznego, z wytgczeniem programéw komputerowych (art. 102 ustawy).
Jednoczesnie w tym miejscu nalezy podnies¢, iz w wyroku z dnia 8 marca 2007 r.** Wojewodz-
ki Sad Administracyjny w Warszawie uznat, ze wzér ujmowany jest zawsze catosciowo, nie za$
jako zbior poszczegoélnych wiasciwosci. Ujecie to sprawia, ze zarowno przy weryfikacji przestan-
ki nowosci, jak i indywidualnego charakteru, ocenie poddany zostaje wzoér wtasnie jako catos¢.
Wzér nie spetnia zatem przestanki indywidualnego charakteru, jesli zachodzi ogdélne wrazenie
podobienstwa z wzorem wczesniej ujawnionym. Cechy nowosci i indywidualnego charakteru
ustala sie zawsze w odniesieniu do okreslonego produktu. Przy ustalaniu, czy warunek posiada-
nia przez posta¢ wytworu oryginalnego charakteru jest spetniony, nalezy takze dokona¢ poréw-
nania z ujawnionymi wzorami wczes$niejszymi. Inaczej jednak, niz przy ustaleniu cechy nowosci,
dokonujac oceny nie ogniskujemy sie na réznicy miedzy konkretnymi wtasciwosciami poréwny-
wanych wzordéw. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku fakt, iz poréwnywane wzory musza
wywotywac na uzytkowniku rézne wrazenie ogoélne, a zatem réznice miedzy wzorami weryfiko-
wane sg z poziomu ogdlnego wrazenia, jakie wywotuje wzor.

Na wzdr przemystowy udziela sie prawa z rejestracji. Przez uzyskanie tego prawa uprawnio-
ny nabywa prawo wylgcznego korzystania z wzoru przemystowego w sposéb zarobkowy lub
zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawniony moze zakaza¢ osobom
trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub uzywania
wytworu, w ktérym wzdr jest zawarty badz zastosowany, lub sktadowania takiego wytworu dla
takich celow. Prawa z rejestracji wzoru udziela sig, co do zasady, na dwadziescia piec lat od daty
dokonania zgtoszenia w Urzedzie Patentowym, podzielone na piecioletnie okresy.

Niejako na marginesie wskaza¢ w tym miejscu nalezy, ze nasladownictwo produktéw, w tym
wzoréw uzytkowych, stanowi takze czyn nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z trescig art. 13 usta-
wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji** jest nim nasladowanie gotowego produktu, polega-
jace natym, ze za pomoca technicznych srodkéw reprodukgji jest kopiowana zewnetrzna postac
produktu, jezeli moze wprowadzi¢ klientéw w btad co do tozsamosci producenta lub produktu.

Znaki towarowe

Zgodnie z trescig art. 120 ustawy znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie przedsta-
wione w sposob graficzny lub takie, ktére da sie w sposoéb graficzny wyrazi¢, jezeli oznaczenie
takie nadaje sie do odrézniania w obrocie towaréw jednego przedsiebiorstwa od tego same-
go rodzaju towaréw innych przedsiebiorstw. Znakiem towarowym moze by¢ w szczegdlnosci
wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru
lub opakowania, a takze melodia lub inny sygnat dzwigekowy. Jak uznat Wojewdédzki Sagd Admini-
stracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 1 lutego 2005 r.*, znakiem towarowym jest oznaczenie
pofaczone z towarem pozwalajace odréznic towar jednego przedsiebiorcy od towaru drugiego
przedsiebiorcy. Istnienie znamion odrézniajacych jest podstawowa przestanka przyznania prawa
ochronnego na znak towarowy. Znak stowny jest oznaczeniem postrzeganym za pomoca wzroku
i stuchu. Znaki takie moga by¢ utworzone z liter, liczb, stéw, sloganéw. Moga mie¢ konotacje
pojeciowy, ale réwniez moga stanowi¢ catkowity abstrakt pojeciowy.

“Sygn. akt VI SA/Wa 1329/06, niepublikowane.
%Dz U.Nr 47, poz. 211 z pézniejszymi zmianami.
4 Sygn. akt VI SA/Wa 305/04, niepublikowane.
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Na znak towarowy moze by¢ udzielone prawo ochronne. Przez uzyskanie prawa ochronne-
go nabywa sie prawo wylacznego uzywania znaku towarowego w sposéb zarobkowy lub za-
wodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego na znak
towarowy wynosi, co do zasady, dziesie¢ lat od daty zgtoszenia znaku towarowego w Urzedzie
Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy moze zostac, na wniosek uprawnionego, prze-
dtuzone dla wszystkich lub czesci towardw, na kolejne okresy dziesiecioletnie (art. 153 ustawy).
Uzywanie znaku towarowego polega w szczegélnosci na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objetych rejestracja lub ich opakowaniu i wprowa-

dzaniu tych towaréw do obrotu;

2. umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu

lub zwigzanych ze swiadczeniem ustug;

3. postugiwaniu sie nim w celu reklamy.

Warto zwrécic przy tym uwage, ze zgodnie z zasada kumulatywnej ochrony naruszenie praw
do znaku towarowego wprowadzajace w biad oznaczenie towardw i ustug stanowi czyn nie-
uczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie
ztrescig art. 5 tej ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiebiorstwa,
ktoére moze wprowadzi¢ klientow w btad co do jego tozsamosci, przez uzywanie firmy, nazwy,
godta, skrétu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wczesdniej uzywanego, zgod-
nie z prawem, do oznaczenia innego przedsiebiorstwa. Réwnoczesnie dziatanie takie narusza
regulacje zawarte w kodeksie cywilnym a dotyczace firmy i prawa do niej (art. 432 i nastepne
k.c.), a nadto moze naruszac dobra osobiste.

Oznaczenia geograficzne

Zgodnie z trescig art. 174 ustawy oznaczeniami geograficznymi, w rozumieniu ustawy, s ozna-
czenia stowne odnoszace sie bezposrednio lub posrednio do nazwy miejsca, miejscowosci, re-
gionu lub kraju (teren), ktére identyfikuja towar jako pochodzacy z tego terenu, jezeli okreslona
jakos¢, dobra opinia lub inne cechy towaru sg przypisywane przede wszystkim pochodzeniu
geograficznemu tego towaru. Na zagraniczne oznaczenia geograficzne mozna uzyskac¢ w Pol-
sce ochrone tylko, gdy oznaczenie korzysta z ochrony w kraju jego pochodzenia. Na oznaczenie
geograficzne moze by¢ udzielone prawo z rejestracji. Ochrona oznaczenia geograficznego jest
bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczen geograficznych, prowa-
dzonego przez Urzad Patentowy (art. 184 ustawy). Oznaczenie geograficzne, na ktdre udzielono
prawa z rejestracji, nie moze by¢ uzywane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby,
ktérych towary nie spetniajg warunkéw bedacych podstawa udzielenia prawa z rejestracji (art.
185 ustawy).

Réwniez oznaczenia geograficzne korzystaja z ochrony zawartej w przepisach o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest bowiem, zgodnie z trescig art. 8
opatrywanie towaréw lub ustug fatszywym lub oszukarnczym oznaczeniem geograficznym wska-
zujacym bezposrednio albo posrednio na kraj, region lub miejscowos¢ ich pochodzenia albo
uzywanie takiego oznaczenia w dziatalnosci handlowej, reklamie, listach handlowych, rachun-
kach lub innych dokumentach.

Topografia uktadow scalonych

Ostatnim prawem wiasnosci przemystowej jest topografia uktadéw scalonych uregulowany
w art. 196 — 221 ustawy. Przez topografie uktadu scalonego, zwana dalej ,topografia’, rozumie
sie rozwiazanie polegajace na przestrzennym, wyrazonym w dowolny sposéb, rozplanowaniu
elementéw, z ktérych co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub czesci
potaczen uktadu scalonego. Przez uktad scalony rozumie sie jedno- lub wielowarstwowy wytwor
przestrzenny, utworzony z elementéw z materiatu pétprzewodnikowego tworzacego ciggty war-



IONALNA IZBA GOSPODARCZA

w KATOWICACH ' £ 7%

‘h—_

stwe, ich wzajemnych potaczen przewodzacych i obszaréw izolujacych, nierozdzielnie ze sobg
sprzezonych, w celu spetniania funkgji elektronicznych. Topografie uznaje sie za oryginalna, jezeli
jest wynikiem pracy intelektualnej twércy i nie jest powszechnie znana w chwili jej powstania.
Na topografie sktadajaca sie z elementéw powszechnie znanych udziela sie prawa z rejestracji
tylko w takim zakresie, w jakim kombinacja tych elementéw jest oryginalna (art. 198 ustawy).

Na topografie udzielane jest prawo z rejestracji. Zgodnie z trescig art. 211 ustawy przez uzy-
skanie prawa z rejestracji nabywa sie prawo do wylgcznego korzystania z topografii w sposéb
zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Ne Rej. 1. 11.1V 1924. Pierw. 25.VII
1918. Fa. Pruszkowska fabryka ultra-
maryny Sommer i Nower. Pruszkéw.
Towary: ultramaryna.
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Zastrzezona ochrona we wszystkich kolorach.

Rysunek 1. Pierwszy znak towarowy zarejestrowany w Polsce.

3.3.Tajemnica przedsiebiorstwa - informacje nieujawnione
Kazdy rodzaj dziatalnosci gospodarczej taczy sie nierozerwalnie z pozyskiwaniem, wytwarzaniem
i wykorzystywaniem informacji poufnych. Informacja bowiem, rozumiana jako zinterpretowane
dane®, stanowi niezbedny element sktadowy wiedzy w organizacji.

Nie ulega watpliwosci, ze ich ochrona ma duze znaczenie z punktu widzenia ochrony wia-
snosci intelektualnej. W zwiazku z tym, rozwazenia wymagaja regulacje zwigzane z ochrong ta-
jemnicy przedsiebiorstwa czy tez, jak stanowi terminologia miedzynarodowa, z ochrong infor-

macji nieujawnionych.

%7 @. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarzadzanie wiedza w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Krakow 2002, s. 27.
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Ochrona tajemnic przedsigbiorcy jest przedmiotem regulacji kilku aktéw prawnych. Jak
zauwaza S. Sottysinski ich celem jest ,zapewnienie skutecznej ochrony przedsigbiorcom, ktérzy
dokonuja inwestycji w szeroko rozumiang dziatalnos¢ innowacyjng i gospodarcza”*.

Z miedzynarodowego punktu widzenia problematyka ta pojawita sie w porozumieniu TRIPS,
ktore zaliczyta je do whasnosci intelektualnej w rozumieniu szerokim. Zgodnie z art. 39 porozu-
mienia cztonkowie konwencji beda chroni¢ informacje nieujawniona. Ochrona informacji
nieujawnionych polega na zapobieganiu temu, aby informacje pozostajace w sposéb zgodny
z prawem pod ich kontrola nie zostaty ujawnione, nabyte lub uzyte bez ich zgody przez innych,
w sposdb sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi, tak diugo, jak takie informacje:

- sg poufne w tym sensie, ze jako catos¢ lub w szczegélnym zestawie i zespole ich elemen-
téw nie sg ogodlnie znane lub tatwo dostepne dla oséb z kregdw, ktére normalnie zajmuja
sie tym rodzajem informacji;

- maja wartos¢ handlowa dlatego, ze sg poufne;

- podane zostaly przez osobe, pod ktérej legalng kontrolg informacje te pozostaja rozsad-
nym, w danych okolicznosciach, dziataniom dla utrzymania ich poufnosci.

Regulacja ta jest bardzo zblizona do pojecia tajemnicy przedsigbiorstwa, ktérej naruszenie
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 .
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z trescig art. 3 ZNKU czynem nieuczciwej konku-
rencji jest dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza in-
teres innego przedsigbiorcy lub klienta. W zawartym w art. 3 ust. 2 katalogu czynéw nieuczciwej
konkurencji, na pierwszy plan rzuca sie naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa.

Naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polega na:

- przekazaniu;

— ujawnieniu;

- lub wykorzystaniu cudzych informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa;

—albo ich nabyciu od osoby nieuprawnionej, jezeli zagraza lub narusza interes przedsiebiorcy.

W tym miejscu warto zwroci¢ uwage na zawarte we wskazanym przepisie sformutowanie
,zagraza interesowi przedsiebiorcy” — wynika z niego, ze czyn nieuczciwej konkurencji ma miej-
sce takze w przypadku powstania samego zagrozenia dla interesu przedsiebiorcy na skutek
przekazania, ujawnienia, wykorzystania lub nabycia informacji stanowigcych tajemnice przed-
siebiorstwa. W tym przypadku odpowiedzialno$¢ powstaje nawet, gdy w efekcie nie doszto na-
ruszenia interesu przedsiebiorcy. Przepis ten posiada wiec duza warto$¢ prewencyjna, chroniac
przedsiebiorce przed dziataniami zmierzajacymi dopiero do nieuczciwego konkurowania przy
uzyciu tajemnic przedsiebiorcy.

Zgodnie z trescia art., 11 ust. 4 ustawy, przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie informacje:

- nieujawnione do wiadomosci publicznej;

- informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informa-
cje posiadajace wartos¢ gospodarcza;

- co do ktorych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich w poufnosci.

Wszystkie trzy wskazane elementy muszg wystapic facznie, aby jakakolwiek informacje moz-
na byto uznac za tajemnice przedsiebiorstwa.

Informacja pozostaje nieujawniong do wiadomosci publicznej, tak dtugo jak pozostaje nie-
znang ogoétowi lub osobom, ktére ze wzgledu na swéj zawdd s zainteresowane w jej posiadaniu.
Taka informacja podpada pod pojecie ,tajemnicy’, kiedy przedsiebiorca ma wole, by pozostata
ona tajemnicg dla pewnych két odbiorcédw, konkurentéw i wola ta dla innych oséb musi by¢
rozpoznawalna. Bez takiej woli, cho¢by tylko dorozumianej, moze ona by¢ nieznana, ale nie be-
dzie tajemnica. Przyktadem sytuacji, w ktérych zostaje ona ujawniona do wiadomosci publicznej,
a przez to traci ochrone prawna jest mozliwos¢ jej uzyskania przez przedsiebiorce — konkurenta



w zwyktej i dozwolonej drodze, np. gdy pewna wiadomos¢ jest przedstawiana w pismach facho-
wych lub gdy z towaru wystawionego na widok publiczny kazdy fachowiec pozna¢ moze, jaka
metode produkcji zastosowano.*

Niewatpliwie najistotniejszym elementem kwalifikujgcym okreslona informacje jako tajem-
nice przedsiebiorstwa jest podjecie przez przedsiebiorce dziatan niezbednych do zachowania jej
w poufnosci. Dopetnienie tego obowigzku wymaga podjecia przez przedsiebiorce odpowied-
nich dziatan organizacyjnych i porzadkowych w celu utrzymania danej wiadomosci w tajemni-
cy. Powinien on ponadto poinformowac pracownika o poufnym charakterze wiedzy, techniki,
urzadzenia itp., co jednak nie oznacza, ze osoby, ktére przypadkowo weszty w posiadanie danej
informacji, s3 zwolnione od obowigzku zachowania tajemnicy*°. Niemniej, brak jest w tej kwestii
konkretnych wskazan ustawodawcy. Jak zauwazyt Sad Najwyzszy ,zaréwno art. 39 ust. 2 TRIPS,
jakiart. 11 ust. 4 znk nie precyzuja doktadnie, jakim konkretnie dziataniom ochronnym musza
by¢ poddane tajemnice przedsiebiorstwa (informacje nieujawnione), aby mozna byto traktowac
je jako poufne. W unormowaniach tych moéwi sie jedynie, ze dziatania te musza byc¢,odpowied-
nie” (art. 11 ust. 4 znk), ,rozsadne w danych okolicznosciach” (art. 39 ust. 2 TRIPS). Ocena okre-
Slonych dziatar jako odpowiednich, czy tez rozsadnych w rozumieniu powotanych przepiséw,
moze przedstawiac sie roznie w zaleznosci od okolicznosci konkretnego przypadku. Moze by¢
ona jednak prawidtowo przeprowadzona jedynie w odniesieniu do skonkretyzowanych informa-
¢ji, ktore jako catos¢ lub w szczegdlnym zestawie i zespole ich elementow sa obiektywnie poufne
(niedostepnych dla innych podmiotéw) “*'

Generalnie obowiazki cigzace na przedsiebiorcy w tym zakresie mozna podzieli¢ na dwie kategorie:

- rozwigzania organizacyjne;

- rozwigzania techniczne.

W sktad pierwszej kategorii wchodzi¢ moga wszelkiego rodzaju regulaminy (pracy, organi-
zacyjne) obowiazujace u przedsiebiorcy, a takze oswiadczenia oraz umowy o poufnos¢ przez
niego podpisywane.

Rozwiazania techniczne podzieli¢ mozna na zwiagzane z bezpieczenstwem fizycznym infor-
macji oraz bezpieczenstwem informatycznym. Wsréd rozwigzan dotyczacych bezpieczenstwa fi-
zycznego wskaza¢ mozna na wszelkiego rodzaju systemy zabezpieczajace przedsiebiorce - tele-
wizje przemystowa, systemy alarmowe, antywlamaniowe, itp. W zakresie zabezpieczenia systemdw
informatycznych, w ktérych znajduja sie informacje, co do ktérych przedsiebiorca chce podja¢ nie-
zbedne dziatania w celu zachowania ich w poufnosci pomocniczo mozna zastosowac regulacje
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i orga-
nizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do prze-
twarzania danych osobowych®2.

Osobnego omoéwienia wymagaja informacje, ktére moga stanowi¢ tajemnice przedsie-
biorstwa, tj. techniczna, technologiczna, organizacyjna oraz inna informacja posiadajaca war-
tos¢ gospodarcza.

#Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 3 pazdziernika 2000 r., | CKN 304/2000, 0SNC 2001/4 poz. 59.

50 Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 3 pazdziernika 2000 r., | CKN 304/2000, 0SNC 2001/4 poz. 59.

51 Wyrok Sadu Najwyzszego — Izba Cywilna z dnia 28 lutego 2007 r.\V CSK 444/2006 — Tajemnica przedsiebiorstwa sg nieujawnione
do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne posiadajace wartos¢ gospodarcza,
co do ktdrych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Fakt, ze informacje dotyczace poszcze-
gdlnych elementow urzadzenia s3 jawne nie decyduje o odebraniu zespotowi wiadomosci o produkcie przymiotu poufnosci.

52Dz.U.z 2004 ., nr 100, poz. 1024.
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Informacja techniczna obejmuje ,wszelkie sposoby oddziatywania na materie zaréwno ozy-
wiona jak i martwa, w celu uzyskania praktycznego rezultatu®.

Informacja technologiczna dotyczy najogdlniej rozumianych sposobéw wytwarzania, for-
mut chemicznych, wzoréw i metod dziatania®.

Informacja organizacyjna dotyczy wszelkich aspektéw funkcjonowania przedsiebiorcy. Nie
ma przy tym znaczenia czy zostata ona sformalizowana w postaci regulaminéw czy procedur, czy
tez funkcjonuje na podstawie zwyczaju.

Doroku 2002 definicja legalna tajemnicy przedsiebiorstwa obejmowata takze informacje
handlowe rozumiane jako ,catoksztatt doswiadczen i wiadomosci przydatnych do prowadzenia
przedsiebiorstwa, nie zwigzanych bezposrednio z cyklem produkcyjnym”*>. Obecnie stanowi ona
czes¢ sktadowa pojecia inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza”. Zapis ten w sposob
znaczacy poszerza definicje tajemnicy przedsiebiorstwa. Nie sposéb bowiem wyobrazi¢ sobie
informacji dotyczacej przedsiebiorcy, ktéra nie posiadataby jakiejkolwiek wartosci gospodarczej.

Tytutem przyktadu jako takie informacje wskazuje sie:

- chronione lub niechronione prawami wylgcznymi wynalazki;

- wzory zdobnicze;

- plany techniczne;

- strategie marketingowe;

- metody kontroli jakosci towaréw i ustug;

- bazy klientow;

- organizacje pracy’s;

- strukture wynagrodzen.

Ciekawych przyktaddw wskazujgcych na informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu omawianego przepisu dostarcza orzecznictwo. W wyroku z 10 lipca 2002 r. Sad
Antymonopolowy orzekt, iz ,dane zawarte w PIT-5 i F-01 - sprawozdaniu finansowym obrazuja
zaréwno aktywa jak i pasywa oferentéw, dochdd, zyski, koszty dziatalnosci, straty, zobowiazania
finansowe. Niewatpliwie sg to informacje poufne - i stanowia tajemnice przedsiebiorcy w ro-
zumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”*’. Takze dane obrazujace
wielkos¢ produkgji i sprzedazy, a takze zrodta zaopatrzenia i zbytu stanowia tajemnice przedsie-
biorstwa podlegajaca ochronie®®. Ponadto, przyjmuje sie, ze dane finansowe przedsiebiorstwa
inne niz zawarte w publicznie dostepnym rejestrze przedsiebiorcéw mieszcza sie w pojeciu ta-
jemnicy przedsiebiorstwa®.

Jednoczesnie, zdarzaja sie sytuacje, w ktérych sam ustawodawca wprowadza pewne szcze-
golne rodzaje informacji, ktére niewatpliwie stanowia tajemnice przedsiebiorcy, a dodatkowo sg
przedmiotem bardziej precyzyjnych regulacji. Tytutem przyktadu, takimi, odrebnymi od ustawy
zdnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, regulacjami ochronnymi sa prze-
pisy dotyczace:

- tajemnicy negocjacji handlowych;

- tajemnicy postepowania przetargowego o udzielenie zamoéwienia publicznego;

- tajemnicy danych osobowych i sposobéw ich zabezpieczenia.

53§, Softysinski, op. cit., s 444.

54Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 3 pazdziernika 2000 ., | CKN 304/2000, Monitor Prawniczy 2001/10 str. 546, 0SNC 2001/4 poz. 59.
% Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 3 pazdziernika 2000 ., | CKN 304/2000, Monitor Prawniczy 2001/10 str. 546, 0SNC 2001/4 poz. 59
56 . Softysinski, op. cit., s. 445.

57Sygn. akt XVII Ama78/01, Dz. Urz. UOKIK 2 2002 r., nr 5 poz. 224.

58 Wyrok Sadu Antymonopolowego z dnia 30 pazdziernika 1996 roku, XVII Amz 3/96.

% Wyrok Zespotu Arbitréw — Urzad Zamowien Publicznych z dnia 9 czerwca 2006 . UZP/20/0-1625/06.



Zgodnie z tredcig art. 721 § 1 k.c, jezeli w toku negocjacji strona udostepnita informacje z za-
strzezeniem poufnosci, druga strona jest obowigzana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym
osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla wtasnych celéw, chyba Ze strony uzgodnity
inaczej. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania tych obowiazkéw uprawniony moze za-
dac od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nig korzysci.

Tajemnica postepowania przetargowego jest przedmiotem regulacji ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych®. Zgodnie z trescia art. 8 ust. 2 ustawy za-
mawiajacy moze ograniczy¢ dostep do informacji zwigzanych z postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia tylko w przypadkach okreslonych w ustawie. Nie ujawnia sie informacji stanowia-
cych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
¢ji, jezeli wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane. Wykonawca nie
moze zastrzec nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcdw, a takze informacji dotyczacych ceny,
terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

Innym przykfadem jest regulacja zawarta w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych®'. Zgodnie z jej trescig osoby, ktére zostaty upowaznione do prze-
twarzania danych, sa obowigzane zachowa¢ w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich
zabezpieczenia. Nie ulega watpliwosci, ze dane osobowe posiadajg wartos¢ gospodarcza dla
przedsiebiorcy. Z kolei sposoby zabezpieczenia danych osobowych stanowi¢ moga przedmiot
informacji o charakterze technicznym lub organizacyjnym (w zaleznosci od zastosowanych za-
bezpieczen).

Zgodnie z trescig art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji przepisy dotyczace naruszenia tajemnicy przedsiebiorstwa rozciggaja sie na:

- osobe, ktdra swiadczyta prace na podstawie stosunku pracy;

- lub innego stosunku prawnego;

- przez okres trzech lat od jego ustania, chyba ze umowa stanowi inaczej albo ustat stan

tajemnicy.

Interpretacji tego przepisu kilkukrotnie podjat sie Sad Najwyzszy wskazujac na nastepujace
kwestie, mianowicie:

- Zwolnienie bytych pracownikéw z zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest
réwnoznaczne z godzeniem sie przez bytego pracodawce na ujawnienie (upowszech-
nienie) tych informacji przez pracownikéw lub na uczynienie z nich dowolnego uzytku,
zwiaszcza sprzecznego z interesem pracodawcy.

- Takze po rozwiazaniu stosunku pracy byli pracownicy zobowiazani s do zachowania w ta-
jemnicy posiadanych informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa (art. 11 usta-
wy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednolity tekst: Dz.U.
22003 r.Nr 153, poz. 1503 ze zm.).%?

- Przepis art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.) wyklucza objecie tajemnicg informacji, ktére osoba
zainteresowana moze uzyska¢ w zwyktej i dozwolonej drodze.®®

- Wykorzystanie przez pracownika we wiasnej dziatalnosci gospodarczej informacji, co do ktérych
przedsiebiorca (pracodawca) nie podjat niezbednych dziatart w celu zachowania ich poufnosci,

60 Dz.U.22004r., nr 19, poz. 177 z pézniejszymi zmianami.

61 Dz. U.22002 ., nr 101, poz. 926 z pézniejszymi zmianami.

62 Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 25 stycznia 2007 r., | PK 207/06, OSNP 2008/11-12 poz. 157.
8 Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 5 wrzesnia 2001 r., | CKN 1159/00, OSNC 2002/5 poz. 67.
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nalezy traktowac jako wykorzystanie powszechnej wiedzy, do ktérej przedsiebiorca nie ma zad-
nych ustawowych uprawnien.**

W ostatnim ze wskazanych orzeczen Sad Najwyzszy wskazuje na wzajemna relacje miedzy
informacja stanowiaca tajemnice przedsiebiorstwa a wiedza i doswiadczeniem nabytym przez
pracownika. Wskazuje on, ze ,istnieje réznica miedzy wiadomosciami odpowiadajgcymi tre-
Sci pojecia ,tajemnica przedsiebiorstwa” a informacjami wchodzacymi w skfad powszechnej,
aczkolwiek specjalistycznej wiedzy zdobytej przez pracownika w wyniku wtasnej dziatalnosci
zawodowej podczas zatrudnienia. Wiedza, doswiadczenie i umiejetnosci zdobyte przez pra-
cownika podczas zatrudnienia nie korzystajg z ustawowej ochrony na rzecz przedsiebiorstwa,
chociaz - ze wzgledu na zasade swobody uméw - nalezy dopusci¢ mozliwo$¢ zawarcia przez
strony (pracodawce i pracownika) porozumienia zawierajgcego klauzule ograniczajaca postu-
giwanie sie ta wiedza w celach konkurencyjnych po ustaniu zatrudnienia”

Regulacji zwigzanych z tajemnicg przedsigbiorstwa nie stosuje sie wobec tego, kto od nie-
uprawnionego nabyt, w dobrej wierze, na podstawie odptatnej czynnosci prawnej, informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa.

3.4. Know-how

Specyficznym rodzajem informacji mogacych stanowi¢ tajemnice przedsiebiorstwa jest know-
how. W przepisach prawa polskiego brak jest szczegétowych regulacji zwigzanych z ta materia.
W zasadzie jedyna jest definicja know-how znajdujaca sie w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od o0séb prawnych®. Zgodnie z trescig art. 21 ust. T punkt 1 s nia
informacje zwigzane ze zdobytym doswiadczeniem w dziedzinie przemystowej, handlowej lub
naukowej (know-how).

Na istotny aspekt know-how zwraca uwage Stowarzyszenie Biur Ochrony Wiasnosci
Przemystowej (Association des Bureaux pour la Protection de la Propriete Industrielle, ANBP-
Pl) wedtug ktérej, know-how obejmuje catoksztatt nieujawnionych informacji technicznych,
niezaleznie od tego, czy podlegajg one opatentowaniu, czy nie, niezbednych do przemy-
stowego wytwarzania produktu lub stworzenia technologii produkcji. Poniewaz informacja
taka osiggana jest na podstawie doswiadczenia, know-how stanowi to, czego producent nie
moze poznac na podstawie samego zbadania produktu i samej znajomosci postepu tech-
nicznego”.%¢

Pojecie know-how byto takze przedmiotem zainteresowania judykatury, ktéra prébujac
zrekonstruowac zakres pojeciowy, wskazywata na jego elementy sktadowe. Zgodnie z wyro-
kiem Naczelnego Sagdu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2003 r.’ ,Know-how jest to zespét in-
formacji poufnych, istotnych i zidentyfikowanych we wtasciwej formie. Termin ,poufny” ozna-
cza, ze przedmiot umowy nie jest powszechnie dostepny i znany. Termin ,istotny” oznacza,
ze informacje sg wazne i niebanalne, zas termin ,zidentyfikowany” oznacza, ze know-how jest
opisane lub utrwalone w taki sposob, aby mozliwe byto sprawdzenie, ze spetnia ono kryterium
poufnosci i istotnosci” W zwigzku z tym, informacje stanowigce know-how musza by¢ nie tyl-
ko poufne, ale takze istotne, ktérego to wymogu nie przewiduje wprost definicja tajemnicy
przedsiebiorstwa.

#Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 3 pazdziernika 2000 ., | CKN 304/2000.

Dz.U. 1992 ., nr 21, poz. 86 z pdzniejszymi zmianami.

% R. Krasnodebski, w: M. Sliﬁrczyk, F. Switata, R. Krasnodebski, G. DZwigata, P. Karwat, Z. Huszcz, Ustawa o podatku dochodowym
od o0s6b prawnych. Komentarz, Warszawa 2007, komentarz do art. 21 ustawy, teza 7.

€7 Sygn. akt II SA 1661/2001, Monitor Podatkowy 2003/9 str. 2.



Z kolei w doktrynie prawa wskazuje sig, na nastepujace elementy sktadowe know-how:
- wartos¢ (dobro) o charakterze niematerialnym - w postaci wiedzy, zebranych doswiad-
czen, danych z kluczami ich zastosowania;

- o okreslonej (konkretnej i rzeczywistej) wartosci majatkowej;

- uzyskana dzieki doswiadczeniu;

- poufna;

- wiedza istotna i zidentyfikowana.®®

Know-how jest klasycznym przyktadem wystepujacej w praktyce umowy nienazwanej. Brak
jest bowiem szczegotowych regulacji jej dotyczacych. Dlatego tez, wszelkie kwestie zwigzane
z problematyka natury know-how, wykorzystaniem jej oraz obrotem wymagaja stosowania prze-
pisow kodeksu cywilnego. Niemniej istnieja pewna odrebnosci miedzy know-how a informa-
cja stanowiaca tajemnice przedsiebiorstwa, co prowadzi¢ moze do wniosku, ze jest to odrebny
przedmiot ochrony w ramach wiasnosci intelektualnej.

3.5. Oznaczenie przedsiebiorcy (marka, renoma, reputacja przedsiebiorcy)
Problematyka oznaczenia przedsiebiorcy stanowi bez watpienia najbardziej ztozony element
wiasnosci intelektualnej. Wynika to z faktu, ze w tym zakresie dochodzi do krzyzowania sie réz-
nych reziméw prawnych oraz regulacji zawartych w réznych aktach prawnych. Przedsiebiorcy
przystuguje, w zaleznosci od przedmiotu ochrony, wybér miedzy roszczeniami dotyczacymi:

- prawa ochronnego na znak towarowy;

- prawa do nazwy (firmy) przedsiebiorcy;

- ochrony przed wprowadzajacym w btad oznaczeniem przedsigbiorcy;

- ochrony przez wprowadzajacym w btad oznaczeniem jakosci towaréw lub ustug;

- ochrony débr osobistych;

- ochrony przed ograniczeniem praw do rynku.

Poza zakresem niniejszych rozwazan pozostang kwestie zwigzane ze znakiem towarowym.

Co ciekawe, to kwestie zwigzane z oznaczeniem przedsiebiorcy — jego marka, renoma czy
reputacja stanowia obecnie najbardziej popularny aspekt wtasnosci intelektualnej. Dos¢ powie-
dzie¢, ze w roku 2009 odbyto sie badanie reputacji spotek gietdowych pod hastem: ,Reputacja
to najcenniejszy niematerialny sktadnik majatku przedsiebiorstwa. Zarzadzanie reputacja stano-
wi jedno z najwazniejszych zadan strategicznych spétki”.

Zwrdcit na to takze uwage Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 4 listopada 2004 .
stwierdzajac, ze ,firma jest dobrem intelektualnym niejednokrotnie o znacznej wartosci majat-
kowej, ktéremu ustawodawca przyznaje ochrone. Ma ona charakter prawa podmiotowego bez-
wzglednego skutecznego erga omnes, przystugujacego przedsiebiorcy”®.

Ogodlng zasada funkcjonowania przedsiebiorcy jest posiadanie przez niego firmy (nazwy),
pod ktdra on dziata (art. 432 § 1 k.c.). Nazwa wybrana przez przedsiebiorce powinna sie odréznia¢
dostatecznie od firm innych przedsiebiorcow prowadzacych dziatalnos¢ na tym samym rynku
(art. 433. § 1), a takze nie moze wprowadza¢ w btad, w szczegélnosci co do osoby przedsiebiorcy,
przedmiotu dziatalnosci przedsiebiorcy, miejsca dziatalnosci, zrédet zaopatrzenia (art. 433. § 2 k.c.).
Jednoczesnie, dobre imig przedsigbiorcy stanowi jego dobro osobiste w rozumieniu art. 23 k.c. Zgod-
nie z orzeczeniem Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 1995 . takze ,renoma przed-
siebiorstwa rozumiana jako ogét pozytywnych wyobrazen i ocen konsumentéw o wyrobach
tego przedsiebiorstwa, moze by¢ traktowana jako dobro osobiste osoby prawnej, do ktérego maja

88 . Dzwigata, Opodatkowanie know-how, POP 2004, nr 2, 5. 9.
% Sygn. akt | ACa 560/2004, 0SA 2006/7 poz. 25 str. 50.
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odpowiednie zastosowanie, poprzez art. 43 kc, dyspozycje art. 23 i art. 24 kc. Te bowiem wartosci nie-
majatkowe, dzieki ktorym osoba prawna moze funkcjonowac w obrocie zgodnie ze swym zakresem
dziatania, s3 jej dobrami osobistymi”7°.

W innym z orzeczen Sad Najwyzszy wskazat, ze ,wyr6znienie znakéw renomowanych na-
stepuje przy zastosowaniu innego kryterium niz to, ktére pozwala wyréznic¢ grupe znakéw po-
wszechnie znanych. Renoma znaku oznacza bowiem jego site atrakcyjna, wartos¢ reklamowa
oraz zdolnos¢ do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru. Jest to zatem kryterium odwo-
tujace sie raczej do szczegdlnej jakosci znaku niz do stopnia jego znajomosci. Wyraza sie zapa-
trywanie, ze znakiem renomowanym jest taki znak, ktéry — w odréznieniu od znakéw petnigcych
funkcje wskazania pochodzenia towaru - realizuje czysta funkcje przyciggania klienteli””".

Oprécz regulacji chronigcych oznaczenie przedsiebiorcy jako jego firme czy tez dobro oso-
biste, polski ustawodawca przewiduje ochrone oznaczania przedsiebiorcy przed czynami
nieuczciwej konkurencji na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji. Przepisy tej ustawy wprowadzajg ochrone przed wprowadzajacym
w bfad oznaczeniem przedsiebiorcy (art. 5 ustawy), wprowadzajacym w btagd oznaczeniem towa-
réw lub ustug (art. 10 ustawy) oraz ograniczeniem dostepu do rynku (art. 15 ustawy). Co wazne,
ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wiec takze zawarte w niej, a wskazane wyzej
delikty maja na celu chronic rynek jako catos¢ i zapewnic¢ swobodne, niezaktécone i uczciwe dzia-
fania konkurencji’.

Wprowadzajace w btad oznaczenie przedsiebiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pole-
ga on na takim oznaczaniu przedsiebiorstwa, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btad co do jego
tozsamosci, przez uzywanie firmy, nazwy, godfa, skrétu literowego lub innego charakterystycz-
nego symbolu wczesniej uzywanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiebior-
stwa. Omawiajac wskazany przepis dokona¢ trzeba interpretacji pojecia ,moze wprowadzi¢
klientow w btad”.

W pierwszej kolejnosci wskazac nalezy, ze zapis,,moze wprowadzi¢ klientéw w btad” uwypu-
kla prewencyjny charakter przepisu. Wynika bowiem z niego, ze juz sama potencjalna mozliwos¢
wprowadzenia w btad uruchamia odpowiedzialnos¢ z tytutu popetnienia czynu nieuczciwej
konkurencji. Na takie rozumienie przepisu art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji wskazuje takze stosunkowo liczne w tym zakresie orzecznictwo sadow
powszechnych oraz Sadu Najwyzszego.

Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 23 marca 2005 r. ,wykorzystywanie chociazby
jednego z cztonéw nazwy przedsiebiorstwa moze prowadzi¢ do czynu nieuczciwej konkurencji,
gdyz moze by¢ to warunek wystarczajacy do wprowadzenia klientéw w biad. Przestanka ta bedzie
natomiast spetniona, gdy zostanie wykazane, iz klient kierujac sie zbieznymi lub podobnymi oznacze-
niami faczy przedsiebiorstwa i uwaza lub ma podstawy do takiego wnioskowania, iz pozostaja one
w jakim$ zwigzku prawnym” 73,

Takze na zdolnos¢ oceny dokonang przez klienta jako warunek mozliwosci wprowadzenia
w btad wskazat Wojewddzki Sad Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 lutego 2007 r.
wskazujac, ze ,Znak AVEA nie jest tak podobny do znaku AVEDA, by kupujacy kosmetyki mogli
pomyli¢ te marki. Urzad doktadnie ocenit znaki w warstwie wizualnej i fonetycznej, wzigt pod

70 Sygn. akt | ACR 1013/95, Orzecznictwo Sadow w sprawach Gospodarczych 1997/4 poz. 44 str. 59.

7" Wyrok Sadu Najwyzszego z roku 2006, Il CSK 728/2006, Gazeta Prawna 2007/210 str. 22.

72 Orzeczenie Sadu Najwyzszego z dnia 9 stycznia 2008 roku, Il CSK 363/2007, Gazeta Prawna 2008/8 str. 8.
7 Sygn. akt | CK 621/2004, Rzeczpospolita 2005/74 str. C4.
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uwage grafike, ktdra, zdaniem sgdu, ma zdolnos¢ odrdzniajaca, w postaci uktadu napisu i zmie-
niajacej sie kolorystyki tta. Zdaniem sadu takze jedna litera ,d” jest wystarczajgcym elementem,
aby uzna, ze nie dojdzie do pomylenia tych znakéw przez kupujacych kosmetyki.””* Uzasadnia-
jac swoje stanowisko Sad wskazat na powszechny charakter towaréw oferowanych przez oby-
dwoch przedsiebiorcow, a takze na bezposredni zwigzek miedzy definicjg konsumenta a naby-
waniem przez niego towaréw uwazanych za nalezace do powszechnego uzytku. Zdaniem Sadu
znaki A’ i ,a!" wykazuja duze podobienstwo wizualne i fonetyczne albowiem maja identyczne
poczatki i korice przy czym réznig sie jedynie jedna litera, tj. brakiem litery,d” w srodku znaku,,a"".
Jednoczes$nie uznajac, ze kosmetyki sa produktami codziennego uzytku, docelowym kregiem
odbiorcédw tych towardw sa przecietni konsumenci, ktérych w $wietle orzecznictwa europejskie-
go uwaza sie za wiasciwie poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych (zob. m.in.
wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer przeciwko
Klijsen, pkt 26 LexPolonica nr 1461223), ostatecznie uznat, ze w przypadku takich produktéw nie
ma mozliwosci wprowadzenia klienta w bfgd co do oznaczenia przedsigbiorstwa.

W innym z orzeczen Sad Najwyzszy z dnia 22 sierpnia 1997 r. uznal, ze ,z uwagi na to, iz
w sprawie niniejszej zachodzi identyczno$¢ osmiu stéw nazwy okreslajacej przedmiot przedsie-
biorstwa, a takze na to, ze jest to przedmiot bardzo specyficzny, o wysokim stopniu wyspecjali-
zowania dziatalnosci, brzmienie obydwu wchodzacych w gre nazw stwarza mozliwos¢ wprowa-
dzenia klienteli w bfad co do identycznosci przedsiebiorstwa powoda i pozwanego””*. Analizujac
sprawe bedaca przedmiotem rozstrzygniecia Sad Najwyzszy wskazat, ze w btad co do oznaczenia
przedsiebiorcy wprowadzi¢ moga:

- prawie identyczne (po osiem stéw) nazwy przedsiebiorcow;

- fakt konkurowania na jedynym wyspecjalizowanym rynku;

- fakt konkurowania na jednym terenie, a co za tym idzie dedykowanie swojej oferty dla tej

samej klienteli;

- powigzania personalne miedzy przedsiebiorcami — byty prezes zarzadu jednej z nich zostat

nastepnie wspolnikiem konkurencyjnej spétki cywilnej.

Z kolei w opinii Sadu Najwyzszego najlepszym dowodem na mozliwos¢ wprowadzenia
w btad co do oznaczenia przedsiebiorcy jest okolicznos¢, ze rzeczywiscie do takich btedéw do-
chodzito.

W wyroku z dnia 6 marca 1997 r. Sad Apelacyjny w todzi wskazat, ze waznym elementem dla
oceny oznaczenia przedsiebiorcy jest ten jej element, ktory jest najczesciej uzywany.” Sad uznat,
Ze w sprawie maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji, gdyz gwarantem uczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsigbiorstwa,
ktore pozwala odréznic¢ go od innych przedsiebiorstw, a zwtaszcza pozwala rozrézni¢ klientowi
konkurujace ze soba przedsiebiorstwa. W przypadku oznaczen ztozonych, rzadko uzywana jest
cata nazwa podmiotu gospodarczego. Wystarcza zazwyczaj uzycie trzonu nazwy, stowa w niej
dominujacego, charakterystycznego i odrézniajacego od innych dziatajacych nie tylko w takiej
samej formie prawnej, ale w ogdle dziatajacych na rynku. Z kolei skrét nazwy handlowej jest
oznaczeniem spotki, pod ktérym znana jest swoim klientom, funkcjonujacy zas w formie graficz-
nej (charakterystyczne litery w owalu) jest znakiem towarowym i zgodnie z trescig art. 55 [1] k.c.
wchodzi w sktad przedsiebiorstwa rozumianego jako zesp6t sktadnikéw materialnych i niemate-
rialnych przeznaczonych do realizacji okreslonych zadan gospodarczych. W $wietle art. 5 ustawy

74 Sygn. akt VI SA/Wa 2048/2006, Gazeta Prawna 2007/42 str. 20.
7 Sygn. akt IIl CKN 139/97, LexPolonica nr 1627889.
76 Sygn. akt | ACr 4/97, 0SA 1998/1 poz. 3 str. 46.
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z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wystarczy juz sama mozliwos$¢
powstania watpliwosci u nabywcoéw, iz producentem artykutéw wytwarzanych w istocie przez
pozwang jest strona powodowa, aby ta ostatnia mogta sie domagac¢ ochrony cywilnoprawnej
przewidzianej w cytowanej ustawie.

Kolejnym elementem podlegajagcym ocenie przy mozliwym wprowadzeniu w biad
co do oznaczenia przedsiebiorcy jest wywotanie wrazenia nastepstwa prawnego miedzy przed-
siebiorcami. Zwraca na to uwage Sad Apelacyjny w Biatymstoku w wyroku z dnia 29 czerwca
1995 r.”7, w ktérym analizuje podobienstwa w oznaczeniu Przedsiebiorstwa Parnstwowego,,
Polmozbyt” w B. i Przedsiebiorstwa Handlowo-Ustugowego ,Polmozbyt” Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia. Strona pozwana bronita sie zarzucajac, ze jej firma jest wielocztonowa, okre-
sla ona przedmiot dziatalnosci, jak réowniez forme prawna, a stowo ,Polmozbyt” jest jedynie do-
datkiem, ktérego celem miato by¢ blizsze oznaczenie przedsiebiorstwa kojarzace sie z rynkiem
motoryzacyjnym.

Analizujac stan prawny sprawy, Sad zwrdcit uwage, ze:

- w kontraktach handlowych i innych rzadko uzywana jest cata nazwa podmiotu gospodar-
czego. Wystarcza zazwyczaj uzycie trzonu nazwy, stowa dominujgcego w niej, charakterystycz-
nego i odrozniajacego od innych dziatajacych nie tylko w tej samej formie prawnej, ale w ogoéle
dziatajacych na rynku;

- firmy powinny odroézniac sie jedna od drugiej, a nowa firma musi wyraznie réznic sie
co do owego brzmienia od innych firm juz zarejestrowanych. Wyraz ,wyraznie” ma tutaj szcze-
golne znaczenie i wskazuje, ze prawodawcy chodzito nie tylko o to, aby firmy nie byly jedno-
brzmiace, lecz i o to, aby wytaczona byta moznos¢ jakichkolwiek omytek i nieporozumien, czyli
aby nawet poszczegdlne wyrazy, sktadajace sie na firme, nie wprowadzaty w btad, zwtaszcza gdy
sprawa dotyczy przedsiebiorstwa o jednakowym zakresie dziatalnosci. Mowa tutaj, naturalnie,
o wyrazach majacych znaczenie dominujace (orzeczenie Sadu Najwyzszego z dnia 2 czerwca
1924 1.1 C418/23 Zbidr Orzeczen SN 1924 poz. 91).

Co wiecej, Sad wskazat takze na znany w orzecznictwie przypadek uzywania firmy (nazwy)
spotki,Suchard’, znanej ze swych wyroboéw czekoladowych wysokiej jakosci, przez drobng spét-
ke z Matopolski dla oznaczenia produkowanego przez nig i sprzedawanego mydta nie pierwszo-
rzednej jakosci (orzeczenie Sadu Najwyzszego z dnia 30 listopada 1934 r. C Il. 1744/34 Zb. Orz.
1935/V poz. 218).

Reasumujac, oceniajac zdolno$¢ odrézniajaca oznaczenia przedsiebiorstwa wzigé pod uwa-
ge nalezy:

- mozliwo$¢ wywotania u klientéw wrazenia zwigzkéw prawnych miedzy przedsiebiorcami;

- mozliwo$¢ wywotania u klientéw wrazenia nastepstwa prawnego;

- specyfike rynku, na ktérym przedsiebiorcy konkuruja;

- zasieg terytorialny rynku;

- charakterystyke klienteli dokonujacej wyboru miedzy przedsiebiorcami;

- ewentualne powiazania personalne miedzy przedsiebiorcami konkurujgcymi na tym sa-

mym rynku;

- ewentualny fakt wystepowania pomytek wsréd klientow.

Takze regulacja zawarta w art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji okresla element wtasnosci intelektualnej, jakim jest oznaczenie przedsiebiorcy. De-
finiuje on czyn nieuczciwej konkurencji polegajacy na wprowadzajagcym w btad oznaczeniu pro-
duktéw lub ustug. Zgodnie z jego trescig czynem nieuczciwej konkurenciji jest takie oznaczenie

77 Sygn. akt | ACr 114/95, 0SA 1995/9 poz. 60 str. 12.



towaréw lub ustug albo jego brak, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btad co do pochodzenia,
ilosci, jakosci, sktadnikow, sposobu wykonania, przydatnosci, mozliwosci zastosowania, napra-
wy, konserwacji lub innych istotnych cech towaréw albo ustug, a takze zatajenie ryzyka, jakie
wigze sie z korzystaniem z nich.

Nie ulega bowiem watpliwosci, ze oznaczenie przedsiebiorcy moze identyfikowac takze ja-
kos¢ swiadczonych przez niego ustug lub oferowanych towaréw. Dat temu wyraz Sad Apelacyjny
w Warszawie w wyroku z dnia 28 lutego 2005 r., gdzie wskazat na dwojaka funkcje adreséw stron
www jako oznaczen przedsiebiorstwa: identyfikuja one przedsiebiorstwo prowadzace dziatal-
nos¢ za posrednictwem Internetu i odrdzniaja je od innych podmiotéw dziatajacych na rynku
on-line — wéwczas sg uzywane w charakterze oznaczenia przedsiebiorstwa, albo (i) petnig role
oznaczenia identyfikujacego zrédto pochodzenia towaréw i ustug reklamowych oferowanych
za posrednictwem stron www, ktére identyfikuja — wéwczas sa uzywane w charakterze znakéw
towarowych i tak s postrzegane przez odbiorcow’®. Tak okreslona funkcja oznaczenia przedsie-
biorcy odnosi sie takze do pochodzenia, sposobu wykonania lub innych istotnych cech towaréw
lub ustug, przez ktére nalezy rozumiec ksztatt produktu, opakowanie, kolorystyke.

Przy interpretacji znaczenie pojecia ,moze wprowadzi¢ klientéw w bfad” aktualnos¢ zacho-
wujg uwagi dotyczace tresci art. 5 ustawy, ktore nalezy jednak w pewnym zakresie uzupetnic.
W pierwszej kolejnosci wskazac nalezy, ze w przypadku kolizji miedzy dwoma zarejestrowanymi
znakami towarowymi rozstrzyga¢ beda regulacje ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Wniosek taki wyptywa z tezy wyroku Wojewddzkiego Sagdu Administra-
cyjnego w Warszawie z roku 2004 zgodnie z ktérg uzywanie przez firmy z tej samej branzy po-
dobnych znakéw towarowych moze prowadzi¢ do wprowadzenia odbiorcy towarédw w btad”.

Takze uzycie cudzego znaku towarowego w celu reklamowym i informacyjnym jest do-
zwolone wytacznie, jezeli nie prowadzi do mylacego wrazenia o istnieniu gospodarczych
powigzan pomiedzy uprawnionym ze znaku a uzywajacym go w tym celu®.

Naruszenie wtasnosci intelektualnej przedsiebiorcy poprzez wprowadzajace w btad uzy-

wanie oznaczenia przedsiebiorcy moze takze stanowi¢ czyn nieuczciwej konkurencji okreslony
w art. 15 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
polegajacy na ograniczeniu w istotny sposob lub wytgczeniu mozliwosci dokonywania przez
klienta zakupu u innego przedsiebiorcy. Innym stowy prowadzi¢ to moze do ograniczenia
przedsiebiorcy dostepu do rynku.
3.6. Wlasnosc intelektualna w Internecie. Ochrona domen internetowych.
Domena internetowa stuzy do identyfikacji poszczegdlnych komputeréw w sieci internetowej
i jest niepowtarzalnym adresem numerycznym, sktadajacym sie z kilkunastu cyfr oddzielonych
od siebie kropkami, ktére dla tatwiejszego zapamietania przez uzytkownikow sieci zostaty za-
stapione nazwami, stanowigcymi stowny zapis adresu numerycznego komputera. Istotnym jest,
aby domena byta niepowtarzalna, dlatego tez nie mozna zarejestrowac¢ dwdch jednobrzmiacych
domen internetowych.

Istotnym problemem z punktu widzenia wiascicieli i uzytkownikéw domen internetowych
jest tzw. piractwo domenowe, czyli nieuczciwe rejestrowanie domen internetowych. W litera-
turze wyréznia sie nastepujace sposoby dziatania sprawcéw tego typu naruszen praw do domen:

78 Sygn. akt | ACa 843/2004, LexPolonica nr378711.

7 Sygn akt Il SA 4457/2003, Gazeta Prawna 2004/250 str. 20, por. takze wyrok Sadu Apelacyjnego z 23 kwietnia 2004 r., sygn akt
I ACa 1506/03, niepublikowany oraz Sad Najwyzszy w orzeczeniu z 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 22/02, OSP 2004, nr 5, poz. 61.

8 Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 27 pazdziernika 2004 ., Ill CK 410/2003, 0SNC 2005/10 poz. 179.
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- cybersquatting;

- typosquatting;

- spekulacja domenami internetowymi;

- domeny internetowe osmieszajace znaki towarowe.

Pierwszy ze sposobow, zwany cybersquatting (takze domain-grabbing, domain name pira-
cy), polega na rejestrowaniu lub uzywaniu domen internetowych, zawierajacych znane i cieszace
sie renoma znaki towarowe, przez osoby nieuprawnione do postugiwania sie tymi znakami, ktére
to osoby wykorzystuja duze znaczenie tych domen w celu uzyskania okreslonych korzysci. Ko-
rzy$ciami z cybersquatting sa:

- pdzniejsze odstapienie prawa do korzystania z okreslonej domeny podmiotowi upraw-
nionemu do znaku towarowego lub zainteresowanej osobie trzeciej w zamian za zapfate
wysokiej kwoty pienieznej;

- uniemozliwianie podmiotowi prowadzacemu konkurencyjng dziatalno$¢ czerpania korzysci
z uzywania domeny internetowej zawierajacej jego znak towarowy;

- blokowanie tej domeny;

- utrudnianie konkurencji dostepu do rynku i do potencjalnych klientéw;

- przycigganie potencjalnych klientéw podmiotu uprawnionego do znaku towarowego,
poprzez wykorzystywanie mylnego wrazenia, iz podmiot uprawniony jest uzytkownikiem
okreslonej domeny internetowe;.

Z kolei typosquatting polega na rejestrowaniu lub uzywaniu domen internetowych, zawiera-
jacych zmodyfikowane lub zapisane z btedem znaki towarowe, przez osoby nieuprawnione do po-
stugiwania sie tymi znakami. Dziatanie to opiera sie na zatozeniu, ze uzytkownicy Internetu czesto
popetniaja btedy podczas pisania nazw domen internetowych, stad przejawem typosquatting sg
zaréwno drobne modyfikacje wprowadzone w nazwach znakéw towarowych znanych i cieszacych
sie dobrg renoma, jak i Swiadome wykorzystanie typowych btedéw w ich pisowni lub przestawia-
niu w nich liter, np. plauboy.com (zamiast playboy.com), mercedess.com (zamiast mercedes.com).

Spekulacja domenami internetowymi (tzw. skladowanie domen internetowych lub cyber-
wildcatting) polega na rejestrowaniu wielu domen internetowych, zawierajacych okreslone
stowa (w tym znaki towarowe), z zamiarem podzniejszego odstgpienia prawa do nich osobom
zainteresowanym, w zamian za zaptate kwoty pienieznej, ktéra przewyzszataby koszty rejestracji
i utrzymania tych domen.

Ostatni ze sposobdw dziatania sprawcéw tego typu naruszen praw do domen to tworzenie
domen internetowych os$mieszajacych znaki towarowe (cyber-smearing, disparaging doma-
in name), ktére zawierajg nazwe znaku towarowego w potaczeniu ze stowami obelzywymi lub
obnizajacymi renome znaku. Takie dziatania maja przedstawi¢ znak towarowy w negatywnym
Swietle, zniecheci¢ potencjalnych klientow. Czesto przeprowadzane sa przez konkurencje.

W przypadku zaistnienia sporu dotyczacego domen internetowych jednym ze sposoboéw roz-
strzygniecia jest spor sagdowy przed sgdem powszechnym. Innym jest sgdownictwo polubowne.
W Polsce tg funkcje petni Sad Polubowny do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie In-
formatyki i Telekomunikacji w Warszawie (PIIT), ktéry powstat w 2003 r. Sad ten zostat powotany
w celu rozstrzygania sporéw o naruszenie praw w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej
zzakonczeniem,,.pl”. Spory te sa rozstrzygane w ramach mediacji lub postepowania arbitrazowego.
Sad ten jest jednym z trzech sadéw polubownych dziatajacych przy instytucjach, ktére facza z Na-
ukowa i Akademickg Siecig Komputerowa®' porozumienia o wspotpracy w zakresie rozstrzygania

81 NASK — jednostka badawczo-rozwojowa, bedaca wiodacym polskim operatorem sieci transmisji danych, petniaca takze role
krajowego rejestru nazw internetowych w domenie,,.pl”.
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sporéw. Pozostate to Sad Arbitrazowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i The Intel-
lectual Property Organization Arbitration and Mediation Center. Jak wskazuje NASK, ta ostatnia
instytucja jest whasciwym sadem w przypadku zgtaszania sporéw, w ktérych dwie strony posiadaja
miejsce zamieszkania lub siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Odnoszac sie do orzecznictwa w zakresie sporéw dotyczacych domen internetowych nalezy
wskazad przede wszystkim na bogaty dorobek sadéw amerykanskich. W uzasadnieniu rozstrzy-
gniecia w sprawie Avery Dennison Corp. przeciwko Sumpton wskazano m.in., ze:,Tak jak wszyscy
piraci domenowi pozwani po prostu »przycupn