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Profesor Michat du Vall
(1952-2012)



MicHAt DU VALL
— PASJONAT PRAWA, NAUCZYCIEL, PRZYJACIEL

+Iak puka los do bram zycia”
(Ludwig van Beethoven o , Symfonii losu”)

W dniu 9 marca 2015 r. minela trzecia rocznica niespodziewanej $mier-
ci Profesora Michata du Valla, wybitnego specjalisty z zakresu prawa
wlasnosci przemystowej i prawa konkurencji, wysoko cenionego wykla-
dowcy i pracownika, przedstawiciela wladz Uniwersytetu Jagiellofiskie-
go, a przede wszystkim oddanego swojej pracy naukowca, wykladowcy
i prawego czlowieka.

Profesor du Vall urodzit sie 11 wrze$nia 1952 r. w rodzinie o wielo-
pokoleniowych tradycjach prawniczych: byt synem adwokata, wnukiem
sedziego, prawnukiem notariusza i C.K. urzednika panstwowego, pra-
prawnukiem C.K. sedziego. Jego praprapradziadek Mikotaj Antoni Mata-
kiewicz byt rektorem UJ w latach 1837-1839, dziekanem Wydziatu Prawa
UJ i prezesem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, z ktérego wywo-
dzi sie Polska Akademia Umiejetnosci.

Z takimi tradycjami niemal naturalnym wyborem dla Profesora du Valla
byly studia prawnicze, ktére podjal na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ja-
giellonskiego. W 1975 r. ukoniczyt je, bronigc pracy z zakresu prawa cywil-
nego pod kierunkiem profesora J6zefa Skgpskiego. Po ukoficzeniu studiéw
nieprzerwanie pracowal na Uniwersytecie Jagiellofiskim. Jego macierzysta
jednostka byt Miedzyuczelniany Instytut Wynalazczosci i Ochrony Wtas-
nosci Intelektualnej (obecnie — Katedra Prawa Wtasnosci Intelektualnej na
Wydziale Prawa i Administracji). W 1978 r. ukoniczyt aplikacje sedziowska.
Nastepnie, w 1983 1., uzyskat stopiefr doktora nauk prawnych, piszac prace
doktorska Umowa wdrozeniowa — zagadnienia konstrukcyjne i zasada partycypa-
cji w efektach. Stopien doktora habilitowanego w 1991 r. otrzymat na podsta-
wie rozprawy Licencja otwarta w prawie polskim na tle prawnopordwnawczym.
Tytul profesora nadzwyczajnego otrzymat 1 lutego 2002 1., a tytul profesora
zwyczajnego zostal mu nadany 25 wrzesnia 2009 r.

Po uzyskaniu uprawnien radcy prawnego, do czasu objecia funkcji
prorektora, byt wspdlnikiem-zatozycielem kancelarii prawnej, w ktorej
z sukcesem prowadzil przez prawie 20 lat praktyke jako jeden z najlep-
szych specjalistow z zakresu prawa wlasnosci przemystowej i prawa anty-
monopolowego w Polsce.
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—— MICHAE DU VALL — PASJONAT PRAWA, NAUCZYCIEL, PRZYJACIEL ——

Do sukceséw zawodowych Profesora du Valla nalezy takze przepro-
wadzona przez niego jako syndyka w latach 90. prywatyzacja i pelne za-
gospodarowanie mienia najwiekszego upadlego wéwczas przedsiebior-
stwa panstwowego — Nowotarskich Zakladéw Przemystu Skérzanego
Podhale w Nowym Targu.

Truizmem jest stwierdzenie, ze dzialalno$¢ naukowa Profesora ma
charakter wybitny. W swojej pracy naukowej koncentrowal si¢ na ma-
jacych szczegdlne znaczenie praktyczne problemach prawa wlasnosci
przemyslowej i prawa konkurencji, takich jak: wynalazek biotechnolo-
giczny, transfer technologii i jego ograniczenia, ochrona wzoréw uzyt-
kowych. Jako aktywny badacz i naukowiec pozostawil po sobie wiele
publikacji nalezacych do waznych pozycji bibliograficznych w dziedzi-
nie polskiego prawa wlasnosci intelektualnej i prawa konkurencji. Do
najwazniejszych prac Profesora du Valla naleza: Prawo patentowe (2008),
Prawo wtasnosci przemystowej (wydane pieciokrotnie, wspotautorki: E. No-
winska, U. Promifiska), Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji (wydany siedmiokrotnie, wspétautorka: E. Nowifiska). W ostatnich
latach Zycia najwiecej uwagi poswiecil problematyce prawa antymono-
polowego, w szczegdlnosci naduzywaniu pozycji dominujacej w prawie
konkurengji.

Inng bogata w liczne sukcesy sfera dziatalnosci zawodowej Profesora
byla praca organizacyjno-kierownicza. Od 1996 r. sprawowat funkcje pro-
dziekana Wydzialu Zarzadzania i Komunikacji Spolecznej ds. Studenc-
kich, a nastepnie — przez dwie kolejne kadencje — byl jego dziekanem.
Od 2008 r. do $mierci pelnil funkcje prorektora Uniwersytetu Jagiellon-
skiego ds. polityki kadrowej i finansowe;j.

Swoja wiedza i rada stuzyl wielu organizacjom i instytucjom. Byt eks-
pertem Sejmu, Senatu, Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow,
Ministerstwa Gospodarki, a takze Komisji Europejskiej, Organizacji Na-
rodéw Zjednoczonych, Europejskiego Urzedu Patentowego oraz Swiato-
wej Organizacji Wlasnoéci intelektualnej.

Profesor du Vall ma ogromne zaslugi w zakresie dostosowywania
polskiego prawa wlasnosci przemystowej do standardéw unijnych. Dla
Komitetu Integracji Europejskiej opracowywal zagadnienia dotyczace
harmonizacji prawa polskiego z prawem europejskim, czego owocem
jest autorstwo wielu pozycji analitycznych w ramach serii ,Harmoni-
zacja prawa polskiego z prawem Wspoélnot Europejskich”. W latach
1998-2000 byl ekspertem w komisjach sejmowych w pracach nad usta-
wa — Prawo wlasnosci przemystowej. Aktywnie dzialat w Swiatowej
Organizacji Wlasnosci Intelektualnej. Za sw6j wklad w rozwéj prawa
wlasnosci przemystowej w Polsce otrzymat w 1987 r. nagrode indywi-
dualng III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, a w 1998 r.
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—— MICHAE DU VALL — PASJONAT PRAWA, NAUCZYCIEL, PRZYJACIEL ——

— Medal Edukacji Narodowej. W 2008 r. zostal uhonorowany Krzyzem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przez wiele lat blisko wspétpracowal z Urzedem Patentowym RE
z ktérym wspdlnie zrealizowal wiele niezwykle cennych inicjatyw w za-
kresie rozwijania systemu ochrony praw wlasnosci intelektualnej w Pol-
sce, promowania systemu oraz edukowania i ksztalcenia w tym zakresie.
Byl zaangazowany w przygotowanie standardéw i dobrych praktyk dla
nauczania prawa wlasnosci intelektualnej w szkolach wyzszych oraz
unikatowego kierunku studiéw drugiego stopnia z zakresu zarzadzania
wlasnoscig intelektualng na Uniwersytecie Jagiellofiskim.

Jako uznany specjalista w swojej dziedzinie i charyzmatyczny méw-
ca wyglaszal referaty na wielu konferencjach miedzynarodowych, m.in.
w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Francji, w Szwecji, we Wloszech
i w Meksyku.

Na trwale zapisat sie jako wspoélorganizator, aktywny uczestnik wielu
cyklicznych przedsiewzieé organizowanych przez srodowiska zajmujace
sie problematyka ochrony wlasnosci intelektualnej, innowacjami, trans-
ferem technologii. Byl regularnym prelegentem Seminariéw Rzecznikéw
Patentowych Szkét Wyzszych w Cedzynie, organizowanych przez Urzad
Patentowy RP. Jako przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellonskiego oraz pre-
legent bral udzial w organizowanych w Krakowie przez Urzad Patento-
wy RP Miedzynarodowych Sympozjach, nawigzujac wiele zagranicznych
kontaktéw zawodowych i przyjaZzni.

Byl wszechstronnym, utalentowanym czlowiekiem, zawsze towarzy-
szyla mu pasja w podejmowaniu nowych wyzwan i determinacja w ich
realizacji. Byl otwarty na nowe inicjatywy, z wrodzonym optymizmem
angazowal sie w nowe przedsiewziecia i projekty, nawet z pozoru trudne
do zrealizowania.

Kierowal wieloma miedzynarodowymi projektami badawczymi
i ustugowymi (w tym unijnymi), realizowanymi we wspoélpracy z uni-
wersytetami z Europy, Ameryki Poludniowej i Azji, m.in. projektem
IPR-Helpdesk, w ramach ktérego $wiadczono pomoc prawng z zakre-
su wlasnoéci intelektualnej europejskim matym i $rednim przedsiebior-
stwom oraz szkotom wyzszym.

Profesor Michat du Vall z sukcesem spelniat si¢ jako nauczyciel akade-
micki. Studenci zapamietaja Go jako barwnego i ciekawego wykladowce.
Z pasja prowadzil na Wydziale Prawa i Administracji U] wyklady z prawa
antymonopolowego i patentowego oraz prawa zwalczania nieuczciwej
konkurencji, gromadzac na swoich zajeciach rzesze stuchaczy. Przez diu-
gi czas prowadzil tez wyklady z zakresu prawa w biotechnologii i pra-
wa w medycynie oraz seminaria magisterskie. Byt takze wykladowca na
Akademii Goérniczo-Hutniczej i Politechnice Krakowskiej. Byt opiekunem
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—— MICHAE DU VALL — PASJONAT PRAWA, NAUCZYCIEL, PRZYJACIEL ——

Sekcji Prawa Antymonopolowego U] dzialajacej w ramach Towarzystwa
Biblioteki Stuchaczéw Prawa UJ. Wypromowatl czterech doktoréw nauk
prawnych, wielu mlodych naukowcédw zarazil pasjq badawcza i zainspi-
rowal do badan naukowych. Wielokrotnie wystepowal w roli recenzenta
w przewodach doktorskich. Mimo rozlicznych obowigzkéw, aktywnosci
i piastowanej w ostatnich latach funkcji rektorskiej zawsze znajdowat
czas dla studentéw, seminarzystéw, doktorantéw, bedac dla nich odda-
nym nauczycielem i promotorem. Z szacunkiem i zainteresowaniem pod-
chodzac do innych pogladéw naukowych (zwlaszcza tych odmiennych
czy kontrowersyjnych), zdobywatl uznanie w §rodowisku akademickim.
Wspoétpracownikéw i wychowankéw ujmowal bezposrednioscig i part-
nerska wspoélpraca, wielka serdecznoscia, checia angazowania w realizo-
wane przez siebie przedsiewziecia.

Michat du Vall byl osoba otwartg, szlachetng i pracowita, a przede
wszystkim pogodnym, pomocnym, bardzo towarzyskim i cieplym czlo-
wiekiem. Byt troskliwym ojcem dwojga dzieci i oddanym mezem.

Nie wszystkim znana jest pasja muzyczna Profesora. Jeszcze w trakcie
szkolnej edukacji ukonczyt rownolegle szkoly muzyczne: I stopnia w Kro-
$nie i II stopnia w Rzeszowie w klasie fortepianu. Byl utalentowanym pia-
nisty, wspaniale improwizowal na gitarze. Uwielbial takze $piewac. Jako
meloman uczestniczyl w waznych wydarzeniach muzycznych i koncerto-
wych. Muzyka byla stale obecna w jego zyciu, podobnie jak inne pasje i ak-
tywnosci. Przyjaciele i wspotpracownicy moga wspomina¢ pelne Zartow
i barwnych opowiadan wspdlne spotkania, podréze czy wypelnione rywa-
lizacja sportowa mecze tenisowe. Kochat géry i jazde na nartach, ktéra byta
jego wielka pasja. PoSwiecat jej wolne chwile i to ona towarzyszyta mu do
konica. Zmarl nagle we wloskich Dolomitach w dniu 9 marca 2012 .

% % %

Z jednej strony trudno wyzby¢ sie uczucia zalu, ze odchodzac przed-
wcze$nie, Profesor du Vall nie wykorzystal w pelni swojego ogromnego
potencjalu naukowego, pasji badawczej i organizacyjnej. W tym zakresie
pozostaje niedosyt i przekonanie, ze jeszcze w wielu sytuacjach mogt-
by pozytywnie zaskoczy¢, zainspirowac, zaoferowac¢ wiedze, wsparcie
i rozbawi¢ swoim poczuciem humoru. Z drugiej strony wszyscy, kto-
rzy Go znali, moga czu¢ satysfakcje, Zze mieli mozliwo$¢ uczestniczenia
w niezwykle ciekawym i ré6znorodnym zyciu naukowym, zawodowym
i towarzyskim czlowieka, ktdry staral sie z tego zycia w pelni korzystac.
Z sukcesem, bo pozostawil po sobie nie tylko imponujacg spuscizne na-
ukowq i grono wychowankéw, lecz — co wazniejsze — takze szczera sym-
patie i wdziecznos¢ wielu osob.
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Ksiega pamiagtkowa jest nie tylko podziegkowaniem i holdem zlozo-
nym Profesorowi Michalowi du Vallowi. Jest tez dowodem, ze wiele tez
naukowych zawartych w jego publikacjach i obszaréw zainteresowan
badawczych stanowi inspiracje do dalszych studiéw, dyskusji i polemik.
Potwierdzaja to artykuly nawiazujace do jego tworczosci zawarte w tej
szczegoblnej publikacji.

Mamy nadzieje, Ze Ksiega bedzie symbolicznym pozegnalnym akor-
dem w przerwanej ,symfonii zycia” czlowieka, naukowca, mentora
i kolegi, ktérego bardzo nam brakuje.

Przyjaciele, Wspdtpracownicy, Uczniowie



W SPOMNIENIE
DziEKAN WYDzIAEU PRAWA 1 ADMINISTRACIT U]J

Wydziat Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego pragnie,
aby czlonkowie calej jego spolecznosci mogli przylaczy¢ sie do grona
przyjaciotl, kolegéw i wspdtpracownikéw Profesora Michata du Valla, kt6-
rzy przygotowali te Ksiege dla uczczenia Jego pamieci i przypomnienia
dziel, ktore po sobie pozostawil.

Paradoksem jest to, ze prawnik tej klasy, co Profesor du Vall, bedac za-
trudnionym na Uniwersytecie Jagiellonskim, nigdy nie byt pracownikiem
naszego Wydzialu. Zawazylo na tym wiele niesprzyjajacych decyzji na-
tury administracyjnej, lecz tym bardziej pragniemy podkresli¢, jak wiele
laczylo Profesora du Valla z Wydzialem Prawa i Administracji UJ, ktérego
byt absolwentem. Na tym wydziale uzyskat wszystkie tytuly i stopnie na-
ukowe, z nim laczyly Go wiezy bliskiej wspotpracy naukowej i dydak-
tycznej, a przede wszystkim byl to wydzial, na ktérym pozostawil wielu
przyjaciot i kolegow.

Instytut Prawa Wtasnosci Intelektualnej byt miejscem, w ktérym Pro-
fesor Michat du Vall odnalazt swoich mistrzow i atmosfere pracy nauko-
wej, dzieki ktérej powstal zespét wybitnych badaczy, podobnie jak on
oddanych pracy nad nowymi wyzwaniami zwigzanymi z prawami na
dobrach niematerialnych. Jako czlonek tego zespotu Profesor od lat po-
dejmowatl starania o wlgczenie instytutu do struktury Wydziatu Prawa
i Administracji UJ. Stalo sie to rok po jego odejsciu, nasza powinnoscia
za$ jest zachowanie pamieci rowniez o tej aktywnosci Profesora, ktéra
w spos6b znaczacy wplynela na zwiekszenie potencjatu kadrowego i dy-
daktycznego naszego wydziatu.

Profesor Michat du Vall zajmowatl wybitna pozycje w srodowisku na-
ukowym, wsréd znakomitych prawnikéw, miedzy innymi tych, ktérzy
ofiarowali mu swoje prace w tej Ksiedze. Byl takze praktykiem, czyn-
nym radca prawnym. Autorem i wspotautorem ponad 200 prac nauko-
wych. Jako organizator zycia naukowego byl prodziekanem i dziekanem
Wydziatu Zarzadzania i Komunikacji Spotecznej U], a nastepnie petnit
funkcje prorektora UJ. Jako nauczyciel akademicki byl promotorem prac
magisterskich i doktorskich z zakresu prawa, tutorem Collegium Invisi-
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—— WSsPOMNIENIE DzZIEKAN WYDZIALU PRAWA 1 ADMINISTRAC)T U] ——

bile. Jako ekspert tworzyl prawo polskie i miedzynarodowe, uczestniczac
w pracach legislacyjnych, formulujac opinie dla sagdéw, organéw panistwa
i instytucji miedzynarodowych. To dalece niepelny spis Jego zastug. Naj-
wazniejsze jednak, ze jako czlowiek byl przyjazny, usmiechniety, zycz-
liwy ludziom, otwarty na nowe wyzwania. Takiego Profesora Michala
du Valla zapamietaliSmy.

Majac moznoé¢ spotykania Go na co dziefj, §ledzac Jego niezwykla ak-
tywnos¢ i pracowito$é, dlugo nie moglismy przyjaé do wiadomosci, ze tak
nagle wszystko zostalo przerwane. Jednak z perspektywy uplywajacego
czasu mozemy docenic¢ jak wiele po sobie pozostawit i jak bardzo wciaz
jest obecny wérdd nas.

W imieniu spotecznosci

Wydziatu Prawa i Administracji UJ
Dziekan

prof. dr hab. Krystyna Chojnicka



W SPOMNIENIE
PrezEs URZEDU PATENTOWEGO RIP

»System patentowy dodat paliwa interesu
do plomienia geniuszu...”
(Abraham Lincoln)

Profesor Michat du Vall przez wiele lat wsp6tpracowat z Urzedem Pa-
tentowym RP i z wielkim osobistym zaangazowaniem wlgczat sie w nowe
inicjatywy ukierunkowane na rozw¢j, umacnianie i upowszechnianie
wlasnosci przemystowej w Polsce.

Jako wyktadowca i wybitny specjalista w dziedzinie ochrony wtas-
nodci intelektualnej brat udziat w licznych konferencjach i seminariach
organizowanych przez Urzad, bedac czesto ich wspélinicjatorem. Szcze-
gbélnym zainteresowaniem darzyl miedzynarodowe sympozjum ,Wlas-
noé¢ przemyslowa w innowacyjnej gospodarce”, organizowane przez
dziewie¢ lat od 2004 r. w Krakowie w Collegium Novum U]J. Przez lata
wspieral rowniez merytorycznie seminaria dla rzecznikéw patentowych
w Cedzynie, podejmujac wiele tematéw, zwlaszcza z zakresu prawa pa-
tentowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jego referaty z tych
seminariow zostaly opublikowane w Zeszytach Naukowych — Wynalaz-
czo$¢ i Ochrona Wiasnosci Intelektualnej i nadal stanowia bogate Zrédto
wiedzy dla praktykow.

Profesor Michat du Vall byl nie tylko znakomitym mentorem dla
uczestnikéw wielu waznych spotkan organizowanych przez Urzad Pa-
tentowy RD lecz takze wspanialym animatorem réznych wydarzen
kulturalnych i turystycznych, szczegélnie towarzyszacych sympozjom
krakowskim oraz seminariom cedzynskim. Jego niezwykla umiejetnosé
integrowania $rodowiska naukowego i praktykéw zapewniala szeroki
udzial kadry naukowej Miedzyuczelnianego Instytutu Wynalazczosci
i Ochrony Wtasnosci Intelektualnej UJ, a nastepnie Instytutu Prawa Wia-
snosci Intelektualnej U] w wielu edukacyjnych i promocyjnych inicjaty-
wach Urzedu Patentowego RP

Brat on takze aktywny udziatl w pracach nad wprowadzeniem przed-
miotu dotyczacego zagadnien ochrony wlasnosci intelektualnej dla stu-
dentéw w polskich szkotach wyzszych. Ponadto wraz z zespolem specja-

! Cytat pochodzi z monografii Profesora Michata du Valla (Prawo patentowe,
Warszawa 2008) i byl jego ulubionym powiedzeniem.
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—— WSsPOMNIENIE PrREZES URZEDU PATENTOWEGO RP ——

listéw przygotowatl zalozenia programowe dla tego przedmiotu. Dzieki
Jego wsparciu zostaly zorganizowane studia podyplomowe dla przy-
szlych wykladowcéw tego przedmiotu, ktére w wyniku postepowania
konkursowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, byty
realizowane w latach 2010-2015 na Uniwersytecie Warszawskim i Uni-
wersytecie Marii Sklodowskiej-Curie w Lublinie. Byl wspéiredaktorem
wydanego w 2010 r. podrecznika Ochrona wlasnosci intelektualnej dla stu-
chaczy tych studiow, ktérego celem bylo nie tylko dostarczanie wiedzy
z zakresu ochrony wlasnosci intelektualnej, lecz takze zapewnienie jed-
nolito$ci nauczania. Jako czlonek jury w konkursach na najlepsza prace
naukowa na temat wlasnosci intelektualnej, organizowanych corocznie
przez Urzad Patentowy R, wspieral promowanie zagadnien z tej dzie-
dziny wérdd studentéw i kadry naukowej.

Na podkreslenie zastuguje rowniez Jego dziatalno$¢ w ramach Euro-
pejskiej Akademii Patentowej, w ktérej pracach uczestniczyt jako krajowy
koordynator projektéw prowadzonych wspélnie przez Urzad Patentowy
RP i Europejski Urzad Patentowy. Entuzjazm Profesora Michata du Valla
dla tego rodzaju aktywnosci, Jego ogromna wiedza i zdolnoéci organiza-
cyjne bylty niezwykle wysoko cenione przez kierownictwo Europejskiego
Urzedu Patentowego.

Profesor brat takze czynny udzial w dostosowaniu polskiego prawa
wlasnosci przemystowej, prawa konkurencji i prawa konsumenckiego do
standardow wspdlnotowych. Byl wspoétautorem wielu projektéw ustaw
oraz opinii do projektéw aktéw prawnych na réznych szczeblach prac
legislacyjnych.

Profesor Michal du Vall byl entuzjasta idei ustanowienia w Polsce
wyspecjalizowanego sadu ds. wlasnosci intelektualnej i wspétautorem
pierwszego spolecznego projektu ustawy w tej sprawie, ktéry zostat przy-
gotowany w Urzedzie Patentowym RP. Wczeéniej na zlecenie Minister-
stwa Gospodarki opracowal ekspertyze dotyczaca potrzeby powolania
w Polsce takiej instytucji. Idea utworzenia sadu ds. wlasnosci intelektu-
alnej pozostaje aktualna i jest podtrzymywana we wszystkich srodowi-
skach zainteresowanych profesjonalnym orzekaniem w sprawach wlas-
noéci intelektualnej.

Sposéréd ponad 200 publikacji z zakresu prawa wlasnosci intelektu-
alnej, ktérych byt autorem lub wspétautorem, za najwazniejsza uznaje
sie wydana w 2008 r., z okazji 90-lecia Urzedu Patentowego RP obszerna
monografie Prawo patentowe, stanowigca podsumowanie Jego dorobku
naukowego w tym zakresie. Publikacja ta spotkala sie z entuzjastycznym
odbiorem ze strony wszystkich §rodowisk zwigzanych z ochrona wlas-
nosci przemyslowej w Polsce jako doskonala praca kompleksowo przed-
stawiajgca polskie, europejskie i miedzynarodowe prawo patentowe.
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W zamierzeniu autora bylo kolejne rozszerzone i uzupelnione wydanie
tej monografii, nad czym podjat juz powaznie zaawansowane prace.

W uznaniu ogromnych zastug na rzecz rozwoju ochrony witasnosci
intelektualnej, zaréwno na plaszczyZnie naukowej, jak i dydaktycznej,
Profesor Michat du Vall w 2008 1. zostal, na wniosek Urzedu Patentowego,
odznaczony przez Prezydenta RP Krzyzem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Uroczysto$¢ nadania tego wysokiego odznaczenia odbyta
sie podczas obchodéw 90-lecia ustanowienia Urzedu Patentowego RE co
bylo dla nas wszystkich wielkim zaszczytem.

Profesor du Vall mial ogromny wplyw nie tylko na ksztaltowanie pra-
wa wlasnosci intelektualnej, lecz rowniez na praktyke jego stosowania.
Bylo to szczegélnie widoczne przy wdrazaniu w Polsce przepiséw poro-
zumienia TRIPS, nakladajacych na nasz kraj wiele nowych zobowigzah
legislacyjnych. Profesorowi zawdzieczamy, Ze proces transponowania
postanowien tego miedzynarodowego aktu prawnego do polskiego po-
rzadku prawnego byt dokonany z sukcesem.

Michat du Vall byt nie tylko znakomitym prawnikiem oraz otwartym
na wspoltprace i wspéldzialanie autorytetem w dziedzinie prawa wiasno-
Sci intelektualnej, lecz takze niezwykle dobrym, sympatycznym, przyjaz-
nym oraz zyczliwym ludziom i ich sprawom Czlowiekiem o niezwykle
wysokiej kulturze osobistej.

Zaréwno spoleczno$é uniwersytecka, jak i sSrodowiska prawnicze oraz
uzytkownicy systemu ochrony wlasnosci intelektualnej stale korzystaja
z Jego rozleglej wiedzy, dosSwiadczenia i niezwykle cennego dorobku,
co pozwala takze na serdeczne pielegnowanie pamieci Profesora i Jego
spuscizny naukowe;j.

dr Alicja Adamczak
Prezes Urzedu Patentowego RP



WYBRANE PUBLIKACJE PROFESORA
DOKTORA HABILITOWANEGO MICHALA DU VALLA
W UJECIU CHRONOLOGICZNYM

Kiedy nalezy zawierac umowy wdrozeniowe, Nowe Prawo 1977, nr 2

Zasady wspdlpracy przemystu z jednostkami badawczymi w zakresie wdrozen
wynalazkdéw i innych wynikow prac badawczych, Lublin 1978

Prawne formy stosowania projektow wynalazczych bedgcych wynikiem prac ba-
dawczych, Wynalazczo$c¢ i Racjonalizacja 1978, nr 24

Zbidr orzeczen z zakresu wynalazczosci publikowanych od 1 stycznia 1977 .
do 30 czerwca 1978 r., Krakéw 1979

Glosa do uchwaty SN z dnia 27 kwietnia 1977 r., I PZP 6/77, Nowe Prawo
1979, nr 1

Zasada jednokrotnej korzysci, Wynalazczo$¢ i Racjonalizacja 1979, nr 19

Glosa do wyroku SN z dnia 18 stycznia 1980 r., IV PR 340/79, OSPiKA 1980,
nr 12 (wspoétautor E. Nowinska)

Glos w dyskusji nad referatem B. Odori, Problemy Prawa Wynalazczego i Pa-
tentowego, Katowice 1980, nr 6

Umowy o stosowanie projektéw wynalazczych miedzy jednostkami gospodarki
uspolecznionej (w:) Problemy wykorzystania innowacji, Wroctaw 1980

Koszty sgdowe w sprawach wynalazczych, Wynalazczo$¢ i Racjonalizacja 1980,
nr 4 (wspélautor P Ochwat)

A kutatasi ereymenyek teremelesi bevezetesere iranyulo szerzodesek, A Mygyar
Iparjogvadelni Egyusulet (MIE), Kézleményei 20/80, Budapest 1980

Zbior orzeczen z zakresu wynalazczosci opublikowanych od 1 lipca 1978 r. do
30 czerwea 1980 r., Krakéw 1980

Prace nad projektami wynalazczymi (w:) Wybrane zagadnienia wynalazczosci
pracowniczej w jednostkach spdtdzielczosci pracy, Krakéw 1980

Nagrody w prawie wynalazczym (w:) Wybrane zagadnienia wynalazczosci pra-
cowniczej w jednostkach spotdzielczosci pracy, Krakéw 1980

15



—— WYBRANE PUBLIKACJE PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO MICHAEA DU VALLA ——

Rozpowszechnianie projektéw wynalazczych (w:) Wybrane zagadnienia wyna-
lazczosci pracowniczej w jednostkach spéldzielczosci pracy, Krakéw 1980

Postepowanie z projektami wynalazczymi w spotdzielniach (w:) Wybrane zagad-
nienia wynalazczosci pracowniczej w jednostkach spotdzielczosci pracy, Kra-
kow 1980

Umowa wdrozeniowa (akty prawne, tres¢ umowy i jej przedmiot), Krakow
1981

Cywilnoprawne formy obrotu osiggnigciami postepu naukowo-technicznego mig-
dzy jednostkami gospodarki uspolecznionej, Poznan 1981

Fundusz efektow wdrozeniowych, Krakéw 1981

O potrzebie zmiany prawa wynalazczego w swietle reformy, Wynalazczo$c¢ i Ra-
cjonalizacja 1981, nr 17-18 (wspoélautor J. Szwaja, W. Tabor)

Zbycie w toku procesu rzeczy bedgcej przedmiotem sporu a ochrona nabywcy
w dobrej wierze, Nowe Prawo 1982, nr 10-12 (wspodtautor P Ochwat)

Zmiany prawa wynalazczego wprowadzone rozporzqdzeniem Rady Ministrow
z dnia 28 maja 1982 r., Dz. U. Nr 18, poz. 131, Krakéw 1982 (wspotautor
W. Tabor)

Nagrody dla 0s6b uczestniczgcych we wprowadzaniu do produkcji osiggniec po-
stepu naukowo-technicznego (w:) Prace z problematyki wynalazczosci pra-
cowniczej w szkotach wyzszych, ZN U] PWiOWI 1982, z. 27

Tryb zatatwiania spraw z zakresu wynalazczosci w spoldzielniach, Spotdziel-
czos¢ Pracy 1983, nr 6

Wybrane zagadnienia obrotu myslg techniczng w sektorze spétdzielczym, Spot-
dzielczo$¢ Pracy 1983, nr 3

Protection of Computer Software (Question 57), AIPPI, Annuaire 1984/1V,
Reports of Groups

Obrot projektami wynalazezymi w gospodarce narodowej (w:) Wynalazczosc i ra-
cjonalizacja pracownicza w warunkach reformy gospodarczej, Poznah 1984

Licencje w swietle znowelizowanych przepiséw prawa wynalazczego, Poznan
1984

Prawne mozliwosci eksportu osiggniec naukowych i technicznych w Polsce, Kra-
kow 1984

Prawne mozliwosci eksportu osiggniec naukowych i technicznych w warunkach
reformy gospodarczej (w:) Postep techniczny w przedsigbiorstwie parnistwo-
wym. Aspekty prawne i organizacyjne, Lublin 1984
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Zmiany prawa wynalazczego w zakresie obrotu projektami wynalazczymi, Kra-
kow 1984

Prace badawcze i wdrozeniowe, Krakoéw 1985

Przedmiot i charakterystyka prawna umowy wdrozeniowej, ZN U] PWiOWI,
1985, z. 37

Zmiany w zasadach wynagradzania za projekty wynalazcze, Spoéldzielczosé
Pracy 1985, nr 26 (wsp6lautor W. Tabor)

Stosowanie projektu wynalazczego, Spoldzielczos¢ Pracy 1986, cz. I, nr 26,
1987, cz. II, nr 2 (wspétautor W. Tabor)

Les Contracts de Licence dans la Loi du 19 Octobre 1972 sur I"Activite inventive
telle que modifice le 26 Avril 1984 (w:) Bulletin Documentaire de la Propriété
Intellectuelle des Pays Socialiste d’Europe de I'Est, Annuaire d’Informa-
tions Juridiques Decembre 1986, No. 4, Grenoble 1986

Umowa wdrozeniowa, ZN U] PWiOWI 1986, z. 42

Wytwarzanie i zbywanie podrobionych znakow towarowych w swietle prawa pol-
skiego, ZN U] PWiOWI 1987, z. 44 (wspotautor J. Solarz)

Fundusz efektéw wdrozeniowych i fundusz motywacyjno-wdrozeniowy, Infor-
mator WKTiR Krakéw 1987, nr 2

Trading in Poland, (notka), Patent World 1987, nr 1

Ochrona prawna wynalazkéw z dziedziny mikrobiologii w paristwach socjalistycz-
nych na tle Porozumienia Budapeszteriskiego z 1977 r., Resortowy Osrodek
Informacji Patentowej Przemystu Spozywczego Krakoéw 1987

Pojecie projektu racjonalizatorskiego w swietle orzecznictwa, Biuletyn Infor-
macyjny Okregowego Spoétdzielczego Klubu Techniki i Racjonalizacji,
Krakéw 1987, nr 7

Inventors’ Certificates in the USSR, Patent World 1987, nr 5

Programmes de recherche et contracts de recherche, Bulletin Documentaire de
la Propriété Intellectuelle des Pays Socialiste d"Europe de I'Est, Annu-
aire d'Informations Juridiques, Grenoble 1987

Patent Law in Poland, Patent World 1987, nr 3
Joint Ventures in Poland, Patent World 1988, nr 12 (wspdtautor J. Fiotka)

Prawne problemy wdrazania wynikéw prac badawczych, Biuletyn Informacyj-
ny Okregowego Spoéldzielczego Klubu Techniki i Racjonalizacji, Kra-
kow 1988, nr 11 (wspodtautor R. Markiewicz)
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Postepowanie w sprawach wynalazczosci, Wojewoddzki Zwigzek Spotdzielni
Pracy, Krakow 1988 (wspétautor W. Tabor)

Wynagradzanie tworcy pracowniczego projektu wynalazczego. Orzecznictwo. In-
terpretacje. Objasnienia, Biuletyn Informacyjny Okregowego Spétdziel-
czego Klubu Techniki i Racjonalizacji, Krakéw 1988, nr 12 (wspdtautor
R. Markiewicz)

Sytuacja szkol wyzszych w swietle przepiséw o funduszu efektow wdrozenio-
wych, Warszawa 1988

Propozycja bezposredniej ochrony innowacji w krajach EWNG, Nowator 1988, nr 5

Racjonalizacja w Swietle prawa wynalazczego, [seria: Nauka dla wszystkich],
Wroctaw 1989

Zagadnienie twdrczosci racjonalizatorskiej polskim prawie wynalazczym, ZN U]
PWiOWI 1989, z. 50

Stosowanie projektu wynalazczego a prawo tworcy do wynagrodzenia, ZN U]
PWiOWI 1989, z. 50 (wspétautor W. Tabor)

Licencja otwarta w prawie polskim na tle prawnopordwnawczym, Rozprawy ha-
bilitacyjne UJ, Krakéw 1990, nr 202

Privatisation of State Enterpriesess in Poland, International Company and
Commercial Law Review 1991, nr 2

Prawo antymonopolowe [Seria: Krétkie komentarze dla praktykéw], Kra-
kow 1992

Ograniczenia swobody stron zawierajgcych umowe licencyjng z punktu widzenia
prawa antymonopolowego (w:) Konkurencja a ochrona wlasnosci przemysto-
wej w gospodarce rynkowej, Poznah 1993

Privatization and Regulatory Change: The Case of Poland. (w:) Privatization and
Regulatory Change in Europe, Buckingham-Philadelphia 1994

Wzory uzytkowe, Rynki zagraniczne 1994

Komentarz do art. 66 pkt 4-5 (w:) Komentarz do Ukladu Europejskiego, War-
szawa 1994

Licencja dorozumiana i licencja otwarta, Biuletyn Politechnik Swietokrzyskiej
1994, nr 8

The Polish Antimonopoly Law (w:) Current Problems of Laws Protecting Com-
petition. A Collection of Essays on the Laws of the USA, Japan, European
Union, Germany and Poland, ZN U] PWiOWI 1994, z. 63 (wspolautor
E. Nowinska)

18



—— WYBRANE PUBLIKACJE PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO MICHAEA DU VALLA ——

Zmiany w zasadach wynagradzania za projekty wynalazcze, Spéldzielczosé
Pracy 1995, nr 26 i nr 28 (wspo6tautor W. Tabor)

Wzory umdw w zakresie komercjalizacji mysli technicznej, Warszawa 1995
(wspotautor W. Tabor)

Reguty konkurencji a umowy o prace badawczo-rozwojowe, [Seria: Harmoniza-
cja polskiego prawa antymonopolowego z regutami konkurencji Unii
Europejskiej], Warszawa 1995

Umowa licencyjna w prawie wynalazczym (w:) Obrot dobrami niematerialnymi,
red. M. Byrska, Warszawa 1995

Prawo patentowe. Prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (w:) Biala Ksig-
ga. Polska—Unia Europejska, [Seria: Opracowania i Analizy. Prawo],
Warszawa 1995, nr 29 (wspodlautor E. Nowiniska, J. Fiolka, J. Szwaja,
W. Tabor)

Reguty konkurencji a licencje patentowe i know-how, [Seria: Harmonizacja
polskiego prawa antymonopolowego z regulami konkurencji Unii
Europejskiej], Warszawa 1996 (wspotautor J. Szwaja)

Dokumentacja techniczna w Swietle prawa autorskiego, Nowator 1996, nr 8
(wspotautor E. Nowinska)

Media w swietle prawa konkurencji, ZN U] PWiOWI 1997, z. 68 (wspotautor
E. Nowinska)

Racjonalizacja w swietle przepisow znowelizowanej ustawy o wynalazczosci
z 19 paZdziernika 1972 r., Warszawa 1997

Prawo wynalazcze (w:) Polskie Prawo Wtasnosci Intelektualnej — prawo autor-
skie, prawo wynalazcze, prawo znakéw towarowych, (publ. dwujezyczna:
pol. i ang.), Warszawa 1998 (wspétautorzy E. Nowinska, W. Tabor)

Pozycja procesowa Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow w zakre-
sie postepowania sgdowego w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurenciji
(w:) Ochrona konsumenta. Cz. I. Opracowanie analityczne, red. E. Traple
i M. du Vall, [Seria: Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspdl-
not Europejskich], Warszawa 1998, nr 3

Konwencja monachijska o udzielaniu patentow europejskich a polskie prawo pa-
tentowe (wynalazcze) (w:) Prawo wlasnosci przemyslowej [prawo patentowe,
prawo znakdw towarowych, ochrona wzordw przemystowych oraz ochrona to-
pografii uktadow scalonych]. Czgs¢ I. Opracowanie analityczne, red. J. Szwa-
ja, [Seria: Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspdlnot Euro-
pejskich], Warszawa 1998, nr 8
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Harmonizacja polskiego prawa konkurencji z prawem UE (w:) Polskie przedsie-
biorstwa w perspektywie cztonkostwa w Unii Europejskiej, red. T. Kotodziej,
Warszawa 1999

Komu przystugujg prawa do znakéw towarowych? Spor wokét POLMOS-6w,
Gazeta Prawna z dn. 6-7.11.2000, nr 105 (408) (wspolautor
J. Szwaja)

Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (w:) Prawo Hand-
lowe, t. 5, Warszawa 2000 (wspotautor E. Nowinska)

Wybor przepisow z zakresu prawa konsumenckiego, Warszawa 2000 (wspotau-
tor E. Nowinska)

Co wolno w audycji wyborczej, Rzeczpospolita z 29 wrzednia 2000 r., nr 228
(wspotautor E. Nowinska)

Ochrona produktu na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(w:) Transformacja prawa wlasnosci przemystowej, red. A. Adamczak, Wy-
nalazczoé¢ i Ochrona Wlasnosci Intelektualnej, z. 24, Kielce 2000

Ochrona wzordw przemystowych w swietle ustawy Prawo wtasnosci przemysto-
wej, Rzecznik Patentowy 2000, nr 3

Egzekwowanie prawa z rejestracji znaku towarowego jako przypadek naduzycia
prawa podmiotowego (w:) Ksigga pamigtkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa
patentowego w Polsce, Warszawa 2001 (wspoétautor E. Nowifiska)

Nie bujaj, tédko Bols (Reklama napojow alkoholowych wedle nowych rozwigzan
prawnych), Rzeczpospolita z 15 czerwca 2001 r., nr 138 (wspotautor
E. Nowinska)

Dochodzenie roszczenn w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
(w:) Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, Warszawa 2001

Wynalazki podlegajgce ochronie, Gazeta Prawna z 30-31 lipca 2001 r., nr 89
(518)

Zakres prawa z patentu, Gazeta Prawna z 6-7 sierpnia 2001 r., nr 92 (521)

Ograniczenie prawa z patentu, Gazeta Prawna z 13-16 sierpnia 2001 r.,
nr 95 (524)

Licencje i cesja prawa z patentu, Gazeta Prawna z 20-21 sierpnia 2001 r.,
nr 97 (527)

Dozwolony uzytek utwordow i sieci komputerowych (w:) Uzytkownicy informacji
elektronicznej, [Seria: Materialy Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej UJ], Krakéw 2000, nr 11
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Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2001
(wspotautor E. Nowinska)

Licencje przymusowe, Gazeta Prawna z 27-28 sierpnia 2001 r., nr 100 (529)
Podmiot prawa do patentu, Gazeta Prawna z 3—4 wrzesnia 2001 r., nr 103 (532)

Reklama a informacja w komunikacji rynkowej, ZN U] PWiOWI 2001, z. 77
(wspotautor E. Nowinska)

Dochodzenie roszczeri w sprawach o naruszenie praw wylgcznych, Gazeta Praw-
na z 4 grudnia 2001 r., nr 140 (571) (wspotautor E. Nowiniska)

Alkoholowy sponsoring, Tele TOP 2002, nr 1 (wspétautor E. Nowiniska)

Dochodzenie roszczeri, Gazeta Prawna z 3 grudnia 2001 r., nr 159 (wspdtau-
tor E. Nowinska)

Wzory pod ochrong, Gazeta Prawna z 26 listopada 2001 r., nr 154 (wspdtau-
tor E. Nowinska)

Ochrona postaci Eskimosa nie jest mozliwa, Gazeta Prawna z 15 pazdziernika
2001 r., nr 125 (wspoétautor E. Nowinska)

Ochrona wynalazku przed datq udzielenia patentu, ZN U] PWiOWI 2002, z. 80
(wspotautor E. Nowinska)

Mozna cytowac. Znowelizowane prawo wlasnosci przemystowej, Rzeczpospoli-
ta z 8 sierpnia 2002 r., nr 184 (wspodtautor E. Nowiniska)

Projekt racjonalizatorski, Gazeta Prawna z 24 wrzeénia 2001 r., nr 112
Wynagrodzenie twdrcy wynalazku, Gazeta Prawna z 17 wrzeénia 2001 r., nr 109
Wzory uzytkowe pod ochrong, Gazeta Prawna z 10-11 wrze$nia 2001 r., nr 106

Pozycja procesowa rzecznika konsumentéw, (w:) Biuletyn Forum Powiato-
wych/Miejskich Rzecznikéw Konsumentéw, Warszawa 2001 (wspot-
autor E. Nowinska)

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji — zagadnienia wybrane (w:) Regulacje
w dziedzinie wlasnosci przemystowej, [Seria: Wynalazczo$¢ i Ochrona
Wiasnosci Intelektualnej] Kielce 2002, z. 26 (wspoétautor E. Nowinska)

Gospodarcze korzystanie z wynikow badan naukowych — wybrane problemy
prawne i etyczne (w:) Etyka w nauce, Warszawa 2003

Ochrona wlasnosci intelektualnej w kontekscie przystgpienia Polski do Unii
Europejskiej (w:) Innowacyjnosc polskiej gospodarki, red. M. Goérzynski
i R. Woodward, Zeszyty Innowacyjne CASE, Warszawa 2003
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Reprezentacja interesdw przedsigbiorcow w razie popetnienia czyndw nieuczciwej
konkurencji godzqcych w interesy konsumentow (w:) Wybrane aspekty ochro-
ny wlasnosci przemystowej, [Seria: Wynalazczo$é i Ochrona Wlasnosci
Intelektualnej] 2003, z. 27, 113-118 (wsp6lautor E. Nowiniska)

Prawo wlasnosci przemystowej. Przepisy i omdwienie, Warszawa 2003 (wsp6l-
autor E. Nowinska, U. Prominiska)

Dualizm trybu postepowania w przypadku czyndw nieuczciwej konkurencji go-
dzgcych w zbiorowe interesy, (Dodatek: 10 lat ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji), MoP 2003, nr 21 (wspoétautor E. Nowinska)

Pojecie zlej wiary w prawie znakow towarowych (w:) Ksiega pamigtkowa z okazji
85-lecia ochrony wlasnosci przemystowej w Polsce, Warszawa 2003 (wsp6t-
autor E. Nowinska)

Dozwolony uzytek cudzych utwordw pracach naukowo-badawczych (w:) Eu-
ropejskie requlacje w dziedzinie wtasnosci przemyslowej — nowe wyzwania
(Seria: Wynalazczos¢ i Ochrona Wilasnosci Intelektualnej), Warszawa
2004, z. 28 (wspotautor E. Nowinska)

Ochrona przed nasladownictwem produktow, (w:) Ksigga pamigtkowa ku czci
profesora Janusza Szwaji, ZN U] PIPWI 2004, z. 88 (wspotautor E. No-
winska)

Ochrona informacji stanowigcych tajemnice pracodawcy (w:) Przestrzer infor-
macji i komunikacji spotecznej, red. M. Kocdjowa, Krakéw 2004

Prawo wtasnosci przemystowej. Przepisy i omowienie, wyd. 2, Warszawa 2005
(wspotautor E. Nowinska, U. Prominiska)

Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyd. 2, Warszawa
2005 (wspotautor E. Nowinska)

Prawo wiasnosci przemystowej (w:) Wynalazki, wzory uzytkowe, projekty racjo-
nalizatorskie, Tom I, Krakéw 2005

Zasady odpowiedzialnosci prasy z tytutu naruszenia tajemnicy przedsigbiorcy
(w2) Prawo prywatne czasu przemian. Ksigga pamigtkowa dedykowana Profeso-
rowi Stanistawowi Sottysiriskiemu, Poznan 2005 (wspétautor E. Nowiniska)

Media w Swietle prawa konkurencji (w:) Prawo medidw, red. J. Barta, R. Mar-
kiewicz, A. Matlak, Warszawa 2005 (wspodtautor E. Nowiniska)

Zabezpieczenie roszczeri w sprawach z zakresu mnieuczciwej konkurencji
(w:) Wspdlnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony wtasnosci
przemystowej, red. A. Adamczak, [Seria: Wynalazczo$¢ i ochrona wlas-
nodci intelektualnej], z. 29 (wspoélautor E. Nowinska)
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Scope of the Patent in Polish Law after EU accession. Poland in the European
Patent Convention, Warszawa, 2 marca 2005 r. (wspélautor J. Ozegalska-
-Trybalska)

Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyd. 3, Warszawa
2006 (wspotautor E. Nowinska)

Prawo wlasnosci przemystowej, wyd. 3, Krakow 2007 (wspotautor E. Nowin-
ska, U. Prominiska)

Zakres przedmiotowy patentu (w:) Nowelizacja ustawy Prawo wtasnosci prze-
mystowej, [Seria: Wynalazczoé¢ i Ochrona Wlasnosci Intelektualnej],
Kielce 2007, z. 31

Abuse of Patent Rights under Competition Law, ZN U] PWiOWI 2007, z. 99
(wspotautor J. Viniol)

Aktualne zagadnienia wzordw przemystowych (w:) Wspélczesne problemy prawa
handlowego. Ksigga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Pozniak-
-Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Krakéw 2007 (wspdtautor
E. Nowinska)

Powddztwo o ustalenie w sprawach z zakresu wtasnosci przemystowej (artykut
dyskusyjny), ZN UJ PIPWI 2007, z. 100 (wspoétautor E. Nowinska)

Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyd. 4, Warszawa
2008 (wspotautor E. Nowinska)

Wygasniecie ochrony patentowej (dopuszczalnos¢ i zakazy); przeciwdziatanie
naduzyciom prawa wylgcznego (art. 5A) (w:) Konwencja paryska o ochronie
wlasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2008

Zwalczanie nieuczciwej konkurenciji (art. 10bis) (w:) Konwencja paryska o ochro-
nie wiasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2008 (wspotautor
E. Nowinska)

Obowigzki panistw zwigzkowych w zakresie ochrony cudzoziemcdw (art. 10ter)
(w:) Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemystowej. Komentarz,
Warszawa 2008 (wspoétautor E. Nowinska)

Tymczasowa ochrona wynalazkéw, wzorow uzytkowych i przemystowych oraz
znakéw towarowych wystawianych na wystawach miedzynarodowych
(art. 11) (w:) Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemystowej. Ko-
mentarz, Warszawa 2008

Prawo wtasnosci przemystowej, wyd. 4, Krakéw 2008 (wspotautor E. Nowii-
ska, U. Prominska)
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Media w Swietle prawa konkurencji (w:) Prawo medidw, red. J. Barta, R. Mar-
kiewicz, A. Matlak, wyd. 2, Warszawa 2008 (wspétautor E. Nowinska)

Prawo patentowe, Warszawa 2008

Geneza i rozwdj prawa patentowego, [seria: Ochrona Wlasnosci Przemysto-
wej], t. 4, Warszawa 2010

Wzory uzytkowe — geneza, wspotczesne systemy ochrony, wnioski dla polskiego
ustawodawcy, ZNU]J PzPWI 2010, nr 7 (107)

Naduzycie pozycji dominujgcej przez wykonywanie praw wtasnosci intelektual-
nej, ZNU]J PzPWI 2010, nr 3 (109)

Wstep, Wprowadzenie, Ochrona wynalazkow i wzorow uzytkowych (w:) Ochro-
na wilasnosci intelektualnej, red. A. Adamczak, M. du Vall, Warszawa
2010 (wspotautor A. Adamczak, A. Nowicka)

Prawo wtasnosci przemystowej, wyd. 5, Warszawa 2011 (wspdtautor E. No-
winska, U. Prominiska)

Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyd. 5, Warszawa
2010 (wspotautor E. Nowinska)

Prawo do uzyskania patentu i jego ochrona, Studia Prawa Prywatnego 2010,
z.1-2

Wynalazek, Studia Prawa Prywatnego 2011, z. 4 (19) (wspoétautor
H. Zakowska-Henzler)

Wynalazki i wzory uzytkowe w prawie migdzynarodowym i prawie Unii Europej-
skiej, Studia Prawa Prywatnego 2010, z. 4 (19) i 2011, z. 1 (20)

Sgdownictwo patentowe w Polsce — perspektywy i realia (w:) Aktualne pro-
blemy rozgraniczenia wlasciwosci sgdéw administracyjnych i powszech-
nych, red. M. Blachucki i T. Gérzynska, Warszawa 2011 (wspodtautor
A. Adamczak)

Dyrektywa 2005/29/WE — geneza, cele, zasada petnej harmonizacji (w:) Eksper-
tyza w sprawie regulacji nieuczciwych praktyk rynkowych skierowanych do
konsumentow, red. D. Kasprzycki, E. Nowiniska, Krakow 2011

Dyrektywa 2005/29/WE — geneza, cele, zasada petnej harmonizacji (w:) Nieuczci-
we praktyki rynkowe. Ocena regulacji, red. D. Kasprzycki, E. Nowinska,
Krakéw 2012 (I wydanie pozycji jw. pod zmienionym tytulem)

Wynalazki i wzory uzytkowe w prawie migdzynarodowym i prawie Unii Europej-
skiej (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wtasnosci przemystowej, t. 14A,
red. R. Skubisz, Warszawa 2011
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Wynalazek jako rozwigzanie o charakterze technicznym (w:) System Prawa Pry-
watnego. Prawo wtasnosci przemystowej, t. 14A, red. R. Skubisz, Warsza-
wa 2011

Wynalazki niepodlegajgce opatentowaniu (w:) System Prawa Prywatnego. Pra-
wo wlasnosci przemystowej, t. 14A, red. R. Skubisz, Warszawa 2011

Przestanki zdolnosci patentowej (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wias-
nosci przemystowej, t. 14A, red. R. Skubisz, Warszawa 2011

Prawo do uzyskania patentu i jego ochrona (w:) System Prawa Prywatnego.
Prawo wtasnosci przemystowej, t. 14A, red. R. Skubisz, Warszawa 2011

Wzory uzytkowe i ich ochrona (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wlasnosci
przemystowej, t. 14A, red. R. Skubisz, Warszawa 2011

Prof. Michat du Vall byt réwniez autorem wielu innych publikacji, ta-
kich jak: materialy konferencyjne, artykuly popularnonaukowe, wzory
umow, ekspertyzy i opinie, recenzje wydawnicze, wystgpienia konferen-
cyjne.



PERSPEKTYWY UTWORZENIA SADU DS. WEASNOSCI
INTELEKTUALNE] W POLSCE — OBECNE REALIA

Alicja Adamczak, Michal Kruk

I. WPROWADZENIE

Jednym z oredownikéw idei powolania w Polsce wyspecjalizowanego
sagdownictwa orzekajacego w sprawach z zakresu wlasnosci intelektual-
nej byt Profesor Michat du Vall. Trzeba przypomnie(¢, ze ozywiona debata
na ten temat zostala zainicjowana we wrzesniu 2004 r. podczas Semina-
rium Rzecznikéw Patentowych Szkét Wyzszych w Cedzynie. Profesor
podkreslat potrzebe ustanowienia sadu sui generis podczas swoich wysta-
pien publicznych (m.in. wyklad Perspektywy specjalizacji sgdow w sprawach
patentowych w Polsce i w Unii Europejskiej') oraz w trakcie nieformalnych
dyskusji z ekspertami. W 2007 r. przygotowal na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki — dokument Analiza aspektdw gospodarczych i warunkdw prawno-
-organizacyjnych oraz spolecznych w zakresie rozwigzan dotyczgcych utworze-
nia sqdu ds. wlasnosci przemystowej?, w koficu problem ten sygnalizowal
w swoich artykutach naukowych (m.in. Sgdownictwo patentowe w Polsce
— perspektywy i realia®). Ponadto byl jednym ze wspottwércow projektu

' M. du Vall, Perspektywy specjalizacji sqdow w sprawach patentowych w Polsce
i w Unii Europejskiej, wyklad przedstawiony podczas konferencji ,Rynek lekéw
a ochrona wtlasnoéci intelektualnej” zorganizowanej dnia 24 kwietnia 2009 r.
w Warszawie. Takze R. Tomczyk, M. du Vall, Patent infringement proceedings in Po-
land, referat zaprezentowany w trakcie seminarium ,IP training for national jud-
ges” podczas konferencji w Warszawie w dniach 20-22 kwietnia 2007 r.

2 M. du Vall, Analiza aspektow gospodarczych i warunkdw prawno-organizacyjnych
oraz spolecznych w zakresie rozwigzan dotyczqcych utworzenia sqdu ds. wtasnosci prze-
mystowej (na zlecenie Ministerstwa Gospodarki), Warszawa 2007.

> A. Adamczak, M. du Vall, Sgdownictwo patentowe w Polsce — perspektywy i re-
alia (w:) Aktualne problemy rozgraniczenia wtasciwosci sgdéw administracyjnych i po-
wszechnych, red. M. Blachucki, T. Gérzyhnska, Warszawa 2011, s. 112-129, a tak-
ze A. Adamczak, M. du Vall, Sgdownictwo patentowe w Polsce — perspektywy i realia
(w:) Spory o wtasnosc intelektualng. Ksigga jubileuszowa dedykowana Profesorom Ja-
nuszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanistawska-Kloc,
Warszawa 2013, s. 37-52.
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ustawy o Sadzie Ochrony Wlasnosci Intelektualnej i zmianie niektérych
innych ustaw przygotowanego w czerwcu 2011 r.*

W warunkach kontynuowania w Polsce prac nad utworzeniem wy-
specjalizowanego sadu ds. wlasnosci intelektualnej Jego spuscizna po-
zostaje istotna i wcigz aktualna. Liczne tezy znajduja potwierdzenie we
wspolczesnej Swiatowej literaturze prawniczej oraz praktyce legislacyjnej
innych panistw, a my$l M. du Valla w przedmiotowym zakresie oddziatu-
je na polskie pismiennictwo®. W swoich wystgpieniach Profesor wskazy-
wal na kilka fundamentalnych kwestii. W szczegé6lnosci podkreslat wy-
stepujacy na $wiecie trend zwigzany z tworzeniem tego rodzaju sadow,
podnosil zalety sagdownictwa wyspecjalizowanego (m.in. fachowosc),
a takze proponowal rozwigzania prawne odnoszace si¢ do funkcjono-
wania postulowanego sadu patentowego w Polsce. Tytul niniejszego ar-
tykulu nawiazuje do jednego z opracowan Profesora przygotowanego
wspolnie ze wspodlautorka niniejszego tekstu®. Ten glos in memoriam sta-
wia sobie bowiem za cel przyblizenie wazniejszych elementéw dorobku
Michata du Valla i skonfrontowanie ich z obecnym stanem pi$miennic-
twa oraz regulacji prawnych w omawianym zakresie.

II. WEASNOSC PRZEMYSEOWA A WEASNOSC
INTELEKTUALNA

Wyjasénienie terminéw , prawo wlasnosci przemystowej” oraz ,prawo
wlasnosci intelektualnej” ma kluczowe znaczenie dla okreélenia kognicji
przyszlego sadownictwa wyspecjalizowanego, gdyz te zakresy pojecio-
we precyzyjnie wskaza granice jego wlasciwosci rzeczowej. Trzeba tez
zaznaczy¢, ze o ile na poczatku wspomnianej debaty Profesor postulowat
przyjecie formuly obejmujacej sprawy z zakresu wlasnosci przemysto-
wej, o tyle w pdzniejszym okresie — w zwigzku z ewolucja zapatrywan

* Projekt ustawy zostal opracowany podczas spotkan specjalistow z zakresu
prawa wlasnosci intelektualnej, ktére odbywaly sie w siedzibie Urzedu Patento-
wego RP. Odbywaly sie one z inicjatywy A. Adamczak i M. du Valla.

> Z uwagi na to, ze szersze odniesienie sie tutaj do kwestii wpltywu spusci-
zny Profesora w przedmiotowym obszarze na polskie piSmiennictwo nie jest
mozliwe, warto wskaza¢ tylko tytulem przykladu K. Grzybczyk, Prawo wiasciwe
dla powstania i ochrony praw wiasnosci intelektualnej (w:) System prawa prywatnego,
t. 20C, Prawo prywatne migdzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2014, s. 1-15,
oraz M. Blachucki, Sgdownictwo antymonopolowe w Polsce — historia i ustrdj, Warsza-
wa 2011, s. 5-18.

¢ Zob. A. Adamczak, M. du Vall, Sgdownictwo patentowe ..., s. 112-129.
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na te kwestie — postulowal poszerzenie kognicji sadu i objecie nig calosci
problematyki wiasnosci intelektualnej.

Przedmiotem ochrony wlasnodci przemystowej, zgodnie z trescia
art. 1 ust. 2 Konwencji paryskiej o ochronie wilasnosci przemystowej
z dnia 20 marca 1883 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51), sa patenty na wy-
nalazki, wzory uzytkowe, wzory przemystowe, znaki towarowe, znaki
ustugowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pocho-
dzenia, jak rowniez zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Z kolei przepis
art. 1 ust. 1 pkt 1 p.w.p. stanowi, Ze ustawa normuje stosunki w zakresie
wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw to-
warowych, oznaczen geograficznych i topografii uktadéw scalonych. Ze-
stawienie tych dwéch definicji uswiadamia zmiany, jakie zaszlty w prawie
wlasnosci przemystowej — sa one rezultatem dynamicznego postepu tech-
nologicznego oraz potrzeby dostosowania przepiséw do nowych realiéw
gospodarczych, spolecznych i technologicznych. Termin ,wlasnos¢ prze-
mystowa” ulega zmianom — obecnie zalicza si¢ do niej takze m.in. nowe
odmiany roélin oraz informacje dotyczace know-how, w szczegdlnosci
o charakterze technicznym. Mozna tym samym przyjaé, ze ,wlasnosé
przemyslowa jest pojeciem zbiorczym, o niezbyt precyzyjnych kontu-
rach, ktérego elementy skladowe sa bardzo zréznicowane””, i w zwigzku
z tym ,nalezaloby jednoznacznie okresli¢ wiasciwos¢ rzeczowa sadow,
taksatywnie wymieniajac przedmioty wlasnosci przemystowej podlega-
jace ich kognicji”®. Wobec powyzszego ,0g0lne odestanie do «spraw z za-
kresu wlasnosci przemystowej» byloby niewystarczajace, rodzac trudne
do rozwigzania problemy kompetencyjne (np. co do kwalifikacji spraw
z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji)”’.

Sformulowanie ,wlasnoé¢ intelektualna” pojawia si¢ z kolei w art. 2
pkt 8 Konwengji o ustanowieniu Swiatowej Organizacji Wlasnoéci Inte-
lektualnej z dnia 14 lipca 1967 1. i obejmuje: dziela literackie, artystyczne
i naukowe, interpretacje artystéw interpretatoréw oraz interpretacje do
wykonan artystéw wykonawcow, do fonograméw i do programéw radio-
wych i telewizyjnych, wynalazki we wszystkich dziedzinach dzialalnosci
ludzkiej, odkrycia naukowe, wzory przemystowe, znaki towarowe i ustu-
gowe, jak réwniez nazwy handlowe i oznaczenia handlowe, ochrone przed
nieuczciwg konkurencja, a takze wszelkie inne prawa dotyczace dziatalno-
Sci intelektualnej w dziedzinie przemystowej, naukowej, literackiej i arty-

7 Zob. A. Adamczak, M. du Vall, Sgdownictwo patentowe..., s. 112-114.

8 A. Adamczak, M. du Vall, Sgdownictwo patentowe..., s. 112-114.

? A. Adamczak, M. du Vall, Sgdownictwo patentowe..., s. 112-114.

1 Konwencja o ustanowieniu Swiatowej Organizacji Wlasnosci Intelektualnej
sporzadzona w Sztokholmie z dnia 14 lipca 1967 . (Dz. U. z 1975 . Nr 9, poz. 49).
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stycznej. W literaturze akcentuje sie zasade numerus clausus wystepujaca
w prawie wlasnosci intelektualnej. Ochronie nie podlegaja wszystkie wy-
twory intelektu ludzkiego o charakterze niematerialnym, lecz jedynie te,
ktore zostaly expressis verbis wskazane przez ustawodawce''. Odnoszac sie
do wlasnosci intelektualnej, wskazywano, ze chodzi o pojecie, ktére tworza
zasadniczo prawa do przedmiotéw wlasnosci przemystowej oraz prawa
autorskie i prawa pokrewne'?. Z uwagi na spory doktrynalne co do zakre-
su treSciowego sformulowania ,wlasnos¢ intelektualna”, okreslajac zakres
kognicji przyszlego sadu, nalezaloby per analogiam dokona¢ enumeratyw-
nego wskazania przedmiotéw wlasnosci intelektualne;j.

ITI. SADY DS. WEASNOSCI INTELEKTUALNE] NA SWIECIE

Profesor Michatl du Vall wielokrotnie podkredlal, ze na Swiecie wyste-
puje od pewnego czasu zjawisko tworzenia wyspecjalizowanych sadéw
ds. wlasnosci intelektualnej. Zmiany te obserwowat i odnosit sie do nich
w swoich wypowiedziach, komentujac rozwigzania obowigzujace przede
wszystkim w Europie, m.in. we Francjii Wloszech oraz w Finlandii, Szwe-
cji, Holandii, Szwajcarii, Czechach i Wielkiej Brytanii, ale takze w Japo-
nii czy w Stanach Zjednoczonych Ameryki®. Antycypowal, ze trend ten
ulegnie w przyszlosci wzmocnieniu.

Taki rozwéj wypadkéw potwierdza opublikowana w 2012 r. przez
Miedzynarodowy Instytut Wiasnosci Intelektualnej (International Intel-
lectual Property Institute, dalej: IIPI) oraz Urzad Patentéw i Znakéw To-
warowych Stanéw Zjednoczonych (United States Patent and Trademark
Office, dalej: USPTO) najobszerniejsza dotychczas analiza w omawia-

1 Por. H. Zakowska-Henzler, Rynek wewnetrzny Unii Europejskiej a prawo wtas-
nosci intelektualnej, Warszawa 2013, s. 8. W polskim systemie prawnym poza za-
kresem ochrony na gruncie prawa wlasnosci intelektualnej pozostanie przykta-
dowo ochrona domen internetowych. Zob. m.in. wyrok SA w Katowicach z dnia
13 czerwca 2006 r., I ACa 272/06, LEX nr 196078, a takze wyrok WSA w Warszawie
z dnia 17 wrzesnia 2012 ., VI SA/Wa 917/12, zob. www.orzeczenia.nsa.gov.pl (data
dostepu: 20 maja 2015).

12 Zob. A. Adamczak, M. du Vall, Ochrona wlasnosci intelektualnej, Warszawa
2010, s. 22. Trzeba podkresli¢, ze kwestionowana jest w literaturze krajowej przy-
nalezno$¢ regulacji z zakresu prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do
prawa wlasnosci przemystowej, a tym samym do prawa wlasnosci intelektual-
nej. Zob. m.in. R. Skubisz, Wlasnos¢ przemystowa w systemie prawa (w:) System pra-
wa prywatnego, t. 14A, Prawo wtasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa
2012, s. 6-97.

13 Zob. A. Adamczak, M. du Vall, Sgdownictwo patentowe..., s. 1191 n.
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nym zakresie: Studium w sprawie wyspecjalizowanych sgdow ds. wilasnosci
intelektualnej (dalej Studium IIPI/USPTO)". Przeprowadzone przez IIPA
oraz USPTO badanie pozwolilo ustali¢, ze w 88" sposréd 90' panstw
objetych badaniem funkcjonuja réznego rodzaju wyspecjalizowane
organy sadowe orzekajace w sprawach z zakresu prawa wlasnosci in-
telektualnej. Takze w literaturze Swiatowej coraz czesciej pojawiaja sie
rozwazania na temat wyspecjalizowanego sadownictwa ds. wlasnosci
intelektualnej, przy czym zainteresowanie autoréw obejmuje glow-
nie panstwa azjatyckie. Komentarze dotycza m.in. Malezji", jednego
z pierwszych panstw regionu, ktére zdecydowaly sie na utworzenie
takiego sagdu, Chin'® podejmujacych obecnie intensywne dzialania dla
zwalczania naruszeh praw wlasnosci intelektualnej czy Tajlandii'’, ktéra
w przedmiotowym zakresie zaproponowala rozwigzania modelowe
(np. apelacja oparta na zasadzie leap-frog procedure™). Trzeba mie¢ jed-
nak na uwadze, ze réwniez w Europie zachodza istotne zmiany w oma-
wianym obszarze. W Szwajcarii doszlo do powolania Federalnego Sadu
Patentowego (Bundespatentgericht) na podstawie ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o Federalnym Sadzie Patentowym?, w Rosji, na mocy ustawy

4 Zob. www.iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-
Courts.pdf (data dostepu: 20 maja 2015).

5 Wedlug Studium IIPI/USPTO Kambodza rozwaza utworzenie wyspecjali-
zowanego sadu ds. wlasnosci intelektualnej, a w Gwatemali oraz Boliwii tego
rodzaju sadownictwo nie wystepuje i na razie nie s w tym zakresie prowadzone
zadne prace przygotowawcze.

16 Polska nie zostata uwzgledniona w badaniu.

7 Zob. C. Antons, Malaysia (w:) Intellectual property in Asia: law, economics, hi-
story and politics, red. P Goldstein, J. Straus, Heidelberg 2009, s. 178 i n.

18 Zob. P Charles, I. Crookes, Intellectual Property Regime Evolution in China and
India: technological, political and social drivers for change, Leiden 2010, s. 170.

19 Zob. International Survey of Specialised Intellectual Property Courts and Tribu-
nals, praca zbiorowa (dokument opracowany przez Miedzynarodowe Stowarzy-
szenie Prawnikéw), London 2007, s. 30.

2 Apelacja typu leap-frog appeal stanowi szczegdlng forme sktadania apelacji,
ktéra polega na pominieciu — w szczegdlnych przypadkach — instancji posredniej
w toku odwolawczym i zlozeniu apelacji bezposrednio w sadzie ostatniej instan-
¢ji. Raport Miedzynarodowego Stowarzyszenia Prawnikéw wskazuje, ze jest ona
wykorzystywana w ramach procedur sagdowych przed sagdem ds. wlasnosci inte-
lektualnej w Tajlandii, a instytucja ta moze stanowi¢ wzorzec do przyjecia w sys-
temach prawnych innych panstw (w zakresie wyspecjalizowanego sagdownictwa
ds. wlasnosci intelektualnej).

2l Zob. ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o Federalnym Sadzie Patentowym
(Bundesgesetz iiber das Bundespatentgericht), www.admin.ch/opc/de/federal-
-gazette/2009/2023.pdf (data dostepu: 15 maja 2015).
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z dnia 8 grudnia 2011 r. o ustanowieniu systemu sadéw arbitrazowych
ds. praw wlasnosci intelektualnej*, utworzono Sad ds. Wlasnosci Inte-
lektualnej (Sud po intieliektualnych prawach, Cyo no unmennexmyanvnoix
npasax), w Portugalii z kolei powstal Trybunatl ds. Wlasnosci Intelektu-
alnej (Tribunal da propriedade intelectual) w zwiazku z przyjeciem ustawy
z dnia 24 czerwca 2011 r. o utworzeniu sadu wlasciwego w sprawach
z zakresu wlasnodci intelektualnej oraz sadu wlasciwego w sprawach
konkurencji®.

Ustanowienie wyspecjalizowanego sagdownictwa ds. wlasnosci in-
telektualnej wymaga uwzglednienia kontekstu globalnego, regionalne-
go oraz krajowego, w szczegdlnosci kwestii prawnych, gospodarczych,
technologicznych i spotecznych. Ramy niniejszego artykulu pozwalaja
jedynie na wskazanie niektdérych z tych czynnikéw. Jesli weZmie sie pod
uwage perspektywe Swiatowg, to okaze sie, ze kluczowa przyczyne na-
tury prawnej stanowilo przyjecie przez spoleczno$¢ miedzynarodowsq
Konwencji TRIPS bedacej zalacznikiem do Porozumienia ustanawiajace-
go Swiatowa Organizacje Handlu z dnia 15 kwietnia 1994 1.2 Wydarze-
nie to stanowi istotna cezure w rozwoju prawa wlasnosci intelektualnej,
bowiem TRIPS zobowigzala sygnatariuszy m.in. do skutecznej ochro-
ny praw wlasnodci intelektualnej*. Uprzednio rozw¢éj miedzynarodo-
wego prawa wlasnosci intelektualnej byl zwigzany przede wszystkim
z okresleniem katalogu przedmiotéw wlasnosci intelektualnej, dopre-
cyzowaniem przeslanek pozwalajacych na ustanowienie ochrony, a tak-
ze tworzeniem globalnych i regionalnych systeméw ochrony wtasno-
Sci intelektualnej. W ramach integracji europejskiej przejawiajacej sie

2 Zob. ustawa z dnia 8 grudnia 2011 r. o ustanowieniu systemu sadoéw ar-
bitrazowych ds. praw wlasnosci intelektualnej (Zakon o wniesieni izmienienyj
w otbjelnyje zakonodatjelnyje akty Rosijskoj Fiederacji w swiazi ¢ cozdanijem
w sistiemie arbitralnych sudow Suda po intieliektualnych prawach 3axon o snece-
HUU UBMEHEeHULl 8 omoelbible 3aKkonooamenvHble akmol Poccutickoi @edepauuu 6 CeA3U
¢ cozoanuem 6 cucmeme apoumpadicuvix cy0os Cyoa no uHmMeLIeKmyaibHblM npaeam),
www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=282577 (data dostepu: 15 maja 2015).

B Zob. ustawa z dnia 24 czerwca 2011 r. o utworzeniu sadu wlasciwego
w sprawach z zakresu wlasnosci intelektualnej oraz sadu wlasciwego w spra-
wach konkurencji (Lei o tribunal de competéncia especializada para propriedade inte-
lectual e o tribunal de competéncia especializada para a concorréncia), www.wipo.int/
wipolex/en/text.jsp?file_id =238893 (data dostepu: 15 maja 2015).

# Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wilasnosci intelek-
tualnej. Zalacznik 1C do Porozumienia ustanawiajgcego Swiatowa Organizacje
Handlu z dnia 15 kwietnia 1994 1. (Dz. U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483).

» Por. RW. Zuallcobley, Study on Specialized Intellectual Property Courts,
Washington 2012, s. 1.
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w powolaniu jednolitych systeméw ochrony przedmiotéw wilasnosci
przemystowej w UE (i wyspecjalizowanych w tym zakresie sgdéw) row-
niez prawodawca wspdlnotowy (obecnie unijny) wskazal na potrzebe
egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej. Zostala uchwalona dy-
rektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE z dnia 29 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wilasnosci intelektualnej®.
Cho¢ akty te nie zawieraja obowigzku utworzenia wyspecjalizowanych
sadow ds. wlasnosci intelektualnej, to jednak wielu ustawodawcéw kra-
jowych zdecydowalo sie¢ na wprowadzenie takiego rozwigzania. Potrze-
ba funkcjonowania sagdownictwa ds. wlasnosci intelektualnej wynika
takze ze stanu obecnej gospodarki opartej na wiedzy, w ktérej znaczaca
czed¢ PKB jest generowana przez sfere niematerialng. Od kilkudziesie-
ciu lat, w szczeg6lnosci w ostatniej dekadzie, obserwujemy dynamicz-
ne zmiany w obszarze technologii oraz marketingu i reklamy. Na nie-
spotykana dotychczas skale wykorzystuje sie¢ w ramach tego zjawiska
przedmioty wlasnosci intelektualnej. Wzrost znaczenia praw wiasnosci
intelektualnej we wspolczesnej gospodarce, mozliwosci kopiowania, po-
wielania i podrabiania przedmiotéw podlegajacych ochronie oraz
poglebiajaca sie konkurencja spowodowaly z kolei narastajace zjawisko
naruszania praw wylacznych. W zwiagzku z tym nieodzowne staje sie
stworzenie skutecznego mechanizmu ochrony — narzedziem powinno
by¢ w tym przypadku wyspecjalizowane sagdownictwo ds. wlasnosci
intelektualnej.

IV. ZALETY SADOWNICTWA WYSPECJALIZOWANEGO
— FACHOWOSC

Profesor oraz teoretycy i praktycy zajmujacy sie prawem wlasnosci
intelektualnej za jedna z podstawowych zalet wyspecjalizowanego sa-
downictwa uznawali fachowo$é. W literaturze mozna znalez¢ poglad,
zgodnie z ktérym w tego rodzaju organach sagdowych ,zapewniony jest
udzial «<wewnetrznych» ekspertéw technicznych, ktérzy posiadaja sta-
tus sedzidw lub stalych, uczestniczacych w posiedzeniach, doradcéw
sadu”¥. Pojawia si¢ argument, ze ,posiadanie wiedzy specjalistycz-
nej jest konieczne przy przedmiotach bedacych rozwigzaniami tech-
nicznymi, takich jak wynalazki, wzory uzytkowe, topografie uktadow

% Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej (Dz. Urz. UE
L 157 z 30.04.2004, s. 45).

7 Zob. A. Adamczak, M. du Vall, Sgdownictwo patentowe..., s. 119.
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scalonych (ewentualnie réwniez nowe odmiany roslin), w mniejszym
stopniu — przy wzorach przemystowych, natomiast zbedna przy zna-
kach towarowych”®. Profesor dostrzegal, ze czasem ujawnia sie brak
specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa wiasnosci intelektualnej wéréd
polskich sedziéw. Przyklady blednych orzeczen i uzasadnien wyrokéw
przytaczal w swoich wystgpieniach, m.in. we wspomnianej wyzej opi-
nii prawnej dla Ministerstwa Gospodarki*. Diagnoza wydaje sie jed-
noznaczna — w Polsce brakuje sedziéow wyspecjalizowanych w spra-
wach z zakresu prawa wlasnosci przemyslowej*. Na podstawie analiz
poréwnawczych wskazywano na rozwigzania wprowadzone w innych
panstwach: w postepowaniu, akcie orzekania i przygotowaniu uza-
sadnienia oprécz sedzidw posiadajacych wyksztalcenie prawnicze
uczestniczg doradcy reprezentujacy dana dziedzine wiedzy (scientific
adviser), eksperci wskazani przez sad (expert fitness)® czy czlonkowie
techniczni (technischer Mitglied)*>. Wyspecjalizowane sady w Niem-
czech, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii stanowily punkt odniesienia w tych
badaniach.

Za stuszny nalezy uzna¢ poglad, wedltug ktérego fachowa wiedza se-
dziéw bylaby ,czynnikiem znakomicie przyspieszajacym i potaniajgcym
postepowanie, a takze generalnie podnoszacym jakos$¢ orzecznictwa”™.
W piSmiennictwie rozwazano réwniez umozliwienie w procesie orze-
kania realizowanym w postepowaniu sgdowym w sprawach z zakresu
prawa wlasnosci przemystowej czynnego udziatu specjalistow z zakresu
techniki niebedacych prawnikami. Pojawiat si¢ tez postulat ograniczenia
korzystania w wiekszosci spraw z opinii biegltych. Profesor Michat du Vall
zdawatl sobie sprawe z uwarunkowan prawnych obowigzujacych w Pol-
sce, w szczeg6lnosci przepisow Konstytucji RP okreslajacych katalog
organéw wymiaru sprawiedliwosci (art. 175) oraz ustawodawstwa re-
gulujacego wykonywanie zawodu sedziego. W tym ostatnim przypad-
ku, z uwagi na warunek sine qua non wymagany do objecia stanowiska
sedziego w postaci posiadania wyksztalcenia prawniczego, proponowat
wykorzystanie instytucji tawnika jako osoby zapewniajacej ocene kwestii
technicznych. Majac na wzgledzie utworzenie sagdu ds. wlasnosci inte-
lektualnej, Profesor byt swiadomy ewentualnosci zmiany Konstytucji RD

® A. Adamczak, M. du Vall, Sgdownictwo patentowe..., s. 123.

# Zob. M. du Vall, Analiza aspektow gospodarczych..., s. 10-11.

% Por. A. Adamczak, M. du Vall, Sgdownictwo patentowe..., s. 117.

3 A. Adamczak, M. du Vall, Sgdownictwo patentowe..., s. 120.

%2 M. du Vall nawigzywal w ten sposéb do niemieckiego systemu sadownic-
twa patentowego.

3 Zob. A. Adamczak, M. du Vall, Sgdownictwo patentowe..., s. 124.
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przy czym apelowal, aby przyja¢ rozwigzanie pozwalajace na powolanie
sadu specjalistycznego bez tak duzej ingerencji*.

W tym ostatnim przypadku mozna zalozy¢, ze Profesor mial na uwa-
dze tlo historycznoprawne powotania w Niemczech Federalnego Sadu
Patentowego (Bundespatentgericht). Niemiecki wyspecjalizowany sad
ds. patentowych powstal na mocy ustawy z dnia 23 marca 1961 r. w spra-
wie zmiany i ujednolicenia przepiséw z zakresu prawa wlasnosci prze-
myslowej*, ktéra znowelizowala m.in. wcigz obowiazujaca ustawe z dnia
5 maja 1936 . o patentach®*. W ramach przedmiotowej reformy do ustawy
zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec zostal w 1961 r. wprowadzony
przepis pozwalajacy na utworzenie wyspecjalizowanego sadu ds. wia-
snosci przemystowej”.

Odnosnie do kwestii fachowosci skladu orzekajgcego argument ten
pozostaje jednym z najwazniejszych w globalnej dyskusji na temat wy-
specjalizowanego sadownictwa ds. wlasnosci intelektualnej. W literaturze
wskazuje sig, ze o ile w wiekszosci zawoddw prawniczych doszlo w ostat-
nich latach do specjalizacji, o tyle zjawisko to praktycznie nie objeto $ro-
dowiska sedziowskiego®. Kompetentnos$¢ skladu orzekajacego wplywa
pozytywnie na rezultaty dzialalnosci tego rodzaju sadéw, w szczegélno-
Sci zrozumienie problemu z zakresu techniki wystepujacego w sprawie,
jednolitos¢ w orzecznictwie czy przyspieszenie w procedowaniu spraw.
Odnoszac sie ogdlnie do sadownictwa wyspecjalizowanego, M.J. Kroeze
podkresla, iz, z uwagi na wiedze i doswiadczenie sedzidéw tego rodzaju
organy sadowe beda wydawaly orzeczenia lepszej jakosci, co w konse-
kwencji przyczyni sie do zwigkszenia jednolitodci orzeczniczej®. Jest to
aktualne szczegoélnie w rozpatrywanym przypadku, gdyz prawo wilasno-

¥ M.in. A. Adamczak, M. du Vall, Sgdownictwo patentowe..., s. 123-126.

% Zob. ustawa z dnia 23 marca 1961 r. w sprawie zmiany i ujednolicenia prze-
piséw z zakresu prawa wlasnoéci przemystowej (Gesetz zur Anderung und Uber-
leitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes), www.dipbt.
bundestag.de/doc/btd/03/017/0301749.pdf (data dostepu: 15 maja 2015).

% Zob. ustawa z dnia 5 maja 1936 r. o patentach (Patentgesetz), www.gesetze-
-im-internet.de/patg/index.html (data dostepu: 15 maja 2015).

¥ Pierwotnie byl to przepis art. 96a ust. 1 (tekst wedlug stanu z dnia 6 mar-
ca 1961 r.). Wedlug niego Federacja moze dla spraw ochrony prawnej wlasno-
Sci przemyslowej utworzy¢ sad federalny (Der Bund kann fiir Angelegenheiten des
gewerblichen Rechtsschutzes ein Bundesgericht errichten) — przepis ten zostal prze-
niesiony do art. 96 ust. 1 ustawy zasadniczej REN (tekst wedlug stanu od dnia
18 czerwca 1968 r.).

% Zob. International Survey..., s. 26.

¥ Zob. M.]. Kroeze, The Dutch Companies and Business Court as a Speciali-
zed Court (w:) The Quality of Corporate Law and the Role of Corporate Law Judges,
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Sci intelektualnej, gtéwnie prawo patentowe, stanowi naturalny przed-
miot specjalizacji®. Chodzi o specyfike przepisow oraz problemy zwig-
zane z ich wykladnia, ktére wynikaja przede wszystkim z faktu objecia
ochrong rozwigzan z zakresu techniki. Pojawia sie teza, wedlug ktorej
sady ds. wlasnosci intelektualnej beda procedowaly szybciej, poniewaz
wykwalifikowani sedziowie sa w stanie zrozumie¢ techniczny aspekt pro-
blemu*. Pojawiajace si¢ zagadnienia techniczne czesto dotycza kwestii
interdyscyplinarnych, co wymaga kompleksowego podejscia. Dlatego tez
wyspecjalizowane sady ds. wlasnosci intelektualnej sa bardziej przysto-
sowane do rozpatrywania skomplikowanych spraw*. A. Riiefli potwier-
dza, ze fachowos$¢ poprawia efektywnosé dziatania sadéw ds. wiasnosci
intelektualnej, poniewaz sedziowie obcujacy na co dzieh z podobnymi
sprawami nabywaja pozadang w tym przypadku praktyke w orzekaniu.
Ponadto sa oni w stanie uwzgledni¢ skutek orzeczenia w sferach gospo-
darczej, spoleczneji tej zwigzanej z technologiami®. W literaturze pojawia
sie poglad, wedlug ktérego zdarza sig, iz czasami sedziowie o ogélnych
kompetencjach konfrontowani ze specjalistycznym obszarem prawa, po-
siadajac ograniczong wiedze w danej dziedzinie, orzekaja ogdlnikowo
— jako przyklad wskazuje sie¢ prawo wlasnosci intelektualnej*. W opinii
PR. Gugliuzza zaleta fachowosci jest to, ze orzecznictwo w sprawach pa-
tentowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki zostalo w istotnym stop-
niu zunifikowane po utworzeniu Sadu Apelacyjnego Stanéw Zjednoczo-
nych dla Dystryktu Centralnego®.

Jeden z postulatow dotyczy mozliwosci powolywania w ramach sa-
déw wyspecjalizowanych zespoléw ekspertéw posiadajacych wiedze
techniczng, ktérych rola polegalaby na wsparciu sktadu orzekajacego
w tym zakresie — takie rozwigzanie pozwala na merytoryczne rozpa-
trzenie spraw dotyczacych w szczegélnosci wynalazkéw*. Niemcy byty
jednym z pierwszych panstw, w ktérych do sktadu orzekajacego sadu

red. L. Bouchez, M. Knubben, J.A. McCahery, L. Timmerman, Amsterdam 2006,
s. 143-153.

% Zob. PR. Gugliuzza, Rethinking Federal Circuit Jurisdiction, The Georgetown
Law Journal 2012, nr 1, s. 1447-1448.

4 Por. R.W. Zuallcobley, Study on Specialized..., s. 4-5.

2 Por. International Survey..., s. 27.

# Zob. A. Riiefli, Spezialisierung an Gerichten, Justice — Justiz — Giustizia 2013,
nr 2, s. 10.

# J.P Kesan, G.G. Ball, Judicial experience and the efficiency and accuracy of patent
adjudication: an empirical analysis of the case for a specialized patent trial court, Ha-
rvard Journal of Law & Technology 2011, nr 2, s. 400.

# Zob. PR. Gugliuzza, Rethinking Federal..., s. 1447-1448.

* Por. R.W. Zuallcobley, Study on Specialized..., s. 5.
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patentowego wchodza osoby posiadajace wiedze prawnicza (rechtskundi-
ge Mitglieder) oraz osoby wykazujace sie¢ wiedzg w okreslonym zakresie
techniki (technische Mitglieder). Rozwigzanie to bylo i jest stosowane na
Swiecie. Model ten przyjela Szwajcaria, gdzie podzial dotyczy sedziow
posiadajacych wyksztalcenie prawnicze (Richterinnen und Richter mit ju-
ristischer Ausbildung) oraz sedzidéw legitymujacych sie wyksztalceniem
technicznym (Richterinnen und Richter mit technischer Ausbildung)*’. Wyniki
konsultacji przeprowadzonych przez P. Leith wskazuja, ze kolegia orze-
kajace w skladach mieszanych lepiej rozumieja problemy techniczne®.
Takze A. Sedemund-Treiber podkreéla zalety orzekania w sprawie przez
zespOl prawnikéw i specjalistow z zakresu techniki, przede wszystkim
efektywnosc i niskie koszty tego rozwigzania, a takze role cztonkéw skla-
du orzekajacego niebedacych prawnikami w zakresie oceny merytorycz-
nej kwestii technicznych®.

V. RAMY PRAWNE POSTULOWANEGO SADU DS. WEASNOSCI
INTELEKTUALNEJ W POLSCE

W pierwotnej propozycji de lege ferenda dotyczacej ustanowienia
w Polsce sadu wyspecjalizowanego Profesor zakresdlit jego kognicje do
spraw z zakresu wlasnosci przemystowej, by w wariancie ostatecznym
opowiedzie¢ si¢ za kompleksowym ujeciem wlasnosci intelektualnej ta-
kiego sadu. Zdecydowanie opowiadajac si¢ za utworzeniem sagdownic-
twa sui generis, postulowal m.in. wprowadzenie do procesu orzekania
specjalistow z zakresu techniki oraz konieczno$¢ doprecyzowania kog-
nicji przedmiotowego sadu. Wskazywat tez na potrzebe zastosowania
tzw. zasady koncentracji. Z analizy poréwnawczej wynika bowiem, Ze na
Swiecie wystepuja dwa systemy, tj. te, w ktérych ,sprawy o naruszenie
oraz uniewaznienie sa rozpoznawane w jednym postepowaniu”, oraz te,
w ktérych ,sprawy o naruszenie oraz o uniewaznienie sg rozpoznawa-
ne przez rozne sady/organy”*. Na podstawie tych ustaleh mozna wy-
r6zni¢ model oparty na dualizmie w rozpoznawaniu spraw oraz formute
skoncentrowania rozpatrywania spraw o uniewaznienie oraz o narusze-

¥ Zob. ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o Federalnym Sadzie Patentowym
(Bundesgesetz iiber das Bundespatentgericht), www.wipo.int/wipolex/en/.

% Por. P Leith, Judging patents in Europe: lessons for wider European harmoniza-
tion (w:) El derecho de la sociedad en red, red. E Galindo, Zaragoza 2013, s. 164-166.

¥ Zob. A. Sedemund-Treiber, Strukturen einer europiischen Patentgerichtsbarkeit,
MittdtschPatAnw 1999, s. 121-126.

% Zob. A. Adamczak, M. du Vall, Sgdownictwo patentowe..., s. 119.
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nie praw”. W kilku panstwach, m.in. we Francji i we Wloszech, a takze
w Finlandii, Szwecji, Holandii i Wielkiej Brytanii, sprawy o uniewaznie-
nie patentu moga by¢ rozpoznawane przez ten sam sad, ktéry rozpatruje
sprawy o naruszenie. W literaturze pojawiaja sie glosy, ze model ten ma
wiecej zalet od systemu, w ktérym sprawy o naruszenie oraz o uniewaz-
nienie rozpoznajg rozne organy sagdowe®. W tym duchu zostal przygoto-
wany projekt sygnalizowanej ustawy z 2011 r.

Trzeba zaznaczy¢, ze ten dychotomiczny trend jest kontynuowany
przez ustawodawcéw krajowych. Dobry przyklad stanowiag rozwigzania
przyjete ostatnio w Szwajcarii, oparte na wspomnianej ustawie z dnia
20 marca 2009 r. o Federalnym Sadzie Patentowym, oraz w Portugalii, na
mocy cytowanej ustawy z dnia 24 czerwca 2011 r. o utworzeniu sadu
wlasciwego w sprawach z zakresu wilasnosci intelektualnej oraz
sadu wlasciwego w sprawach konkurencji. Sg to skrajnie odmienne po-
dejscia, bowiem w pierwszym przypadku kognicja ograniczona zostata
do prawa patentowego, a w drugim objete wlasciwoscia sadu wyspe-
cjalizowanego zostaly przedmioty wiasnosci intelektualnej sensu largo,
cho¢ bez wlaczenia do ram judykacyjnych spraw dotyczacych ochrony
przed nieuczciwg konkurencja. Kognicje tego sadu ustawodawca portu-
galski okreslit w art. 122 ust. 1, zgodnie z ktérym Trybunat ds. Wlasnosci
Intelektualnej rozpatruje i orzeka m.in. w sprawach: pozwéw dotycza-
cych naruszehh praw autorskich lub praw pokrewnych (lit. a), pozwoéw
dotyczacych naruszen wlasnoéci przemyslowej chronionej prawem
w jakiejkolwiek postaci (lit. b), skarg na decyzje dotyczace uniewaznien
i wygaszen przewidzianych w kodeksie prawa wlasnosci przemystowej
(lit. ¢), skarg na decyzje Narodowego Instytutu Wiasnosci Intelektualnej
dotyczacych udzielenia albo odmowy udzielenia prawa wlasnosci prze-
mystowej albo odnoszacych sie do przeniesienia, udzielenia licencji albo
innych postepowan mogacych wplywac na prawa wlasnosci przemysto-
wej (lit. d), skarg i wnioskéw o ponowne rozpatrzenie sprawy lub innych
$rodkéw, ktére moga by¢ kwestionowane na podstawie przepiséw pra-
wa i wydanych przez Narodowy Instytut Wlasnosci Intelektualnej, gdy
doszlo do naruszenia przepiséw procedury administracyjnej (lit. e), po-
zwow dotyczacych naruszenia nazw domen internetowych (lit. f), skarg
na decyzje Fundacji na rzecz Narodowej Komputeryzacji Naukowej jako

> Wypowiedz M. du Valla w ramach referatu Perspektywy specjalizacji saddéw
w sprawach patentowych w Polsce i w Unii Europejskiej podczas konferencji zorgani-
zowanej przez Urzad Patentowy RP ,Rynek lekéw a ochrona wiasnosci intelek-
tualnej” w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2009 . - M. du Vall przedstawit swoje
propozycje dotyczace przysztego sadu ds. wlasnosci intelektualnej w Polsce.

2 Zob. A. Adamczak, M. du Vall, Sgdownictwo patentowe..., s. 119.
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organu wlasciwego w sprawach rejestracji nazw domen internetowych
z konicowka .pt (lit. g), pozwoéw dotyczacych naruszen nazw handlowych
i nazw przedsiebiorcéw (lit. h), a takze spraw dotyczacych gromadzenia
$rodkéw dowodowych i ich archiwizowania oraz udzielania informa-
cji w zakresie spraw obejmujacych prawa wlasnosci intelektualnej lub
prawa autorskie. Sagdowi portugalskiemu zostaly ponadto powierzone
sprawy zwiazane z egzekucja wyrokéw w zakresie wskazanym powyzej
(art. 122 ust. 3).

Na wyzszos¢ zasady koncentracji wskazuje sie w literaturze Swiato-
wej, m.in. na przykladzie Chin, gdzie skutkiem przyjecia tego modelu sa
jednolitos¢ w judykaturze, integralno$¢ systemu i lepsza kontrola orze-
czen sagdowych®. Takze J. Pinyosinwat podkresla, ze kognicja powinna
by¢ jak najszersza i obejmowac sprawy cywilne, karne oraz administra-
cyjne, uznajac za wzorzec rozwigzania przyjete w Malezji (w szczego6l-
noéci z uwagi na objecie kognicja wszystkich rodzajow spraw, w tym
kwestii karnych).

V1. WNIOSKI

Pomimo licznych zabiegéw nie doszlo w kraju do utworzenia sadu
o wladciwosci szczegodlnej w sprawach dotyczacych prawa wlasnosci inte-
lektualnej. Podejmowane sg jednak dzialania majace na celu zrealizowa-
nie pomystu utworzenia wyspecjalizowanego saqdownictwa w tym zakre-
sie, 0 czym $wiadczy m.in. wskazany powyzej projekt ustawy. Odbywaja
sie konferencje naukowe, podczas ktérych problem ten stanowi jeden
z gléwnych tematéw (m.in. sympozjum ,System ochrony wlasnosci prze-
myslowej w Polsce a mozliwosci rozwoju gospodarczego” zorganizowane
dnia 6 maja 2014 r. w Warszawie). Publikowane sa takze artykuly dotycza-
ce omawianej kwestii o charakterze popularnonaukowym (m.in. Wtasnos¢
intelektualna w jednym sgdzie opublikowany w ,Gazecie Prawnej” w dniu
6 lutego 2013 ) i naukowym (m.in. Postgpowanie w sprawach o narusze-
nie praw z patentu na wynalazek — ujecie praktyczne opublikowany z ,Zbio-
rze referatéw z Seminarium Rzecznikéw Patentowych Szkét Wyzszych”

* Por. Y. Guangming, A Comparative Study on Court Systems and Mechanisms
for Settling Disputes over Intellectual Property in China and Japan — Establishing Specia-
lized Intellectual Property Courts in China, IIP Bulletin 2013, nr 22, s. 6.

3 Zob. ]. Pinyosinwat, Model for Specialized Intellectual Property Court, Saar-
briicken 2012, s. 133 i n.

% Tekst autorstwa M. Piaseckiej-Sobkiewicz zawiera dodatkowo wypowie-
dzi]. Bleszynskiego, B. Piwowarskiej, A. Tomaszka i E. Traple.
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w grudniu 2014 r.>%). Réwniez podczas spotkah naukowcéw i praktykéw
zajmujacych sie¢ prawem wlasnosci intelektualnej problem ten powraca
i jest dyskutowany, gdyz w srodowisku istnieje glebokie przekonanie
o potrzebie utworzenia takiego sadu. Jest niemal pewne, ze Profesor ak-
tywnie i konsekwentnie uczestniczylby w tej debacie.

Wskazane na wstepie oraz w dalszej czesci artykutu wnioski i uwagi
odnoszace sie do utworzenia sadu ds. wlasnosci intelektualnej znajduja
odzwierciedlenie w literaturze $wiatowej i obcych systemach prawnych.
Potwierdza sie scenariusz, wedlug ktérego dopetnieniem systemu ochro-
ny wlasnosci intelektualnej jest stworzenie wyspecjalizowanych orga-
néw sadowych o kognicji w tym obszarze — Studium IIPI/USPTO jest tego
dowodem. Prace przygotowawcze w zakresie powolania sagdownictwa
ds. wlasnosci intelektualnej w Polsce nalezy uzupelni¢ o dalsze badania
poréwnawecze i analizy iloSciowe dotyczace liczby przedmiotowych spraw
rozpatrywanych przez sady krajowe. Niemniej juz teraz mozna si¢ zgo-
dzi¢ z pogladem, Ze konieczna jest koncentracja spraw administracyjnych,
cywilnych i karnych w sprawach z zakresu prawa wlasnosci intelektual-
nej, a takze wprowadzenie do procesu orzekania elementu fachowosci
w postaci specjalistow z zakresu techniki oraz doprecyzowanie wtasci-
wosci rzeczowej postulowanego sadu. Takze w tym przypadku jesteSmy
przekonani, ze nasze stanowisko poparlby Profesor Michat du Vall.

% Artykul przygotowany przez B. Piwowarska.
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PRAWA OSOBISTE W NATARCIU

Janusz Barta

Znamienng ceche wspoélczesnego prawa prywatnego stanowi obje-
cie zakresem jego stosowania débr i wartosci niemajatkowych i niema-
terialnych. Prowadzi to niejednokrotnie do kontrowersji i do ,zderzania
sie” praw réznych kategorii i r6znej proweniencji (np. praw rzeczowych
i praw wlasnosci intelektualnej). Baczny obserwator bez trudu dostrzeze
tlace sie zarzewia konfliktéw zakorzenionych m.in w postepie techniki,
w poszerzaniu komercjalizacji dobr osobistych czy w zagrozeniach zwig-
zanych z ochrong danych osobowych. Do spie¢ dochodzi takze w obrebie
samych praw osobistych, zaréwno tych nastawionych na ochrone intere-
s6w jednostki, jak i tych, ktérych zadaniem jest poszanowanie interesow
ogolnych, spolecznych.

W takim stanie rzeczy nie brakuje spektakularnych zwyciestw i zaska-
kujacych porazek, odnotowywanych w orzecznictwie i literaturze'. I tak
na naszych oczach formacje majgce na swych sztandarach hasta swobod-
nego dostepu do informacji z wielkim trudem staraja si¢ naktoni¢ prze-
ciwnikéw do opuszczenia zajmowanych dotychczas rubiezy.

* % ok X

Zauwazmy, ze jeszcze przed zaangazowaniem sie bezposrednio
w konfrontacje pogladéw i idei uprawnione formacje z reguly decyduja
sie ,oczysci¢ przedpole”, dokonujac wyboru:

1) miedzy koncepcja jednego ogélnego prawa osobistego (osobistosci)

a koncepcja zamknietego katalogu samodzielnych débr osobistych;

2) miedzy kryteriami obiektywnymi a subiektywnymi, jesli chodzi o oce-
ne naruszenia dobra osobistego.

Nie wydaje mi si¢, aby wspomniane wybory mialy w praktyce po-
ciggac za soba daleko idace konsekwencje prawne. Przyznam jednak, ze
blizsze s3 mi drugie warianty sposréd podanych alternatyw. Jest tak dla-
tego, ze wprowadzaja one stan prawny, ktéry dla osob trzecich jest:

! Por. szerzej na ten temat H.O. Goétting, Aktuelle Entwicklungen im Persin-
lichkeitsrecht Dresden 2010; ponadto: Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartosci,
zasady, technologie, Warszawa 2012.
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1) mniej skomplikowany, bardziej zrozumialy,

2) bardziej adekwatny wzgledem funkcji, jaka majg pelni¢ przepisy
o ochronie débr osobistych, a to za sprawa odwolywania sie¢ do kry-
teriow subiektywnych, korygowanych wszakze przez klauzule gene-
ralng, konstrukcje naduzycia prawa oraz prawa przystugujace innym
osobom.

Bo czymze jest i jak rozumie¢ 6w fenomen osobistego dobra i odpo-
wiadajacego mu prawa?

Generalizujac i przyjmujac psychologizujacy punkt widzenia, za nad-
rzedny przedmiot ochrony trzeba byloby uzna¢ ,elementy $wiata uczug,
niezmaconego spokoju psychicznego i samorealizacji”?. Jak zatem widac,
ochrona débr osobistych stuzy nie tylko egzystencji, lecz takze rozwojowi
i samorealizacji®. Nalezy wiec zgodzi¢ sie z tym, Zze pojecie dobra osobi-
stego jest tylez szerokie, co mgliste. Mozna broni¢ przy tym stanowiska,
ze mamy tu do czynienia ze swego rodzaju emanacja praw naturalnych
wydobywanych na $wiatlo dzienne przy poszukiwaniu $rodkéw (rosz-
czen) chronigcych godno$¢ czlowieka. Roszczenia te sktadajq si¢ na szcze-
gllny arsenal prawnych instrumentéw majacych stuzyé poszanowaniu
najbardziej doniostych intereséw jednostki.

Lo

Szczeglblne problemy zwigzane z egzystencja praw osobistych ujaw-
niaja sie, co istotne, gdy zaczynamy rozpatrywac ich byt. Co w tym zakre-
sie jest istotne, nie s3 one w zadnej mierze ograniczane przez formalne
lub materialne przestanki. Brak jednoznacznych wskazéwek co do wy-
kreowania nowych praw osobistych zmusza do poddania analizie rele-
wantne orzecznictwo i literatura.

Do bezposredniego starcia i wstgpienia na droge sagdowa obroficéw
débr osobistych sklania wywalczone domniemanie bezprawnosci czynu,
a wiec w razie sporu to nie powdd ma wykaza¢é, ze dane dzialanie miato
charakter bezprawny, lecz pozwany ma udowodnic¢, ze in casu w rachube
wchodzi okres$lona przestanka egzoneracyjna. Dochodzi zatem do zmia-
ny rozkladu ciezaru dowodéw. Na gruncie prawa polskiego klauzule eg-
zoneracyjne zastrzezone sa dla sytuacji, gdy w drodze przepiséw rangi
ustawowej dotycza przypadkéw uwzglednianych w konstytucyjnym

2 Tak S. Grzybowski, Ochrona débr osobistych wedtug przepisow ogolnych prawa
cywilnego, Krakéw 1933.

* Tak P Machnikowski, Odpowiedzialnos¢ za majgtkowe skutki naruszenia dobra
osobistego w projekcie ksiggi pierwszej kodeksu cywilnego (w:) Dobra osobiste w XXI wie-
ku. Nowe wartosci, zasady, technologie, red. J. Balcarczyk, Warszawa 2012, s. 21.
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panstwie prawa w imie zapewnienia: bezpieczefistwa publicznego lub
dobrobytu gospodarczego, ochrony porzadku i zapobieganiu przestep-
czosci, ochrony zdrowia i moralnosci, ochrony praw i wolnosci innych
0s0b.

Nalezatoby doda¢, ze poszczegélne prawa osobiste maja zréznicowa-
na historie. Bywa, Ze sa one pierwotnie osadzone w normach innego ro-
dzaju (np. etycznych, zwyczajowych, religijnych), sukcesywnie adaptu-
jac sie do kulturowego otoczenia*. Gléwna role w tym procesie odgrywa
praktyka sadowa wspierana wypowiedziami literatury®.

* % %k X

Powolywanie do zycia nowych formacji, a wiec kreowanie nowych
praw osobistych, moze niekiedy by¢ uznane w pewnym stopniu za kwe-
stie natury ekonomicznej (tak np. mozna wskazac¢ na aspekty spoleczne
i psychologiczne, gdy chodzi o ,right of publicity”).

Czesciowo podobne konotacje przypisa¢ daloby sie robigcemu od
niedawna ,kariere” prawu do pozostania w zapomnieniu. Powolujac sie
na to prawo, mozna by sie domagac usuniecia z pamieci ludzkiej faktow
z przeszlosci. Prawo to nabiera w ostatnim okresie szczegdlnego znacze-
nia w obszarze funkcjonowania Internetu, a przede wszystkim wyszuki-
warek internetowych®. Za swoistg odrebna warto$¢ traktuje sie nie popu-
larnoé¢, lecz odosobnienie, separowanie si¢ jednostki od spoleczefistwa.
W tym duchu jest dyskutowana kwestia ,right to be let alone”.

Nowe prawa osobiste moga poza tym stanowi¢ odpowiedz na szcze-
goblnie naganne (niejako — kwalifikowane) zachowania innych oséb. Taka
wlasnie sytuacja ma miejsce w przypadku zjawiska okre$lanego mianem
stalkingu odnoszacego sie do praktyk zwigzanych z nekaniem, $ledze-
niem, osaczaniem innej osoby.

Gwoli uzupelnienia zwréémy jeszcze uwage na wyznaczanie granic
nowych débr osobistych ogdlnie dokonywane w oparciu o doktryne pra-
wa brytyjskiego ,breach of confidence”.

* J. Braciak, Prawo do prywatnosci, Warszawa 2004, s. 11.

> W zasadzie mamy w tym zakresie co najwyzej jeden wyjatek, a mianowicie
prawo do prywatnosci, ktére mozna uznac za wykwit doktryny amerykanskiej.

¢ b. Gozdziaszek, Prawo do bycia zapomnianym w wyszukiwarce internetowej —
glosa do wyroku TS z 13.05.2014 r., Europejski Przeglad Sadowy 2015, nr 2, s. 41in.
Wymieniony wyrok porusza problemy zwigzane z wynikami wyszukiwania da-
nych osobowych w tym stawiania wymogu ,zapomnienia o egzekucji z majatku
sprzed kilku lat”.
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Lo

Kreowaniu nowych praw osobistych stuza najczesciej uregulowania
(wystepujace w kodeksie cywilnym) polegajace na przykladowym tylko
wymienieniu chronionych débr. Otwiera to sgdom i/lub przedstawicie-
lom doktryny mozliwo$¢ wpisywania do istniejacego katalogu nowych
praw osobistych’.

Relatywnie tatwe powolywanie do Zycia nowych praw osobistych
niesie ze sobg pewne ryzyko co do arbitralnosci postepowania i skutkuje
swoistym ,paczkowaniem” tych praw, a w konsekwencji — obnizeniem
ich rangi. Za przyklad z praktyki sluzy¢ moga postulaty traktowania
w kategoriach naruszenia dobr osobistych przypadkéw zdrady matzeii-
skiej, jak tez upokorzenie, jakiego doznaje osoba, ktérej nie zapewniono
mozliwosci skorzystania w urzedzie z toalety.

Odnotujmy w tym miejscu, ze znaczna cze$¢ rodzimej doktryny wi-
dzi oparcie dla ochrony débr osobistych w konstrukcjach prawa pod-
miotowego®. Konkurencyjne podejécie w omawianej materii preferuje
tzw. ochrone instytucjonalng. Réwnoczesnie trzeba pamieta¢ o tym, ze
»~awans” na liste chronionych débr osobistych nie moze by¢ uzalezniony
od spelnienia jakichkolwiek przestanek natury formalnej czy materialnej.
W efekcie pojawia sie ryzyko decyzyjnej arbitralnosci, ktére mogloby by¢
lagodzone przez zastosowanie przestanki ,doniostosci” (badanej w da-
nym przypadku) interesu spotecznego lub indywidualnego.

Zauwazmy przy tym, ze poszczegllne prawa maja autonomiczny
charakter. Ta ich cecha nie wylacza wszakze stosowania w obszarze ich
dzialania norm ogélnych prawa cywilnego. Wyodrebnialno$¢ i niezalez-
noé¢ poszczegdlnych praw osobistych nie przeszkadza temu, zeby jed-
nym czynem naruszone mogly zosta¢ sfery pozostajace pod ochronag
kilku praw osobistych (np. prawa do wizerunku i prawa do czci). Nie od-
biera to jednak czynnej legitymacji procesowej temu, ktéry sam dopuscit
sie naruszenia d6br osobistych.

7 Przykladem takich débr osobistych, wprowadzonych droga pozaustawo-
w3g, sa niewymienione w art. 23 k.c. m.in. kult pamieci osoby zmarlej, herb,
godlo, nieskazone srodowisko naturalne, a — zdaniem niektérych — nawet wier-
noé¢ malzenska.

8 Zob. P Machnikowski, Odpowiedzialnos¢ za majgtkowe skutki naruszenia dobra
osobistego w projekcie ksiggi pierwszej kodeksu cywilnego (w:) Dobra osobiste w XXI wie-
ku. Nowe wartosci, zasady, technologie, red. J. Balcarczyk, Warszawa 2012, s. 21.
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* % %k X

Prawa osobiste nie s3 w zadnym stopniu ograniczone w czasie. Nie
podlegaja ani zbyciu, ani zrzeczeniu, nie sa tez przedmiotem dziedzi-
czenia. Nie oznacza to wszakze pozostawienia poza polem obserwacji
i rozwazah problematyki débr osobistych oséb zmarlych. Sa to jednak
juz prawa podmiotéw innych niz spadkobierca’. Niematerialny charakter
omawianych praw sprzeciwia si¢ przy tym wlgczeniu ich do prawnego
obrotu zaréwno inter vivus, jak i mortis causa.

* % %k X

Uwagi na temat interesujacych nas zagadnien zostaly zilustrowa-
ne przez dolaczong tabele. Jej lektura powinna ulatwi¢ zapoznanie sie
z sytuacja prawna dotyczaca praw osobistych, wystepujaca na réznych
obszarach i w r6znym czasie. Méwiac $ciélej, chodzi tu o zbadanie tych
débr osobistych, ktére zostaly expressis verbis uznane za zastugujace na
ochrone:

1) w ustawodawstwie polskim (ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. — Przepisy
og6lne prawa cywilnego, Dz. U. Nr 34, poz. 311 z pézn. zm.; ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 121 z p6zn. zm.);

2) w Konwencji o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci,
sporzadzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 . (Dz. U. z 1993 r. Nr 61,
poz. 284 z p6zn. zm.);

3) w ustawodawstwie unijnym (Karta praw podstawowych Unii Euro-
pejskiej, Dz. Urz. UE C 83/02 z 30.03.2010, s. 389).

Bez watpienia zaskoczeniem dla czytelnika okazuje si¢ fakt niewymie-
nienia w naszym systemie prawnym tego rodzaju débr osobistych, jakimi
sa prawo do prywatnosci i swoboda wypowiedzi (w jej Scistym znacze-
niu). Dziwi to tym bardziej, Ze wlasnie to prawo stalo sie dzis szczegdlnie
narazone na naruszenia. Spoéréd wielu praw osobistych prawo do pry-
watnosci wywoluje bodajze najwiecej konfliktow, a to m.in. zwigzanych
z funkcjonowaniem Internetu, wszechobecnym monitoringiem, z popy-
tem na media plotkarskie, bulwarowe.

Brak w tabeli prawa do prywatnosci kaze postawi¢ pytanie, czy
mamy do czynienia z decyzjg przemysélana i celowq, czy ustawodawczym
niechlujstwem. Watku tego nie bede jednak rozwijal, gdyz wykraczatoby
to poza ramy niniejszego artykutu.

? Por. J. Mazurkiewicz, Non omnis moriar. Ochrona dobr osobistych zmartego
w prawie polskim, Wroctaw 2010, s. 904.
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Konwencja
Przepisy ogodlne o ochronie Karta Praw
Dobra osobiste prawa cywilnego; | praw czlowieka | Podstawowych
kodeks cywilny | i podstawowych | Unii Europejskiej
wolnosci
Wolnos¢ + + +
Zycie + + +
Zdrowie + - +10
Swoboda myséli, + - +
sumienia i religii
Nazwisko, + - -
pseudonim
Wizerunek + - -
Tajemnica + + -
korespondencji
Nietykalnos¢ + + -
mieszkania
Twoérczosé + + +
(artystyczna,
naukowa,
wynalazki,
efekty pracy
racjonalizatora)
Prawo do - - +
prywatnosci,
zycia prywatnego
irodzinnego
Swoboda - +1 -
wypowiedzi
Prawo do + - +
bezpieczenistwa
osobistego
Ochrona danych + - +
osobowych

10 Poszanowanie integralnosci fizycznej i psychicznej.
I Konwencja postuguje si¢ bliskoznacznym terminem ,wolno$¢ wyrazenia

opinii”.
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Konwencja
Przepisy ogolne o ochronie Karta Praw
Dobra osobiste prawa cywilnego; | praw czlowieka | Podstawowych
kodeks cywilny | ipodstawowych | Unii Europejskiej
wolnosci

Prawo do zawarcia - - +
malzenistwa
i zalozenia rodziny
Wolnoé¢ - - +
wypowiedzi
iinformacji

Na marginesie warto zaznaczy¢, ze ustawodawca polski postepuje
z zelazna konsekwencja. O prawie do prywatnosci nie wspomina bowiem
takze najnowszy projekt kodeksu cywilnego.

Za tym, ze znaczenie regulacji dotyczacych praw osobistych w syste-
mie prawa cywilnego bedzie rosto, przemawia wiele okolicznoséci. Mam
na mysli tendencje do wyostrzania zasad odpowiedzialnosci za narusze-
nie tego rodzaju débr, poszerzenie podmiotowego zakresu stosowania
roszczenia o zado$¢uczynienie, podnoszenie wielkoéci kwot zasagdzanych
z tytutu odpowiedzialnosci za wyrzadzong krzywde moralng (zados¢-
uczynienie), poszerzenie kategorii podmiotéw, w stosunku do ktérych
mozna wystgpié z takim roszczeniem.

Na rzecz przedstawionej hipotezy przemawiaja takze te kontrowersje,
ktére maja charakter swiatopogladowy. Czesto posiadaja one przy tym
tzw. ,drugie dno” problemu. Wystarczy przywolaé gwattowna dyskusje
dotyczaca francuskiego czasopisma ,Charlie Hebdo”. Podnoszono w niej,
ze obok prawa do wolnosci sumienia i prawa do praktyk religijnych ist-
nieje — lub raczej powinno istnie¢ — prawo zakazujace godzenia w uczucia
religijne, wyszydzania 0s6b czy symboli zwigzanych z dang religig. Pozo-
stawienie w tej materii luk prawnych moze niewielkie ptomyki zamieni¢
w pozar na wielka skale.

* % %k X

Ten skromny artykut chciatbym zadedykowac Profesorowi Michalowi
du Vallowi - serdecznemu koledze, z ktérym przyszlo mi przez wiele lat
wspolnie pracowac w Instytucie Prawa Wlasnosci Intelektualnej UJ. Brak
czasu i inne powazne przyczyny nie pozwolily mi jednak przygotowac
opracowania bardziej obszernego i poglebionego.

Licze Michale na Twa wyrozumialo$¢, takze w kwestii postuzenia sie
jezykiem bardziej emocjonalnym niz naukowo bezbarwnym. A tak na
marginesie — mowi sie ze nie ma ludzi niezastgpionych. Nieprawda.
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KORZYSTANIE Z UTWOROW W ANTOLOGII

Jan Bleszynski

Problematyka wykorzystania utworéw w antologii pojawia sie
w orzecznictwie stosunkowo rzadko. W praktyce natomiast watpliwosci
zwigzane z pojeciem antologii i jej statusem w Swietle art. 29 ust. 2! pr. aut.
sa bardzo czeste, zwlaszcza ze praktyka wydawnicza w tym zakresie jest
rozbiezna.

W doktrynie syntetycznym opracowaniem tej materii jest studium
J. Barty i R. Markiewicza Dozwolony uzytek: antologie i wypisy'.

W polskiej judykaturze problematyka antologii zostala poddana ana-
lizie w wyroku Sadu Apelacyjnego we Wroclawiu z dnia 13 wrzesnia
2013 r., I ACa 871/13, niepubl. Znaczenie tego wyroku uzasadnia szersze
do niego odniesienie. W szczegdlnosci wydaje sie niezbedne dokonanie
oceny trafnosci niektérych tez zawartych w uzasadnieniu tego orzecze-
nia. Celowe wydaje sie¢ rowniez odniesienie sie¢ do powolanego wyzej
studium.

Problematyka antologii ma w polskiej legislacji dtuga tradycje, ktéra
w znacznym stopniu wplynela na obowigzujace ujecie ustawowe tego za-
gadnienia. Dlatego w pierwszej kolejnosci w jej kontekscie powinna by¢
dokonywana interpretacja terminu ,antologia” w rozumieniu obowiazu-
jacego w Polsce prawa autorskiego. W szczegélnosci chodzi o uwzgled-
nienie znaczenia tego, ze pojecie antologii pojawia sie¢ w ustawie wéréd
przepiséw o charakterze szczegdlnym, a mianowicie dotyczacych tzw. do-
zwolonego uzytku, oraz wobec koniecznosci odréznienia tego pojecia od
cytatow i zasad dotyczacych zamieszczania utworéw w encyklopediach,
podrecznikach oraz wypisach, ujetych w ustawie, jako odrebne sposoby
rozpowszechniania utwordéw, stanowigce autonomiczne rodzaje dozwo-
lonego uzytku rozpowszechnionych wczeséniej utworéw.

Znamiennym elementem statusu antologii w ustawie z 1994 r. bylo
wprowadzenie do jej tresci klauzuli zawartej w art. 35 pr. aut., generalnie
korygujacej dopuszczalno$é stosowania przepiséw o dozwolonym uzyt-
ku w sytuacjach, gdy naruszaloby to normalne korzystanie z utworu lub

! J. Barta, R. Markiewicz, Dozwolony uzytek: antologie i wypisy, ZNU] PWiOWI
2009, z. 104, s. 51 n.
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godzilo w sluszne interesy twodrcy. Postanowienie to bylo wzorowane na
art. 9 ust. 2 konwencji berneniskiej? (regulujacym dozwolone odstepstwa
od prawa do reprodukowania utworu ujetego jako minimum konwen-
cyjne okreslajace granice i przestanki odstepstw w ustawodawstwach
krajowych od wylacznego prawa do reprodukowania utworu). Wprowa-
dzenie art. 35 do naszej ustawy wyprzedzato ewolucje tej zasady w autor-
skim prawie miedzynarodowym.

Zwazywszy na brak, poza wspomnianym wyrokiem z dnia 13 wrzes-
nia 2013 r., orzecznictwa podejmujacego te materie i jednoczeénie dosy¢
szczegblowe podejicie do kwestii antologii w powolanym wyroku Sadu
Apelacyjnego zasadne wydaje sie poddanie tego orzeczenia szczegoto-
wej analizie. Mozna bowiem przyjaé, ze wykladnia problematyki anto-
logii przyjeta w tym wyroku ma znaczacy wplyw na wykladnie art. 29
ust. 2! pr. aut.

Idea dopuszczalnosci rozpowszechniania utworéw w antologiach
zostala zawarta juz w zalozeniach przyszlej ustawy przygotowanych
przez E Zolla®>. Wzorowane na nich postanowienia dotyczace tej kwe-
stii byly nastepnie zawarte w ustawie miedzywojennej z 1926 r.%, a tak-
ze w ustawie powojennej z 1952 r.°> Mimo ze ujecie statusu antologii nie
bylo w ich przepisach rozumiane identycznie, to jednak zawsze bardzo
wasko, co wynikalo przede wszystkim z przeciwstawienia tego rodzaju
rozpowszechniania utworéw innym postaciom rozpowszechniania frag-

> Akt paryski konwencji bernefiskiej o ochronie dziet literackich i arty-
stycznych sporzadzony w Paryzu dnia 24 lipca 1971 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 82,
poz. 474).

* Zasady, na ktérych ma polegaé polskie prawo autorskie (w zarysie), ulozo-
ne przez prof. E Zolla, zamieszczone w szczegdlnosci w ksigzce S. Golgba, Ustawa
o prawie autorskiem z dnia 29 marca 1926 r. z materjalami, Warszawa 1928, s. 37. Za-
mieszczone tam zasady przewidywaly, ze wolno kazdemu ,przytacza¢ w dzie-
tach samoistnych dla wyjasnienia lub pouczania w szkolach ustepy niewielkie
z wykladéw i méw wygltoszonych - z dziet wydanych albo drobnych utwordéw,
jak wierszy, o tyle, o ile te Zrédia pojawily sie lub zostaly w inny sposéb publiko-
wane. Tu nalezg i antologie”.

* Wedlug art. 7 ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskiem (Dz. U.
Nr 48, poz. 286 z pézn. zm.) wydawcom zbioréw wypiséw, antologii, starych re-
kopiséw, edycji krytycznych sluzy prawo autorskie, o ile opracowanie wydawni-
cze (wybor, ukltad, ustalenie tekstu itp.) ma cechy twoérczosci. Wedlug natomiast
art. 13 pkt 3 zdanie drugie ,do antologii wolno rozbi¢ zapozyczenia z cudzych
utworéw, czy to drukowanych w ksigzkach, czy w czasopismach, ale dopiero po
$mierci autoréw, z ktérych dziel czerpie sie urywki”.

> Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz.U. Nr 34, poz. 234
z pézn. zm.).
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mentéw cudzych utworéw, a zwlaszcza pojeciu wypiséw szkolnych, be-
dacych spolszczeniem dzi$ juz nieuzywanego terminu ,chrestomatia”.

Niezaleznie od koniecznosci odréznienia pojecia antologii od innych
postaci zbioréw, zwlaszcza takich jak wypisy czy cytaty, sam termin ,an-
tologia” jest réznie rozumiany. J. Barta i R. Markiewicz traktuja antolo-
gie jako rodzaj wypiséw. Powoluja takze stanowisko B. Michalskiego,
ktéry uwaza te pojecia za synonimy. Zdaniem J. Barty i R. Markiewicza
pojecie antologii obejmuje wybory tekstow (ich fragmentéw) réznych
autoréw, dobranych na zasadzie tematycznej, formalnej lub czasowo-
-przestrzennej’. Jak natomiast wynika z uzasadnienia powolanego wyzej
wyroku Sadu Apelacyjnego, termin ,antologia” oznacza zbiér utworéw
wybranych z twoérczosci ré6znych autoréw, a sporny w sprawie rozpatry-
wanej przez Sad Apelacyjny utwor ,jest wlasnie zbiorem utworéw kilku
autoréw, a zatem w znaczeniu jezykowym jest antologia”. W przytoczo-
nej tezie zwraca uwage bardzo szerokie rozumienie terminu ,antologia”.
Sad poprzestal bowiem na skonstatowaniu spetnienia wymogu wykorzy-
stania w zbiorze utworéw réznych autoréw, bez jakichkolwiek dalszych
uscislen. Ma to szczegdlne znaczenie w kontekscie ustalen faktycznych
dokonanych przez Sad Okregowy, ktére Sad Apelacyjny uznat za wlasne,
iz pozwana wydala antologie literatury dzieciecej w wersjach polskiej,
niemieckiej i angielskiej. We wszystkich tych wersjach jezykowych zosta-
ly zamieszczone fragmenty utworéw spadkodawcy powddki. Jak ponad-
to wynika z uzasadnienia wyroku, w sprawie bylo bezsporne, ze wydanie
nastapilo bez zawarcia umowy licencyjnej.

Niezaleznie od przytoczonych definicji antologia jest odrebnym ga-
tunkiem literackim, majagcym zwyczajowo ustalony charakter. Nie uchy-
bia temu fakt, ze definicje antologii przyjmowane na potrzeby dozwolo-
nego uzytku utworéw wykorzystywanych w tym charakterze moga by¢
obwarowane dodatkowymi wymogami, w szczegélnosci dotyczacymi
objetosci zapozyczen.

Wedlug miedzywojennej Ilustrowanej Encyklopedii Trzaski, Everta i Mi-
chalskiego” antologia stanowi ,wybér wierszy, sentencyj, aforyzmoéw
i t.d.”. Wedlug natomiast wspolczesnego Stownika Jezyka Polskiego PWN
jest to zbior utworéw lub ich fragmentéw powigzanych wspdlng tema-
tyka albo nalezacych do wspodlnego gatunku literackiego, do jednego
okresu itp., zwykle wybranych z twérczosci réznych autoréw, np. antolo-
gia poezji XIX, antologia noweli polskiej®. Generalnie antologie stanowia

¢ J. Barta, R. Markiewicz, Dozwolony uzytek..., s. 5.

7 llustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, red. S. Lam, wyd. 2,
z. 2, szpalta 140.

8 Stownik Jezyka Polskiego PWN, red. M. Szymczak, Warszawa 1983, s. 59.
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wspolczednie przede wszystkim zbiory krétkich utworéw poetyckich lub
drobnych fragmentéw utworéw poetyckich wyrazajgcych oryginalny za-
mysl twoércy antologii. Pomnikowym przykladem antologii o charakterze
naukowym jest dzieto W. Borowego Od Kochanowskiego do Staffa. Antologia
liryki polskief’.

Przenoszac pojecie antologii na grunt obowigzujacego w Polsce prawa
autorskiego, nalezy skonstatowac, ze zostalo ono doprecyzowane przez
dodanie okreslonych wymogoéw zawezajacych to pojecie na uzytek usta-
wy i nie moze by¢ w zwigzku z tym interpretowane bez uwzglednienia
tych dodatkowych obwarowan. Doda¢ do tego nalezy, ze zakres tych
dodatkowych obwarowan ulegal zmianom w kolejnych tekstach ustaw
o prawie autorskim obowigzujacych w Polsce od miedzywojnia.

Sad Apelacyjny w wyroku z dnia 13 wrzeénia 2013 r. ocenit zaistnia-
ly w sprawie stan faktyczny w $wietle obecnie obowigzujacego art. 29
ust. 2! pr. aut. Jest to zasadne, zwazywszy, ze — jak wynika z uzasadnienia
wyroku — rozpowszechnienie spornej antologii rozpoczete zostalo pod
koniec 2004 r., a wiec juz pod rzadem noweli, ktéra weszla w zycie dnia
1 maja 2004 r." Oznacza to, ze wykorzystanie utworéw w antologii powin-
no uwzgledniac¢ ujecie obowigzujace w tym czasie, a wiec zaréwno zmie-
nione w stosunku do stanu sprzed 1994 r., jak i obowigzujace na gruncie
pierwotnej wersji prawa z 1994 r. Jest to istotne, zwazywszy na protesty
dotyczace dopuszczalnosci rozpowszechniania utworéw w antologii bez
zgody ich autoréw, wyrazane w toku prac nad projektem prawa autor-
skiego po roku 1990. Dla oceny zakresu ograniczenia wykorzystywania
utworéw w antologii znaczenie ma takze wykladnia historyczna, gdyz
dopiero w jej kontekscie staje sie mozliwe uchwycenie intencji ustawo-
dawcy i znaczenia zawezenia dopuszczalno$ci zamieszczania utworéw
w antologiach.

Pojecie antologii w polskiej tradycji prawnej bylto przeciwstawiane in-
nym rodzajom zbioréw utworéw, w szczegdlnosci wypisom. Samo poje-
cie antologii nie byto natomiast ograniczone celem, dla ktérego doszto do
opracowania zbioru w okreslonej postaci.

Jak stwierdzono, w toku prac nad ustawg, w jej wersji pierwotnej,
doszlo do ostrej kontrowersji co do tego, czy nalezy zachowa¢ dopusz-
czalno$¢é rozpowszechniania utworéw w antologiach w ramach dozwolo-
nego uzytku. Pierwotne propozycje projektu, przewidujace podejscie tra-

® W. Borowy, Od Kochanowskiego do Staffa. Antologia liryki polskiej, Warszawa
1981. Jej pierwsze wydanie ukazalo sie w 1930 r. i zostalo w 1954 r. w Londynie
zmienione i poszerzone po$miertnie na podstawie materialéw autora.

10 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 91, poz. 869).
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dycyjne w tym zakresie i dopuszczajace zamieszczanie krétkich utworéw
w antologiach, spotkaly si¢ mianowicie z ostrym protestem srodowiska
literackiego. Uwazalo ono, Ze jest to nieuzasadnione i szkodliwe ogra-
niczenie prawa tworcy do decydowania o rozpowszechnianiu utworu.
W stanowisku tym istotna role odgrywala che¢ zagwarantowania autoro-
wi prawa do decydowania o tym, czy chce, aby dany jego utwoér znalazt
sie w antologii, a zwlaszcza antologii ulozonej pod katem okreslonego
przestania, ktére moze akceptowac lub nie, albo w gronie autoréw utwo-
réw, z ktérymi réznia go poglady. Nalezy pamieta¢, ze dyskusje te miaty
miejsce na poczatku lat 90., w okresie przelomu, w ktérym kwestia iden-
tyfikowania sie z okreSlonymi utworami lub wigzaca sie z nimi wymowg
byla traktowana ze szczegdlna ostroscig, jako Sciéle osobista. Innymi sto-
wy, omawiane stanowisko Iaczyto sie z obawami manipulowania tekstami
w sposOb niezgodny z pogladami autora. Dotyczylo to zaréwno doboru
utwordw, ich fragmentéw, jak i kontekstu przedmiotowego oraz podmio-
towego, w ktérym dana antologia byta komponowana. Nie bez znaczenia
byla tu okoliczno$¢, ze dozwolone zamieszczanie utworéw w antologiach
w ustawie powojennej dotyczylo — nie tak jak w ustawie miedzywojennej
— tylko utworéw zmarlych autoréw, ale zar6wno utworéw autoréw zyja-
cych, jak i zmartych, ktérych ochrona majatkowa wcigz trwata. Doda¢ do
tego nalezy, ze rownolegle dyskutowano nad wprowadzeniem do ustawy
droit repentir ou de retrait, a wigec prawa osobistego twdrcy do wycofania
swego dziela z obrotu. W praktyce znane sg do dzi$ przypadki sktadania
przez twércow oswiadczen zakazujacych rozpowszechniania utworéw,
ktoére ze wzgleddw osobistych chca z rozpowszechniania wylaczy¢. Moim
zdaniem trudno komukolwiek odméwi¢ prawa do podjecia takiej decyzji
i kwestionowac jej powszechnie wigzace skutki. Dyskusje te legly u pod-
staw pierwotnego ujecia kwestii antologii w ustawie.

W konsekwencji oméwionej sytuacji w pierwotnym tekscie ustawy
21994 r. w przepisach o dozwolonym uzytku nie bylo postanowienia do-
puszczajacego zamieszczanie utworéw w antologiach, co oznaczalo, ze
zamieszczenie i rozpowszechnienie utworu w antologii wymagalo ze-
zwolenia uprawnionego do utworu.

Stan ten trwal przez pierwszych 10 lat obowigzywania ustawy. No-
wela z 2004 r. do art. 29 pr. aut. dodano bowiem ust. 2' odnoszacy sie do
antologii o ujeciu symetrycznym wzgledem dotychczasowego ust. 1.

Poréwnanie art. 29 ust. 11 2" pr. aut. potwierdza wniosek;, ze od wy-
korzystania utworéw w antologii odrézniano — jako osobny rodzaj do-
zwolonego uzytku — zamieszczanie w celu dydaktycznym i naukowym
drobnych utworéw lub fragmentéw wiekszych utworéw w podreczni-
kach i wypisach. Moze to budzi¢ zdziwienie, gdyz najprosciej bylo doda¢
wzmianke o antologii do dotychczasowego ust. 1. Jednak w kontekscie
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sporéw i wylaczenia dozwolonego zamieszczania utworéw w antolo-
giach w pierwotnym brzmieniu ustawy dodanie omawianego ust. 2! za-
miast po prostu dodania do ust. 1 antologii miato podkresli¢ znaczenie
dokonywanej zmiany, w tym zwlaszcza autonomicznoé¢ jej zakresu jako
odrebnej sfery dozwolonego uzytku.

Na gruncie miedzywojennym i obecnie obowigzujacym rozpo-
wszechnianie utworéw w antologii bylo i jest obwarowane rozmiarem,
w ktérym utwér moze byé wykorzystany. Jest nim kryterium ,drob-
nych” utwordéw lub fragmentéw wiekszych utworéw. W ustawach mie-
dzywojennej i powojennej nie bylo natomiast ograniczenia odnoszace-
go sie do celu wynikajacego z okreslenia charakteru lub przeznaczenia
utworéw, w ktérych zamieszczenie moglo nastgpi¢. Oczywiscie mimo
braku $cisle okredlonego celu antologii przedmiotowe ograniczenie
wynikalo z samego pojecia antologii jako gatunku twérczego, réznego
niz np. wypisy. Réznica ta byla znamienna ze wzgledu na to, ze trady-
cyjnie antologie byly tworzone gléwnie w obszarze literatury pieknej,
przede wszystkim poezji. Do wyjatkéw nalezaly antologie o charakte-
rze naukowym, a wiec takie jak antologia polskiej poezji opracowana
przez W. Borowego, stanowigca w istocie utwér naukowy najwyzszej
proby. Uzaleznienie dopuszczalno$ci zamieszczenia utworéw w anto-
logii od celu naukowego lub dydaktycznego powoduje istotne zaweze-
nie pojecia antologii w ujeciu analizowanego obecnie obowiazujacego
przepisu.

W obecnie obowigzujacym ujeciu nalezy wiec upatrywaé kompromi-
su miedzy przedstawicielami srodowiska literackiego domagajacymi sie
usuniecia dozwolonego uzytku w postaci zamieszczenia utworéw w an-
tologii i zwolennikami braku ograniczen co do tego, jakie, ktore i czyje
utwory moga by¢ w antologiach uwzgledniane. Kompromis polega na
ograniczeniu tego zamieszczania do celéw szkolnych i naukowych. W ten
sposob wprowadzono, poza juz istniejacym zawezeniem wynikajacym
z objetosci i charakteru wykorzystania, takze kryterium celu zamieszcze-
nia utworéw w zbiorze. W konsekwencji antologie niemajace charakteru
szkolnego (zwigzanego z programem nauczania) lub naukowego moga
by¢ rozpowszechniane jedynie za zezwoleniem twoércéw utworéw za-
mieszczonych w antologii.

Dokonujac wykladni art. 29 ust. 2! pr. aut., nalezy pamietac, ze jest to
przepis o charakterze szczegdlnym, co wyklucza dokonywanie wykladni
rozszerzajacej. Dodatkowo dokonywanie wykladni utrudnia okolicznosc¢,
ze zamieszczanie drobnych lub drobnych fragmentéw wiekszych utwo-
réw w celach dydaktycznych i naukowych nastepuje takze w podreczni-
kach lub wypisach. Uzasadnia to pytanie o kryterium rozrézniajace tak
ujete gatunki.
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Zamieszczanie utworéw w podrecznikach i wypisach charakteryzuje
sie przystosowaniem do okreslonej formuly programowej. Wypisy stano-
wig forme dostosowana do okreslonej podstawy programowej z reguly
znajdujacej wyraz w podreczniku, ktérego tres¢ jest uzupelniana odpo-
wiednio dobranym materiatem pogladowym korespondujacym z trescig
podrecznika. Wielki Stownik Jezyka Polskiego PWN nie zawiera objasnienia
pojecia ,wypisy”. W Stowniku wyrazow obcych PWN znajduje si¢ natomiast
uzywany niegdy$ w polszczyZnie synonim tego pojecia, chrestomatia,
definiowana jako ,wybér wyjatkéw z dziet r6znych autoréw, najczesciej
do uzytku szkolnego; wypisy”!'.

Wedlug tradycyjnego rozumienia antologia zawierala natomiast
swobodnie twoércze ujecie klucza doboru utworéw okredlonego rodzaju
réznych autoréw. Istotg tego gatunku jest wiasnie klucz doboru wyraza-
jacy indywidualny twoérczy zamyst jej autora ukazania w tym wyborze
okreélonej idei, cechy lub zjawiska. Jedynie wyjatkowo antologia sta-
nowi utwor naukowy, czyli taki, w ktérym klucz doboru pelnit funkcje
poznawcza, dominujaca nad funkcja artystyczna. Interesujaca definicje
antologii zawiera stownik W. Kopalifiskiego. Pojecie to jest definiowa-
ne jako ,wyboér (fragmentéw) utworéw literackich albo epigraméow”'2.
Wedlug dalej nastepujacego objasnienia wybdr ten dotyczy takze na-
piséw, inskrypcji, zwiezlych okolicznodciowych, czesto satyrycznych,
zwlaszcza poetyckich réznych autoréw.

Lektura art. 29 ust. 2! pr. aut. uzasadnia wniosek, ze nie kazda antolo-
gia jako gatunek utworu jest objeta dozwolonym uzytkiem w rozumieniu
tego przepisu.

Mowa w nim o uzyciu w antologiach ,drobnych utworéw lub frag-
mentéw wiekszych utworéw”. Wprawdzie sformulowanie to nie powta-
rza okre$lenia ,drobny” w odniesieniu do fragmentéw. Uwazam jednak,
ze uzyta w omawianym przepisie formula gramatyczna, a przede wszyst-
kim wykladnia celowosciowa uzasadniajg przyjecie, ze wymoég drob-
nego rozmiaru odnosi sie takze do rozmiaru zapozyczen z wiekszych
utworow.

Pojecie ,drobnego” utworu nie jest okredleniem $cistym, jednak dy-
rektywa wynikajaca z jego sensu jest oczywista. W kazdym razie nie ma
podstaw do okreélania sztywnej procentowej relacji miedzy rozumie-
niem okreélenia ,drobny fragment” a objetoscia dziela, z ktérego zostaje
zaczerpniety. Nie ma takze podstaw, aby przyja¢, ze z dziela o wiekszej
objetosci mozna zaczerpnaé odpowiednio wiekszy fragment. Przy poszu-
kiwaniu objetosciowego plafonu pojecia ,drobny” fragment lub utwor

1t Stownik wyrazow obcych PWN, red. E. Sobol, Warszawa 1995, s. 177.
12 W. Kopaliniski, Stownik mitéw i tradycji kultury, Warszawa 2011, s. 49 i 284.
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nasuwa sie skojarzenie z utrwalong praktyka rozumienia pojecia matych
praw. Oczywiscie termin ,male prawa” nie jest pojeciem ustawowym, lecz
wyksztalconym w praktyce. Do malych praw naleza drobne formy utwo-
réw muzycznych i stowno-muzycznych oraz drobne utwory literackie
i poetyckie do 13 werséw wraz z tytulem. Rozréznienie to ma znaczenie
ze wzgledu na indywidualne licencjonowanie stosowane w odniesieniu
do utworéw nalezacych do ,wielkich praw”, do ktérych nalezg utwory
duzych form dramatycznych, literackich i literacko-muzycznych, takie
jak opery, operetki, inne formy dramatyczne pelnospektaklowe, w tym
powiedci, nowele, opowiadania. Trudno zatem si¢ zgodzi¢ z J. Barta
i R. Markiewiczem, ze ,drobnymi” utworami moga by¢ nowele, opowia-
dania, jednoaktéwki, ballady®. Takie ujecie powodowaloby, ze swoboda
wykorzystania w antologiach objetaby np. zdecydowana wiekszos¢ form
tworczych dla dzieci ze wzgledu na ich zwyczajowo mniejszy rozmiar,
jak rowniez w sposéb nieuzasadniony powiekszeniu uleglby dozwolony
uzytek w odniesieniu do utworéw naukowych, popularnonaukowych
i technicznych.

W przeciwienistwie do ustaw miedzywojenneji powojennej, w ktérych
pojecie antologii odnosilo si¢ expressis verbis wylacznie do utworéw pi-
$mienniczych', w obowiazujacej ustawie pojecia tego nie odniesiono wy-
raznie jedynie do utworéw pismienniczych (stownych). Moim zdaniem
jednak, mimo braku wczesniej wyrazonego w przepisach odniesienia do
utworéw pismienniczych, co wigzalo si¢ z regulowaniem dozwolonego
uzytku osobno w odniesieniu do piSmiennictwa, muzyki, plastyki i foto-
grafiki, pojecie antologii w rozumieniu obowigzujacej ustawy nalezy od-
nosi¢ jedynie do utworéw piSmienniczych, co wyplywa z tradycyjnego
rozumienia pojecia antologii'.

Jak wynika z uzasadnienia omawianego wyroku Sadu Apelacyjnego
z dnia 13 wrze$nia 2013 r., antologia, ktdrej dotyczyt spor, zostala wyda-

B3 J. Barta, R. Markiewicz, Dozwolony uzytek..., s. 12.

" Artykul 13 pkt 3 ustawy z 1926 . i art. 18 pkt 4 ustawy z 1952 .

> Inaczej w tej kwestii J. Barta, R. Markiewicz, Dozwolony uzytek..., s. 13, od-
noszacy antologie takze do ilustracji dzieta wykorzystywanego w antologii jako
dziet tzw. polaczonych lub wspétautorskich. Pogladu tego nie podzielam w od-
niesieniu do utworéw polaczonych, gdyz nie ma on oparcia w ustawie. Utwory
polaczone to przeciez odrebne utwory, polaczone jedynie dla wspdlnej eksplo-
atacji. Wspotautorstwo utworéw plastycznych lub fotograficznych i stownych
jest teoretycznie mozliwe, cho¢ bardzo rzadkie, i istnieje w zwigzku z tym pod-
stawa do objecia ich pojeciem antologii. Wynika to z szerokiego ujecia na gruncie
polskiej tradycji wspoétautorstwa, obejmujacego takze tzw. utwory taczne, a wiec
takie, w ktérych wkiady wspoétautorskie poszczegdlnych wspoélitworcow nalezg
do réznych dziedzin twérczosci.
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na nie tylko w jezyku polskim, ale takze w wersjach polsko-niemieckiej
i polsko-angielskiej. Uzasadnia to ogélniejsze pytanie, czy rozpowszech-
nianie utworéw w antologii moze nastapi¢ w jezyku obcym.

Posrednio Sad Apelacyjny odpowiedzial na to pytanie, wyrazajac po-
glad, ze wykorzystanie takie wymagalo zezwolenia uprawnionego do
utworu pierwotnego. Stanowisko to jest niezalezne od rozstrzygniecia
spornych kwestii zwigzanych z oceng, co oznacza wymdg ,drobnych”
utwordw, jak tez fragmentow wiekszych utworéw. Objecie dozwolonym
uzytkiem rozpowszechniania utworéw w antologiach nie uzasadnia ogra-
niczenia praw zaleznych twoércy utworu pierwotnego w zakresie prawa
do rozpowszechniania utworu w ttumaczeniach. Prawo do rozpowszech-
niania utworu w ttumaczeniach jest zagwarantowane w art. 2 pr. aut. oraz
w art. 8 konwencji bernefiskiej jako jedno z praw fundamentalnych. Jego
ograniczenie w ramach stosowania przewidzianych w praktyce konwen-
cyjnej tzw. drobnych wyjatkéw wymaga wyraznego postanowienia usta-
wy't. W konsekwencji niedozwolone jest zamieszczanie w antologiach
tlumaczen utworéw bez zgody autora na ich rozpowszechnianie w ttu-
maczeniu.

Do powyzszego nalezy doda¢ nastepujace wyjasnienie. W antologii,
do ktérej odnosi sie wyrok Sadu Apelacyjnego, zostaje zamieszczone tak-
ze ttumaczenie (opracowanie). Poniewaz stanowi ono odrebny od orygi-
nalu utwor, do ktérego prawa autorskie stuza jego tworcy, w plaszczyznie
praw do tltumaczenia zamieszczenie go w antologii nastepuje na identycz-
nych zasadach jak kazdego innego utworu, czyli (jezeli zostaja spelnione
ustawowe przestanki zamieszczenia utworu w antologii, a wiec uprzed-
nie legalne rozpowszechnienie) bez potrzeby uzyskania zgody autora.
Jednakze poniewaz rozpowszechnianie ttumaczenia (jak kazdego innego
opracowania cudzego utworu) stanowi posrednie rozpowszechnianie
utworu pierwotnego, podjecie rozpowszechniania ttumaczenia (takze
w antologii) wymaga zezwolenia majatkowo uprawnionego do utworu
pierwotnego.

Z lektury uzasadnienia analizowanego wyroku wynika, ze Sad Apela-
cyjny dostrzegal te uwarunkowania. Tyle ze co do zezwolenia na rozpo-
wszechnianie w antologii ttumaczenia przyjal, iz ,powddka nie kwestio-
nowala prawa wydawcy do dokonania ttumaczen, (...) przez co w sposéb
dorozumiany wyrazila na nie zgode”.

Pomijam znaczenie uzycia w tym stwierdzeniu niefortunnego terminu
,dokonanie tlumaczeni”. Nalezy je traktowac jako oczywisty skr6t myslo-
wy. Na samo dokonanie tlumaczenia cudzego utworu nie potrzeba prze-

16 Takim postanowieniem jest art. 25 ust. 3 pr. aut. Nie ma podstaw, zeby sto-
sowac go rozszerzajaco.
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ciez zezwolenia autora utworu pierwotnego. Jest ono niezbedne dopiero
na rozpowszechnianie utworu korzystajacego z ochrony majatkowe;j.

Stwierdzenie dokonane przez Sad Apelacyjny wymaga natomiast ko-
mentarza dotyczacego innego waznego aspektu. Sad orzekajacy w spra-
wie korzysta ze swobody oceny materialu dowodowego. Odnosi sie to
do uznania, ze w sprawie doszlo do dorozumianego zezwolenia na roz-
powszechnianie utworu w tlumaczeniu. Z tym jednak, ze termin ,do-
rozumiane” wyrazenie woli jest terminem Scistym. Stanowig o nim ta-
kie okolicznosci, wobec ktérych w sposéb niewatpliwy jest podstawa do
przyjecia, ze zostala wyrazona wola wywolania okreslonych skutkéw
prawnych. Takie okoliczno$ci musza zaistnie¢ i to jest przedmiotem swo-
bodnej oceny dowodéw.

Poruszona kwestia ma na gruncie prawa autorskiego istotne znacze-
nie ze wzgledu na niematerialny charakter utworu i wynikajace z tego
mozliwosci korzystania zen w oderwaniu od wladania konkretnym
przedmiotem, w ktérym utwor ustalono. W typowej sytuacji autor jest
zainteresowany rozpowszechnianiem swojego utworu, co nie oznacza,
ze jest gotow zaakceptowac kazde warunki korzystania z utworu. Uzy-
te przez sad sformulowanie ,powddka nie kwestionowala prawa wy-
dawcy do dokonania ttumaczen” jest niejednoznaczne albo — gdyby je
rozumie¢ dostownie (co zapewne nie bylo intencja Sadu Apelacyjnego)
—nie odnosi sie¢ do rozpowszechniania utworu pierwotnego w ttumacze-
niu. Precyzyjnie ujmuje te kwestie art. 2 ust. 2 pr. aut., stanowiac, iz ,roz-
porzadzanie i korzystanie z opracowania zalezy od zezwolenia tworcy
utworu pierwotnego”. W tej sytuacji fakt, ze wydawca utworu dokonuje
tlumaczenia i — co sie z tym laczy — angazuje sie w dzialania zmierzajace
do rozporzadzania utworem lub korzystania z niego w okreélony spo-
s6b (np. organizuje konferencje, na ktérej utwoér ma by¢ zaprezentowany,
podejmuje przygotowania do okreslonego rozpowszechniania, np. do
produkcji egzemplarzy nagran lub ksigzki), a uprawniony do utworu
o tym wie, niczego jeszcze nie oznacza, jeéli idzie o zezwolenie na roz-
powszechniania ttumaczenia (opracowania), a w kazdym razie nie daje
zadnej podstawy do twierdzenia, iz wydawca uzyskal w jakimkolwiek
zakresie prawa zalezne do przetlumaczonego utworu. Z kolei na wysu-
niecie roszczen z tytutu naruszenia praw do rozpowszechniania utworu
(takze w opracowaniu) w okreslony sposéb uprawniony ma czas przewi-
dziany terminami przedawnienia. To, czy i kiedy je wysunie, stanowi jego
dobre prawo. Na marginesie tego stwierdzenia wymaga odnotowania, ze
w praktyce majacej za przedmiot ttumaczenia (opracowania) istnieje wie-
le zwyczajowo stosowanych mechanizméw stuzacych uzyskaniu przez
wydawce (producenta, dystrybutora) lub ttumacza prawa pierwszenstwa
do rozpowszechniania utworu pierwotnego w tlumaczeniu na dany je-
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zyk lub obszar jezykowy, na okreslony czas lub jedynie licencji niewy-
lacznej. Trudno przyjaé, ze autor (uprawniony do) utworu pierwotnego,
ktéry powziagl wiedze o zamiarze podjecia rozpowszechniania swojego
utworu, ma obowigzek wystosowania zakazu rozpowszechniania utwo-
ru podstawowego pod sankcja uznania, ze takie rozpowszechnianie ak-
ceptuje. Przeciwnie — to zamierzajacy podjaé rozpowszechnianie utworu,
i to nie tylko wéweczas, gdy jest w tym zakresie profesjonalistg, ma inte-
res w uzyskaniu zezwolenia na zamierzone rozpowszechnianie utworu
W opracowaniu, a wczeéniej w zabezpieczeniu swoich intereséw na wy-
padek sytuacji, ze gdy o takie zezwolenie wystapi, okaze sie, ze uzyskat
je juz kto$ inny lub Ze autor utworu pierwotnego (jego nastepca praw-
ny) nie jest zainteresowany okreslonym rozpowszechnianiem swojego
utworu lub rozpowszechnianiem przez dany ubiegajacy si¢ o to podmiot,
wobec czego zachodzi ryzyko zmarnowania nakladéw poniesionych na
przygotowanie do rozpowszechniania, na ktére nie uzyska stosownego
zezwolenia. Praktyka krajowa i zagraniczna od dziesigtkdw lat stosuje
wiele zwyczajowych konstrukeji prawnych majacych na celu zabezpie-
czenie w przyszlosci prawa do okreslonego rozpowszechniania utworu
w postaci opracowania okreslonego rodzaju (w tym ttumaczenia). Nalezy
przeciez uwzgledniac¢ takze to, ze ogdlny termin zezwolenia na rozpo-
wszechnianie utworu w opracowaniu mie$ci w sobie szeroki wachlarz
konkretnych rodzajoéw lub w ich obrebie postaci rozpowszechniania, cze-
sto obwarowywanych réznorakimi warunkami dyktowanymi okreslo-
nymi interesami majagtkowymi lub osobistymi, a takze terminem. Czesto
jest tak, ze uprawniony do utworu zada przedstawienia sobie ttumacze-
nia calosci lub czesci utworu, zeby dokonaé oceny jakosci ttumaczenia,
warunkujac od tej oceny udzielenie zezwolenia, a umowa licencyjna jest
poprzedzona uzyskaniem przez wydawce tzw. opcji, czyli w rzeczywisto-
$ci dochodzi do zawarcia umowy przedwstepnej okreslajacej zakres i za-
sady wigzania stron dokonanym przyrzeczeniem udzielenia zezwolenia.

Doda¢ do tego nalezy, ze wprawdzie ustawodawca w art. 2 ust. 2 pr. aut.
postuguje sie¢ ogélnym terminem ,zezwolenie” odnoszacym si¢ do wy-
konywania praw zaleznych, ale to uzyte przez niego ogdlne okreslenie
w konkretnej sytuacji jest zawsze precyzowane przez strony przez wyra-
zanie woli wywolania okreslonych skutkéw prawnych bedacych — zaleznie
od tej woli — czynnoscig o charakterze rozporzadzajacym lub zobowigzuja-
cym, obejmujacym prawo do okreslonego korzystania i rozpowszechniania
utworu pierwotnego w opracowaniu okreslonego rodzaju lub rozporza-
dzenie prawem do wykonywania praw zaleznych, a wiec przenoszacym
na kontrahenta prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
utworu. Nalezy pamietaé, ze utwor jest dobrem niematerialnym. Dokona-
na czynno$¢, zaleznie od ujecia jej tredci, moze stanowic tytut do okreslo-
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nego publicznego korzystania (rozpowszechniania) utworu pierwotnego
w tlumaczeniu (opracowaniu) w zréznicowanym zakresie, w zaleznosci
od woli stron. Bywa takze, ze czynnoé¢ ta jest dokonana warunkowo lub
z zastrzezeniem terminu, ograniczona podmiotowo lub terytorialnie, lub
w przerézny sposob odnoszacy sie do skali i postaci rozpowszechniania
opracowania. Doda¢ do tego nalezy, ze z reguly do konkretnego ksztaltu
owego zezwolenia jako czynnosci prawnej przywigzane jest postanowie-
nie dotyczace wynagrodzenia. Jednoznacznos$¢ woli stron w tym zakresie
jest niezalezna od tego, czy w danym przypadku o$wiadczenie woli zostalo
zlozone w formie szczegdlnej, wyraznie czy per facta concludentia.

Nalezy takze przypomnieé, ze nasze prawo nie zna domniemania
nabycia prawa do rozpowszechniania utworu w postaci bezposredniej
lub opracowania. W kilku szczegélnych przypadkach ustawa konstruuje
domniemanie prawne nabycia okreslonych uprawnien. Kazdy z nich sta-
nowi postanowienie szczegélne, ktérego uogolnianie (wykltadnia rozsze-
rzajaca lub analogia legis) jest niedopuszczalna. Przeciwnie, osoba trzecia,
ktéra chce uprawnionemu z prawa autorskiego, a wiec z tytulu prawa
skutecznego erga omnes, przeciwstawi¢ swoéj tytut do korzystania z utwo-
ru, musi nie tylko jego istnienie, ale i zakres, udowodnié.

Czynnos¢ prawna moze by¢, w braku ustawowego zakazu, dokonana
per facta concludentia. Jednak konkludentnie wyrazony zamiar wywolania
skutku prawnego musi by¢ niewatpliwy i jednoznaczny, przy czym jego
jednoznaczno$é musi byé wystarczajaca do przyjecia, Ze ma miejsce wy-
razenie zamiaru dokonania czynno$ci zmierzajacej do osiaggniecia okres-
lonego skutku prawnego. Ma to szczegélne znaczenie w odniesieniu do
rozpowszechniania utworu ze wzgledu na jego wspomniany wyzej nie-
materialny charakter i bardzo duze mozliwosci ksztalttowania tresci sto-
sunkéw prawnych majacych za przedmiot rozpowszechnianie utworéw,
ich zakres oraz charakter prawny, niemajacych swoich odpowiednikéw
w sferze korzystania z débr materialnych. Samo ,tolerowanie” korzysta-
nia z utworu jest pozbawione jednoznacznosci, bowiem nie wiadomo, czy
chodzi o przygotowania do korzystania z zalozeniem, ze rozpowszech-
nianie nastapi na podstawie porozumienia stron, czy o okre$lona zgode
na rozpowszechnianie opracowania w pewnym zakresie. Zezwolenie na
konkretng postac i charakter rozpowszechniania musi obejmowac akcep-
tacje i zlozenie adresatowi tej czynnosci o$wiadczenia o okreSlonej tre-
Sci dajgcej sie zrekonstruowaé w drodze wykladni czynnosci prawnych.
»lolerowanie” korzystania z utworu moze mie¢ zresztg bardzo zréznico-
wany kontekst wymagajacy indywidualnej oceny. Jaskrawym tego prze-
ciwstawieniem jest korzystanie przez osobe trzecig z utworu w ramach
dozwolonego odplatnego uzytku. Wowczas korzystajacy nie ma potrzeby
pytania o zgode na korzystanie objete dang postacia dozwolonego uzytku
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i ma jedynie obowigzek wyplaty wynagrodzenia uzgodnionego miedzy
stronami lub na wypadek sporu okreslonego przez sad, chyba ze wyso-
ko$¢ wynagrodzenia wynika z przepisdw o charakterze imperatywnym
lub semiimperatywnym. Taki przypadek miatby miejsce w odniesieniu do
rozpowszechnienia w antologii oryginalnej wersji utwordéw.

Jak wynika z uzasadnienia omawianego wyroku Sadu Apelacyjne-
go, w spornym przypadku nastgpilo wydanie utworéw w jezyku pol-
skim i w tlumaczeniach. Sad trafnie uznal, ze samo dokonanie opraco-
wania, w tym tlumaczenia, nie wymaga zgody, a zatem z tego wydania
powddce nalezy sie jedynie wynagrodzenie na podstawie art. 29 ust. 2!
w zw. z art. 29 ust. 3 pr. aut. Jednak z tego nie wynika, ze rozpowszech-
nianie utworu pierwotnego w antologii moze nastgpi¢ w ttumaczeniu bez
zezwolenia autora utworu podstawowego.

Ustawodawca, ksztaltujac przepisy o dozwolonym uzytku, zdawat
sobie sprawe z tego, ze opracowanie, w tym tlumaczenie, stanowi odreb-
ny od oryginalu utwoér, ktérego rozpowszechnianie jest uzaleznione od
zgody uprawnionego do utworu pierwotnego. Ustawa zna w tym zakre-
sie wyjatki, ktére zreszta nie byly znane ani ustawie miedzywojennej, ani
prawu powojennemu. Ot6z wedtug art. 25 ust. 3 pr. aut.: ,Rozpowszech-
nianie utworéw na podstawie ust. 1 tego przepisu jest dozwolone, zaréw-
no w oryginale, jak i w ttumaczeniu”. Zamieszczenie tego postanowienia
nie tylko jest przejawem $wiadomosci obowigzywania omawianej zasady
ogoblnej odnoszacej sie do prawa do opracowania, lecz takze w sposéb jed-
noznaczny wyznacza zakres wyjatkéw, do ktérych omawiane dozwolenie
sie odnosi. Wiecej — wprowadzenie tego wyjatku wynikalo z oczywistego
i konkretnego ratio. Otéz przepis dotyczy dopuszczalnosci wykorzysty-
wania $ciéle okres$lonych rodzajéw utworéw lub rodzajéw ich wykorzy-
stania w prasie. Potrzeba rozszerzenia obowigzujacego poprzednio ujecia
takze na ttumaczenia wynikala z uznania interesu publicznego w umoz-
liwieniu szybkiego dostepu, bez potrzeby uzyskiwania zgody, takze do
Zrédet zagranicznych. Szczeg6lnym motywem byt tu charakter dziatania
prasy w zakresie zapewnienia szybkiego dostepu oraz wykorzystywania
w interesie publicznym informacji i dostepu do wiedzy o okreslonych
wydarzeniach, a takze usuniecia barier, ktére rozpowszechnianie ma-
terialéw pochodzacych z tych Zrédel by opézniato lub uniemozliwiato.
Istotnym rownowaznikiem tego poszerzenia granic dozwolonego uzytku
bylo wprowadzenie do ustawy — Prawo autorskie art. 35 zawierajacego
og6lng klauzule zabezpieczajaca przed naduzyciami, gdy naruszaloby
to normalne korzystanie z utworu lub godzilo w stuszne interesy jego
tworcy. Klauzule te maja na celu w konkretnych sytuacjach korygowanie
takze dopuszczalnosci zamieszczenia utworu w antologii, np. gdy zaspo-
kajaloby to zapotrzebowanie na zamieszczony w niej utwér w konkretnej
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antologii, w polaczeniu z charakterem utworu i okolicznoéciami dotycza-
cymi jego rozpowszechniania (np. przytoczono cale opowiadania, roz-
dzialy zaczerpniete z ksigzek).

Zagadnieniem wymagajacym rozwazenia jest to, czy okreslony
w art. 29 ust. 2! pr. aut. dozwolony uzytek jest ograniczony do okreslo-
nych pdl eksploatacji. W szczeg6lnosci nasuwa sie pytanie, czy moze obej-
mowac korzystanie z antologii w postaci rozpowszechniania utworéw na
nowych polach eksploatacji, np. audiobookéw, a zwlaszcza udostepnia-
nia utworéw w sposéb pozwalajacy na okreélanie przez korzystajacego
czasu i miejsca, w ktérych korzystanie przezen nastepuje. Moim zdaniem
dozwolony charakter korzystania z rozpowszechniania utworéw w an-
tologiach spelniajagcych wymogi przewidziane w art. 29 ust. 2' pr. aut.
nie jest uzalezniony od tego, na jakim polu eksploatacji antologia jest
rozpowszechniana. Majatkowe prawo w zakresie wykorzystania utwo-
ru w takich antologiach wyczerpuje sie¢ w przystugiwaniu prawa do wy-
nagrodzenia. Nie wyklucza to oczywiscie oceny danego sposobu rozpo-
wszechniania w $wietle art. 35 pr. aut.

Formulujac teze, ze w przypadku wydania w antologii utworu w tlu-
maczeniu wydawca ma jedynie obowigzek wyplaty wynagrodzenia, Sad
Apelacyjny nie dostrzegl, ze nalezy w takiej sytuacji wykaza¢, ze wyko-
rzystany w antologii utwor zostal uprzednio rozpowszechniony, a wiec,
zgodnie z definicja zawarta w art. 6 pkt 3 pr. aut., zostal, za zezwoleniem
tworcy, w jakikolwiek spos6b udostepniony publicznie. Legalno$¢ wczes-
niejszego rozpowszechniania oznacza, ze zostala udzielona na nie zgoda
autora utworu pierwotnego. Bez znaczenia jest to, czy rozpowszechnia-
nie to obejmuje caly utwor czy tylko jego fragment noszacy znamiona
tworcze (arg. z art. 1 ust. 1 pr. aut.). Wylacznos$¢ autora obejmuje prze-
ciez kazde korzystanie lub rozpowszechnianie utworu niemajace oparcia
w przepisach o dozwolonym uzytku. Doda¢ do tego nalezy, ze obowigzek
wykazania faktu legalnego rozpowszechnienia utworu pierwotnego cigzy
na wydawcy antologii (rozpowszechniajacym j3) i sad w kazdej sprawie,
oceniajac stan prawny, z urzedu powinien wzia¢ pod uwage, czy ustawo-
we przestanki wykorzystania utworu, np. w antologii, zostaly spetnione.

W przypadku gdy w antologii zostanie zamieszczane tlumaczenie
utworu, np. dokonane na potrzeby wydania danej antologii, z reguly za-
mawiajacy uzyskuje prawo do rozpowszechniania thumaczenia w okres-
lony sposéb. Nalezy jednak zwréci¢ uwage na koniecznoé¢ odréznienia
skutkéw tego, ze poniewaz ttumaczenie jest odrebnym utworem od utwo-
ru pierwotnego, zamieszczenie go w antologii powinno by¢ oceniane pod
katem dozwolonego uzytku, jednak bez uszczerbku dla praw do utworu
pierwotnego. Utwoér pierwotny posrednio rozpowszechniany w antolo-
gii nie jest objety dozwolonym uzytkiem z art. 29 ust. 2! pr. aut. Przepis
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ten odnosi sie¢ bowiem do utworu ,zamieszczonego” w antologii, a nie
do utworu wykorzystanego jako utwoér pierwotny w utworze zamiesz-
czonym w antologii. Oznacza to, ze rozpowszechniajacy antologie musi
uzyskaé zezwolenie twdrcy utworu pierwotnego lub jego nastepcy praw-
nego na rozpowszechnianie w okreélonej postaci utworu pierwotnego
w opracowaniu (tu: w antologii). Innymi slowy, uzyskanie zgody na roz-
powszechnianie tlumaczenia nie sanuje braku zgody twoércy nierozpow-
szechnionego utworu pierwotnego na rozpowszechnianie ttumaczenia
w antologii. Odmienny wniosek stanowilby niedopuszczalng wykladnie
rozszerzajaca zakres wyjatkéw objetych dozwolonym uzytkiem.

Spelnienie wymogu uprzedniego legalnego rozpowszechnienia utwo-
ru pierwotnego, rozpowszechnianego nastepnie w postaci okreslonego
rodzaju opracowania (w tym tlumaczenia), ma znaczenie dla uznania,
ze doszlo do legalnego rozpowszechnienia opracowania zamieszczone-
go w antologii. Brak zezwolenia autora utworu pierwotnego uzasadnia
ocene, ze rozpowszechnianie nastapilo z naruszeniem autorskich praw
majatkowych do utworu pierwotnego i to nie z powodu naruszenia prze-
stanek dozwolonego uzytku w antologii, lecz ze wzgledu na naruszenie
ogoblnej zasady wyrazonej w art. 2 ust. 2 pr. aut., ze rozpowszechnianie
utworu korzystajacego z ochrony majatkowej w opracowaniach wymaga
zezwolenia autora utworu pierwotnego. Odpowiedzialno$¢ za takie roz-
powszechnianie podlega ocenie na podstawie art. 79 ust. 1 pr. aut., a wiec
nie wyczerpuje sie w roszczeniu o wynagrodzenie.

Osobnym w stosunku do powyzszego zagadnieniem jest mozliwos¢
dochodzenia ochrony z tytulu autorskich praw osobistych. Wywdéd na
ten temat w uzasadnieniu analizowanego wyroku otwiera stwierdzenie,
ze podmiot uprawniony majatkowo do utworu ,nie moze ingerowac
W samo powstanie opracowania (ttumaczenia), przez co zarzut, ze sad
naruszyt art. 65 § 1 k.c. przez nieuwzglednienie, Ze istnieja ustalone zwy-
czaje odno$nie dokonywania tlumaczen, w zakresie ustalania ich warun-
kéw, nie zastluguje na uwzglednienie”. Teza ta w wywodzie uzasadnienia
jest malo zrozumiala, prawdopodobnie wskutek zbyt ogélnego jej uje-
cia. Artykul 65 k.c. okres$la zasady wykltadni czynnosci prawnych, a wiec
mogltby mie¢ w sprawie znaczenie w sytuacji zawarcia miedzy stronami
czynnoéci prawnej, w szczeg6lnosci umowy, o ktérej mowa w § 2 tego
artykutu. Jest to wiec aspekt podjety juz w innym fragmencie uzasadnie-
nia, przyjmujacym, ze miedzy stronami doszlo per facta concludentia do za-
warcia umowy. Enigmatycznos¢ przytoczonej uwagi utrudnia rozwijanie
poruszonego w niej watku. Dlatego nalezy poprzesta¢ na tezie ogolne;j.
Dopuszczalnoé¢ tworzenia opracowania (tlumaczenia) i kwestia swobo-
dy autora opracowania jako twércy utworu nie oznaczajg, ze ewentualne
roszczenia z tego tytulu moga by¢ opierane jedynie na zarzucie narusze-
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nia autorskich praw osobistych, a wiec na art. 78 pr. aut. Moim zdaniem
ochrona osobista nie zamyka uprawnionemu majatkowo do utworu
drogi do dochodzenia np. roszczenia odszkodowawczego, faktycznie
wywodzonego z zawinionej przez np. ttumacza szkody wywolanej ja-
koscig ttumaczenia lub znieksztalcenia w tlumaczeniu wymowy utworu
pierwotnego, w szczegélnosci naruszeniem regul warsztatowych zwia-
zanych z procesem tlumaczenia. Jestem zdania, ze mozliwe tu do pod-
niesienia roszczenia majatkowe moga by¢ kumulowane z roszczeniami
dochodzonymi na podstawie art. 78 ust. 1 pr. aut., jezeli spelnione zostaja
jednoczesnie przestanki tego ostatniego przepisu.

Przytoczony fragment wywodu dotyczacy autorskich praw osobistych
jest nastepnie punktem wyjécia konstatacji sadu, Ze roszczenia z art. 78
ust. 2 pr. aut. nie sluzg spadkobiercy. Takie stanowisko jest o tyle zasadne,
ze generalnie upowaznionymi do dochodzenia ochrony w zakresie au-
torskich praw osobistych sa nie spadkobiercy, lecz bliscy zmartego twor-
cy lub osoba do dochodzenia ochrony osobistej wskazana przez tworce.
Tyle tylko, ze tytul do dochodzenia ochrony autorskich praw osobistych
i majatkowych moze sie skumulowac w jednej i tej samej osobie, gdy jest
ona zaréwno osobg bliskag w rozumieniu art. 78 pr. aut., np. matzonkiem,
jak i spadkobiercg zmartego twdrcy. Nie ma przy tym zadnej przeszko-
dy, zeby ta sama osoba, z ré6znych tytutéw, dochodzita roszczen z tytutu
naruszenia autorskich praw majatkowych, jak réwniez autorskich praw
osobistych. Jest oczywiscie pewien obszar sytuacji, w ktérych kumulacja
roszczenr dochodzonych z obu tytuléw moze powodowad, ze zaspoko-
jenie roszczenia na jednej podstawie konsumowa¢ bedzie dochodzenie
ochrony na drugiej z nich. Jest to jednak szczegélna sytuacja faktyczna.

Donioslym zagadnieniem w wywodach Sadu Apelacyjnego jest roz-
wazany w uzasadnieniu wyroku problem, czy podstawa do wyliczenia
naleznego twoércy wynagrodzenia jest tzw. cena netto czy brutto, a wiec
wyznaczana przez np. ksiegarnie lub oczekiwana przez wydawce przeka-
zujacego utwor do dystrybucji przez inny podmiot. Poszukujac odpowie-
dzi na to pytanie, Sad Apelacyjny oparl sie na konstatacji, ze wedtug art. 43
ust. 1 pr. aut. (moim zdaniem powinno by¢ ust. 2), gdy wynagrodzenie jest
uzaleznione od korzysci wynikajacej z rozpowszechniania z utworu, zobo-
wigzany do wynagrodzenia jest ten, kto utwér rozpowszechnia. Zdaniem
Sadu prowadzi to do przyjecia ceny otrzymywanej przez wydawce, a nie
przez sprzedawce detalicznego. Sad Apelacyjny nie podzielit w tym zakre-
sie odmiennego stanowiska sadu pierwszej instancji. Zaistniala rozbieznos¢
ze wzgledu na swoja doniostoé¢ wymaga komentarza.

Artykul 43 pr. aut. dotyczy stosunkéw kontraktowych. Ustalenia do-
konane przy odwolaniu sie do zasady wyrazonej w tym przepisie znajdo-
walyby takze odpowiednie zastosowanie w sytuacji korzystania z utworu
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w ramach odplatnego dozwolonego uzytku, a wiec legalnego rozpo-
wszechniania utworu w antologii. Jak wynika natomiast z catoéci komen-
towanego wyroku, dochodzone w sprawie roszczenia zostaly zbudowa-
ne na bezwzglednym prawie twoércy do wynagrodzenia, odnoszonym do
bezprawnego rozpowszechniania utworu w wersji oryginalnej. W takim
przypadku tworca, ktérego prawa naruszono, ma wybér miedzy roszcze-
niem o wynagrodzenie, roszczeniem o odszkodowanie (w jego miejsce
ewentualnie o wielokrotnos¢) lub o wydanie uzyskanych korzysci na
podstawie. Roszczenia te mogg by¢ kumulowane — z jednym wyjatkiem:
niedopuszczalnoéci kumulowania roszczenia o wynagrodzenie szkody
na zasadach ogoélnych i o wielokrotnos¢ stosownego w danej sytuacji wy-
nagrodzenia z chwili jego dochodzenia. W omawianym przypadku wy-
danie w antologii ttumaczenia bez uzyskania zgody autora przettlumaczo-
nego utworu stanowi naruszenie jego praw majatkowych. Z tytutu tego
naruszenia odpowiedzialno$¢ ponosi kazdy, kto uczestniczy w taficuchu
produkcyjno-dystrybucyjnym takiego bezprawnego korzystania. Rosz-
czenia te powinny by¢ odniesione do calosci dziatania rozpowszechnia-
jacego i odniesionych z niego korzysci lub wyrzadzonej szkody. Wynika
to z bezwzglednego charakteru odpowiedzialnosci z tytulu naruszenia
autorskich praw majatkowych.

Objasnienie poje¢ odszkodowania lub bezpodstawnego wzbogace-
nia jako roszczen stuzacych twoércy wydaje sie w omawianym kontek-
Scie zbedne. Osobnej uwagi wymaga natomiast ujecie zakresu roszcze-
nia o wielokrotno$¢ wynagrodzenia na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3
lit. b pr. aut. Odniesienie dla wysokosci tej wielokrotnosci jest w nim $ciéle
okreélone. Jest to mianowicie stosowne wynagrodzenie, ,ktére w chwili
jego dochodzenia byloby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnione-
go zgody na korzystanie z utworu”.

Nie powinno budzi¢ watpliwosci, ze bezprawne, tzn. wykraczajace
poza wasko ujete w art. 29 ust. 2! pr. aut. przestanki dopuszczalnosci, roz-
powszechnianie utworu w catosci lub w czeéci w antologii ma charakter
bezprawny, co uzasadnia dochodzenie wielokrotnosci wynagrodzenia.

W ramach oceny zasadnosci roszczenia w takiej sytuacji wymaga roz-
wazenia w szczegd6lnosci zaistnienie winy po stronie rozpowszechniaja-
cego utwoér. Moim zdaniem dla oceny w tym zakresie szczegdlne znacze-
nie ma to, ze rozpowszechniajacy antologie jest podmiotem dziatajacym
profesjonalnie. Mozna wiec od niego oczekiwaé zaréwno wiedzy o tym,
w jakim zakresie mozna rozpowszechnia¢ utwér w antologii, jak i o tym,
ze w przypadku zamieszczenia w antologii tltumaczenia niezbedne jest
uzyskanie zezwolenia twoércy przettumaczonego utworu lub jego nastep-
cy prawnego, jako ze wykorzystanie to nie jest objete dozwolonym uzyt-
kiem z art. 29 ust. 2! pr. aut.

63



SUPPORTING INNOVATION AND ACCESS TO
TECHNOLOGICAL INFORMATION AND KNOWLEDGE
IN DEVELOPING COUNTRIES

Andrew Czajkowski

1. THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION’S DEVELOPMENT A GENDA

In 2007 the member States of the World Intellectual Property Orga-
nization (WIPO) agreed on the incorporation of a Development Agenda
in the Organization’s work programme, which not only recognized the
important role that intellectual property plays in contributing to econom-
ic and social development, but also the need to “integrate development
dimensions into policy making for intellectual property protection” in
developing and least developed countries.

The context and importance of implementing the Development Agen-
da was further clarified in that “[...] despite the important scientific and
technological advances and promises of the 20* and early 21* centuries,
in many areas a significant ‘knowledge gap” as well as a “digital divide’
continue to separate the wealthy nations from the poor.”*

The Development Agenda was reflected in 45 specific recommenda-
tions considered necessary for the development of a balanced national
intellectual property framework capable of leading to sustained economic
development. Achieving the objectives of these recommendations was
further reinforced through the implementation of practical projects at
a national or local level.

2. ACCESS TO TECHNOLOGICAL INFORMATION

More than one of the Development Agenda recommendations re-
flected the critical importance and challenges that still exist, in particular
for developing and least developed countries in accessing technological

T WIPO General Assemblies Document WO/GA/31/11.
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information and knowledge. They also acknowledged the remarkable
advances in data access and search technologies, as well as the extraor-
dinary increase in the volume of technology information generated and
published across the world in recent decades to be found particularly in
patents and scientific and technical publications as indicated in Figure 1.
In the case of patents, this increase is in addition to the approximately
90 million patent documents that have already been published to date.
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Figure 1: Increase in patent and scientific and engineering (S&E) articles (Source: WIPO
Statistics Database and US National Science Foundation, January 2014)

Access to technological information has always been particularly
chellenging for the developing world. This is already reflected in the size
of national library collections in different regions of the world with far
smaller book collections found in Africa, as compared to those in Asia and
even more dramatically in comparison to Europe.? This restricted access is
also seen in the number of subscriptions to scientific and technical journals
and in resident patent filings,® which indicate between 1.0 to 3.0 resident

% http://data.uis.unesco.org/ Communication and information: National
libraries — Collections, registered users, works loaned out, employees.

> http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/wipo_pub_931.html
#tables
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patent filings per one million population in Africa and Asia, 1.0 to 5.0 in
Latin America and around 5.0 in northern Africa and the Middle East, as
compared to the hundreds, or even thousands, of resident patent filings
per one million population in many developed countries.

It is widely recognized in both developed and developing countries
that this information is a key resource for economic and social develop-
ment, with uses ranging from enhanced research and development to
business and policy planning. Most major patent offices in the world now
offer databases and services to search their national or regional patent
collections on the internet for free, for example, WIPO’s PATENTSCOPE
search service provides free access to the technology contained in over
46 million patent documents.

3. THE ESTABLISHMENT OF TECHNOLOGY AND
INNOVATION SUPPORT CENTERS (TISCs)

Therefore, within the framework of the Development Agenda, a proj-
ect was initiated by WIPO to facilitate access to technology information
and strengthen the capacity of turning this information into practical
knowledge through the establishment and development of Technology
and Innovation Support Centers (TISCs) and associated networks.

From the very beginning, the project was designed to be as flexible
and efficient as possible taking into consideration local resources and
requirements. Therefore, the minimum prerequisites to become a TISC
within a suitable host institution were simply set to have at least one per-
son, who was preferably already working there but who had some spare
capacity to be trained, as well as a computer with an internet connection.
That person would then be trained by WIPO to provide a variety of in-
novation support services to be offered to local users, such as inventors,
students, researchers, etc.

4. DeveELOPING TISCs

TISCs initially offer “basic” services such as access to patent and non-
-patent databases, as well as the assistance provided by the trained TISC
staff in using these databases. However, based on user demand and
office capacity, other additional services, including more specialized
“value-added” services, such as drafting search and monitoring reports
and other services supporting innovation and commercialization, should
also be offered in due course.
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TISCs need to promote and create demand for their services both in-
ternally within the host institution but also externally, not only to raise
awareness and assist local users, but also to maintain and develop their
own services and skills, such as those required for searching patent data-
bases. Initially established TISCs serve as models in promoting and diffus-
ing these services to other TISCs within a network.

The most important practical steps in establishing and developing
a TISC are indicated in Figure 2 below.
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laptop & internet services
access) 9
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Figure 2: Steps in establishing and developing a TISC

Following the initial launch of Phase I of the project in 2009, Phase II
launched in 2012 focused on means to increase the impact and long-term
sustainability of the individual TISCs and national networks, which in-
cluded regular onsite project planning meetings with the most important
national stakeholders, more training-of-trainer workshops and more em-
phasis on online and virtual e-learning and networking.

4.1. Developing TISC networks

TISC networks comprise of a “national focal point” which is usually,
but not always, the intellectual property office or IPO. The national focal
point is in direct contact with WIPO and is responsible for coordinating
the national network made up of academic, research, industrial, business
and other “host institutions” as shown in Figure 3 below.
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Activities to develop TISCs are most effective when they form part
of a broader national intellectual property, innovation and development
strategy to reinforce and promote innovation.

Because networking is so important in exchanging experiences and
best practices, it is encouraged not only on a national level between in-
stitutions and individuals, but also on a regional level as well. Figure 3
indicates national networks which then form part of a regional network.
Since 2013, regional meetings have taken place with member states of the
Association of South-East Asian Nations (ASEAN), the African Regional
Intellectual Property Organization (ARIPO), the Organisation Africaine
de la Propriété Intellectuelle (OAPI) and the Organization of Islamic Co-
operation (OIC), in order to start developing regional TISC networks.

5. TISC TRAINING

Initial onsite training has focused primarily on the effective access and
use of patent and non-patent services and tools. Training, therefore, is fo-
cused on where to search, in particular using free-of-charge patent databas-
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es such as WIPO’s PATENTSCOPE and the European Patent Office’s Es-
pacenet, and then how to search effectively using a search strategy. Because
there is so much information available on the internet, it is very important
to give an indication of where to search, i.e. which specific databases.

Secondly, searching itself is not necessarily intuitive and thinking of
a few key words and simply entering them into a search input field is
unlikely to be an effective way of searching. The use of search tools such
as patent classification symbols of the International Patent Classification
(IPC), Boolean, proximity, wildcard operators and other tools such as pa-
rentheses to indicate logical search strings, all lead to a far greater chance
of finding a relevant document if it exists. These tools need to be taught,
preferably with hands-on practical training sessions.

Subsequent training is focused on different types of searches, such
as patentability, validity and free-to-operate searches, on searching non-
-patent literature found in scientific and technical journals, and on search-
ing commercial patent databases, which offer more sophisticated search
and analysis possibilities.

More and more onsite training is now specifically adapted to training-
-of-trainers, providing trainers with prepared presentations and infor-
mation materials, so that they can act as multipliers in passing on their
knowledge to ever more local institutions and users.

Another way of making online training more effective, particularly
as an introduction or reinforcement, is the use of the WIPO Academy’s
distance learning courses.* Since 2011, TISC staff has not paid any tuition
fees for advanced courses and since then nearly 3,000 TISC staff have reg-
istered for these courses.

6. LEARNING RESOURCES, INCLUDING AN INTERACTIVE
ETUTORIAL

In general, the TISC website® is an important starting point to find the
various start-up and learning resources regarding the TISC programme,
as well as information on patent and non-patent literature databases and
searching. It also provides a TISC “Directory”® allowing users to locate
their nearest TISC.

Resources in both print and online have been prepared to support the
development of TISCs and for local users. These range from basic bro-

* http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/
> http:/www.wipo.int/tisc
¢ http://www.wipo.int/tisc/en/search/
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chures, “Finding Technology Using Patents” on patent searching to more
complex search manuals such as the “WIPO Guide to Patent Information”,
as well as a reference work on different patent and non-patent databases
found in the “Guide to Technology Databases”.”

An interactive eTutorial was launched in 2012 on using and exploiting
patent information. It is designed for use by individual users or to sup-
port training to groups of users across various levels of competency in the
field of patent information, ranging from basic to intermediate, including
university students and researchers, small and medium business, entre-
preneurs and policymakers. The eTutorial further complements the onsite
training given within the framework of the TISC project.

The eTutorial is available on CD-ROM and online® and comprises three
sections on: Patent Basics, Patent Search and Retrieval, and Patent Analy-
sis. Each section contains a number of interactive tutorials explaining how
to use and exploit patent information, followed by a number of scenarios
providing story-based exercises putting theory into practice.

WIPO

WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

Welcome to this e-tutorial on using and exploiting patent information. This e-tutorial will introduce you to key
concepts in patent information and to effective strategies and approaches for retrieving and analyzing this

Patent Search And Patent Analysis
Retrieval o) ©

information.
Select one of the topics below.

Patent Basics
©

Not Started Not Started Not Started
1 1 1

(w7 i |

Figure 4: The interactive eTutorial on using and exploiting patent information

The initial launch was in an English language version, which was fol-
lowed by a French version and very soon a Spanish one.

7 http://www.wipo.int/tisc/en/ and http://www.wipo.int/patentscope/en/
8 http://wipo.int/tisc/etutorial
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7. THE ETISC COLLABORATION PLATFORM

Online social media have also played an important role in bridging
and networking different national, regional and international institutions
and networks. At the end of 2012, a knowledge and social media platform,
called eTISC?, was launched to encourage and promote exchanges of ex-
periences and best practices online. The eTISC platform contains discus-
sion fora, a news blog, national and topical groups, as well as e-learning
opportunities such as webinars. At the end of 2014, there were over 1,100
members of the eTISC from nearly 100 countries and the number is rap-
idly growing.

WIPO = onsc
=

W @ to @TISC - The Social Media Tool of the T ology and
Whelsome o Cw
eTISC
Sign Up . = -
or Sign In We devalaped the eTISE 60 empower oifering an onling collaboratine platform that will
bring peopie fogether and feol %, feedbacik and new learmng opportunities. The
@TISC gives you advanced social mediz tools to share, inspere and learm.
Events )
¥o Takagi, Assistant Director General, Global Infrastructure, Nowember 2012
Fiunion nationsks CAT] & Madagasess
August 27, 2013 to August 20, 2013 - Find your Local Technology and Innovation Support Canter

Antananarive, Madapascar
W comment el 2 Likes
IR sk the Expet chat with Mataka Zolohyh
PRI September 2, 3013 to September 13,
2013 - World-wide
= 0 Commants ol 1 Like

ASEAN PG Freganal Tachnokogy and lmovation
Support Patert Libranies” Progct
Saptamber 4, 2013 ko September &, 2003
BAEnE, B
= 0 Commante w4 Likes

ke B ik Al

Links

TISC Resources
aTuporial
WIRD

Figure 5: The eTISC platform

8. PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

As mentioned earlier, commercial patent databases also offer more so-
phisticated search and analysis tools in retrieving and assessing pertinent
technology. In 2010, a public-private partnership of WIPO together with
six of the world’s leading commercial patent information providers, set
up the Access to Specialized Patent Information (ASPI) programme al-

? http://etisc.wipo.org
10 www.wipo.int/aspi
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lowing access for free or at a very low cost for eligible developing and
least developed countries.

Similarly, WIPO’s Access to Research for Development and Innova-
tion (ARDI) programme'" provides access to scientific and technical jour-
nals through a similar public-private partnership between WIPO and
partners in the publishing industry. ARDI, which focuses on pure and
applied sciences, also joined in 2011 the Research4Life partnership which
includes the World Health Organization’s HINARI programme compris-
ing biomedical and health literature, the Food and Agriculture Organiza-
tion’s AGORA programme containing journals in the field of agriculture,
and the United Nation’s Environment Programme’s OARE portal which
offers access to environmental science research. The Research4Life part-
nership offers online access to nearly 50,000 peer-reviewed international
scientific journals, books, and databases.

ARDI wipo =
Re¢ I L
|_| INARI World Health Organization

SO /\ \ / Food and Agriculture Organization of
" ' the United Nations

O A | : E \7‘" United Nations Environment
“4
T Programme
Rese rch in the Envir iment

NEP

World Intellectual Property
Organization

W,

Figure 5: The Research4Life programmes'

9. TISC DEVELOPMENT TIMELINE

Year Milestones

September 2004 | Development Agenda initially proposed by WIPO member
states

September 2007 | Development Agenda adopted by WIPO General Assembly and
the establishment of the Committee on Development and Intel-
lectual Property (CDIP) which oversees the implementation of
the Development Agenda

" www.wipo.int/ardi
2 www.research4life.org
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Year Milestones

April 2009 CDIP agrees at its 3 Meeting to launch a project to establish
Technology and Innovation Support Centers (TISCs) — Phase I

April 2009 Study Paper drafted for CDIP on patent and non-patent litera-
ture technology databases

March 2010 First onsite workshops on searching free-of-charge patent data-
bases and regional awareness raising conferences

January 2011 First onsite training workshops on specialized types of searches
(patentability, etc.), non-patent literature searches and commer-
cial patent database searches

April 2012 Start of Phase II for DA Project on TISCs to reinforce impact
and sustainability through more project management planning,
training-of-trainers, etc.

November 2012 | Launch of eTISC social collaboration and knowledge platform
to increase online exchanges

November 2012 | Launch of eTutorial in English on the Use and Exploitation of
Patent Information

June 2013 Online webinars on patent information online reflecting onsite
workshop presentations

November 2013 | eTutorial on the Use and Exploitation of Patent Information
translated and published in French

January 2014 TISC project mainstreamed into a regular programme and bud-

get activities of WIPO

10. RESULTS SO FAR

Since the start of the project in April 2009, within the framework of
the Development Agenda’s project to promote and facilitate access to spe-
cialized technological information and knowledge: 45 national TISC net-
works have been launched, over 320 TISCs opened worldwide and over
5,000 participants have been trained.

Moreover, since January 2014, the project has been fully mainstreamed
as a regular activity of WIPO and now forms part of the programme on
Services for Access to Information and Knowledge, where it continues
to develop and reinforce innovation support to the growing number of
TISCs worldwide.




ProTtoTYPE? THE CLAIM FOR INFORMATION
Basep oN THE CounciL ReGguratioN (EC)
No. 2100/94 oN CoMMUNITY PLANT VARIETY
RiGHTS AND THE CLAIM FOR INFORMATION BASED
oN DIrRecTIVE No. 2004/48 oN THE ENFORCEMENT
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Krzysztof Felchner

1. INTRODUCTION

The term “prototype” might be associated mostly with the patent law,
the main subject of Professor Michat du Vall's research, however, as the
title of this paper, it bears a metaphorical meaning. The paper focuses
on the plant variety protection law, which is a field closely related to the
patent law, hence was also to some extent within the scope of Professor
du Vall's interest.

It was not in 2004, but a decade prior, to wit in 1994, when the claim
for information was introduced into the European Community intellec-
tual property law. This fact seems to be omitted by both Polish and for-
eign law scholars. It was at that time when the aforementioned institution
was incorporated into legislation concerning plant variety rights, namely
in Art. 14 para. 3, indent 6 of Regulation No. 2100/94' and Art. 8-12 of
the Regulation No. 1768/95.2 Moreover, this institution became a subject
of interpretation in several rulings of the Court of Justice of the Euro-
pean Union (CJEU). The objective of this paper is to succinctly compare
both institutions and to refer the conclusions to the interpretation of

! Council Regulation (EC) No. 2100/94 of 27 July 1994 on Community Plant
Variety Rights (O] L 227, 1.9.1994; quoted further as the Regulation 2100/94).

> Commission Regulation (EC) No. 1768/95 of 24 July 1995 implementing
rules on the agricultural exemption provided for in Art. 14(3) of Council Regula-
tion (EC) No. 2100/94 on Community plant variety rights (O] L 173, 25.7.1995,
p. 14; quoted further as the Regulation No. 1768/95).
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Art. 23 u.o.p.o.r.’ which provides legal framework for the claim for in-
formation based on Polish provisions on plant variety rights, developed
recently in the Polish case law.

2. REGULATION OF THE CLAIM FOR INFORMATION BASED
ON REGULATION No. 2100/94 AND REGULATION
No. 1768/95 AND ITS INTERPRETATION
IN THE CJEU’s CASE LAW

It is essential to commence with the introduction of the claim for infor-
mation based on the Community plant variety law. Hence, a rather short
preamble to Regulation No. 2100/94 does not touch on the topic, whereas
Art. 14, para. 3, indent 6 of this regulation stipulates the following: “Con-
ditions to give effect to the derogation provided for in paragraph 1 and to
safeguard the legitimate interests of the breeder and of the farmer shall be
established, before the entry into force of this Regulation, in implement-
ing rules pursuant to Article 114, on the basis of the following criteria:
relevant information shall be provided to the holders on their request,
by farmers and by suppliers of processing services; relevant information
may equally be provided by official bodies involved in the monitoring of
agricultural production if such information has been obtained through
ordinary performance of their tasks, without additional burden or costs.
These provisions are without prejudice, in respect of personal data, to
Community and national legislation on the protection of individuals with
regard to the processing and free movement of personal data”.

The “exemption” quoted above refers to the agricultural exemption,
i.e. specific type of fair use enabling the use of a plant protected with
breeder’s right. In practice, it entitles the farmers to use the product of
the harvest of several plant species (mainly grain, leguminous plants, oil
plants, potatoes) as a propagating material without the consent of the
breeder, free of charge or against payment (supposing that the size of the
farmstead exceeds specific area set by the provisions).

The Regulation No. 1768/95 elaborates on that matter in the Chapter
4 entitled “Information” that covers Art. 8 (Information by the farmer),
Art. 9 (Information by the processor), Art. 10 (Information by the holder),
Art. 11 (Information by official bodies), and Art. 12 (Protection of personal
data). However, for the purpose of this paper, it is necessary to firstly in-

* Polish Act of 20 June 2003 on plant variety protection law (Journal of Laws
No. 137, item 1300, as amended, hereinafter: u.o.p.o.r.).
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voke in extenso Art. 2 of the Regulation No. 1768/94, according to which:
“1. The conditions referred to in Article 1 shall be implemented both by
the holder, representing the breeder, and by the farmer in such a way as
to safeguard the legitimate interests of each other. 2. The legitimate in-
terests shall not be considered to be safeguarded if one or more of these
interests are adversely affected without account being taken of the need
to maintain a reasonable balance between all of them, or of the need for
proportionality between the purpose of the relevant condition and the
actual effect of the implementation thereof”.

The regulation of the claim for the information can be explicated, in
a somewhat simplified manner, as follows: Art. 8 of Regulation No. 1768/95
defines the scope of the information that the farmer is required to provide.
Paragraph 1 of this regulation gives precedence to potential agreement
between the farmer and the breeder; in the absence of an agreement, the
catalogue contained in para. 2 shall be applied. Paragraph 2 specifical-
ly encompasses personal details that identify the farmer, his farmstead,
plant variety being cultivated, as well as the details of the contractors
involved into the processing of the harvesting material into propagat-
ing material, and ultimately the details of the suppliers of the material.
Paragraph 3 limits the time span of the information requested to the cur-
rent marketing year and the three preceding marketing years. Article 8 of
Regulation No. 1768/95 is being supplemented by Art. 14, which obligates
the farmer to demonstrate that the relevant information has been duly
disclosed; in case of need, the variety holder may be allowed to carry out
an inspection of land or storage facilities in question. Article 9 of Regula-
tion No. 1768/95 defines the scope of the information that the processor of
the harvest material is required to provide. Analogically to the preceding
article, it gives precedence to potential agreement between the processor
and the breeder; in the absence of an agreement, the catalogue contained
in para. 2 shall be applied. Paragraph 2 specifically encompasses personal
details that identify the processor and the farmer, for whom the process-
ing has been contracted. Paragraph 3 limits the time span of the informa-
tion requested in an identical manner as the preceding article. Article 9
of Regulation No. 1768/95 is, on the other hand, being supplemented by
Article 14, which obligates the processor to demonstrate that the relevant
information has been duly disclosed; in case of need, the variety holder
may be allowed to carry out an inspection of processing or storage facili-
ties in question. Article 10 of Regulation No. 1768/95 defines what infor-
mation is required from the plant breeder pursuing the claim for infor-
mation against the farmer or the processor. In accordance with previous
articles, it gives precedence to potential agreement between the farmer
and the breeder; in the absence of an agreement, the catalogue contained

76



—— Prot1o1yPE? THE CLAIM FOR INFORMATION BASED ON THE COUNCIL REGULATION... ——

in para. 2 shall be applied. Paragraph 2 specifically encompasses the com-
pensation being paid for the use of the variety. Article 11 of the Regulation
No. 1768/95 allows, under specific circumstances, submitting the claim for
information to the official body (invoking the example of Art. 23a para. 5
u.o.p.o.r,, that is the Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspec-
tion). Article 12 of Regulation No. 1768/95 stipulates that the personal de-
tails enclosed in the claims submitted on the basis of Art. 8, 9, 10, 11 are
subject to personal data protection.

The analysis of aforementioned regulations leads to a conclusion that
the reviewed claim for information might be “discovery” in nature. Que-
rying the farmer on the processor’s details enables the breeder to iden-
tify the person who has infringed the plant breeder right (processing, i.e.
preparation of the variety for breeding is an act restricted for the holder of
the variety). Moreover, this claim might also be “verifying” in nature. Ques-
tioning the farmer about the processor and vice versa enables the holder
of the variety to verify the information obtained in such a manner.

The evaluation of the admissibility of the claim for information
through the prism of previously quoted general provision of the legiti-
mate interests related to proportionality has turned out to be an appeal-
ing issue. In view of this, the interpretation of the regulations regarding
the claim for information based on agricultural exemption sparked nu-
merous litigations between breeders and farmers before CJEU. It is mean-
ingful that out of about 10 rulings of CJEU with regards to the Regulation
No. 2100/94, six apply to various aspects of claim for information. More-
over, each of these six derived from the dispute between German breed-
ers association named Saatgut Treuhandsverwaltung (STV), executing the
collection of remuneration and due information requests based on agri-
cultural exemption from farmers and processors. Among these, the case
C. Schulin v. STV mbH* which resulted in the first ruling of CJEU with
regards to the Regulation No. 2100/94 is considered to be one of the most
significant. In this ruling, CJEU proclaimed that Art. 14 para. 3 of the Reg-
ulation No. 2100/94 does not imply that the breeder is entitled for a claim
for information against the farmer where there is a lack of some indication
that the protected plant variety was used as propagating material. This
decision of CJEU was supported by the interpretation pointing that this
regulation applies to the beneficiary of the agricultural exemption and,
consequently, the claim for information can be directed against the ben-
eficiary only. Still, on a side note, it was denoted that such interpretation
is also backed by the Art. 2 para. 1 of the Regulation No. 1768/95, accord-

* Judgment of CJEU of 10 April 2003, in case C-305/00, C. Schulin v. STV,
ECLI:EU:C:2003:218.
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ing to which the terms of use of agricultural exemption “are fulfilled by
the holder of the variety who represents the breeder, and by the farmer,
in a manner allowing safeguarding the legitimate interests of both sides”
(para. 56, 57 of the ruling). As it has been already indicated, the second
paragraph of the quoted regulation that elaborates on the protection of
the legitimate interests refers explicitly to the principle of proportionality.
CJEU, on the other hand, does not refer explicitly to this principle. The
court ruled similarly in the case STV mbH. v. Brangewitz GmbH? with ref-
erence to obligation for the processor to provide requested information.
The ruling itself refers explicitly to the principle of proportionality only
in the report of plaintiff’s arguments (para. 31 of the ruling, also para. 10
of the opinion of Advocate General®), but the thread was not picked up by
the court during further proceedings. In the ruling mentioned previously,
namely C. Schulin v. STV mbH, CJEU brought up another matter, crucial
when it comes to the further reasoning. It actually expressed the opinion
that the failure to pay the remuneration based on agricultural exemption
shall be treated as the infringement of the plant breeder’s right (para. 71
of the ruling). This standpoint was later reaffirmed in the ruling J. Geist-
beck, T Geistbeck v. STV mbH” (para. 23, 34-36 of the ruling).

3. CLAIM FOR INFORMATION IN THE DIRECTIVE
No. 2004/48 (REFERENCE)

When it comes to the Directive No. 2004/48, the claim for information
is regulated in Art. 8 (Preamble mentions this provision in recitals 7 and
21). As per the regulation: “Member States shall ensure that, in the con-
text of proceedings concerning an infringement of an intellectual prop-
erty right and in response to a justified and proportionate request of the
claimant, the competent judicial authorities may order that information
on the origin and distribution networks of the goods or services which
infringe an intellectual property right be provided by the infringer and/
or any other person who: (a) was found in possession of the infringing
goods on a commercial scale; (b) was found to be using the infringing
services on a commercial scale; (c) was found to be providing on a com-

> Judgment of CJEU, 14 October 2004, in case C-336/02, STV v. Brangewitz
GmbH, ECLLI:EU:C:2004:622.

® Opinion of Advocate General Damas Ruiz Jarab Colomer, 17 February 2004,
ECLI:EU:C:2004:104.

7 Judgment of CJEU, 5 May 2012, in case C-509/10, J. Geistbeck, T. Geistbeck
v. STV, ECLI:EU:C:2012:416.
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mercial scale services used in infringing activities; or (d) was indicated by
the person referred to in point (a), (b) or (c) as being involved in the pro-
duction, manufacture or distribution of the goods or the provision of the
services”. Meanwhile, as per para. 2 of the aforementioned Article of the
Directive No. 2004/48: “The information referred to in paragraph 1 shall,
as appropriate, comprise: (a) the names and addresses of the producers,
manufacturers, distributors, suppliers and other previous holder of the
goods or services, as well as the intended wholesalers and retailers; (b) in-
formation of the quantities produced, manufactured, delivered, received
or ordered, as well as the price obtained for the goods or services in ques-
tion”. Paragraph 3 (being of less importance in terms of current reasoning)
stipulates that the mentioned rules are applied without prejudice to, inter
alia, personal data protection.

The cited regulation has become a subject of a comprehensive analysis
both in Polish and foreign jurisprudence. For the purpose of this paper, it
is sufficient to mention several observations that were made. First of all,
it is underlined that the claim for information is “discovery” in nature,
i.e. it enables the applicant to get to know the identity of other previously
concealed infringers.® To give an example: the infringer, engaged into dis-
tribution of “pirated” goods, might be requested to provide the informa-
tion about the source of these commodities, subsequently delivering the
information of the identity of their producer. What is more, it may be, in
a way, “verifying” in nature. In the context of the example above, if the
applicant requests the information about producer from the distributor
and, at the same time, by means of a separate claim he is provided with
the information about the distributor from the producer’s side, he is able
to verify (compare) the details obtained from both independent sources.
In addition, the premise for submission of the claim for information is to
prove or substantiate the infringement. When it comes to the admissibi-
lity and scope of the claim for information, the evaluation in the context
of the principle of proportionality is necessary, as stated by the quoted
regulation, the claim of plaintiff needs to be justified and proportionate.’ The
principle of proportionality is also anchored in Art. 3 para. 2 of the Direc-

# On the basis of German provisions with regard to the claim for information
existing prior to the enactment of the Directive No. 2004/48, and considered to
be prototype for this regulation, it was indicated that the claim is “discovery” in
nature (Ausforschungsauskunt, Ermittlungsauskunft), for instance, M. Wiume, Der
Auskunftanspruch im Markenrecht, Frankfurt am Main 2002, p. 392. A similar point
of view in the Polish literature seems to be expressed by M. Rejdak, Wydobycie
dowoddw od pozwanego w polskim postgpowaniu cywilnym o naruszenie praw wlasnosci
przemystowej, ZNU] PzPWI Issue 4(118)/2012, p. 120 (footnote 148).

? See the approach of Polish scholars quoted in further reasoning.
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tive No. 2004/48 which applies to a whole range of measures, procedures
and remedies provided by this directive.

The provisions incorporated in this directive were also the subject of
the rulings of CJEU. In view of this study, the case Bonnier Audio AB
v. Perfect Communication Sweden AB' can be evoked as an example
in which (although on the margin of the essence of the reasoning) the
principle of proportionality and sufficient substantiation (the court said:
clear evidence) of the infringement are mentioned (para. 35, 49, 58-60 of the
judgment).

4. COMPARISON OF THE CLAIM FOR INFORMATION
BASED ON THE REGULATION No. 2100/94 (AS WELL AS
THE REGULATION NoO. 1768/95) WITH THE CLAIM FOR
INFORMATION BASED ON THE DIRECTIVE No. 2004/48

A general comparison of the claim for information based on the Direc-
tive No. 2004/48 with the claim for information based on the Regulation
No. 2100/94 (as well as the Regulation No. 1768/95) leads to the conclusion
that both institutions bear some resemblance in respect of character (“dis-
covery”, “verifying”) and the application of the principles of proportion-
ality and sufficient substantiation of the infringement. The discrepancy
between these regulations is that the first one facilitates the claims based
on the infringement of intellectual property rights, whereas the latter is
supposed to facilitate execution of the claim for remuneration based on
specific fair use such as agricultural exemption. However, as already men-
tioned above, according to CJEU, failure to pay the remuneration based
on the agricultural exemption is considered to be the infringement of
plant breeder’s right.

Still, even on the grounds of travaux preparatoires of the Directive
No. 2004/48, direct arguments supporting the proposed theory of the
claim for information based on the Regulation No. 2100/94 (as well as the
Regulation No. 1768/95) as the “prototype” of the claim for information
based on the Directive No. 2004/48 are nowhere to be found. Neverthe-
less, the similarity of the claims confronted can be treated as the continua-
tion of general concept of European legislator in terms of special measures
facilitating the enforcement of the claims based on the infringement of in-
tellectual property rights. Such speculation is also encouraged by striking

1 Judgment of CJEU, 19 April 2012, in case C-461/10, Bonnier Studio AB
v. Perfect Communication Sweden AB, ECLI:EU:C:2012:219.
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coincidence of the events: it was 2003 (ruling issued in the case C. Schu-
lin v. STV mbH) and the following year 2004 (ruling issued in the case
STV mbH v. Brangewitz GmbH), when CJEU delivered its conception of
the premise of some indication, which was the period of the debate raged
over the draft of the Directive No. 2004/48. This constatation may be valu-
able for the interpretation of the Polish provisions concerning the claim
for information based on agricultural exemption, included in u.o.p.o.r.

5. CLAIM FOR INFORMATION BASED ON ART. 23A
U.O.P.O.R. IN POLISH CASE LAW

The question whether, according to Art. 23a u.o.p.o.r., the premise of
some indication is necessary for submission of the claim for information has
already come up in the Polish case law and generated divergent rulings.
According to the case law established by the Court of Appeal in Szczecin',
the answer is affirmative, whereas, according to the case law of the Court
of Appeal in Wroctaw,"? Gdansk,” Bialystok'* and £6dz,"* the answer is
negative. Significantly, this question has been raised recently by the Pol-
ish Supreme Court, in the precedent ruling that reads: “the claim based
on Article 23a of the law on plant variety protection submitted by the
breeder (or the breeders” association) against the farmer, with the pur-
pose of obtaining the information about the use of the harvested material
protected by the plant breeder right as a propagation material, which is

' Judgment of the Court of Appeal in Szczecin: 10 May 2012, in case
I ACa 159/12 (available at LEX); 14 November 2014, in case I ACa 574/12; 14 No-
vember 2012, in case I ACa 601/12; 15 November 2012, in case I ACa 591/12 (avail-
able at: http://orzeczenia.ms.gov.pl/).

2 Judgment of the Court of Appeal in Wroctaw, 30 January 2014, in case
I ACa 1427/13, and also judgment of the District Court in Wroctaw, 12 December
2012, in case I C 575/13 (available at: http://orzeczenia.ms.gov.pl/). The District
Court in Wroctaw also advocated for the execution of a claim for information
in several judgments where the principle of substantiation was not taken into
consideration, for instance: 9 July 2013, in case I C 578/13; 30 October 2013, in case
I C 665/13; 5 December 2013, in case I C 880/13 (available at: http://orzeczenia.
ms.gov.pl/).

B Judgments of the Court of Appeal in Gdansk: 29 January 2013, in case
I ACa 795/12; 22 March 2013, in case V ACa 78/13 (available at LEX).

* Judgments of the Court of Appeal in Biatystok, 16 November 2012, in case
I ACa 551/12 (available at: http://orzeczenia.ms.gov.pl/).

5 Judgments of the Court of Appeal in £odz, 17 October 2013, in case
I ACa 538/13 (available at: http://orzeczenia.ms.gov.pl/).

81



—— KRrzyszroF FELCHNER

mentioned in Art. 23 para. 2 subpara. 1, and in case of failure to respond,
the lawsuit for the provision of the declaration including requested in-
formation, does not require the accomplishment of additional premises,
especially acknowledging the reason for submission of the claim (request)
such as circumstantial evidence, proof of purchase of the seed that has led
to suspicion that the use has taken place'®”. The court ruled that the Com-
munity plant variety rights system based on the Regulation No. 2100/94
has an autonomous character in relation to the Polish national law sys-
tem. Subsequently, as per the rule, reference to the interpretation of this
Regulation in CJEU’s case law is not correct; the arguments included are
for the “coaxing” use only. Thereafter, it was mentioned that the claim
considered differs significantly from the claim, based on Art. 36b para. 1
subpara. 2 u.0.p.o.r., to oblige the infringer of the exclusive right to pro-
vide the information and disclose the documentation meaningful for the
claims, based on Art. 36b para. 1 subpara. 2 u.o.p.o.r. (and to request that
the evidence from should be secured, as regulated in Art. 36b para. 1 sub-
para. 1 u.o.p.o.r.), and for that reason, it cannot be stated that the previous
infringement shall be treated as a premise of the claim for information
based on Art. 23a u.o.p.o.r. In due course of deliberation, the court referred
to claims for information established by other acts related to the Polish in-
tellectual property law, i.e. Art. 47, 80 para. 1 pr. aut.,”” and in particular
Art. 105 para. 2 pr. aut. and Art. 286! p.w.p.,'”® indicating that: “none of the
legal constructs mentioned implemented the premise of substantiation
that the exclusive right has been infringed (as in case of injunction pro-
cedure, Art. 730" para. 1 k.p.c.””)”. Finally, the court referred to the literal
wording of the analysed regulation, which does not make the possibility
of submission of the claim for information conditional on the existence
of any premise. Moreover, it was indicated that such interpretation does
respect the “guarantee” nature of the regulation and takes into account its
main purpose, which is overcoming the obstacles connected to the sub-
stantiation of use of the protected varieties by farmers, deriving, inter alia,
from the number and the structure of Polish farmsteads. Last but not the
least, the court constated that the low level of legal and social conscience,

16 Judgment of the Polish Supreme Court, 10 April 2014, in case IV CSK 464/13
(available at Lex).

17 Polish Act of Copyright and Neighbouring Rights of 4 February 1994 (con-
solidated text, Journal of Laws of 2006 No. 90, item 631, as amended; hereinaf-
ter: pr. aut.).

18 Polish Act on Industrial Property Law of 30 June 2000 (consolidated text,
Journal of Laws of 2003 No. 119, item. 1117, as amended; hereinafter: p.w.p.).

19 Polish Code of Civil Procedure (consolidated text, Journal of Laws of 2014,
item 101 as amended; hereinafter: k.p.c.).
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as well as common lack of the respect towards the intellectual property
shall be also considered a vital argument in this ruling.

This argumentation of the Supreme Court might be, to some extent,
argued with. First of all, the Supreme Court ignored the fact that actu-
ally, in Art. 286 p.w.p. the principle of sufficient substantiation is explicitly
provided for, literally: high likelihood of the infringement of the indus-
trial property rights. On the other hand, this principle is not explicitly
incorporated into Art. 80 para. 1 pr. aut. The jurisprudence, however, ex-
presses the general view that even in this case sufficient substantiation is
required. It is pointed out that, inter alia, in accordance with Art. 8 of the
Directive No. 2004/48, it is expected that the claim of a plaintiff shall be
justified®. Admittedly, in relation to the claim from Art. 105 para. 2 pr. aut.,
it is considered that substantiation is not necessary, regardless the stance
taken by the Polish Supreme Court*. The counterpart of Art. 286" p.w.p.
and Art. 80 para. 1 pr. aut., i.e. the provision implementing in u.o.p.o.r.
Art. 8 of the Directive No. 2004/48 is Art. 36b u.o.p.o.r. (precisely, the mean-
ing of Art. 80 para. 1 pr. aut. and Art. 36b u.o.p.o.r. is identical). Therefore,
if assumed that in case of the claim for information based on Art. 36b
para. 1 subpara. 2 u.o.p.o.r.,, which is executed to facilitate the claim of
plant breeder’s right infringement, the substantiation is required, while
the claim for information based on Art. 23a u.o.p.o.r., which is executed
to facilitate the claim for remuneration based on the agricultural exemp-
tion, does not require the substantiation, quite an inexplicable discrep-
ancy arises. The situation turns out to be even more complicated due to
the fact that, as it was already mentioned above, according to CJEU failure
to pay the remuneration based on agricultural exemption is, as a matter
of fact, the infringement of the plant breeder’s right and entails sanctions,
although in the Polish literature the assumption that failure to pay the re-
muneration for fair use of intellectual property rights constitutes infringe-
ment of those rights causes controversy®. Of course, it has to be stated
that the Polish legislator does not have, for obvious reasons, an obligation
to implement the Regulation No. 2100/94 to u.o.p.o.r., however, it cannot
be overlooked that u.o.p.o.r. provisions regarding the agricultural exemp-

2 J. Barta, R. Markiewicz [in:] J. Barta, R. Markiewicz (ed.), Prawo autorskie
i prawa pokrewne. Komentarz, edition 5, Warsaw, 2011; p. 513; E. Traple [in:] J. Barta
(ed.) System prawa prywatnego. Vol. 13. Prawo autorskie, edition 3, Warsaw, 2013,
pp. 961, 962; P Podrecki [in:] D. Flisak (ed.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Ko-
mentarz, Warsaw, 2014, p. 1124.

21 J. Bleszynski [in:] J. Barta (ed.) System..., p. 878; Judgment of the Polish Su-
preme Court, 17 November 2011, in case III CSK 30/11 (available at Lex).

2 K. Felchner [in:] K. Felchner (ed.), Ustawa o ochronie prawnej odmian roslin.
Komentarz, Warsaw, 2009, pp. 149-151.
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tion are certainly based on the regulations from the former legal act. This
is also indicated by further amendments to this institution made by the
Polish legislator.® Plant variety protection has not been harmonised on the
EU level by means of an appropriate directive. UPOV Convention* does
not include direct regulations with regard to the claim for information.
Article 15 para. 2 of this Convention related to the agricultural exemption
only reads that: “Notwithstanding Article 14, each Contracting Party may,
within reasonable limits and subject to the safeguarding of the legitimate
interests of the breeder, restrict the breeder’s right in relation to any vari-
ety in order to permit farmers to use for propagating purposes, on their
own holdings, the product of the harvest which they have obtained by
planting, on their own holdings, the protected variety [...]”. Thus, due to
the lack of the directive, the Regulation No. 2100/94 has actually become
a means of harmonisation. Consequently, substantial importance shall be
given to CJEU’s interpretation of this regulation. Finally, the assumption
that admissibility of the claim for information based on Art. 23a u.o.p.o.r.
does not depend on the existence of some indication (some kind of substan-
tiation), while the admissibility of the claim for information based on Art. 8
and 9 of the Regulation No. 1768/95 depends on that premise (accordingly
with the binding interpretation of CJEU), will result in the circumstances
where admissibility of the claim for information against the Polish farmer,
even with regard to variety of the same species (for instance, the variety of
potatoes), will be evaluated differently, depending on whether the variety
in use is protected on the national or the EU level. With reference to the
aforementioned remark on the phenomenon of “harmonization” of the
construction of the agricultural exemption in the Polish legislation with
the EU regulations, this situation shall be deemed objectionable; it is hard
to expect that it will contribute towards the understanding of the institu-
tion of agricultural exemption and farmers’ respect for its principles. In
a broad context, the interpretation of Art. 23a u.o.p.o.r. proposed by the
Supreme Court is another manifestation of a visible, general tendency of
strengthening of the status of the plant breeder in the Polish plant variety
protection legislation. The only question that arises is whether it is delib-
erate and well-considered or faulty and arbitrary.”

# K. Felchner, Komentarz do zmiany art. 23 ustawy o ochronie prawnej odmian
roslin wprowadzonej przez Dz.U. z 2011 r. Nr 186 poz. 1099, Lex.

% International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, 2 De-
cember 1961 (O] L 192, 22 July 2005, p. 64-77, hereinafter: UPOV Convention).

% K. Felchner, Z. Pacud, Ochrona roslin w prawie wlasnosci przemystowej — pordw-
nanie modelu ochrony patentowej i ochrony wylgcznym prawem hodowcy, EPS 1/2015,
p.37.
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6. SUMMARY

The wording and interpretation of the provisions regarding the claim
for information based on the Regulation No. 2100/94 (and the Regulation
No. 1768/95) and in the Directive No. 2004/48 provided by CJEU leads to
the conclusion that their construction is similar. It can be stated, inter alia,
that the premise for this type of claim is substantiation of the infringe-
ment. And for that reason, the latest ruling issued by the Polish Supreme
Court, according to which the submission of the claim for information
does not require this premise, might be controverted over.



CELOWOSC OCHRONY PATENTOWE] PROGRAMOW
KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM

Janusz Fiotka

1. WPROWADZENIE

Niezwyklym zrzadzeniem losu przyszlo mi uczestniczy¢ w uczczeniu
pamieci nieco mlodszego, pelnego energii i entuzjazmu kolegi Michata
du Valla, ktéry tak nagle i zdecydowanie przedwczes$nie zmart w pelni sit
tworczych, co niewatpliwie stanowi duzg strate dla nauki polskiej i kra-
kowskiej szkoly ochrony wiasnosci intelektualnej, ktérej byt on jednym
z wybitniejszych, o ile obecnie nie najwybitniejszym przedstawicielem.
Robie to z glebokim smutkiem polaczonym z refleksjg, jak dziwne jest to
nasze zycie. Obserwujac nieco z boku kariere zawodowa Michata du Valla,
nie mozna sie oprze¢ wrazeniu, ze oprocz niewatpliwego talentu nauko-
wego mial on tez wiele innych talentéw, w tym wybitny talent polityczny,
ktéry tak nieoczekiwanie ujawnit sie ostatnio. Zaszczytna funkcja prorek-
tora najstarszej w Polsce i jednej z najstarszych w Europie uczelni, utwo-
rzonego w 1364 r. Uniwersytetu Jagiellofiskiego', na ktdra zostal wybrany,
nie byla przypadkiem, lecz konsekwencja jego kariery zawodowej, ktéra
nagle zostala przerwana.

Niniejszy skromny artykul jest poswiecony kwestii celowosci ochro-
ny w Polsce programéw komputerowych. Ramy objetoSciowe zmuszaja
autora do ograniczenia si¢ jedynie do ogélnego oméwienia probleméw
zwigzanych z ochrong patentowa programéw komputerowych. Z tym 13-
czy sie kwestia celowosci utrzymania w ogdle systemu ochrony patento-
wej w Polsce, ktdéra ostatnio w literaturze jest kwestionowana. Poza zakre-
sem rozwazah pozostaje sprawa prawnoautorskiej ochrony programéw
komputerowych, ktéra zdaniem autora jest bardzo staba i tak naprawde
jest to droga donikad. Wynika to z faktu, ze prawo autorskie nie chro-
ni idei utworu, czyli w tym wypadku idei programu komputerowego,
lecz jedynie sposdb jej wyrazenia, co powoduje, ze jezeli ta sama idea
jest wyrazana w inny sposéb, to nie ma naruszenia prawa autorskiego

! Uzywam wspolczesnej nazwy tej uczelni. Poczatkowo dziatata ona pod
réznymi nazwami, jak Akademia Krakowska czy Szkota Gléwna Koronna.
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(por. art. 2 pr. aut.). Tak wiec w uproszczeniu kazdy programista moze
inny program wyrazi¢ swoimi stowami i nie bedzie to naruszenie prawa
autorskiego do tego programu.

2. CELOWOSC UTRZYMANIA SYSTEMU PATENTOWEGO
w POLSCE

W czasach dominacji ZSRR nad krajami Europy Srodkowo-Wschodniej
Polska byla jednym z niewielu socjalistycznych krajow, ktére skutecznie
przeciwstawily sie wprowadzeniu sowieckiego modelu popierania wyna-
lazczosci i rozwoju technicznego w postaci tzw. §wiadectwa autorskiego,
dokumentu podobnego do patentu, ktéry jednak nie przyznawat upraw-
nionemu zadnych praw wylacznych do korzystania z wynalazku, lecz je-
dynie stanowit potwierdzenie faktu dokonania danego wynalazku przez
zglaszajacego. Wynalazek bedacy przedmiotem sowieckiego Swiadectwa
autorskiego mogly stosowac wszystkie jednostki gospodarki bez zadnych
oplat na rzecz uprawnionego. Uprawniony nie mégt zabronic¢ stosowania
wynalazku bedacego przedmiotem $wiadectwa autorskiego przez inne
podmioty.

Po zmianie ustroju politycznego w Polsce na poczatku lat 90. XX w.,
a wiec po upadku muru berlinskiego, w Polsce pojawila sie tendencja do
kwestionowania znaczenia systemu patentowego dla rozwoju gospodar-
czego. Pojawily sie nawet glosy, ze system patentowy jest zly i nalezy go
zlikwidowaé. Poglad ten zaprezentowal i w bardzo sugestywny sposéb
przedstawil S. Soltysinski, ktéry jest swietnym moéwcg, w referacie wy-
gloszonym na konferencji System ochrony wlasnosci przemystowej w Polsce
a mozliwosci rozwoju gospodarczego zorganizowanej w dniu 6 maja 2014 r.
w Sejmie przez Komisje Innowacyjnosci i Nowoczesnych Technologii,
Biuro Analiz Sejmowych, Fundacje Regionalnych Inkubatoréw Przedsie-
biorczosci ,Wokulski” oraz Polska Izbe Rzecznikéw Patentowych. Wedlug
S. Soltysiniskiego po zlikwidowaniu patentéw gospodarka polska bedzie
sie rozwija¢ znakomicie, gdyz kazdy bedzie mégt kopiowac rozwigzania
stworzone przez innych. W kazdym razie Polska, jego zdaniem, powinna
dazy¢ do oslabienia ochrony patentowej, a nie jej wzmacniania.

Tego referatu przyjemnie si¢ stuchalo, jednakze z pogladami w nim
prezentowanymi trudno sie zgodzi¢, bowiem propaguja one radziec-
ki system wspierania wynalazczosci, ktére w praktyce sie zupelnie nie
sprawdzil. Ponadto, jezeli S. Soltysifiski ma racje, to nalezy niezwlocz-
nie zlikwidowaé Urzad Patentowy RP ktory udziela krajowych patentéw,
uchyli¢ ustawe — Prawo wlasnosci przemystowej, a rzecznicy patentowi
zrzeszeni w Polskiej Izbie Rzecznikéw Patentowych powinni poszukaé
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sobie innego zajecia, zamiast zajmowac si¢ m.in. dokonywaniem zgto-

szen wynalazkéw w celu uzyskania patentu. Wymienionych konsekwen-

qji nie dostrzegli organizatorzy tej konferencji, szczegdlnie biorgcy w niej
udzial czlonkowie sejmowej Komisji Innowacyjnosci i Nowoczesnych
Technologii.

W podobny sposéb jak S. Sottysinski wypowiedziato sie wielu przed-
stawicieli polskiej nauki prawa. Zdeklarowali sie oni jako zdecydowani
przeciwnicy przestgpienia Polski do porozumienia o jednolitej ochronie
patentowej?, argumentujac, ze gospodarka Polska jest na to zbyt slaba,
bowiem jej rozw¢j zostanie zablokowany przez zwiekszong liczbe paten-
tow, ktore beda wazne na jej terytorium po przystapieniu do tego porozu-
mienia. Obawy te sa niestuszne. Przypomnie¢ nalezy, ze:

1) po odzyskaniu niepodlegtosci 18 listopada 1918 r. Polska na mocy
art. 19 aneksu I Traktatu miedzy gléwnymi mocarstwami Sprzymie-
rzonymi i Stowarzyszonymi a Polska’ zostala zobowigzana m.in.
do przystapienia do miedzynarodowego stowarzyszenia ochrony
wlasnosci przemystowej, a wiec de facto do konwencji paryskiej, co
odrodzonemu panstwu polskiemu miato utatwi¢ udzial w miedzyna-
rodowym handlu*. Zrujnowany wojna kraj, ktérego gospodarka sta-
nowila zlepek trzech terytoriéw nalezacych poprzednio do réznych
panstw-zaborcéw, nie odczut ujemnych skutkéw blokady patentowej.
W kazdym razie nic na ten temat nie zostalo odnotowane w literatu-
rze przedmiotu z okresu miedzywojennego ani pdzniejszego;

2 Por. A. Nowicka, Omowienie stanu ratyfikacji porozumienia w sprawie jednolitej
ochrony, referat wygloszony na konferencji System ochrony wtasnosci przemystowej
w Polsce a mozliwosci rozwoju gospodarczego zorganizowanej w dniu 6 maja 2014 r.
w Sejmie; A. Nowicka, Patent europejski o jednolitym skutku — konstrukcja prawna
i tres¢, RPEIS 2013, z. 4, s. 19 i n.; list otwarty podpisany przez S. Soltysifiskiego,
A. Szajkowskiego, J. Szwaje, R. Markiewicza, A. Nowicka i R. Skubisza, opubli-
kowany w Internecie w maju 2012 r. (np. na stronach Polskiej Izby Rzecznikow
Patentowych: www.rzecznikpatentowy.pl) oraz w dodatku do ,Rzeczpospolitej”
z 18 czerwca 2012 r; R. Skubisz, Opinia prawna na temat jednolitej ochrony patento-
wej w Unii Europejskiej z punktu widzenia Polski, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz
Sejmowych Kancelarii Sejmu, nr 2 (38), 2013, s. 75 i n.; A. Nowicka, Ekspertyza
prawna na temat jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej z punktu widzenia
Polski, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, nr 2 (38),
2013,5.93in.

* Traktat podpisany w Wersalu w dniu 28 czerwca 1919 r. zostal opubliko-
wany w Dz. U. RP 1922 r. Nr 110, poz. 78.

* Por. oswiadczenie rzadowe o przystgpieniu Polski do miedzynarodo-
wego zwigzku ochrony wiasnosci przemystowej, Dz. U. z 1922 . Nr 8, poz. 58
z pozn. zm.
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2) w 1993 r. nowelg do ustawy o wynalazczo$ci® zostala wprowadzona
w Polsce m.in. ochrona zwigzkéw chemicznych i rodkéw farmaceu-
tycznych per se, czyli nie tylko ochrona sposobéw wytwarzania, lecz
takze ochrona samych zwigzkéw chemicznych i srodkéw farmaceu-
tycznych. W literaturze patentowej owego okresu przepowiadano,
ze spowoduje to upadek polskiego przemystu farmaceutycznego, co
jednak nie nastgpito. Polski przemyst farmaceutyczny zostat sprywa-
tyzowany i obecnie w wiekszosci nalezy do czolowych producentéw
farmaceutycznych w $wiecie; jak sie¢ wydaje, ma si¢ dobrze;

3) w 1977 1. nizej podpisany wraz z 6wczesnym magistrem, a obecnie
profesorem R. Markiewiczem opublikowat artykul na temat celowosci
przystapienia Polski do ukltadu o wspdtpracy patentowej’. Redaktorem
tomu Zeszytéw Naukowych U] poswieconego oméwieniu celowosci
przystgpienia Polski do r6znych konwencji z zakresu wlasnosci prze-
myslowej, w ktérym artykut ten zostal opublikowany, byt J. Szwaja.
Uklad o wspotpracy patentowej zostal podpisany w 1970 r. z inicja-
tywy rzadu USA i mial na celu ulatwienie uzyskiwania ochrony pa-
tentowej za granica, co osiggnieto m.in. dzieki stosowaniu jednolitych
wymogoéw formalnych dotyczacych zgloszen patentowych i podziatu
zastrzezen patentowych na dwie czesci: nieznamienng, przedstawia-
jaca cechy techniczne wynalazku w calosci nalezace do stanu techni-
ki, i znamienng, przedstawiajaca nowe cechy techniczne wynalazku.
W owym czasie USA dokonywaly najwiekszej liczby zgloszen wyna-
lazkéw za granica w celu uzyskania patentu, wiec gtéwnym benefi-
cjentem korzysci z zawarcia tego ukladu byly Stany Zjednoczone. Pol-
ska w tym okresie dokonywata rocznie okoto 80 krajozgltoszen, czyli
jezeli jeden wynalazek byt zglaszany $rednio w czterech krajach, to do
ochrony za granica zglaszano jedynie 20 wynalazkéw. Mimo to auto-
rzy tego artykulu postulowali przystapienie Polski do ukladu o wsp6t-
pracy patentowej, a redaktor tego tomu nie zglaszal zastrzezerr w tym
wzgledzie. Co spowodowalo, ze obecnie R. Markiewicz i ]J. Szwaja
podpisali sie pod listem otwartym dotyczacym sprzeciwu wobec przy-
stapienia Polski do porozumienia o jednolitym patencie europejskim?
Czy autorzy ci zmienili zdanie? Jezeli tak, to powinni przyznag, ze ich
postulaty z 1977 r. przedstawione wyzej nie byly sluszne;

®> Ustawa z dnia 30 pazdziernika 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczosci
i ustawy o Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 4, poz. 14
z pézn. zm.).

¢ J. Fiolka, R. Markiewicz, Uktad o wspdtpracy patentowej (PCT), ZNU]
PWiOWI 1977, z. 10, s. 51-95.
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4) gdyby rzeczywiscie udzielone w Polsce patenty blokowaly przemyst
krajowy, to byloby w kraju duzo proceséw o naruszenie patentéw. To
jednak nie ma miejsca. Procesy o naruszenie patentéw sa margine-
sem dzialalnosci sadéw, sa prowadzone w tak niewielkiej liczbie, ze
w publikowanych statystykach GUS dotyczacych wymiaru sprawied-
liwosci nie s3 odnotowywane’;

5) czolowe potegi gospodarcze $wiata, takie jak USA, Japonia czy Niem-
cy, maja wiele zgloszen patentowych i w tych krajach w mocy jest
duzo patentéw. Patenty nie blokuja rozwoju gospodarczego, a wrecz
przeciwnie — wyglada na to, ze sa dZwignia rozwoju gospodarczego.
Zgodnie z opublikowanymi przez Komisje Europejska statystykami
dotyczacymi walidacji patentéw europejskich® w 2003 r. ze wszyst-
kich udzielonych przez Europejski Urzad Patentowy (European Pat-
ent Office — EPO) patentéw europejskich 95% zostalo walidowanych
w Niemczech, 80% we Francji i 75% w Wielkiej Brytanii. W pozosta-
tych panstwach UE zostalo walidowanych mniej niz 40% udzielonych
patentéw europejskich. Mozna zaryzykowaé twierdzenie, ze w tych
trzech krajach (Niemcy, Francja i Wielka Brytania) jednolity patent eu-
ropejski jest juz faktem i firmy z Polski, ktére chcg eksportowac swe
wyroby na te rynki, musza przeprowadzi¢ pelne badanie czystosci pa-
tentowej swych produktéw, bowiem zostana pozwane o naruszenie
patentu.

Wbrew prezentowanej w polskiej literaturze opinii wynalazczos¢

w Polsce mierzona aktywnoscia zglaszania wynalazkéw w celu uzyska-
nia ochrony nie przedstawia sie Zle. Europejski Urzad Patentowy opubli-
kowal wlasnie na swej stronie internetowej statystyke zgtoszen patento-
wych za rok 2014. Lacznie do EPO w 2014 r. wplynety 274 174 zgtoszenia
patentowe, w tym 84 925 zgloszen z krajow cztonkowskich UE. Statystyke
zgloszen patentowych w rozbiciu na zgloszenia z pierwszych 20 krajow
czlonkowskich UE przedstawia tabela nr 1°.

7 Por. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, http://stat.gov.
pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-
-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2014,2,9.html (data dostepu: 20 maja
2015).

8 European Commission Staff Working Document, Summary of the Impact
Assessment, Accompanying document for a Council Regulation on the translation arran-
gements for the European Union patent, Brussels 30.6.2012, SEC(2010) 797.

 Annual Report 2014. European Patent Filings per Country of Origin, www.epo.
org. Tabela ta przedstawia Iacznie zaréwno zgloszenia bezposrednio do EPO z kra-
jow czlonkowskich, jak i zgloszenia poprzez PCT.
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Tabela nr 1. Statystyka zgloszen patentowych z pierwszych 20 krajow czlon-
kowskich UE

Panstwo 2014 r. 2013 r. Zmiana

1. Niemcy 31647 31887 -0,8%
2. Francja 12873 12378 4,0%

3. Holandia 8104 7430 9,1%
4. Wielka Brytania 6823 6510 4,8%
5. Szwecja 5132 5130 0,0%
6. Wlochy 4684 4659 0,5%
7. Austria 2501 2393 4,5%
8. Hiszpania 2485 2538 -21%
9. Finlandia 2472 2724 -9,3%
10. Dania 2352 2306 2,0%
11. Belgia 2264 2223 1,8%
12. Irlandia 709 718 -1,3%
13. Polska 701 577 21,5%
14. Luksemburg 584 558 4,7%
15. Czechy 273 283 -3,5%
16. Stowenia 214 190 12,6%
17. Wegry 190 205 ~7,3%
18. Grecja 186 154 20,8%
19. Portugalia 183 170 7,6%
20. Malta 95 101 -59%

Jak wynika z powyzszego zestawienia, pozycja Polski, jezeli chodzi o zglo-
szenia 0 uzyskanie patentu europejskiego, nie przedstawia sie zle. W 2014 r.
z Polski do EPO wplynelo 701 zgloszen o udzielenie patentu w trybie bezpo-
$rednim i za posrednictwem uktadu o wspélpracy patentowej (PCT). W bez-
wzglednych liczbach to moze nie jest wiele, ale w poréwnaniu z 2013 r. wzrost
zgloszen o udzielenie patentu europejskiego z Polski wynosit 21,5%. Gdyby
udalo sie uzyskac taka sama dynamike, jezeli chodzi o wzrost gospodarczy,
Polska juz dawno bylaby tygrysem Europy. Niestety, w rodzimej literaturze
przedmiotu przy ocenie poziomu wynalazczosci w Polsce nie wspomina sie
o dynamice zgloszen, lecz podaje si¢ jedynie liczbe zgloszeh bezposrednich
z Polski do EPO, ktéra jest znacznie nizsza™.

10 Tak A. Nowicka, Jednolita ochrona patentowa i jednolity sgd patentowy — za-
grozenia i niekorzystne konsekwencje w Polsce, opinia z dnia 13 lutego 2013 r.
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Zaznaczy¢ przy tym nalezy, ze liczba 701 zgloszen z Polski jest znacz-
nie zanizona, co wynika z przyjetych przez EPO kryteriéw podziatu zglo-
szen. W statystyce EPO zgloszenia patentowe sa dzielone wedlug kraju
siedziby lub miejsca zamieszkania zglaszajacego zadeklarowanej w zgto-
szeniu, a nie wedlug miejsca zamieszkania tworcy wynalazku. Powodu-
je to znieksztalcenie obrazu aktywnosci wynalazczej w poszczegolnych
krajach. Miedzynarodowe korporacje posiadajace swe przedsiebiorstwa
w wielu krajach zazwyczaj zgloszeh zagranicznych dokonuja przez jedna
centralng jednostke majaca siedzibe bardzo czesto w Szwajcarii. Dlatego,
jezeli chodzi o liczbe zgloszen, na 1 mln obywateli Szwajcaria ma ponad
dwa razy wiecej zgloszen patentowych niz jakikolwiek inny kraj. Problem
ten przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Liczba zgloszen na 1 mIn obywateli w 2013 r."!

Kraj /]ilzi)r? jg;‘;s,:fefi/i Liczba obywateli | Liczba zgloszen
1. Szwajcaria 832 7996 026 6651
2. | Szwecja 402 9119423 3668
3. | Finlandia 360 5266114 1895
4. | Dania 347 5556452 1929
5. | Holandia 347 16 805037 5826
6. | Niemcy 328 81147 265 26 645
7. | Austria 243 8221646 1995
8. | Belgia 180 10444 268 1885
9. Japonia 177 127253075 22555
10. | Francja 148 65951611 9754
11. | Izrael 136 7707 042 1048
12. | Korea 129 48955203 6336
13. | Irlandia 115 4775982 548
14. | Norwegia 108 4722701 508
15. | USA 107 316 668 567 33834

opublikowana na stronie internetowej http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/
nie_dla_pat_jed/A.N._Jednolita_ochrona_patentowa_i_Jednolity_Sad_Patento-
wy_zagrozenia_i_niekorzystne _konsekwencje_w_Polsce_15.pdf, (data dostepu:
31 sierpnia 2015).

' EPO Facts and figures 2014, s. 15, raport opublikowany na stronie www.
epo.org.
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Z przedstawionych danych wynika, ze najbardziej kreatywnym kra-
jem, jezeli chodzi o wynalazki, jest Szwajcaria, ktérej firmy i mieszkan-
cy rocznie zglaszaja do Europejskiego Urzedu Patentowego ponad dwa
razy wiecej wynalazkéw w przeliczeniu na 1 mln mieszkafcéw niz kolej-
ne panstwa w tym zestawieniu, a mianowicie Szwecja, Finlandia, Dania
i Holandia. Rzuca sie w oczy odlegta, dopiero 6. pozycja Niemiec — kraju,
z ktérego dokonywana jest najwieksza ilos¢ zgltoszen o udzielenie patentu
europejskiego. Rowniez odlegla pozycje, 9., zajmuje Japonia, w ktdrej za-
notowano jedynie 177 zgloszen na 1 mln mieszkancéw. USA - 15. miejsce
— dokonaly jedynie 107 zgloszefi na 1 mln mieszkaticow. W poréwnaniu
z 832 zgloszeniami na 1 mln mieszkaficéw Szwajcarii to naprawde nie-
wiele.

Przyczyna tego stanu rzeczy jest prozaiczna. W Szwajcarii dochody
z naleznosci licencyjnych, a wiec m.in. przychody z oplat licencyjnych za
korzystanie z wynalazku czy przychody ze sprzedazy patentéw, sa zwol-
nione od podatkéw. Firmie, ktéra uzyskuje dochody z opflat licencyjnych,
oplaca si¢ wykazywac te dochody w Szwajcarii, dzieki czemu nie placi od
nich podatkéw. W tym tkwi sekret wysokiej w tym kraju liczby zgloszen
na 1 mln obywateli.

Omawiane problemy najlepiej obrazuje przypadek firmy Advanced
Digital Broadcast (ADB), ktéra jest przedsiebiorstwem projektujacym,
produkujacym i wdrazajgcym urzadzenia oraz programy komputerowe
do dystrybugcji platnej telewizji (Pay-TV) i ustug domowej sieci multime-
dialnej'. Przedsiebiorstwo to powstalo w 1995 r. w Zielonej Gérze. Obec-
nie zatrudnia 900 os6b w Polsce, Szwajcarii, na Ukrainie i w USA. Wedlug
informacji prasowych ADB do dzi$ sprzedalo ponad 35 mIn urzadzeni na
calym $wiecie®®, co jak na polska firme jest bardzo dobrym wynikiem.

W 2001 r. firma przeniosta swa gléwna siedzibe do Genewy w Szwajca-
rii i od tej pory zgloszenia o uzyskanie patentu europejskiego jej polskich
pracownikéw byly dokonywane poprzez jej szwajcarska siedzibe. Tym
samym w statystykach EPO zgloszenia firmy ADB przestaly by¢ zglosze-
niami z Polski i staly sie zgloszeniami ze Szwajcarii. Wedlug European
Patent Register'* firma ADB dokonata Iacznie do tej pory 114 zgloszen

12 Zob. informacje opublikowane na stronie internetowej Advanced Digital
Broadcast http:/www.adbholdings.com/about_us/our_vision_and_values/, (data
dostepu: 31 sierpnia 2015).

B3 Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Advanced_Digital Broadcast, (data do-
stepu: 31 sierpnia 2015).

* European patent register jest opublikowany na stronie www.epo.org i daje
mozliwo$¢ zapoznania sie z dokumentacjg opublikowanych zgloszen o udziele-
nie patentu europejskiego.
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o udzielenie patentu europejskiego, z czego 8 w 2013 r. Tym samym w sta-
tystykach EPO w 2013 1. zgloszenia firmy ADB zanizyly o 8 pozycji liczbe
zgloszen z Polski i o tyle samo zwiekszyly liczbe zgloszen ze Szwajcarii.

Podobnie jest w przypadku firm nalezacych do Asea Brown Boveri
Group (ABB), miedzynarodowego koncernu dzialajacego w wielu kra-
jach, w tym w Polsce. W 2013 r. pracownicy firm ABB zatrudnieni w na-
szym kraju dokonali 10 wynalazkéw, ktére zostaly zgloszone w EPO
w celu uzyskania patentu europejskiego. W zgloszeniach tych jako zgla-
szajacy wystgpita firma ABB Technology AG z Zurychu, a nie firmy grupy
ABB dzialajace w Polsce i zatrudniajace twércow wynalazkéw'™. Tu takze
nastapilo znieksztalcenie statystyk EPO.

Ile jest podobnych przypadkéw — trudno powiedzie¢. Z uwagi na to,
ze wiele przedsiebiorstw dzialajacych w Polsce nalezy do kapitalu zagra-
nicznego tworzacego miedzynarodowe grupy przedsiebiorstw, liczba ta
na pewno nie jest mata.

3. CELOWOSC OCHRONY PROGRAMOW KOMPUTEROWYCH
w PoOLSCE

Jak wynika z poprzednich rozwazan, w zakresie programéw kompu-
terowych Polska ma duze osiggniecia i nie jest to wcale dzietem przypad-
ku. Najwigksza firma informatyczna posiadajgca siedzibe w Europie to
krakowski Comarch.

W 2014 r. Wiestaw Nowinski, nasz rodak pracujacy w Singapurze,
ktéry w oparciu o nowatorski program komputerowy opracowat tréjwy-
miarowy atlas mézgu, zostal nominowany do zaszczytnego tytulu Euro-
pean Inventor Award Popular Prize przyznawanego przez EPO.

Potencjal naszego kraju w zakresie informatyki dostrzegly takze firmy
zagraniczne, takie jak ABB czy Motorola, ktére w Krakowie zalozyly cen-
tra badawcze zajmujace sie m.in. rozwojem programéw komputerowych
dla przemystu i telekomunikacji.

Wszystko to uzasadnia wniosek, ze Polska powinna zapewni¢ pro-
gramom komputerowym ochrone patentowg, bowiem jest to dziedzina,
w ktérej polscy programisci moga sie pochwali¢ duzymi osiggnieciami,
wiec te osiggniecia prawo polskie powinno chronié jak najpelnie;.

15 Zob. www.epo.org, European patent register, wyniki wyszukiwania hasta
zglaszajacy: ,Advanced Search applicant” oraz ,ABB + representative: Winiar-
ska”. Pelnomocnikiem firm ABB w Polsce w postepowaniu o udzielenie patentu
europejskiego jest rzecznik patentowy K. Chochorowska-Winiarska.
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4. OCHRONA PATENTOWA PROGRAMOW
KOMPUTEROWYCH. BRAK TECHNICZNEGO CHARAKTERU
ZGLOSZONEGO ROZWIAZANIA

Istniejace obecnie uregulowanie ochrony programéw komputerowych
w Polsce wynika przede wszystkim z przepiséw porozumienia w sprawie
handlowych aspektéw praw wlasnosci intelektualnej opublikowanego
obwieszczeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 lutego 1996 r.
w sprawie publikacji zalacznikéw do Porozumienia ustanawiajacego
Swiatowa Organizacje Handlu (WTO) (Dz.U. Nr 32, poz. 143). Przepis
art. 27 tego porozumienia stanowi:

»Artykul 27. Przedmioty majace zdolnos¢ patentowq

1. Z zastrzezeniem postanowieni ust. 2 i 3, patenty beda udzielane na
wszystkie wynalazki, produkty i procesy ze wszystkich dziedzin techniki,
niezaleznie od tego, czy dotycza one produktu czy procesu, pod warun-
kiem Ze sa nowe, zawieraja element wynalazczy i nadaja sie do przemy-
stowego stosowania. Z zastrzezeniem ust. 4 Artykulu 65, ust. 8 Artyku-
tu 70 oraz ust. 3 niniejszego Artykulu, patenty bedzie mozna uzyskiwaé
iz praw patentowych korzystaé bez dyskryminacji ze wzgledu na miejsce
dokonania wynalazku, dziedzine techniki oraz niezaleznie od tego, czy
produkty sa importowane, czy tez produkowane lokalnie.

2. Czlonkowie moga wylaczy¢ ze zdolnosci patentowej takie wynalaz-
ki, ktérych nie dopuszczaja do obrotu handlowego na swoim terytorium
ze wzgledu na konieczno$¢ ochrony porzadku publicznego lub moral-
nosci, wlaczajac ochrone zycia lub zdrowia ludzi, zwierzat lub roslin lub
zapobiezenia powaznej szkodzie dla srodowiska naturalnego, pod wa-
runkiem ze takie wylaczenie nie jest dokonane jedynie dlatego, ze takie
wykorzystanie jest zabronione przez prawo krajowe.

3. Czlonkowie moga wylaczy¢ ze zdolnosci patentowe;:

(a) diagnostyczne, terapeutyczne i chirurgiczne metody leczenia ludzi
i zwierzat;

(b) rodliny i zwierzeta inne niz drobnoustroje i zasadniczo biologiczne
procesy stuzace do produkgji roélin i zwierzat inne niz procesy niebio-
logiczne i mikrobiologiczne. Jednakze Czlonkowie zapewnia ochrone
dla odmian roélin albo patentami albo skutecznym systemem ochrony
sui generis lub tez kombinacja obu. Przepisy niniejszego punktu beda
poddane rewizji po uplywie czterech lat od wejscia w zycie Porozu-
mienia WTO”.

Przepis art. 91 Konstytucji RP wprowadza pierwszenstwo uregulo-
wania zawartego w umowach miedzynarodowych przed prawem kra-
jowym.
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Przepis art. 27 zalacznika do porozumienia o ustanowieniu WTO, zna-
nego jako TRIPS, regulujacego przestanki zdolnosci patentowej, nie wy-
mienia technicznego charakteru rozwigzania, jako przestanki zdolnosci
patentowej. Mimo to Urzad Patentowy wymaga od zglaszajacych wyka-
zania technicznego charakteru rozwigzania wynalazku z zastosowaniem
programu komputerowego. Stanowisko to nie jest stuszne.

Zgodnie z art. 27 TRIPS patenty beda udzielane na wszystkie wyna-
lazki, produkty i procesy ze wszystkich dziedzin techniki, niezaleznie
od tego, czy dotycza one produktu czy procesu, pod warunkiem, Ze sa
nowe, zawieraja element wynalazczy i nadaja si¢ do przemystowego
stosowania.

Nowelg z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo wlasnosci
przemystowej (Dz. U. Nr 33, poz. 286) art. 1 pkt 3 dostosowano definicje
wynalazku zawarta w art. 24 p.w.p. do art. 27 TRIPS. Przepisowi temu
nadano brzmienie nastepujace: ,Patenty sa udzielane — bez wzgledu na
dziedzine techniki — na wynalazki, ktére s3 nowe, posiadaja poziom wy-
nalazczy i nadajq sie do przemystowego stosowania”. Z definicji wyna-
lazku usunieto przestanke technicznego charakteru, ktéra wystepowata
w art. 10 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (Dz. U.
Nr 43, poz. 272 z p6zn. zm.)'. Jednakze harmonizacje ustawy — Prawo
wilasnosci przemystowej z TRIPS dokonano bardzo niekonsekwentnie,
bowiem w ustawie — Prawo wlasnosci przemystowej pozostawiono prze-
pis art. 28 pkt 5, ktéry stanowi, ze za wynalazki nie uwaza si¢ programow
dla maszyn cyfrowych.

Wspomniana nowelizacja art. 24 p.w.p. nie zmienila praktyki Urzedu
Patentowego RP w zakresie ochrony programéw komputerowych. Urzad
Patentowy nadal uwaza, ze wprawdzie zgodnie z art. 24 p.w.p. patenty s
udzielane — bez wzgledu na dziedzine techniki — na wynalazki, ale pro-
gramy dla maszyn cyfrowych to nie wynalazki.

Przedstawiony poglad Urzedu Patentowego RP jest sprzeczny z art. 27
TRIPS. Polska, przystepujac do TRIPS, zobowigzala sie do przestrzegania
jego postanowien. Urzad Patentowy jako naczelny organ administracji
panstwowej jest obowigzany stosowac art. 27 TRIPS w swojej praktyce
i udziela¢ patentéw na wynalazki ze wszystkich dziedzin techniki. Za-
uwazy¢ nalezy, ze art. 27 TRIPS uchylil postanowienia art. 28 ust. 5 p.w.p.
Skoro zgodnie z art. 27 pkt 1 TRIPS: ,patenty beda udzielane na wszystkie
wynalazki, produkty i procesy ze wszystkich dziedzin techniki”, to doty-
czy to takze programéw dla maszyn cyfrowych lub - méwiac potocznie

16 Zgodnie z art. 10 tej ustawy: ,Wynalazkiem podlegajacym opatentowa-
niu jest nowe rozwigzanie o charakterze technicznym, nie wynikajace w sposob
oczywisty ze stanu techniki i moggce si¢ nadawa¢ do stosowania”.
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