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Wstep

,Duch samolubny jest zadowolony, jesli moze czyims kosztem
zy¢. Skoro przywtaszczy sobie czyjgs mysl bez poczucia zobowigza-
nia wobec prawego wtasciciela, to zawsze bedzie polowat na cudza
wtasnosc. (...) Jednakze ludzie, od ktérych by mozna pozyczyé, nie
zawsze bedg pod reka. (...) Przekona sie wtedy o wiasnym ubds-
twie; skarleje przez natég pozyczania. Zobaczy, iz takie przywyknie-
nie nie dopusci do chemicznego przyswojenia i narodzin nowego
pierwiastka, czyli innymi stowy oryginalnej idei. Po prostu nabytes
czyjas$ wiasnosé, postepujac z nig jakby ze swa wtasnoscig. Nie
bytes jej tworcy; bytes tylko odbiorcg obcych wyrobow”.

Prentice Mulford (1834-1891),
Zrédfto twojej sity, thum. Z. Raszycki

Mamy przyjemnosc¢ zaprezentowad Panstwu wybor komenta-
rzy do orzeczen dotyczacych prawa wtasnosci intelektualnej oraz
przestepstw gospodarczych, ujetych we wspdlnej formule zagad-
nien zwigzanych z ochrong obrotu gospodarczego.

Ta specyficzna tematyka wymagata odmiennego ujecia, stad
tez znaczne zrdznicowanie komentowanych orzeczen, wydanych
przez Trybunat Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Ad-
ministracyjny, wojewddzkie sgdy administracyjne, a takze Try-
bunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (wczesniej: Europejski
Trybunat Sprawiedliwosci). Dzieki temu w sposdb przekrojowy
moglismy zasygnalizowac¢ réznorodnos$é form ochrony tych sa-
mych praw wytgcznych na ptaszczyznie konstytucyjnej, a takze
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prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego oraz
w orzecznictwie sgdownictwa Unii Europejskiej.

O doborze orzeczen decydowato przekrojowe ujecie omawia-
nych zagadnien oraz ich znaczenie dla praktyki stosowania prawa.

Odwotujac sie do prawa witasnosci intelektualnej, akcentuje-
my, ze pod tym pojeciem rozumiemy zardwno prawo autorskie
i prawa pokrewne, jak i prawo wtasnosci przemystowe;j.

Z uwagi na bliski zakres przedmiotu regulacji w komenta-
rzach ujeliSmy takze orzeczenia dotyczgce ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Ta ostatnia dziedzina prawa, z uwagi na
dtugg i bogatg tradycje polskiej mysli prawniczej, siegajgcej roku
1926, zachowata swodj autonomiczny charakter.

StaraliSmy sie zasygnalizowa¢ réznorodno$é ochrony praw
wiasnosci intelektualnej przez pryzmat najczesciej wystepuja-
cych form naruszen, przyjmujgcych postaé ingerencji w prawo
ochronne, bedacej jednoczesnie deliktem nieuczciwej konku-
rencji, a takze naruszeniem praw autorskich oraz formg bezpra-
wia karnego. Kazda z wymienionych dziedzin prawa ma oczywi-
Scie swojg specyfike, jednak wskazanie mozliwosci rownolegtej
ochrony wtasnosci intelektualnej otwiera droge do wyboru naj-
bardziej skutecznych metod przeciwdziatania naruszeniom.

Zasadnicza rdéznica miedzy prawem wiasnosci przemysto-
wej z jednej strony a prawem autorskim oraz przepisami usta-
wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z drugiej, sprowadza sie
do aktu kreacji tej ochrony. W wypadku prawa wtasnosci prze-
mystowe] stanowi go decyzja Urzedu Patentowego danego kraju
o udzieleniu prawa ochronnego, o rejestracji, wzglednie o udzie-
leniu patentu, lub decyzja Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej (EUIPO) w Alicante o udzieleniu prawa ochronne-
go na znak towarowy, albo tez o rejestracji wzoru przemysto-
wego. Odmiennie natomiast na gruncie prawa autorskiego mo-
mentem poczatkowym przydania ochrony prawnej jest chwila
ustalenia utworu, nawet nieukonczonego.

Elementem wspdlnym praw na dobrach niematerialnych jest
z kolei wytgczny charakter tych praw, skutecznych erga omnes,
ktdry powinien stanowi¢ punkt wyjscia dla oceny sytuacji granicz-
nych zwigzanych z okre$laniem zakresu ich dziatania. Jak w zad-
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nej innej dziedzinie prawa, tak wtasnie w wypadku praw wytgcz-
nych aktualizuje sie zasada exceptiones non sunt extendendae.
To witasnie wyjatki od zasady ochrony dookreslajg granice tych
praw, jak w wypadku dozwolonego uzytku osobistego, prawa cy-
tatu czy dozwolonego uzytku publicznego.

Na gruncie prawa wtasnosci przemystowej wyjatki od ochrony
wynikajg z innych przyczyn i sg zwigzane z konstrukcjg wyczerpa-
nia prawa podmiotowego.

W tym miejscu nalezy podkresli¢, ze prawidtowe okreslenie gra-
nic tej ochrony ma istotne znaczenie dla mozliwosci przeciwdziatania
im Srodkami prawa karnego. To witasnie pewnos$¢ co do faktu inge-
rencji w cudze prawo podmiotowe wynikajgce z decyzji wtasciwego
urzedu lub naruszenia prawa autorskiego bgdz pokrewnego otwie-
ra droge do ocen w obszarze przepiséw karnych, gdyz stanowig one
ostatnig linie obrony i majg charakter wytacznie akcesoryjny.

Podobnie przedstawia sie zagadnienie przestanek ingeren-
cji srodkami prawa karnego w zycie gospodarcze. Dopiero po-
twierdzenie naruszenia zasad obrotu gospodarczego, regut kon-
traktowych, zamierzony brak realizacji zobowigzan prowadzacy
do pokrzywdzenia wierzycieli aktualizuje ochrone karnoprawna.
Stanowi ona czesto efekt naruszenia prawa handlowego, upadto-
Sciowego, cywilnego lub przepiséw administracyjnych, przykta-
dowo prawa bankowego. Zawsze jednak ocenie karnoprawnej
poddane jest zachowanie relewantne w obszarze wskazanych in-
nych dziedzin prawa.

Kontynuujgc mysl ochrony wtasnosci intelektualnej, godna
podkreslenia jest dokonujaca sie na naszych oczach ewolucja po-
staci bezprawnych ingerencji w te prawa. Wspotczesne formy na-
ruszen praw wiasnosci intelektualnej majg zupetnie inne oblicze
i nie odnoszg sie, jak w przesztosci, do argumentacji aksjologicz-
nej zwigzanej z osobg tworcy, jego dobrami osobistymi, w szcze-
gdlnosci ochrong jego dobrego imienia.

Naruszenie praw do wynalazku, wzoru uzytkowego, znaku to-
warowego to bezprawne formy ekspansji gospodarczej zawtasz-
czajgcej nie tylko cudze idee, lecz takze sukces ekonomiczny,
rzutujgce negatywnie na rozwdj przedsiebiorcéw i wptywajace
destrukcyjnie na rynek pracy.
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Zachowania polegajace na zawtaszczaniu dorobku intelektu sg
obecnie grozniejsze w wymiarze spotecznym niz zabér mienia lub
oszustwo.

Chronigc wtasnos¢ intelektualng, chronimy podstawy bytu
materialnego uczestnikdw obrotu gospodarczego, a takze, po-
$rednio, nas wszystkich.

Nie mozna tez traci¢ z pola widzenia oczywistej konstatacji, ze
twodrczosé w kazdym swoim przejawie to przeciez element naszej
tozsamosci kulturowej, a chroniona przez lata staje sie nierzadko
wspolng wartoscig narodowa. Warto wiec, odwotujac sie raz jesz-
cze do przywotanego na wstepie filozofa i podréznika, powtdrzy¢
za nim: ,,musimy sie schodzic i sympatyzowac z wszelkiego rodza-
ju ludzmi, réznych zawodéw, by tworzy¢ wtasne pomysty odzna-
czajgce sie zupetng oryginalnoscig. W takim razie nie bedziemy
zlepkiem czastek pozyczanych od wszystkich, z ktérymi sie styka-
my, lecz mozaika, na ktérej kazda mysl obca, wyryta na tle naszej
mysli, otrzyma wiasciwe jej zabarwienie”.

Dariusz Kuberski



Rozdziat 1. Naruszenia praw autorskich
i pokrewnych

1.1. Konstytucyjna kontrola przepisdw karnych
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94,
poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181,
poz. 1293,z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz.
1016) jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskie;j.

Wyrok TK z dnia 17.2.2015 r., K 15/13, OTK ZU 2015, Nr 2/A,
poz. 16, Dz.U. 2015/280, LEX nr 1648132.

Sentencja

Po rozpoznaniu, z udziatem wnioskodawcy oraz Sejmu i Pro-
kuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17.2.2015 r., wniosku
Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodnosci:

art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z pdin.
zm.) z art. 42 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94,
poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz.
1293,z2009r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016)
jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uzasadnienia faktycznego

W dniu 11.4.2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej: Rzecz-
nik, wnioskodawca) wnidst o stwierdzenie niezgodnosci art. 115
ust. 3 ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
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krewnych (Dz.U.z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z pézn. zm.; dalej: p.a.p.p.)
z art. 42 ust. 1 Konstytucji.

W uzasadnieniu wnioskodawca stwierdzit, ze ustawodawca
w art. 115 ust. 3 p.a.p.p. nie zachowat precyzji wymaganej od
przepisow regulujgcych forme odpowiedzialnosci karnej. Z prze-
pisu tego wynika, ze odpowiedzialnosci tej podlega ten, kto
LW inny sposdb niz okreslony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze
prawa autorskie lub prawa pokrewne”. To znaczy, ze wszelkie bli-
Zej niesprecyzowane i podjete w celu osiggniecia korzysci majat-
kowej dziatania naruszajgce prawa autorskie lub prawa pokrew-
ne okre$lone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 19%,
art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97 p.a.p.p., albo niewykonywanie
obowigzkdéw okreslonych w art. 192 ust. 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40
ust. 1 lub ust. 2 p.a.p.p. wigze sie z odpowiedzialnoscig karng za-
grozong grzywng, karg ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci od roku.

W ocenie Rzecznika kwestionowany przepis wprowadzit
otwarty zakres znamion czynu zabronionego, co nie pozwala pre-
cyzyjnie ustali¢, jakie zachowania bedg podlegaé karze. Zwré-
cit uwage, ze problem ten dostrzezony zostat takze w literaturze
prawniczej, wskazujac na poglady wyrazone przez Z. Cwigkalskie-
go (zob. J. Barta, R. Markiewicz [red.] Prawo autorskie i prawa
pokrewne. Komentarz, Lex 2011 r.) oraz M. Mozgawe i J. Rado-
niewicza (zob. Przepisy karne w prawie autorskim. Zagadnienia
teorii i praktyki, Prok. i Pr. 1997, Nr 7-8, s. 13).

Zdaniem Rzecznika, art. 115 ust. 3 p.a.p.p. powinien zostaé
skonfrontowany z zasadg okreslonosci czynu zabronionego za-
wartg w art. 42 ust. 1 Konstytucji. Nalezy mie¢ w szczegdlnosci na
wzgledzie, ze w niniejszej sprawie ustawodawca, regulujac odpo-
wiedzialnos¢ karng zwigzang z naruszeniem praw autorskich, nie
odwotat sie do zwrotu niedookreslonego, lecz wprowadzit otwar-
ty zakres znamion czynu zabronionego w sformutowaniu: ,w inny
sposdb niz okreslony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa
autorskie lub prawa pokrewne”. Wnioskodawca zauwazyt przy
tym, Ze ze swej istoty prawa autorskie i prawa pokrewne chronio-
ne sg za pomocg instrumentéw wtasciwych dla prawa cywilnego.
Podmioty uprawnione majg wiec mozliwos¢ dochodzenia rosz-
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czen wynikajgcych z naruszenia ich praw w drodze procesu cywil-
nego. Jednoczesnie jednak czes¢ roszczen zawartych w ustawie
o prawie autorskim i prawach pokrewnych ma raczej nature pe-
nalng niz kompensacyjng. W ocenie Rzecznika ustawodawca za-
tart w istocie granice pomiedzy sferg odpowiedzialnosci cywilno-
prawnej za naruszenie praw a odpowiedzialnoscig karna.
Odnoszac sie do powotanego we wniosku wzorca konstytu-
cyjnego, Rzecznik zwrdcit uwage, ze art. 42 ust. 1 Konstytucji
wymaga, aby zakaz albo nakaz obwarowany sankcjg karng sfor-
mutowany byt w sposdb precyzyjny i Scisty, w mys| zasady nul-
lum delictum sine lege certa. Zasada ta, wraz z pozostatymi pod-
stawowymi regutami prawa karnego, stuzy gwarancji ochrony
praw jednostek przed arbitralnoscig oraz naduzyciami organéw
wtadzy publiczne;.
W sprawie zajat stanowisko Prokurator Generalny. Wnidst
0 uznanie, ze art. 115 ust. 3 p.a.p.p., w zakresie uzytego sformu-
towania ,w inny sposdb niz okreslony w ust. 1 lub ust. 2 narusza
cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne”, jest niezgodny z art.
42 ust. 1 Konstytucji, a w pozostatym zakresie wnidst o umorzenie
postepowania ze wzgledu na niedopuszczalno$¢ wydania wyroku.
Prokurator Generalny, powotujac sie na brzmienie art. 115 ust. 3
p.a.p.p. zauwazyt, ze z konicowym fragmentem tego przepisu wnio-
skodawca nie tgczy zarzutu braku dostatecznej okreslonosci prze-
pisu prawa karnego, w zwigzku z czym postepowanie w tym za-
kresie nalezato umorzy¢ ze wzgledu na niedopuszczalnos¢ wydania
wyroku, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1.8.1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643, z pdzn. zm.).
Prokurator Generalny powotat sie na poglady wyrazone
w doktrynie, kwestionujgce zgodnos¢ z Konstytucjg art. 115
ust. 3 p.a.p.p. i wykazujgce podobne watpliwosci, co do art. 303
ust. 1 ustawy z dnia 30.6.2000 r. — Prawo wtasnosci przemysto-
wej (Dz.U. 22003 . Nr 119, poz. 1117, z pdzn. zm.), ktdry stanowi:
,Kto przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w btad inng
osobe co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo
w inny sposdb narusza prawa twoércy projektu wynalazczego,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawie-
nia wolnosci do roku”, oraz art. 165 § 1 pkt 5 ustawy z 6.6.1997 r. —
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Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z pdzn. zm.), ktéry stanowi:
,Kto sprowadza niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia wielu
0s6b albo dla mienia w wielkich rozmiarach (...) dziatajgc w inny
sposdéb w okolicznosciach szczegdlnie niebezpiecznych, podlega
karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8”.

Prokurator Generalny stwierdzit, ze brak legalnej definicji na-
ruszenia praw autorskich budzi w szczegdlnosci watpliwosci co
do zgodnosci z zasadg okreslonosci prawa represyjnego. Proku-
rator Generalny przyjat, ze kwestionowany przepis doprowadzit
do spenalizowania naruszenia konkretnych praw autorskich
i praw pokrewnych w sposoéb inny niz okreslony w art. 115
ust. 1i 2 p.a.p.p. i — dodatkowo — w celu osiggniecia korzysci
majatkowej. O ile wiec sprawcy zostanie przypisana wina, bedzie
odpowiadat karnie za kazde naruszenie chronionych tym przepi-
sem cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych, niezaleznie
od sposobu, w jaki dziatat lub zaniechat dziatania. Natomiast za-
daniem sadu bedzie okreSlenie ustawowego znamienia strony
przedmiotowej czynu zabronionego (sposobu dziatania), co pro-
wadzi do wkroczenia sgdu w sfere zastrzezong dla ustawodawcy.
Kwestionowany przepis nie stwarza podmiotowi odpowiedzial-
nosci karnej (ewentualnemu sprawcy) realnej mozliwosci rekon-
strukcji prawnokarnych konsekwencji jego zachowania.

W ocenie Prokuratora Generalnego, jezeli ustawodawca nie jest
w stanie wyodrebnié najbardziej typowych i charakterystycznych
sposobdw zachowan sprawczych, to w tym zakresie nie powinien
wprowadzaé normy penalizujgcej kazde mozliwe zachowanie. Zasa-
dy nullum crimen sine lege scripta oraz nullum crimen sine lege cer-
ta gwarantujg bowiem, ze odpowiedzialno$¢ karng moze poniescé
tylko sprawca czynu zabronionego przez ustawe, nie zas ze ustawa
taka bedzie zawierata opis kazdego mozliwego zachowania, ktdre
wyczerpuje znamiona tego czynu. Podsumowujac, Prokurator Ge-
neralny stwierdzit, ze zaskarzona norma stwarza stan niepewnosci
jednostki co do zakresu zachowan dozwolonych i niedozwolonych,
a jej stosowanie moze prowadzi¢, w sposdb sprzeczny z konstytu-
cyjng zasadg panstwa prawa, do dowolnosci orzekania, gdyz sad,
rozstrzygajgc o odpowiedzialnosci karnej w konkretnym stanie fak-
tycznym, w istocie bedzie stanowit, a nie stosowat, prawo.
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Marszatek Sejmu, wnidst o uznanie, ze art. 115 ust. 3 p.a.p.p.
jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji.

Marszatek Sejmu zauwazyt, ze z punktu widzenia niniejszej
sprawy znaczenie majg w szczegdlnosci rozwazania dotyczace
strony przedmiotowej czynu zabronionego. W ocenie Marszat-
ka Sejmu, przyjeta w kwestionowanym przepisie strona przed-
miotowa nie charakteryzuje sie nadmierng niedookreslonoscia,
a przez to nie uchybia zasadzie nullum crimen sine lege certa.
W jego ocenie, art. 115 ust. 3 p.a.p.p. stanowi, ze naruszenie cu-
dzych praw autorskich i praw pokrewnych, jak i niewykonanie
obowigzkdéw musi nastgpic ,,w inny sposdb niz okreslony w ust. 1
lub ust. 2”. Dzieki tej klauzuli dookreslono od strony negatywnej
typ czynu zabronionego w art. 115 ust. 3 p.a.p.p. Daleko idace
zawezenie zakresu penalizacji wynika rowniez ze sposobu wska-
zania znamion strony podmiotowej. Zgodnie z art. 115 ust. 3
p.a.p.p. sprawca, aby popetni¢ przestepstwo stypizowane w tym
przepisie, musi kierowac sie celem osiggniecia korzysci majagtko-
wej. Analizowanego przestepstwa nie dopusci sie ten, kto dzia-
fa nieumyslinie, ale rdwniez ten, kto dziata umysinie w zamiarze
ewentualnym badz ,,zwyktym” zamiarze bezposrednim. Marsza-
tek Sejmu podkreslit wiec, ze tak ujeta strona podmiotowa czy-
nu zabronionego w art. 115 ust. 3 p.a.p.p., wymagajgca zaist-
nienia szczegdlnego nastawienia psychicznego sprawcy, zaweza
zakres penalizacji wynikajgcy z tego przepisu, co nie wystepuje
ani w art. 115 ust. 1 ani ust. 2 p.a.p.p.

Marszatek Sejmu przyjat, ze zasady okreslonosci regulacji z za-
kresu prawa represyjnego nie mozna rozumieé, jak zdaje sie to
czyni¢ wnioskodawca, jako wymogu tworzenia kazuistycznych re-
gulacji karnoprawnych. Nie jest mozliwe, aby przepis ten w bar-
dziej precyzyjny sposdb okreslat sposdb przestepnego zachowa-
nia sie sprawcy. Co wiecej, trzeba mie¢ na wzgledzie, ze przepisy
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stosowane s3
w warunkach niezwykle dynamicznego rozwoju techniki w ob-
szarze tych praw, wprowadzania do obrotu i upowszechniania
sie nowych Srodkéw rejestracji i odtwarzania informac;ji, dzwie-
ku i obrazu, co w oczywisty sposdb wyklucza przyjmowanie kazu-
istycznych regulacji.
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Zdaniem Marszatka Sejmu, Rzecznik wystarczajgco nie uza-
sadnit, dlaczego kwestionowany przepis zaciera granice miedzy
odpowiedzialnoscig cywilng a odpowiedzialnoscig karng za naru-
szenie praw autorskich i praw pokrewnych. Tymczasem konstruk-
cjaart. 115 ust. 3 p.a.p.p. nie daje zadnych podstaw do ferowania
takiego sadu. Przepis ten okresla znamiona czynu zabronionego,
ktory badany jest w postepowaniu karnym, i nie ingeruje ani nie
wkracza w sfere odpowiedzialnosci cywilnoprawnej za narusze-
nie praw autorskich i praw pokrewnych, egzekwowanej w zupet-
nie innym, autonomicznym trybie. Taki zbieg nie narusza w szcze-
gblnosci zasady ne bis in idem. Marszatek nie zgodzit sie réwniez
ze stanowiskiem Rzecznika, ze odpowiedzialnos¢ za naruszenie
praw autorskich i praw pokrewnych powinna byé ograniczona
do odpowiedzialnosci cywilnej. Taki nakaz jest niecelowy i nie
ma zadnego umocowania konstytucyjnego. W konkluzji Marsza-
tek Sejmu przyjat, ze kwestionowany przepis ,nie jest, wbrew
przytaczanemu stanowisku doktryny, pozbawiony zespotu zna-
mion czynu zabronionego i pozwala rozpoznaé, jakie zachowania
beda podlegac karze”, co sprawia, ze nalezy uznac go za zgodny
z art. 42 ust. 1 Konstytucji.

Na rozprawie 17.2.2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich
zmodyfikowat stanowisko, wnoszac o uznanie, ze art. 115 ust. 3
p.a.p.p., w zakresie uzytego wyrazenia ,w inny sposoéb niz okre-
$lony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub pra-
wa pokrewne okreslone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1,
art. 19, art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obo-
wigzkow okreslonych w art. 192 ust. 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40
ust. 1 lub ust. 2”, jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Pozo-
stali uczestnicy podtrzymali dotychczasowe, pisemne stanowiska.

Z uzasadnienia prawnego

Trybunat Konstytucyjny zwazyt, co nastepuje:

1. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazat jako przedmiot kon-
troli art. 115 ust. 3 p.a.p.p., stanowigcy:

,Kto w celu osiggniecia korzysci majgtkowej w inny sposob
niz okreslony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie
lub prawa pokrewne okreslone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19
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ust. 1, art. 19%, art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje
obowigzkéw okreslonych w art. 193 ust. 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40
ust. 1 lub ust. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci
albo pozbawienia wolnosci do roku”.

W art. 115 ust. 3 p.a.p.p. chodzi o czynnos¢ wykonawcza
,haruszenia” cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych
wymienionych w tym przepisie.

Znamiona czynu zabronionego wyrazone stowami ,narusza”
i ,nie wykonuje obowigzkéw” sg uzywane réwniez w opisie wie-
lu innych czynéw zabronionych. Ich wyktadnia pozostawiona jest
organom stosujgcym prawo i dokonywana jest na podstawie po-
wszechnie przyjetych znaczen tych zwrotéw.

Uzycie klauzuli ,w inny sposéb niz okreslony w ust. 1 lub ust. 2”
stanowi swoiste dookreslenie typu czynu zabronionego w art.
115 ust. 3 p.a.p.p. od strony negatywnej, gdyz spod jego dziatania
wyfaczono wymienione we wczesniejszych ustepach przywtasz-
czenie autorstwa, wprowadzenie w btgd co do autorstwa catosci
lub czesci cudzego utworu albo artystycznego wykonania, rozpo-
wszechnienie bez podania nazwiska lub pseudonimu twércy cu-
dzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania,
artystycznego wykonania albo publiczne znieksztatcenie takiego
utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub
nadania. Jednoczesnie kwestionowany przepis stanowi swoiste
dopetnienie art. 115 ust. 1 i 2 p.a.p.p., w ktédrym ustawodawca
wskazat najbardziej typowe naruszenia, podlegajace penalizacji.
Naruszenie, o ktérym mowa w kwestionowanym przepisie, moze
polega¢ zaréwno na dziataniu, jak i zaniechaniu, a niewykonanie
obowigzkéw wytgcznie na zaniechaniu. Istotne przy tym dla wy-
ktadni tego przepisu jest uzycie wyrazenia ,w celu”, ktére przesa-
dza o kierunkowym charakterze tego przestepstwa.

Kwestionowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepis
wywotuje watpliwosci w literaturze. W powotanym we wniosku
komentarzu Z. Cwigkalskiego autor przyjat, ze ,,zwrot «w inny spo-
séb niz okreslony (...) narusza» pozbawiony jest zespotu znamion
czynu zabronionego, ktéry spetnia funkcje gwarancyjne, wynika-
jace z zasady nullum crimen sine lege (art. 1 KK). (...) ,,Niewatpli-
wie odpowiedzialno$¢ prawnokarna wydaje sie iS¢ w tym zakre-
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sie za daleko. Zasadnie zwrdécono tez uwage, ze art. 115 ust. 3
p.a.p.p. uprzywilejowuje twoércéw, artystow wykonawcow, pro-
ducentéow fonogramoéw i wideogramow oraz organizacje radio-
we i telewizyjne w sposéb wyjatkowy. W zasadzie bowiem kazde
naruszenie ich praw w zakresie, o jakim mowa w przepisie, rodzi
odpowiedzialnos$¢ karng (...). Wydaje sie, ze prawo karne nie po-
winno az tak dalece ingerowac w stosunki cywilnoprawne i wyre-
cza¢ uprawnionego w dochodzeniu roszczen z tego tytutu na tej
wiasnie drodze. Prawo karne powinno przymuszaé do spetnienia
Swiadczenia zupetnie wyjatkowo (np. roszczenia alimentacyjne)”
(2. Cwiakalski, [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dabrowska, Z. Cwia-
kalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrew-
ne. Komentarz, Warszawa 2011, s. 737). Trybunat Konstytucyjny
jednak przypomina, ze w granicach swobody ustawodawcy, kté-
ra oczywiscie limitowana jest przepisami Konstytucji, miesci sie
wybor instrumentéw prawa karnego, jako wtasciwych dla docho-
dzenia roszczen z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw po-
krewnych. Przedmiotem rozstrzygniecia w niniejszej sprawie byto
to, czy art. 115 ust. 3 p.a.p.p. czyni zados¢ wymaganiom okreslo-
nym w art. 42 ust. 1 Konstytucji.

Powotanym we wniosku wzorcem kontroli byt art. 42 ust. 1
Konstytucji, zgodnie z ktérym odpowiedzialnosci karnej podlega
ten tylko, kto dopuscit sie czynu zabronionego pod grozbg kary
przez ustawe obowigzujgcy w czasie jego popetnienia. Konstytu-
cja daje w tym przepisie wyraz dwém fundamentalnym dla pra-
wa karnego zasadom: nullum crimen sine lege oraz nullum po-
ena sine lege. Szczegélnie waznym elementem pierwszej z nich,
co istotne z punktu widzenia rozpatrywanej sprawy, jest zasada
nullum crimen sine lege certa. Norma karna powinna wskazywac
W sposob jednoznaczny zaréwno osobe, do ktdérej skierowany
jest zakaz, znamiona czynu zabronionego, jak i rodzaj sankcji gro-
Z3cej za popetnienie takiego czynu. Reguta okreslonosci wskaza-
na w art. 42 Konstytucji wyznacza zatem dopuszczalnosc i zakres
stosowania norm prawa karnego o charakterze blankietowym.
Nakazuje ona ustawodawcy takie wskazanie czynu zabronione-
go (jego znamion), aby zaréwno dla adresata normy prawnokar-
nej, jak i organdw stosujgcych prawo i dokonujgcych , odkodo-
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wania” tresci regulacji w drodze wyktadni normy prawa karnego
nie budzito watpliwosci to, czy okreslone zachowanie in concreto
wypetnia te znamiona. Skoro bowiem ustawa wprowadza sank-
cje w przypadku zachowan zabronionych, nie moze pozostawiac
jednostki w nieSwiadomosci czy nawet niepewnosci co do tego,
czy pewne zachowanie stanowi czyn zabroniony pod grozbg ta-
kiej sankcji. W konsekwencji jakiekolwiek wskazanie ogdlnikowe,
umozliwiajgce daleko idgcg swobode interpretacji co do zakre-
su znamion czynu zabronionego czy pewnego typu kategorii za-
chowan, nie moze by¢ traktowane jako spetniajgce wymog okre-
Slonosci na gruncie art. 42 ust. 1 Konstytucji”. Przepis ten wyraza
zatem zasade, ze zakaz albo nakaz obwarowany sankcjg karng
powinien by¢ sformutowany w sposéb precyzyjny i Scisty. Okre-
$lonos¢ przepiséw prawa karnego polega na tym, ze podstawo-
we znamiona czynu zabronionego sg sformutowane w sposdb na
tyle jednoznaczny, precyzyjny i jasny, aby samo ryzyko karalnosci
byto rozpoznawalne dla adresatow normy.

Zasada nullum crimen sine lege certa wraz z pozostatymi pod-
stawowymi regutami prawa karnego stuzy ochronie prawnej jed-
nostek przed arbitralnoscig oraz naduzyciami organdw wtadzy
publicznej, w tym ,dowolnoscig orzekania i sposobu wykonywa-
nia nastepstw czyndéw zabronionych, niewspdtmiernosci tych na-
stepstw do winy i karygodnosci czynu” (por. K. Buchata, A. Zoll,
Polskie prawo karne, Warszawa 1995, s. 50-51). Wymég okreslo-
nosci wynikajacy z zasady nullum crimen sine lege nie jest spet-
niony, jesli adresat normy prawnokarnej nie jest w stanie zrekon-
struowaé, jedynie na podstawie przepisu ustawy, zasadniczych
znamion czynu zabronionego. Zwraca sie przy tym uwage, ze nie-
okreslonosé przestepstwa moze tez polegac¢ na Swiadomym po-
stugiwaniu sie przez ustawodawce opisem przestepstwa wpraw-
dzie precyzyjnym, ale tak szerokim, ze jego dostowne stosowanie
nie jest mozliwe i wybor przypadkéw, w ktérych dochodzi do od-
powiedzialnosci karnej pozostawia sie organom scigania i sgdom.
Jest oczywiste, ze w panstwie praworzagdnym nie powinny obo-
wigzywac przepisy karne, ktérych ustawodawca nie potrafi sfor-
mutowac doktadnie ani nie ma na to szans w drodze orzecznic-
twa SN. Ustawodawca nie moze bowiem wymagac od obywatela
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uswiadomienia sobie zakresu zakazu karnego i przestrzegania go,
jezeli sam nie jest w stanie okresli¢ wyraznie jego granic. Wymo-
gi dotyczgce precyzji ustawy i stopnia jej okreslonosci mogg zale-
ze¢ od dziedziny prawa represyjnego, a zwtaszcza od charakteru
i stopnia surowosci przewidywanych sankcji karnych.

Art. 115 ust. 3 p.a.p.p. byt przedmiotem postepowania przed
Trybunatem w sprawie o sygn. P 31/07. Postepowanie to zosta-
to umorzone, ze wzgledu na brak przestanki funkcjonalnej, ktorej
spetnienie jest wymagane w wypadku pytan prawnych, ale nale-
2y wskazaé wyrazony w orzeczeniu poglad, odnoszacy sie do art.
115 ust. 3 p.a.p.p.: ,,Przepis ten nie jest, wbrew przytaczanemu
przez sad stanowisku doktryny (por. J. Barta, M. Czajkowska-Da-
browska, Z. Cwigkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2011,
s. 682), pozbawiony zespotu znamion czynu zabronionego i po-
zwala rozpoznaé, jakie zachowania bedg podlegac karze, ponie-
waz znamiona te mozna zrekonstruowac¢ w toku wyktadni jako
naruszenie cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w celu
osiggniecia korzysci majgtkowej. Dziatanie tego rodzaju, niezalez-
nie od sposobu, podlega penalizacji. Dla zaistnienia przestepstwa
nie jest istotne, w jaki sposdb nastepuje naruszenie praw autor-
skich lub praw pokrewnych. Wazne jest, ze doszto do narusze-
nia tych praw i miato to miejsce w celu osiggniecia korzysci ma-
jatkowej” (postanowienie z 21.10.2009 r., OTK ZU nr 9/A/2009,
poz. 144). Stad w wypadku kwestionowanego przepisu siegniecie
przez ustawodawce do pojeé niedookreslonych wynika z charak-
teru regulacji prawnoautorskiej, stosowanej w warunkach dyna-
micznych zmian doby nowych technologii. Wprowadzanie takich
przepisow kodeksowych uzasadnia charakter regulacji i funkcja
przepiséw karnych.

Odnoszac sie do wymogu okreslonosci, wynikajgcego z art. 42
ust. 1 Konstytucji, nalezy przypomnieé poglad Trybunatu, ze prze-
pis ten ,nie oznacza, ze ustawodawca nie moze okreslaé¢ pew-
nych zachowan stanowigcych czyn zabroniony w sposéb na tyle
ogdlny, aby w ich zakresie miescity sie rézne dziatania, ktore sg
zabronione, np. ze wzgledu na cel, jaki ma by¢ osiggniety przez
ich realizacje. W demokratycznym panstwie prawa nie jest ko-
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nieczne tworzenie kazuistycznych regulacji. Bytoby to niemozliwe
ze wzgledéw praktycznych. Niewatpliwie nalezy dgzy¢ do nada-
nia przepisom karnym mozliwej do osiggniecia precyzji, ale trze-
ba takze, uwzgledniajac konieczno$é zachowania ogélnosci pra-
wa, W tym réwniez prawa karnego, pozostawi¢ sgdom mozliwosé
wyktadni prawa w procesie jego stosowania. Dodatkowo trzeba
podkresli¢, ze standard okreslonosci przepisdw prawnych, takze
w zakresie normowania art. 42 ust. 1 Konstytucji, nie wyklucza
postugiwania sie w obrebie prawa karnego pewnym marginesem
swobody regulacyjnej panstwa. Dlatego standard ten w zakre-
sie regulacji penalnej, jakkolwiek stawiajgcy wyzsze wymagania
ustawodawecy, nie wymaga jasnosci czy komunikatywnosci wyra-
zenia zakazu lub nakazu prawnego w stopniu absolutnym. Zasada
okreslonosci ustawy karnej nie wyklucza postugiwania sie przez
ustawodawce zwrotami niedookreslonymi lub ocennymi, jesliich
desygnaty mozna ustali¢. Z tych wzgledéw Trybunat Konstytucyj-
ny przyjat, ,,ze sam fakt postuzenia sie odestaniem w przepisie
penalizujgcym dane zachowanie nie jest wystarczajacy dla
stwierdzenia niezgodnosci zaskarzonego/kwestionowanego
przepisu z art. 42 ust. 1 Konstytucji (nullum crimen sine lege
certa). Niezgodnos¢ z konstytucyjng zasadg okreslonosci prawa
moze wystgpi¢ w konkretnym odestaniu w normie prawa karne-
go, ktora okresla znamiona czynu karalnego. Trybunat stwierdza,
ze wykluczone jest takie niedoprecyzowanie ktéregokolwiek ele-
mentu normy prawnokarnej, ktére powodowatoby dowolnosc
w jej stosowaniu przez witasciwe organy witadzy publicznej czy
umozliwiatoby ,zawtaszczanie” przez te organy pewnych sfer zy-
cia i represjonowanie zachowan, ktdére nie zostaty expressis ver-
bis okreslone jako zabronione w przepisie prawa karnego”
(wyrok z dnia 9.6.2010 ., SK 52/08).

Nalezato wiec przyjac, ze nie jest mozliwe catkowite wyelimi-
nowanie znamion pozaustawowych w prawie karnym. Kwestiono-
wane w niniejszej sprawie wyrazenie ,w inny sposob” zostato uzy-
te réwniez w przepisach ustawy z 6.6.1997 r. — Kodeks karny (Dz.U.
Nr 88, poz. 553, z pézn. zm.). W szczegdlnosci, karze podlega ten,
kto: ,,dopuszcza sie zgwatcenia albo stosujgc przemoc, grozbe bez-
prawng lub podstep w inny sposdb narusza wolnosc¢ seksualng osoby”
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(art. 118a § 2 pkt 4 KK), ,,stosujgc przemoc wobec kobiety ciezar-
nej lub w inny sposéb bez jej zgody przerywa cigze albo przemocs,
grozbg bezprawng lub podstepem doprowadza kobiete ciezarng
do przerwania cigzy” (art. 153 § 1 KK), ,sprowadza niebezpieczen-
stwo dla zycia lub zdrowia wielu oséb albo dla mienia w wielkich
rozmiarach zaktdcajgc, uniemozliwiajgc lub w inny sposéb wptywa-
jac na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywa-
nie danych informatycznych” (art. 165 § 1 pkt 4 KK), jak i ,dziata-
jac w inny sposdb w okolicznosciach szczegdlnie niebezpiecznych”
(art. 165 § 1 pkt 5 KK), ,,uderza cztowieka lub w inny sposéb naru-
sza jego nietykalno$¢ cielesng” (art. 217 § 1 KK), ,,uderza cztowie-
ka lub w inny sposdb narusza jego nietykalnos$¢ cielesng w zwigzku
z podjetg przez niego interwencjg na rzecz ochrony bezpieczen-
stwa ludzi lub ochrony bezpieczenstwa lub porzgdku publicznego”
(art. 217a KK). Taka konstrukcja przepiséw karnych stuzy unikaniu
daleko idgcej kazuistyki, a znaczenie pojeé niedookreslonych usta-
lane jest, w razie watpliwosci, w orzecznictwie sgdowym.

Statystyki potwierdzajg, ze na gruncie kwestionowanego
art. 115 p.a.p.p. nie zachodzi obawa jego naduzywania. W okre-
sie od 2008 r. do konca pierwszego pétrocza 2013 r. wszczeto
239 postepowan na podstawie art. 115 ust. 3 p.a.p.p., z czego
w 42 wypadkach skierowano akty oskarzenia. Zapadto 28 wyro-
kéw skazujgcych, 11 wyrokédw o umorzeniu oraz 4 uniewinnienia.
W zaden sposéb nie zostato wiec wykazane niebezpieczenstwo
dowolnosci orzekania przez sady ani, ze przepis ten stanowi na-
rzedzia nacisku aparatu panstwowego na obywateli.

W zwigzku z powyzszym Trybunat Konstytucyjny orzekt jak
w sentencji.

1. Jaki jest zakres penalizacji zachowan objetych trescig
art. 115 ust. 3 p.a.p.p.?

2. Czy przepis art. 115 ust. 3 p.a.p.p. narusza zasade nullum
delictum sine lege certa?

3. Jakie dobra osobiste twércy podlegajg ochronie w ptasz-
czyznie karnoprawne;j?

4. Jakie uprawnienia majatkowe chroni przepis art. 115
ust. 3 p.a.p.p.?
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Ad 1. Przepis art. 115 ust. 3 p.a.p.p. chroni zaréwno prawa au-
torskie, jak i pokrewne. Ustawodawca zdecydowat sie na enume-
ratywne wskazanie praw autorskich i pokrewnych, ktérych naru-
szenie zwigzane jest z odpowiedzialnoscig karna.

Zarowno uprawnienia majatkowe, jak i osobiste podlegaja
ciggtej ewolucji i nie majg statego zakresu desygnatéw. Strona
przedmiotowa czynéw objetych odpowiedzialnoscig karng pod-
lega wiec zmianom i jest zalezna od zakresu uprawnien osobi-
stych i majgtkowych wynikajgcych z cywilnoprawnej sfery praw
przystugujacych twércy lub uprawnionego z tytutu praw pokrew-
nych. Do najistotniejszych obszaréw ochrony karnoprawnej wy-
znaczonych omawianym przepisem nalezg uprawnienia osobiste
okreslone w art. 16 p.a.p.p. oraz prawa majgtkowe wynikaja-
ce z art. 17 p.a.p.p. W pismiennictwie stusznie zwrécono uwa-
ge na szeroki zakres penalizacji komentowanego przepisu?®. Od-
powiedzialnoscig karng objete jest naruszenie zakazu zrzeczenia
sie prawa do wynagrodzenia (art. 18 ust. 3 p.a.p.p.) oraz zaka-
zu prowadzenia egzekucji z praw majatkowych naleznych twor-
cy. W istocie chodzi wiec o ochrone praw majgtkowych twércy.
Ustawowy zakaz zrzeczenia sie wynagrodzenia podyktowany jest
ochrong stabszej pozycji twdrcy w stosunkach obligacyjnych w re-
lacji do wydawcow, nadawcéw i innych podmiotéw, ktérych pro-
fesjonalna dziatalnos$¢ zwigzana jest z eksploatacjg twoérczosci.

W pismiennictwie sygnalizowano watpliwosci dotyczace za-
kresu penalizacji wynikajgcego z odestania do art. 18 p.a.p.p.,
w szczegblnosci odnosnie do ust. 3 tego przepisu. Wskazano, ze
nie jest jasne, na czym ma polegaé ingerencja w uprawnienia do
nieegzekwowania wierzytelnosci z autorskich praw majatkowych
czy w zakaz zrzekania sie lub zbywania okreslonych wynagro-
dzen?. Podkreslono, ze w przypadku zakazu egzekucji wynikajg-
cego z art. 18 ust. 1 p.a.p.p. nie jest jasne, kto miatby ponies¢ od-
powiedzialno$é karng. W przypadku przeprowadzenia egzekucji
z autorskich praw majatkowych odpowiedzialnos¢ mogtby pono-

1 J. Raglewski, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX 2015, komen-
tarz do art. 115 (dostep: 2015).

2 E. Czarny-Drozdzejko, Projektowane zmiany w przepisach karnych ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, ZN UJ, Prace z Wynalazczosci i Ochrony Wtasnosci Inte-
lektualnej 1999, z. 71, s. 171.
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si¢ ewentualnie komornik, ktéry dokonywat egzekucji, oraz osoba,
ktdra wystgpita z wnioskiem o przeprowadzenie egzekucji. W sytu-
acji naruszenia art. 18 ust. 3 p.a.p.p. odpowiedzialnym z kolei bytby
tworca, ktory zrzeka sie prawa do wynagrodzenia okreslonego we
wskazanych w nim przepisach lub tez jego spadkobierca.

O ile z pierwszym z wymienionych poglagdéw nalezy sie zgo-
dzi¢, o tyle okreslenie twdrcy jako zdatnego podmiotu odpowie-
dzialnosci karnej budzi zastrzezenia. Trudno bowiem bytoby za-
akceptowac stanowisko, ze przepisy ustawy o prawie autorskim,
ktérych ratio legis, stanowi ochrona uprawnionych z tytutu praw
wyltacznych, zawiera regulacje sankcjonujgce zachowania twor-
cOw. Odczytanie zawartosci kryminalnej czynu, ktérego znamio-
na skonstruowane sg w oparciu o dyspozycje deskryptywng, wy-
maga uwzglednienia catosci regulacji zawartej w ustawie, przede
wszystkim zakresu praw podlegajacych ochronie.

Artykut 17 p.a.p.p. in fine gwarantuje twdrcy prawo do wy-
nagrodzenia za korzystanie z utworu. Szczegdlny zakres ochrony
prawa do wynagrodzenia zwigzany z zakazem jego egzekucji ak-
tualizuje sie w sytuacji, gdy prawa te przystugujg tworcy. Przepis
karny nie chroni przeciez ,zakazu egzekucji” lub ,zakazu zbywa-
nia” albo ,zakazu zrzekania sie” wynagrodzenia jako wartosci au-
tonomicznych, lecz ma za cel wyeliminowanie sytuacji, w ktérych
tworca pod presjg strony umowy zrzektby sie prawa do wynagro-
dzenia, wzglednie zbyt to uprawnienie. W konsekwencji prowadzi
to do wniosku, ze odpowiedzialnosci karnej na wskazanej pod-
stawie nie podlegatby twdrca, lecz osoba, ktdra zawiera z twor-
€3 umowe o zbycie lub zrzeczenie sie prawa do wynagrodzenia.
Taka interpretacja pozwala na usytuowanie twércy w roli proce-
sowe]j pokrzywdzonego, tworzgac logiczng konstrukcje pozostaja-
cg w zgodzie z aksjologicznymi zatozeniami ustawy.

Ochrong karnoprawng objete jest takze wynikajgce z art. 19
ust. 1 oraz 19 p.a.p.p. uprawnienie okreslane mianem droit de
suite. Jest to prawo podmiotowe? tworcy i jego spadkobiercow
do wynagrodzenia przystugujgce w przypadku dokonanych zawo-
dowo odsprzedazy oryginalnych egzemplarzy utworu plastycz-

3 ). Sienczyto-Chlabicz (red.), Prawo wfasnosci intelektualnej, Warszawa 2009, s. 103.
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nego lub fotograficznego, rekopiséw utwordéw literackich i mu-
zycznych. Wskazana konstrukcja znana byta polskiemu prawu juz
w okresie obowigzywania prawa autorskiego z 1926 r.* Uzasad-
nienie jej wprowadzenia stanowity realia obrotu dzietami sztuki.
Dzieta, takie jak malarstwo i rekopisy, uzyskuja po latach czesto
znacznie wyzszg wartos¢ niz w chwili sprzedazy ich przez twor-
ce. Wzrost wartosci dzieta wynika takze z popularnosci i uzna-
nia dalszej dziatalnosci twdrcy, zyskujgcego z czasem stawe i po-
wodzenie na rynku. W konsekwencji bardzo czesto w momencie
sprzedazy twérca nie uzyskuje ekwiwalentnej korzysci odpowia-
dajacych rzeczywistej wartosci dzieta. Przyznanie twodrcy udziatu
we wzroscie wartosci dzieta podyktowane wiec jest wzgledami
stusznosciowymi. Jest to wiec koncepcja oparta na idei ,,zabez-
pieczenia socjalnego” tworcy®. Konstrukcja droit de suite upraw-
nia twoérce do udziatu w zyskach, jakie odnoszg inne podmioty
z eksploatacji jego dzieta. Uzasadnienie tego uprawnienia mani-
festuje sie szczegdlnie w odniesieniu do dziet plastycznych, ta-
kich jak malarstwo, rzezba, grafika, poniewaz odsprzedaz orygi-
natu stanowi nowy akt eksploatacji, powodujgcy udostepnienie
dzieta wsrdd kolejnego kregu jego odbiorcéw.

Przepis karny chroni takze prawa pokrewne, w tym prawa ar-
tystow wykonawcéw. Odpowiedzialnosci karnej podlega naru-
szenie zaréwno uprawnien osobistych, jak i majatkowych. Zgod-
nie z art. 86 p.a.p.p. artyscie wykonawcy przystuguje ochrona débr
osobistych, w szczegdlnosci w zakresie: wskazywania go jako wy-
konawcy, decydowania o sposobie oznaczenia wykonawcy, w tym
zachowania anonimowosci albo postuzenia sie pseudonimem,
sprzeciwiania sie jakimkolwiek wypaczeniom, przeinaczeniom
i zmianom wykonania, ktére mogtyby naruszac¢ jego dobre imie.

W zwigzku z trescig art. 86 ust. 2 p.a.p.p. ochrong przepisu
karnego objete jest takze prawo do wynagrodzenia za korzysta-
nie z artystycznego wykonania lub za rozporzadzanie prawami do
takiego wykonania okreslone w umowie albo przyznane w prze-

4 Ustawa z dnia 22.3.1935 r. 0 zmianie ustawy z dnia 29.3.1926 r. o prawie autorskim
(Dz.U. 21935 r. Nr 26, poz. 176).

> E.Traple, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX 2011, komentarz
do art. 19i 19* (dostep: 2015).
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pisach ustawy, a takze wynagrodzenie nalezne z tytutu nadawa-
nia, reemitowania lub odtwarzania artystycznego wykonania za
pomocg wprowadzonego do obrotu egzemplarza.

Przepis karny znajduje réwniez zastosowanie w wypadku na-
ruszenia praw producenta fonogramu® i wideogramu’. Na pod-
stawie art. 97 p.a.p.p. ochronie przepisu karnego podlega wytacz-
ne prawo organizacji radiowej lub telewizyjnej do rozporzadzania
i korzystania ze swoich nadan programéw.

Przepis art. 115 ust. 3 p.a.p.p. sankcjonuje takze niewykony-
wanie przez sprzedawce zajmujacego sie handlem dzietami sztu-
ki lub rekopisami obowigzku wskazania osoby trzeciej, na rzecz
ktérej dziata (art. 192 ust. 2 p.a.p.p.), nieuiszczanie przez produ-
centdéw i importeréw urzadzen, a takze czystych nosnikow stuza-
cych do utrwalania utwordéw lub przedmiotdw praw pokrewnych,
optat z tego tytutu na rzecz organizacji zbiorowego zarzadzania,
dziatajgcych w imieniu i na rzecz twoércéw, artystow wykonaw-
cow, producentéw fonogramow i wideogramoéw oraz wydawcow
(art. 20 ust. 1-4 p.a.p.p.). Obowigzek wnoszenia optat przez pro-
ducentdw i importerdw urzgdzen reprograficznych podyktowany
jest tym, ze urzadzenia te ze swej istoty stuzg do zwielokrotniania
utwordw. Podstawg osiggania korzysci wynikajgcych z ich sprze-
dazy jest utrwalanie i kopiowanie miedzy innymi zapisu graficz-
nego, magnetycznego, optycznego utwordw i praw pokrewnych.
Nierealizowanie obowigzku uiszczenia optat w wysokosci nieprze-
kraczajacej 3% kwoty naleznej z tytutu sprzedazy tych urzadzen
i no$nikow zabezpieczone jest przymusem karnoprawnym.

Zaprezentowany zakres oddziatywania normy karnoprawnej,
mimo ze bardzo rozlegty, nie zostat zakwestionowany przez Try-
bunat Konstytucyjny. Wtasciwie prawie kazda forma ingerencji
W uprawnienia osobiste i majgtkowe wynikajgce zaréwno z praw
autorskich, jak i pokrewnych poddana zostata dziataniu omawia-
nego przepisu. Wystepujgca w piSmiennictwie krytyka? tej regu-

5 Fonogramem jest pierwsze utrwalenie warstwy dzwiekowej wykonania utworu albo
innych zjawisk akustycznych — art. 94 ust. 1 p.a.p.p.

7 Wideogramem jest pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazdéw, z dzwiekiem
lub bez, niezaleznie od tego, czy stanowi ono utwdr audiowizualny — art. 94 ust. 2 p.a.p.p.

8 7. Cwiakalski, [w:] J. Barta, Z. Cwigkalski, M. Czajkowska-Dabrowska, R. Markiewicz, E. Traple,
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX 2011, komentarz do art. 115 (dostep: 2015).



1.1. Konstytucyjna kontrola przepiséw karnych... 21

lacji po wydaniu komentowanego wyroku Trybunatu Konstytu-
cyjnego stracita na aktualnosci w takim zakresie, w jakim oparta
byta na naruszeniu zasady okreslonosci znamion czynu zabronio-
nego®. Aktualne natomiast pozostaty watpliwosci dotyczace po-
trzeby tak rozlegtej ingerencji Srodkami prawa karnego w ochro-
ne uprawnien autorskich i wynikajgcych z praw pokrewnych.

Krytyczne uwagi wywotuje takze brak koherencji miedzy po-
szczegblnymi regulacjami zawartymi w art. 115 p.a.p.p. Miano-
wicie czyny okreslone w art. 115 ust. 1 i 2 p.a.p.p. zagrozone
sg sankcjg grzywny, kary ograniczenia wolnosci albo pozbawie-
nia wolnosci do lat 3. Jezeli natomiast sprawca, dziatajgc w celu
osiggniecia korzysci majgtkowej, naruszy cudze prawa autorskie
lub prawa pokrewne okre$lone w art. 115 ust. 3 p.a.p.p. podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolno-
$ci do roku. Oceniajgc okreslony przez ustawodawce stopien su-
rowosci zagrozenia karnego, nalezato oczekiwac¢ rozwigzania bie-
gunowo odmiennego. Trudno bowiem zaakceptowac fakt, ze jesli
sprawca dziata intencjonalnie, jego zachowanie podyktowane
jest osiggnieciem nienaleznej korzysci majgtkowej, to spotyka sie to
z karnoprawng reakcjg o mniejszym stopniu natezenia niz w wypad-
ku innych naruszen praw autorskich i pokrewnych, ktérych zaistnie-
niu takiego celu dziatania sprawcy przypisac nie mozna.

Ad 2. Zakaz lub nakaz obwarowany sankcjg karng, sformuto-
wany w normie prawnokarnej winien by¢ sformutowany w prze-
pisie, ktdry jest podstawg konstruowania takiej normy, w spo-
séb szczegdlnie precyzyjny i Scisty, w mysl zasady nullum delictum
sine lege certa.

Trybunat Konstytucyjny uznat, ze zaskarzonemu przepisowi
nie mozna postawié zarzutu naruszenia wymienionej reguty.

Podstawowe znamiona czynu zabronionego sg sformutowa-
ne w sposoéb na tyle jednoznaczny, precyzyjny i jasny, aby samo
ryzyko karalnosci byto rozpoznawalne dla adresatéw normy. Co
szczegOlnie istotne, znamiona czynéw zabronionych wymienio-
nych w komentowanym przepisie w catos$ci zawarte sg w ustawie.

° E. Czarny-Drozdzejko, Projektowane zmiany..., op. cit., s. 165-196.
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Trybunat Konstytucyjny potwierdzit, ze norma prawa karnego nie
musi mie¢ charakteru kazuistycznego, nie musi wiec wskazywac
konkretnych zachowan godzacych w uprawnienia osobiste i ma-
jatkowe twércow oraz uprawnionych z tytutu praw pokrewnych.

Nalezy tez podkresli¢, ze Trybunat Konstytucyjny dostrzegt
znaczacy role orzecznictwa Sadu Najwyzszego i saddéw po-
wszechnych w procesie wyktadni przepiséw karnych jako instru-
mentu pozwalajgcego na doprecyzowanie znamion czynow za-
bronionych opisanych w przepisach karnych. Nie sposéb wiec
generalnie zanegowac postugiwania sie w tek$cie normatyw-
nym zwrotami o duzym stopniu ogdlnosci, co czyni skarzacy,
gdyz dopuszczalnos¢ ich uzycia podlega w kazdym przypadku
indywidualnej ocenie.

Problem wystepowania wskazane] kategorii poje¢ wymaga
jego rozwigzania nie w ptaszczyZnie stanowienia prawa, lecz jego
stosowania.

Konfrontujac zasade okreslonosci, wywodzong z tresci art. 42
Konstytucji RP, Trybunat Konstytucyjny zwrécit uwage, ze przepi-
sy karne mogg posiadac¢ pewng doze ogdlnosci, byle tylko pozwa-
laty na zdekodowanie podmiotowego i przedmiotowego zakresu
odpowiedzialnosci.

Zagadnienie stosowania przez ustawodawce pojec i zwro-
tow ocennych byto przedmiotem wypowiedzi Trybunatu Konsty-
tucyjnego w wyroku z dnia 7.5.2002 r.°, w ktérym Trybunat za-
aprobowat dopuszczalnos¢ postugiwania sie przez ustawodawce
zwrotami niedookreslonymi. W przypadku zawarcia w przepisach
zwrotow niedookreslonych znaczeniowo, ich tres¢ jest wypetnia-
na w procesie stosowania prawa'l.

Zastosowanie zwrotu o charakterze ogdlnym zwieksza mozli-
wos¢ reakcji na naruszenia lub zagrozenia, ktére nie byty znane
prawodawcy w momencie tworzenia prawa. Stosowanie takich
regut tworzenia prawa skutkuje zwiekszeniem odpowiedzialno-
$ci sadow, ktére poprzez praktyke orzeczniczg ksztattujg granice
ochrony prawnej'2. W przywotanym wyroku Trybunat Konstytu-

0 SK 20/00, OTK ZU 2002, Nr 3A/29, poz. 29.
1 Por. wyr. TK z dnia 27.10.2010 r., K 10/08, OTK ZU 2010, Nr 8/A, poz. 81.
2 por. wyr. TK z dnia 16.1.2006 r., SK 30/05, OTK ZU 2006, Nr 1/A, poz. 2.
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cyjny potwierdzit, ze klauzule generalne odpowiedzialnosci prze-
suwajg obowigzek konkretyzacji normy prawnej na etap stoso-
wania prawa, a wiec dajg sgdom okreslony zakres swobody przy
okreslaniu wyznacznikéw zwrotéw niedookreslonych i podej-
mowaniu decyzji. Krytyka takich rozwigzan — zdaniem Trybunatu
Konstytucyjnego — powinna koncentrowac sie nie na samym po-
stugiwaniu sie w akcie prawnym zwrotami niedookreslonymi, ale
na tym, czy wprowadzajac je do porzgdku prawnego, prawodaw-
ca przewidziat czytelne mechanizmy kontroli korzystania przez
sady z przyznanej im wiadzy dyskrecjonalne;j.

W pismiennictwie wyrazane jest stanowisko, ze lepszym
rozwigzaniem niz préba stworzenia wyczerpujgcego katalogu
czyndw niedozwolonych jest poszukiwanie takich wtasciwosci
faktu objetego hipotezg normy prawnej, ktérych wystepowa-
nie jawi sie jako niezbedne dla uznania tego faktu za czyn nie-
dozwolony®.

Powyzsze wskazania majg charakter uniwersalny i znajdu-
ja zastosowanie do wszystkich przepiséw karnych, zaréwno
kodeksowych, jak i zawartych w innych ustawach. Niedopusz-
czalne jest jedynie takie konstruowanie przepisdw karnych, na
podstawie ktérych nie bytoby mozliwe w sposdb jednoznaczny
okreslenie podmiotéw odpowiedzialnosci karnej lub istniataby
watpliwosé, czy konkretne zachowanie mozna traktowac jako
prawnie relewantne.

Akceptacja przez Trybunat Konstytucyjny zastosowanej tech-
niki legislacyjnej, polegajgcej na deskryptywnym ujeciu znamion
czyndw zabronionych naruszajgcych prawa autorskie i pokrew-
ne, ma istotne znaczenie dla efektywnego $cigania naruszen pra-
wa w komentowanym obszarze. Formy naruszen praw autorskich
i pokrewnych stanowig pochodng postepu technicznego, w szcze-
gdlnosci rozwoju narzedzi informatycznych, ktére stwarzajg coraz
to nowsze mozliwosci eksploatacji cudzych dziet. Jakiekolwiek ka-
zuistyczne ujecie typow przestepstw omawianej ustawy prowa-
dzitoby do szybkiej dezaktualizacji i utraty znaczenia takich prze-
pisow karnych.

3 Tak: A. Smieja, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 6, Warszawa 2009, s. 339.
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Podkresdlenia wymaga — co zauwazyt Prokurator Generalny
— ze konstrukcje podobng do przepisu art. 115 p.a.p.p. ma art.
303 ust. 1 ustawy z dnia 30.6.2000 r. — Prawo wfasnosci prze-
mystowej'*, ktory przewiduje odpowiedzialno$é karng z tytu-
tu przypisania sobie autorstwa albo wprowadzenia w btad innej
osoby co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo za
zachowanie, ktére ,w inny sposdb narusza prawa twadrcy projek-
tu wynalazczego”. Pordwnanie wskazanych przepiséw w kontek-
$cie podstawowego zarzutu wysuwanego przez wnioskodawce,
dotyczacego braku dookreslenia znamion przestepstwa, sktania
do wniosku, ze przepis karny art. 115 ust. 3 p.a.p.p. wyrdznia sie
precyzjg okreslenia granic odpowiedzialnosci karnej, czego nie
mozna odnie$¢ do tresci art. 303 ust. 1 p.w.p. Na podstawie kon-
cowej czesci wskazanego przepisu prawa wiasnosci przemysto-
wej odpowiedzialnos¢ karng poniesie kazdy, kto naruszy prawa
tworcy projektu wynalazczego w inny sposdb niz przez przypisa-
nie sobie autorstwa albo wprowadzenie w btad innej osoby co
do autorstwa cudzego projektu wynalazczego. Tak szerokie uje-
cie zawartosci normatywnej przepisu z jednej strony moze bu-
dzi¢ watpliwosci co do rzeczywistego zakresu odpowiedzialnosci
karnej, z drugiej natomiast wywotywac zarzut zbyt dalekiej inge-
rencji Srodkami prawa karnego w zakres stosunkéw cywilnopraw-
nych zwigzanych z ochrong projektéw wynalazczych. Podkresle-
nia wymaga, ze definicja , projektu wynalazczego” jest niezwykle
pojemna i zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 obejmuje: wynalazki, wzo-
ry uzytkowe, wzory przemystowe, topografie uktadéw scalonych
oraz projekty racjonalizatorskie. Praktycznie wiec kazda ingerencja
w uprawnienie twércy takiego projektu skutkuje odpowiedzialno-
Scig karng. Ustawodawca nie zawezit rGwniez odpowiedzialnosci
karnej, jak ma to miejsce w wypadku art. 115 ust. 3 p.a.p.p., do za-
chowan znamiennych celem osiggniecia korzysci majgtkowej.

Poréwnanie wskazanych regulacji karnoprawnych potwierdza
stusznos¢ rozstrzygniecia Trybunatu Konstytucyjnego dokonane-
go w relacji do wzorca kontroli zawartego w art. 42 ust. 1 Konsty-
tucji. Podstawowymi argumentami, ktore zadecydowaty o stwier-

* Dz.U.z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z pézn. zm., dalej: p.w.p.
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dzeniu zgodnosci art. 115 ust. 3 p.a.p.p z ustawg zasadniczg, byto
odestanie w tresci badanego przepisu do konkretnych regulacji
zawartych — co nalezy podkresli¢ — w tej samej ustawie, zaweze-
nie odpowiedzialnosci tylko do zachowan podjetych w celu osia-
gniecia korzysci majgtkowe] oraz zakreslenie pola penalizacji od
strony negatywnej poprzez wprowadzenie wytgczenia wynikaja-
cegozart. 115 ust. 1i2 p.a.p.p. Odrebng kwestig pozostaje nato-
miast wypetnienie standarddw gwarantowanych w art. 42 ust. 1
Konstytucji przez przepis art. 303 ust. 1 p.w.p. in fine, jednak to
zagadnienie, z uwagi na charakter $rodka prawnego, jakim jest
skarga konstytucyjna, nie mogto stanowi¢ przedmiotu wypo-
wiedzi Trybunatu Konstytucyjnego. Nalezy jedynie stwierdzi¢,
ze zasadnie w pismiennictwie krytycznie odniesiono sie do
nadmiernie ekstensywnego ujecia odpowiedzialnosci karnej
w wymienionym przepisie®.

Ad 3. Ustalenie zakresu ochrony karnoprawnej w przepisach
prawa autorskiego wymaga przyblizenia rzeczywistego zakre-
su uprawnien przydanych twércy. Polskie prawo przewiduje du-
alistyczng konstrukcje prawa autorskiego, na ktérg sktadajg sie
uprawnienia osobiste oraz majgtkowe. Jednoznaczne okresle-
nie zakresu uprawnien osobistych nie jest mozliwe, gdyz ciaggle
podlegajg one modyfikacji i ewoluujg. Konstruowanie zamknie-
tego katalogu praw osobistych nie jest mozliwe. Z tego powodu
ustawodawca nie zdecydowat sie na enumeratywne wymienie-
nie uprawnien osobistych twdrcow, wskazujgc jednoczesnie, ze
nalezg do nich m.in. prawo do:

1) autorstwa utworu;

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem

albo do udostepniania go anonimowo;

3) nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego rzetelne-

go wykorzystania;

4) decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci;

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

5 ). Raglewski, Komentarz do przepiséw karnych ustawy z dnia 30.6.2000 r. — Prawo
wtasnosci przemystowej, LEX/el. 2015, komentarz do art. 303.
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Na tres¢ uprawnien osobistych bezposredni wptyw wywiera
postep technologiczny, warunki spoteczne oraz zasady komercja-
lizacji débr osobistych.

Analizujgc zakres ochrony autorskoprawnej w oparciu o prze-
pisy karne prawa autorskiego, nie mozna zawezac jej do tworczo-
$ci ,typowej” dla tej ustawy.

Utworami sg przeciez takze dzieta sztuki stosowanej, ta-
kie jak wzory przemystowe, a wiec nowa i posiadajgca indywi-
dualny charakter postaé¢ wytworu lub jego czesci, nadana mu
w szczegdblnosci przez cechy linii, konturéw, ksztattéw, kolo-
rystyke, fakture lub materiat wytworu oraz przez jego ornamen-
tacje. Kryteria utworu mogg spetniac¢ takze znaki towarowe, je-
$li zgodnie z art. 1 ust. 1 p.a.p.p. stanowig przejaw dziatalnosci
twodrczej o indywidualnym charakterze i zostaty ustalone w ja-
kiejkolwiek postaci.

Tworca, ktérego autorskie prawa osobiste zostaty zagrozo-
ne cudzym dziataniem, moze zgada¢ zaniechania tego dziata-
nia. W razie dokonanego naruszenia moze on takze zgdaé, aby
osoba, ktdra dopuscita sie naruszenia, dopetnita czynnosci po-
trzebnych do usuniecia jego skutkdw, w szczegélnosci aby ztozy-
ta publiczne oswiadczenie o odpowiedniej tresci i formie. Jezeli
naruszenie byto zawinione, sad moze przyznac¢ twoércy odpo-
wiednig sume pieniezng tytutem zadoséuczynienia za doznang
krzywde lub — na zadanie twoércy — zobowigzaé sprawce, aby
uiscit odpowiednig sume pieniezng na wskazany przez twodrce
cel spoteczny. Naruszenie praw osobistych moze tez stanowié
przestanke orzeczenia obowigzku naprawienia szkody na pod-
stawie art. 46 § 1 KK.

Podmiotem praw osobistych moze by¢ tylko twdrca, wzgled-
nie wspottwarcy, a wiec jedynie osoby fizyczne, ktdre osobiscie
stworzyty utwor?e,

Autorskie prawa osobiste przystugujg twércom wszystkich ka-
tegorii utwordéw: zaréwno macierzystych, jak i zaleznych, zbio-
réw, baz danych, utworéw wykorzystywanych w dzietach zbioro-
wych, a takze utwordw pracowniczych.

16 S, Ritterman, Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Krakéw 1937, s. 170.
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Autorskie prawa osobiste nie wygasajg z chwilg $mierci auto-
ra. Chronig one nieograniczong w czasie wiez twdrcy z utworem,
sg wiec nieograniczone w czasie, a wiec wieczne?.

Wiez twdrcy z utworem nie podlega ani zrzeczeniu, ani tez
zbyciu. Stanowi ona nieodtgczny element kazdej relacji tworcy
z jego dzietem.

Najistotniejszym uprawnieniem osobistym jest prawo do oj-
costwa utworu, a wiec prawo do wskazania pochodzenia utworu.
To do autora nalezy decyzja, czy opublikuje utwor pod wtasnym
nazwiskiem, anonimowo, czy tez uzywajgc pseudonimu.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wiekszo$¢ naruszen praw osobistych
podlega odpowiedzialnosci karnej na podstawie art. 115 ust. 1i 2
p.a.p.p. Nalezg do nich:

— przywiaszczenie sobie autorstwa twoércy przez naruszycie-

la (tzw. plagiat),

— pozbawienie tworcy autorstwa utworu (lub jego twodrcze-
go fragmentu) i przypisanie go przez naruszyciela innej
osobie (wprowadzenie w btagd co do autorstwa),

— pozbawienie tworcy autorstwa utworu (lub jego twérczego
fragmentu) i rozpowszechnianie utworu lub jego fragmentu
anonimowo, bez oznaczenia autorstwa, wbrew woli autora.

Na gruncie art. 115 ust. 3 p.a.p.p. ochronie podlega natomiast
integralnos¢ utworu, a wiec ochrona przed jego znieksztatceniem
wynikajgcym ze zmiany jego tresci (zawartosci).

Bez znaczenia dla odpowiedzialnosci karnej pozostaje zakres
ingerencji w utwor, moze ona dotyczyé réwniez niewielkiego
fragmentu utworu®,

Odpowiedzialno$ci karnej moze podlegaé¢ wprowadzenie
skrétéw, zmian lub dodatkéw. Réwniez niegodziwy sposéb wy-
dania utworu moze podlega¢ odpowiedzialnosci karnej. Przyktad
takiego zachowania moze stanowi¢ wydanie utworu o tresci pod-
niostej, patriotycznej, opatrzonego ilustracjami nieprzystajgcymi
do charakteru dzieta.

7" Por. J. Mazurkiewicz, Non omnis moriar. Ochrona ddbr osobistych zmartego w prawie
polskim, Wroctaw 2010.

18 Por. J. Barta, Z. Cwigkalski, M. Czajkowska-Dabrowska, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo
autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 174.
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Przejawem naruszenia praw osobistych jest takze sam fakt
opublikowania utworu wbrew woli autora, ktéry nie zamierzat
ujawnia¢ swojego dzieta. Do autora nalezy tez decyzja, w jaki
sposob oraz przez kogo utwér ma zostac opublikowany.

Oczywiscie nie kazde naruszenie integralnosci utworu
wprost skutkuje odpowiedzialnoscig karng. Nie kazda zmiana
dowolnego elementu tresci lub formy utworu narusza prawo do
jego integralnosci, lecz tylko taka, ktéra ,zrywa” lub ,ostabia”
wiez tworcy z utworem, usuwa lub narusza wiez miedzy utwo-
rem a cechami indywidualizujgcymi jego twérce. Tak oznaczo-
nych cech naruszenia prawa do integralnosci utworu nie spet-
niajg drobne zmiany elementdéw jego tresci lub formy, ktére nie
uchylajg atrybucji utworu®®. Pamietac¢ réwniez nalezy, ze dzie-
to podlega ochronie tylko w takim zakresie, w jakim jest ,twor-
cze”. W konsekwencji ingerencja w elementy utworu pozbawio-
ne cech indywidualnosci i oryginalnosci nie jest objeta polem
penalizacji art. 115 ust. 3 p.a.p.p.

W koncu nalezy tez zwréci¢ uwage, ze w pewnych sytuacjach
przepisy prawa autorskiego pozwalajg na naruszenie integralno-
$ci utworu. Zgodnie z art. 29 p.a.p.p. wolno przytaczaé w utwo-
rach stanowigcych samoistng catos¢ urywki rozpowszechnionych
utwordw lub drobne utwory w catosci, w zakresie uzasadnionym
wyjasnianiem, analizg krytyczng, nauczaniem lub prawami ga-
tunku tworczosci.

Dozwolone jest réwniez zamieszczanie rozpowszechnionych
drobnych utworéw lub fragmentéw wiekszych utworéw w pod-
recznikach i wypisach oraz antologiach — w celach dydaktycznych
i naukowych.

Prawem osobistym jest takze prawo do decydowania o pierw-
szym udostepnieniu utworu publicznosci. To twérca decyduje,
czy i w jakich okoliczno$ciach ma nastgpi¢ udostepnienie osta-
tecznej postaci utworu. Jest to uprawnienie jednorazowe i wy-
wotuje daleko idgce konsekwencje, gdyz otwiera droge do eks-
ploatacji utworu, w tym takze w zakresie dozwolonego uzytku
publicznego i prywatnego.

¥ Por. wyr. SA w Krakowie z dnia 29.10.1997 r., | ACa 477/97, LEX nr 533708.
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Uprawnieniem osobistym jest takze prawo do nadzoru nad
sposobem korzystania z utworu, ktére odnosi sie do wszystkich
rodzajéw utworow, z wyjatkiem programéw komputerowych?.

Ad 4. Zgodnie z art. 17 p.a.p.p., jezeli ustawa nie stanowi ina-
czej, tworcy przystuguje wytgczne prawo do korzystania z utwo-
ru i rozporzadzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz
do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Naruszenie tych
uprawnien taczy sie z odpowiedzialnoscig karna. Prawo do roz-
porzadzania utworem nalezy rozumieé jako prawo do wszelkich
czynnosci prawnych majgcych na celu umozliwienie innym pod-
miotom eksploatacji dzieta?!. Uprawnienia majgtkowe twércy
majg charakter monopolu wtasnosciowego. Ograniczenie tego
prawa musi wynika¢ z konkretnej normy ustawowej. Przyktad
takiego ograniczenia stanowig przepisy o dozwolonym uzytku
osobistym (art. 23 p.a.p.p.) oraz o dozwolonym uzytku publicz-
nym (art. 24-35 p.a.p.p.).

W praktyce wiec kazda forma wykorzystywania cudzego
dzieta podlega ochronie, a ekscepcje w tym zakresie dookresla-
j3 od strony negatywnej zakres tych uprawnien. Potwierdza to
,otwarta”, oparta na egzemplifikacji, formuta pdl eksploatacji
utwordw zawarta w art. 50 p.a.p.p.

Dla zakresu stosowania przepisu karnego niezwykle istotne
znaczenie ma ustalenie prawnego charakteru prawa do wynagro-
dzenia, w szczegdlnosci czy jest to prawo bezwzgledne, czy tez
ma charakter jedynie prawa obligacyjnego — roszczenia o wyna-
grodzenie dochodzonego wraz z odsetkami za opdznienie??.

W pi$miennictwie i orzecznictwie prezentowane sg pozosta-
jace w kolizji poglady. Wedtug pierwszego mozliwe jest przyjecie
takiego znaczenia tego uprawnienia, zgodnie z ktérym przez au-
torskie prawa majgtkowe rozumie sie zaréwno prawa wytaczne,

205, Stanistawska-Kloc, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX 2015,
komentarz do art. 16 (dostep: 2015).

21 E.Traple, [w:] Prawo autorskie..., op. cit., komentarz do art. 17 (dostep: 2015).

22 Przepis art. 481 § 1 KC stanowi: ,jezeli dtuznik opdznia sie ze spetnieniem $wiadcze-
nia pienieznego, wierzyciel moze zada¢ odsetek za czas opdznienia, chociazby nie poniost
zadnej szkody i chociazby opdznienie byto nastepstwem okolicznosci, za ktére dtuznik od-
powiedzialnosci nie ponosi”.
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obejmujgce monopol korzystania z utworu, jak i roszczenie o wy-
nagrodzenie za korzystanie z utworu na podstawie licencji usta-
wowej lub na podstawie umowy.

Prawo do wynagrodzenia, w sytuacjach, w ktérych ,,zastepuje”
ono prawo wytgczne, jest elementem prawa autorskiego objete-
go ochrong z art. 79 p.a.p.p.%2 Zatem niezaptacenie wynagrodzenia
za korzystanie z dzieta w granicach wyznaczonych przez dozwolo-
ny uzytek nalezatoby traktowac jako naruszenie autorskich praw
majagtkowych w rozumieniu art. 79 p.a.p.p. i art. 80 p.a.p.p., a tak-
ze stosownych przepiséw karnych?*. Wedtug tego pogladu przepis
art. 17 p.a.p.p. wprowadza w istocie nowe, bezwzgledne prawo
podmiotowe w postaci prawa do wynagrodzenia, niezalezne od au-
torskiego prawa majgtkowego do utworu. Prawo to stanowi sktad-
nik majatkowego prawa autorskiego i podlega ochronie na tych sa-
mych zasadach co prawo do wynagrodzenia.

Wedtug pogladu przeciwnego zachodzi zasadnicza rdéznica
miedzy wytagcznym prawem do korzystania z utworu i upraw-
nieniem do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Pierwsze
ma postac prawa bezwzglednego, gdyz uprawnieniu twoércy do
wytgcznego korzystania z utworu i rozporzgdzania nim odpo-
wiada obowigzek wszystkich pozostatych oséb do nieingerowa-
nia w sfere monopolu twdrcy. Drugie natomiast ma postac rosz-
czenia, tj. mozliwosci zgdania od konkretnej osoby konkretnego
zachowania. Tego charakteru nie traci ono takze wtedy, gdy jest
zwigzane z korzystaniem z utworu na podstawie licencji usta-
wowej. Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu jest
uprawnieniem wzglednym. Jest ono traktowane jako pochod-
na prawa do rozporzadzania utworem. Najpierw trzeba doko-
nac¢ czynnosci dyspozycji prawami, a wynagrodzenie jest wyni-
kiem tej dyspozycji*®.

Prezentacja wskazanych pogladdw ma na celu prébe udziele-
nia odpowiedzi na pytanie, czy naruszenie prawa do wynagrodze-
nia, o ktérym mowa w art. 17 p.a.p.p., moze aktualizowac odpo-

2 Por. wyr. SN z dnia 18.6.2003 r., Il CKN 269/01, OSNC 2004, Nr 9, poz. 142, z glosa
E. Traple, Utwdr jako przedmiot umowy o dziefo, Glosa 2005, Nr 2, s. 79.

2 por. J. Barta, Z. Cwigkalski, M. Czajkowska-Dabrowska, R. Markiewicz, E. Traple,
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2008, s. 94.

2 Por. wyr. SN zdnia 25.11.1999r., Il CKN 573/98, LEX nr 145313, Glosa 2005, Nr 2, s. 67.
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wiedzialnos¢ karng na podstawie uznanego za zgodny z ustawg
zasadniczg art. 115 ust. 3 p.a.p.p.

Przepis karny operuje pojeciem ,cudzego prawa autorskiego”,
pojmowanego na gruncie art. 17 p.a.p.p. jako prawo majgtkowe. Je-
$li uznaé, ze prawo do wynagrodzenia ma charakter wzgledny, ob-
ligacyjny i nie przystuguje mu ochrona jako prawu wyfgcznemu —
naruszenie prawa do wynagrodzenia wynikajgcego przyktadowo
z umowy licencyjnej lub bezumownej eksploatacji cudzych utworéw
— nie podlegatoby ochronie omawianej normie prawa karnego.

Poddanie odpowiedzialnosci karnej na podstawie art. 115
ust. 3 p.a.p.p. zachowan polegajacych na naruszeniu prawa do
wynagrodzenia nie wydaje sie by¢ rdwniez mozliwe z uwagi na
tresc art. 116 p.a.p.p., penalizujgcego rozpowszechnianie cudzego
utworu bez uprawnienia wzglednie wbrew jego warunkom. Zgod-
nie z utrwalonym orzecznictwem Sadu Najwyzszego brak realiza-
cji obowigzku zaptaty w wypadku rozpowszechniania utworéw
w zwigzku z zawartg umowa licencyjng, na gruncie wymienione-
g0 przepisu nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego okreslo-
nego w art. 116 p.a.p.p.2® Nalezy mie¢ na uwadze, ze poréwnanie
wymienionych przepiséw prowadzi do wniosku, ze znamiona prze-
stepstwa z art. 116 p.a.p.p. okreSlone sg bardziej szczegétowo niz
w wypadku art. 115 ust. 3 p.a.p.p., na podstawie ktérego kazda in-
gerencja w uprawnienie majatkowe przenosi zachowanie sprawcy
w obszar relewantny karnoprawnie. Skoro wiec orzecznictwo Sgdu
Najwyzszego® daje wyraz depenalizacji zachowania polegajgcego
na nierealizowaniu obowigzku zaptaty z tytutu zawartej umowy li-
cencyjnej na gruncie przepisu art. 116 p.a.p.p. nie sposdb wywo-
dzi¢ mozliwos$¢ poddania takiego zachowania na podstawie normy
ogolnej wyrazonej w art. 115 ust. 3 p.a.p.p.%

% Por. uchw. SN z dnia 21.10.2003 r., | KZP 18/03, OSNKW 2003, Nr 11-12, poz. 93,
Biul. SN 2003, Nr 10, poz. 16, M. Prawn. 2003, Nr 22, poz. 1011.

2 Wyr. SN z dnia 4.1.2006 r., V KK 263/05, LEX nr 172196, Prok. i Pr-wkt. 2006, Nr 5,
poz. 11, Prok. i Pr-wkt. 2006, Nr 5, poz. 9, takze wyr. SN z dnia 4.8.2005 r., Il KK 215/05,
OSNwSK 2005, Nr 1, poz. 1490.

W pismiennictwie wyrazono tez poglad przeciwny, w mys| ktérego niewyptacenie
w odpowiednim terminie wynagrodzenia za korzystanie z utworu stanowi naruszenie art.
17 p.a.p.p., a jesli przy tym sprawca dziatat w celu osiggniecia korzysci majatkowej, to be-
dzie odpowiadat karnie — por. B. Fischer, M. Skruch (red.), Prawo komputerowe w praktyce,
Warszawa 2000, s. 3.
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W konkluzji nalezy stwierdzié, ze akceptacja przez Trybunat
Konstytucyjny konstrukcji przepisu art. 115 ust. 3 p.a.p.p. po-
twierdzita ekstensywne ujecie ochrony srodkami prawa karnego
praw osobistych i majatkowych zaréwno twércow, jak i upraw-
nionych z tytutu praw pokrewnych. Taki zakres odpowiedzialno-
Sci, cho¢ kwestionowany w pismiennictwie?, pozostaje w gestii
ustawodawecy, ktéry uznat za stuszne i celowe zagwarantowanie
poszanowania praw wytgcznych przymusem karnoprawnym.

29 7. Cwigkalski, [w:] J. Barta, Z. Cwigkalski, M. Czajkowska-Dabrowska, R. Markiewicz,
E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX 2011, komentarz do art. 115
ust. 3 (dostep: 2015).



1.2. Odpowiedzialnos$¢ karna z tytutu
bezprawnego rozpowszechniania utworu

Umowa licencyjna jest ze swej istoty stosunkiem zobowia-
zaniowym, ktéry z jednej strony okresla uprawnienia udzielane
na rzecz licencjobiorcy, z drugiej zas strony statuuje obowigzek
zaptaty (prawo do wynagrodzenia) na rzecz uprawnionego pod-
miotu, tj. licencjodawcy. W zwigzku z tym, uzyte w art. 116 usta-
wy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z p6zn. zm.) okreslenie ,wbrew
warunkom uprawnienia” odnosi sie tylko i wytgcznie do udzie-
lonych moca licencji uprawnien do rozpowszechniania utworu,
nie zas$ do obowigzkéw wynikajacych z umowy licencyjnej (np.
prawo do wynagrodzenia, czy obowigzek przedstawiania rozli-
czen finansowych). Tak rozumiane pojecie ,,uprawnienia” od-
nosi sie takze do istniejacej przed nowelizacja , licencji ustawo-
wej”, z ta jednak réinica, ze irédtem ,uprawnienia” nie byta
umowa, a jedynie ustawa.

Uchwata SN z dnia 21.10.2003 r., | KZP 18/03, OSNKW 2003,
Nr 11-12, poz. 93, Biul. SN 2003, Nr 10, poz. 16, M. Prawn. 2003,
Nr 22, poz. 1011, Prok. i Pr.- wkt. 2003, Nr 12, poz. 8.

Sentencja

Sad Najwyzszy w sprawie R.W. i J.W., po rozpoznaniu, przeka-
zanego na podstawie art. 441 § 1 KPK przez Sad Okregowy w T,
postanowieniem z dnia 3.4.2003 r., zagadnienia prawnego wy-
magajacego zasadniczej wyktadni ustawy:

,Czy uzyte w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 4.2.1994 roku o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r.,, Nr 80,
poz. 904 z pdin. zm.) okreslenie «wbrew warunkom uprawnienia»
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obejmuje takze zaniechanie uiszczenia wynagrodzenia autorskie-
go i sktadania rozliczen programowo-finansowych do ktérych na-
dajacy (operator sieci kablowych) zobowigzat sie w umowie li-
cencyjnej z podmiotem uprawnionym (Stowarzyszenia Autoréow
ZAiKS), czy tez odnosi sie ono tylko do technicznych ograniczen
rozpowszechniania zawartych w tejze umowie?”

uchwalit udzieli¢ odpowiedzi jak wyzej.

Z uzasadnienia faktycznego

Dnia 30.11.1994 r. zostaty zawarte dwie umowy licencyjne,
ktérych stronami byty: Stowarzyszenie Autoréw ZAiKS w K. (licen-
cjodawca) oraz Spétka S. sp. z 0.0. w T. (licencjobiorca). Pierwsza
z zawartych umoéw dotyczyta tzw. nadan witasnych, druga reemi-
sji utwordw. W pdzniejszym okresie dokonano aneksu do umo-
wy na nadania wtasne i zawarto nowg umowe na reemisje utwo-
réw, stanowigcag kontynuacje poprzedniej. Umowy te w czesci
wstepnej okreslaty zasady rozpowszechniania, a w dalszych po-
stanowieniach naktadaty na nadajgcego m.in. obowigzek przed-
stawiania rozlicze programowo-finansowych i uiszczania wyna-
grodzenia autorskiego. Umowy zawieraty zapis, zgodnie z ktérym
zezwolenie na nadawanie nastepuje w granicach i na warunkach
okreslonych w tychze umowach.

Wobec niewywigzywania sie przez RW. i J.W. z obowigzkéw
w zakresie rozliczen i uiszczania opfat, zostat wniesiony przeciw-
ko nim akt oskarzenia. Wyrokiem Sgdu Rejonowego w T. z dnia
19.12.2002 r., zostali uznani za winnych tego, ze: ,jako prezesi
PPHU S, pdziniej (...) Telewizji Kablowej S. oraz Sp. z 0.0. MTK S.
w T. wbrew warunkom uprawnienia w postaci umowy licencyjnej
z dnia 1.07.1995 r. oraz z dnia 30.11.1994 r. zawarte] ze Stowa-
rzyszeniem Autoréw ZAiKS w K. na reemitowanie programow i na
nadawanie programéw witasnych, rozpowszechniali utwory mu-
zyczne, stowne i stowno-muzyczne twdrcow zrzeszonych w ZAiKS
w wersji oryginalnej, albo w postaci nadania, opracowania, arty-
stycznego wykonania, fonogramu, wideogramu, naruszajgc tym
interesy twércow reprezentowanych przez Stowarzyszenie Auto-
row ZAiKS, czynigc z popetnienia przestepstwa state zrédto do-
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chodu, tj. o przestepstwo okreslone w art. 116 ust 1 i 3 ustawy
z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.
Apelacje od tego wyroku wniesli obroncy obydwu oskarzo-
nych. Poza zarzutami podniesionymi w obu apelacjach, spro-
wadzajgcymi sie do btednych ustalen faktycznych oraz naruszen
prawa procesowego i materialnego, obronca RW. w uzasad-
nieniu swej skargi wskazat m.in., ze , kwestia wywigzywania sie
z obowigzkéw finansowych (takze w zakresie przesytania rozli-
czen finansowych) nie jest rownoznaczna z rozpowszechnianiem
utworéow wbrew warunkom zezwolenia. Odréznienia wymagaja
warunki rozpowszechniania utwordéw, od warunkéw finansowych
umowy”. Odpowiedz na apelacje obroincéw oskarzonych ztozyt
oskarzyciel positkowy, tj. Stowarzyszenie Autoréw ZAiKS podno-
szgc, iz pokrzywdzony udzielit zezwolenia na korzystanie z praw
przez siebie chronionych na warunkach wynikajacych z umowy.
Te warunki, w rozumieniu oskarzyciela positkowego, zobowigzy-
waty nadawce do okreslonych czynnosci oraz zaptaty tantiem.
Przy czym art. 21 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (dalej: p.a.p.p) stanowit, iz organizacjom radiowym
i telewizyjnym wolno nadawaé utwory stowne i stowno-muzycz-
ne wytgcznie na podstawie umowy zawartej z wtasciwg organi-
zacjy zbiorowego zarzgdzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi. Wobec czego wolg ustawodawcy byto, azeby osoby
rozpowszechniajgce utwar i dziatajgce wbrew warunkom licencji
byty pociggniete do odpowiedzialnosci karnej oraz to, by kwestia
niewykonywania obowigzkdw wynikajgcych z zawartej umowy,
nie byta jedynie przedmiotem roszczen cywilnoprawnych. Rozpo-
znajac apelacje obroncéw Sad Okregowy w T. dostrzegt zagad-
nienie prawne, ktore przekazat Sqdowi Najwyzszemu do rozstrzy-
gniecia. Odnoszac sie do tego zagadnienia Zastepca Prokuratora
Generalnego argumentowat, ze zwrot ,,wbrew warunkom” jest
powigzany z rozpowszechnianiem a nie z wszystkimi elementami
okreslajgcymi zobowigzania wynikajgce z przekazania uprawnie-
nia do rozpowszechniania; chodzi tu o warunki dotyczgce rozpo-
wszechniania utworu. Wskazat takze na obowigzujacy w dok-
trynie poglad, zgodnie z ktdrym nieprzestrzeganie ograniczen



36 Rozdziat 1. Naruszenia praw autorskich i pokrewnych

w zakresie rozpowszechniania oznacza np. przekroczenie ustalo-
nego naktadu egzemplarzy.

Z uzasadnienia prawnego

Rozstrzygajgc przedstawione zagadnienie prawne Sad Najwyz-
szy zwazyt, co nastepuje:

Formutujac przedmiotowe zagadnienie prawne Sad Okregowy
w T. wskazat przepis art. 116 p.a.p.p. jako — jego zdaniem — wy-
magajacy zasadniczej wyktadni ustawy. Natomiast z tresci pyta-
nia, z sytuacji procesowej i prawnej, na tle ktérej ono sie wytonito
oraz uzasadnienia stanowiska Sadu Okregowego jednoznacznie
wynika, ze trudnosci interpretacyjne sprawia nie samo brzmie-
nie przepisu, lecz istota licencji w rozumieniu prawa autorskiego
i praw pokrewnych.

W telewizji kablowej nalezy wyrézni¢ dwie formy jej dziatalno-
Sci. Pierwsza polega na tworzeniu i rozpowszechnianiu przez ope-
ratoréw programéw ,wtasnych”, w odniesieniu do ktérych sami
decydujg o tym, jak bedzie wygladat emitowany przez nich pro-
gram, tzn. z jakich audycji (np. filméw fabularnych audycji pu-
blicystycznych, informacyjnych, rozrywkowych, reklam) bedzie
sie on sktadat, zas druga forma dziatania operatoréw polega na
»rownoczesnym i integralnym rozpowszechnianiu” w ich sieciach
kablowych programéw tworzonych i nadawanych przez inne or-
ganizacje telewizyjne, tzw. reemisjach.

Definicja reemisji zostata wprowadzona ustawg z dnia
28.10.2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr 197, poz. 1662). Zgodnie z art. 6 ust. 5
p.a.p.p. przez ,reemitowanie” utworu nalezy rozumiec jego
rozpowszechnianie przez inny podmiot niz pierwotnie nadaja-
cy, droga przejmowania w catosci i bez zmian programu orga-
nizacji radiowej lub telewizyjnej oraz rownoczesnego i integral-
nego przekazywania tego programu do powszechnego odbioru.

Wskazany powyzej podziat jest szczegdlnie istotny z punktu
widzenia odpowiedzialnosci karnej na podstawie art. 116 p.a.p.p.

Zgodnie z trescig przepisu art. 24 ust. 3 tejze ustawy w brzmie-
niu sprzed nowelizacji wprowadzonej przez ustawe z dnia
28.10.2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
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pokrewnych (Dz.U. Nr 197, poz. 1662) — operatorom sieci kablo-
wych wolno byto rozpowszechnia¢ utwory nadawane przez inne
organizacje radiowe lub telewizyjne dostepne na danym obsza-
rze, jezeli rozpowszechnianie w sieciach kablowych miato charak-
ter rownoczesny i integralny z nadaniem pierwotnym. Uprawnio-
nym do utwordw przystuguje prawo do wynagrodzenia. Powyzszy
przepis statuowat licencje ustawowag na tzw. przekaz symultanicz-
ny programoéw telewizyjnych. Dziatalno$¢ operatora telewizji ka-
blowe] mieszczaca sie w tresci przepisu art. 24 ust. 3 p.a.p.p. zo-
stata, wedtug wéwczas obowigzujgcego stanu prawnego, objeta
licencjg ustawowag, na podstawie ktorej operator mogt korzystac
z utwordéw i wszystkich przedmiotéw praw pokrewnych w Scisle
okreslonym zakresie, w zamian za uiszczanie na rzecz podmio-
tow uprawnionych odpowiedniego wynagrodzenia. Nalezy wiec
stwierdzié, iz licencja ustawowa wynikajgca wprost z przepisu
art. 24 ust. 3 p.a.p.p. zwalniata operatoréw sieci kablowych od
potrzeby uzyskiwania zgody na eksploatacje nadawanych przez
inng organizacje radioway i telewizyjng chronionych utworéw, wy-
konan, programow (nadan), jesli ta eksploatacja polegata na: roz-
powszechnianiu w sieciach kablowych, a rozpowszechnianie mia-
to charakter réwnoczesny i integralny z nadaniem pierwotnym
oraz rozpowszechniany byt sygnat pochodzacy od organizacji ra-
diowych lub telewizyjnych dostepnych na danym obszarze.

Operator sieci kablowej, z mocy art. 24 ust. 3 p.a.p.p., zostat
wytgcznie zobowigzany do zawarcia z uprawnionymi do rozpo-
wszechnianych utworéw umowy okreslajgcej wysokos$é wyna-
grodzenia i ewentualnie sposdb jego przekazywania. Taka umowa
mogta zostac zawarta zaréwno bezposrednio pomiedzy operato-
rem a podmiotem dysponujgcym odpowiednimi prawami, jaki za
posrednictwem organizacji zbiorowego zarzgdzania prawami au-
torskimi lub pokrewnymi. Umowa taka nie mogta by¢, w zaden
sposbb, uznana za umowe licencyjng albowiem nie przenosita
autorskich praw majgtkowych, ani tez nie okreslata sposobu ko-
rzystania z utwordw.

Tak wiec, art. 24 ust. 3 p.a.p.p. byt przepisem szczegdélnym
i ograniczajgcym dziatanie art. 105 ust. 1 p.a.p.p., zawierajgce-
go domniemanie, ze organizacja zbiorowego zarzadzania jest



38 Rozdziat 1. Naruszenia praw autorskich i pokrewnych

uprawniona do zarzadzania i ochrony pdl eksploatacji objetych
zbiorowym zarzadzaniem. Organizacja zbiorowego zarzgdzania
posiadata uprawnienia do zawierania umoéw odnoszacych sie
wytgcznie do wynagrodzenia z tytutu reemisji. W tej sytuacji,
wobec faktu, ze w momencie objetym aktem oskarzenia obo-
wigzywata licencja ustawowa, konieczne byto rozwazenie le-
gitymacji ZAiKS-u do wystepowania w sprawie w charakterze
oskarzyciela positkowego.

Powyzszy stan prawny obowigzywat od wejscia w zycie
ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych do dnia 22.7.2000 r., kiedy to weszta w zycie ustawa
z dnia 9.6.2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych (Dz.U. Nr 53, poz. 637) nowelizujgca tresé
art. 21 p.a.p.p. Zgodnie z brzmieniem ust. 4 art. 21 p.a.p.p.
nadanym powyzszg ustawg, operatorom sieci kablowych wolno
reemitowac w sieciach kablowych utwory nadawane w progra-
mach organizacji radiowych i telewizyjnych wytgcznie na pod-
stawie umowy zawartej z wtasciwg organizacjg zbiorowego za-
rzgdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Ustawodawca, skreslajgc ustawg z dnia 28.10.2002 r. o zmia-
nie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ust. 3
w art. 24 p.a.p.p. i ponownie nowelizujac tres¢ art. 21 p.a.p.p.,
usunat z tekstu ustawy tzw. ,licencje ustawowg” dla operato-
row kablowych na rozpowszechnianie w sieci kablowej utworéw
nadawanych przez inne organizacje radiowe lub telewizyjne.

Odnosnie do odpowiedzialnosci karnej, ksztattujgcej sie na
tle art. 116 p.a.p.p. oraz powzietej przez Sgd Okregowy wat-
pliwosci co do uzytych w powyziszym przepisie stow ,wbrew
warunkom uprawnienia”, nalezy stwierdzi¢, iz kluczem do roz-
strzygniecia przedmiotowego zagadnienia jest pojecie licencji
ustawowej, jak i umownej. Zaréwno w przypadku licencji usta-
wowej, jak i licencji umownej mamy do czynienia ze stosun-
kiem zobowigzaniowym, w ktérym z jednej strony przyznane
jest uprawnienie dla operatora sieci kablowej do reemitowa-
nia w sieciach kablowych utworéw nadawanych w programach
organizacji radiowych i telewizyjnych, zas z drugiej strony obo-
wigzek uiszczania okreslonego wynagrodzenia za reemisje. Jedy-



1.2. Odpowiedzialnos¢ karna z tytutu bezprawnego rozpowszechniania... 39

na réznica polega na tym, iz w przypadku licencji ustawowej
uprawnienie do symultanicznego rozpowszechniania utworéw
(reemisji) wynikato wprost z ustawy, zas w przypadku umowy li-
cencyjnej uprawnienie to wynika z umowy zawartej z organiza-
Cjg zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi. W mysl art. 116
ust. 1 p.a.p.p., ,kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom
rozpowszechnia cudzy utwér w wersji oryginalnej albo w postaci
opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub
nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo po-
zbawienia wolnosci do lat 2”. Dla bytu tego przestepstwa jest wiec
konieczne, aby sprawca dziatat bez uprawnienia albo wbrew jego
warunkom. W gre wchodzi zatem swiadome dziatanie sprawcy
bez odpowiedniego zezwolenia (w przedmiotowe] sprawie — li-
cencji ustawowej albo umownej), pochodzacego od twdrcy lub
innego uprawnionego podmiotu albo tez naruszenie przez spraw-
ce warunkoéw okreslonych w posiadanym przez niego zezwoleniu.
W analizowanym przepisie art. 116 ust. 1 p.a.p.p. ustawodawca
wyraznie wskazuje, iz warunkiem koniecznym i ksztattujgcym od-
powiedzialno$é karng jest wtasnie brak uprawnienia lub dziata-
nie wbrew niemu. Poniewaz, jak wskazano wyzej, zaréwno licen-
cja ustawowa, jak i umowna jest stosunkiem zobowigzaniowym
— zdaniem Sadu Najwyzszego — nie mozna utozsamiaé pojecia
uprawnienia do rozpowszechniania utworu z pojeciem obowigz-
ku uiszczania odpowiedniego wynagrodzenia za to rozpowszech-
nianie. Odpowiadajgc wprost na pytanie Sadu Okregowego na-
lezy stwierdzi¢, iz gdyby w istniejgcym w chwili formutowania
pytania stanie prawnym ustawodawca przewidziat odpowie-
dzialnos¢ karng w art. 116 ust. 1 p.a.p.p. ,,za zaniechanie uiszcza-
nia wynagrodzenia i sktadania rozliczen finansowych”, postuzytby
sie sformutowaniem ,wbrew warunkom umowy” a nie ,wbrew
warunkom uprawnienia”.

W przypadku tworzenia i nadawania przez operatora sieci
kablowej tzw. programéw wtasnych, w ktérej to sytuacji opera-
tor jest organizacjg telewizyjng (nadawca w rozumieniu ustawy
o radiofonii i telewizji), w gre wchodzg ogdlne zasady wynikajgce
z prawa autorskiego. Zaréwno na gruncie poprzednio obowigzu-
jacego art. 21 p.a.p.p., jak i w brzmieniu nadanym przez ustawe
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z dnia 28.10.2002 r. o zmianie ustawy (...), na operatora telewizji
kablowej zostat natozony obowigzek zawarcia umowy z organizacjg
zbiorowego zarzgdzania prawami autorskimi na nadawanie opubli-
kowanych utworéw muzycznych, stownych i stowno-muzycznych.
Niezaleznie od kregu podmiotow, z ktorymi operator sieci ka-
blowe]j winien zawrze¢ umowe na nadawanie utwordéw, problem
odpowiedzialnosci karnej z art. 116 ust. 1 p.a.p.p. ksztattuje sie
podobnie jak w przypadku reemisji, tzn. nalezy odwotac sie do cy-
wilistycznego pojecia zobowigzania. Z istoty umowy licencyjnej,
czy tez umowy o przeniesienie autorskich praw majatkowych wy-
nika, ze umowy takie majg charakter umoéow odptatnych (art. 43
ust. 1 p.a.p.p.). Tak jak w przypadku reemisji, odptatno$¢ umowy
nie przesgdza jeszcze o odpowiedzialnosci karnej, albowiem owa
odptatnos¢ jest tylko jedng cze$cig umowy zobowigzaniowej. In-
nymi stowy, umowa licencyjna z jednej strony nadaje podmioto-
wi chcagcemu rozpowszechnia¢ utwér uprawnienie do jego roz-
powszechniania, za$ z drugiej strony naktada na niego obowigzek
zaptaty okreslonego wynagrodzenia. Tak wiec, niewywigzywanie
sie w petni z obowigzku zaptaty na rzecz okreslonego w umowie
podmiotu rodzi jedynie po stronie tego podmiotu mozliwosé do-
chodzenia swoich praw wytgcznie w procesie cywilnym.
Okreslenie ,wbrew warunkom uprawnienia” nalezy zatem ro-
zumie¢ wytgcznie jako nieprzestrzeganie przez sprawce natozo-
nych w tym zakresie ograniczen, w szczegélnosci co do: terminu
udzielonego zezwolenia, liczby egzemplarzy, nadan lub wykonan,
czy tez sposobu realizacji (zob. J. Barta, M. Czajkowska-Dgbrowska,
Z. Cwigkalski, R. Markiewicz, E. Traple: Ustawa o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, Komentarz, Warszawa 2001, s. 689).
Reasumujgc catos¢ powyzszych rozwazan, Sad Najwyzszy
stwierdza, ze umowa licencyjna jest stosunkiem zobowigzanio-
wym, ktéry z jednej strony okresla uprawnienia udzielane na
rzecz licencjobiorcy (np. okreslenie warunkdw rozpowszechnia-
nia utworu, tj. terminu udzielonego zezwolenia, liczby egzem-
plarzy, ewentualnie nadan lub wykonan, czy sposobu realizacji),
z drugiej za$ strony statuuje obowigzek zaptaty (prawo do wy-
nagrodzenia) na rzecz uprawnionego podmiotu, tj. licencjodaw-
cy. W zwigzku z tym, uzyte w art. 116 p.a.p.p. okreslenie ,wbrew
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warunkom uprawnienia” odnosi sie tylko i wyfgcznie do udzie-
lonych moca licencji uprawniend do rozpowszechniania utworu,
nie za$ do obowigzkéw z niej wynikajgcych (takich jak np. pra-
wo do wynagrodzenia czy obowigzek przedstawiania rozliczen
finansowych). Tak rozumiane pojecie ,uprawnienia” odnosi sie
takze do istniejgcej przed nowelizacjg , licencji ustawowej”, z tg
jednak rdznicy, iz zrédtem ,,uprawnienia” nie byta umowa, a je-
dynie ustawa.

1. Zjakich powodow Sad Najwyzszy zakwestionowat upraw-
nienie organizacji zbiorowego zarzadzania do wystepo-
wania w charakterze oskarzyciela positkowego?

2. Czy w analizowanej sprawie zostaty spetnione przestanki py-
tania prawnego kierowanego na podstawie art. 441 KPK?

3. Na czym polegajg roznice miedzy licencjg ustawowa
aumowng?

4. Jak Sad Najwyiszy zinterpretowat znaczenie ustawowego
zwrotu zawartego w znamionach przestepstwa z art. 116
p.a.p.p. ,wbrew warunkom uprawnienia”?

5. Do jakich wnioskow mogg prowadzi¢ efekty wyktadni
gramatycznej zwrotu ,wbrew warunkom uprawnienia”?

6. Czy nierealizowanie obowigzku przedstawiania rozli-
czen finansowych wyczerpuje znamiona przestepstwa
z art. 116 p.a.p.p.?

Ad 1. Nadawca rozpowszechniat utwory w sposdb rownoczesny
i integralny z nadaniem pierwotnym oraz rozpowszechniat sygnat
pochodzacy od organizacji radiowych lub telewizyjnych dostep-
nych na danym obszarze. Zezwolenie na rozpowszechnianie wy-
nikato wprost z ustawy i nie wymagato zawarcia umowy licencyj-
nej. Ustawodawca wyrazit zgode na rozpowszechnianie cudzych
utworéw w drodze reemisji w sposéb generalny, co eliminowato
koniecznos¢ zawierania umoéw dotyczacych udzielenia zgody na
rozpowszechnianie utworéw z twércami lub organizacjami zbio-
rowego zarzgdzania.

Ustawa wprowadzita natomiast obowigzek zawarcia umo-
wy okreslajgcej wysokosé wynagrodzenia i ewentualnie sposéb
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jego przekazywania. Mimo ze wskazana licencja ustawowa zo-
stata uchylona przez kolejng nowelizacje przepisdw prawa au-
torskiego, to zasygnalizowane przez Sad Najwyzszy zagadnienie
jest o tyle istotne, ze wskazuje na potrzebe rozréznienia prawa
do rozpowszechniania utworéw objetego zakresem zezwolenia
oraz prawa do wynagrodzenia z tytutu tego rozpowszechniania.
W rozpoznawanej sprawie konkretnie wskazana forma rozpo-
wszechniania objeta byta zezwoleniem ogélnym. Ustawodawca
uznat natomiast potrzebe wprowadzenia obowigzku swiadczenia
na rzecz uprawnionych z tytutu posiadanych praw i przyznat im
prawo do wynagrodzenia, ktére uzyskiwali za posrednictwem or-
ganizacji zbiorowego zarzadzania.

Celem penalizacji zachowan okreslonych w art. 116 p.a.p.p.
jest ochrona uprawnien osobistych i majgtkowych twércéw oraz
uprawnionych z tytutu praw pokrewnych, nie nalezy natomiast
do znamion tego przestepstwa spowodowanie uszczerbku ma-
jatkowego. Odpowiedzialnosci karnej podlega jedynie zachowa-
nie polegajgce na rozpowszechnianiu utwordw bez zgody upraw-
nionego lub z naruszeniem warunkéw uzyskanego zezwolenia na
rozpowszechnianie. Zgoda taka powinna pochodzi¢ od uprawnio-
nego, ktéremu przystuguje status pokrzywdzonego. Skoro organi-
zacja zbiorowego zarzadzania nie byta uprawniona do udzielenia
zezwolenia na rozpowszechnianie utwordw, to nawet w wypadku
zawarcia umowy licencyjnej nie byfa uprawniona do egzekwowa-
nia jej postanowien. W konsekwencji nie mogta sytuowac sie w roli
pokrzywdzonego w postepowaniu prowadzonym o czyn z art. 116
p.a.p.p. Nie istniaty wiec podstawy do przyznania jej statusu strony
w postepowaniu sgdowym — oskarzyciela positkowego.

Ad 2. Dokonujgc zasadniczej wyktadni ustawy, Sgd Najwyzszy
sformutowat rozbudowang tematycznie teze znacznie wykracza-
jacq poza zakres sformutowanego przez sad okregowy pytania —
w trybie art. 441 § 1 KPK.

Istota zagadnienia prawnego, z jakim zwrdcit sie sad okregowy;,
sprowadzata sie do watpliwosci, czy nierespektowanie niektérych
postanowien umowy licencyjnej, a konkretnie zaniechanie uiszcze-
nia wynagrodzenia autorskiego i sktadania rozliczen finansowych,
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stanowi rozpowszechnianie utworéw wbrew warunkom upraw-
nienia, o ktérym mowa w tresci art. 116 ust. 1 p.a.p.p.

Jednocze$nie w skierowanym pytaniu sad okregowy zawart
stwierdzenie, iz zwrot ,wbrew warunkom rozpowszechniania”
odnosi sie tylko do ,technicznych” ograniczen rozpowszechnia-
nia zawartych w umowie licencyjnej.

Rozstrzygajgc przedstawione zagadnienie, Sad Najwyzszy
przyjat, iz wymaga ono zasadniczej wyktadni prawa.

Nalezy podkresli¢, ze przedmiotem pytania prawnego moze
by¢ tylko zagadnienie prawne — quaestiones iuris. Nadto musi
ono wymagac zasadniczej wyktadni ustawy. Zagadnienie prawne
zwykle dotyczy przepisu rozbieznie interpretowanego w prakty-
ce sadowej albo przepisu o oczywiscie wadliwej redakcji lub nie-
jasno sformutowanego, umozliwiajgcego przeciwstawne sobie
interpretacje, a autorytatywne wyjasnienie tego przepisu moze
mie¢ znaczenie dla ksztattowania przysztego orzecznictwa®.

W omawianej sprawie nie zamanifestowaty sie w sposob jed-
noznaczny wskazane wyzej przestanki warunkujgce zwrdcenie
sie z pytaniem prawnym. Do czasu podjecia wskazanej uchwa-
ty w praktyce orzeczniczej sgdéw nie mozna byto stwierdzié roz-
bieznosci interpretacyjnej w stosowaniu przepisu art. 116 p.a.p.p.,
w szczegdlnosci w zakresie odczytania normatywnego znacze-
nia znamienia ,dziatania wbrew warunkom uprawnienia”. Sagdy
jednolicie przyjmowaty, ze zachowanie naruszajgce warunki
uprawnienia wynikajgcego z umowy licencyjnej, a polegajace
na zaniechaniu uiszczenia wynagrodzenia autorskiego i skta-
dania rozliczenn finansowych podlegajg odpowiedzialnosci
karnej z art. 116 p.a.p.p. W pismiennictwie i judykaturze nie
sygnalizowano zarzutow dotyczacych wadliwej redakcji przepisu
lub jego niejasnego sformutowania.

Uzyte w tresci przepisu zwroty nalezg do wyrazen powszech-
nie stosowanych w jezyku polskim i ich zakres pojeciowy nie na-
strecza watpliwosci interpretacyjnych. Wydaje sie, ze okreslenie
,wbrew warunkom uprawnienia” jest jednoznaczne i odnosi sie
do wszelkich warunkéw licencji i tym samym nie wymaga zasad-

30 Por. post. SN: z dnia 6.7.1982 r., VI KZP 8/82, OSNPG 1982, Nr 10, poz. 140; z dnia
16.6.1993 r., | KZP 14/93, Wokanda 1993, Nr 11, s. 9-10.
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niczej wyktadni. Dla wtasciwego odczytania wymienionego zwro-
tu wystarczajgce jest stosowanie dyrektywy bezposredniego ro-
zumienia tresci przepisu prawnego. Zaden ze zwrotdéw zawartych
w tresci analizowanego przepisu nie ma charakteru wieloznacz-
nego. Norma nie zawiera tez tzw. ,luzu interpretacyjnego”, nie
jest tez sprzeczna z inng norma. Nie zachodzi rowniez potrzeba
nadania normie innego znaczenia. Nie mozna tez przyja¢, ze wy-
jasnienie tresci tego przepisu przez Sad Najwyzszy miato znacze-
nie prejudycjalne dla uksztattowania sie przysztego orzecznictwa.

Z uwagi na penalny charakter analizowanego przepisu oraz
funkcje prawa karnego, mozna poming¢ dwa ostatnie przypadki
siegania do wyktadni prawa — analogie legis i uznanie braku pod-
stawy do odpowiedzialnosci prawne;j.

Tak wiec w omawianej sytuacji w petnym zakresie nalezy od-
wotac sie do dyrektywy bezposredniego rozumienia przepisu pra-
wa. Zgodnie z zasada clara non sunt interpretanda — przepisy izo-
morficzne nie wymagajg bowiem wyktadni.

Ad 3. Rozstrzygajgc w kwestii przedstawionego pytania praw-
nego, Sad Najwyzszy uznat, iz mimo wskazania przepisu art. 116
p.a.p.p. jako wymagajacego zasadniczej wyktadni prawa nie
sprawia on trudnosci interpretacyjnych, a postawione pytanie
dotyczy istoty licencji w rozumieniu prawa autorskiego i praw
pokrewnych.

Sad Najwyzszy odnidst sie do zakresu pojec ,,reemisja”, , licen-
cja ustawowa”, ,licencja umowna”, definiujgc ich tresc.

Wyodrebnienie licencji ustawowe] znajduje swoje uzasadnie-
nie w zatozeniach aksjologicznych. Ustawodawca zezwala na ko-
rzystanie z cudzych praw autorskich w celach edukacyjnych, za-
chowania dorobku kulturowego, swobody dostepu do informacji.
Wprowadzenie licencji ustawowej stanowi — jak w wypadku do-
zwolonego uzytku osobistego — przejaw racjonalnego podejscia
do mozliwosci zachowania petnej ochrony dorobku autorskiego.

W odniesieniu do reemisji wprowadzenie licencji ustawowej
umozliwito zachowanie réwnych warunkéw prowadzenia dziatal-
nosci gospodarcze]j przez przedsiebiorcéw bedacych nadawcami
radiowymi i telewizyjnymi.
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W zakresie tezy wiodgcej uchwaty dotyczacej zakresu odpo-
wiedzialnosci karnej z przepisu art. 116 p.a.p.p. Sad Najwyzszy
wyrazit stuszny poglad, ,iz w przypadku licencji ustawowej, jak
i licencji umownej mamy do czynienia ze stosunkiem zobowigza-
niowym”. Jedyna réznica miedzy tymi licencjami polega na tym, iz
w przypadku licencji ustawowej uprawnienie do rozpowszechnia-
nia wynika — jak wskazano — wprost z ustawy, natomiast w przy-
padku licencji umownej uprawnienie to czerpie swoje umoco-
wanie z umowy zawartej z organizacjg zbiorowego zarzadzania
prawami autorskimi albo uprawnionym z tytutu praw autorskich
lub pokrewnych.

Nalezy zauwazyé, ze nie w kazdym wypadku wprowadze-
nie przez ustawodawce licencji ustawowej faczy sie z prawem
do wynagrodzenia dla uprawnionego z tytutu praw autorskich.
Przyktadowo, takich optat na rzecz twércow nie wnoszg instytu-
cje oSwiatowe, uczelnie, instytuty badawcze, ktére mogg zwielo-
krotnia¢ utwory znajdujgce sie we wtasnych zbiorach w celu uzu-
petnienia, zachowania lub ochrony tych zbioréw (art. 28 ust. 1
p.a.p.p.). Dziatalno$¢é tych podmiotdw, co do zasady, nie jest zo-
rientowana na osiggniecie bezposredniej lub posredniej korzysci
gospodarczej lub handlowej®.

Odmiennie, z tytutu uzyczania egzemplarzy utworéw wyrazo-
nych stowem, powstatych lub opublikowanych w jezyku polskim
w formie drukowanej, przez biblioteki publiczne w rozumieniu
ustawy z dnia 27.6.1997 r. o bibliotekach®?, przystuguje wynagro-
dzenie (art. 28 ust. 4 p.a.p.p.). Co istotne, zakres zaréwno licen-
cji ustawowej, jak i umownej, ktérej postanowienia sg ksztatto-
wane miedzy uprawnionym a podmiotem rozpowszechniajgcym
utwory i prawa pokrewne, podlega interpretacji Sciesniajace;j.
Nalezy bowiem mie¢ na uwadze charakter praw autorskich jako
praw wytgcznych — w odniesieniu do ktérych formy ingerencji
W uprawnienie stanowig ekscepcje w stosunku do zasady, jaka
stanowi skutecznos¢ tych praw erga omnes.

3 Por. art. 5 Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
22.5.2001 r. w sprawie harmonizacji niektérych aspektéw praw autorskich i pokrewnych
w spoteczenstwie informacyjnym, Dz.U. UE L. 2001.167.10.

3 Dz.U.z2012r. poz. 6421908 oraz z 2013 r. poz. 829.
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Ad 4. Sad Najwyzszy stangt na stanowisku, ze okreslenie
,Wbrew warunkom uprawnienia” odnosi sie tylko i wytgcznie do
udzielonych na podstawie licencji uprawnien do rozpowszechnia-
nia utworu, nie obejmuje natomiast obowigzkéw wynikajacych
z umowy licencyjnej, w szczegdlnosci prawa do wynagrodzenia,
czy obowigzku przedstawiania rozliczen finansowych. W ten spo-
sob Sad Najwyzszy dokonat rozréznienia miedzy sferg uprawnien
do eksploatacji utworu a innymi warunkami zawartej umowy. Po-
glad ten utrwalit sie w orzecznictwie Sgdu Najwyzszego.

Taki sposdb interpretacji omawianego pojecia zostat rowniez
zaaprobowany w pismiennictwie®**. W szczegdlnosci zwrdcono
uwage, ze postepowanie karne nie powinno by¢ forma presji wy-
wieranej na dtuznika, prowadzgcej do wymuszenia realizacji zo-
bowigzan cywilnoprawnych®®. Konsekwencjg utrwalonego juz
w chwili obecnej sposobu interpretacji znamienia ,wbrew wa-
runkom uprawnienia” jest brak mozliwosci poddania ocenom
karnoprawnym zachowan polegajgcych na niedokonaniu zaptaty
tworcy lub reprezentujgcej go organizacji zbiorowego zarzadza-
nia catosci lub czesci naleznego z tytutu rozpowszechniania wy-
nagrodzenia (tantiem).

Sad Najwyzszy w komentowanym orzeczeniu uznat, ze wymie-
nione zachowania naruszaja jedynie warunki umowy zawartej
z uprawnionym, nie mozna jednak traktowa¢ ich jako dziatania
,wWbrew warunkom uprawnienia”, a tylko takie zagrozone sg od-
powiedzialnoscig karng na podstawie przepisu art. 116 p.a.p.p.

Powyzszy sposéb rozumienia tego znamienia utrwalit sie
takze w orzecznictwie sgdoéw powszechnych. O naruszeniu wy-
mienionego przepisu mozna wiec méwi¢ w wypadku braku
uprawnienia osoby rozpowszechniajgcej utwor, a sytuacja taka
zachodzi, gdy nie posiada ona zgody autora lub uprawnionego
z tytutu praw pokrewnych badz nie zawarta umowy z organiza-
Cjg zbiorowego zarzadzania.

3 Por. wyr. SN: z dnia 4.8.2005 r., Il KK 215/05, OSNwSK 2005, Nr 1, poz. 1490; z dnia
4.1.2006 r., V KK 263/05, LEX nr 172196.

34 J. Raglewski, [w:] Prawo autorskie..., op. cit., komentarz do art. 116 (dostep: 2015).

35 Ppor. Z. Cwiakalski, [w:] J. Barta, Z. Cwigkalski, M. Czajkowska-Dgbrowska, R. Mar-
kiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2005, s. 829.
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Zapoczatkowany niniejszg uchwatg sposéb rozumienia zwro-
tu ,wbrew warunkom uprawnienia” wywart bezposredni wptyw
na sposodb dziatania uprawnionych. W przypadku braku reali-
zacji postanowienn umownych dotyczacych dokonywania optat
licencyjnych organizacje zbiorowego zarzadzania wypowiadajg
umowy licencyjne i dopiero po ich rozwigzaniu kierujg doniesie-
nia dotyczace popetnienia przestepstwa z art. 116 p.a.p.p.

Omawiany kontekst depenalizacji zachowania zwigzanego
z nierealizowaniem postanowien umownych moze prowoko-
wac do zachowan polegajgcych na doprowadzeniu do zawar-
cia umowy licencyjnej tylko po to, by nastepnie nie realizowac
obowigzku zaptaty, jednoczednie zapewniajgc sobie bezkar-
nos¢ zachowania polegajgcego na rozpowszechnianiu cudzych
utwordéw wbrew tresci postanowien zawartej umowy. Oczywi-
$cie w piSmiennictwie® stusznie zwrdcono uwage, ze tego ro-
dzaju zachowanie, w szczegdlnosci wobec braku srodkéw finan-
sowych po stronie zobowigzujgcego sie do zaptaty, moze by¢
subsumowane pod norme art. 286 § 1 KK, jednak praktyczne
trudnosci dowodowe zwigzane z wykazaniem zamiaru sprawcy
sprawiajg, ze ochrona karnoprawna na podstawie wskazanego
przepisu jest iluzoryczna.

Ad 5. Stuszna jest konstatacja Sgdu Najwyzszego, iz dla bytu
przestepstwa z przepisu art. 116 p.a.p.p. konieczne jest, aby
sprawca dziatat bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom.
Chodzi zatem o $wiadome dziatanie sprawcy bez odpowiedniego
zezwolenia (licencji ustawowej lub umownej) pochodzacego od
tworcy lub innego uprawnionego podmiotu, albo tez o narusze-
nie przez sprawce warunkow okreslonych w posiadanym przez
niego zezwoleniu. Zasadnos¢ tego twierdzenia nie budzi zadnych
watpliwosci, natomiast sposéb jego rozumienia moze by¢ rézny.

Wychodzgac ze zobowigzaniowego charakteru licencji ustawo-
wej i umownej, Sad Najwyzszy zanegowat dopuszczalnos¢ utozsa-
miania pojecia uprawnienia do rozpowszechniania utworu z po-
jeciem obowigzku uiszczania odpowiedniego wynagrodzenia za

36 ). Raglewski, [w:] Prawo autorskie..., op. cit.
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to rozpowszechnianie. Zdaniem Sgdu Najwyzszego, gdyby usta-
wodawca w art. 116 ust. 1 p.a.p.p. przewidziat odpowiedzialnos¢
karng za zaniechanie uiszczania wynagrodzenia i sktadania rozli-
czen finansowych, postuzytby sie sformutowaniami ,wbrew wa-
runkom umowy”, a nie ,wbrew warunkom uprawnienia”.

Sad Najwyzszy zaprezentowat poglad, w mysl ktérego odptat-
no$¢ umowy nie przesgdza jeszcze o odpowiedzialnosci karnej,
jest ona bowiem tylko jedng czesciag umowy zobowigzaniowe;j:
,umowa licencyjna z jednej strony nadaje podmiotowi chcgcemu
rozpowszechniaé utwér uprawnienie do jego rozpowszechniania,
za$ z drugiej strony naktada na niego obowigzek zaptaty okreslo-
nego wynagrodzenia”. Finalnie doprowadzito to Sad Najwyzszy
do whniosku, ze niewywigzywanie sie w petni z obowigzku zaptaty
na rzecz okreslonego w umowie podmiotu rodzi jedynie po stro-
nie tego podmiotu mozliwo$¢ dochodzenia swoich praw wytacz-
nie na drodze postepowania cywilnego.

Zgodnie z twierdzeniem Sadu Najwyzszego ,okreslenie
«wbrew warunkom uprawnienia» nalezy rozumie¢ wytgcznie
jako nieprzestrzeganie przez sprawce natozonych w tym zakresie
ograniczen, w szczegélnosci co do terminu udzielonego zezwole-
nia, liczby egzemplarzy, nadan lub wykonan, czy tez sposobu re-
alizacji”. Sad Najwyzszy wspart swe stanowisko, przywotujac po-
glad wyrazony w pismiennictwie®.

Odnoszac sie do wyartykutowanego w uchwale Sadu Najwyz-
szego pogladu o bezkarnosci zachowania polegajgcego na zanie-
chaniu realizacji obowigzkdw wynikajgcych z umowy licencyjnej,
jak i wspierajgcej go argumentacji, mozna jednak podnies¢ pew-
ne zastrzezenia.

W procesie egzegezy art. 116 p.a.p.p. nalezy odwotaé sie do
ogodlnych zasad dotyczacych ustalania normatywnej zawartosci
tresci przepisow. Sagd Najwyzszy podkreslat wielokrotnie, ze za-
sadniczg i majgcy zawsze pierwszenstwo metodg wyktadni jest
wyktadnia jezykowa®,.

37 ). Barta, Z. Cwigkalski, M. Czajkowska-Dabrowska, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo
autorskie..., op. cit., s. 689.

3 Por. wyr. SN z dnia 19.11.2008 ., V KK 74/08, OSNKW 2009, Nr 3, poz. 21, Biul. SN 2009,
Nr 3, poz. 14.
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Okreslajgc znaczenie pojec jezyka prawnego, w pierwszej
kolejnosci nalezy odwotac¢ sie do dyrektywy jezyka potoczne-
go, zgodnie z ktdrg normie nalezy przypisac takie znaczenie, ja-
kie ma ona w znaczeniu potocznym, chyba ze wazne wzgledy
przemawiajg za odstgpieniem od tego znaczenia*. Z uwagi na
tresc¢ analizowanego przepisu w obszarze wyktadni jezykowej, to
wtasnie dyrektywie jezyka potocznego przyznaé nalezy priory-
tetowe znaczenie.

W tym kontekscie podkreslenia wymaga przede wszyst-
kim, ze wbrew literalnemu brzmieniu przepisu art. 116 ust. 1
p.a.p.p. Sad Najwyzszy, oceniajac zakres oddziatywania normy
prawa karnego w odniesieniu do drugiej postaci alternatywnie
okreslonych znamion przestepstwa, zajmuje sie kwestig ,warun-
kow rozpowszechniania”, podczas gdy wymieniony przepis trak-
tuje przeciez o ,warunkach uprawnienia”.

Analizowany przepis zdaje sie nie pozostawiaé watpliwosci,
iz dotyczy bezprawnego rozpowszechniania, ktére odbywa sie
bez uprawnienia badz tez z naruszeniem warunkdéw, pod ktérymi
uprawnienie zostato udzielone.

Wystepujgcy w zdaniu zaimek ,jego” odnosi sie przeciez do
,warunkéw uprawnienia”, a nie do ,warunkéw rozpowszechnia-
nia”. Rozpowszechnianie wystepuje w omawianym przepisie jako
znamie czynnosciowe, jako sposéb dziatania sprawcy.

Rozwazenia wymaga natomiast to, co Sad Najwyzszy pominat
w uchwale — czy zwrot ,wbrew warunkom uprawnienia”, bedgcy
w swej istocie klauzulg normatywng, stanowi okreslenie czynu za-
bronionego, czy tez jest to okreslenie bezprawnosci zachowania®.

Nie w petni przekonuje réwniez argumentacja Sgdu Najwyz-
szego, iz gdyby ustawodawca zamierzat objgé¢ odpowiedzialno-
$cig karng zachowanie polegajace na zaniechaniu uiszczenia wy-
nagrodzenia i sktadania rozliczern finansowych, postuzytby sie
zwrotem ,wbrew warunkom umowy”, a nie ,wbrew warunkom
uprawnienia”.

3 L. Morawski, Zasady wyktadni prawa, Torun 2010, s. 99-100.

% 7a drugim z wymienionych pogladéw opowiedziat sie Z. Cwigkalski, [w:] J. Barta,
Z. Cwiakalski, M. Czajkowska-Dabrowska, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie...,
op. cit., s. 758.
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Oczywistym jest — co zresztg Sqd Najwyzszy uczynit przedmio-
tem omodwienia — ze uprawnienie do rozpowszechniania utwo-
row moze wynikaé wprost z ustawy (licencja ustawowa) badz
z treSci umowy z organizacjy zbiorowego zarzadzania upraw-
niong do zarzadzania i ochrony pdl eksploatacji objetych zbioro-
wym zarzadzaniem lub tez bezposrednio z uprawnionym (licen-
cja umowna). W zwigzku z tym postuzenie sie zwrotem ,wbrew
warunkom umowy” zmienitoby zakres zastosowania przepisu po-
przez wytgczenie z przedmiotu regulacji wszystkich tych warun-
kéw rozpowszechniania utwordw, ktére wynikajg z uprawnienia
zawartego bezposrednio w ustawie.

Sposéb interpretacji oparty na hipotezie ustalenia intencji
ustawodawcy zdaje sie nie stanowi¢ wystarczajgcego oparcia dla
pogladu prezentowanego w tezie orzeczenia.

Istote polemicznej oceny omawianego orzeczenia stanowi od-
miennosc interpretacji zwrotu ,,wbrew jego warunkom”. Brak jest
bowiem przestanek, dla ktérych rozumienie tego zwrotu miatoby
nastepowac wbrew regutom wykfadni gramatyczne;j.

Kluczowe znaczenie dla pogladu zaprezentowanego przez Sad
Najwyzszy ma ustalenie, ze zwrot ,wbrew warunkom” jest po-
wigzany z ,,rozpowszechnianiem”, a nie z ,uprawnieniem”. Anali-
za konstrukcji gramatycznej art. 116 p.a.p.p. prowadzi natomiast
do whniosku, ze przepis ten traktuje o ,warunkach uprawnienia”.

Warunek to ,to od czego jest uzaleznione istnienie czego$
innego”, ,,zespdt cech koniecznych do czego$”*:. Termin ten sta-
nowi wiec odniesienie do innego pojecia. Odmienne ujecie tego
terminu, jako sytuacji, okolicznosci, mozliwosci, jest zawsze po-
wigzane gramatycznie z przyimkiem ,do”*. W analizowanym
przypadku nie chodzi wiec o warunki ,,do”, lecz warunki, ,pod
ktdrymi” nabywa sie uprawnienia. Nieuzasadnione w zwigzku
z tym wydaje sie utozsamianie przez Sad Najwyzszy warunkow
uprawnienia z zasadami rozpowszechniania.

4 W. Doroszewski (red.), Sfownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1994, s. 850.
2 |bidem.
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W konsekwencji Sad Najwyzszy dokonat — w oderwaniu od
tresci zapisdw ustawy — dyferencjacji warunkéw rozpowszech-
nienia i warunkéw finansowych umowy.

Zauwazy¢ nalezy, ze ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych nie zawiera przestanek pozwalajgcych na rézni-
cowanie warunkdw, pod ktérymi udziela sie uprawnienia do
rozpowszechniania utworéw i praw pokrewnych na te, ktd-
re dotyczg obowigzku uiszczenia wynagrodzenia autorskiego
i sktadania rozliczen programowo-finansowych oraz na pozosta-
te warunki. Argumentow na rzecz takiego rozréznienia z pewno-
$cig nie dostarcza tre$¢ omawianego przepisu.

Przywotywany w uzasadnieniu orzeczenia poglad doktryny*,
iz ,okreslenie wbrew warunkom uprawnienia” — nalezy rozu-
miec jako nieprzestrzeganie przez sprawce natozonych w tym
zakresie ograniczen co do terminu udzielonego zezwolenia, licz-
by egzemplarzy, ewentualnie wykonan czy sposobu realizacji,
nie przesadza jeszcze, ze obok wymienionych warunkéw upraw-
nienia nie mogg wystepowad inne, w tym te, ktére dotycza
w szczegdlnosci wynagrodzenia. Przywotane stanowisko dok-
tryny stanowi jedynie egzemplifikacje mozliwych warunkow,
pod ktérymi twdrca lub organizacja zbiorowego zarzgdzania czy
tez ustawodawca zezwalajg na rozpowszechnianie utworéw.

Powotujac sie na wskazane w pismiennictwie poglady, Sad
Najwyzszy nie odnidst sie do istotnej dla niniejszej sprawy
kwestii, mianowicie, iz w przywotfanej tezie komentarza autor
poddaje analizie dziatania ,wbrew warunkom uprawnienia”,
podczas gdy w analizowanej uchwale Sad Najwyzszy koncentru-
je sie nad pojeciem ,warunkéw rozpowszechniania”.

Traktujgc zasadnie umowe licencyjng jako zobowigzanie, Sad
Najwyzszy dokonuje autonomicznej wyktadni dziatania ,wbrew
warunkom uprawnienia”, zawezajgc w istocie interpretacje tego
pojecia do nieprzestrzegania przez sprawce natozonych w tym za-
kresie ograniczen. Taka interpretacja bytaby w petni uzasadniona,
gdyby przepis karny zawierat przyktadowo zwrot: ,kto (...) —

4 ), Barta, Z. Cwiakalski, M. Czajkowska-Dabrowska, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo
autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, wyd. 2, Krakéw 2001, s. 684.
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«wbrew zakresowi udzielonego uprawnienia», a nie — jak uczynit
to ustawodawca — penalizujgc zachowanie polegajgce na naru-
szeniu warunkéw, pod ktérymi zezwala sie na rozpowszechnianie
cudzej tworczosci.

Odwotujgc sie do przywotanej przez Sad Najwyzszy zobowig-
zaniowej konstrukcji umowy licencyjnej, wyrdznic nalezy po stro-
nie licencjobiorcy zakres uprawnien, na ktére sktada sie prawo
do rozpowszechniania cudzej twdrczosci na wskazanych w tresci
umowy polach eksploatacji, a z drugiej — zakres obowigzkéw, do
ktérych nalezy m.in. zaptata wynagrodzenia.

Korelatem udzielonego uprawnienia sg natozone mocg umo-
wy obowigzki. Ze swej istoty umowa licencyjna jest umowg dwu-
stronnie zobowigzujaca.

Realizacja obowigzkéw licencjobiorcy zabezpieczona zosta-
ta normg prawa karnego, co jest zrozumiate wobec dyspropor-
cji w sytuacji samodzielnego realizowania ochrony prawnej
przez pojedynczego twadrce i podmioty zajmujace sie profesjo-
nalnie rozpowszechnianiem twérczosci (nadawcy telewizyjni,
radiowi, wydawcy).

Odwotujac sie do stanowiska doktryny, Sgd Najwyzszy nie
odnidst sie do pogladdéw odmiennych od prezentowanych w ni-
niejszej uchwale. Przyktadowo nalezy wskaza¢, ze E. Czarny-Droz-
dzejko**, omawiajgc zagadnienie dziatania wbrew warunkom
uprawnienia, mimo ze krytycznie odnosi sie do zakresu penali-
zacji, uznajac go za zbyt rozlegty — ocenia zakres oddziatywania
normy prawa karnego de lege lata — wskazujac, ze kazde przekro-
czenie warunkdéw umowy, w tym warunku zaptaty, skutkuje od-
powiedzialnos¢ karna.

Pogladowi prezentowanemu przez Sgd Najwyzszy w praktyce
stosowania przepisu art. 116 p.a.p.p. w chwili obecnej towarzy-
szy powszechna akceptacja, a zaprezentowane uwagi polemiczne
by¢ moze stanowié bedg inspiracje do zmiany tresci przepisu, co
pozwolitoby na usuniecie sygnalizowanych watpliwosci.

Postulat zmiany przepisu jawi sie jako zasadny rowniez i z tego
wzgledu, ze sygnalizowany problem interpretacyjny aktualizu-

% E. Czarny-Drozdzejko, Projektowane zmiany..., op. cit., s. 124.
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je sie takze na gruncie dyspozycji przepisu art. 115 ust. 3
p.a.p.p. Zauwazy¢ bowiem nalezy, ze nierespektowanie postano-
wien umownych w zakresie zaptaty wynagrodzenia niewatpliwie
narusza uprawnienia chronione w tresci art. 17, art. 86 i art. 94
ust. 4 p.a.p.p.**, przywotanych w dyspozycji art. 115 ust. 3
p.a.p.p., a wiec uprawnienie do wynagrodzenia naleznego twor-
cy, artyscie wykonawcy oraz uprawnionemu do fonogramu i wi-
deogramu. W konsekwencji naruszenie prawa do wynagrodzenia
wymienionych podmiotéw, wynikajgce z umowy badz z ustawy,
podlegatoby nadal ochronie prawa karnego, tyle ze na odmiennej
podstawie prawnej.

Na gruncie prezentowanych rozwazan moze pojawic sie oba-
wa, Ze ingerencja prawa karnego w obszar prawa podlegajgcy sto-
sunkom umownym jest btednym kierunkiem i stanowi argument
wspierajgcy teze o potrzebie depenalizacji omawianych zachowan.

W tym miejscu zauwazyé nalezy, ze przyktadowo naruszenie
obowigzkéw wynikajgcych z tresci zawartej umowy stanowi ele-
ment przestepstwa naduzycia zaufania — art. 296 KK, a w dok-
trynie prezentowany byt poglad*, ze dochodzenie roszczen cy-
wilnych w postepowaniu karnym mogto opierac sie nie tylko na
podstawie art. 415 KC, lecz takze mogto mie¢ podstawe kontrak-
towa wynikajaca z art. 471 KC.

Nie wydaje sie wiec by¢ prawnie doniostym argumentem
twierdzenie, ze naruszenie tresci umowy wyklucza mozliwos¢
poddania tresci takiego zobowigzania ochronie karnoprawnej.
Majgc na uwadze wskazany podziat podstaw odpowiedzialnosci
prawnej, nie sposdb symplicystycznie eliminowac¢ dopuszczalnosé
sankcjonowania okreslonych zachowan w ptaszczyznie prawa
karnego tylko dlatego, ze ich istota sprowadza sie do naruszenia
postanowien stanowigcych tre$é¢ zawartej umowy.

4 Art. 17 p.a.p.p. zawiera tres¢: ,Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, twércy przystuguje
wytaczne prawo do korzystania z utworu i rozporzadzania nim na wszystkich polach eksplo-
atacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”. Analogicznie przepisy art. 86 ust. 2
i3 orazart. 94 ust. 5 p.a.p.p. statuujg prawo do wynagrodzenia artystow wykonawcéw oraz
producentéw fonogramu i wideogramu.

4 Z. Gostynski, [w:] J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. GostyAski, S.M. Przyjemski,
R.A. Stefaniski, S. Zabtocki, Kodeks postepowania karnego. Komentarz, t. |, Warszawa 1998,
s. 308 i przywotana tam literatura; W. Daszkiewicz, Powddztwo cywilne w procesie karnym,
Warszawa 1976, s. 35.
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Na marginesie komentowanego zagadnienia zauwazy¢ nalezy,
ze Sad Najwyzszy, podejmujgc uchwate w dniu 21.10.2003 r., wy-
razit poglad o usunieciu z tekstu ustawy ,licencji ustawowej”, nie
uwzgledniajgc zmiany wprowadzonej ustawg z dnia 25.7.2003 r.
0 zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
ktéra zostata opublikowana w dniu 23.9.2003 r. (Dz.U. Nr 166,
poz. 1610), a polegajgcej na przywrdceniu ,licencji ustawowej” —
do czasu uzyskania przez Polske cztonkostwa w Unii Europejskiej.
Zmiana ta weszta w zycie w dniu 7.10.2003 r., a wiec obowigzy-
wata juz w dniu podejmowania przez Sgd Najwyzszy omawianej
uchwaty.

Ad 6. Zgodzi¢ sie nalezy z Saqdem Najwyzszym, ze nierealizo-
wanie obowigzku przedstawiania rozliczen finansowych nie wy-
czerpuje znamion przestepstwa z art. 116 p.a.p.p. Przedstawianie
wymienionych rozliczen w bezposredni sposéb wptywa na usta-
lenie wielkos$ci zobowigzania rozpowszechniajgcego w stosunku
do uprawnionego. Ochrony karnoprawnej w zakresie zaniecha-
nia wymienionych rozliczer nalezy poszukiwac w tresci art. 119
p.a.p.p., ktéry przewiduje odpowiedzialnos¢ karng z tytutu unie-
mozliwiania lub utrudniania wykonywania prawa do kontroli ko-
rzystania z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu lub wi-
deogramu albo odmowy udzielenia informacji przewidzianych
w art. 47 p.a.p.p., majacej istotne znaczenie dla okreslenia wyso-
kosci tego wynagrodzenia.

,Uniemozliwianie” polega na niedopuszczeniu do czynnosci
kontrolnych za pomocg takich zachowan, ktére nie pozwolg na
stwierdzenie uprawnionemu rzeczywistego stanu rzeczy w za-
kresie dotyczgcym eksploatacji jego praw*’. Natomiast ,utrud-
nianie” to zachowanie, ktére sprawia, ze czynnosci kontrolne
z powodu stwarzanych trudnosci sg bardziej skomplikowane, wy-
magajg wiekszego naktadu pracy ze strony kontrolujgcego®.

Odpowiedzialnos$¢ karna w tym wypadku zwigzana jest tak-
Ze z naruszeniem uprawnien organizacji zbiorowego zarzadzania

47 M. Bukowski, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX 2015,
komentarz do art. 119.
8 Por. wyr. SN z dnia 19.6.2002 r., V KKN 454/00, LEX nr 54421.
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wynikajgcych z art. 105 ust. 2 p.a.p.p. W zakresie swojej dzia-
falnosci organizacja zbiorowego zarzgdzania moze domagac sie
udzielenia informacji oraz udostepnienia dokumentéw niezbed-
nych do okreslenia wysokosci dochodzonych przez nig wynagro-
dzen i optat. Brak przedstawienia rozliczern finansowych moze
wiec w wypadku dziatania umysinego podmiotu wykorzystu-
jacego cudzy utwdr prowadzi¢ do odpowiedzialnosci karnej na
podstawie art. 119 p.a.p.p. Tak wiec mimo ze umowa licencyjna
moze przewidywac postanowienia dotyczace obowigzku przed-
stawiania przez licencjobiorce rozliczen finansowych, to obowig-
zek ten nie stanowi wprost warunku udzielonego uprawnienia.
Rozliczenia te stanowig bowiem jedynie podstawe do okreslone-
go sprecyzowania warunku, jakim jest wynagrodzenie udzielaja-
cego zezwolenia na rozpowszechnianie. Zachowanie polegajgce
na naruszeniu gwarantowanych przepisami prawa autorskiego
uprawnien do przeprowadzania czynnosci kontrolnych oraz rosz-
czenia dotyczgcego otrzymania informacji majgcej istotne zna-
czenie dla okreslenia wysokosci naleznego twdrcy lub uprawnio-
nemu z tytutu praw pokrewnych wynagrodzenia podlega wiec
odpowiedzialnosci karnej na podstawie art. 119 p.a.p.p.



1.3. Podmioty uprawnione do ztozenia wniosku
o Sciganie przestepstw naruszajacych prawa
autorskie i pokrewne

1. Uprawnionymi do ztozenia wniosku o $ciganie w sprawie
0 przestepstwo z art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 4.2.1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 22000 r. Nr 80,
poz. 904 z péin. zm.) sg ujawnieni pokrzywdzeni, dziatajgcy po-
przez swoje organa statutowe badz tez za posrednictwem pra-
widtowo umocowanych petnomocnikéw procesowych (art. 51
§ 2 KPK, art. 88 KPK).

2. Jezeli przestepstwo jest Scigane na wniosek pokrzyw-
dzonego, osoba prawna lub stowarzyszenie przez swdj or-
gan albo powotanego przez ten organ petnomocnika upraw-
nione jest do ztoienia wniosku o sciganie ze skutkami
przewidzianymi w art. 12 KPK. Procedura karna przewidu-
je, ze tylko okreslone kategorie podmiotow majg legityma-
cje do wystepowania w roli petnomocnikéw stron w poste-
powaniu karnym — petnomocnikiem organu osoby prawnej
lub stowarzyszenia moze byc tylko adwokat lub radca praw-
ny (art. 88 KPK).

Wyrok SN z dnia 26.3.2008 r., Il KK 17/08, Prok. i Pr.-wkt. 2008,
Nr 12, poz. 14, baza orzeczen SN: www.sn.pl (dostep: 2015), LEX
nr 435375.

Sentencja

Sad Najwyzszy po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na rozprawie
w sprawie A.C. oskarzonego z art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w dniu
19.3.2008 r., kasacji wniesionej przez prokuratora na korzysé
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oskarzonego, od wyroku Sadu Okregowego z dnia 7.11.2007 r.
zmieniajgcego wyrok Sgdu Rejonowego z dnia 5.6.2007 r. — uchy-
la zaskarzony wyrok i sprawe przekazuje Sadowi Okregowemu do
ponownego rozpoznania w postepowaniu odwotawczym.

Z uzasadnienia faktycznego

Sad Rejonowy wyrokiem z dnia 5.6.2007 r. uniewinnit oskar-
zonego A.C. od zarzutu popetnienia czynu z art. 278 § 2 KK, opi-
sanego w pkt. | aktu oskarzenia, zas w ramach czynu zarzuconego
w pkt. Il aktu oskarzenia uznat, ze oskarzony: ,w okresie od dnia
1.1.2004 r. do dnia 16.9.2004 r. jako administrator w kawiarence
internetowej, dziatajgc nieumyslnie rozpowszechniat bez upraw-
nienia cudze utwory w postaci: D. i C. firmy C., narazajac jg tym
samym na straty w kwocie nie mniejszej jak 160 zt; H. firmy N.,
narazajgc ja tym samym na straty w kwocie nie mniejszej jak
80 zt. oraz T., Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania, na-
razajgc go tym samym na straty w kwocie nie mniejszej niz 80 zt.”

Tak przypisany czyn sad zakwalifikowat jako przestepstwo
z art. 116 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych (dalej: p.a.p.p.) i na podstawie
art. 66 § 1i 2 KK, art. 67 § 1 KK postepowanie karne wobec A.C.
warunkowo umorzyt na okres préby jednego roku, zas na podsta-
wie art. 67 § 3 KK natozyt na oskarzonego obowigzek naprawie-
nia szkody.

Apelacje od tego wyroku wniesli oskarzony i prokurator na ko-
rzys¢ oskarzonego. Oskarzony kwestionowat zasadnos$¢ przypisa-
nia mu sprawstwa czynu z art. 116 ust. 1 i 3 ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych oraz motywacje wyroku w czesci
uniewinniajgcej od zarzutu z art. 278 § 2 KK. Prokurator w ape-
lacji zarzucit obraze przepiséw postepowania —art. 439 § 1 pkt 9
KPK, art. 17 § 1 pkt 10 KPK — polegajgcy na bezpodstawnym przy-
jeciu, ze wniosek o sciganie ztozony przez B.M. pochodzit od oso-
by uprawnionej, oraz obraze prawa materialnego, polegajaca na
przyjeciu kwalifikacji prawnej czynu z art. 116 ust. 1i 3 p.a.p.p.,
w sytuacji gdy oskarzony uznany zostat za winnego nieumysine-
go rozpowszechniania bez uprawnien cudzych utwordw, tj. czynu
zart. 116 ust. 14 cyt. ustawy.
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Sad Okregowy, wyrokiem z dnia 7.11.2007 r., zaskarzony wy-
rok zmienit w ten tylko sposéb, ze przypisany oskarzonemu czyn
zakwalifikowat z art. 116 ust. 1 i 4 p.a.p.p. Od tego wyroku ka-
sacje na korzys$¢ oskarzonego A.C. wnidst Prokurator Okregowy,
zarzucajac ,razgce naruszenie prawa procesowego, ktére miato
istotny wptyw na tres$é orzeczenia, tj. art. 439 § 1 pkt 9 KPK w zw.
z art. 17 § 1 pkt 10 KPK, polegajgce na niezasadnym uznaniu,
iz wnioski o Sciganie i ukaranie sprawcy czynu okreslonego prze-
pisemart. 116 ust. 1i 4 p.a.p.p., ztozone przez B.M., pochodzg od
podmiotéw uprawnionych, reprezentujacych pokrzywdzonych”.

W konkluzji skarzgcy wnidst o uchylenie zaskarzonego wyroku
i wyroku Sgdu Rejonowego i przekazanie sprawy sgdowi | instancji
do ponownego rozpoznania. Na rozprawie kasacyjnej Prokurator
Prokuratury Krajowej popart w catosci ztozong skarge kasacyjna.

Z uzasadnienia prawnego

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Kasacja jest zasadna.

Oskarzonemu przypisano popetnienie przestepstwa z art. 116
ust. 1i 4 p.a.p.p. Zgodnie z przepisem art. 122 cyt. ustawy sciga-
nie przestepstw z art. 116 ust. 1, 2 i 4 nastepuje na wniosek po-
krzywdzonego, zas w mysl art. 122 ustawy, w sprawach o prze-
stepstwa okreslone w art. 115-119 p.a.p.p. pokrzywdzonym jest
rowniez wtfasciwa organizacja zbiorowego zarzgdzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi.

W realiach sprawy jako pokrzywdzeni wystepujg firmy: C. i N.
oraz Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania jako organi-
zacja zbiorowego zarzgdzania prawami autorskimi do programoéw
komputerowych w rozumieniu art. 104 i art. 122 cyt. ustawy.
Oczywiste jest zatem, ze kwestie karnoprocesowych uprawnien
tego rodzaju pokrzywdzonych reguluje przepis art. 51 § 1 KPK. Je-
zeli przestepstwo jest scigane na wniosek pokrzywdzonego, oso-
ba prawna lub stowarzyszenie przez swdj organ albo powotanego
przez ten organ petnomocnika uprawnione jest do ztozenia wnio-
sku o $ciganie ze skutkami przewidzianymi w art. 12 KPK. Proce-
dura karna przewiduje, ze tylko okreslone kategorie podmiotow
maj3a legitymacje do wystepowania w roli petnomocnikéw stron
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w postepowaniu karnym — petnomocnikiem organu osoby praw-
nej lub stowarzyszenia moze by¢ tylko adwokat lub radca praw-
ny (art. 88 KPK).

Kasacja zasadnie wskazuje, ze w niniejszej sprawie brak wnio-
sku o Sciganie pochodzgcego od pokrzywdzonych — firm C. i N.
oraz Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania.

W aktach sprawy znajduje sie wniosek o Sciganie pochodzacy
od agencji ,L.”, podpisany przez B.M. Z tresci tego pisma wynika,
ze ,L.” reprezentuje na podstawie posiadanych petnomocnictw
firmy C. i N. oraz Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania.

W Swietle definicji zawartej w art. 104 ust. 1 p.a.p.p., agencja
,L.” nie jest organizacjg zbiorowego zarzadzania, zatem nie moze
korzystac ze statusu pokrzywdzonego w mysl art. 122 cyt. ustawy.

Cywilnoprawna legitymacja B.M., jak ujat to sad odwotaw-
czy, nie daje mu uprawnienia do sktadania w imieniu pokrzyw-
dzonych oswiadczenia woli w zakresie $cigania sprawcy przestep-
stwa zart. 116 ust. 1i4 p.a.p.p. Udzielone przez pokrzywdzonych
petnomocnictwa nie czynity B.M. ani organem osoby prawnej lub
stowarzyszenia, ani tez procesowym petnomocnikiem w poste-
powaniu karnym. Uprawnionymi do ztozenia wniosku o Sciganie
w przedmiotowej sprawie sg ujawnieni pokrzywdzeni, dziatajacy
poprzez swoje organa statutowe, badz tez za posrednictwem pra-
widtowo umocowanych petnomocnikéw procesowych (art. 51
§ 2 KPK, art. 88 KPK).

Nie budzi zatem watpliwosci, ze zaistniato uchybienie okresla-
ne w art. 439 pkt 9 KPK w zw. z art. 17 § 1 pkt 10 KPK.

Zwazywszy na wzgledny charakter negatywnej przestanki pro-
cesowej braku wniosku o $ciganie, Sgd Najwyzszy uznat za wy-
starczajace uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy
Sgdowi Okregowemu do ponownego rozpoznania w postepowa-
niu odwotawczym.

1. Jaki jest tryb scigania przestepstw o naruszenie praw au-
torskich i pokrewnych?

2. Kto moze ztozy¢ wniosek o Sciganie w zwigzku z narusze-
niem przepiséw karnych ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych?
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3. Z jakich powodow Sad Najwyiszy zanegowat legitymacje
procesowg osoby sktadajgcej wniosek o Sciganie?

4. Czy petnomocnik przedsiebiorcy moze ztozy¢ wniosek
o $ciganie?

Ad 1. W przepisach karnych prawa autorskiego ustawodawca
wyodrebnit redakcyjnie 15 rodzajow bezprawnych zachowan, z kté-
rych 8 Sciganych jest z urzedu, a 7 na wniosek pokrzywdzonego. Uza-
leznienie zainicjowania postepowania karnego od wyrazenia woli
scigania przez pokrzywdzonego $Swiadczy o liberalizacji regut odpo-
wiedzialnosci w ujeciu procesowym i prymacie zasady oportunizmu.
Zmiana trybdéw S$cigania wskazanych przestepstw zostata wprowa-
dzona na podstawie art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 9.6.2000 r. 0 zmianie
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?®, zmieniajgcej ni-
niejszg ustawe z dniem 22.7.2000 r. W pierwotnym brzmieniu prze-
piséw prawa autorskiego wystepki obecnie Scigane na wniosek pod-
legaty $ciganiu z oskarzenia prywatnego.

Niejako na marginesie sygnalizowanego zagadnienia trybu $ci-
gania wystepkéw zawartych w przepisach ustawy o prawie au-
torskim, na uwage zastuguje niekonsekwencja ustawodawcy wy-
nikajgca z tresci art. 122 p.a.p.p. Wskazany przepis przewiduje,
ze umyslne paserstwo nosnika utworu lub prawa pokrewnego
podlega Sciganiu na wniosek pokrzywdzonego, a paserstwo nie-
umysine takiego nosnika, a wiec zachowanie o mniejszym stop-
niu karygodnosci, Scigane jest — wobec pominiecia tego przepi-
su w wyliczeniu zawartym w art. 122 p.a.p.p. — z urzedu. Organy
Scigania w przypadku przestepstwa paserstwa umysinego no-
$nika utworu lub prawa pokrewnego muszg wyjednac¢ wniosek
o $ciganie od uprawnionego pokrzywdzonego. Takie rozwigza-
nie normatywne wynika z oczywistego btedu ustawodawcy, kté-
ry nowelizujgc przepisy prawa autorskiego na mocy ustawy z dnia
9.6.2000 r., zmienit tryby Scigania przestepstw w art. 122 p.a.p.p.,
jednoczesnie jednak umkneto jego uwadze, ze tg samg noweli-
zacjy, w art. 118 ust. 3 p.a.p.p. wprowadzit nowy typ przestep-
stwa — paserstwo nieumysine, czego nie uwzglednit juz w tresci

% Dz.U.z2000r. Nr53, poz. 637.
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art. 122 p.a.p.p. Wskazany ewidentny btad ustawy, mimo uptywu
kilkunastu lat, nie zostat skorygowany do chwili obecnej.

Czyn z art. 116 ust. 1 i 4 p.a.p.p., bedacy przedmiotem ko-
mentowanego orzeczenia, polegajacy na nieumysinym bezpraw-
nym rozpowszechnianiu cudzych utwordw Scigany jest na wnio-
sek pokrzywdzonego. Jedynie w wypadku dziatania umysinego,
jezeli sprawca uczynit sobie z popetniania wskazanego przestep-
stwa state zrédto dochodu albo wskazang dziatalnosé przestep-
ng organizuje lub nig kieruje, wystepek ten scigany jest z urzedu.

Ad 2. Zgodnie zart. 12 § 1 KPK w sprawach o przestepstwa $ci-
gane na wniosek, postepowanie z chwilg jego ztozenia toczy sie
z urzedu. Organ $cigania poucza osobe uprawniong do zfozenia
whiosku o przystugujgcym jej uprawnieniu.

Uprawnienie do ztozenia wniosku jest samodzielnym, osobi-
stym prawem pokrzywdzonego®®.

W przypadku gdy pokrzywdzonym przestepstwem wniosko-
wym jest wiecej niz jedna osoba, to kazda z nich ma samodziel-
ne prawo zfozenia wniosku o $ciganie. Sciganie takiego przestep-
stwa nie jest bowiem uzaleznione od ztozenia wniosku przez
wszystkie uprawnione podmioty, a wystarczajgcg przestanka jest
whiosek jednego z nich. Z tego wzgledu bezpodstawne jest zgda-
nie przez organ procesowy, by wniosek o $ciganie ztozyty wszyst-
kie uprawnione osoby.

W przypadku naruszenia praw autorskich i pokrewnych specy-
fikg przestepstw zawartych w ustawie jest wielo$¢ osob pokrzyw-
dzonych. Przyktadowo w przypadku bezprawnego rozpowszech-
niania utworu stowno-muzycznego (tzw. mate prawa) bedg to
m.in. uprawnieni z tytutu praw autorskich: autor stéw, autor mu-
zyki, aranzer (twdrca opracowania), autor projektu graficznego
nosnika. W zakresie praw pokrewnych pokrzywdzonymi beda:
artysta wykonawca, producent fonogramu i wideogramu (uciele-
$nionego na ptycie DVD).

Na uwage zastuguje dualizm podmiotéw pokrzywdzonych ini-
cjujgcych postepowanie karne, zwigzany z funkcjonujgcymi nie-

0 ). Grajewski, [w:] Komentarz aktualizowany do art. 12 KPK, LEX/el. 2014. Por. takze
wyr. SN zdnia 3.11.1971r,, | KR 183/71, OSNKW 1972, Nr 3, poz. 52.
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zaleznie legitymacjami procesowymi zawartymi w art. 49 § 1 KPK
oraz art. 122 p.a.p.p. Drugi z wymienionych przepiséw stano-
wi, ze w sprawach o przestepstwa okresSlone w art. 115-119
p.a.p.p. pokrzywdzonym jest réwniez wtasciwa organizacja
zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami po-
krewnymi. W pismiennictwie®! rozwazano relacje, w jakiej po-
zostajg wymienione przepisy, wskazujac, ze podmiotowi wymie-
nionemu w art. 122! p.a.p.p. status pokrzywdzonego przystuguje
niezaleznie od tego, czy jego dobro prawne w nastepstwie do-
puszczenia sie przez sprawce czynu przestepnego zostato bez-
posrednio zagrozone badz naruszone w rozumieniu art. 49 § 1
KPK. Konsekwencjg takiej, co nalezy podkreslié, stusznej inter-
pretacji art. 122 p.a.p.p. jest rozszerzenie zastosowania insty-
tucji ,pokrzywdzonego” poza ramy wynikajgce z art. 49 § 1 KPK.
W konsekwencji ztozenie wniosku o Sciganie przez organizacje
zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi zwalnia organ pro-
cesowy od obowigzku ustalania — a te organizacje od wykazy-
wania — czy jej dobro prawne zostato bezposrednio zagrozone
badz naruszone przez przestepstwo.

Wprowadzenie autonomicznej regulacji dotyczacej po-
krzywdzonego przestepstwami godzacymi w prawa autor-
skie i pokrewne podyktowane byto koniecznoscig urealnienia
ochrony prawnej pokrzywdzonych. Specyfikg wspodtczesnej
eksploatacji praw autorskich jest powszechnos¢ bezprawnej
eksploatacji cudzych praw w tym samym czasie, w réznych
miejscach i na réznych polach eksploatacji w rozumieniu art.
50 p.a.p.p. (przyktadowo bezprawne nadania radiowe i tele-
wizyjne, streaming®?). Twdrca i inne podmioty uprawnione nie
majg mozliwosci samodzielnej kontroli sposobu wykorzystania
ich twdrczosci. Z tego wzgledu ustawodawca przydat upraw-
nienie do realizacji praw pokrzywdzonego podmiotom insty-
tucjonalnym — organizacjom zbiorowego zarzgdzania prawami
autorskimi i pokrewnymi. Chodzi wiec o zapewnienie repre-
zentacji procesowej w postepowaniu karnym, ktére bez udzia-

51 J. Raglewski, [w:] Prawo autorskie..., op. cit., komentarz do art. 122,
52 Przesytanie skompresowanych plikéw multimedialnych (rzadziejsamego dzwieku)
przez Internet do komputera uzytkownika i odtwarzanie go na ekranie w czasie rzeczywistym.
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tu tych organizacji w praktyce nie mogtoby zostac zainicjowane
i prowadzone. Trzeba mie¢ bowiem na uwadze transgranicz-
nos¢ tej kategorii przestepczosci, wielos¢ pokrzywdzonych,
majacych siedzibe w innych panstwach, co istotnie ogranicza
mozliwo$¢ osobistej ochrony praw.

Przydanie uprawnien pokrzywdzonego organizacjom zbioro-
wego zarzgdzania prawami autorskimi i pokrewnymi na podsta-
wie art. 122%p.a.p.p. znajduje uzasadnienie takze i w tym, ze proé-
by wykazania, iz wskazane stowarzyszenia spetniajg przestanki
bycia pokrzywdzonym w rozumieniu art. 49 § 1 KPK, mogg z przy-
czyn formalnych okazaé sie niemozliwe. Nalezy bowiem zwrécic¢
uwage, ze wspomniane organizacje posiadajgce status stowa-
rzyszenia nie prowadzg dziatalnosci zarobkowej, ktéra przynosi-
taby zysk®. Dziatalnos$¢ tych organizacji polega m.in. na zawie-
raniu umow licencyjnych z podmiotami eksploatujgcymi prawa
autorskie i pokrewne, a co za tym idzie — na przekazywaniu uzy-
skiwanych od tych podmiotéw Srodkéw pienieznych cztonkom
stowarzyszenia, a wiec uprawnionym twoércom, wykonawcom,
producentom. Z uzyskiwanych srodkéow pokrywane sg jedynie
koszty przeprowadzanego przez nie inkasa. Nie sposéb byto-
by wiec wykaza¢, ze bezprawne, bezumowne rozpowszechnia-
nie utworu doprowadzito do pokrzywdzenia organizacji zbioro-
wego zarzgdzania prawami autorskimi i pokrewnymi, ktéra nie
otrzymata wptaty naleznej uprawnionemu (twdrcy, wykonawcy;,
producentowi).

Ad 3. W komentowanym postepowaniu wniosek o Sciganie
ztozyta osoba fizyczna — przedsiebiorca powotujacy sie na upraw-
nienia do reprezentacji pokrzywdzonych, w tym organizacji zbio-
rowego zarzgdzania — Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramo-
wania. Udzielone przez pokrzywdzonych petnomocnictwa nie
mogty wywrzec¢ skutku prawnego na gruncie przepiséw postepo-
wania karnego. Zgodnie z art. 38 KC ,,Osoba prawna dziata przez
swoje organy w sposob przewidziany w ustawie i w opartym na
niej statucie”.

53 Por. wyr. SA w Warszawie z dnia 29.11.2006 r., VI ACa 504/06, Dz. Urz. UOKiK 2007,
Nr 2, poz. 25, LEX nr 291853.
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Nalezy podkresli¢, ze B.M. nie byt organem osoby prawnej
lub stowarzyszenia. Wymieniony nie byt tez procesowym petno-
mocnikiem w postepowaniu karnym. Uprawnionymi do ztozenia
whiosku o $ciganie byli ujawnieni pokrzywdzeni, dziatajgcy po-
przez swoje organy statutowe. Zgodnie z art. 51 § 1 KPK za po-
krzywdzonego, ktéry nie jest osobg fizyczng, czynnosci proceso-
wych dokonuje organ uprawniony do dziatania w jego imieniu.

W przypadku stowarzyszenia, jako jedynej formy organiza-
cyjnej organizacji zbiorowego zarzadzania, uprawnienie do re-
prezentacji przystuguje zarzadowi stowarzyszenia na podstawie
przepisow ustawy z dnia 7.4.1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach>*
i wydanego na jej podstawie statutu.

Drugg z mozliwych form umocowania wskazang przez Sad Naj-
wyzszy stanowi reprezentacja petnomocnika procesowego. Zgodnie
z art. 88 KPK w postepowaniu karnym petnomocnikiem moze by¢
adwokat lub radca prawny. W takim wypadku organ procesowy po-
winien sprawdzi¢, czy petnomocnictwo zostato udzielone w sposéb
prawidtowy, w szczegdlnosci czy w przypadku oséb prawnych zosta-
to ono udzielone przez organ uprawniony do prowadzenia jej spraw.

W rozpatrywanej sprawie nie zostat spetniony zaden ze wska-
zanych wyzej warunkdw, co skutkowato wystgpieniem bezwzgled-
nej przyczyny odwotawczej wymienionej w art. 439 pkt 9 KPK
w zw. z art. 17 § 1 pkt 10 KPK. Zgodnie z art. 89 KPK w kwestiach
dotyczacych petnomocnika, a nieunormowanych przez przepisy
niniejszego kodeksu, stosuje sie odpowiednio przepisy obowigzu-
jace w postepowaniu cywilnym, a wiec m.in. przepis art. 88 KPC,
ktéry stanowi, ze pethomocnictwo moze by¢ albo procesowe — badz
to ogdlne, badz do prowadzenia poszczegdlnych spraw — albo do
niektorych tylko czynnosci procesowych. O zakresie petnomoc-
nictwa decyduje mocodawca, w granicach okre$lonych przez
art. 91 KPC oraz art. 93-96 KPC. Jedynie zasygnalizowania wy-
maga, ze nie znajduje oparcia we wskazanych przepisach kiero-
wanie przez organ procesowy w postepowaniu karnym zgdania
legitymowania sie przez petnomocnika petnomocnictwem do
konkretnego postepowania karnego®.

% Dz.U.z2015r. poz. 1393.
5 ). Grajewski, S. Steinborn, Komentarz aktualizowany do art. 89 KPK, LEX/el. 2015.
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Ad 4. Sad Najwyzszy, analizujgc zagadnienie legitymacji proce-
sowe] do ztozenia wniosku o Sciganie, zawart w tezie komentowa-
nego wyroku kategoryczne stwierdzenie, ze petnomocnikiem or-
ganu osoby prawnej lub stowarzyszenia moze by¢ tylko adwokat
lub radca prawny. Tak sformutowana wypowiedZz wymaga szer-
szego odniesienia. Twierdzenie to jest jak najbardziej stuszne, je-
zeli uczynimy zatozenie, ze poszukujgc normy kompetencyjnej dla
dziatania petnomocnika, ograniczymy sie do przepiséw Kodeksu
postepowania karnego.

Sad Najwyzszy dokonat analizy problemu uprawnienia do
reprezentacji w granicach problemu prawnego wynikajgcego
z przedmiotu sprawy. Nie odnidst sie wiec z oczywistych wzgle-
déw do art. 51 § 1 KPK, zgodnie z ktédrym za pokrzywdzonego,
ktory nie jest osobg fizyczng, czynnosci procesowych dokonuje
organ uprawniony do dziatania w jego imieniu. Wskazany przepis
o charakterze blankietowym odsyta wprost do innych przepisow,
ktére regulujg uprawnienia do dziatania w imieniu osoby praw-
nej. Takie uprawnienie przewiduje m.in. art. 109! § 1 KC, odno-
szgcy sie do prokury.

Prokura jest petnomocnictwem udzielonym przez przedsie-
biorce podlegajgcego obowigzkowi wpisu do rejestru przedsie-
biorcéw, ktére obejmuje umocowanie do czynnosci sgdowych
i pozasgdowych, zwigzanych z prowadzeniem przedsiebiorstwa.
Prokurent, dysponujgcy najszerszym ustawowym petnomocnic-
twem do dziatania w imieniu i na rzecz przedsiebiorcy, jest umo-
cowany do wszystkich czynnosci sgdowych i pozasgdowych, jakie
sg zwigzane z prowadzeniem przedsiebiorstwa. Jest podmiotem
uprawnionym do dziatania w imieniu pokrzywdzonego niebeda-
cego osobg fizyczng, przedsiebiorcy (przyktadowo spotki z ogra-
niczong odpowiedzialnoscig, spotki akcyjnej). Prokurent w poste-
powaniu karnym moze dokonywaé za przedsiebiorce czynnosci
procesowych jako organ uprawniony do dziatania w jego imieniu.
Legitymacji swej nie czerpie jednak z przepiséw zawartych w roz-
dziale 9 Kodeksu postepowania karnego, gdyz zgodnie z tymi
przepisami petnomocnikiem moze by¢, jak stusznie wskazat Sad
Najwyzszy, jedynie adwokat lub radca prawny.
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Prokurent nie jest petnomocnikiem procesowym. Krag petno-
mocnikdw procesowych w Kodeksie postepowania karnego usta-
wodawca uksztattowat scisle i bardzo wasko, ktadac nacisk na
element ich profesjonalizmu.

Wskazujgc na uprawnienie prokurenta do podejmowania
w imieniu przedsiebiorcy czynnosci w postepowaniu karnym, nie
nalezy przy tym przepisdw Kodeksu cywilnego, stanowigcego pod-
stawe jego dziatania, traktowac jako przepisdw szczegdlnych w sto-
sunku do przepiséw Kodeksu postepowania karnego. Ksztattujgc
petnomocnictwo materialne, przepisy prawa cywilnego majg od-
rebny charakter i nie wptywajg na zakres uprawnien procesowych
wynikajgcych z przepisdw procesowych prawa karnego.

Odrebnosci wskazanych regulacji dowodzi tresé art. 89 KPK,
ktory — jak wskazano — nakazuje w kwestiach dotyczgcych pet-
nomocnika, a nieunormowanych przez przepisy Kodeksu poste-
powania karnego, stosowac¢ odpowiednio przepisy obowigzujgce
w postepowaniu cywilnym. Oczywistym jest natomiast, ze w po-
stepowaniu cywilnym znajdujg zastosowanie przede wszystkim
przepisy Kodeksu cywilnego.

Zaprezentowany poglad znajduje oparcie w orzecznictwie®®
i zostat wyrazony w zwigzku z akceptacjg pogladu o dopuszczal-
nosci zaskarzenia przez prokurenta postanowienia o umorzeniu
postepowania przygotowawczego.

Tak wiec wniosek o sciganie pokrzywdzony moze ztozy¢, dzia-
tajac przez swoje organy lub petnomocnika przedsiebiorcy — pro-
kurenta oraz za posrednictwem petnomocnika procesowego —
adwokata lub radcy prawnego.

% Por. post. SN z dnia 26.11.2003 r., | KZP 28/03, OSNKW 2004, Nr 1, poz. 2, Prok.
i Pr.-wkt. 2004, Nr 1, poz. 7.



1.4. Statosc zrédta dochodu jako znamie typow
kwalifikowanych przestepstw z ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych

»,Statos¢ zrodta dochodu”, o ktérym mowa w art. 116 ust. 3
i art. 118 ust. 2 prawa autorskiego, musi sie faczy¢ z wielokrot-
noscig i systematycznoscig dziatalnosci przestepnej nacelowa-
nej na uzyskanie dochodu. Nie moze sie zatem , materializo-
waé” w pojedynczym akcie czynu sprawcy.

Wyrok SN z dnia 20.4.2005 r., lll KK 27/05, LEX nr 149637.

Sentencja

Sad Najwyzszy w sprawie K.C. oskarzonego z art. 116 ust. 3
i 118 ust. 2 ustawy o prawie autorskim, po rozpoznaniu w Izbie
Karnej na rozprawie w dniu 20.4.2005 r. kasacji, wniesionej przez
Prokuratora Generalnego na niekorzys¢ oskarzonego od wyroku
Sgdu Rejonowego z dnia 18.10.2004 r. — uchyla wyrok w zaskar-
zonej czesci i sprawe przekazuje Sgdowi Rejonowemu do ponow-
nego rozpoznania.

Z uzasadnienia faktycznego

K.C. byt oskarzony o popetnienie nastepujgcych czynéw:

I. wdniu15.5.2004 r. w miejscowosci W., przysparzajgc sobie
state zrédto dochodu jako prezenter w dyskotece REWOLTA,
bez wymaganych uprawnien, rozpowszechniat przy uzy-
ciu sprzetu nagtasniajgcego nielegalnie zwielokrotnione
utwory fonograficzne z ptyt CD-R w liczbie 53 sztuk, czym
spowodowat straty w kwocie nie mniejszej niz 1325 zt na
szkode legalnych producentéw fonograficznych reprezen-
towanych do ochrony ich praw przez Zwigzek Producen-
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téw Audio Video w Warszawie, tj. o czyn z art. 116 ust. 3
ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych;

II. w okresie od 15.5.2004 r. w nieustalonym miejscu, dziata-
jac w celu osiggniecia korzysci majatkowej, przysparzajac
sobie state zrédto dochodu, nabyt nielegalnie zwielokrot-
nione utwory fonograficzne w postaci 53 sztuk ptyt CD-R,
czym dziatat na szkode legalnych producentéw fonograficz-
nych reprezentowanych do ochrony ich praw przez Zwia-
zek Producentéw Audio Video w Warszawie —to jest o czyn
z art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych.

Na rozprawie w dniu 18.10.2004 r. oskarzony K.C., w oparciu

o przepis art. 387 § 1 KPK, ztozyt wniosek o wydanie wyroku ska-
zujgcego i wymierzenie mu kary tacznej 8 miesiecy pozbawienia
wolnosci, bez przeprowadzania postepowania dowodowego.

Sad Rejonowy wniosek ten uwzglednit i wyrokiem z dnia
18.10.2004 r. uznat K.C. za winnego popetnienia zarzucanych mu
czynodw i za to skazat go:

a) zaczyn pierwszy z mocy art. 116 ust. 3 ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych na kare 5 miesiecy pozba-
wienia wolnosci;

b) za czyn drugi z mocy art. 118 ust. 2 ustawy o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych na kare 5 miesiecy pozbawie-
nia wolnosci.

Na zasadzie art. 85 KK i art. 86 KK wymierzyt oskarzonemu

kare tgczng 8 miesiecy pozbawienia wolnosci.
()

Wyrok ten nie zostat zaskarzony i uprawomocnit sie w dniu
26.10.2004 r. bez postepowania odwotawczego.

W dniu 28.1.2005 r. Prokurator Generalny skierowat do Sadu
Najwyzszego kasacje na niekorzys¢ oskarzonego, w ktérej zarzucit
razaca i majacg wptyw na tres¢ wyroku obraze prawa materialne-
g0 i procesowego, a mianowicie:

()

— art. 116 ust. 3 i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 4.2.1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych — polegajaca
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na wymierzeniu oskarzonemu K.C. za przypisane mu prze-
stepstwa, na podstawie wymienionych przepiséw, kar po
5 miesiecy pozbawienia wolnosci, tj. w wymiarze ponizej
dolnego progu ustawowego zagrozenia.
W kasacji sformutowany zostat wniosek o uchylenie zaskarzo-
nego wyroku i przekazanie sprawy Sagdowi Rejonowemu do po-
nownego rozpoznania.

Z uzasadnienia prawnego

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Kasacja jest zasadna i podlega uwzglednieniu wraz z wnio-
skiem w niej sformutowanym.

(...)

Wymierzenie oskarzonemu K.C. kar za oba przypisane mu wy-
stepki po 5 miesiecy pozbawienia wolnosci i kary facznej 8 mie-
siecy pozbawienia wolnosci, nastgpito z rzeczywista, razgcy ob-
razg przepisOw prawa materialnego, co trafnie wykazat autor
kasacji. Oczywisty jest zatem skutek tej obrazy prawa w sferze
kontroli kasacyjnej, a wiec koniecznos¢ uchylenia zaskarzonego
wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sad Rejonowy winien
dokonaé prawidtowej subsumcji elementu wchodzacego w sktad
opisu czynéw zarzuconych oskarzonemu, a mianowicie ,state-
go zrédta dochodu”. Chodzi mianowicie o to, ze ,statos¢ zrodta
dochodu” musi sie tgczy¢ z wielokrotnoscig i systematycznoscia
dziatalnosci przestepnej nacelowanej na uzyskanie dochodu. Nie
moze sie zatem ,materializowa¢” w pojedynczym akcie czynu
sprawcy, na co trafnie zwrécono uwage w kasacji.

Z tych wszystkich wzgleddw Sad Najwyzszy orzekt jak w wyroku.

1. Kryteria statosci Zzrédta dochodu.

2. State irédto dochodu a dziatanie w ramach tzw. czynu
ciggtego.

3. Problem zbiegu regulacji art. 116 ust. 3 badZ art. 118
ust. 2 p.a.p.p. z podstawg nadzwyczajnego obostrzenia
kary okreslong w art. 65 § 1 KK.
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Ad 1. Wyznaczenie kryteriow pozwalajgcych na stwierdzenie,
Ze sprawca uczynit sobie z popetnienia przestepstw state zrddto
dochodu®” wielokrotnie stanowito przedmiot dociekan w litera-
turze i orzecznictwie. Na gruncie polskiego ustawodawstwa kar-
nego prozno bytoby szuka¢ legalnej definicji tego terminu. Do
wypracowanych kryteriéw mozna zaliczy¢ nizej wskazane oko-
licznosci:

1) Pojecie dochodu nalezy interpretowaé w znaczeniu potocz-
nym, tj. w sensie ekonomicznym, a nie w kategoriach prawno-
-finansowych®%,

2) Wymagane jest istnienie pewnej regularnosci dochodéw
uzyskiwanych przez sprawce przestepstwa. Chodzi o ustalenie cy-
klicznosci popetniania czynéw karalnych. Nie musi to by¢ jednak
taka regularnos¢, jaka wystepuje w przypadku wykonywania sta-
tej pracy®. Przeciwienstwem dochodu statego jest dochdd osig-
gany sporadycznie.

3) Dochdd z popetniania przestepstw nie musi stanowi¢ dla
sprawcy jego wytgcznego badz gtéwnego® zrédta utrzymania ani
nawet mie¢ powazniejszego udziatu w strukturze wszystkich osigga-
nych przez niego dochodéw. A zatem nawet osigganie stosunkowo
niewysokich dochodéw moze uzasadnic przyjecie statosci ich Zzrédta.

4) Uzyskiwane przez sprawce dochody nie muszg byé réwnomier-
ne, a osiggany dochdd nie musi by¢ uzyskiwany wytgcznie dla sprawcy
przestepstwa (beneficjentem moze by, przyktadowo, osoba najblizsza).

5) Nie jest konieczne wykazanie, ze sprawca miat z gory powzie-
ty zamiar osiggania statych dochodéw z popetniania przestepstw®.

6) Statos¢ zrodta dochodu z dziatalnosci przestepczej nie jest toz-
sama z przestepczoscig zawodowg, w znaczeniu wymagajgcej szcze-
golnej wiedzy lub tez dysponowania specjalnymi rodzajami narzedzi®.

7 Stanowigcy odpowiednik uzywanego dawniej okreslenia tzw. przestepcy zawodo-
wego (B. Kolasinski, Dyrektywy wymiaru kary wobec sprawcow okreslonych w art. 65 KK,
Prok. i Pr. 2002, Nr 5, s. 38).

%8 Z. Siwik, Systematyczny komentarz do ustawy karnej skarbowej. Czes¢ ogdina,
Wroctaw 1993, s. 301.

*  A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 217

% Wyr. SN z dnia 19.2.1966 r., | KR 213/65, OSNKW 1966, Nr 5-6, poz. 66.

51 Wyr. SN z dnia 16.9.1976 r., V KR 116/76, LEX nr 21725.

62 K. Buchata, [w:] K. Buchata, A. Zoll, Kodeks karny. Czes¢ ogélna. Komentarz, Krakow
1998, s. 475-476.
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Ad 2. Najwyzsza instancja sgdowa w uzasadnieniu prezen-
towanego wyroku z dnia 20.4.2005 r. (Ill KK 27/05) wskazata,
ze uwzgledniajac brzmienie przepiséw art. 116 ust. 2 i art. 118
ust. 2 p.a.p.p. — w ktérych wystepuje termin ,, popetniania prze-
stepstwa”, a nie ,popetnienia przestepstwa” — spetnienie kryte-
rium uczynienia przez sprawce z dziatalnosci przestepczej sta-
tego zrédta dochodu warunkowane jest podejmowaniem przez
niego wielokrotnie i systematycznie czyndw przestepnych. Nie
spetnia zatem tego kryterium dopuszczenie sie jednego czy-
nu przestepnego, nawet gdyby pozwolito to na utrzymanie sie
sprawcy przez dtuzszy czas. Konieczna jest zatem wielokrotnos¢
oraz systematycznos$¢ dziatalnosci przestepnej nacelowanej na
uzyskanie dochodu, ktéra nie moze , materializowac sie” w po-
jedynczym czynie.

Nalezy jednak wskazaé, ze w praktyce mogg wystgpic sytuacje,
w ktérych mimo spetnienia wszystkich kryteridw zarysowanych
w punkcie 1 niniejszych uwag (a w szczegdlnosci wielokrotnosci po-
dejmowanych przez sprawce zachowan realizujgcych znamiona czy-
néw zabronionych), nie bedzie mozliwe zastosowanie kwalifikowa-
nego typu czynu zabronionego z art. 116 ust. 3 badz art. 118 ust. 2
p.a.p.p. Z sytuacjg taka bedziemy mogli mie¢ do czynienia w wy-
padku aplikacji instytucji tzw. czynu ciggtego okreslonej w art. 12
KK. Przy spetnieniu opisanych w tym przepisie kryteriéw (z géry po-
wziety zamiar, dopuszczenie sie poszczegdlnych zachowan w krot-
kich odstepach czasu) sprawca popetnienia jeden czyn zabroniony.
Oznacza to, ze nie spetnienia kryterium wtasciwego dla unormowa-
nia kwalifikowanego typu czynu zabronionego z art. 116 ust. 3 badz
art. 118 ust. 2 p.a.p.p. Taka konsekwencja moze by¢ nawet postrze-
gana jako wrecz absurdalna. W sytuacji bowiem, gdyby sprawca nie
dziatat z géry powzietym zamiarem (co wydaje sie byé wrecz mniej
nagannym), wowczas dopuszczalne bytoby zastosowanie wymie-
nionych kwalifikowanych typdw czyndw przestepnych.

Ad 3. Uczynienie sobie z popetnienia przestepstwa statego
zrédta dochodu wystepuje rowniez w obowigzujgcym Kodeksie
karnym (art. 65 § 1 KK). W tym przypadku nie funkcjonuje jed-
nak w charakterze znamienia kwalifikujgcego typ czynu zabro-
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nionego, lecz jednej z podstaw nadzwyczajnego obostrzenia kary.
W takim stanie regulacji normatywnej istnieje oczywista koniecz-
nos¢ rozstrzygniecia kwestii dopuszczalnosci zastosowania wo-
bec sprawcéw czyndw przestepnych z art. 116 ust. 3 i art. 118
ust. 2 p.a.p.p. unormowania przewidzianego w art. 65 § 1 KK.
Z perspektywy racjonalnos$ci odpowiedZ wydaje sie oczywista.
Nie sposdb bowiem racjonalnie uzasadni¢ podwdjnego zasto-
sowania w oparciu o te samg okolicznos¢ regulacji skutkujgcych
zwiekszeniem represyjnosci karnej: raz — przez znamie kwalifiku-
jace, i dwa — przez okoliczno$¢ nadzwyczajnie obostrzajgca kare.
Oczywista jest niemoznos¢ akceptacji podwdjnego zaostrzenia
wymiaru sprawcy $rodkdw prawnokarnej reakcji przy uwzgled-
nieniu tych samych okolicznosci. Pojawia sie jednak zasadnicza
trudnosé ze wskazaniem dostatecznych racji o charakterze jury-
dycznym, ktére uzasadniatyby takie przekonanie. Ma ono zatem
bardziej charakter stuszno$ciowy. Odwotywanie sie do art. 57 § 1
KK® nie jest trafne, gdyz ta regulacja czesci ogdlnej obecnego Ko-
deksu karnego dotyczy zbiegu podstaw nadzwyczajnego wymia-
ru kary, zas unormowan zawartych w art. 116 ust. 3 i art. 118
ust. 2 p.a.p.p. nie mozna zaliczy¢ do tej kategorii.

8 E. Czarny-Drozdzejko, Odpowiedzialnos¢ karna za naruszenie postanowien ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.),
Prawo mediéw, Warszawa 2001, s. G/27, G/28.



1.5. Paserstwo i bezprawne rozpowszechnianie
utworow

Dziatanie oskarzonego polegajace na odtwarzaniu na dysko-
tece bez wymaganych uprawnien muzyki pochodzacej z cudzych
utwordéw réznych wykonawcéw ,$ciagnietej” przez oskarzone-
go przy pomocy domowego komputera z Internetu moze wy-
czerpywac znamiona przestepstwa z art. 116 ust. 1 i art. 117
ust. 1 ustawy o prawie autorskim, o ile oskarzonemu udowodnio-
ny zostanie zamiar bezposredni rozpowszechniania cudzych utwo-
row muzycznych réznych wykonawcow i roznych wydawcow.

Wyrok SN z dnia 13.4.2005 r., Ill KK 21/05, LEX nr 149621.

Sentencja

Sad Najwyzszy w sprawie J.B. oskarzonego z art. 116 ust. 1
iart. 118 ust. 1 ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych, po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie
(...) kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na nie-
korzys¢ od wyroku Sgdu Rejonowego (...) — uchyla zaskarzony
wyrok i przekazuje sprawe Sgdowi Rejonowemu do ponowne-
g0 rozpoznania.

Z uzasadnienia faktycznego

Prokurator Prokuratury Rejonowej (...) do Sadu Rejonowego
ztozyt wniosek o warunkowe umorzenie postepowania wobec
J.B. podejrzanego o to, ze:

I. w dniu 8.5.2004 r. jako prezenter w dyskotece VIVA bez wy-
maganych uprawnien rozpowszechniat przy uzyciu sprzetu na-
gtasniajgcego nielegalnie zwielokrotnione utwory fonograficzne
z ptyt CD-R w ilosci 65 sztuk, czym spowodowat straty w kwocie
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nie mniejszej niz 1625 zt na szkode legalnych producentéw fono-
graficznych reprezentowanych do ochrony ich praw przez Zwia-
zek Producentéw Audio Video w W., tj. o czyn z art. 116 ust. 1 usta-
wy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

II. w okresie od 8.5.2004 r. w nieustalonym miejscu, dziatajac
w celu osiggniecia korzysci majgtkowej, nabyt nielegalnie zwie-
lokrotnione utwory fonograficzne w postaci 65 sztuk ptyt CD-R,
czym dziatat na szkode legalnych producentéw Audio Video w W.,
tj. o czyn z art. 118 ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, (...).

Sad Rejonowy (...) wyrokiem, na podstawie art. 66 § 1i 2 KK,
67 § 1i 2 KK warunkowo umorzyt postepowanie karne przeciw-
ko J.B. na okres préby 2 lat, oddajgc go w tym okresie pod dozor
kuratora sgdowego. Na podstawie art. 67 § 3 KK zobowigzat J.B.
do naprawienia szkody poprzez zaptate na rzecz Zwigzku Produ-
centéw Audio Video w W. kwoty 1625 zt. Ponadto na podstawie
art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych orzekt przepadek dowoddéw rzeczowych opisa-
nych na k. 70, poz. 7-9. Wyrok ten uprawomocnit sie (...). Pismem
(...), Zwigzek Producentéw Audio Video zawiadomit, iz J.B. napra-
wit szkode w catosci.

Od tego wyroku (...), w ustawowym terminie, kasacje na nie-
korzys¢ J.B., na podstawie art. 521 KPK, wnidst Prokurator Gene-
ralny. Zaskarzajgc wyrok w catosci zarzucit razgce i majgce wptyw
na tre$¢ wyroku naruszenie prawa, a mianowicie (...) art. 341 § 2
KPK, polegajace na warunkowym umorzeniu postepowania karne-
go przeciwko J.B. pomimo tego, ze byto ono nieuzasadnione, gdyz:
()

— btednie przyjeto, iz okolicznosci popetnienia przez oskar-
zonego przypisanych mu czyndw nie budzg watpliwosci,
podczas gdy w sprawie zaniechano wyjasnienia szeregu
istotnych okolicznosci moggcych miec znaczenie dla odpo-
wiedzialnosci karnej oskarzonego.

Skarzacy na tych podstawach wnidst o uchylenie zaskarzone-

go wyroku i przekazanie sprawy Sgdowi Rejonowemu do ponow-
nego rozpoznania.



1.5. Paserstwo i bezprawne rozpowszechnianie utworéw 75

Z uzasadnienia prawnego

Sad Najwyzszy, po wystuchaniu prokuratora Prokuratury Kra-
jowe] popierajgcego kasacje rozwazyt, co nastepuje.

Kasacja Prokuratora Generalnego jest zasadna. (...)

W $wietle zgromadzonego materiatu dowodowego okoliczno-
$ci popetnienia przypisanego oskarzonemu czynu z art. 118 ust. 1
cyt. wyzej ustawy jednak budzg watpliwosci. Skarzgcy ma racje,
gdy w uzasadnieniu nadzwyczajnego srodka zaskarzenia zauwa-
Za, 7e dziatanie oskarzonego polegajgce na odtwarzaniu na dysko-
tece bez wymaganych uprawnier muzyki pochodzacej z cudzych
utwordw réznych wykonawcédw ,$ciggnietej” przez oskarzonego
przy pomocy domowego komputera z Internetu moze wyczerpy-
wac znamiona przestepstwa z art. 116 ust. 1 i art. 117 ust. 1 cyt.
wyzej ustawy, o ile oskarzonemu udowodniony zostanie zamiar
bezposredni rozpowszechniania cudzych utworéw muzycznych
réznych wykonawcéw i réznych wydawcéw (por. Z. Cwigkalski,
[w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dabrowska, Z. Cwigkalski, R. Markie-
wicz, E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych, Warszawa 1995, s. 480-489). W zwigzku z tym
sad orzekajacy, postepujgc prawidtowo, powinien wniosek pro-
kuratora uznac za nieuzasadniony i na podstawie art. 341 § 2 KPK
skierowad na rozprawe. Tak sie jednak nie stato. Rezultatem tego
byto razgce naruszenie prawa, a to art. 341 § 2 KPK, ktére miato
istotny wptyw na tresc rozstrzygniecia.
(...)

W zwigzku z tym, iz kasacja Prokuratora Generalnego jest
w petni zasadna, na podstawie art. 537 § 1 i 2 KPK nalezato za-
skarzony wyrok uchyli¢ i z tym zaleceniem przekazaé sprawe Sa-
dowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.

1. Odtwarzanie przy uzyciu sprzetu nagtasniajgcego na dys-
kotece bez wymaganych uprawnien utworu muzycznego
z perspektywy podstawy odpowiedzialnosci karnej okre-
slonej w art. 116 p.a.p.p.

2. Prawnokarna ocena nabycia ptyt CD-R zawierajacych nie-
legalnie zwielokrotnione utwory fonograficzne.
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3. Odpowiedzialno$¢ karna za ,,$ciggniecie” przy pomocy kom-
putera z Internetu utworéw muzycznych w celu ich pézniej-
szego rozpowszechniania bez uprawnien w dyskotece.

4. Problem zbiegu art. 116 i art. 117 p.a.p.p.

Ad 1. W ramach przepiséw karnych obowigzujgcej ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. zwalcza-
niu zjawiska rozpowszechniania cudzych przedmiotéw praw
witasnosci intelektualnej bez zgody uprawnionego podmio-
tu stuzy unormowanie przewidziane w art. 116 p.a.p.p. Sto-
sownie do brzmienia ust. 1 tego artykutu , Kto bez uprawnie-
nia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwor
w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne
wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci
do lat 2”. W wymiarze praktycznym najwieksze znaczenie ma
z catg pewnoscig podstawa odpowiedzialnosci karnej z art. 116
ust. 2 p.a.p.p., zgodnie z ktdrg ,jezeli sprawca dopuszcza sie
czynu okreslonego w ust. 1 w celu osiggniecia korzysci majat-
kowej, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3”. Zazwy-
czaj bowiem rozpowszechnianie cudzego utworu bez uprawnie-
nia albo wbrew jego warunkom ma swoje uzasadnienie w checi
osiggniecia korzysci majgtkowej. Wystepuje réwniez typ kwali-
fikowany z uwagi na uczynienie sobie przez sprawce z popetnia-
nia przestepstwa okreslonego w art. 116 ust. 1 p.a.p.p. statego
Zzrdodta dochodu albo organizowanie lub kierowanie taka dziatal-
noscig (art. 116 ust. 3 p.a.p.p.). Wreszcie, karalne jest dopusz-
czenie sie czynu okreslonego w ust. 1 prezentowanego artykutu
nieumyslnie (art. 116 ust. 4 p.a.p.p.).

Czynnosc¢ sprawcza polega na ,,rozpowszechnianiu”, co —zgod-
nie z formutg definicyjng stownika jezyka polskiego — objasnia sie
jako ,uczyni¢ co$ ogdlnie znanym”®. Chodzi o zachowanie sie
sprawcy polegajgce na czynieniu okreslonych przedmiotéw ,,po-
wszechnie dostepnymi przez kolportaz, uzyczenie, powielanie,
kopiowanie i innego rodzaju udostepnienie ich tresci szersze-

64 J. Bralczyk (red.), Stownik 100 tysiecy potrzebnych stow, Warszawa 2005, s. 722.
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mu i blizej nieokreslonemu kregowi oséb”®. Przyktadem moze
by¢ bezprawne odtwarzanie przy uzyciu sprzetu nagtasniajgce-
go utwordw muzycznych podczas imprezy muzycznej w dyskote-
ce. Dla przyjecia odpowiedzialnosci karnej wystarczajgce jest juz
jednorazowe zachowanie. Nie musi ono nawet mie¢ miejsca
w dtuzszym okresie czasu.

Warunkiem karalnosci jest to, aby rozpowszechnianie cudze-
go utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub
nadania nastepowato ,bez uprawnienia” albo ,wbrew jego warun-
kom”. W pierwszym wypadku chodzi o sytuacje, gdy brak jest jakie-
gokolwiek tytutu prawnego dla dokonania takiej czynnosci.

Czyny przestepne okreslone w art. 116 p.a.p.p. majg charak-
ter formalny (bezskutkowy). Dokonanie nastepuje zatem w mo-
mencie ukonczenia samej czynnosci sprawczej i nie jest koniecz-
ne powstanie jakiegokolwiek uszczerbku w sferze intereséw
majatkowych podmiotéw bedacych uprawnionymi z tytutu praw
autorskich i praw pokrewnych.

Znamieniem kwalifikujgcym wystepujagcym w art. 116 ust. 2
p.a.p.p. jest dopuszczenie sie przez sprawce czynu przestepnego
z art. 116 ust. 1 w ,celu osiggniecia korzysci majatkowej”. Przy-
ktadowo chodzi¢ moze o unikniecie ponoszenia opfaty licencyj-
nej zwigzanej z uzyskaniem licencji do korzystania z okreslonego
utworu. Czyn przestepny z art. 116 ust. 2 p.a.p.p. moze by¢ po-
petniony jedynie w zamiarze bezposrednim (dolus directus) i sta-
nowic tzw. przestepstwo kierunkowe.

Ad 2. Nabycie ptyt CD-R zawierajacych nielegalnie zwielokrot-
nione utwory fonograficzne moze stanowi¢ podstawe odpowie-
dzialnosci karnej za przestepstwo paserstwa w zakresie praw au-
torskich i praw pokrewnych, spenalizowane w art. 118 p.a.p.p.
Chodzi o podstawe odpowiedzialnosci karnej majaca stuzyc¢ prze-
ciwdziataniu nielegalnemu obrotowi nosnikami ze znajdujgcymi
sie na nich prawami wtasnosci intelektualnej, chronionymi prze-
pisami ustawy z roku 1994.

8 Wyr. SN z dnia 16.2.1987 ., WR 28/87, OSNKW 1987, Nr 9-10, poz. 85.
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Jakkolwiek sprawcg paserstwa moze by¢ kazda osoba zdatna do
ponoszenia odpowiedzialnosci karnej (przestepstwo powszechne),
to jednak uczyni¢ nalezy zastrzezenie, ze wykluczona jest z tego
kregu osoba uczestniczaca w jakiejkolwiek formie sprawczej badz
jako podzegacz (pomocnik) w popetnieniu przestepstwa, z ktérego
pochodzg przedmioty, w odniesieniu do ktérych podejmowane sg
czynnosci spenalizowane w art. 118 p.a.p.p.%¢

Typy czyndw karalnych opisane w art. 118 p.a.p.p. nie maja
charakteru tzw. czynéw przepotowionych. Oznacza to, ze nieza-
leznie od tego, do ilu przedmiotéw czynnosci wykonawczej od-
nosi sie karalne zachowanie sprawcy, zawsze kwalifikowane ono
bedzie do kategorii przestepstwa. Wykluczona jest zatem w tym
zakresie odpowiedzialnos¢ za wykroczenie. Funkcjonowanie ta-
kiego rozwigzania legislacyjnego moze prowadzi¢ do niekorzyst-
nych, z perspektywy polityczno-kryminalnej, konsekwencji. W sy-
tuacji bowiem, gdy przedmiotem czynnosci wykonawczej bedzie
jedynie kilka ptyt CD z nielegalnie nagranymi na nich utworami
muzycznymi, wéwczas istnieje znaczne ryzyko odmowy wszcze-
cia postepowania karnego badz jego umorzenia z uwagi na zniko-
my stopien spotecznej szkodliwosci czynu®’.

Stosownie do brzmienia art. 118 ust. 1 p.a.p.p. ,Kto w celu
osiggniecia korzysci majgtkowej przedmiot bedacy nosnikiem
utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu roz-
powszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo
wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo
przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, podlega ka-
rze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5”. Cytowany przepis
opisuje typ czynu przestepnego o charakterze wieloodmianowym,
o tzw. alternatywnie okreslonych znamionach. Kryminalizowane
zachowanie moze przybrac cztery formy. Jedng z nich jest naby-
cie przedmiotu bedgcego nosnikiem utworu, artystycznego wyko-
nania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielo-
krotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom. Chodzi
o uzyskanie przez pasera takiego wtadztwa nad przedmiotem, ktére

% Wyr. SN z dnia 22.12.1986 r., | KR 445/86, OSNKW 1987, Nr 78, poz. 70.
5 M. Mozgawa, J. Radoniewicz, Przepisy karne w prawie autorskim. Zagadnienia teorii
i praktyki, PiP 1997, Nr 7-8, s. 18.
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umozliwia mu postepowanie z nim, jakby byt jego wiascicielem.
Moze ono nastgpi¢ m.in. na podstawie umowy sprzedazy, zamiany
czy darowizny. Nie ma przy tym znaczenia, czy nabycie nastepuje
bezposrednio od osoby, ktéra dopusciwszy sie czynu zabronione-
go, weszta w jego posiadanie, czy tez od innego podmiotu.

Spenalizowane w art. 118 p.a.p.p. zachowanie sprawcy odno-
si sie do przedmiotu bedgcego ,nosnikiem utworu, artystyczne-
go wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub
zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom”.
Chodzi zatem o paserstwo nosnika (tzw. corpus mechanicum), tj.
przedmiotu materialnego, na ktérym nielegalnie utrwalono okre-
Slone prawa witasnosci intelektualnej. Chodzi o kazdy rodzaj no-
$nika, na ktorym zapisano dowolng technikg utwor (artystyczne
wykonanie), jak np. ptyta CD, DVD, kaseta fonograficzna badz wi-
deo, przenosna pamiec (pendrive), twardy dysk komputera. S3 to
przedmioty pochodzace bezposrednio z przestepstwa paserstwa,
ktérych orzeczenie przepadku jest obligatoryjne, niezaleznie od
tego, czyjg stanowig wtasnos¢ (art. 121 ust. 1 p.a.p.p.).

Ze wzgledu na wymdég dziatania ,,w celu osiggniecia korzysci
majatkowej” dopuszczenie sie czynu karalnego z art. 118 ust. 1
p.a.p.p. warunkowane jest przypisaniem sprawcy zamiaru bezpo-
Sredniego (dolus directus). Jak przyjmuje sie w orzecznictwie®,
,korzy$s¢ majgtkowa, jakg zamierzat osiggnac i w rzeczywistosci
osiggnat oskarzony w sprawie o przestepstwo z art. 118 § 1 usta-
wy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, materializuje sie
w rdznicy pomiedzy ceng, jakg zaptacit on za zwielokrotnione nie-
legalnie dyski optyczne, a ceng nalezng za licencjonowane pro-
gramy komputerowe, ktére zostaty skopiowane bez zezwolenia
przez producenta owych dyskéw. Do takiego wniosku prowadzi
literalna wyktadnia przepisu art. 118 § 1 ustawy, ktdry dla wypet-
nienia znamion stypizowanego nim przestepstwa wymaga jedy-
nie tego, by sprawca — nabywajac nosnik nielegalnie zwielokrot-
nionego utworu — dziatat w celu osiggniecia korzysci majgtkowej.
Nie ma przy tym znaczenia korzys¢ majatkowa, ktérg na skutek
transakcji osiggnat zbywca nosnikdw nielegalnie zwielokrotnio-

% Wyr. SN z dnia 19.3.2003 ., Il KKN 230/01, LEX nr 77448.
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nych utwordw. Kupujgcy nie dziata bowiem «w celu osiggniecia
korzysci majgtkowej» przez zbywce, choé¢ niewatpliwie zbywca
na skutek transakcji korzysé takg osigga”. W konsekwencji wyma-
gane jest przeprowadzenie kalkulacji kosztow, jakie ponidst paser
nabywajacy przyktadowo nielegalnie wyprodukowane ptyty CD-R
z utworami muzycznymi, a ceng, jakg musiatby zaptaci¢ za taka
ptyte wydang przez uprawniony do tego podmiot.

Artykut 118 ust. 3 p.a.p.p. okresla znamiona nieumyslnego pa-
serstwa w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Istnienie
takiej podstawy odpowiedzialnosci karnej jest uzasadnione przede
wszystkim trudnosciami dowodowymi, jakie wystepujg w praktyce
z ustaleniem realizacji znamion czynéw karalnych spenalizowanych
w art. 118 ust. 1i 2 p.a.p.p. Jezeli bowiem podmiotowi nabywaja-
cemu okreslony nos$nik nie da sie udowodni¢ swiadomosci tego, ze
taki przedmiot pochodzi z czynu zabronionego, to moze ponies¢ od-
powiedzialno$¢ karng za paserstwo, o ile tylko zostanie wykazane, ze
,Na podstawie towarzyszgcych okolicznosci” miat mozliwo$¢ zorien-
towania sie co do takiego pochodzenia nabywanego nosnika. Ocena
taka czyniona jest przy uwzglednieniu realiéw konkretnego przypad-
ku. Znaczenie mogg mieé w tym zakresie takie okolicznosci, jak m.in.
sprzedaz ptyt CD w nieoryginalnych opakowaniach, z ukrycia, w spe-
cyficznym, nieprzeznaczonym do tego miejscu, np. na parkingu, po
cenie razgco niskiej w stosunku do wartosci rynkowej.

Ad 3. Analizujac problem odpowiedzialnosci karnej za ,,scia-
gniecie” przy pomocy komputera z Internetu utworéw muzycz-
nych, nalezy przede wszystkim mie¢ swiadomos¢, ze znaczenie
dla karalnosci takiego zachowania ma cel, w jakim jest to doko-
nywane. Obowigzujgca ustawa o prawie autorskim i prawach po-
krewnych zawiera bowiem unormowania statuujgce dozwolony
uzytek utworow i przedmiotow praw pokrewnych (art. 23-35 u.o-
.p.a.)®. Dziatanie w oparciu o te regulacje nie moze by¢, rzecz ja-
sna, sankcjonowane prawnokarnie.

89 S, Stanistawska-Kloc, [w:] M. Bukowski, D. Flisak, Z. Okon, P. Podrecki, J. Raglewski,
S. Stanistawska-Kloc, T. Targosz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, red. D. Flisak, Warszawa
2015, s. 327-602.
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Wystepujgcego w praktyce zjawiska nielegalnego utrwa-
lania oraz zwielokrotniania przedmiotéw praw autorskich
i praw pokrewnych dotyczy art. 117 p.a.p.p. Na gruncie tego
artykutu mamy do czynienia z typem przestepstwa wielood-
mianowego, w wypadku ktérego czynnos$¢ sprawcza moze
polegaé¢ na utrwaleniu lub zwielokrotnieniu bez uprawnienia
albo wbrew jego warunkom, w celu rozpowszechnienia, cu-
dzego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wide-
ogramu lub nadania.

Okreslenie ,utrwala¢” nalezy rozumie¢ jako m.in. ,zareje-
strowac¢ dzwieki, obrazy na tasmach, ptytach, w pamieci kom-
putera itp. w celu ich pdiniejszego odtworzenia”’. A zatem
chodzi o rejestracje na nosniku utworu w ten sposdéb, aby moz-
liwe byto jego pdiniejsze odtworzenie. Nie ma przy tym zna-
czenia technika, w jakiej zostato dokonane utrwalenie. Jako
przyktad mozna wskazaé nagranie utworu muzycznego z ra-
dia lub przy wykorzystaniu Internetu na dysk twardy kompu-
tera badz innego nosnika. Zachowanie sprawcy nie musi przy
tym charakteryzowac sie powtarzalnoscig. Objete penalizacjg
jest zatem nawet jednorazowe $ciggniecie przy uzyciu global-
nej sieci komputerowej Internet utworu muzycznego w celu
jego rozpowszechniania.

Okreslenie ,zwielokrotnienie” oznacza ,wielokrotnie co$
zwiekszy¢””t. Sprowadza sie zatem w istocie do kopiowania przy
wykorzystaniu dowolnej techniki liczby desygnatéw przedmio-
tow czynnosci wykonawczej typdw czynu zabronionego z art. 117
p.a.p.p., tj. cudzego utworu, artystycznego wykonania, fonogra-
mu, wideogramu lub nadania. Z perspektywy ich znamion nie ma
znaczenia ilo$¢ zwielokrotnionych przedmiotéw czynnosci wy-
konawczej. Nawet skopiowanie jednego utworu realizuje zna-
miona, choc¢ nie oznacza w kazdej sytuacji spetnienia wszystkich
wymogow przestepnosci czynu (m.in. z perspektywy wymogu ka-
rygodnosci czynu).

Przestepstwa okreslone w art. 117 p.a.p.p. majg charakter
materialny (skutkowy). A zatem ich dokonanie warunkowane jest

70 ). Bralczyk (red.), Sfownik 100 tysiecy..., op. cit., s. 88.
1 |bidem, s. 1015.
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wystgpieniem skutku w postaci utrwalenia lub zwielokrotnienia
cudzego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wide-
ogramu lub nadania.

Z perspektywy strony podmiotowej typy czyndéw przestep-
nych zawartych w art. 117 p.a.p.p. moga by¢ popetnione tylko
z zamiarem bezposrednim (dolus directus). Przesgdza o tym ist-
nienie wymogu, aby sprawca dziatat ,w celu rozpowszechnia-
nia” cudzego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu,
wideogramu lub nadania. A zatem przyktadowo w przypadku
Sciggniecia przy uzyciu Internetu i zapisania na dysku twardym
komputera utworu muzycznego jedynie dla wiasnego uzytku,
bez checi rozpowszechniania go nie moze by¢ mowy o odpo-
wiedzialnosci karnej z art. 117 p.a.p.p. Ustalenie dziatania w ta-
kim celu nie jest z catg pewnoscig zadaniem tatwym. Czyni sie
to, analizujgc przede wszystkim przedmiotowe znamiona ak-
tywnosci sprawcy. Na dziatanie cum dolo directo wskazywaé
moze w szczegolnosci znaczna ilo$¢ nielegalnie wyprodukowa-
nych egzemplarzy nosnikéw, ich przygotowanie do sprzedazy.
Zastrzec jednak nalezy, ze uzyskanie nawet znacznej ilosci utwo-
row muzycznych ,$ciggnietych” z Internetu nie musi wskazywac
na chec ich rozpowszechnienia.

Specyfika przestepstwa popetnionego przy uzyciu Internetu
(a wiec w cyberprzestrzeni) powoduje, ze w praktyce stosunko-
wo czesto organy Scigania napotykajg istotne trudnosci z usta-
leniem ich sprawcow. Uzyskanie danych umozliwiajgcych usta-
lenie sprawcy przestepstwa (adres IP komputera; lokalizowanie
miejsca, z ktérego byt on uzyty do popetnienia czynu karalnego)
bedzie zazwyczaj wymagato wspdtdziatania z dostawcami ustug
internetowych. Dysponowanie takimi danymi nie oznacza jed-
nak, ze zostat ustalony sprawca czynu karalnego. Jak akcentu-
je sie w orzecznictwie najwyzszej instancji sgdowej, ,,nie sposéb
w aktualnym stanie prawnym uznaé, ze samo udostepnienie
komputera powoduje odpowiedzialnos¢ karng jego wtasciciela,
w razie gdyby okazato sie, ze korzystajgcy z niego dopuscili sie
przestepstwa”’2.

72 Uzasadnienie post. SN z dnia 7.5.2008 ., lll KK 234/07, OSNKW 2008, Nr 9, poz. 69.
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Ad 4. W sytuacji gdy ta sama osoba, dziatajgc bez uprawnie-
nia, w celu rozpowszechnienia, utrwala cudzy utwdér muzyczny
w sposdb okreslony w art. 117 ust. 1 p.a.p.p., a nastepnie bez
uprawnienia sama go rozpowszechnia (realizujgc znamiona czy-
nu karalnego z art. 116 ust. 1 p.a.p.p.), mamy do czynienia z dwo-
ma zachowaniami. Ich kwalifikacja z prawnokarnej perspektywy
moze ksztattowac sie odmienne, w zaleznosci od tego, czy w re-
aliach konkretnej sprawy spetnione sg przestanki aplikacji insty-
tucji tzw. czynu ciggtego (art. 12 KK). Jesli taka ,,dwuetapowa ak-
tywnosc” jest z gory zaplanowana i zostata podjeta w krétkich
odstepach czasu, wéwczas sprawca popetnia jeden czyn zabro-
niony. Jak sie zdaje, wiele racji przemawia za zastosowaniem
woéwczas konstrukcji tzw. niewtasciwego (pomijalnego) zbiegu
przepiséw ustawy, prowadzgcego do odpowiedzialnosci karnej
wyfacznie z art. 116 p.a.p.p. Z kolei gdy nie znajduje zastosowa-
nia rozwigzanie legislacyjne z art. 12 KK, wéwczas przyjaé nale-
2y zbieg przestepstw o charakterze tzw. zbiegu niewtasciwego
(pomijalnego), ograniczajgcego odpowiedzialnos¢ karng wytacz-
nie do przestepstwa spenalizowanego w art. 116 p.a.p.p. W razie
gdy sprawca w celu rozpowszechnienia nielegalnie utrwalit bgdz
zwielokrotnit kilkadziesigt utworéw muzycznych, z ktérych tylko
niektore rozpowszechnit, wéwczas winien odpowiadac karnie je-
dynie za przestepstwo opisane w art. 117 p.a.p.p.



1.6. Odpowiedzialnos$¢ karna z tytutu paserstwa
programow komputerowych

Oferowanie do zbycia ponad 700 sztuk nielegalnie zwie-
lokrotnionych ptyt zawierajacych pogramy komputerowe,
nabytych kolejny raz w tym celu realizuje zarazem znamio-
na wystepku z art. 116 ust. 3 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jedn. — Dz.U. z 2000 r., Nr 80,
poz. 904 z pbin. zm.). Przepis ten bowiem penalizuje roz-
powszechnianie bez uprawnienia cudzego utworu (jest nim
rowniez program komputerowy — art. 1 ust. 2 tej ustawy),
czynigce state zrédto dochodu. Dopiero komplet znamion
zart. 291 § 1 KK w zw. z art. 293 § 1 KK i z art. 116 ust. 3
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w petni
oddaje opisane przez oskarzonego i ustalone w przypisanym
czynie zachowanie.

Wyrok SN z dnia 15.11.2005 r., IV KK 284/05, baza orzeczen
SN: www.sn.pl (dostep: 2015), LEX nr 164364.

Sentencja

Sad Najwyzszy w sprawie A. S. skazanego z art. 291 § 1 KK
w zw. z art. 293 § 1 KK i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na
rozprawie w dniu 15.11.2005 r. kasacji wniesionej przez Prokura-
tora Generalnego na niekorzysé skazanego od wyroku Sgdu Rejo-
nowego z dnia 13.4.2005 r. — uchyla zaskarzony wyrok i przeka-
zuje sprawe Sgdowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.
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Z uzasadnienia faktycznego

A.S. zostat oskarzony o to, ze:

I. w dniu 8.4.2001 r. w celu osiggniecia korzysci majgtkowej
oferowat do zbycia 702 sztuki nielegalnie zwielokrotnionych ptyt
CDR zawierajgcych programy komputerowe ,produkty” na szko-
de Agencji ,HETMAN”, ,SONY POLAND” Sp. z 0.0., ,,LEGE-ARTIS-
-SERVIS” w Warszawie, CD PROJEKT,

tj. o przestepstwo z art. 291 § 1 KK w zw. z art. 293 § 1 KK,

II. w dniu 9.4.2001 r. w celu osiggniecia korzysci majatkowej
w swoim mieszkaniu ukrywat nielegalnie skopiowane 20 szt. ptyt
CD zawierajgce rézne utwory muzyczne na szkode Zwigzku Pro-
ducentdéw Audio-Video ,,ZPAW”, o tgcznej wartosci CDR i CD oko-
to 60 000 zt, przy czym sprawca uczynit sobie ww. przestepstwa
za state zrédto dochodu,

— tojest o przestepstwo z art. 118 ust. 2 p.a.p.p.

Sad Rejonowy wyrokiem z dnia 13.4.2005 r. uznat oskarzone-
go za winnego dokonania zarzucanych mu czynéw i wymierzyt
kary po 6 miesiecy pozbawienia wolnosci:

1. za czyn z pkt. | — na podstawie art. 293 § 1 KK,

2. za czyn z pkt. Il —z powotaniem sie na art. 118 ust. 2 p.a.p.p.

Nastepnie Sad na podstawie art. 85 KK i 86 § 1 KK orzekt kare
faczng 10 miesiecy pozbawienia wolnosci, ktérej wykonanie wa-
runkowo zawiesit na okres préby 2 lat, na podstawie art. 33 § 2
i 3 KK wymierzyt 50 stawek dziennych grzywny po 20 zt za staw-
ke, na podstawie art. 293 § 2 KK orzekt przepadek przedmiotéw
przestepstw, a nadto, rozstrzygajgc o kosztach sadowych, obcig-
2yt oskarzonego tylko czescig wydatkow.

Wyrok ten, niezaskarzony przez zadng ze stron, uprawomocnit
sie w dniu 21.4.2005 .

Kasacje od tego wyroku na niekorzy$¢ oskarzonego ztozyt Pro-
kurator Generalny, zarzucajac razace i majgce wptyw na tresé¢ wy-
roku naruszenie przepisdw prawa materialnego, polegajace na:

1) przypisaniu oskarzonemu w pkt. | wyroku, popetnienia czy-
nuzart. 291 § 1 KK w zw. z art. 293 § 1 KK, podczas gdy okolicz-
nosci sprawy wskazywaty, ze czyn ten wyczerpuje znamiona te-
goz wystepku w kumulatywnym zbiegu z art. 116 ust. 3 p.a.p.p.;
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2) wymierzeniu oskarzonemu w pkt. Il wyroku za popetnienie
przestepstwa z art. 118 ust. 2 p.a.p.p. kary 6 miesiecy pozbawie-
nia wolnosci, tj. w wymiarze nizszym niz dolna granica kary po-
zbawienia wolnosci przewidzianej za to przestepstwo.

Skarzgcy wnidst o uchylenie wyroku Sgdu Rejonowego i prze-
kazanie sprawy temu Sgdowi do ponownego rozpoznania.

Z uzasadnienia prawnego

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Skarga kasacyjna jest zasadna. W odniesieniu do czynu
z pkt. | ma racje jej autor twierdzac, ze oferowanie do zbycia po-
nad 700 sztuk nielegalnie zwielokrotnionych ptyt zawierajgcych
pogramy komputerowe, nabytych kolejny raz w tym celu, realizu-
je zarazem znamiona wystepku z art. 116 ust. 3 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. — Dz.U. z 2000 r.,
Nr 80, poz. 904 z pdzn. zm.). Przepis ten bowiem penalizuje roz-
powszechnianie bez uprawnienia cudzego utworu (jest nim
réwniez program komputerowy — art. 1 ust. 2 tej ustawy), sta-
nowigce dla sprawcy state zrédto dochodu. Dopiero komplet zna-
mion z art. 291 § 1 KK w zw. z art. 293 § 1 KK i z art. 116 ust. 3
p.a.p.p, w petni oddaje opisane przez oskarzonego i ustalone
W przypisanym czynie zachowanie.

Obraza prawa materialnego objawiata sie wiec w zaniechaniu
zakwalifikowania zachowania oskarzonego réwniez z tego ostat-
niego przepisu, a w rezultacie, w obrazie art. 11 § 2 KK. Stanowi
on, ze jezeli czyn wyczerpuje znamiona okreslone w dwdch albo
wiecej przepisach ustawy karnej, sgd skazuje za jedno przestep-
stwo na podstawie wszystkich zbiegajgcych sie przepiséw. Z dys-
pozycji art. 11 § 2 KK wynika wiec obowigzek stosowania wszyst-
kich zrealizowanych przez sprawce przepiséw. Zaniechanie tego
przez Sad Rejonowy byto zatem razgcg obrazg wskazanych prze-
piséw, ktdra mogta miec istotny wptyw na tre$¢ wyroku w ro-
zumieniu art. 523 § 1 KPK. Catos¢ kryminalnego bezprawia, od-
zwierciedlona w kumulatywnym zbiegu przepiséw ustawy, musi
by¢ rozwazona przy wymiarze kary (art. 53 § 1i 2 KK).

Do razgcych naruszen prawa materialnego zaliczy¢ takze na-
lezy wymierzenie kary ponizej dolnego zagrozenia za dane prze-
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stepstwo, jezeli nie zastosowano przewidzianego ustawg nadzwy-
czajnego jej ztagodzenia. Przepis art. 118 ust. 2 p.a.p.p. od dnia
22.7.2000r. przewiduje kare pozbawienia wolnosci od roku do 5 lat
za okreslony w nim czyn (nowela z dnia 9.6.2000 r. Dz.U. Nr 53,
poz. 637). Uprzednio przestepstwo to zagrozone byto karg od mie-
sigca do 3 lat pozbawienia wolnosci. Do czynu z pkt. Il miato dojs¢
w dniu 9.4.2001 r., a wiec juz po ustawowym zaostrzeniu kary za
zachowania okreslone w tym przepisie. Sad Rejonowy kwalifiku-
jac czyn oskarzonego z art. 118 ust. 2 p.a.p.p. nie moégt zatem orzec
kary nizszej niz rok pozbawienia wolnosci, wymierzyt zas 6 miesie-
cy tej kary. Taka oczywista obraza prawa materialnego musiata do-
prowadzi¢ do uwzglednienia wniosku kasacji i w tym punkcie.

Ponowne rozpoznanie sprawy przez Sgd Rejonowy wigzac sie
bedzie z przeanalizowaniem wyjasnien oskarzonego ztozonych
takze w postepowaniu przygotowawczym. Juz lektura ich cato-
$ci utatwi rozréznienie ustawowych pojec ,dziatania w celu osig-
gniecia korzysci majgtkowej” i ,uczynienia sobie z popetnienia
przestepstwa statego Zrddta dochodu”. Bedzie to przydatne dla
weryfikacji trafnosci zarzutu (opisu czynu) i wtasciwej subsumpgji
prawnej zachowania oskarzonego.

1. Dlaczego kwalifikacja prawna czynu z art. 291 § 1 KK
w zw. z art. 293 § 1 KK byta niewtasciwa?

2. Jakie okolicznosci faktyczne decyduja o dopuszczalno-
Sci stwierdzenia, ze sprawca uczynit sobie z popetnienia
przestepstwa state zrédto dochodu?

3. Jakie podmioty zostaty pokrzywdzone przestepstwem
paserstwa programow komputerowych?

Ad 1. W obszarze naruszen praw wiasnosci intelektualnej
ochrony karnoprawnej nalezy poszukiwac w réznych, czesto uzu-
petniajgcych sie regulacjach prawnych. Niewatpliwie btedem au-
tora aktu oskarzenia byto pominiecie oceny prawnej zachowania
sprawcy na gruncie przepiséw ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (dalej: p.a.p.p.)”.

73 Dz.U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.
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Pamieta¢ nalezy, ze w zdecydowanej wiekszo$ci programy
komputerowe stanowig jednoczesnie utwory w rozumieniu art. 1
ust. 1 p.a.p.p., a wiec sg ,,przejawem dziatalnosci twérczej o indy-
widualnym charakterze i ustalonej postaci”.

Przepisy prawa autorskiego zawierajg w Rozdziale 7 ustawy
szczegblng regulacje dotyczacg programéw komputerowych, jed-
nak — co istotne — nie definiujg tego pojecia. Program kompu-
terowy stanowi dobro o charakterze niematerialnym, nie jest
prawem ani rzeczg. Przyjmuje sie, ze program komputerowy to
wyrazony w postaci stownej cigg instrukcji dla maszyny cyfrowej
(komputera), ktére prowadzg do modyfikacji jej stanu. Ochrona
z tytutu prawa autorskiego przystuguje programom jako utwo-
rom niezaleznie od ich wartosci i przeznaczenia. Stopien ztozo-
nosci programu komputerowego nie decyduje wiec o objeciu go
ochrong autorskoprawng’.

Gra komputerowa stanowi niewatpliwie odmiane programu
komputerowego, jest rodzajem symulacji. Wyrdzniamy gry kom-
puterowe przeznaczone na konsole, gry na komputery osobiste
i inne, réwniez do wykorzystania online.

Gry komputerowe zardwno strategiczne, jak i zrecznosciowe
zawierajg fabute, majg rozbudowang grafike, czesto oprawe mu-
zyczna. Juz chociazby te elementy, niezaleznie od stopnia skom-
plikowania kodu programu, nakazujg przyja¢, ze stanowig utwory
W rozumieniu przepisOw prawa autorskiego.

Zachowanie sprawcy okreslone poprzez znamie czynnoscio-
we jako , oferowanie do zbycia” prowadzito do rozpowszechnie-
nia utworow w postaci programéw komputerowych, chociaz — co
nalezy podkresli¢ — nie wprost, a za posrednictwem materialnego
nosnika w postaci ptyt CD-R.

Ad 2. Przedmiotem sprzedazy byty 702 sztuki ptyt skopiowa-
nych (zwielokrotnionych) bez uprawnienia. Okoliczno$¢ ta miatfa
zapewne wptyw na przyjecie typu kwalifikowanego przestepstwa
bezprawnego rozpowszechniania utworu.

7S, Wisniewski, Prawnoautorska ochrona programéw komputerowych z uwzglednieniem
problematyki prezentacji ekranowych i gier komputerowych, Krakéw 2011.
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Wyrok Sgdu Najwyzszego zastuguje na akceptacje, cho¢ niewat-
pliwie, w jego uzasadnieniu nie przedstawiono argumentéw prze-
mawiajacych za koniecznoscig uzupetnienia kwalifikacji prawnej
o kumulatywny zbieg z art. 116 ust. 3 p.a.p.p., mimo ze wskazana
w tym przepisie okoliczno$é, wptywajgca na zaostrzenie odpowie-
dzialnosci karnej, wywotuje istotne problemy interpretacyjne.

Jezeli sprawca uczynit sobie z popetniania przestepstwa okre-
$lonego w art. 116 ust. 1 p.a.p.p. state zrédto dochodu, takie za-
chowanie zagrozone jest karg pozbawienia wolnosci od 6 miesie-
cy do lat 5 i ten przepis powinien stanowi¢ zgodnie z art. 11 § 3
KK podstawe wymiaru kary.

Pojecie statego zrédta dochodu nalezy odnosi¢ do kazdego
przysporzenia. W takim samym znaczeniu wystepuje ono w art. 65
§ 1 KK oraz w art. 37 § 1 pkt 2 KKS. Nie nalezy go wigzaé z pojeciem
»,dochodu” na gruncie przepiséw prawa podatkowego.

Istote watpliwosci stanowi ustalenie cechy ,,statosci” docho-
du. Ustawodawca postuzyt sie znamieniem niedookreslonym,
w konsekwencji jego doprecyzowanie pozostawit orzecznic-
twu i doktrynie. Nalezy zwrécié uwage, ze w przepisach karnych
Prawa wtasnosci przemystowej”> wystepuje zblizona konstruk-
cja normatywna — typ kwalifikowany przestepstwa podrabia-
nia znakéw towarowych — art. 305 ust. 3 p.w.p. — przewiduja-
cy rowniez zaostrzong odpowiedzialnos¢ karng, jezeli sprawca
uczynit sobie z popetnienia przestepstwa state zrédto docho-
du. Jednak konstrukcja typu kwalifikowanego w przepisach
karnych chronigcych wtasnosc¢ intelektualng nie jest tozsama.
W art. 116 ust. 3 p.a.p.p. mowa jest o ,popetnieniu” przestep-
stwa, a w przepisie art. 305 ust. 3 p.w.p. — o0 ,,popetnieniu” prze-
stepstwa. Brak konsekwencji ustawodawcy komplikuje wiec
mozliwos¢ jednorodnej interpretacji omawianego pojecia. Wy-
daje sie jednak, ze wskazanej réznicy nie nalezy traktowa¢d jako
zamierzonego zabiegu prawodawcy i nadawac jej normatywne-
go znaczenia. Uzycie stowa ,state” wskazuje na powtarzalnosé,
sekwencyjnos$¢ zachowan przestepczych. Zgodnie z jezyko-
wym znaczeniem tego terminu, staty to: , bywajacy gdzie$ cze-

75 Ustawa z dnia 30.6.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. z 2013 r., poz.
1410 z pdzn. zm.), dalej: .p.w.p.
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sto, trwajgcy bez przerwy, odbywajacy sie regularnie”’®. Z pew-
noscig wiec jednorazowe zachowanie sprawcy nie pozwoli na
przyjecie ,statosci” zrédta dochodu.

Wskazana dystynkcja miedzy przepisami karnymi nabrata-
by znaczenia, gdyby wystepujgcemu w nich terminowi ,prze-
stepstwo” nadac znaczenie $cisle normatywne w rozumieniu
art. 1 KK. W takim wypadku dwa lub wiecej zachowan, podje-
tych w krétkich odstepach czasu w wykonaniu z géry powzietego
zamiaru, mimo ze w rozumieniu art. 12 KK stanowig jedno prze-
stepstwo, mogtyby stanowic¢ podstawe odpowiedzialnosci za typ
kwalifikowany przestepstwa z art. 305 ust. 3 p.w.p., a nie stano-
wityby podstawy zaostrzenia odpowiedzialnosci karnej na pod-
stawie art. 116 ust. 3 p.a.p.p., gdyz przepis ten wymaga , popet-
niania” przestepstwa”’.

Powyzsze prowadzi do trudnych do zaakceptowania wnio-
skéw, ze wielosé zachowan polegajgcych na sprzedazy pochodza-
cych z czynu zabronionego nosnikéw z utworami, przyktadowo
na targowisku miejskim lub w sprzedazy internetowej — jezeli
spetnione zostang przestanki do przyjecia, ze stanowig na pod-
stawie art. 12 KK jedno przestepstwo — nie doprowadzi do za-
ostrzenia odpowiedzialnosci karnej, natomiast juz co najmniej
trzy akty sprzedazy towaréw z podrobionymi znakami towaro-
wymi mogg stanowi¢ podstawe ustalenia, ze przestepstwo sta-
nowito state zrodto dochodu.

Wskazana w piSmiennictwie’® cezura trzech czyndw, z ktérych
kazdy wyczerpuje znamiona przestepstwa z art. 116 ust. 1 lub 2
p.a.p.p. badz art. 305 p.w.p., jako minimalny warunek przyjecia
,statosci” zrédta dochodu moze stanowi¢ kryterium pomocnicze.
Sceptycznie nalezy odnie$¢ sie do wyrazanego w orzecznictwie
pogladu, ze popetnienie juz dwdch przestepstw moze uzasadniac
przyjecie, ze sprawca uczynit sobie z popetniania przestepstw
state zrodto dochodu’. Ustalajac, jaka liczba zachowan stanowi

76 www.sjp.pwn.pl (dostep: 2015).

7 Por. na tle analogicznego problemu wielosci przestepstw w zwigzku z nowelizacjg
art. 65 § 1 KK wyr. SN z dnia 3.3.2009 r., Il KK 260/08, LEX nr 491595.

78 7. Cwigkalski, [w:] J. Barta, Z. Cwigkalski, M. Czajkowska-Dabrowska, R. Markiewicz,
E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2005, s. 837.

7 Por. wyr. SN z dnia 3.3.2009 ., Il KK 260/08, op. cit.
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podstawe dla ustalenia ,statosci” zrédta dochodu nalezy mie¢ na
uwadze gwarancyjny charakter norm prawa karnego, przeciwsta-
wiajgcy sie ekstensywnej interpretacji znamion konstytuujgcych
typ przestepstwa®.

Mozliwy jest jednak i inny sposéb rozumienia komentowane-
go przepisu, wynikajgcy z odniesienia ,statosci” dochodu do po-
szczegdlnych zachowan, czyndéw, nieodnoszonych do normatyw-
nej definicji przestepstwa, lecz do poszczegdlnych aktdw dziatania
przestepnego. Do takich wnioskéw prowadzi analiza orzecznictwa
dotyczaca aktualnej tresci art. 65 KK, stanowigcego o zaostrzeniu
odpowiedzialnosci karnej w wypadku osiggania statego zrédta do-
chodu z ,popetnienia przestepstwa”. Zwrédcono mianowicie uwa-
ge, ze sprawca czyni sobie z przestepstwa state zrédto dochodu,
gdy dopuszcza sie go wielokrotnie i z pewng regularnoscig, a takie
zachowania stanowig dla niego sposdb na uzyskiwanie dochodu?!.
Chodzi w takim wypadku o dziatanie permanentne®.

Sprawca czyni sobie z popetnienia przestepstwa state zrédto
dochodu woéwczas, gdy dopuszcza sie przestepstwa wielokrotnie
i z pewng regularnoscia, a takie zachowania stanowig dla niego
sposdb na uzyskiwanie systematycznego dochodu®.

,Statos¢” zrédta dochodu musi tgczy¢ sie z wielokrotnoscia
i systematycznoscig dziatalnosci przestepnej nacelowanej na uzy-
skanie dochodu. Nie moze sie zatem materializowa¢ w pojedyn-
czym akcie czynu sprawcy®.

Decydujgcego znaczenia dla ustalenia, ile zachowan pozwa-
la na przyjecie, ze zrédto dochodu ma charakter ,,staty”, ma wiec
nie postuzenie sie w tekscie normatywnym zwrotami ,przestep-
stwo” lub ,przestepstwa” czy tez ,popetnienie” lub , popetnia-
nie”, lecz decyduje o tym okoliczno$¢, ze muszg to by¢ zachowa-
nia powtarzalne w takiej czestotliwosci, aby mdc przyjgé statosc

8 Por.: wyr. TK z dnia 9.6.2010 r., OTK ZU 2010, Nr 5/A, poz. 50; post. SN z dnia
9.6.2006 ., | KZP 14/06, OSNKW 2006, Nr 7-8, poz. 67, Prok. i Pr-wkt. 2006, Nr 10, poz. 3.

8 Por. wyr. SA w Katowicach z dnia 12.4.2012 r., Il AKa 79/12, LEX nr 1220218.

8 Por. post. SN z dnia 8.8.2015r., VKK 165/14, OSNKW 2015, Nr 6, poz. 49, Biul. SN 2015,
Nr 6, poz. 11. Odmiennie SA w todzi — wyr. z dnia 10.4.2014 ., Il AKa 45/14, LEX nr 1461100.

8 Por. wyr. SA w Krakowie z dnia 2.7.2014 r., Il AKa 62/14, KZS 2014, Nr 9, poz. 38.

8 Por. wyr. SN z dnia 20.4.2005 r., lll KK 27/05, LEX nr 149637. Tak tez: J. Raglewski,
[w:] M. Bukowski, D. Flisak, Z. Okon, P. Podrecki, S. Stanistawska-Kloc, T. Targosz, Prawo
autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015, s. 1441.
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dochodu. Podkresli¢ przy tym nalezy, ze ustawodawca operuje
pojeciem statosci ,,zrédta dochodu”, a nie ,zrédta utrzymania”
sprawcy. Jednorazowe zachowanie przestepne moze bowiem
stanowié podstawe statego utrzymania, nigdy natomiast nie wy-
czerpuje warunku ,statego” dochodu. Dochdd jednorazowy nie
wskazuje bowiem jeszcze na jego statos¢, moze stanowié jedynie
jego przyszty element.

Posiadanie statego zrédfa dochodu nie jest réwnoznaczne
z pojeciem podstawowego Zrédta utrzymania. State Zrédto do-
chodu nie musi by¢ jedynym ani gtéwnym zrédtem utrzymania
sprawcy®. Osigganie nawet stosunkowo niewielkich dochodow
uzasadni¢ moze przyjecie statosci ich zrodta®®.

Sad Najwyzszy w komentowanym orzeczeniu, wskazujgc na
potrzebe uzupetnienia kwalifikacji o art. 116 ust. 3 p.a.p.p., nie
odnidst sie do elementéw wptywajacych na zaostrzenie odpo-
wiedzialnosci karne;j.

Ad 3. Sad Rejonowy, powielajac tresé zarzutu aktu oskarzenia,
ustalit, ze przestepstwo paserstwa programoéw komputerowych
popetnione zostato na szkode Agencji ,HETMAN”, ,,SONY POLAND"
Sp. z o0.0., ,,LEGE-ARTIS-SERVIS” w Warszawie, ,,CD PROJEKT” S.A.
Sad Najwyzszy, uchylajac zaskarzony kasacjg wyrok, nie wypowie-
dziat sie w kwestii podmiotowych granic pokrzywdzenia, mimo ze
prawidtowos¢ ustalenia sgdu meriti budzi zastrzezenia.

Zgodnie z reguty ogdlng wyrazong w art. 49 § 1 KPK pokrzyw-
dzonym jest osoba fizyczna lub prawna, ktérej dobro prawne
zostato bezposrednio naruszone lub zagrozone przez przestep-
stwo. Wymienione podmioty stanowig spotki prawa handlowe-
go (,SONY POLAND” Sp. z 0.0., CD PROJEKT S.A.), a takze spot-
ke cywilng (LEGE-ARTIS-SERVIS) oraz dziatalnos$¢ jednoosobowg
(Agencja ,HETMAN”").

Zaden z wymienionych podmiotéw (przedsiebiorcow)
nie zostat bezposrednio pokrzywdzony przestepstwem, gdyz
zadnemu z nich nie przystugiwaty uprawnienia majgtkowe lub

8 Por. wyr. SA w Krakowie z dnia 27.11.2013 r,, Il AKa 175/13, KZS 2014, Nr 1, poz. 61.
8 ). Raglewski, [w:] M. Bukowski, D. Flisak, Z. Okon, P. Podrecki, S. Stanistawska-Kloc,
T. Targosz, Prawo autorskie..., op. cit.
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tez osobiste do utwordéw w postaci programéw komputerowych
zapisanych na nosnikach CD-R. Wymaga podkreslenia, ze zaden
z wymienionych przedsiebiorcéw nie mogt tez reprezentowac
pokrzywdzonych w charakterze petnomocnika, gdyz uprawnienie
to, na podstawie przepisu art. 88 KPK, przystuguje jedynie
adwokatowi lub radcy prawnemu. Nalezy tez zauwazyé, ze
przepisy prawa autorskiego zawierajg autonomiczng regulacje
prawng przydajacg prawo do dziatania w postepowaniu karnym
we wskazanym charakterze.

Zgodnie z art. 122! p.a.p.p. w sprawach o przestepstwa okre-
Slone w art. 115-119 p.a.p.p. pokrzywdzonym jest réwniez wita-
$ciwa organizacja zbiorowego zarzgdzania prawami autorskimi
lub prawami pokrewnymi. Wskazany przepis rozszerza legity-
macje procesowg na organizacje zbiorowego zarzgdzania pra-
wa autorskiego, o ktérych mowa w art. 104 p.a.p.p. Nalezy pod-
kresli¢ jednak, ze zaden z wymienionych przedsiebiorcéw nie
posiada statusu organizacji zbiorowego zarzadzania, gdyz nie
uzyskat na podstawie art. 104 ust. 3 p.a.p.p. zezwolenia Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zarzgdzanie powie-
rzonymi prawami.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 p.a.p.p. organizacjami zbiorowe-
go zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
sg stowarzyszenia zrzeszajgce twoércow, artystdw wykonawcow,
producentdéw lub organizacje radiowe i telewizyjne, ktdrych sta-
tutowym zadaniem jest zbiorowe zarzgdzanie i ochrona powie-
rzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykony-
wanie uprawnien wynikajgcych z ustawy.

Na podstawie art. 104 ust. 6 p.a.p.p. decyzja ministra wta-
Sciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
o udzieleniu lub o cofnieciu zezwolenia na podjecie wykonywa-
nia przez organizacje zbiorowego zarzgdzania uprawnien okre-
$lonych w ust. 1 tego przepisu, podlega ogtoszeniu w Dzien-
niku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski”.
Nalezy mie¢ na uwadze okoliczno$é, ze zaden z wymienionych
podmiotow nie prowadzit dziatalnos$ci w formie prawnej prze-
widzianej w ustawie z dnia 7.4.1989 r. — Prawo o stowarzy-
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szeniach®, wiec nawet potencjalnie nie posiadat mozliwosci
ubiegania sie o przyznanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na
sprawowanie zbiorowego zarzgdu prawami autorskimi lub po-
krewnymi. Podkres$lenia wymaga, ze w obszarze ochrony praw
do programéw komputerowych, uprawnienie do zbiorowego
zarzgdu prawami autorskimi posiada stowarzyszenie Polski Ry-
nek Oprogramowania®.

Zagadnienie uprawnienia do reprezentacji pokrzywdzonego
w postepowaniu karnym byto przedmiotem wypowiedzi Sgdu
Najwyzszego, ktéry stwierdzit, ze uprawnionymi do ztozenia
whiosku o $ciganie w sprawie o przestepstwo z art. 116 ust. 1
i 4 p.a.p.p. sg ujawnieni pokrzywdzeni, dziatajgcy poprzez swo-
je organa statutowe, badz tez za posrednictwem prawidtowo
umocowanych petnomocnikéw procesowych (art. 88 KPK)®°. Sad
Najwyzszy stwierdzit, ze w Swietle definicji zawartej w art. 104
ust. 1 p.a.p.p., Agencja, ktéra wystepowata w charakterze po-
krzywdzonego réwniez w komentowanym orzeczeniu nie jest or-
ganizacjg zbiorowego zarzadzania, zatem nie moze korzysta¢ ze
statusu pokrzywdzonego w mysl art. 122 p.a.p.p.

Cywilnoprawna legitymacja osoby fizycznej nie daje bo-
wiem uprawnienia do sktadania w imieniu pokrzywdzonych
oswiadczenia woli w zakresie $cigania sprawcy przestepstwa
przewidzianego w przepisach karnych prawa autorskiego.
Udzielone przez pokrzywdzonych petnomocnictwa nie czyni-
ty osoby fizycznej ani organem osoby prawnej lub stowarzy-
szenia, ani tez procesowym petnomocnikiem w postepowa-
niu karnym.

Na marginesie nalezy wskaza¢, ze jedynym wyjatkiem zwia-
zanym z uprawnieniem do reprezentacji na gruncie przepiséw
postepowania karnego, poza uprawnieniami oséb wymienio-
nych w art. 88 KPK, jest legitymacja procesowa prokurenta.

W postepowaniu karnym prokurent moze dokonywac za
przedsiebiorce czynnosci procesowych jako organ uprawniony

8 Dz.U.z2015r. poz. 1393.
8 Zezwolenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1.2.1995 r., Nr DP.041/2/2/95.
8 Por. wyr. SN z dnia 26.3.2008 r., Il KK 17/08, LEX nr 435375.
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do dziatania w jego imieniu (art. 51 § 1 KPK w zw. z art. 109* § 1 KC,
a przed dniem 25.9.2003 r.—art. 51 § KPK w zw. z art. 109! § 1 KSH).

Niewatpliwie wiec z akceptacjg nalezy odniesc sie do zaprezen-
towanego w komentowanym orzeczeniu pogladu, ze w postepo-
waniu ponownym zaistniata koniecznos$¢ prawidtowego ustalenia
zarowno pokrzywdzonych przestepstwem, jak i uprawnionych do
ich reprezentacji w postepowaniu karnym. Mozna jedynie dodag,
ze wskazane czynnosci winny towarzyszy¢ kazdemu postepowa-
niu majgcemu za przedmiot naruszenie praw autorskich lub po-
krewnych.

% Por. post. SN z dnia 26.11.2003 ., | KZP 28/03, OSNKW 2004, Nr 1, poz. 2, Prok.
i Pr.-wkt. 2004, Nr 1, poz. 7.



1.7. Ochrona karnoprawna niektorych ustug
swiadczonych drogg elektroniczng opartych
lub polegajacych na dostepie warunkowym

Istotag wystepku, o jakim mowa w art. 267 § 1 KK, jest uzy-
skanie informacji dyskrecjonalnej, nie przeznaczonej dla spraw-
cy. Program emitowany w sieci kablowej z natury rzeczy jest
przeznaczony dla kazdego, kto tylko uisci abonament. Tak wiec
informacje zawarte w tym programie nie sg informacjami, ktére
nie sg przeznaczone dla potencjalnych odbiorcéw. Sprawca, kté-
ry bezprawnie z takich programow korzysta i uzyskuje zawarte
w nich informacje, nie narusza wiec dyspozycji art. 267 § 1 KK,
lecz godzi jedynie w prawa majatkowe. Obecnie takie zachowa-
nie nalezatoby zakwalifikowac jako wyczerpujgce znamiona wy-
stepku z art. 7 ust. 1 lub art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 5.7.2002 r.
o ochronie niektérych ustug swiadczonych drogg elektronicz-
ng opartych lub polegajgcych na dostepie warunkowym (Dz.U.
Nr 126, poz. 1068).

Wyrok SN z dnia 24.3.2004 r., IV KK 46/04, baza orzeczen SN:
www.sn.pl (dostep: 2015), LEX nr 109831, Prok. i Pr.-wkt. 2004,
Nr 7-8, poz. 1.

Sentencja

Sad Najwyzszy w Warszawie — Izba Karna po rozpoznaniu
w dniu 24.3.2004 r. sprawy L.R., oskarzonej z art. 267 § 1 KK, z po-
wodu kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na ko-
rzy$¢ od wyroku Sadu Rejonowego z dnia 28.7.2003 r.,

1) uznaje kasacje za oczywiscie zasadng;

2) uchyla zaskarzony wyrok i oskarzong L.R. uniewinnia od

dokonania zarzucanego jej czynu.
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Z uzasadnienia faktycznego

L.R. oskarzono o to, ze w okresie od 4.1.2002 r. do 26.3.2002 .
bez uprawnienia uzyskiwata informacje dla niej nieprzeznaczone,
podtaczajac sie do przewodu stuzgcego do przekazywania infor-
macji z sygnatem telewizyjnym UPC Telewizja Kablowa na szkode
ww. firmy, tj. wystepek z art. 267 § 1 KK.

Sad Rejonowy, po rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia
28.7.2003 r. namocy art. 66 § 1i 2 KK oraz art. 67 § 1 KK warun-
kowo umorzyt postepowanie wobec L.R. odnosnie do zarzucane-
go jej czynu, na podstawie art. 67 § 3 KK w zw. z art. 39 pkt 7 KK,
orzekt Swiadczenie pieniezne oraz obcigzyt oskarzong kosztami
sgdowymi. Powyzszy wyrok uprawomocnit sie bez postepowania
odwotawczego.

Od tego wyroku kasacje ztozyt Prokurator Generalny. Zaskar-
zyt wyrok w catosci na korzysé L.R. i zarzucajgc razgce i majgce
wptyw na tres¢ wyroku naruszenie przepisu art. 267 § 1 KK po-
przez btedne przyjecie, iz zachowanie oskarzonej, polegajgce na
uzyskiwaniu bez uprawnien informacji z sygnatem telewizyjnym
telewizji kablowej przez podtgczenie sie do przewodu stuzgcego
do jego przekazywania, formalnie wyczerpato znamiona przypi-
sanego jej czynu, podczas gdy w dacie popetnienia czyn ten nie
byt czynem zabronionym przez ustawe, wnidst o uchylenie za-
skarzonego wyroku i uniewinnienie oskarzonej.

Z uzasadnienia prawnego

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Kasacja jest oczywiscie zasadna. Zasadnie skarzacy podnidst
zarzut razgcej obrazy prawa materialnego, ktéra to obraza miata
istotny wptyw na tres¢ zaskarzonego orzeczenia.

Obraza prawa materialnego zachodzi wéwczas, gdy prawo to
zostato wadliwie zinterpretowane przez sad, gdy sad ten wadli-
wie zastosowat przepis prawa materialnego, pomimo iz w ukfa-
dzie okolicznosci sprawy nie byto to dopuszczalne, bgdz wéwczas,
gdy sad nie zastosowat przepisu prawa materialnego, pomimo iz
w konkretnym uktadzie byto to obligatoryjne.

W niniejszej sprawie obraza prawa materialnego, i to razaca,
polegata na zastosowaniu normy tego prawa zawartej w przepi-
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sie art. 267 § 1 KK, w sytuacji gdy byto to niedopuszczalne, albo-
wiem dziatanie oskarzonej polegajgce na bezprawnym podtgcze-
niu odbiornika telewizyjnego do sieci kablowej wprawdzie godzito
w prawa majgtkowe nadawcy programu (UPC Telewizja Kablowa),
nie wyczerpywato jednak znamion przypisanego jej wystepku.

Bezposrednim przedmiotem ochrony art. 267 § 1 KK jest sze-
roko rozumiane prawo do dysponowania informacjg, majgce cha-
rakter prawa podmiotowego. Informacja natomiast w pewnych
okolicznosciach jest towarem i moze stac sie przedmiotem obrotu.
Towarem jest takze nosnik informacji. Przekazanie informacji sta-
nowi wtedy ustuge, za ktdrg przekazujacy pobiera stosowng opta-
te, w ktdérej miesci sie zaréwno cena informacji, jak i naleznos¢ za
jej przekazanie. Dysponent informacji, np. nadawca radiowy badz
telewizyjny, oferuje na okreslonych warunkach tres¢ informacji.
Oferta ta moze zostac przyjeta poprzez np. wykupienie abonamen-
tu telewizyjnego czy prawa do odbioru programoéw emitowanych
w sieci kablowej. Moze zosta¢ ona takze odrzucona. Na gruncie
stanu faktycznego sprawy nie moze ulegaé watpliwosci, iz oskarzo-
na zamierzata w sposdb bezprawny uzyskac dostep do ustugi, jaka
w trybie art. 41 i n. ustawy z dnia 29.12.1992 r. o radiofonii i tele-
wizji (Dz.U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34 z pdzn. zm.) oferowat operator
sieci kablowej. Niektore programy radiowe i telewizyjne dostep-
ne sg w sieciach kablowych, a odbidr ich mozliwy jest dopiero po
whiesieniu na rzecz nadawcy stosownych optat. Uiszczenie optaty
umozliwia odbiér programéw oferowanych przez nadawce nawet
w sytuacji, gdy nie uiszczono abonamentu. Optata za dostep do
sieci kablowej jest w istocie rzeczy optatg za ustuge udostepnienia
programéw. Dziatanie oskarzonej w przedmiotowej sprawie zmie-
rzato przede wszystkim do bezprawnego uzyskania ustugi, a dopie-
ro w nastepstwie tego do informacji (por. J. Sobczak, Radiofonia
i telewizja. Komentarz, Krakéw 2001, s. 485in.).

Dziatanie sprawcy polegajgce na podtaczeniu odbiornika tele-
wizyjnego do sieci kablowej, po uprzednim pokonaniu zabezpie-
czen skrzynki rozdzielczej i uzyskaniu dostepu do emitowanego
programu, niewatpliwie ma charakter bezprawny i godzi w prawa
majatkowe przedsiebiorstwa bedgcego nadawca programu. Nie
wyczerpuje ono jednak znamion przestepstwa z art. 267 § 1 KK.
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Niezaleznie od powyzszego nalezy podkresli¢, iz istotg wy-
stepku, o jakim mowa w art. 267 § 1 KK, jest uzyskanie informa-
cji dyskrecjonalnej, nieprzeznaczonej dla sprawcy. Program emi-
towany w sieci kablowej z natury rzeczy jest przeznaczony dla
kazdego, kto tylko uisci abonament. Tak wiec informacje zawar-
te w tym programie nie sg informacjami, ktére nie sg przezna-
czone dla potencjalnych odbiorcéw. Sprawca, ktéry bezprawnie
z takich programow korzysta i uzyskuje zawarte w nich informa-
cje, nie narusza wiec dyspozycji art. 267 § 1 KK, lecz, jak to wy-
zej powiedziano, godzi jedynie w prawa majatkowe. Obecnie ta-
kie zachowanie nalezatoby zakwalifikowaé¢ jako wyczerpujgce
znamiona wystepku z art. 7 ust. 1 lub art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
5.7.2002 r. o ochronie niektérych ustug $wiadczonych drogg elek-
troniczng opartych lub polegajgcych na dostepie warunkowym
(Dz.U. Nr 126, poz. 1068), gdyz bezprawne podtgczenie odbior-
nika telewizyjnego do sieci kablowej po uprzednim pokonaniu
zabezpieczen skrzynki rozdzielczej i korzystanie w zwigzku z tym
z ustugi chronionej, polegajgcej na rozpowszechnianiu i rozpro-
wadzaniu programu telewizyjnego, stanowi uzywanie urzgdzenia
niedozwolonego w rozumieniu tej ustawy i jesli dziatanie to pod-
jeto w celu osiggniecia korzysci majgtkowej, to wyczerpuje zna-
miona wystepku z art. 7 ust. 1 wymienionej ustawy, zas w przy-
padku uzywania tego urzadzenia niedozwolonego wytgcznie na
wiasne potrzeby — wystepku z art. 7 ust. 2 tej ustawy. Ustawa ta
weszta jednak w zycie z dniem 9.11.2002 r., a zatem po dacie po-
petnienia przez oskarzong zarzucanego czynu i z tego wzgledu nie
moze miec zastosowania w niniejszej sprawie.

1. Dlaczego uzyskanie bezprawnego dostepu do progra-
mu telewizyjnego nie wyczerpuje znamion przestepstwa
z art. 267 KK?

2. Czy uzyskanie bezprawnego dostepu do programu telewi-
zyjnego moze stanowic szalbierstwo?

3. Jaki jest zakres ochrony prawnej nadawcéw radiowo-tele-
wizyjnych na podstawie ustawy z dnia 5.7.2002 r. o ochro-
nie niektérych ustug swiadczonych droga elektroniczna
opartych lub polegajacych na dostepie warunkowym?
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4. Czy przepisy karne ustawy z dnia 5.7.2002 r. o ochronie
niektérych ustug swiadczonych drogg elektroniczng opar-
tych lub polegajacych na dostepie warunkowym chronig
prawa autorskie i pokrewne?

Ad 1. Komentowane orzeczenie dotyczy problemu ,kradziezy sy-
gnatu” telewizyjnego i w wypadku popetnienia tego rodzaju czynéw
wskazuje na mozliwosci reakcji srodkami prawa karnego. Podzieli¢
nalezy poglad Sadu Najwyzszego, ze zaproponowana przez prokura-
tora w akcie oskarzenia i przyjeta w wyroku warunkowo umarzaja-
cym postepowanie kwalifikacja z art. 267 KK jest oczywiscie btedna.
Wskazany przepis Kodeksu karnego penalizuje uzyskanie bezpraw-
nego dostepu do informacji nieprzeznaczonej dla sprawcy, m.in. po-
przez podtaczenie sie do sieci telekomunikacyjnej lub przetamanie
albo ominiecie elektronicznego, magnetycznego, informatycznego
lub innego szczegdlnego jej zabezpieczenia. Dokonana subsumpcja
stanowita probe poddania ocenom karnoprawnym zachowania go-
dzacego w interesy majgtkowe nadawcow telewizyjnych, byta jed-
nak niedopuszczalna, gdyz wskazane zachowanie nie wyczerpuje
wszystkich znamion czynu zabronionego z art. 267 KK.

Przesadzajgce znaczenie dla niedopuszczalnosci traktowania
kradziezy sygnatu jako przestepstwa z art. 267 KK ma okolicznos¢,
ze program telewizyjny oferowany w sieciach kablowych oraz na
platformach satelitarnych nie stanowi ,informac;ji” w rozumieniu
wymienionego przepisu.

Problem rozwazany przez Sgd Najwyzszy stanowi przyczynek
dla przyblizenia sposobu interpretacji pojecia ,informacja” na
gruncie przepiséw karnych. Poniewaz istota dziatania przestep-
nego polegata na uzyskaniu dostepu do programu telewizyjnego
rozprowadzanego drogg elektroniczng, punktem wyjscia nalezy
uczynié¢ ustalenie tresci tego terminu w sposdb, w jaki jest rozu-
miany na gruncie informatyki.

Informacje to to, co powstaje w wyniku pewnych dziatan my-
Slowych cztowieka (obserwacji, analiz) z sukcesem zastosowa-
nych do danych, by odkry¢ ich istote lub znaczenie®*.

%1 FJ. Galland, Dictionary of Computing, John Wiley & Sons, Chichester, 1982, s. 127.
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Informacja jest to, co zmienia i wspomaga zrozumienie, na-
tomiast dane stanowig , wejscie” kanatu komunikacji. Dane sg
materialne i sktadajg sie z numerdw, stéw, rozméw telefonicz-
nych lub wydrukéw komputerowych wystanych lub otrzymanych.
Dane nie stang sie informacjg, dopdki ludzie nie uzyja ich do po-
prawy swojego zrozumienia®2.

Analiza wskazanego pojecia pozwala na uchwycenie istotnej
réznicy miedzy ,informacjg” a ,,danymi”. Dane majg charakter wyj-
Sciowy. Zrozumienie ich, a takze ich interpretacja, mozliwe sg dzie-
ki posiadanej wiedzy, jesli cechujg sie ,nowoscig”, przeksztatcajg
sie w ,,informacje”®3. Innymi stowy, majac do dyspozycji ,dane”,
uzyskujemy z nich tyle ,informacji”, ile z tych danych — dzieki po-
siadanej wiedzy — jeste$my w stanie ,wyczyta¢”. Nalezy wiec skon-
statowad, ze rdzne osoby, w zaleznosci od stopnia przygotowania,
z tych samych ,danych” uzyskujg rézny zakres ,informacji”.

»Informacja”, o ktérej mowa w przepisie karnym, nie moze
by¢ identyfikowana przez pryzmat znaczenia tego terminu
w ujeciu konstytucyjnym. Prawo do informacji, przewidziane
w art. 61 Konstytucji RP, ma charakter publicznego prawa pod-
miotowego odnoszgcego sie do obywatela, w kontekscie przy-
stugujgcego mu prawa do uzyskiwania informacji o dziatalno-
$ci organéw wtadzy publicznej oraz oséb petnigcych funkcje
publiczne, a takze organéw samorzadu gospodarczego i zawo-
dowego i innych oséb oraz jednostek organizacyjnych®. Takze
w Swietle art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, kazdy ma wolnos¢ pozy-
skiwania i rozpowszechniania informacji.

W pismiennictwie wskazano m.in., ze ,informacja” to ,,suma
wiadomosci o sytuacjach, stanach rzeczy, wydarzeniach i oso-
bach przedstawionych w formie pisemnej, tonicznej, wizualnej
i kazdej innej mozliwej do odbioru przy pomocy zmystow”®.

%2 R.L. Daft Organization Theory and Design, West Publishing Company, St. Paul, 1992, s. 285.

% Por. M. Grabowski, A. Zajac, Dane, informacja, wiedza — préba definicji, Katedra
Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, uci.agh.edu.pl/uczelnia/tad/APSI
(dostep: 2015).

% Por. B. Kudrycka, S. lwanowski, Prawo obywateli do informacji o dziataniach organéw
administracji publicznej, PiP 1999, Nr 8, s. 70.

% B. Kunicka-Michalska, Przestepstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi spra-
wiedliwosci. Rozdziat XXX i XXXII Kodeksu karnego. [w:] Kodeks karny. Komentarz, Warszawa
2000, s. 246; B. Michalski Prawo dziennikarza do informacji, Krakow 1974, s.9i n.
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Przepis art. 267 KK penalizuje m.in. zachowanie zwane
hackingiem (nieuprawnione uzyskanie dostepu do informa-
cji przez przetamanie lub ominiecie zabezpieczen magne-
tycznych, elektronicznych lub informatycznych). Informacja,
o ktérej mowa w tym przepisie, ma charakter dyskrecjonal-
ny, przeznaczony dla okreslonej kategorii odbiorcdw. Nie ma
wiec charakteru powszechnego. W przypadku podtaczenia sie
do sieci kablowej dostarczajgcej programy telewizyjne docho-
dzi wytacznie do wytudzenia ustugi, Swiadczonej kazdemu, kto
uisci okre$long optate, a informacja w ten sposdb dostarczana
ma charakter informacji powszechnej®®.

W pismiennictwie zgtaszane byty réwniez poglady odmienne®.
Wskazano bowiem, ze prawo do dysponowania okreslong infor-
macja zwigzane jest nie tylko z jej trescig, ale takze sposobem jej
utrwalenia. W mysl tego pogladu ochronie podlegajg prawa do
stworzonych baz danych czy innych konglomeratéw informacji,
niebedacych z uwagi na ich tresé szczegdlnie chroniong tajem-
nicg. Wskazano, ze Kodeks karny w art. 267 nie rdznicuje cha-
rakteru chronionej informacji. W konsekwencji miato to aktuali-
zowad rozwazenie istnienia pomiedzy art. 267 KK a art. 7 ust. 1
lub art. 7 ust. 2 ustawy z 5.7.2002 r. o ochronie niektérych ustug
Swiadczonych drogg elektroniczng opartych lub polegajacych na
dostepie warunkowym, pomijalnego lub pozornego zbiegu prze-
piséw ustawy, prowadzgcego do wykluczenia kwalifikacji praw-
nej z art. 267 KK.

Przywotany poglad nie wydaje sie by¢ stuszny. Program tele-
wizyjny zawiera bowiem m.in. informacje dziennikarskie o bie-
z3cych zdarzeniach z zycia spotecznego, niepodlegajace re-
glamentacji nawet na gruncie przepisow prawa autorskiego.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 p.a.p.p. wolno rozpowszechniaé¢ w ce-
lach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji juz rozpowszech-
nione: sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, artykuty na
aktualne tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba
ze zostato wyraznie zastrzezone, ze ich dalsze rozpowszechnia-

% Tak: SN w uchw. z dnia 22.1.2003 r., | KZP 43/02, OSNKW 2003, Nr 1-2, poz. 5, Prok.
i Pr-wkt. 2003, Nr 3, poz. 11.
97 W. Wrdébel, [w:] Kodeks karny. Czes¢ szczegdlna, Krakéw 2006, komentarz do art. 267 KK.
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nie jest zabronione, aktualne wypowiedzi i fotografie repor-
terskie, przeglady publikacji i utworéw rozpowszechnionych,
a takze krotkie streszczenia rozpowszechnionych utwordéw.
Nie mozna wiec twierdzi¢, ze karalne jest pozyskanie informa-
cji od nadawcy telewizyjnego, w sytuacji gdy prawo do ich nie-
ograniczonego rozpowszechnienia wynika wprost z ustawy. Ak-
cesoryjnos¢ norm prawa karnego nakazuje bowiem odniesé
zakaz karnoprawny do okreslonego dobra prawnego, ktére-
go ochrona zostata zawarta w przepisach prawa prywatnego
lub publicznego i wynika z zatozen aksjologicznych wskazanych
przez ustawodawce. Tre$¢ przepisu art. 267 KK nie réznicuje
rowniez ochrony informacji w zaleznosci od sposobu jej utrwa-
lenia. Czym innym jest bowiem sposdb utrwalenia informa-
Cji, a czym innym sposdb uzyskania do niej dostepu, a tylko do
tej ostatniej okolicznosci odnosi sie sposéb dziatania sprawcy
wskazany w przepisie.

Nalezy wiec podzieli¢ zaprezentowany w komentowanym
orzeczeniu poglad, ze dziatanie sprawcy polegato na uzyskaniu
bezprawnego dostepu do ustugi, a nie do informacji.

Odbiér programéw telewizyjnych dostepnych w sieciach ka-
blowych jest mozliwy dopiero po wniesieniu optat na rzecz
nadawcy. Optata za dostep do sieci kablowe] jest wiec optatg
za ustuge udostepnienia programéw. W tresci tych programéw
oczywiscie zawarte sg m.in. informacje, ale dziatanie sprawcy
W omawianej sprawie zmierzato do bezprawnego uzyskania ustu-
gi, a dopiero w nastepstwie tego, do uzyskania informacji®t.

Nalezy tez zauwazy¢, ze sprawca, podfgczajgc sie nielegalnie
do tgczy operatora telewizji kablowej, nie zna nawet ,informac;ji”,
ktére po podtaczeniu do sieci w przysztosci uzyska.

Ad 2. Zgodnie z art. 121 § 2 KW*° odpowiedzialnosci podle-
ga, kto bez zamiaru uiszczenia naleznosci wytudza pozywienie lub
napo6j w zaktadzie zywienia zbiorowego, przejazd srodkiem loko-
mocji nalezgcym do przedsiebiorstwa niedysponujacego karami
pienieznymi okreslonymi w taryfie, wstep na impreze artystycz-

% Por. J. Sobczak, Radiofonia i telewizja. Komentarz, Krakdéw 2001, s. 485 i n.
9 Ustawa z dnia 20.5.1971 r. — Kodeks wykroczen (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 z pdzn. zm.).
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ng, rozrywkowa lub sportowa, dziatanie automatu lub inne po-
dobne swiadczenie, o ktérym wie, zZe jest ptatne.

Wymaga rozwazenia wiec, czy wytudzenie ustugi ptatnej tele-
wizji, moze wyczerpywad znamiona wykroczenia, o ktérym mowa
w art. 121 § 2 KW.

Sad Najwyzszy'® wyrazit poglad, ze innym podobnym $wiad-
czeniem, o ktérym mowa w art. 121 § 2 KW, jest takze ptatna
ustuga, polegajgca na podfgczeniu odbiornika telewizyjnego do
systemu zbiorowego odbioru (sieci kablowej) i na udostepnieniu
programaéw.

Wskazana wypowiedz byfa nastepstwem skierowania przez
sgd okregowy pytania prawnego na podstawie art. 441 KPK
o tresci: ,,czy dziatanie polegajgce na podtgczeniu odbiornika
telewizyjnego do sieci operatora telewizji kablowej, po uprzed-
nim pokonaniu zabezpieczen skrzynki rozdzielczej i wytudze-
niu w ten sposéb odbioru sygnatu telewizyjnego bez obowigzku
opfacania miesiecznego abonamentu i jednorazowej optaty za
podfgczenie, moze by¢ zakwalifikowane jako wykroczenie szal-
bierstwa z art. 121 § 2 KW, czy tez zachowanie takie jest praw-
nokarnie obojetne, tzn. ze mamy do czynienia z lukg prawng
zwigzang z niedostosowaniem przepisdw do szybko postepuja-
cego rozwoju technologicznego?”.

Sad Najwyzszy odméwit podjecia uchwaty w zwigzku z tak za-
danym pytaniem, jednak w czesci motywacyjnej orzeczenia stwier-
dzit, ze rozprowadzanie programdéw w systemie zbiorowego odbioru
(sieci kablowej) stanowi Swiadczenie przez operatora ptatnej ustu-
gi, obejmujacej podtgczenie ustugobiorcy do sieci oraz udostepnie-
nie programow, co pozwalato na jej rozwazenie w kategoriach ptat-
nego swiadczenia. Sgd Najwyzszy zwrdcit uwage, ze zwykle chodzi
o Swiadczenia o stosunkowo niewielkiej wartosci, ktérych cecha
jest z reguty bezzwtoczna ptatnosé, przy wyrazeniu woli skorzysta-
nia ze $wiadczenia, badz po skorzystaniu z niego. Wskazat réwniez,
Ze typ wykroczenia szalbierstwa nie wprowadza wyraznego ogra-
niczenia wartosci wytudzonego $wiadczenia ani tez nie precyzu-
je czynnosci wykonawczych prowadzacych do jego wytudzenia.

100 post. SN z dnia 29.9.2004 r., | KZP 22/04, OSNwSK 2004, Nr 1, poz. 1691.
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Co prawda dziatanie polegajgce na wytudzeniu swiadczerh wymienio-
nych w art. 121 § 2 KW, nie ma charakteru jednorazowego, jednak
Sad Najwyzszy zwrdcit uwage, ze w istocie sprawca podejmuje jedno
dziatanie (podtaczenia sie do sieci), osigga jednak zamierzony, trwa-
ty skutek korzystania z dostepu do programéw. Powyzsze argumenty
doprowadzity Sad Najwyzszy do akceptacji pogladu o mozliwosci sub-
sumowania zachowan polegajgcych na bezprawnym podtgczeniu do
sieci kablowej pod norme zawartg w art. 121 § 2 KW.

Wskazane postanowienie catkowicie pomija milczeniem fakt,
ze w dniu jego wydania, juz od niespetna dwéch lat obowigzywa-
ta ustawa o dostepie warunkowym, co w kontekscie twierdzenia
sgdu pytajgcego o luce w prawie i tezy, ze podfgczenie do sieci
kablowej jest irrelewantne w kontekscie zakazéw karnopraw-
nych — budzi zastrzezenia co do prawidtowosci pogladéw zawar-
tych w tym postanowieniu.

Ad 3. Ustawa o dostepie warunkowym zawiera dwa przepi-
sy karne. Na podstawie art. 6 tej ustawy odpowiedzialnosci kar-
nej do 3 lat pozbawienia wolnosci podlega ten, kto w celu uzycia
w obrocie wytwarza urzgdzenia niedozwolone lub wprowadza je
do obrotu. Tej samej karze podlega, kto Swiadczy ustugi niedo-
zwolone. Zgodnie z art. 2 pkt 6 tej ustawy urzadzenia niedozwo-
lone to: sprzet lub oprogramowanie, ktére zostaty zaprojektowa-
ne lub przystosowane w celu umozliwienia korzystania z ustug
chronionych bez uprzedniego upowaznienia ustugodawcy.

Sad Najwyzszy w innym orzeczeniu stwierdzit, ze , sprzetem”
jest urzadzenie skonstruowane z elementéw elektronicznych, ktd-
re zostato zaprojektowane lub przystosowane w celu umozliwie-
nia korzystania z ustug chronionych bez uprzedniego upowaznie-
nia ustugodawcy®. Wskazana definicja zaweza pojecie urzagdzenia
niedozwolonego do urzgdzenia elektronicznego, co nie wynika z jej
tresci ustawowej i z tego wzgledu nie wydaje sie by¢ stusznal®.
W rozumieniu analizowanej definicji sprzet to zespét technicznych
elementéw sktadowych potaczonych w jedng kompletng catosé,
przy pomocy ktérego mozna usuwac lub obchodzi¢ zabezpieczenia

01 por. uchw. SN z dnia 29.8.2007 r., | KZP 19/07, OSNKW 2007, Nr 9, poz. 60.
02 Tak: M. Rogalski w glosie do cyt. uchwaty SN, | KZP 19/07.
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techniczne stuzgce do korzystania z ustug chronionych. Nie muszg
one by¢ wytgcznie urzgdzeniami elektronicznymi.

Nalezy podkreslié, ze nie stanowi urzadzenia niedozwolonego
odbiornik telewizyjny stuzgcy do odbioru sygnatu ptatnej telewi-
zji rozprowadzanego drogg kablowg lub satelitarng®.

Pod pojeciem ,,urzadzenia niedozwolonego” nalezy rozumie¢ nie
tylko urzadzenia techniczne, lecz takze — co dla praktyki $cigania nie-
uprawnionego korzystania z ustug ptatnej telewizji ma podstawo-
we znaczenie — programy komputerowe. Omawiany przepis stwarza
wiec mozliwos¢ penalizacji postuzenia sie réznego rodzaju kartami
zawierajgcymi tzw. chipy z oprogramowaniem, wzglednie oprogra-
mowaniem wgranym lub nadpisanym w takich urzagdzeniach, jak de-
koder telewizji satelitarnej lub kablowej, réznego rodzaju filtrami,
emulatorami modyfikujgcymi sygnat przesytany drogg kablowa.

Nalezy podkresli¢, ze nie sg urzadzeniami niedozwolony-
mi sprzet lub oprogramowanie, ktére nie zostaty specjalnie za-
projektowane lub przystosowane do obchodzenia zabezpieczen
ustug chronionych?4,

W art. 7 ustawy poddano odpowiedzialnosci karnej posiada-
nie lub uzywanie urzadzenia niedozwolonego w celu osiggniecia
korzysci majgtkowej, ktére zagrozone jest grzywng, karg ograni-
czenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku. Jezeli nato-
miast sprawca uzywa urzgdzenia niedozwolonego wytgcznie na
wilasne potrzeby, podlega jedynie grzywnie. Takie zachowanie
najczesciej cechuje réwniez dziatanie w celu osiggniecia korzysci
majatkowej, poniewaz sprawca nie optacajgc wymaganego abo-
namentu, zaoszczedza sobie wydatku, ktéry musiatby poniesc
w przypadku posiadania uprawnien do dostepu warunkowego®.

Nie stanowi natomiast postugiwania sie urzgdzeniem niedo-
zwolonym zwykte podtgczenie sie do przewodu po uprzednim
pokonaniu zabezpieczen skrzynki rozdzielczej.

03 Ppor, J. Skrzypczak, Glosa do postanowienia SN z dnia 29.9.2004 r., | KZP 21/04, Pal. 2005,
Nr 1-2, poz. 284.

194 Por. K. Korus, Komentarz do art. 2 ustawy z dnia 5.7.2002 r. o ochronie niektdrych
ustug Swiadczonych drogg elektroniczng opartych lub polegajacych na dostepie warunkowym.
Lex Omega (dostep: 2015).

195 Por. post. SN z dnia 1.3.2004 r., V KK 248/03, OSNKW 2004, Nr 5, poz. 51, OSP 2004,
Nr 12, poz. 161.
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Ad 4. Omawiana ustawa dokonata m.in. wdrozenia dyrektywy
98/84/WE z dnia 20.11.1998 r. w sprawie prawnej ochrony ustug
dostepu warunkowego lub ustug opartych na takim dostepie?®®.

Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, ze jej celem jest za-
pewnienie ochrony ustugodawcom $wiadczgcym ustugi tego ro-
dzaju, przed pozbawianiem ich naleznych im wynagrodzen przez
osoby, ktére wprowadzajg, a takze uzywajg w obrocie handlo-
wym niedozwolonych urzgdzen oraz innych rozwigzan technicz-
nych stuzgcych obejsciu zabezpieczen'®. Intencjg ustawodawcy
nie byta wprost penalizacja zachowan polegajacych na korzysta-
niu bez uprawnienia z ustug swiadczonych drogg elektroniczna
opartych lub polegajgcych na dostepie warunkowym.

Do dnia 5.7.2002 r. w polskim prawie zachowania objete zakre-
sem ustawy o dostepie warunkowym nie byty przedmiotem regu-
lacji normatywnej. Jedynie przepis art. 118! p.a.p.p. penalizowat
zachowanie polegajace na wytwarzaniu przedmiotéw przeznaczo-
nych do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych
zabezpieczen przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrot-
nianiem utworu badz tez stuzgcych do nielegalnego odbioru nada-
wanych programoéw, przeznaczonych dla zamknietego grona od-
biorcéw, uzyskujgcych do nich dostep po zaptaceniu wynagrodzenia
ustugodawcy, albo dokonywaniu obrotu takimi przedmiotami.

Na mocy art. 11 ustawy o dostepie warunkowym znowelizo-
wano art. 118* ust. 1 p.a.p.p. przez skreslenie wyrazéw ,badz tez
stuzace do nielegalnego odbioru nadawanych programoéw, prze-
znaczonych dla zamknietego grona odbiorcow, uzyskujgcych do
nich dostep po zaptaceniu wynagrodzenia ustugodawcy”.

Kolejna nowelizacja prawa autorskiego dokonana usta-
w3a z dnia 1.4.2004 r.1% zastgpita uzyte w tym przepisie stowo
»przedmioty” pojeciem ,urzgdzenia lub ich komponenty”.

W pismiennictwie zaprezentowano poglad, ze pod pojeciem
,urzadzenia” nalezy rozumieé zespdt takich technicznych ele-
mentéw sktadowych potaczonych w jedng kompletng catos¢,
za pomoca ktérych mozna usuwac lub obchodzi¢ wprowadzone

1% Dz.Urz. WE L. 320 z dnia 28.11.1998 r.
7 Druk sejmowy nr 353, Sejm IV kadencji.
18 pz.U. Nr 91, poz. 869.
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skuteczne zabezpieczenia techniczne, umozliwiajgce nielegalne
korzystanie z utwordw lub przedmiotéw praw pokrewnych®,
Nadal wiec przepisy karne prawa autorskiego nie pozwalajg na
objecie odpowiedzialnoscig karng podstawowej w chwili obec-
nej postaci uzyskiwania nieuprawnionego dostepu do tresci
chronionych prawem autorskim, polegajgcych na postuzeniu sie
oprogramowaniem komputerowym?°. Przepis art. 118 p.a.p.p.
razi archaiczng konstrukcjg znamion, brakiem dostosowania do
aktualnych, wynikajacych z postepu informatycznego, form na-
ruszen praw autorskich i pokrewnych i wymaga gruntownej in-
gerencji ustawodawcy.

Nieuprawniony dostep do odbioru nadawanych programoéw
jest obecnie wytgcznym przedmiotem regulacji ustawy o doste-
pie warunkowym. Przepisy karne tej ustawy nie chronig wprost
uprawnien osobistych i majgtkowych twércéw oraz uprawnio-
nych z tytutu praw pokrewnych. Przedmiot ochrony art. 6 i 7 wy-
mienionej ustawy stanowig bowiem interesy majgtkowe nadaw-
cow telewizyjnych i radiowych. Przestepstwa opisane w ustawie
maja charakter formalny. Posrednio jednak, z uwagi na fakt udzie-
lania licencji nadawcom przez organizacje zbiorowego zarzadza-
nia, ochronie podlegajg takze uprawnienia majatkowe wynikajg-
ce z prawa autorskiego. Realizacja warunkéow finansowych uméw
zawieranych przez te organizacje z nadawcami jest bowiem za-
lezna od efektéw dziatalnosci gospodarczej polegajgcej na Swiad-
czeniu ustug opartych na dostepie warunkowym.

109 por, 7. Cwigkalski, [w:] J. Barta, Z. Cwigkalski, M. Czajkowska-Dabrowska, R. Markie-
wicz, E. Traple, Prawo autorskie..., op. cit., s. 861.
10 Tak stusznie: J. Raglewski, [w:] Prawo autorskie..., op. cit., komentarz do art. 118.



Rozdziat 2. Naruszenia praw wtasnosci
przemystowej

2.1. Przestanki rejestracji znaku towarowego

Taki znak, jak wyréb cukierniczy, ciasteczko zwane delicja,
nie powinien zostac¢ zarejestrowany. Nie mozna dokonac reje-
stracji towaru, podlega jej jedynie okreslony ksztatt.

Samodzielnos¢ znaku towaru wzgledem towaru jest podsta-
wowym kryterium jego zdolnosci do odrézniania.

Towar jako taki nie moze by¢ swoim wtasnym instrumentem
identyfikacyjnym. Forma towaru aby mogta petni¢ funkcje zna-
ku musi by¢ czyms innym niz istota towaru.

Wyrok NSA z dnia 29.6.2005 r., Il GSK 92/05, www.nsa.gov.pl
(dostep: 2015), LEX nr 859948.

Sentencja

Naczelny Sad Administracyjny (dalej: NSA) po rozpoznaniu
w dniu 29.6.2005 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi ka-
sacyjnej Lu Polska S.A. w Warszawie od wyroku Wojewddzkiego
Sgdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18.10.2004 r., sygn.
akt 6 1l SA 3199/03, w sprawie ze skargi Lu Polska S.A. w War-
szawie na decyzje Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26.3.2003 r., Nr (...), w przedmiocie uniewaznienia prawa
ochronnego na znak towarowy oddala skarge kasacyjna.

Z uzasadnienia faktycznego.

Wyrokiem z dnia 18.10.2004 r., sygn. akt 6 Il SA 3199/03, Wo-
jewddzki Sad Administracyjny w Warszawie (dalej: WSA) odda-
lit skarge Lu Polska S.A. w W. na decyzje Urzedu Patentowego RP
zdnia 26.3.2003 ., Nr (...), ktérg organ ten utrzymat w mocy wta-
sng decyzje z dnia 13.12.1999 r., Nr (...).
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W uzasadnieniu wyroku sad podat, ze decyzjg z dnia
13.12.1999 r. dokonano rejestracji znaku towarowego prze-
strzennego, z pierwszedstwem od dnia 5.5.1994 r. i uprawnionym
z tego znaku byt Lu Polska S.A. w Warszawie.

Zarejestrowany znak zostat opisany jako , ptaskie okragte cia-
steczko, ktérego dolna czes¢ stanowigca krazek z zaokraglonymi
brzegami jest w kolorze jasno-zéttym; na wierzchu ciastko posia-
da okragte wzniesienia o mniejszej Srednicy, powierzchnia kté-
rego jest wypukta; prostokatna kratka; cata gérna powierzchnia
ciastka jest w kolorze ciemnego czekoladowego brazu”.

Na powyzszg decyzje 5 podmiotéw prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg ztozyto wniosek o uniewaznienie prawa z rejestracji
wyzej opisanego znaku towarowego. Urzad Patentowy R.P. przy-
chylit sie do wniosku i uniewaznit decyzjg z dnia 26.3.2003 r. pra-
WO z rejestracji znaku towarowego przestrzennego nr R.116211.

Organ w uzasadnieniu wskazat na dokonanie btednej wyktad-
ni art. 4 ustawy z dnia 31.1.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U.
Nr 5, poz. 17 z pdzn. zm., dalej: u.z.t.). Przy rejestracji zostat na-
ruszony réwniez przepis art. 7 u.z.t. Zdaniem Urzedu Patento-
wego RP, ksztatt i kolorystyke ciastka nalezy zakwalifikowaé do
oznaczen ogdlnoinformacyjnych, nieposiadajgcych znamion od-
rézniajacych w Swietle powyzszego przepisu. Naruszenie artyku-
tu 8 pkt 1 u.z.t. polegato natomiast na tym, ze na skutek reje-
stracji ograniczona zostata konkurencja wbrew prawu i zasadom
wspotzycia spotecznego, gdyz eliminowani z rynku przedsiebiorcy
wytwarzajg ciasteczka wedtug wspomnianego wzoru przed datg
zgtoszenia go przez skarzgcay do rejestracji.

WSA stwierdzit, ze skarga nie zastuguje na uwzglednienie.

Sad odnoszac sie do zarzutu naruszenia przez organ art. 4 u.z.t.
wskazat, iz zdolnos¢ odrdzniajgca, o ktérej mowa w tym przepisie
ma charakter abstrakcyjny. Art. 7 u.z.t. odnosi sie do konkretnej
zdolnosci odrézniajacej. Stwierdzit, ze brak jest dostatecznych pod-
staw dla zanegowania abstrakcyjnej zdolnosci rejestracyjnej oma-
wianego znaku dla oznaczania pieczywa cukierniczego, a nie tylko
dla spornych ciastek. Opis tego znaku zawarty w zgtoszeniu indywi-
dualizuje w wystarczajgcym stopniu ten znak pod wzgledem abs-
trakcyjnym. Sad nie podzielit stanowiska zajetego przez Urzad Pa-
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tentowy RP w zaskarzonej decyzji jakoby rejestracja spornego
znaku zapadta z naruszeniem art. 7 u.z.t., zgodzit sie natomiast z or-
ganem, iz oznaczenie przestrzenne nie petni funkcji znaku towaro-
wego. Nie mozna bowiem identyfikowaé znaku towarowego z sa-
mym towarem, jak to ma miejsce w odniesieniu do omawianych
ciastek. Funkcjg znaku towarowego jest bowiem odrdznienie towa-
réw tego samego przedsiebiorcy od podobnych towaréw innych
przedsiebiorcéw. Zatem, oznaczenie spornym znakiem przestrzen-
nym produkowanych przez skarzacg ciastek, oznaczonych znakiem
stownym ,,Delicje” nalezatoby traktowaé, stosownie do art. 7 ust. 2
u.z.t. jako informacje o tym towarze. Nie ma to jednakze, zdaniem
Sadu, istotnego znaczenia dla podwazenia zdolnosci rejestracyjnej
spornego znaku towarowego na podstawie art. 7 u.z.t., gdyz sporny
znak zastrzezony zostat do oznaczenia pieczywa cukierniczego, rze-
czg zas skarzgcej jest decydowanie o tym, jaki rodzaj pieczywa cu-
kierniczego oznacza spornym znakiem towarowym.

W ocenie Sadu, zostat naruszony przepis art. 8 pkt 1 u.z.t.,
odnoszacy sie do samego znaku, ale takze do okolicznosci to-
warzyszgcych rejestracji znaku. Rejestracja tego znaku miata na
celu zmonopolizowanie catej produkcji przedmiotowego pie-
czywa cukierniczego.

Od powyzszego wyroku Lu Polska S.A. w Warszawie wniosta
skarge kasacyjng, domagajac sie uchylenia zaskarzonego orzecze-
nia w catosci i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania
przez WSA lub uchylenia zaskarzonego orzeczenia i rozpoznania
skargi wniesionej do WSA poprzez jej uwzglednienie i uchylenie
decyzji Urzedu Patentowego RP z dnia 26.3.2003 r.

Skarzgca wskazata na sprzecznosé, w jakg popadt Sad stwier-
dzajac, iz na skutek rejestracji uprawniony ze znaku zamierzat
ograniczy¢ wolng konkurencje. Sad potwierdzit bowiem, ze reje-
stracja przedmiotowego znaku nie narusza art. 4 i art. 7 u.z.t,,
tym samym potwierdzit, ze znak przestrzenny petni w obrocie
funkcje oznaczenia pochodzenia, co oznacza, ze wskazuje na zré-
dto, z ktérego pochodzi towar nim oznaczony. Strona uznata, iz
Sad potwierdzajgc, ze sporny znak towarowy posiada zdolnosé
odrézniajgcy, uznat za wadliwy poglad Urzedu Patentowego RP,
iz jest to jedynie oznaczenie ogélnoinformacyjne.
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Z uzasadnienia prawnego

NSA zwazyt, co nastepuje:

Skarga kasacyjna podlegata oddaleniu, gdyz zaskarzone orze-
czenie mimo btednego uzasadnienia odpowiadato prawu.

WSA oddalajgc skarge Lu Polska S.A. na decyzje Urzedu Pa-
tentowego RP, uniewazniajgcg prawo z rejestracji znaku towaro-
wego przestrzennego, nr R.116211, przyjat jako podstawe swego
rozstrzygniecia przepis art. 8 ust. 1 u.z.t., natomiast nie podzie-
lit stanowiska Urzedu Patentowego RP, ze istniaty w tej sprawie
podstawy do uniewaznienia tego znaku z art. 4 i 7 ustawy o zna-
kach towarowych.

Zdaniem NSA w stosunku do spornego znaku towarowego
przestrzennego, stanowigcego wierne odwzorowanie produko-
wanych przez skarzgcg ciastek, a oznaczonych stownym znakiem
,Delicje”, zachodzity podstawy do uniewaznienia spornego zna-
ku z art. 4 i 7 ustawy o znakach towarowych, co wéwczas po-
ciggatoby zbednos¢ rozwazan, na ktdrych Sad pierwszej instancji
opart swoje rozstrzygniecie, oddalajgce skarge w zakresie zasto-
sowania art. 8 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, tj. uznanie
sprzecznosci przedmiotowego znaku z obowigzujgcym prawem
lub zasadami wspdtzycia spotecznego.

Nalezy zgodzi¢ sie z twierdzeniem zawartym w uzasadnieniu
zaskarzonego wyroku, ze zdolno$¢ odrézniajgca, o ktérej mowa
w przepisie art. 4 u.z.t. ma charakter abstrakcyjny, co oznacza,
ze zasadnicze znaczenie dla ustalenia, czy dane oznaczenie moze
by¢ w ogdle znakiem towarowym. Dopiero po ustaleniu, ze mamy
do czynienia ze znakiem towarowym (art. 4 u.z.t.) badaniu pod-
lega jego zdolnos¢ odrdzniajgca in concreto (art. 7 u.z.t.). Zatem,
od wynikéw rozwazan na temat zdolnos$ci odrdzniajacej sporne-
go znaku towarowego, stanowigcego ciasteczko typu jaffa nazy-
wanego w Polsce delicjami zalezato, czy zasadnym byto analizo-
wanie pozostatych przestanek uniewaznienia prawa z rejestracji
znaku towarowego zawartych w przepisach art. 7 i 8 ust. 1 usta-
wy o znakach towarowych.

Gdyby bowiem Sad pierwszej instancji doszedt do przekona-
nia, ze w sprawie niniejszej nie miat do czynienia ze znakiem to-
warowym w rozumieniu art. 4 u.z.t. lub tez znak ten nie posia-
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da dostatecznych znamion odrdzniajgcych w Swietle art. 7 ust. 1
i 2 u.z.t., to zbedne bytyby rozwazania o sprzecznosci tego znaku
z zasadami wspotzycia spotecznego art. 8 ust. 1 ustawy o znakach
towarowych.

WSA stwierdzit, ze sporny przestrzenny znak towarowy stano-
wit wierne odwzorowanie produkowanych przez skarzacg ciastek
i w zwigzku z tym w odniesieniu do tych ciastek oznaczenie prze-
strzenne nie petni funkcji znaku towarowego. Znaku towarowe-
go nie mozna bowiem identyfikowaé z samym towarem. Sporny
znak towarowy stanowigcy wierne odwzorowanie ciastka stuzy
do oznaczania tylko i wytacznie tych ciastek, gdyz w istocie nie
mogtby stuzyé do oznaczania innych towaréw i rodzajow pieczy-
wa cukierniczego.

Sad pierwszej instancji ustalajac, ze sporny przestrzenny znak
towarowy stanowit wierne odwzorowanie produkowanych przez
skarzgyca ciastek i stuzy do oznaczania tychze ciastek, a nastepnie
stwierdzajac, ze takie oznaczenie przestrzenne nie petni funkcji
znaku towarowego dla tych ciastek, niekonsekwentnie nie
wyciggnat z tego wniosku, ze w takiej sytuacji zastosowanie
powinien mie¢ przepis art. 4 u.z.t., ktéry winien stanowic
podstawe uniewaznienia prawa z rejestracji znaku towarowego.

Urzad Patentowy RP pierwotng decyzjg z dnia 12.2.1998 r. od-
mowit rejestracji przedmiotowego znaku towarowego na podsta-
wie art. 4 i 7 ustawy o znakach towarowych i dopiero w wyniku
decyzji Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym RP z dnia
(...) maja 1999 r., uchylajgcy decyzje organu pierwszej instancji,
zarejestrowat ten znak.

Zaskarzone decyzje Urzedu Patentowego RP, uniewazniaja-
ce sporny znak towarowy, oparte zostaty na przepisach art. 7i 8
ust. 1 ustawy o znakach towarowych, przy czym WSA zastosowat
jedynie przepis art. 8 ust. 1 u.z.t., uzasadniajgc podstawe unie-
waznienia tego znaku.

Zdaniem NSA do uniewaznienia znaku towarowego wystar-
czyto spetnienie jednej z podstaw przewidzianej w przepisach
art. 4-9 ustawy o znakach towarowych.

W pierwsze] kolejnosci nalezato zbada¢, czy sporne oznacze-
nie mogto byc¢ zarejestrowane jako znak towarowy, nadajacy sie
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do odréznienia towardw lub ustug okreslonego przedsiebior-
stwa od towardw lub ustug tego samego rodzaju innych przedsie-
biorstw (art. 4 u.z.t.).

Dopiero po stwierdzeniu, ze takie oznaczenie mogto by¢ zare-
jestrowane jako znak towarowy, Sad kontrolujgc zaskarzong de-
cyzje mogt zajgé sie kolejnymi przestankami zgtoszonymi przez
whnioskodawcdw we wnioskach o uniewaznienie prawa.

W sprawie zachodzity przestanki do uniewaznienia prawa z re-
jestracji znaku towarowego, ktory nie mogt by¢ zarejestrowany,
gdyz nie spetniat wymogow ustawowych z art. 4 u.z.t. Nie jest bo-
wiem dopuszczalna rejestracja jako znaku towarowego elemen-
tu, ktéry warunkuje tozsamosé produktu (np. formy towaru).

Forma danego towaru, do ktérego oznaczenia znak ten stuzy
nie moze by¢ uwarunkowana samym tylko rodzajem towaru, jako
okreslonego przedmiotu i w rezultacie identyczna z tym przed-
miotem. Niewatpliwie ksztatt okrggty i ptaski ciasteczka z pole-
wa czekoladowg i galaretkg (dwuwarstwowy), odpowiadajgcy
zewnetrznej formie zjawiskowej tego ciasteczka jest typowym
ksztattem tego rodzaju ciastek biszkoptowych typu jaffa, nie spet-
nia on zadnego z kryteridw nadajgcych mu zdolnos¢ odrdzniajgca
W rozumieniu art. 4 ustawy o znakach towarowych.

Ksztatt i kolorystyka znaku przestrzennego nie mogg by¢ od-
wzorowaniem okreslonych wtasciwosci towaru.

Towar jako taki nie moze by¢ swoim wiasnym instrumentem
identyfikacyjnym. Forma towaru, aby mogta petni¢ funkcje zna-
ku, musi by¢ czyms innym niz istota towaru.

Brak zdolnosci do odrdzniania wytagcza mozliwos¢ uznania
oznaczenia za znak towarowy, a zatem eliminuje jego rejestracje.

Przyznawanie praw wytgcznych i wynikajgca z nich ochrona
formy towaru jest zadaniem nie prawa znakéw towarowych, lecz
prawa wzoréw przemystowych lub prawa patentowego.

NSA uznat, ze Sad | instancji popadt w sprzecznosci w swo-
im uzasadnieniu, stwierdzajac, ze skoro sporny przestrzenny znak
towarowy stanowi wierne odwzorowanie produkowanych przez
skarzaca ciastek mozna zgodzi¢ sie z Urzedem Patentowym je-
dynie w tym zakresie, ze w odniesieniu do owych ciastek wspo-
mniane oznaczenie nie petni funkcji znaku towarowego.
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Sad | instancji skutecznie nie zanegowat, ze brak jest dosta-
tecznych podstaw, aby przestrzenny znak towarowy w posta-
ci naturalnego ksztattu ciasteczka, oceniany jako catosé, uznaé
za zdeterminowany wyfacznie cechami funkcjonalnymi, czy tez
ksztattem koniecznym dla uzyskania okreslonego rezultatu tech-
nicznego. Sporny znak towarowy to wierne odwzorowanie pro-
dukowanych miedzy innymi przez skarzgcg oraz uczestnikow
postepowania ciastek oznaczonych przez skarzgcg znakiem stow-
nym ,,Delicje” i wszystkie znamiona tego znaku zdeterminowane
sg cechami funkcjonalnymi towaru produkowanego przy pomocy
maszyn produkcji niemieckiej firmy W.P.

Dlatego tez, zgadzajac sie z tezg Sadu pierwszej instancji, ze
dopiero po ustaleniu, ze mamy do czynienia ze znakiem towaro-
wym (art. 4 u.z.t.), badaniu podlega jego zdolno$¢ odrdzniajgca
in concreto (art. 7 u.z.t.), nalezato stwierdzi¢, ze w wyniku tego
badania abstrakcyjnej zdolnosci odrdzniajgcej spornego zna-
ku towarowego w rozumieniu art. 4 u.z.t. nasuwa sie wniosek,
ze zgtoszone przez poprzednika prawnego skarzgcej oznaczenie,
ktore zostato nastepnie zarejestrowane jako znak towarowy nr
R.116211, nie spetniato podstawowej przestanki rejestracyjnej,
a mianowicie nie nadawato sie do odrdzniania towaréw. W tych
warunkach rozwazanie przestanek uniewaznienia przedmiotowe-
go znaku towarowego z art. 7 i 8 ust. 1 u.z.t. stato sie zbedne.

Skoro bowiem, sporne oznaczenie nie mogto by¢ zarejestro-
wane jako znak towarowy z powodu braku zdolnosci odrdznia-
jacej towardw, to analizowanie, czy sporny znak jest sprzeczny
z prawem, czy tez zasadami wspotzycia spotecznego w swietle
art. 8 ust. 1 u.z.t. byto zbedne.

1. Czy znak towarowy moze by¢ jednocze$nie towarem?

2. Jakie skutki wywotata rejestracja przestrzennego znaku
towarowego w niniejszej sprawie? W czym przejawiaty
sie monopolizujgce dziatania powoda?

3. Czy produkt w postaci ciasteczka ,,Delicje” w realiach ana-
lizowanej sprawy posiadat zdolnos¢ odrézniajgca?
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Ad 1. Komentowane orzeczenie wydane zostato z uwzglednie-
niem postanowien ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach to-
warowych, wnioski z niego wyptywajgce zachowujg jednak petng
aktualnos¢ na gruncie ustawy z dnia 30.6.2000 r. — Prawo wtasno-
Sci przemystowej!t,

Zgodnie z art. 120 p.w.p. znakiem towarowym moze by¢ kaz-
de oznaczenie, ktdre mozna przedstawi¢ w sposéb graficzny, je-
zeli oznaczenie takie nadaje sie do odrdznienia towaréw jed-
nego przedsiebiorstwa od towaréw innego przedsiebiorstwa.
Znakiem towarowym moze byé w szczegdlnosci wyraz, rysu-
nek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna,
w tym forma towaru lub opakowania, a takze melodia lub inny
sygnat dzwiekowy.

Najczesciej wystepujgcymi formami znakéw towarowych sa:
— oznaczenia stowne (wyraz, zdania, slogany) — znak stowny,
— oznaczenia stowno-graficzne (oznaczenia, w ktérych wystepujg
zaréwno elementy stowne, jak i graficzne) — znak stowno-graficzny,
— oznaczenia graficzne (rysunki, ornamenty) — znak graficzny.

W obrocie gospodarczym wystepujg takze znaki towarowe
przestrzenne, stanowigce forme towaru lub opakowania. Znaki ta-
kie mogg przybiera¢ posta¢ znaku przestrzenno-stowno-graficz-
nego lub przestrzenno-graficznego. Nie oznacza to oczywiscie, ze
towar — pojmowany jako wyrdb — jest znakiem towarowym. Zna-
ku towarowego nie nalezy utozsamiaé z towarem, gdyz to witasnie
znak ma stuzy¢ odrdznianiu takich samych lub podobnych towa-
réw!'?, Chodzi o to, ze postaé przestrzenna jest tym elementem,
ktéry identyfikuje zrédto pochodzenia towaru. Skojarzenie tego
pochodzenia towaru jest zwigzane z trojwymiarowg postacig ze-
wnetrzng produktu. Znakiem towarowym moze by¢ forma prze-
strzenna towaru lub opakowania*®. Zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt
6 p.w.p. nie udziela sie praw ochronnych na oznaczenia, jezeli sta-
nowig forme badz inng wtasciwos¢ towaru lub opakowania, ktdéra
jest uwarunkowana wytacznie jego naturg, jest niezbedna do uzy-
skania efektu technicznego lub zwieksza znacznie wartos$¢ towaru.

11 Dz.U.z 2013 r. poz. 1410.
12 Wyr, WSA z dnia 18.10.2004 r., Il SA 3199/03, LEX nr 159939.
13 por. wyr. WSA w Warszawie z dnia 18.7.2014 r., VI SA Wa 2897/13, LEX nr 1563447.
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Przedsiebiorcy coraz czesciej poszukujg ochrony prawnej
wynikajacej z prawa ochronnego na przestrzenny znak towaro-
wy, traktujgc jg jako alternatywe dla ochrony wynikajgcej z re-
jestracji wzoru przemystowego. Podyktowane jest to niekiedy
brakiem spetnienia przestanki nowosci wzoru, wymaganej dla
jego rejestracji, o ktdrej mowa w art. 102 ust. 1 p.w.p. Zgodnie
z art. 103 ust. 1 p.w.p. wzdr przemystowy uwaza sie za nowy,
jezeli przed datg, wedtug ktdrej oznacza sie pierwszenstwo do
uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzér nie zostat udo-
stepniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujaw-
nienie w inny sposéb. Nie traci jednak cechy nowosci wzér, jesli
zostat ujawniony w ciggu 12 miesiecy przed datg, wedtug kté-
rej oznacza sie pierwszenstwo do uzyskania prawa z rejestracji,
jezeli ujawnienie nastgpito przez twdrce, jego nastepce praw-
nego lub — za zgodg uprawnionego — przez osobe trzecig, a tak-
ze jezeli ujawnienie nastgpito w wyniku naduzycia popetnione-
go wobec tworcy lub jego nastepcy prawnego. Jesli natomiast
przedsiebiorca wprowadzat do obrotu towary, nie zgtaszajgc do
rejestracji wzoru przemystowego i utracit w ten sposéb ceche
nowosci, jedynym sposobem uzyskania ochrony prawnej jest
rejestracja przestrzennego znaku towarowego.

Ad 2. Urzad Patentowy RP, udzielajgc pierwotnie decyzjg
z dnia 13.12.1999 r. prawa z rejestracji znaku towarowego na
ciasteczko ,Delicje”, udzielit prawa ochronnego obejmujgcego
ksztatt wyrobu cukierniczego. Nie uwzgledniono jednak istotnej
okolicznosci, ze ksztatt tego wyrobu nie byt ,fantazyjny”, a stano-
wit konsekwencje zastosowanego procesu technologicznego, po-
legajacego na umieszczeniu na wierzchniej czesci biszkoptowe-
go krazka wypetnienia z galaretki oblanego z zewnatrz warstwg
ptynnej czekolady.

Oczywiscie ksztatt, forma przestrzenna towaru moze by¢ zna-
kiem towarowym zaréwno na gruncie ustawy o znakach towa-
rowych, jak tez ustawy Prawo wtasnosci przemystowej. Podle-
gajacy rejestracji znak przestrzenny nie moze jednak sktadad sie
wytgcznie z ksztattu wynikajgcego z charakteru samych towaréw
lub ksztattu niezbednego do uzyskania efektu technicznego albo
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ksztattu zwiekszajgcego jedynie znacznie warto$é towaru. Po-
wyzsze ograniczenia stawiane znakowi przestrzennemu wynikajg
z zasady samoistnosci oznaczenia wymaganego od kazdego zna-
ku towarowego, jak i ustugowego.

Udzielenie prawa z rejestracji znaku towarowego nie moze tez
prowadzi¢ do obchodzenia przepisdw prawa wtasnosci przemysto-
wej, dotyczgcych ochrony wynalazkéw i wzoréw uzytkowych. Przy-
znanie patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzér uzytko-
wy prowadzi do ograniczenia lub wytgczenia mozliwosci wytwarzania
okreslonych wyrobow przez konkurentéw. Skutku takiego nie moze
natomiast wywotywac udzielenie prawa z rejestracji znaku towaro-
wego. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze przepisy prawa wtasnosci przemy-
stowej przyznajg uprawnionemu z patentu czy z wzoru uzytkowego
jedynie czasowg ochrone, podczas gdy znak towarowy — o ile jego
ochrona jest przedtuzana — nie podlega tym ograniczeniom. W ten
sposéb uprawniony z prawa ochronnego na przestrzenny znak to-
warowy mégtby skutecznie wyeliminowac konkurenta, zakazujac
mu jakiejkolwiek produkgji, gdyz prawo ochronne na znak towaro-
wy w praktyce objetoby zewnetrzng postaé produktu. Tymczasem,
zgodnie z zakresem ochrony znakéw towarowych, wyréb, ktéry nie
jest chroniony innymi prawami (patent na wynalazek, wzér przemy-
stowy, prawa autorskie), moze by¢ wytwarzany takze przez konku-
rentow, jezeli tylko oznaczg go wtasnymi znakami towarowymi, a nie
podrabiajg znakéw innego przedsiebiorcy*“.

Ksztatt towaru winien by¢ tak obrany przez przedsiebiorce,
aby mdgt pozwoli¢ nabywcy na wyrdznienie tego towaru od in-
nych towarow ze wzgledu na jego szczegdlng forme. Jezeli ksztatt
towaru jest ksztattem pospolitym, to nie istnieje mozliwosé wy-
réznienia takiego wyrobu od innych. Analogiczna sytuacja zacho-
dzi w przypadku, gdy ksztatt jest narzucony przez funkcje wyro-
bu, a nie jest chroniony patentem lub wzorem przemystowym.
W takim wypadku takie wyroby mogg by¢ wykorzystywane przez
wszystkich. Dotyczy to w szczegdlnosci sytuacji, gdy patent czy
wzér przemystowy na niektore elementy konstrukcji wygast'®®.

14 por. M. Kepinski, Glosa do wyroku SN z dnia 8.1.2003 r., Ill RN 240/01, OSP 2004,
Nr 10, poz. 129.
15 Por. wyr. WSA w Warszawie z dnia 18.7.2014 r., sygn. Il RN 240/01, op. cit.
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Stusznie NSA stwierdzit, ze nie jest dopuszczalna rejestracja
jako znaku towarowego formy towaru, ktéry warunkuje tozsa-
mos¢ produktu. Bytoby to bowiem sprzeczne z ustawowg defini-
cja znaku towarowego, pojmowanego jako element odrézniajacy
w zakresie pochodzenia towaru.

Forma przestrzenna znaku towarowego nie moze by¢ nie-
zbedna do zapewnienia technicznych wtasciwosci danego towa-
ru ani — jak w niniejszej sprawie — stanowic¢ pochodnej zastoso-
wanego procesu technologicznego. Ksztatt znaku przestrzennego
nie moze ,,zawtaszcza¢” sposobu produkcji wyrobu uzyskiwanego
w sposéb wynikajacy z zastosowanej metody produkcji. Forma
danego towaru, ktéra ma byé chroniona jako znak przestrzenny,
nie moze by¢ zdeterminowana jedynie wzgledami technicznymi
i musi zawiera¢ elementy szczegdlne, dodatkowe, ktére wykra-
czajg poza uksztattowanie towaru, warunkowane technicznymi
wzgledami jego wykorzystania. Ksztatt i kolorystyka znaku prze-
strzennego nie mogg by¢ odwzorowaniem okreslonych wtasci-
wosci towaru.

W rozpatrywanej sprawie przestrzenny znak towarowy
w postaci naturalnego ksztattu okrggtego ciasteczka z okragtym
wzniesieniem o mniejszej Srednicy, stanowigcego drugg war-
stwe galaretki i polany czekoladg, o naturalnych kolorach bisz-
koptu i czekolady, zdeterminowany byt wytgcznie cechami funk-
cjonalnymi i ksztattem koniecznym dla uzyskania okreslonego
rezultatu technicznego. Nadto, kolor ciastka (zo6tty i brgzowy)
wynika z samej natury procesu technologicznego zwigzanego
z ich wypiekiem.

Znak w postaci samej formy towaru musi w swoim catoksztat-
cie by¢ wskazéwka pochodzenia danego towaru, a nie wyczerpy-
wac sie w swym ucielesnieniu okreslonego rodzaju towaru.

Pierwotne udzielenie przez Urzad Patentowy RP prawa
ochronnego na przestrzenny znak towarowy wywotato dalej
idacy skutek niz ten, ktéry wynika z art. 153 ust. 1 p.w.p., zgod-
nie z ktérym przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie
prawo wytgcznego uzywania znaku towarowego w sposob za-
robkowy lub zawodowy na catym obszarze RP. W rzeczywisto-
$ci uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy uzyskat
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monopol na sposdéb wytwarzania produktu. Nikt inny nie mégt
bowiem wytwarzaé ciasteczek biszkoptowych w sposdb, ktéry
prowadzit do wytworzenia produktu w takim ksztatcie jak pro-
dukt powoda.

Rejestracja przestrzennego znaku towarowego wymuszata-
by na uczestnikach postepowania, produkujgcych od wielu lat
pieczywo cukiernicze, zmiane profilu produkcji, co skutkowato-
by znacznymi kosztami, niewspdotmiernie wyzszymi niz w przy-
padku koniecznosci dokonania jedynie zmiany oznaczania wy-
robéw oznaczanych znakiem stownym lub stowno-graficznym.
W przypadku zaprzestania takiej produkcji przez uczestnikow
postepowania, wszelkie korzysci, bedgce nastepstwem dziatan
marketingowych uczestnikdéw postepowania, wskutek zmono-
polizowania produkcji zostatyby zawtaszczone przez skarzaca.
Dosztoby w ten sposéb takze do nieuzasadnionego ogranicze-
nia swobody wyboru prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Ad 3. Ocena zdolnosci odrdzniajacej przestrzennego znaku
towarowego miata kluczowe znaczenie dla rozstrzygniecia NSA.
Znak towarowy, by petnié swa funkcje w obrocie gospodarczym,
musi posiadac zdolnosé odrdzniania towardow. Brak zdolnosci do
odroézniania wytgcza mozliwos$¢ uznania oznaczenia za znak to-
warowy, a zatem eliminuje jego rejestracje.

Forma towaru, dla ktérego oznaczenia znak ten stuzy, nie
moze by¢ uwarunkowana jedynie rodzajem towaru i by¢ z nim
identyczna. Nie moze tez by¢ niezbedna do zapewnienia tech-
nicznych wtasciwosci danego towaru.

Ksztatt towaru musi odbiega¢ od zwyktych wtasciwosci ob-
rotu gospodarczego takim towarem. Ksztatt towaru aspirujgcy
do funkcji znaku towarowego nie moze byc¢ popularng forma
geometryczng, a taka jest z pewnoscig ksztatt okragty i ptaski
ciasteczka z polewg czekoladowg i galaretkg (dwuwarstwowy),
odpowiadajacy zewnetrznej formie tego ciasteczka. Jest to bo-
wiem typowy ksztatt tego rodzaju ciastek biszkoptowych i nie
spetnia on zadnego z kryteriow nadajgcych mu zdolnos¢ odrdoz-
niajgcg w rozumieniu art. 4 u.z.t. (obecnie art. 120 ust. 1 p.w.p.).
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Ksztatt i kolorystyka znaku przestrzennego nie mogg by¢ od-
wzorowaniem okreslonych witasciwosci towaru, a taka sytuacja
zachodzi w przypadku jasnych spoddéw biszkoptowych oblanych
ciemng czekolada.

Samodzielno$¢ znaku towaru wzgledem towaru jest podsta-
wowym kryterium jego zdolnosci do odrdzniania.

Stusznie NSA stwierdzit, ze forma towaru, aby mogta petnic¢
funkcje znaku, musi by¢ czyms innym niz istota samego towaru.

Warunkiem rejestracji znaku w postaci tréjwymiarowej for-
my towaru lub opakowania jest to, aby uksztattowanie przedmio-
tu lub jego opakowania, ktére mogtoby by¢ zarejestrowane jako
znak towarowy, nie byto jego konieczng formga albo tez formg,
ktdra stata sie banalna w danej grupie towaréw?®,

Powyzsze ustalenia pozwalajg zanegowac istnienie abstrakcyj-
nej zdolnosci rejestracyjnej (a wiec zdolnosci odrdzniania) oma-
wianego znaku dla oznaczenia spornych ciastek.

W konsekwencji uprawnione jest twierdzenie, ze w odniesie-
niu do ciastek wspomniane oznaczenie nie petni funkcji znaku to-
warowego. Znaku towarowego nie mozna bowiem identyfikowaé
z samym towarem, jak to ma miejsce w omawianej sprawie.

W konkluzji stusznie NSA stwierdzit, ze sporny znak towarowy
to nic innego, jak wierne odwzorowanie produkowanych miedzy
innymi przez skarzgcg oraz uczestnikdw postepowania ciastek
oznaczonych przez skarzgcg znakiem stownym ,Delicje” i wszyst-
kie znamiona tego znaku zdeterminowane sg wifasnie cechami
funkcjonalnymi towaru w postaci ciasteczka biszkoptowego z ga-
laretka w polewie czekoladowej. W istocie forma zewnetrzna
ciastka zdeterminowana jest zamierzong recepturg producenta,
ktéra nastepnie wyznaczyta okreslony sposéb produkc;ji.

Z tych powoddw NSA zasadnie uznat, ze oznaczenie, ktdre zo-
stato nastepnie zarejestrowane jako znak towarowy R.116211,
nie spetniato podstawowej przestanki rejestracyjnej, a mianowi-
cie nie nadawato sie do odrdzniania towardéw. Logiczng konse-
kwencja tego ustalenia jest brak koniecznosci badania zdolnosci

16 por. M. Kepinski, Znak towarowy (funkcja, rodzaje znakow, oznaczenia stanowigce
przedmiot praw wytqcznych, rejestracja, zakres wytgcznosci), Studia Cywilistyczne 1974,
t. XXIlI, s. 192.
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odrézniajgcej in concreto, gdyz dopiero po ustaleniu, ze mamy
do czynienia ze znakiem towarowym (art. 4 u.z.t. —art. 120 ust. 1
p.w.p.) badaniu podlega jego zdolnos¢ odrdzniajaca in concreto
(art. 7 u.z.t. — art. 120 ust. 3 pkt 3 p.w.p.). W konsekwencji ba-
danie zdolnosci odrézniajgcej w zwyktych warunkach obrotu sta-
to sie bezprzedmiotowe, skoro znak bedgcy wtasng forma przed-
stawieniowg produktu nie posiada nawet abstrakcyjnej zdolnosci
odrézniajgcej.

Z tych samych powoddéw zbedne stato sie rowniez badanie,
czy sporny znak jest sprzeczny z prawem, czy tez zasadami wspoét-
zycia spotecznego w $wietle art. 8 ust. 1 u.z.t., ktéry nie miat za-
stosowania w niniejszej sprawie. Podstawe uniewaznienia prawa
z rejestracji przedmiotowego znaku towarowego, zamiast art. 8
ust. 1 u.z.t., powinien stanowic art. 4 u.z.t.

Oczywistg konsekwencjg braku zdolnosci odrdzniania ozna-
czenia przestrzennego jest niemozno$¢ przyznania ochrony praw-
nej w oparciu o przepisy prawa witasnosci przemystowej wyzna-
czajgce zakres ochrony praw wytgcznych. Tym samym postuzenie
sie formg przestrzenng niepodlegajacg ochronie jako znak towa-
rowy wytgcza ochrone w ptaszczyznie karnoprawnej wynikajgcej
z przedmiotu ochrony przepisu art. 305 p.w.p. Nalezy bowiem
miec na uwadze akcesoryjny charakter norm prawa karnego, kto-
re nie majg charakteru autonomicznego i zawsze funkcjonuja
jako forma reakcji w przypadku naruszen norm prawa cywilnego,
wzglednie administracyjnego.



2.2. Zasady ustalania podobienstwa znakéw
towarowych

1. Decydujac sie na postawienie Sadowi | instancji zarzutu
naruszenia prawa materialnego poprzez jego btedng wyktad-
nie, w nastepstwie ktorej doszto do niewtasciwego zastoso-
wania tego prawa kasator winien wskaza¢, na czym polegat
btad Sadu w rekonstrukcji tresci konkretnej normy prawnej
i poda¢, jaka powinna by¢ wyktadnia wtasciwa i dlaczego przy-
jeta przez Sad wyktadnia skutkowata niewtasciwym zastoso-
waniem btednie wylozonego przepisu. Zarzut niewtasciwego
zastosowania prawa nie obejmuje implicite zarzutu btednej
wyktadni, co wynika z odmiennej tresci kazdego z tych pojec
i z alternatywnego ujecia kazdej z tych postaci naruszenia pra-
wa materialnego w art. 174 pkt 1 p.p.s.a. Ma to ten skutek, ze
jezeli skarzacy pragnie zakwestionowac zaskarzone orzeczenie
z punktu widzenia obydwu postaci naruszenia prawa material-
nego, to stosownie do art. 174 pkt 1 p.p.s.a. — powinien wy-
raznie kazda z tych postaci wskaza¢ i przytoczy¢ zarzuty odno-
sz3ce sie odpowiednio do kazdej z nich.

2. Badanie podobienstwa znakdw towarowych nie nale-
zy do sfery prawa materialnego, ktére okresla jedynie skut-
ki ustalen dowodowych i ocen w postaci niedopuszczalnosci
rejestracji znakdw w razie zaistnienia okreslonych przestanek.
O podobienstwie znakéw towarowych decydujg wytgcznie
ustalenia faktyczne.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 24.6.2008 r., Il GSK 261/08,
LEX nr 512863, Centralna Baza Orzeczen Sadéw Administracyj-
nych, www.orzeczenia.nsa.gov.pl (dostep: 2015).
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Sentencja

Naczelny Sad Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu
24.6.2008 r. na rozprawie w lzbie Gospodarczej skargi kasacyj-
nej T. Sp. z 0.0. w B. od wyroku Wojewddzkiego Sadu Admini-
stracyjnego w W. z dnia 14.9.2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 878/07,
w sprawie ze skargi T. Sp. z 0.0. w B. na decyzje Urzedu Patento-
wego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.3.2007 r., nr Sp. 192/06,
w przedmiocie odmowy uniewaznienia prawa ochronnego na
znak towarowy oddala skarge kasacyjna.

Z uzasadnienia faktycznego

Zaskarzonym skargg kasacyjng wyrokiem Wojewddzki Sad
Administracyjny w W. oddalit skarge T. Sp. z 0.0. z siedzibg w B.
na decyzje Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2.3.2007 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o uniewaznienie
prawa ochronnego na stowno-przestrzenno-graficzny znak towa-
rowy , Freedom Liberty Blue Vodka” R-168649.

W uzasadnieniu orzeczenia Sad | instancji wskazat, ze poste-
powanie sporne zostato wszczete na skutek wniosku skarzgcego
0 uniewaznienie prawa ochronnego na przedmiotowy znak towa-
rowy, przeznaczony do oznaczania wyrobow alkoholowych w kla-
sie 33, do ktérego uprawniony jest K.D. We wniosku spétka T.
wywodzita, ze rejestracja znaku towarowego nastgpita z narusze-
niem m.in. art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30.6.2000 r. — Prawo
wtasnosci przemystowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 z pdzn. zm. —
zwanej dalej ,,p.w.p.”), poniewaz znak towarowy zawiera stowo
,Liberty” stanowigce stowny znak skarzgcego ,Liberty” R-127816
z wczesniejszym pierwszenstwem oraz charakterystyczng grafike
w postaci promienistej korony, taka jak w stowno-graficznym zna-
ku skarzgcego , Liberty”.

Skarzacy u postaw zgdania powotat sie takze na renome znaku
,Liberty” oraz sprzecznos$¢ z dobrymi obyczajami, ktéra polega
na zgtoszeniu do rejestracji jej znaku rozbudowanego o dodatko-
we elementy graficzno-przestrzenne. Urzad Patentowy RP decy-
Zjg z dnia 2.3.2007 r. oddalit wniosek przyjmujac, ze nie zachodza
powotane w nim podstawy do uniewaznienia prawa ochronnego.
Organ ten stwierdzit, ze wystepowanie w spornym znaku stowa
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,Liberty” i promienistej korony nie moze wprowadzac¢ w bfad ani
wywotywacé skojarzenia ze znakami skarzgcego, skoro znaki réz-
nig sie zasadniczo tak pod wzgledem wizualnym, fonetycznym, jak
i znaczeniowym, co powoduje, ze oceniane w catosci wywotuja cat-
kowicie odmienne wrazenie na odbiorcy towaréw.

Oddalajac skarge Wojewddzki Sgd Administracyjny w W. przyjat,
ze Urzad Patentowy dokonat w sposéb prawidtowy analizy podo-
bienstwa znaku stowno-graficzno-przestrzennego ,,Freedom Liber-
ty Blue Vodka” R-168649 z przeciwstawionymi mu znakami: stow-
nym ,Liberty” nr R-137368 i stowno-graficznym , Liberty” R-127816.

Wedtug Sadu, niebezpieczenstwo wprowadzenia w btgd od-
biorcéw, co do pochodzenia towaréw jest wypadkowg podobien-
stwa towardéw i oznaczen. W sprawie tej podobienstwo towarow
sklasyfikowanych w klasie 33 stanowi jedynie jeden z elementéw
analizy i oceny podobienstwa, nie przesgdzajgc o podobienstwie
samych oznaczen. Sad stwierdzit, ze przy poréwnaniu znakéw
nalezy uwzgledni¢ ogdlne catosciowe wrazenie, jakie poréwny-
wane oznaczenia wywierajg u odbiorcy, dla ktérego decydujace
znaczenie majg elementy dominujace, jakie wystepujg w poréw-
nywanych znakach. Jezeli zatem elementem dominujgcym w obu
znakach sg ich cechy wspdlne, to zachodzi miedzy nimi podobien-
stwo stwarzajgce ryzyko konfuzji w znaczeniu art. 132 ust. 2 pkt 2
i 3 p.w.p. Jezeli natomiast dominujg réznice, to ryzyko takiej kon-
fuzji jest mato prawdopodobne u przecietnego — dobrze zorien-
towanego, rozwaznego odbiorcy okreslonego rodzaju towardw.

Odnoszac sie do twierdzen skarzgcego, ze stowo , Liberty” ma
w tym znaku charakter dominujgcy Sad podkreslit, ze znak oceniany
by¢ powinien jako catos$é. Na czes$¢ stowng spornego znaku sktadaja
sie cztery wyrazy: , Freedom Liberty Blue Vodka”, a stowny i stowno-
-graficzny znak skarzgcego zawierajg tylko jeden wyraz ,Liberty”.

Pozostate cztony stowne kwestionowanego znaku, w potgczeniu
z elementami graficzno-przestrzennymi, sy wystarczajgco znacza-
ce, aby nada¢ mu, jako catosci, cechy odrdzniajagce w stosunku do
przeciwstawionego znaku. Omawiane znaki majg zupetnie inng fo-
netyke, zawierajg stowa angielskie, posiadajgce swoje odpowiedniki
w jezyku polskim, nalezg do stéw zrozumiatych, prawidtowo odczy-
tywanych pod wzgledem ich znaczenia przez dobrze zorientowane-
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go odbiorce. Sporny znak zawiera dwa wyrazy kojarzgce sie z wol-
noscig i swobodg oraz wskazuje oznaczany towar, co moze oznaczac
,wolnos¢ — swobode”, , btekitng wddke”, a to odrdznia go od stowa
»Liberty”, ktére w jezyku polskim rozumiane jest jako , swoboda”.

Majgc na uwadze warstwe wizualng znaku Sad zauwazyt,
ze znak stowny oraz stowno-graficzny skarzgcego sg znakami
jednoelementowymi, natomiast znak sporny sktada sie z czterech
stéw, co powoduje wizualng réznice w budowie tych znakéw. Co
do znaku stowno-graficznego , Liberty”, ktérego elementem gra-
ficznym jest promienista korona, Sad przyjat, ze ten element nie
stanowi o podobienstwie znakdw, bowiem kojarzy sie on ze Sta-
tug Wolnosci —znanym monumentem, nie za$ konkretnym towa-
rem czy przedsiebiorca.

Za chybione Sad uznat twierdzenie skarzgcego, iz butelka nie
mogta decydowaé o oryginalnosci znaku, gdyz jest naturalnym
opakowaniem dla wédki i innych wyrobow alkoholowych.
W przypadku spornego znaku butelka odrdznia sie od innych ,ty-
powych” butelek tym, ze jest matowa, z przezroczystg prostokatnag
powierzchnig, na ktérej umiejscowiony jest rysunek przedstawiajg-
cy Statue Wolnosci na tle kompleksu stylizowanych jasnych i ciem-
nych budynkdw, ma prosty, walcowaty ksztatt szyjki oraz przyjmu-
jace ksztatt stozka $cietego potaczenie szyjki z gtéwna brytg butelki.

Ochroniony z pierwszenstwem
od 3.2.2004 r.
stowno-graficzno-przestrzenny
znak towarowy
,Freedom Liberty Blue Vodka”,
R-168649 (zgt. nr 275747)
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Sad stwierdzit tez, ze element stowny znajdujacy sie we wszyst-
kich trzech znakach, tj. wyraz , Liberty”, w spornym znaku zostat
uzyty w takiej formie, ze nie istnieje ryzyko konfuzji (wprowadze-
nia w btad), co do Zrddta pochodzenia oferowanych towaréw ani
co do zwigzkéw organizacyjnych lub ekonomicznych pomiedzy
oferujgcymi je przedsiebiorstwami, nie jest bowiem w spornym
znaku elementem dominujgcym, a pozostate elementy znaku —
graficzne i przestrzenne nadajg mu cechy istotnie odrdzniajgce
go od znakdw skarzgcego.

Uznajac, ze zaskarzona decyzja zawiera szczegdtowy opis do-
konanych przez organ ustalen, ktére znajdujg uzasadnienie w ze-
branym materiale dowodowym, jak rowniez obszerng argumen-
tacje na poparcie zajetego stanowiska, Sad | instancji oddalit
skarge na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30.8.2002 r. — Prawo
0 postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,
poz. 1270 z péin. zm., dalej jako: p.p.s.a.).

W skardze kasacyjnej ,T.” Sp. z 0.0. z siedzibg w B. zaskar-
zyta powyzszy wyrok w catosci domagajgc sie uchylenia za-
skarzonej decyzji Urzedu Patentowego i orzeczenia o kosztach
,dotychczasowego postepowania administracyjnego i sgdo-
woadministracyjnego”, ewentualnie uchylenia zaskarzonego
wyroku w catosci i przekazania sprawy Sadowi | instancji do
ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postepo-
wania kasacyjnego. Wyrokowi zarzucita naruszenie przepisu
art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a., poprzez dokonanie btednej
wyktadni art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarzaca podata, ze kwe-
stionowany wyrok zostat oparty na btednych przestankach wy-
nikajgcych z niewtasciwej interpretacji przepisu art. 132 ust. 2
pkt 2 p.w.p. Skarzgca zwrécita uwage na istotne — jej zdaniem —
aspekty podobienstwa, ktére przemawiajg za uznaniem spor-
nego znaku za podobny, do znakéw towarowych skarzgcego,
w stopniu moggcym prowadzi¢ do powstawania konfuzji po
stronie odbiorcéw (w tym skojarzen). Sad — zdaniem skarzgcej
spotki —wbrew ogdlnym zasadom oceny podobieristwa znakow,
jakie przytoczyt na wstepie uzasadnienia, dokonat oceny wycin-
kowej, poréwnujgc w odniesieniu do warstwy stownej ilos¢ wy-
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razow w obu znakach. Podniosta takze, ze kolizyjnos¢ znakéw
towarowych nalezy w pierwszej kolejnosci rozpatrywaé przez
pryzmat elementéw podobnych, a nie réznic. Zdaniem skarza-
cego, ,Liberty” jest to znak ,mocny”, o duzej sile oddziatywania
oraz wysokim stopniu zdolnosci odrdzniajgcej. Sad natomiast
uznat za ,wyrdzniajgce” w znaku uczestnika wszystkie jego ele-
menty stowne, co stoi w sprzecznosci ze ztozonymi dowodami.
WSA nie wzigt tez pod uwage sposobu umieszczenia tych stow-
nych oznaczen na butelce i wybidrczo zinterpretowat tres¢ zna-
ku uprawnionego, jako ,wolnosc¢”, , btekitng wodke”, zas skarza-
cego, jako ,,swobode”.

Skarzgca Spotka podniosta, ze wyraz ,Liberty” jest uzyty
w spornym znaku w charakterze nazwy wyrobu dominujacej na
opakowaniu, jest sporzgdzony jaskrawg, wyrdzniong pod wzgle-
dem koloru i wielkosSci czcionkg i umieszczony w centralnej cze-
$ci butelki. Pozostate elementy stowne sg akcesoryjne, znacznie
mniejsze i gorzej dostrzegalne. Wyroby objete ochrong znakami
skarzgcego i uprawnionego sg identyczne.

Znaki te kierujg uwage przecietnego odbiorcy na tozsame sko-
jarzenia, tj. ,wolnos¢”, ,,swobode”, , Statue Wolnosci”, ktére nie
dotyczg produktu, dla ktorego znaki s3 uzywane. W takim sta-
nie rzeczy, mamy do czynienia z podobieristwem intelektualnym
i znaczeniowym. Tego pierwszego aspektu WSA w ogdle nie brat
jednak pod uwage, a odnosnie podobieristwa znaczeniowego po
uznaniu istnienia tych samych skojarzen i przettumaczeniu stéw
,Liberty” oraz ,Freedom” stwierdzit jego brak. Towary, dla kto-
rych przeznaczone sg przeciwstawione oznaczenia, nalezg do to-
waréw tzw. ,,szybko rotujgcych”. WSA zastosowat natomiast przy
ocenie przestanki podobienstwa, wzorzec normatywny szczegol-
nie uwaznego konsumenta. Ponadto, butelka — element prze-
strzenny w znaku uczestnika, nie posiada — podobnie jak stowo
,wolnos$é”, zdolnosci odrdzniajgcej dla wyrobdéw spirytusowych,
wszystkie one sg bowiem oferowane w butelkach, za$ ksztatt bu-
telki uczestnika, pomijajgc nakretke, jest typowym ksztattem,
z ktédrym mozna sie zetkng¢ na rynku.

W odpowiedzi na skarge kasacyjng uczestnik postepowania —
K.D. wniést o jej oddalenie, jako bezzasadnej.
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Z uzasadnienia prawnego

Naczelny Sad Administracyjny zwazyt, co nastepuje:

W postepowaniu kasacyjnym zainicjowanym skargg kasacyj-
ng obowigzuje zasada zwigzania sgdu granicami tego $rodka od-
wotawczego. Z tresci art. 183 § 1 p.p.s.a. wynika bowiem, ze Na-
czelny Sad Administracyjny rozpoznaje sprawe w granicach skargi
kasacyjnej, biorgc z urzedu pod rozwage jedynie niewaznos¢ po-
stepowania, ktéra w tej sprawie nie zachodzi. Wobec takiej regula-
cji prawnej nie moze budzi¢ watpliwosci, ze wywotane skarga ka-
sacyjng postepowanie przed Naczelnym Sgdem Administracyjnym
nie polega na ponownym rozpoznaniu sprawy w jej catoksztatcie,
lecz zakreslone jest zarzutami podniesionymi przez kasatora.

W rozpoznawane] sprawie strona skarzgca postawita Sgdowi
| instancji zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., a zatem
kontrola orzeczenia dokonana przez Naczelny Sgd Administracyj-
ny obejmuje jedynie ten przepis. Nie zmienia granic rozpozna-
nia to, ze strona skarzgca powigzata przepis prawa materialnego
z art. 145 § 1 pkt 1 lit a) p.p.s.a., albowiem taka budowa zarzutu
stanowi konsekwencje przyjecia przez kasatora tezy, ze narusze-
nie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. skutkowato zaniechaniem
uchylenia decyzji w oparciu o art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. Przy-
wotany przepis ustawy procesowej obejmuje bowiem takie sytu-
acje, w ktdrych Sad | instancji zobligowany jest do uchylenia za-
skarzanej decyzji lub postanowienia, jezeli stwierdzi naruszenie
prawa materialnego, ktdre mogto miec¢ wptyw na wynik sprawy.

Jak juz wczesniej wskazano, rozpoznawana skarga kasacyjna
opiera sie jedynie na zarzucie naruszenia prawa materialnego,
a zatem na podstawie, o ktérej mowa w art. 174 pkt 1 p.p.s.a.
W mysl tego przepisu skarge kasacyjng mozna oprzeé na narusze-
niu prawa materialnego przez btedng jego wyktadnie lub niewta-
Sciwe zastosowanie.

Btedna wyktfadnia, o ktérej mowa w art. 174 pkt 1 p.p.s.a,,
to mylne rozumienie okreslonej normy prawnej, a niewtasciwe
zastosowanie to wadliwe uznanie, ze ustalony w sprawie stan
faktyczny odpowiada hipotezie okreslonej normy prawnej. Do-
puszczalne jest takze zarzucenie w ramach tej podstawy skargi
kasacyjnej obydwu form naruszenia prawa materialnego, w sy-
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tuacji, gdy niewtasciwe zastosowanie przepisu prawa byto kon-
sekwencjg jego btednej wyktadni. Decydujgc sie na postawienie
Sadowi | instancji zarzutu naruszenia prawa materialnego poprzez
jego btedng wyktadnie, w nastepstwie ktdrej doszto do niewtasci-
wego zastosowania tego prawa, kasator winien wskaza¢, na czym
polegat btagd Sadu w rekonstrukcji tresci konkretnej normy prawnej
i poda¢, jaka powinna by¢ wyktadnia wtasciwa i dlaczego przyje-
ta przez Sad wyktadnia skutkowata niewtasciwym zastosowaniem
btednie wytozonego przepisu. Zarzut niewtasciwego zastosowania
prawa nie obejmuje implicite zarzutu btednej wyktadni, co wyni-
ka z odmiennej tresci kazdego z tych pojec i z alternatywnego uje-
cia kazdej z tych postaci naruszenia prawa materialnego w art. 174
ust. 1 p.p.s.a. Ma to ten skutek, ze jezeli skarzgcy pragnie zakwe-
stionowad zaskarzone orzeczenie z punktu widzenia obydwu po-
staci naruszenia prawa materialnego, to — stosownie do art. 174
ust. 1 p.p.s.a. — powinien wyraznie kazdg z tych postaci wskazac
i przytoczy¢ zarzuty odnoszace sie odpowiednio do kazdej z nich.

Strona skarzgca w petitum skargi kasacyjnej zarzucita Sgdo-
wi | instancji naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez bted-
ng jego wyktadnie, a wiec mylne rozumienie tresci normy praw-
nej zawartej w tym przepisie. Od razu jednak nalezy zauwazyc, ze
uzasadnienie zarzutu nie zawiera w zasadzie takich elementow,
ktére wskazywatyby na te forme naruszenia prawa materialne-
go przez Sad | instancji. Niezaleznie jednak od tej uwagi Naczel-
ny Sad Administracyjny stwierdza, ze Sad | instancji nie popetnit
btedu w wyktadni art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Przepis ten stanowi,
Ze nie udziela sie prawa ochronnego na znak towarowy identycz-
ny lub podobny do znaku towarowego, na ktéry udzielono pra-
wa ochronnego lub zgtoszonego w celu uzyskania prawa ochron-
nego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne)
z wczesdhiejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla towa-
row identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowa-
dzenia odbiorcéw w btad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem wczesniejszym.

Wyktadajac tres¢ przytoczonego przepisu Sad | instancji przy-
jat, ze kwestie podobienstwa znakdw rozstrzyga sie na podstawie
kryterium niebezpieczeistwa wprowadzenia w btad odbiorcow,
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co do pochodzenia towardw, a to niebezpieczenstwo jest wypad-
kowa podobieristwa towardw i oznaczen. Nadto Sad | instancji
stwierdzit, ze przy poréwnaniu znakéw nalezy uwzglednic ogdlne
catosciowe wrazenie, jakie porownywane oznaczenia wywieraja
u odbiorcy, dla ktérego decydujace znaczenie majg elementy do-
minujgce, jakie wystepujg w poréwnywanych znakach. Te wywo-
dy zawarte w pisemnych motywach wyroku, odnoszace sie bez-
posrednio do wyktadni art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., sg prawidtowe,
co zreszty przyznaje strona skarzgca w uzasadnieniu skargi kasa-
cyjnej. Ograniczenie zarzutu naruszenia prawa materialnego do
btednej wyktadni przepisu sprawia, stosownie do wczesniejszych
uwag, ze poza kontrolg kasacyjng pozostaje ewentualne narusze-
nie tego przepisu poprzez jego niewtasciwe zastosowanie.
Naczelny Sad Administracyjny zauwaza nadto, ze argumenta-
cja zawarta w uzasadnieniu skargi kasacyjnej w catosci zmierza
do podwazenia, przyjetego przez Sad | instancji, pogladu o bra-
ku podobienstwa poréwnywalnych znakéw towarowych, w ro-
zumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.p.s.a. Uzasadnienie skargi ka-
sacyjnej nie pozostaje zatem w zwigzku z powotang podstawa
kasacyjng. Przy formutowaniu skargi kasacyjnej kluczowe znacze-
nie ma rozréznienie pomiedzy naruszeniem prawa materialnego,
a naruszeniem przepisOw postepowania, wedtug ktérych ocenia
sie gromadzenie i ocene dowoddéw koniecznych do rozstrzygnie-
cia sprawy. Badanie podobieristwa znakéw towarowych nie nale-
zy do sfery prawa materialnego, ktdre okresla jedynie skutki usta-
let dowodowych i ocen w postaci niedopuszczalnosci rejestracji
znakéw w razie zaistnienia okreslonych przestanek. O podobien-
stwie znakéw towarowych decydujg wytgcznie ustalenia faktyczne.
Oddalajac skarge kwestionowanym wyrokiem WSA w W. podzielit
ocene dokonang przez organ, ktdry przyjat, ze wystepowanie w spor-
nym znaku stowa ,Liberty” i promienistej korony nie moze wprowa-
dza¢ w btad ani wywotywac skojarzenia ze znakami — stownym ,,Li-
berty” R-137368 i stowno-graficznym ,Liberty” R-136516 spotki T.
Poréwnujgc przeciwstawne znaki w warstwie stownej, fone-
tycznej, znaczeniowej i wizualnej Sad zaaprobowat poglad wyra-
zany w zaskarzonej decyzji, ze znaki te réznig sie zasadniczo, co
powoduje, ze oceniane w catosci wywotujg catkowicie odmienne
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wrazenie na odbiorcy towardw. Strona skarzgca w uzasadnieniu
skargi kasacyjnej kwestionuje to ustalenie i wykazuje, ze sporny
znak towarowy jest podobny do jej znakdéw towarowych w stop-
niu, o ktérym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Nadto uwaza,
ze Sad oceniajac kolizyjno$¢ znakéow towarowych btednie wska-
zywat na rdéznice we wszystkich czterech ptaszczyznach poréw-
nywania przeciwstawionych znakdéw, a tym samym nie porédwnat
w sposdb prawidtowy ich podobienistwa. W istocie zatem strona
skarzgca kwestionuje ustalenia faktyczne i ich ocene, opierajac
przy tym skarge kasacyjng jedynie na podstawie, o ktérej mowa
w art. 174 pkt 1 p.p.s.a. Zarzut naruszenia prawa materialnego
nie moze byc¢ skutecznie uzasadniony prébg zwalczania ustalen
faktycznych, bowiem préba taka mogtaby ewentualnie odnies¢
zamierzony skutek wyfacznie w ramach podstawy kasacyjnej
okreslonej w art. 174 pkt 2 p.p.s.a.

Z tych powoddéw Naczelny Sad Administracyjny w oparciu
o art. 184 p.p.s.a. orzekt jak w sentencji.

1. W stosunku do jakich rodzajéw znakow skarzgcy wykazy-
wat naruszenie jego prawa ochronnego?

2. Jakie przepisy stanowity podstawe twierdzenia skar-
zgcego o istnieniu przestanek do uniewaznienia prawa
ochronnego na stowno-graficzno-przestrzenny znak to-
warowy ,, Freedom Liberty Blue Vodka” R-168649?

3. Z jakich powoddéw sady administracyjne uznaty zarzuty
skarzacego za bezpodstawne?

4. Czy zasadne byto twierdzenie skarzacej spotki, ze znak
»Liberty” jest znakiem ,,mocnym”?

5. Z jakich powodoéw zarzut podobieristwa znaku towaro-
wego uprawnionego do znakéw skarzacego oraz zarzut
naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 1i 2 p.w.p. okazaty sie bez-
podstawne?

6. Czy w rozpoznawanym sporze mogto dojs¢ do naruszenia
dobrych obyczajéw kupieckich? Czy Urzad Patentowy RP
niezasadnie udzielit prawa ochronnego uprawnionemu
na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1i 2 oraz art. 132 ust. 2
pkt 3 p.w.p.?
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Ad 1. Analizowane postepowanie dotyczyto koegzystencji kilku
rodzajowo odrebnych znakéw towarowych.

Wskazane zrdznicowanie znakoéw: stownego, stowno-graficz-
nego i przestrzenno-stowno-graficznego nie wyfacza hipotetycz-
nie mozliwosci wystepowania miedzy nimi kolizji.

W dniu 29.1.1998 r. skarzacy zgtosit do ochrony stowno-gra-
ficzny znak towarowy , Liberty” R-127816 dla nastepujgcych to-
wardw i ustug z klasy 9 i 38: telefony, telefony komérkowe, ustu-
gi telekomunikacyjne:

— \‘\_
Ochroniony z pierwszenstwem > g
0d 29.1.1998 . ifb
stowno-graficzny znak towarowy
,Liberty”
R-127816 (zgt. Nr 182895)

W dniu 15.8.1998 r. skarzacy zgtosit do ochrony stowny znak
towarowy , Liberty” R-137368 dla szerokiego zakresu towardéw
i ustug w klasach: 09, 15, 16, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42 i 45. Pra-
wo do tego znaku stanowito podstawe wniosku o uniewaznienie.

W dniu 15.8.1998 . skarzacy zgtosit do ochrony kolejny stowno-
-graficzny znak towarowy , Liberty” R-136516 dla towaréw i ustug
w klasach: 09, 15, 16, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42 i 45. Prawo do tego
znaku takze stanowito podstawe wniosku o uniewaznienie:

Ochroniony z pierwszenstwem
od 15.8.1998 .
stowno-graficzny znak towarowy
,Liberty”,

R-136516 (zgt. Nr 190735) liber ty
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W dniu 15.10.2002 r. uprawniony zgtosit do ochrony wzér
przemystowy ,,Butelka cylindryczna” Rp-5873 (zgt. Nr 1914):

Ochroniony z pierwszenstwem ! ! ! !
.. A

od 15.10.2002 r. wzdr przemystowy
,Butelka cylindryczna” Rp 5873
(zgt. Nr Wp 1914), opublikowany
WUP 2004; Nr 9

W dniu 4.8.2003 r. uprawniony zgtosit do ochrony kolejny wzor
przemystowy , Butelka” Rp-8064 (zgt. Nr 3843) i uzyskat ochrone
na ten wzér:

Fig. 1
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W dniu 3.2.2004 r. uprawniony zgtosit do ochrony roz-
patrywany, stowno-graficzno-przestrzenny znak towarowy
,Freedom Liberty Blue Vodka” R-168649 dla nastepujgcych
towarow w klasie 09: napoje alkoholowe, alkohole, arak,
brandy, likiery, rum, miéd pitny, whisky, wina, wodki i uzyskat
ochrone na ten znak:

Ochroniony z pierwszenstwem
od 3.2.2004 r.
stowno-graficzno-przestrzenny
znak towarowy
,Freedom Liberty Blue Vodka”,
R-168649 (zgt. nr 275747)

W maju 2004 r. Urzad Patentowy RP opublikowat informacje
o zgtoszeniu do ochrony rozpatrywanego stowno-graficzno-prze-
strzennego znaku towarowego , Freedom Liberty Blue Vodka”.

W dniu 21.10.2004 r. skarzgcy zawart umowe licencyjng upo-
wazniajacy D.P. w K. do stosowania stownego znaku towarowe-
go ,Liberty” R-137368 i stowno-graficznego znaku towarowego
R-136516. Okolicznos$¢ ta wynika z dokumentéw dotgczonych do
whiosku o uniewaznienie rozpatrywanego znaku towarowego.
Wtedy tez najprawdopodobniej licencjobiorca skarzgcego rozpo-
czat stosowanie niektdrych elementéw tych znakdw w odniesie-
niu do napoi alkoholowych.
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W dniu 10.10.2005 r. spétka powigzana ze skarzgcym (L. S.A.) zgto-
sifa do ochrony stowno-graficzny znak towarowy , Liberty” dla towa-
réw i ustug w klasach: 09, 12, 15, 16, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42 i 45:

Zgtoszony do ochrony w dniu
10.10.2005 .
stowno-graficzny znak towarowy
,Liberty”, %
(zgt. Nr 301053)

W dniu 10.10.2005 r. spotka powigzana ze skarzgcym (LIBERTY
S.A.) zgtosita takze do ochrony stowno-graficzny znak towarowy
,Liberty” dla towardw i ustug w tych samych klasach, jak w przy-
padku wskazanego wyzej znaku:

Zgtoszony do ochrony w dniu
10.10.2005 .
stowno-graficzny znak towarowy
,Liberty”,

(zgt. Nr 301054)

Whnioskiem z dnia 21.4.2006 r. skarzacy wystgpit do Urze-
du Patentowego RP o uniewaznienie znaku ,Freedom Liberty
Blue Vodka”, zanim Urzad Patentowy RP opublikowat informacje
o udzieleniu prawa ochronnego (nie skorzystat tez z podstawo-
wego srodka prawnego, jaki stanowi sprzeciw).

Zaprezentowane rodzaje praw ochronnych pozwalajg na roz-
patrywanie takze konkurencji przestrzenno-stowno-graficznego
znaku towarowego z wzorem przemystowym, ktéry co do zasady
ma charakter przestrzenny.

Ad 2. Skarzacy wskazat jako materialng podstawe swojego
whniosku o uniewaznienie nastepujace przepisy ustawy z dnia
30.6.2000 r. p.w.p.:

— art. 132 ust.2 pkt 1i2,

— art. 132 ust.2 pkt 3,

— art. 131 ust.1 pkt 1 2.
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W tresdci wniosku o uniewaznienie powotano sie takze na inne
przepisy, w tym:
e Dyrektywy Rady 89/104/EWG:
— art.4ust.3i4,
— art.5ust. 2;
e ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe] konkurenciji:
— art. 3 ust. 1.
Skarzacy wskazat jako podstawe swego wniosku wczesniejsze
prawa do znakéw towarowych, tj.:
— stowny znak towarowy ,Liberty” R-137368 chroniony
z pierwszenstwem od dnia 15.8.1998 r. dla towardw i ustug
w klasach: 09, 15, 16, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42 i 45,
— stowno-graficzny znak towarowy , Liberty” R-136516 chro-
niony z pierwszenstwem od dnia 15.8.1998 r. dla towaréw
i ustug w klasach: 09, 15, 16, 33, 35, 36, 38, 39, 41,42 45.

W kontekscie wskazanego zakresu podstaw prawnych wnio-
sku o uniewaznienie nalezy podkresli¢, ze objety byt nim wyzej
wskazany stowno-graficzno-przestrzenny znak towarowy ,,Freedom
Liberty Blue Vodka”, a nie znak towarowy , Liberty Blue”, skarzacy
btednie okreslat przedmiot sprawy, gdyz uprawniony nigdy nie
zgtaszat znaku towarowego , Liberty Blue”.

Ad 3. Za bezpodstawne uznano twierdzenie, iz skarzgcemu
przystuguje wytgcznos$é na postugiwanie sie elementami zaczerp-
nietymi z posagu Statua Wolnosci.

W swojej argumentacji skarzacy przedstawit poglad, iz ,,moz-
liwos¢ skojarzenia znakéw, bedaca z reguty nastepstwem silnej
zdolnosci odrézniajgcej znaku znanego jako pierwszy, powinna
by¢ brana pod uwage przy ocenie podobienstwa znakéw”.

Uprawniony zasadnie nie zgadzat sie z tym, aby poglad ten
mogt by¢ zastosowany w niniejszej sprawie i podkreslat, ze cat-
kowicie bezpodstawne jest twierdzenie, jakoby znaki towarowe
skarzgcego posiadaty cechy silnie odrdzniajgce. Zaréwno w obu
przeciwstawionych znakach skarzgcego, jak i znaku uprawnione-
go wykorzystane zostaty elementy zaczerpniete z domeny pu-
blicznej (tu: dotyczgce posagu Statua Wolnosci).
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Statua Wolnosci (Statue of Liberty)

Posag ten, usytuowany przy wej-
$ciu do portu w Nowym Jorku, jest
symbolem tego miasta i catych Sta-
noéw Zjednoczonych. Przedstawia
postac kobiecg trzymajgcag w prawej
dtoni pochodnie, a w lewej tablice
wyobrazajgcg Deklaracje niepodle-
gtosci Stanéw Zjednoczonych. Gto-
wa postaci kobiety ozdobiona jest
promienistg korong o bardzo cha-
rakterystycznym ksztatcie.

Pomnik jest dzietem francuskiego
rzezbiarza Frédérica Auguste’a Bar-
tholdiego. Autorem konstrukcji sta-
lowej i podstawy byt Gustave Eiffel.

Pomnik o wysokosci 93 metrow
byt darem rzadu francuskiego dla
USA, upamietniajgcym setng rocznice
uchwalenia Deklaracji niepodlegtosci.

Statua Wolnosci ustawiona do-
ktadnie na Liberty Island (Wyspie
Wolnosci) stata sie symbolem wol-
nej i niepodlegtej Ameryki i jest jed-
nym z najbardziej znanych na swie-
cie symboli wolnosci (,liberty”).

Posgg ten stanowi tez jedno
z najlepiej rozpoznawalnych dziet
Swiatowego dziedzictwa kulturowe-
go. Reprodukcje catego posagu s3
powszechnie wykorzystywane we
wspotczesnej sztuce uzytkowe;.

Powszechnos$¢ wykorzystania elementéw Statui Wolnosci
znajduje swoje odzwierciedlenie takze w powszechnosci ich wy-
stepowania w znakach towarowych rejestrowanych zaréwno
w Polsce, jak i w innych krajach.
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Aktualnie, stowo , liberty” tylko w Polsce jest elementem wy-
korzystywanym przez kilkaset firm dziatajgcych w najrézniej-
szych dziedzinach produkgji i ustug. Tylko cze$¢ z tych firm zgtosi-
ta w Urzedzie Patentowym RP wnioski o ochrone swoich znakéw
towarowych. | tak, napis ,liberty” jest jednym z elementéw zna-
koéw towarowych chronionych w Polsce w trybie krajowym takich
renomowanych firm, jak:

— Radio Wolna Europa: ,,RADIO FREE EUROPE RADIO LIBERTY”
R-112183,

— DaimlerChrysler Corporation: , LIBERTY” R-161332,

— DaimlerChrysler Corporation: ,JEEP LIBERTY” R-157013,

— WORLD POL Sp. z 0.0. (branza odziezowa): ,, LIBERTY” R-71251,

— SOREMARTECS.A. (branza spozywcza): , LIBERTY” R-88908
i ,LIBERTY” R-889009.

Czesc¢ z przedsiebiorcéw, dla ktérych symbolika Statui Wolno-
Sci byfa istotna dla podkreslenia charakteru ich dziatalnosci lub
intonacji przekazu medialnego, zgtosita do ochrony w Urzedzie
Patentowym RP takze wybrane graficzne elementy tego dzieta.
Sg wsrdd nich takie renomowane firmy, jak:

— BATMARK, Inc: stowno-graficzny znak ,LIBERTY” R-9051,

ochrona znaku trwa od 1921 r.:

LIBERTY

DO01 2170, jpe
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— Capitol Records, Inc: stowno-graficzny znak ,LIBERTY”
R-51002 (ochrona trwa od 1972 r.) — branza muzyczna:

W,

LBt

— Wnba Enterprise, LLC: stowno-graficzny znak ,NEW YORK
LIBERTY” R-124637 — branza sportowa:

Réwniez na rynku europejskim niezliczona ilos¢ firm korzys-
ta zaréwno z symboliki tego amerykanskiego posagu, jak i z jej
nazwy. Czes¢ z tych przedsiebiorcodw zarejestrowata swoje zna-
ki towarowe w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
(obecnie: Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektual-
nej EUIPO), np.:
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— witoska firma IMMO ROLARCO: wspdlnotowy stowno-
-graficzny znak ,,LIBERTY”, CTM 572354

— amerykanska firma finansowo-ubezpieczeniowa LIBERTY
MUTUAL INSURANCE COMPANY: wspdélnotowe, stowno-
-graficzne znaki o numerach: CTM 1743228, 3441523,
1743855, 3441565, 3173648, 5268297, 2220721

Liberty
International

Liberty N
e

LIBERTY
* INTERNATIONAL
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Europela
Seguros

‘\‘% Liberty

re Seguros

TAKE COVER FOR THE UNEXPECTED

— amerykanska firma LIBERTY HARDWARE MFG. CORP.:
wspolnotowy znak stowno-graficzny ,,LIBERTY HARDWARE” —
CTM 2066876:
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Podobnie w trybie Porozumienia madryckiego zarejestrowana
zostata duza ilo$¢ znakdw towarowych, w ktdrych wykorzystano
elementy monumentu i stowo , liberty”, np. znaki takie ochronita
francuska firma SOCIETE DES HOTELS LIBERTE (branza turystycz-
na) IR: 527745 (wyznaczenie dla krajow: AT, BX, DE, DZ, ES, IT,
MA, MC, PT):

HO'I'EI.S LIBERTE

Zarowno elementy graficzne Statui Wolnosci, jak i samo stowo
,liberty” sg takze popularnym elementem, czesto wykorzystywa-
nym w rejestracjach miedzynarodowych znakéw towarowych do-
konanych w trybie Porozumienia madryckiego, w ktérych wyzna-
czono Polske jako kraj docelowej ochrony.

| tak, stowo ,liberty” jest jednym z elementédw chronionych
w Polsce znakéw towarowych takich na przyktad podmiotéw, jak:
— KARLSBERG (branza piwna): ,Liberty” IR-693170,

— BAYER (branza chemiczna): ,LIBERTY” IR-646369, ,Liberty
link” IR-656822 , ,Liberty link” IR-716823,

— Liberty Insurance Group (branza ubezpieczeniowa): ,Liberty”
IR-590465,

— KOH-I-NOOR: ,,LIBERTY” IR-265313,

— PIAGGIO & C.SPA (branza motoryzacyjna): ,LIBERTY”
IR-664734,

— FRESENIUS MEDICAL CARE HOLDINGS, Inc. (branza medyczna):
,LIBERTY” IR-861682,

— BADISCHE Tabakmanufaktur Gmb (branza tytoniowa):

,Liberty” IR-254690,

BELHASSINE Lotfi: ,Liberty channels” IR-729742,
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Liberty Damenmoden (branza odziezowa): ,LIBERTY
WOMAN” IR-667772, ,LIBERTY SPORTSWEAR” IR-850002,
,Miss Liberty” IR-844547,

— SEVEN (branza budowlana): ,LIBERTY BOX” IR-745053,

— K& B Media: ,WORLD LIBERTY CONCERT” IR-627540,

— Maastricht Multimedia Luxembourg: , Libertytv.com” IR-737046,
— LIBERTY SURF: , LIBERTYSURF” IR-720731.

Z uwagi na powszechnosé stosowania przez niezliczone pod-
mioty poszczegdlnych elementéw zaczerpnietych ze Statui Wol-
nosci — zarzuty, iz uprawniony naruszyt dobre obyczaje poprzez
wykorzystanie takich wtasnie elementéw — byty watpliwe.
Zardwno sam posag, jak i jego poszczegdlne elementy przyna-
lezg do swiatowego dziedzictwa kultury i nie mozna wobec tego
ograniczac innym dostepu do nich.

Uznano takze za nieuzasadnione twierdzenie, ze zastosowa-
nie przez inny podmiot (tutaj przez uprawnionego) takich witasnie
elementéw w produktach lub ich opakowaniach prowadzi¢ moze
do mylenia ich producenta ze skarzgcym.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 p.w.p. — ochrona znaku towarowego za-
wierajgcego element w postaci symbolu o charakterze patriotycz-
nym i kulturowym nie wytacza mozliwosci uzyskania prawa ochron-
nego zawierajgcego ten sam element przez innego przedsiebiorce.

Skarzgcy — T. Sp. z. 0.0., postugujac sie w swoim znaku towa-
rowym elementami stanowigcymi symbole o charakterze patrio-
tycznym i kulturowym — powinien bra¢ pod uwage to, ze pozo-
stang one ogdlnie dostepne dla wszystkich uczestnikdw obrotu.
Zgodnie z art. 132 ust. 3 i art. 131 ust. 2 pkt 5 ustawy p.w.p.
(w brzmieniu z daty zgtoszenia do ochrony analizowanego znaku
towarowego):

,Art. 132. 1. Nie udziela sie prawa ochronnego na znak towa-
rowy dla towardw identycznych lub podobnych, jezeli znak
ten jest identyczny lub podobny do: (...).

2.(...)

3. Ochrona znaku towarowego zawierajgcego oznaczenia,
o ktérych mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2—4, oraz symbole,
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o ktérych mowa w art. 131 ust. 2 pkt 5, badz oznaczenia
odnoszgce sie do pochodzenia towaru, nie wytgcza mozli-
wosci uzyskania prawa ochronnego przez innego przedsie-
biorce na znak towarowy zawierajgcy takie same elemen-
ty dla towardéw identycznych lub podobnych, jezeli znaki te
mogg by¢ w obrocie tatwo odrdzniane.

4. (..)".

LArt. 131. 1. (...)

2. Nie udziela sie praw ochronnych na oznaczenia, jezeli:

1) zostaty zgtoszone w ztej wierze (...),

2) zawierajg nazwe lub skrét nazwy Rzeczypospolitej Polskiej
(),

3) zawierajg skréty nazw badz symbole (herby, flagi, godta)
obcych panstw (...),

4) zawierajg urzedowo uznane oznaczenia przyjete do stoso-
wania w obrocie (...),

5) zawierajg elementy bedgce symbolami, w szczegdlnosci
o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym,
ktdrych uzywanie obrazatoby uczucia religijne, patriotycz-
ne lub tradycje narodowg;

6) (...)".

Art. 132 ust. 3 p.w.p. wyraznie wskazuje, ze uprawniony z pra-
wa ochronnego do wczesniejszego znaku towarowego, ktéry za-
wiera elementy stanowigce symbole o charakterze patriotycz-
nym i kulturowym — a takie symbole wykorzystane zostaty przez
skarzgcego — nie moze zabroni¢ innym postugiwania sie takimi
elementami. Co wiecej, ochrona znaku zawierajgcego takie sym-
bole nie moze przeszkodzi¢ udzieleniu ochrony na rzecz innych
podmiotéw do kolejnych znakdéw zawierajgcych te same elementy.

Wytacznie z uwagi na te zasade skarzgcy —T. Sp. z 0.0. — w 0g6-
le mégt uzyska¢ ochrone na te swoje znaki, ktére wskazywat
nastepnie jako podstawe wniosku o uniewaznienie. Gdyby bo-
wiem Urzad Patentowy RP nie zastosowat tej reguty takze w od-
niesieniu do znakdéw skarzgcego — nie mogtyby one w ogdle uzy-
skaé ochrony z uwagi na istniejgce wczeséniej prawa do znakéw
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towarowych chronionych w Polsce dla analogicznych towaréw
i ustug na rzecz innych podmiotéw.

Istnieje szereg wczesniejszych znakéw towarowych, ktére — gdy-
by nie dziatanie zasady ogdlnej dostepnosci do elementéw za-
czerpnietych ze $wiatowego dziedzictwa kultury — uniemozliwity-
by rejestracje znakéw skarzgcego.

Przykfad 1

Z pierwszenstwem od 22.8.1994 r. w Urzedzie Patentowym RP
chroniony jest stowno-graficzny znak towarowy ,Radio Free Eu-
rope Radio Liberty” R-112183 na rzecz RFE — Radia Wolna Euro-
pa dla towardw i ustug w klasach 09, 16, 35, 38, 41, 42. Znak ten
zostat zarejestrowany dla RFE cztery lata przed rejestracjg zna-
kow skarzgcego: stownego R-137368 oraz stowno-graficznego
R-136516.

Poréwnanie wybranych zakreséw towaréw i ustug dla powyz-
szych znakéw:

Znak towarowy Znaki towarowe
»RADIO FREE EUROPE »Liberty”
RADIO LIBERTY” R-137368 stowny oraz
R-112183 R-136516 stowno-graficzny
zarejestrowany dla Radia zarejestrowane dla
Wolna Europa RADIO LIBERTY | skarzacego z pierwszenstwem
z pierwszenstwem od dnia 15.8.1998 r.

od dnia 22.8.1994 r.

Fragmenty wykazu towardw | Fragmenty wykazu towardw
i ustug: i ustug:

papier; karton; materiaty piSmienne; papier;
tektura; karton i wyroby z tych
materiatéw z wyjatkiem ser-
wetek papierowych;

ustugi badania rynku; ustugi badania rynku i badan
w dziedzinie dziatalnosci go-
spodarczej;
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reklama; produkcja reklam te-
lewizyjnych; radiowych i kino-
wych; organizowanie pokazéw
reklamowych;

przekazywanie gtosu i obrazu;
obstuga przekazu fonicznego;
prowadzenie transmisji; zbie-
ranie i przekazywanie wiado-
mosci; transmitowanie dzwie-
ku i obrazu; organizowanie
systemow transmisyjnych;

obstuga satelitéw;

ustugi w zakresie prowadzenia
kurséw edukacyjnych;

ustugi w zakresie reklamy
i marketingu; ustugi w zakre-
sie zamawiania i dystrybucji
materiatow reklamowych; wy-
najmowanie powierzchni na
cele reklamowe; organizowa-
nie wystaw w celach reklamo-
wych; pokazy towardéw;

ustugi komunikacji radiowej;
telefonicznej;

ustugi przekazu satelitarnego;

ustugi szkoleniowe z wyjat-
kiem szkolen z dziedziny spor-

tu i koszykowki.

Powstaje wiec pytanie, czy racjonalnie brzmiatyby zarzuty skar-
z3cego, gdyby i w tym przypadku, prébowat twierdzi¢, ze udzielo-
ne mu przez Urzad Patentowy RP prawa sg naruszane przez dzia-
falnos$¢ RFE — Radia LIBERTY. Jak mogtaby zosta¢ oceniona préba
zabronienia tej stacji Swiadczenia ustug w zakresie telekomunikacji?

Gdyby i$¢ dalej tokiem rozumowania, mozna by prébowac
twierdzié, ze u wielu konsumentéw, odbiorcéw ustug telekomu-
nikacyjnych i radiokomunikacyjnych mogto powstaé wrazenie, iz
skarzgcy lub powigzana z nim spétka Liberty S.A. jest oddziatem
renomowanego Radia LIBERTY. Mozna by nawet uzasadniaé, ze
zakres podstawowej dziatalnosci obu podmiotéw koncentruje sie
w tym samym zakresie ustug w obszarze radio- i telekomunikacji:
»(...) przekazywanie gtosu i obrazu, obstuga przekazu foniczne-
go, prowadzenie transmisji, zbieranie i przekazywanie wiadomo-
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$ci, transmitowanie dzwieku i obrazu, organizowanie systemoéw
transmisyjnych, obstuga satelitow (...)” (fragment wykazu ustug
RFE Radio Liberty”).

Tak bliskie podobienstwo zakresdw towardéw i ustug, dla kté-
rych chronione sg powyzsze znaki towarowe, pozwalatoby tez na
sformutowanie zarzutu, ze T. Sp. z 0.0., ktérej domeng jest dzia-
talno$¢ w zakresie telekomunikacji, juz w momencie rejestra-
cji swoich znakéw towarowych , Liberty” catkowicie Swiadomie
chciata wykorzysta¢ renome znanego na catym $wiecie i stano-
wigcego synonim wolnosci stowa Radia Wolna Europa, znanego
takze jako Radio LIBERTY.

Nie sposdb z rozumowaniem takim bytoby sie zgodzic.

Przyktfad 2

Z pierwszenstwem od dnia 4.3.1991 r. (do 4.3.2001 r.) w Urze-
dzie Patentowym RP chroniony jest stowny znak ,HIGHLAND
LIBERTY” R-73568 dla towardw z branzy spirytusowej. Znak ten
ochroniony zostat na rzecz H.J. Trading ponad 7 lat przed rejestra-
cjg znakoéw skarzgcego: stownego R-137368 oraz stowno-graficz-
nego R-136516.

Poréwnanie wybranych zakreséw towardw i ustug dla powyz-
szych znakdw:

Znak towarowy Znaki towarowe
»HIGHLAND LIBERTY” »Liberty”

R-73568 R-137368 stowny oraz
zarejestrowany R-136516 stowno-graficzny
dla H.J. Trading zarejestrowane dla

z pierwszenstwem skarzgcego z pierwszeristwem
od dnia 4.3.1991 r. od dnia 15.8.1998 r.
Peten wykaz towardw i ustug: | Fragmenty wykazu towardw
i ustug:
wina; wyroby spirytusowe i li- | wédka; wino; rum; likiery; whi-
kiery. sky; gin; brandy; arak; sake; te-
quila; aperitify; ekstrakty alko-
holowe; koktajle; miéd pitny.
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Skarzgcy, zgtaszajgc do ochrony swoje znaki, nie dziatat takze
na podstawie upowaznienia udzielonego mu przez H.J. Trading
na uzywanie znaku ,Liberty” w odniesieniu do wyrobdw spirytu-
sowych, wskazanych (wytgcznie) w wykazie towardéw i ustug, dla
oznaczania ktorych uzyskat wytgcznos$¢ powyzszy znak towarowy
»HIGHLAND LIBERTY”.

Jesli przyjgc tok rozumowania skarzgcego, znéw trzeba bytoby
(podobnie jak w poprzednim przypadku) zgodzi¢ sie z pogladem,
ze skarzacy wprowadzit w btad wielu mitosnikéw i koneseréow wy-
robdéw spirytusowych, tworzac wrazenie, iz jest powigzany z fir-
ma H.J. Trading.

Powyisze przyktady sg dowodem niekonsekwencji argumen-
tacji skarzagcego. Jesliby przyjgé, ze stanowisko prezentowane we
whniosku o uniewaznienie byto trafne — juz na podstawie tylko tych
dwodch wezesniejszych praw — Urzad Patentowy RP miatby petne
podstawy do odmowy udzielenia ochrony na znaki skarzgcego (lub
Znacznego ograniczenia zakresu towardw i ustug tych znakéw).

Implikacje zwigzane z powszechnym kojarzeniem stowa ,liberty”
z symbolikg posagu Statua Wolnosci znajdujg swoje odbicie réw-
niez w uznaniu rejestracji miedzynarodowych znakéw towaro-
wych chronionych w Polsce w trybie Porozumienia madryckiego,
w ktorych wyznaczono Polske jako kraj docelowej ochrony.

| tak:

Przyktad 3

W przypadku tej samej, powyzszej rejestracji AIR LIBERTE zna-
mienne jest, iz powigzana ze skarzgcym spotka LIBERTY S.A., zgta-
szajgc do ochrony w 2005 r. swoje znaki towarowe: stowny
,Liberty” Z-301054 oraz stowno-graficzny , Liberty” Z-301053,
takze nie dopatrzyta sie kolizji pomiedzy zgtaszanymi przez sie-
bie ustugami w zakresie transportu lotniczego a zakresem ustug
Swiadczonych i chronionych przez powyzszg francuska firme
lotniczg AIR LIBERTE, dla ktdérej ustugi transportu lotniczego sg
podstawag jej dziatalnosci.
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Poréwnanie wybranych zakreséw towaréw i ustug:

Znak towarowy
,AIR LIBERTE”
IR-691354
zarejestrowany dla
AIR LIBERTE w trybie
Porozumienia madryckiego

z pierwszenstwem
od dnia 4.3.1991 r.

Znaki towarowe
»Liberty”

Z-301054 stowny oraz
Z-301053 stowno-graficzny
zgtoszone przez powigzang ze
skarzacym spétke LIBERTY S.A.
z pierwszenstwem
od dnia 10.10.2005 r.

Fragmenty wykazu towaréw
i ustug:

Fragmenty wykazu towardéw
i ustug:

konserwacja i naprawa samo-
lotow; transport powietrzny;
transport pasazerski; obstuga
pasazerow; wynajem; wyfadu-
nek; roztadunek; informacja
w zakresie transportu; wyna-
jem samolotéw; dostarcza-
nie towardéw; przewodz lotniczy
(transport);  magazynowanie
towardéw; transport towardéw;
organizacja podrdzy; organi-
zacja wycieczek; rezerwacja
miejsc w podrdzach lotniczych;
ustugi tranzytowe, transport
lotniczy; fracht.

samoloty, sSmigtowce, czesci
zamienne do samolotéw, $mi-
gtowcdw;

transport lotniczy, transport
pasazerski;

wypozyczanie samochodéw,
samolotéw i Smigtowcow;
wynajmowanie samochoddw,
samolotéw i Smigtowcdw;
pakowanie i sktadowanie to-
warow;

ustugi turystyczne.

Uprawniony zwrdcit uwage na mozliwos¢ funkcjonowania na
polskim lub europejskim rynku dwdch linii lotniczych, z ktérych
jedna (renomowana linia lotnicza AIR LIBERTE) posiada juz chro-
niong w Polsce nazwe , AIR LIBERTE”, a druga (spotka powigzana
ze skarzacym) miataby nazywad sie , LIBERTY” lub ,,LIBERTY AIR”.
W opinii uprawnionego jedynymi okolicznosciami, ktére sktonity
LIBERTY S.A. do zgtoszenia do ochrony znakéw dotyczgcych ustug
transportu lotniczego, mogto by¢ wytgcznie to, iz:

— stowo ,liberty” jest jednak znakiem bardzo ,,stabym”,
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— znaki te nie sg przeciez identyczne (rdznig sie bowiem jedng
literg lub brakiem wyrazu ,AIR").

Przykiad 4

Z pierwszenstwem od dnia 30.7.1992 r. hiszpanska firma Li-
berty Insurance Group zarejestrowata w trybie Porozumienia ma-
dryckiego ze skutkiem w Polsce stowny znak towarowy , Liberty”
IR-590465 i uzyskata ochrone ustug w klasach 36. Ustugi wskazy-
wane w znakach skarzgcego sg zblizone do czesci ustug zawar-
tych w wykazie tego znaku (Liberty Insurance Group: ,Liberty”

IR-0590465).

Poréwnanie wybranych zakreséw towardw i ustug:

Znak towarowy
Liberty”
IR-590465

zarejestrowany dla Liberty
Insurance Group w trybie
Porozumienia madryckiego
z pierwszenstwem
od dnia 30.7.1992 r.

Znaki towarowe
»Liberty”
R-137368 stowny oraz
R-136516 stowno-graficzny
zarejestrowane dla
skarzacego
z pierwszenstwem
od dnia 15.8.1998 r.

Peten wykaz towardw i ustug:

Fragmenty wykazu towardw
i ustug:

ubezpieczenia, ustugi finansowe,
ustugi monetarne.

ustugi obrotu wierzytelnoscia-
mi, ustugi leasingowe, facto-
ringowe, franchisingowe, osza-
cowanie wartosci do celéw
fiskalnych, zarzadzanie majat-
kiem, windykacja dtugéw.

Warto nadmienic, iz ww. przedsiebiorstwo jest oddziatem ame-
rykanskiej firmy finansowo-ubezpieczeniowej LIBERTY MUTUAL
INSURANCE COMPANY, ktéra w ramach Porozumienia madryc-
kiego zarejestrowata wczesniej wspominane w pkt I, wspdinoto-
we, stowno-graficzne znaki o numerach: CTM 1743228, 3441523,
1743855, 3441565, 3173648, 5268297, 2220721 w tym m.in.:
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Liberty
International

Liberty

Europe

Wskazane wyzej znaki towarowe zawierajgce stowo ,liberty”
uzyskaty ochrone w Polsce, zanim skarzgcy wystgpit o ochrone
wtasnych znakéw towarowych (powotywanych jako podstawa
whiosku o uniewaznienie). Nalezy podkresli¢ takze i to, ze zaden
z uprawnionych do tych znakdw, ani tez Urzad Patentowy RP nie
podzielili stanowiska skarzgcego, iz mogg one kolidowa¢ ze zna-
kami skarzgcego, mimo ze zakres towaréw i ustug, dla ktérych sg
chronione, pokrywa sie z towarami i ustugami, dla ktérych zare-
jestrowane zostaty znaki skarzgcego (skarzacy nie stosuje swoich
znakow we wszystkich tych dziedzinach).

Ad 4. Twierdzenie, iz znak , Liberty” jest znakiem ,,mocnym” —
uznano za bezpodstawne z nastepujacych przyczyn. Skarza-
cy twierdzit, ze wyraz ,liberty” w zakresie wyrobéw spirytuso-
wych oraz szerzej — wyrobdéw alkoholowych w ogdle — stanowi
oznaczenie arbitralne, ktére w zaden sposdb nie wskazuje na ro-
dzaj towaru ani nie opisuje i nie sugeruje jego cech. Tego rodza-
ju oznaczenia chronione jako znak towarowy nalezg do tzw. ,,zna-
kéw mocnych”.

Otéz w sytuacji, kiedy stowo ,liberty” jest tak powszechnie
wykorzystywane w znakach towarowych przeznaczonych dla
oznaczania najrézniejszych towardw i ustug, w tym takze w bar-
dzo wielu znakach zgtoszonych do ochrony zaréwno w Urzedzie
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Harmonizacji Rynku Wewnetrznego — OHIM'Y, jak i chronio-

nych w trybie Porozumienia madryckiego dla wyrobdw alkoholo-

wych w klasach 32 i 33, tj. piwa i alkoholi — stanowisko skarzace-

go, iz wyraz ,liberty” jest znakiem mocnym i stanowi oznaczenie

arbitralne — byto pogladem nieznajdujgcym odzwierciedlenia

w praktyce rejestracji znakdw towarowych. llustrujg to przykfa-

dy rejestracji:

— H.J. Trading: ,,HIGHLAND LIBERTY” R-73568,

— KARLSBERG (branza piwna): ,Liberty” IR-693170,

— K & B Media (branza piwna): ,WORLD LIBERTY CONCERT”
IR-627540,

— LIBERTI S.P.A. (branza piwna oraz wyroby alkoholowe): ,LIBERTI”
—1R-531123,

— Anchor Brewing Company (branza piwna): , LIBERTY Ale” —
CTM-404160,

— Anchor Brewing Company (branza piwna): ,LIBERTY ALE” —
CTM-414805.

Skarzacy, dowodzac sity swojego znaku, powotat sie na oko-
licznos¢, iz Urzad Patentowy RP odmowit rejestracji zgtoszo-
nych przez Lidl Stiftung & Co. KG znakéw ,Liberte” Z-230527 oraz
7-246600 dla wyrobdow alkoholowych. Powodem odmowy byta
wtasnie kolizja ze znakami skarzacego.

Jednak w niniejszym postepowaniu rozpatrywano ewentualng
kolizje znaku o innym charakterze, stowno-graficzno-przestrzenne-
go znaku towarowego , Freedom Liberty Blue Vodka”. Natomiast
skarzacy, ktéry nigdy sam nie stosowat powotywanych przez nie-
go znakdéw dla oznaczania spornych towardw, twierdzit, ze jest je-
dynym podmiotem, z ktérym produkty te mogg zostac skojarzone.

Skarzacy, interpretujgc w sposob rozszerzajacy tresé¢ udzie-
lonego mu przez Urzad Patentowy RP prawa, nietrafnie twier-
dzit, ze znak zawierajgcy element ,liberty” moze zostaé skojarzo-
ny wytgcznie z okre$lonym przedsiebiorstwem, mimo ze w znaku
odwotywano sie do elementéw zaczerpnietych wprost z dziedzic-
twa kulturowego ludzkosci.

17 Obecnie w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej — EUIPO.
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Ad 5. Skarzgcy bezpodstawnie twierdzit, ze Urzad Patentowy
RP udzielit ochrony na rozpatrywany znak z naruszeniem przepi-
suart. 132 ust. 2 pkt 1 2 p.w.p.

, Art. 132. 2. Nie udziela sie prawa ochronnego na znak towa-

1)

2)

rowy:

identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego lub
zgtoszonego do rejestracji (o ile znak taki zostanie zareje-
strowany) z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej
osoby dla identycznych towaréw,

identyczny lub podobny do znaku towarowego, na ktéry

udzielono prawa ochronnego lub zgtoszonego w celu uzy-
skania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzie-
lone prawo ochronne) z wczedniejszym pierwszenstwem
na rzecz innej osoby dla towaréw identycznych lub po-
dobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéow
w btad, ktore obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia
znaku ze znakiem wczesniejszym”.

Trzeba przypomnieé, ze najwczesniejszy, stowno-graficzny
znak towarowy skarzgcego R-127816 wyraznie podkresla zwig-
zek skarzacego z telekomunikacjg, a takze to, ze jego znaki prze-
znaczone sg w istocie do oznaczania produktéw i ustug zwigza-
nych z tg branza.

Natomiast stowny znak ,liberty” R-137368 i stowno-graficzny
znak R-136516, powotywany przez skarzgcego jako podstawa
whniosku, sktada sie wytgcznie z dwdch elementéw w kolorze nie-
bieskim: korony oraz napisu , Liberty”.
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Znaki towarowe skarzgcego:

Rozpatrywany znak towarowy:

Stowno-graficzny znak
towarowy , Liberty”
R-127816 zarejestrowany
z pierwszenstwem
0d 29.1.1998 .

Stowny znak , Liberty”
R-137368.

Liberty

Stowno-graficzny znak
towarowy ,Liberty”, R-136516
ochroniony z pierwszeristwem

od 15.8.1998 r. (powotany
jako podstawa wniosku
0 uniewaznienie)

Rozpatrywany stowno-
-graficzno-przestrzenny
znak towarowy
,Freedom Liberty Blue Vodka”,
R-168649 (zgt. nr 275747),
chroniony z pierwszenstwem
od dnia 3.2.2004 .
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Jedynie dwa przedstawione powyzej znaki skarzgcego mogty
by¢ brane pod uwage w niniejszej sprawie, poniewaz wszystkie
pozostate, zostaty zgtoszone do ochrony po zgtoszeniu rozpatry-
wanego znaku towarowego uprawnionego.

Jak pokazano, znaki towarowe skarzgcego zawierajg jedynie po-
wielenie dwu prostych elementdéw Statui Wolnosci. Natomiast, na
znak towarowy uprawnionego sktada sie szereg szczegdtéw jedynie
inspirowanych tym monumentem. Starannie skomponowane ele-
menty graficzne przesgdzajg o jego oryginalnosci i decydujg o cha-
rakterze odrdzniajgcym. Opracowanie kompozycji znaku upraw-
nionego wymagato bez watpienia wysitku twérczego (dla ktérego
ten amerykanski pomnik stanowit jedynie inspiracje). Porownanie
znakow skarzgcego i znaku uprawnionego wyraznie wykazuje, ze
réznig sie one w sposéb zasadniczy w rozumieniu art. 132 p.w.p.
Nie zachodzi w ich przypadku ryzyko wprowadzenia odbiorcéw
w btad, w tym ryzyko skojarzenia rozpatrywanego znaku ze zna-
kami wczesniejszymi. Wszystkie one zostang skojarzone przez od-
biorce ze Statug Wolnosci, ale nigdy ze sobg wzajemnie.

Zarzut naruszenia przez Urzad Patentowy RP art. 132 ust. 2
pkt 1i2 p.w.p. oceniono jako bezpodstawny m.in. z uwagi na to, ze
rozpatrywany znak, w odrdznieniu od przeciwstawianych, posiada
caty szereg charakterystycznych elementéw wyrdzniajgcych:

— rozpatrywany znak towarowy to butelka o charakterystycz-

nym, smuktym ksztatcie,

— butelka ta jest zamykana fantazyjnym zamknieciem — kor-

kiem w ksztatcie imitujgcym gtowe kobiety w koronie,

— szyjka butelki jest smukta, obwiedziona niebieskg koszulka

z rbwnomiernie rozmieszczonymi na jej powierzchni srebr-
nymi gwiazdkami,

— na szyjce butelki umieszczono pionowy, czerwony pas

z granatowo-biatymi laméwkami, a na jego tle napis
,FREEDOM”, wykonany duzymi, drukowanymi, biatymi li-
terami,

— walcowatg szyjke oraz korpus posiadajacy takze ksztatt

walca potaczono posrednim elementem w ksztatcie stoz-
ka Scietego,
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— rozpatrywany znak towarowy posiada dodatkowo oprécz
pionowego napisu ,FREEDOM” takze poziome napisy
,Liberty Blue Vodka”,

— znak towarowy , Liberty” R-136516 skarzgcego jest wyko-
nany w kolorze niebieskim, natomiast rozpatrywany stow-
no-graficzno-przestrzenny znak towarowy ,Freedom
Liberty Blue Vodka” posiada elementy w kolorze btekitnym,
czerwonym, srebrnym, granatowym, popielatym, a zasadni-
cza bryta butelki wykonana jest z przezroczystego szkta,

— na matowej powierzchni butelki, na Scianie czotowej wy-
dzielono powierzchnie z przezroczystego prostokata,

— bardzo istotnymi i szczegdlnie charakterystycznymi ele-
mentami rozpatrywanego znaku towarowego sg rysunki
przedstawione na wysokie]j etykiecie (postaé kobiety w po-
widczystej szacie, z promienistg korong na gtowie i wznie-
siong reka trzymajacg pochodnie, budynki, wiezowce),
pokrywajgce zasadniczg czes¢ powierzchni znaku.

Wszystkie te niepodwazalne walory estetyczne rozpatrywa-
nego znaku towarowego przesgdzajace o jego oryginalnosci
i odrdzniajgcym charakterze pozwolity na ustalenie, ze ten znak
towarowy: , Freedom Liberty Blue Vodka” rézni sie od niebieskie-
go znaku przedstawiajgcego jedynie czes$¢ korony i umieszczony
pod nig napis: ,Liberty”.

Ad 6. Skarzacy twierdzit, ze udzielenie ochrony na rozpatrywa-
ny znak nastgpito z naruszeniem jego praw do znakéw renomo-
wanych®, a takze, iz uprawniony naruszyt zasady uczciwej kon-
kurencji, zgtaszajgc rozpatrywany znak do ochrony. Tymczasem
powotane nizej okolicznos$ci wykazuja, ze to skarzacy, sktadajgc ni-
niejszy wniosek, kierowat sie intencjami, wobec ktérych postawic
mozna byto zarzut, iz sg dalekie od dobrych obyczajow kupieckich.
| tak, skarzgcy powotat sie kolejno na nastepujgce przepisy:

18 Renoma jest utrwalonym w $wiadomosci konsumentéw wyobrazeniem o wyjatko-
wych walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spetnianych cechach. Por. U. Promirska,
Prawo do znaku towarowego a wolnos¢ konkurencji, PiP 1998, Nr 2, s. 46.
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,Art. 131. 1. Nie udziela sie praw ochronnych na oznaczenia:
ktérych uzywanie narusza prawa osobiste lub majgtkowe
0s0b trzecich;
ktére sg sprzeczne z porzagdkiem publicznym lub dobrymi
obyczajami”.

,Art. 132. 2. Nie udziela sie prawa ochronnego na znak towarowy:

(...)

3) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towaro-
wego zarejestrowanego lub zgtoszonego z wczesniejszym
pierwszenstwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie za-
rejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towa-
réw, jezeli mogtoby to przynie$é zgtaszajgcemu nienalezng
korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru
badz renomy znaku wczesniejszego. Przepis ten stosuje sie
odpowiednio do znaku powszechnie znanego”.

,Art. 296.

2) Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na
bezprawnym uzywaniu w obrocie gospodarczym: (...)

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku
towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkol-
wiek towardw, jezeli takie uzywanie moze przynies¢ uzywaja-
cemu nienalezng korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla wyrdzniajace-
go charakteru bgdz renomy znaku wczes$niejszego”.

Dla uzasadnienia swego stanowiska skarzgcy starat sie takze
wykazac naruszenie przez uprawnionego dobrych obyczajow i re-
gut wynikajgcych z art. 3 ust. 1 ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji'*®:

LJArt. 3. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest dziatanie
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza
lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta (...).”

19 Dz.U.z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.
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Jednak zarzuty skarzacego ocenione zostaty jako nieuzasadnione.

Przede wszystkim skarzgcy nie wykazat renomy swoich zna-
kéw towarowych. Jej wysoka ocena dokonywana przez skarzgce-
go — nie stanowita obiektywnego kryterium, ktére mogtoby zo-
sta¢ uznane za wystarczajace.

Z kolei w odniesieniu do zarzutu naruszenia poprzez zgtosze-
nie rozpatrywanego znaku towarowego dobrych obyczajéw —
skarzacy twierdzit, ze sprzeczno$é z dobrymi obyczajami polega
w niniejszym przypadku na zgtoszeniu do ochrony znaku rozbu-
dowanego o dodatkowe elementy graficzno-przestrzenne, ktére
takze czesciowo nawigzujg do innych znakow skarzgcego (zwtasz-
cza ze znak przeznaczony jest dla oznaczania identycznych towa-
réw). Uprawniony wyjasniat natomiast, iz w dobrej wierze zgtosit
opracowany przez siebie znak towarowy do ochrony w Urzedzie
Patentowym RP. Przedmiotem tego znaku jest oryginalna i twor-
cza interpretacja elementéw zaczerpnietych ze Statui Wolnosci.
Uprawniony nie mogt przypuszczaé, iz wobec powszechnosci sto-
sowania tego rodzaju zabiegdw artystycznych jakas firma (teleko-
munikacyjna), ktora wykorzystata w swoich znakach towarowych
elementy zaczerpniete z tego samego dzieta, bedzie mogta uznaé
za uprawniony zarzut, iz naruszyt on dobre obyczaje.

Warto powrdci¢ do tego waznego elementu stanu faktyczne-
go tej sprawy — skarzacy przyznawat, iz jego dziatalnos$¢ koncentru-
je sie w branzy telekomunikacyjnej. Nie podejmowat on wczesniej
dziatalnosci zwigzanej z produkcjg alkoholi. Pierwsze wykazane
przez skarzgcego dziatania w tej dziedzinie (polegajgce na udzie-
leniu licencji zezwalajacej na stosowanie znaku w tej dziedzinie)
zostaty podjete przez skarzgcego po publikacji przez Urzad Paten-
towy RP informacji o zgtoszeniu przez uprawnionego do ochrony
rozpatrywanego znaku towarowego. Jak wynika z wniosku o unie-
waznienie, skarzgcy zawart umowe licencyjng upowazniajacg inny
podmiot do stosowania elementdw jego znakéw towarowych
w dniu 21.10.2004 r., czyli 2 miesigce po publikacji w WUP infor-
macji o rejestracji rozpatrywanego znaku towarowego.

Dodatkowo, analizujgc szczegdtowo ztozony przez skarzgcego
whiosek o uniewaznienie, a takze informacje dotyczace strate-
gii marketingowej przedsiebiorcy T. Sp. z 0.0. — uprawniony mogt
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mieé uzasadnione watpliwosci co do rzeczywistych intencji skar-
z3cego. Jak wynika bowiem z informacji umieszczonych na stro-
nach internetowych skarzgcego, podstawg dziatalnosci T. Sp. z o.0.
jest prowadzenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
urzagdzen mobilnych, w tym przede wszystkim telefonéw komér-
kowych. Skarzacy jest zwigzany z branzg telekomunikacyjng, a nie
z przemystem spirytusowym, a przeciez jedynie w tej czesci ryn-
ku funkcjonuje rozpatrywany znak towarowy. Pojawia sie tez py-
tanie, dlaczego skarzgcy udzielit licencji jednemu z producentéw
alkoholu niedtugo po opublikowaniu przez Urzad Patentowy RP
informacji o zgtoszeniu do ochrony rozpatrywanego znaku towa-
rowego. Posrednio mogto to wskazywac na cel sztucznego wywo-
tywania wrazenia kolizji rozpatrywanych znakéw towarowych.

Powyzsze spostrzezenia upowazniaty do wysuniecia wniosku, ze:

— W interesie przedsiebiorcow T. Sp. z 0.0. oraz L., w zakre-
sie budowy ich wizerunku nie lezy kojarzenie dziatalnosci
z wyrobami alkoholowymi,

— prawdopodobnym inicjatorem dziatan w zakresie produkgc;ji
L,Waédki Liberty”, , Liberty ORIGINAL POLISH VODKA”, jak tez
inicjatorem wszczecia postepowania spornego w tej sprawie
byli konkurencyjni dla uprawnionego inni producenci wo-
dek, ktorzy chcieli wykorzystaé potencjalng mozliwosé roz-
poczecia sporu dla nieuczciwie prowadzonej gry rynkowej,
nie zas z uwagi na rzeczywiste zagrozenie ich intereséw,

— argumentacja skarzgcego o rzekomym podobienstwie zna-
kéw towarowych skarzgcego i uprawnionego — jest catko-
wicie bezzasadna, a tym samym nieuzasadniony jest zarzut
naruszenia praw ochronnych skarzgcego.

Uprawniony, zgtaszajgc rozpatrywany znak towarowy , Freedom
Liberty Blue Vodka” do ochrony w Urzedzie Patentowym RP, nie
zamierzat — w odrdznieniu od skarzgcego — osiggngé monopo-
lu na postugiwanie sie w obrocie gospodarczym poszczegdlny-
mi elementami Statui Wolnosci. Wynika to w sposdb jasny tak
z kompleksowej oceny samego znaku towarowego, jak i sposobu
korzystania z niego przez uprawnionego.
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Natomiast skarzacy, ktory sam nigdy nie stosowat oznaczen
wskazanych przez niego w podstawie wniosku o uniewaznienie
dla oznaczania rozpatrywanych towardéw, twierdzac, ze jest jedy-
nym podmiotem, z ktérym uczestnicy obrotu skojarzg znak za-
wierajacy element ,Liberty” — dgzy do nadinterpretacji przystu-
gujgcych mu praw. Nie jest bowiem uprawnione przypisywanie
sobie praw wytgcznych do elementdw zaczerpnietych i naleza-
cych do dziedzictwa kulturowego ludzkosci.

Powyisze argumenty oraz bezsporna odmiennos¢ znakéw
skarzgcego i uprawnionego staty sie gtéwng podstawg oddale-
nia wniosku skarzgcego o uniewaznienie rozpatrywanego prawa
ochronnego.

Uprawniony zasadnie nie zgadzat sie ze stanowiskiem
skarzgcego zawartym we wniosku o uniewaznienie rozpatrywa-
nego znaku towarowego ,,Freedom Liberty Blue Vodka”.

Skarzacy nietrafnie twierdzit, ze okolicznosé, iz znak towarowy
uczestnika ma dodatkowo charakter przestrzenny, nie moze w ni-
czym uchybiac¢ prawom wytgcznym skarzgcego. Ustawa nie daje
podstaw do wytgczenia albo odmiennego traktowania jakiejkol-
wiek szczegdlnej kategorii oznaczen z punktu widzenia podobien-
stwa ze znakami z uprzednim pierwszeistwem. Jego zdaniem zgto-
szenie etykiety albo catego opakowania (butelka, pudetko etc.) nie
zmienia zasadniczo istoty znaku.

Tymczasem sama bryta butelki, nawet nieozdobiona zadny-
mi elementami graficznymi — moze stanowi¢ przedmiot praw wy-
tacznych. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie
Sadu Najwyzszego®,

Prezentowany przez skarzgcego dowdd, ktéry miat wykazac
podobienstwo produktu skarzgcego do rozpatrywanego znaku
towarowego — przedstawia standardowg butelke z typowym za-
mknieciem i biatg etykieta, rysunkiem patacu oraz napisem ,WOD-
KA Liberty” w kolorze niebieskim. Na butelce przedstawionej
przez skarzgcego brak witasciwie innych elementéw graficznych.
W szczegdblnosci nie wystepuja tu elementy wykorzystane w prze-
ciwstawianych, wczesniejszych znakach towarowych uprawnio-

120 por, wyr. z dnia 14.11.2003 r., | CK 176/02, LEX nr 494026, takze publ. w dzienniku
»Rzeczpospolita” z dnia 15-16.11.2003 r.
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nego (w postaci korony czy tez sylwetki Statui Wolnosci). Butelka ta
W hiczym nie przypomina rozpatrywanego znaku towarowego.

Znamienne jest, iz wbrew zapewnieniom skarzgcego na bu-
telce tej nie ma zadnych elementéw graficznych nawigzujacych
do kreowanej rzekomo przez skarzgcego marki Liberty P. S.A. Na
dole etykiety znajduje sie jedynie napisana matymi literami in-
formacja, iz wddka ta zostata wyprodukowana na licencji przed-
siebiorcy T. Sp. z o0.0. Prezentowany dowdd stwarzat wrazenie,
jakby firma w minimalnym stopniu chciata wskaza¢ na pochodze-
nie wiasnego produktu. Dowdd ten nie stanowit elementu bu-
dowania wizerunku firmy Liberty specjalizujacej sie i kojarzonej
z rynkiem telekomunikacyjnym. Trudno tez byto doszukac sie
w butelce przedstawionej przez skarzgcego cech produktu eks-
kluzywnego, o ktdrych istnieniu zapewniat.

Generalnie, pordwnanie znakdw towarowych skarzgcego
(znaku towarowego R-136516 chronionego z pierwszenstwem
od 15.8.1998 r., ktory jest znakiem wczesniejszym w stosunku
do analizowanego, oraz znaku towarowego Z-301054 zgtoszone-
g0 10.10.2005 r., a takze stowno-graficznego znaku towarowego
,Liberty” zgt. nr 301053), wykazuje ich podobieristwa, ale réwno-
czesnie istotne réznice:

Przeciwstawiony Zgtoszony do Zgtoszony do
stowno-graficzny ochrony w dniu ochrony w dniu
znak towarowy 10.10.2005 r. 10.10.2005 .
»Liberty”, R-136516 | stowno-graficzny stowno-graficzny

ochroniony znak towarowy znak towarowy
Z pierwszenstwem »Liberty” ,Liberty”

od dnia 15.8.1998 1. | (zgt. Nr301054) | (zgt. Nr301053)

Liberty
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Réznice znakéw skarzgcego wykazujg, ze nie utrwala on wsrdd
odbiorcéw konsekwentnie tej samej koncepcji znaku towarowego.
Widaé wyraznie, iz:
— znak towarowy R-136516 jest bardzo wysmukty, utrzyma-
ny w kolorze ciemnoniebieskim (btekitnym) na biatym tle,
a same litery sg bardzo Scie$nione, natomiast

— znak towarowy Z-301054 jest sptaszczony (prawie trzykrot-
nie w stosunku do swojego pierwowzoru), a wzornictwo
oraz tto sg utrzymane jest w kolorze jasnoniebieskim.

Opisane rdoznice sg na tyle istotne, iz byly prawdopodobnie
gtdwng przyczyng zgtoszenia w 2005 r. przez firme powigzang
ze skarzgcym nowych, stowno-graficznych znakéw towarowych:
Z-301054, jak i Z-301053 (podstawowy zakres towardw i ustug
tych znakéw w poréwnaniu do wczesniej chronionych nie ulegt
zmianom, a do wykazu towardw i ustug, dla ktérych zgtoszony zo-
stat ten znak, dodane zostaty gtdwnie tylko ustugi lotnicze).

We wniosku o uniewaznienie skarzgcy powotywat i przedsta-
wiat produkt wytworzony na podstawie udzielonej przez skarza-
cego licencji — prezentowat butelke oznaczong znakiem towaro-
wym (Z-301054) zgtoszonym do ochrony 10.10.2005 r., a wiec
prawie 3 lata po zgtoszeniu przez uprawnionego do ochrony wzo-
ru przemystowego ,,Butelka cylindryczna” Rp-5873, ponad 3 lata
po zgtoszeniu przez uprawnionego do ochrony wzoru przemy-
stowego ,Butelka” Rp-8064 oraz 1,5 roku po zgtoszeniu przez
uprawnionego rozpatrywanego stowno-graficzno-przestrzenne-
go znaku towarowego , Freedom Liberty Blue Vodka” R-168649.
Mimo staran uprawniony nie zdotat takze odszukaé na polskim
rynku tego produktu, alkohol ten jest prawdopodobnie produk-
tem niszowym.

Skarzacy twierdzit, ze znak towarowy, , Liberty Blue” zawiera
grafike w postaci promienistej korony. Element ten wystepuje na
nakretce butelki oraz w wizerunku Statui Wolnosci, stagd posta-
wiony zostat zarzut, ze zostat on przejety ze znaku zarejestrowa-
nego na rzecz skarzacego. Jednak nakretka ta (korek w postaci
korony) nie zostata przejeta przez uprawnionego ze znaku skar-
z3cego, lecz ze znanej wszystkim korony posagu Statui Wolnosci,
ktdrg skarzacy przerysowat i umiescit w swoim znaku.
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Skarzacy twierdzit takze, ze w rozpatrywanej sytuacji istnie-
je wysokie ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad, ktére obej-
muje w szczegdblnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakami wcze-
$niejszymi , Liberty”.

Kwestionowane przez skarzgcego elementy graficzne roz-
patrywanego znaku towarowego zaczerpniete z monumentu
Statua WolnoS$ci zainspirowaty wiascicieli dziesigtkow znakéw
towarowych, w tym takze skarzgcego, ktéry jako kolejny po-
stuzyt sie symbolikg tego posagu. Te elementy graficzne nie sg
chronione niczyimi prawami wytgcznymi, nie stanowig tez wita-
snosci skarzgcego. Przy czym rozpatrywany znak, nawigzujgc do
symboliki posggu, zawiera jego twdrczg, oryginalng interpreta-
cje. Bogata plastycznie, barwna bryta rozpatrywanego znaku,
w ktdrym trzeciorzedng role odgrywajg napisy, nie moze zostac
pomylona z przeciwstawianym znakiem towarowym, skrom-
nym w swoim wyrazie.

Natomiast pojawita sie watpliwos¢, czy nie jest tak, ze zasto-
sowanie przez skarzgcego prostego przeniesienia do witasnych
znakéw towarowych elementéw zabytkowego dzieta nie stanowi
niedopuszczalnej préby ich zawtaszczenia (w podobnej sytuacji
Urzad Patentowy RP uniewaznit prawo do zabytkowych wzoréw
latarni zdobigcych Staréwke w Gdansku od ponad 100 lat, ktére
zarejestrowane zostaty przez jednego z przedsiebiorcow)!?,

Skarzgcy twierdzit, ze znak zarejestrowany na rzecz uczestni-
ka figuruje w bazie danych jako , Freedom Liberty Blue Vodka”.
W rzeczywistosci jednak widoczne i czytelne dla przecietnego od-
biorcy sg przede wszystkim wyrazy , Liberty Blue” wyrdzniajgce
sie w goérnej czesci butelki.

Uprawniony skutecznie kontrargumentowat, iz przedmiotem
whiosku skarzgcego jest stowno-graficzno-przestrzenny znak to-
warowy ,Freedom Liberty Blue Vodka” a nie nieistniejacy znak
towarowy ,Liberty Blue”, o ktdrym mowa zaréwno w tytule
whiosku o uniewaznienie, jak i w jego tresci. Uprawniony nigdy
nie zgtaszat do ochrony ani tez nie stosowat znaku towarowego
,Liberty Blue”, ani nie nosit sie z takim zamiarem.

21 Por. publikacja w dzienniku ,,Rzeczpospolita” z dnia 18.5.2001 .
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Skarzgcy zupetnie dowolnie twierdzit, ze wyrazy , Freedom”
i ,Vodka” nie majg zadnego znaczenia dla oceny odrdznialnosci
wzoru. Napis ,,Freedom Liberty Blue Vodka” jest oryginalny i od-
mienny od napisu , Liberty”. Taka ocena tego faktu wynika z inter-
pretacji kolejnosci rejestracji znakdw towarowych dokonywanych
przez Urzad Patentowy RP i inne urzedy, ktdre udzielajg ochrony
na kolejne znaki towarowe, na rzecz réznych podmiotéw, w takim
wiasnie stopniu rdznigce sie wzajemnie, przeznaczone dla ozna-
czania analogicznych towardéw.

Skarzacy bezzasadnie twierdzit, ze rejestracja znaku ,Liberty
Blue” sankcjonuje zatem sytuacje, w ktérej uczestnik przejmuje
renome znakéw , Liberty” budowang przez wiele lat przez skarzg-
cego i Liberty Poland S.A.

Twierdzenia skarzgcego, iz jego znaki towarowe cieszg sie re-
nomga, byto zupetnie dowolne. Dodatkowo, znaki towarowe, do
ktérych odwotuje sie skarzgcy, zostaty zgtoszone do ochrony
w sierpniu 1998 r. — zaledwie 6 lat przed zgtoszeniem do ochrony
rozpatrywanego znaku towarowego i nigdy nie byty stosowane
przez niego samego do oznaczania spornych produktéw. Trudno
wiec moéwic ,,0 wieloletniej budowie” ich renomy, tym bardziej ze
zostaty one uzyte po raz pierwszy przez licencjobiorce skarzgcego
dla oznaczania alkoholu dopiero po udzieleniu ochrony na wcze-
$niejszy wzor przemystowy uprawnionego , Butelka cylindryczna”
Rp-5873 (znak stowny kilka miesiecy pdzniej, a niektore elementy
stowno-graficznego znaku — kilkanascie miesiecy pdzniej).

Skarzgcy twierdzit takze, ze w przypadku , Liberty Blue” sama
butelka jest dosy¢ banalna, prosta, taka jak wiele butelek z wéd-
ka. Stwierdzenia tego sady administracyjnie zasadnie nie podzie-
lity. Podstawowy element rozpatrywanego znaku towarowego
,Freedom Liberty Blue Vodka” — bryfa butelki jest bardzo ciekawa
i nietypowa, ma starannie dobrany, oryginalny ksztatt, ktéry wy-
réznia jg zdecydowanie sposrdd innych butelek uprawnionego.

W kontekscie analizowanych problemoéw, w szczegdlnosci kwe-
stii podobienstwa oznaczen wskazane orzeczenia NSA i WSA zastu-
gujg na petng aprobate, zaréwno w obszarze rozstrzygnie¢ formal-
noprawnych, jak i merytorycznie ztozonej kwestii braku elementu
ryzyka konfuzji miedzy omawianymi prawami ochronnymi.



2.3. Cywilnoprawne srodki ochrony znakow
towarowych

1. Jesli korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego
prowadzi do naruszenia uprawnien do znaku zarejestrowanego
wczesniej, to naruszyciel powinien zaprzestac realizowania for-
malnie przystugujacych mu uprawnien z tytutu rejestracji, gdyz
nie podlegaja one materialnoprawnej ochronie. W razie dalsze-
go postugiwania sie takim znakiem, wtasciciel znaku zarejestro-
wanego wczesniej moze dochodzi¢ roszczenn wobec naruszycie-
la bez koniecznosci uprzedniego uniewaznienia rejestracji jego
prawa do znaku.

2. Z poréwnania zakresu ochrony przewidzianej w razie na-
ruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ust. 1
p.w.p.) z zakresem ochrony przewidzianej w wypadku doko-
nania czynu nieuczciwej konkurencji (art. 18 u.z.n.k.) wynika,
ze zakres roszczen ochronnych w tej drugiej ustawie jest szer-
szy. Brak jest zatem dostatecznego uzasadnienia natury aksjo-
logicznej, aby w razie podjecia dziatan naruszajacych prawo do
znaku renomowanego, stanowigcych jednoczesnie naruszenie
dobrych obyczajow, pozbawia¢ uprawnionego mozliwosci sko-
rzystania z szerszych srodkéw ochrony prawnej przewidzianych
w u.z.n.k. Bytoby to sprzeczne z podstawowym celem tej usta-
wy, ktérym jest zapewnienie warunkéw zdrowej konkurencji
rynkowej.

Wyrok SN z dnia 23.10.2008 r., V CSK 109/08, baza orzeczer SN:
www.sn.pl (dostep: 2015), LEX nr 479328.



2.3. Cywilnoprawne Srodki ochrony znakow towarowych 167

Sentencja

Sad Najwyzszy w sprawie z powddztwa K. i V. Spoétki z o.o.
przeciwko O. Spdtce z 0.0. o zakazanie, nakazanie i zaptate, po
rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 23.10.2008 .,
skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sadu Apelacyjnego
z dnia 3.10.2007 r,,

oddala skarge kasacyjna.

Z uzasadnienia faktycznego

W sprawie o ochrone znaku towarowego, Sad Okregowy wy-
dat w dniu 18.4.2007 r. wyrok czesciowy, w ktérym zakazat po-
zwanej Spoétce uzywania oznaczenia sktadajgcego sie z zamiesz-
czonego na czerwonym prostokgtnym tle elementu stownego
,OKPOL” wraz z figurujgcym pod nim napisem ,,okna do pod-
daszy”. Ponadto nakazat pozwanej usuniecie skutkdw narusze-
nia praw powoddéw do tego znaku przez wycofanie z obrotu
materiatéw informacyjnych, reklamowych i promocyjnych wy-
korzystujgcych to oznaczenie oraz dokonanie ich zniszczenia.
Zobowigzat tez pozwang do dwukrotnego zamieszczenia w od-
stepach dwutygodniowych w ogdlnopolskim wydaniu G. oraz
w R. tekstu, w ktérym przyzna sie do popetnienia wzgledem po-
wodéw czyndw nieuczciwej konkurencji przez naruszenie ich
prawa do renomowanego znaku towarowego V., wykorzystywa-
nego przez powoddéw do oznaczania okien do poddaszy o tej sa-
mej nazwie.

Podstawg tego rozstrzygniecia byty nastepujgce ustalenia
faktyczne:

Powdd — K. jest znanym w ponad 40 krajach swiata producen-
tem okien do poddaszy VELUX. W Polsce prowadzi dziatalnosé
od 1990 r. poprzez wchodzacag w jego sktad spotke VELUX Spot-
ka z 0.0. Jedynym udziatowcem tej spotki jest spétka VELUX, na-
lezgca z kolei w catosci do powodowego Holdingu. Holding posia-
da prawo ochronne do znaku towarowego R-63.259, do ktérego
prawa przystugujg rowniez VELUX Spétce z 0.0. — na podstawie
udzielonej jej licencji. Znak ten sktada sie z prostokata na czer-
wonym polu, na ktédrym biatymi drukowanymi literami napisa-
na jest nazwa ,VELUX”. Swoje wyroby powodowie oznaczajg tym
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znakiem badZ oznaczeniem, w ktérym ponizej znaku umieszczo-
ny jest napis , okna do poddaszy.” W ocenie Sgdu Okregowego,
znak VELUX jest znakiem towarowym renomowanym.

J.iD. W. zatozyli w 1991 r. firme OKPOL, zajmujacg sie produk-
cja okien, stolarki dachowej, wytazéw kominiarskich i schodéw
strychowych. Wyroby swoje sygnowali znakami zarejestrowa-
nymi o zmienianej tresci. Najpierw byt to znak stowno-graficzny
,OKPOL” R-85501, sktadajgcy sie z czarnej grafiki z czerwonym
elementem i czarnym napisem OKPOL. Nastepnie byt to znak
R-12060, w ktérym zmieniono napis OKPOL na litery czerwo-
ne, a potem znak R-65501, w ktérym obok grafiki dachu umiesz-
czono napisane czerwonymi literami stowo OKPOL oraz dodano
zarys czerwonej elipsy. Oznaczajgc tymi znakami swoje wyro-
by, producenci zamieszczali ponizej nich napis ,, okna dachowe”.
W trakcie targéw budownictwa, odbywajgcych sie w styczniu
2005 r. pozwani zmienili oznaczenie swoich wyrobéw kolejny raz.
Przedstawia ono teraz na czerwonym polu prostokata drukowany
biatymi literami napis OKPOL, a pod nim znajduje sie informacja:
,okna do poddaszy”. Na uzywanie tego znaku pozwani uzyskali
prawo ochronne R-183931. Zgtosili tez wniosek o jego zarejestro-
wanie w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego z siedzibg
w Alicante w Hiszpanii. W dniu 29.12.2006 r. J. i D. W. cate swo-
je przedsiebiorstwo wniesli jako aport do Spotki z 0.0. OKPOL,
ktdra zostata pozwang w sprawie. Sad Okregowy podzielit sta-
nowisko powoddw, iz u przecietnego odbiorcy to warstwa gra-
ficzna znaku towarowego — jego charakterystyczna kompozycja,
a nie warstwa stowna, ma wiekszg site oddziatywania na $wia-
domos¢ i podswiadomos¢ konsumenta, stad tez istnieje koniecz-
nos$¢ ochrony grafiki powoda, mimo zachodzacych miedzy kon-
kurujgcymi znakami réznic w warstwie stownej. Dlatego tez Sad
przyjat, ze pomiedzy tymi znakami zachodzi podobieristwo rodzg-
ce ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w btad polegajace na skoja-
rzeniu znaku pozwanych ze znakiem powoddw, przy czym znak
towarowy powoddw, jako renomowany, korzysta ze zwiekszo-
nej ochrony prawnej, w poréwnaniu do ,,zwyktego”, pdzniejszego
znaku pozwanych. Uzasadniato to udzielenie powodom ochrony
na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30.6.2000 r. —
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Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 -
dalej: ,,p.w.p.” oraz art. 3 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm. — dalej ,,u.z.n.k”).

Apelacja pozwanej od tego rozstrzygniecia zostata oddalona.
Sad Apelacyjny podzielit ustalenia i ocene Sadu | Instancji co do
tego, ze przystugujgcy powodom znak towarowy ma status znaku
renomowanego, jak réwniez, ze znak stowno-graficzny pozwanej
,OKPOL” jest znakiem podobnym do uzywanego przez pozwanych
znaku ,,VELUX” w rozumieniu istnienia realnego niebezpieczeristwa
skojarzenia miedzy tymi znakami. Przesgdza o tym element domi-
nujacy znaku, ktérym jest zapadajgca w pamiec charakterystycz-
na kompozycja graficzna, powtdérzona w niemal identyczny sposdb
w znaku towarowym i oznaczeniu pozwanej. Wobec podobienstwa
ogolnego wrazenia wizualnego pomiedzy znakami, nie ma znacze-
nia eksponowana przez pozwanych réznica w tresci elementu stow-
nego tych znakdéw. Taka sytuacja jest podstawg do udzielenia po-
wodom ochrony prawnej na podstawie art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 3
p.w.p. Sad Apelacyjny opowiedziat sie tez za dopuszczalnoscig przy-
znania powodom ochrony takze na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k.,
gdyz dziatanie pozwanej stanowi nie tylko pasozytowanie na dorob-
ku powoddw, dotyczgcym ich znaku, lecz jest takze czynem nieuczci-
wej konkurencji, jako zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami,
ktére powinny obowigzywac w uczciwym obrocie gospodarczym.

Wyrok Sadu Apelacyjnego zakwestionowat skargg kasacyjna
pozwany. Wnidst o uchylenie zaskarzonego wyroku i dokonanie
jego zmiany przez oddalenie powddztwa, ewentualnie o przeka-
zanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Skarzacy sformutowat w oparciu o zarzuty kasacyjne trzy pro-
blemy prawne:

a) Czy mozna dochodzi¢ zakazania uzywania zarejestrowane-
go znaku towarowego, powotujgc sie na prawo rejestracji
innego znaku towarowego.

b) Czy ochrona znakéw towarowych renomowanych reali-
zowana moze by¢ wytgcznie na podstawie art. 296 ust. 2
pkt 3 p.w.p., czy takze z powotaniem sie na przepisy usta-
wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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c) Jak daleko moze siega¢ monopolizacja zasad budowania
znakéw towarowych, a w szczegdlnosci znakéw stowno-
graficznych, zwtaszcza w odniesieniu do powszechnie spo-
tykanych w obrocie kombinacji koloréw i ksztattéw.

Z uzasadnienia prawnego

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Nieuzasadnione sg zarzuty kwestionujgce podobienstwo obu
znakéw. W wypadku znaku towarowego renomowanego chodzi
bowiem, jak to prawidtowo przyjety Sady obu instancji, o podo-
bienstwo szczegdlnego rodzaju, polegajgce na niebezpieczen-
stwie samego skojarzenia z nim innego znaku, i to w odniesieniu
do jakichkolwiek towardw, a nie tylko do podobnych czy iden-
tycznych (art. 296 ust. 2 pkt 3 w zw. z pkt 2 p.w.p.). W tej sytuacji
kwestionowanie przez pozwanego podobieristwa obu znakéw
przez akcentowanie tego, ze rdznia sie one od siebie elementem
sfownym, jest nieuzasadnione. Sgd Apelacyjny wykazat, ze ele-
mentem decydujgcym o istnieniu niebezpieczenstwa skojarzenia
znakéw jest charakterystyczna kompozycja graficzna znaku po-
wodow, ktéra zostata powtdrzona niemal w identyczny sposéb
w znaku towarowym pozwanego. | wiasnie to ogdlne wrazenie
wizualne, stwarzajgce podstawe do pozytywnego wyobrazenia
o produkcie pozwanego, decyduje o realnym niebezpieczenstwie
skojarzenia obu znakdéw, umozliwiajgcym pasozytnicze korzysta-
nie przez pozwanego ze znaku powoda oraz prowadzgcym do
rozwodnienia sity zdolnosci odrdzniajgcej tego znaku i zwigzanej
z nim renomy. Tym samym zarzuty skargi kasacyjnej o naruszeniu
art. 269 ust. 3 w zw. z ust. 2 p.w.p. sg bezpodstawne.

Pozwany podtrzymat w skardze kasacyjnej stanowisko, ze sko-
ro posiada zarejestrowany znak towarowy na swoje produkty, to
nie mozna zakaza¢ mu jego stosowania ze wzgledu na tres¢ inne-
go zarejestrowanego znaku dopdty, dopdki rejestracja jego znaku
nie zostanie uniewazniona.

Poglad ten jest nietrafny. Podstawowym przepisem regulu-
jacym ochrone osoby uprawnionej do znaku towarowego jest
art. 296 p.w.p. W ustepie 2 pkt 3 tego przepisu, przewidziano
szczegblng ochrone renomowanego znaku towarowego. W mysl|
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art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., naruszenie prawa ochronnego do ta-
kiego znaku polega na bezprawnym uzywaniu w obrocie gospo-
darczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego,
zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw, jezeli
takie uzywanie moze przynies$¢ nienalezytg korzysc lub by¢ szko-
dliwe dla odrdzniajgcego charakteru badz renomy znaku wcze-
$niejszego. Osoba, ktérej prawo ochronne zostato w taki sposdb
naruszone, moze zgdac od osoby, ktéra to prawo naruszyta, za-
niechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzy-
$ci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wy-
rzgdzonej szkody. Ochrona moze przystugiwaé przeciwko kazdej
osobie dopuszczajacej sie naruszenia prawa ochronnego do zna-
ku, a wiec niezaleznie od tego czy naruszyciel sam korzysta z pra-
wa do zarejestrowanego pozniej znaku, czy tez postuguje sie zna-
kiem niezarejestrowanym. W razie dokonania naruszen przez
uzywanie znaku zarejestrowanego nalezy przyjac¢ — jak to uczy-
nity Sady obu instancji, ze sam fakt zarejestrowania stwarza tyl-
ko uprawnienie formalne do uzywania znaku, za$ na wniosek
zainteresowanego, Sad ma prawo oceni¢, czy materialnopraw-
na realizacja takiego uprawnienia, czyli praktyczne korzystanie
Z niego, zastuguje na ochrone prawng czy tez nie. Jezeli ocena
ta wypadnie niekorzystnie dla pozwanego, Sgd ma prawo zaka-
za¢ uzywania znaku, co oczywiscie nie stanowi jego uniewaznie-
nia. Poglad o celowosci odrdzniania formalnego uprawnienia,
ptynacego z faktu zarejestrowania znaku, od materialnoprawnej
realizacji tego uprawnienia, wyrazit tez Sad Najwyzszy w wyro-
kach z dnia 17.6.2004 r., V CK 280/04 oraz z dnia 25.5.2005 r.,
| CK 747/04 (niepubl.). Wbrew zastrzezeniom skarzgcego, stano-
wisko to nalezy podzieli¢, gdyz ma ono gtebokie zakotwiczenie
w systemie prawa cywilnego. Podobny mechanizm obowigzuje
przeciez przy stosowaniu art. 5 KC, kiedy to Sad uznaje, ze powo-
dowi przystuguje wprawdzie okreslone prawo podmiotowe, ale
oceniajac, ze jego realizacja nie zastuguje na ochrone z racji wy-
korzystywania tego uprawnienia w sposéb sprzeczny z zasadami
wspotzycia spotecznego, odmawia udzielenia ochrony prawnej.
Zatem powdd nie jest pozbawiany samego prawa, lecz uniemoz-
liwia mu sie realizacje tego prawa. Dlatego tez uznaé nalezy, ze



172 Rozdziat 2. Naruszenia praw wtasnosci przemystowej

jesli korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego prowa-
dzi do naruszenia uprawnien do znaku zarejestrowanego wcze-
$niej, to naruszyciel powinien zaprzestac realizowania formalnie
przystugujgcych mu uprawnien z tytutu rejestracji, gdyz nie pod-
legajg one materialnoprawnej ochronie. W razie dalszego postu-
giwania sie takim znakiem, wtasciciel znaku zarejestrowanego
wczesniej moze dochodzié roszczern wobec naruszyciela bez ko-
niecznosci uprzedniego uniewaznienia rejestracji jego prawa do
znaku. Stad tez nieusprawiedliwione sg zarzuty skargi naruszenia
art. 296 p.w.p. w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Wyrazne nawigzanie do zasad wspotzycia spotecznego,
w postaci odwotania sie do ,dobrych obyczajéow”, zawiera art.
3 ust. 1 u.z.n.k., zgodnie z ktérym czynem nieuczciwej konku-
rencji jest dziatanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obycza-
jami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy
lub klienta. Skarzacy podnosi kwestie dopuszczalnosci zastoso-
wania tego przepisu i fgczacej sie z nim ochrony przewidzianej
w art. 18 u.z.n.k., uznajac, wbrew stanowisku zajetemu w za-
skarzonym wyroku, ze kumulacja roszcze na podstawie obu
tych ustaw jest — w wypadku znaku renomowanego — niedo-
puszczalna, gdyz art. 296 ust. 2 pkt 3 w zw. z ust. 1 tego przepi-
su ,inkorporuje juz do prawa wtasnosci przemystowej kryteria
zwigzane z prawem nieuczciwej konkurencji”.

Poglad ten nie zastuguje na aprobate. Przede wszystkim moz-
liwos¢ kumulacji uprawnien dopuszcza sama ustawa, stanowigc
w art. 1 ust. 2 p.w.p., Ze przepisy tej ustawy nie uchybiajg ochronie
przedmiotéw, o ktérych mowa w art. 1 pkt 1 p.w.p., przewidzianej
w innych ustawach. Za dopuszczalnoscia takiej kumulacji opowie-
dziat sie Sad Najwyzszy w wyrokach z dnia 12.10.2005, Il CK 160/05
(OSNC 2006, Nr 7-8, poz. 132) oraz z dnia 2.1.2007 r., V CSK 311/06
(Biul. SN 2007, Nr 5, poz. 11). W pierwszym z tych orzeczen uznat,
Ze uzywanie w obrocie gospodarczym zarejestrowanego znaku to-
warowego podobnego do wczesniej zarejestrowanego i uzywane-
go znaku renomowanego dla oznaczenia towardw identycznych
lub podobnych do oznaczonych tym znakiem, lecz o niskiej jakosci,
jest czynem nieuczciwej konkurenciji (art. 3 u.z.n.k.). Wynika z tego,
ze w tamtej sprawie pozwany podszywat sie pod znak powoda, sy-
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gnujac nim swoje wyroby gorszej jakosci, czego w rozpoznawanej
obecnie sprawie pozwanemu nie przypisano. Zdaniem Sgdu Naj-
wyzszego, wyostrzato to jedynie nieetycznosé postepowania naru-
szyciela, nie przesgdzajac o samej zasadzie mozliwosci przypisania
mu popetnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Potwierdzeniem
takiego stanowiska jest sprawa V CSK 311/06, w ktérej udzielo-
no powodowi ochrony prawnej mimo, iz nie byto w niej zarzutu,
ze wyroby naruszyciela sg gorszej jakosci. W uzasadnieniu wyroku
z tej ostatniej sprawy Sad Najwyzszy przyjat, ze nieuczciwe w ro-
zumieniu u.z.n.k. jest kazde zachowanie sie przedsiebiorcy, kté-
re narusza m.in. dobre obyczaje i kazde takie zachowanie, jesli za-
graza lub narusza interes innego przedsiebiorcy, podlega ochronie
(art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Wymaga to jedynie wskazania, jaki inny do-
bry obyczaj, niz te wymienione w art. 10 u.z.n.k., doznat narusze-
nia oraz udowodnienia, ze nieprzestrzeganie tego obyczaju zagro-
zito lub naruszyto interes konkurenta. Takim dobrym obyczajem
w naszej tradycji jest norma moralna, zgodnie z ktorg nikt nie po-
winien czerpaé nieuzasadnionych korzysci z cudzej pracy. Oznacza
to, ze nalezy bada¢ kazdorazowo sposéb i mechanizm rywaliza-
cji miedzy konkurentami na rynku w aspekcie przestrzegania za-
sad dobrych obyczajow. W konkluzji Sgd Najwyzszy przyjat w tam-
tej sprawie, ze sprzeczne z dobrymi obyczajami jest wprowadzenie
do obrotu gospodarczego wyrobu rodzajowo tozsamego z istnieja-
cym na rynku tego samego rodzaju wyrobem innego producenta,
jezeli przyciggniecie uwagi klientdéw nastgpito w wyniku zastoso-
wania podobienstwa opakowan, wywotujacego pozytywne skoja-
rzenia z utrwalonym w $wiadomosci klientéw wizerunkiem wyro-
bu wczesniej wprowadzonego.

Podzielajgc stanowiska prawne wyrazone w powofanych ju-
dykatach, zdaniem Sadu Najwyzszego rozpoznajgcego niniej-
szg sprawe, za przyjeciem zasady kumulacji roszczern z obu
ustaw przemawiajg dwa dodatkowe argumenty. Pierwszy, ze
podstawowy przedmiot ochrony obu ustaw jest odmienny.
W przypadku p.w.p., przedmiotem tym jest przede wszystkim
ochrona prawa wynikajgcego z rejestracji znaku, za$ w przypadku
u.z.n.k., ochrona uprawnienia do korzystania z wypracowanej
sity atrakcyjnej przedsiebiorstwa. Odmiennos¢ ta sprawia, ze do



174 Rozdziat 2. Naruszenia praw wtasnosci przemystowej

,naktadania sie” ochrony z obu ustaw moze dojs¢ wyjgtkowo,
a wiec tylko w sytuacji, kiedy naruszenie prawa do znaku moze
stanowi¢ jednocze$nie czyn nieuczciwej konkurencji. Drugi
argument ma charakter zasadniczy. Z poréwnania zakresu ochro-
ny przewidzianej w razie naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy (art. 296 ust. 1 p.w.p.) z zakresem ochrony przewidzia-
nej w wypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji (art. 18
u.z.n.k.) wynika, ze zakres roszczern ochronnych w tej drugiej
ustawie jest szerszy. Brak jest zatem dostatecznego uzasadnie-
nia natury aksjologicznej, aby w razie podjecia dziatan naruszaja-
cych prawo do znaku renomowanego, stanowigcych jednocze-
$nie naruszenie dobrych obyczajéw, pozbawiaé¢ uprawnionego
mozliwosci skorzystania z szerszych srodkéw ochrony prawnej
przewidzianych w u.z.n.k. Bytoby to sprzeczne z podstawowym
celem tej ustawy, ktérym jest zapewnienie warunkow zdrowej
konkurencji rynkowej.

Gdyby jednak nawet przyjgé punkt widzenia pozwanego o nie-
dopuszczalnosci kumulacji roszczen z obu ustaw, to i tak nie do-
prowadzitoby to do uwzglednienia skargi kasacyjnej w niniejszej
sprawie. Trzeba bowiem pamietaé, ze przedmiotem zgdan pozwu
jest nie tylko prawo do znaku renomowanego powoda, ale tak-
ze —tgczace sie z nim nierozerwalnie — postugiwanie sie umiesz-
czanym pod znakiem napisem o tresci ,okna do poddaszy”,
przejetym w sposdb dostowny przez pozwanego. Znak powoda
opatrzony tym podpisem tworzy catos¢ kompozycyjng, uzywang
do oznaczenia jego wyrobdéw. W razie wiec uznania, ze sam znak
renomowany nie korzysta z ochrony przewidzianej w art. 3 ust. 1
u.z.n.k., nie ulega watpliwosci, ze z takiej ochrony powinno korzy-
sta¢ cate oznaczenie wraz z podpisem ,,okna do poddaszy”.

Prowadzi to do wniosku, ze nieuzasadnione sg zarzuty skargi
kasacyjnej naruszenia art. 296 p.w.p. w zw. z art. 3 ust. 1iart. 18
ust. 1-3 u.z.n.k.

Pozbawiona jest tez racji krytyka pozwanego, ze zaaprobowa-
nie tresci skarzonego wyroku prowadzi w konsekwencji do mo-
nopolizacji zasad budowania znakéw towarowych, gdyz w istocie
rozstrzygniecie to nie udziela ochrony znakowi towarowemu, lecz
przyznaje powodom prawo do zasady tworzenia znaku, polega-
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jacej na postuzeniu sie biatymi drukowanymi literami na czerwo-
nym tle w ksztatfcie prostokata, co jest niedopuszczalne. Wbhrew
temu zarzutowi stwierdzi¢ nalezy, iz Sad zakazat pozwanemu po-
stugiwania sie oznaczeniem kojarzacym sie z konkretnym ozna-
czeniem stosowanym przez powoda, ktérego zasadniczym sktad-
nikiem jest nalezgcy do niego znak towarowy. Nie moze zatem
by¢ mowy o jakimkolwiek zastrzezeniu na rzecz powoddw samej
zasady budowania znaku towarowego.

Nieuzasadniony jest takze zarzut skargi pozwanego udzielenia
ochrony obu powodom w sytuacji, kiedy zgodnie z jego twierdze-
niem, na terenie Polski prowadzi dziatalnos$¢ tylko drugi z nich
(V. Sp. z 0.0.). Przyjg¢ bowiem nalezy, ze skoro bezspornym jest,
iz tym znakiem renomowanym postugujg sie obaj powodowie, to
naruszenie prawa do tego znaku przez pozwanego dotyka sfery
uprawnien obu powodoéw, a tym samym zasadne jest uwzgled-
nienie roszczen obu powoddw.

Z tych przyczyn nieusprawiedliwiony jest zarzut skargi kasacyj-
nej naruszenia art. 296 w zw. z art. 153 ust. 1 p.w.p.

Skoro bezpodstawne okazato sie podwazanie przez pozwanego
faktu naruszenia nalezgcego do powoddéw znaku renomowanego
i opartego na tym znaku oznaczania przez nich ich wyrobdw, to po-
zbawione racji sg tez pretensje skarzacego o udzielenie powodom
ochrony polegajacej na nakazaniu mu wycofania z obrotu i zniszcze-
niu materiatéw informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, za-
wierajgcych oznaczenia stanowigce przedmiot sporu, jak réwniez
zobowigzaniu go do opublikowania odpowiedniego przeproszenia.

W rezultacie skarga kasacyjna podlegata oddaleniu jako nie-
zasadna.

1. Jakie cechy posiada znak renomowany?

Jaki jest zakres ochrony znaku renomowanego?

3. Czy sad moze zakaza¢ uzywania zarejestrowanego znaku
towarowego?

4. Czy uprawniony z tytutu rejestracji znaku towarowego
moze domagaé sie kumulatywnej ochrony prawnej na
podstawie ustawy — Prawo wfasnosci przemystowej oraz
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc;ji?

N
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5. Na czym polegat zarzut dotyczacy ,monopolizacji” zasad
budowania znakéw towarowych stowno-graficznych?

Ad 1. Okolicznosci faktyczne rozpoznawanej sprawy dotyczg
naruszenia prawa ochronnego szczegdlnego znaku towarowego,
jakim jest znak renomowany. Prawo wtasnosci przemystowej nie
zawiera definicji autentycznej znaku renomowanego. Podstawg
wyodrebnienia znaku renomowanego sg dwa kryteria: powszech-
na znajomos¢ znaku i sita atrakcyjnosci znaku, wywotujgcego po-
zytywne skojarzenia dotyczgce towaru sygnowanego takim zna-
kiem. Kryterium powszechnej znajomosci oparte jest na tzw.
bezwzglednej metodzie oceny, zgodnie z ktéra dla przyjecia re-
nomy miarodajne jest uwzglednienie znajomosci znaku na rynku
poprzez wielkosci procentowe odbiorcow towardw i ustug, we-
dtug kryteriow zasiegu geograficznego, dtugotrwatosci uzywania
znaku, wielkosci naktadéw poniesionych na jego promocje,
charakteru oznaczonych nim rzeczy, a takze postrzegania jakosci
i cech towaru przez konsumentéw!?,

Szeroka znajomos¢ znaku wsrdd odbiorcdw nie determinu-
je jednak stwierdzenia renomy znaku, poniewaz znak towarowy
powinien cieszy¢ sie uznaniem wsréd klientédw, do ktdrych jest
skierowany!?,

Drugi ze wskazanych wyrdznikéw ma decydujgce znaczenie
dla ustalenia renomy znaku. Jak stusznie zauwazono w pi$mien-
nictwie, renoma nie jest prostg konsekwencjg rozpowszechnienia
znaku, a utrwalonym w Swiadomosci kupujgcych wyobrazeniem
o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spetnianych ce-
chach!®, Nabycie przez znak zarejestrowany renomy jest proce-
sem dtugotrwatym zwigzanym z dbatoscig o jako$¢ towardw i ustug
oraz reklamg znaku. Renoma jest cechg znaku niewynikajgca z fak-

22 por, wyr. Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci: z dnia 6.2.2007, T-477/04,
Aktieselskabetaf 21. November 2001 przeciwko OHIM, Zb. Orz. 11-399, z dnia 27.11.2008 .,
C-252/07, Intel Corporation Inc. przeciwko CPM United Kingdom Ltd., Zb. Orz. I-8823.

123 por. J. Piotrowska, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001,
s. 16 i 19. Za takim ujeciem renomy znaku towarowego opowiedziat sie réwniez Europejski
Trybunat Sprawiedliwos$ci w orzeczeniu wydanym w dniu 14.9.1999 r., C-375/97, przeciwko
Chevy.

24U, Prominska, [w:] U. Prominska (red.), Prawo wfasnosci przemystowej, wyd. 2,
Warszawa 2005, s. 234.
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tu jego rejestracji, chociaz to wtasnie znaki zarejestrowane najcze-
Sciej sg takze znakami renomowanymi. Uzyskanie cechy renomy
faczy sie z dbatoscig o jakosé i niezawodnos¢ oznaczanych nim to-
waréw. Z tego wzgledu uzywajacy znaku, chcgc chroni¢ poczynione
na znak nakfady, decyduja sie na jego rejestracje, ktora pozwala na
poszerzenie zakresu ochrony prawnej takiego znaku.

O renomie znaku decyduje miedzy innymi sita jego atrakcyjno-
$ci, jego warto$¢ reklamowa oraz zdolno$é do zwiekszania zbytu
oznaczonych towaréw. Miarg renomy znaku jest takze ustalona
wsrod odbiorcéw bardzo dobra opinia o cechach towaréw opa-
trzonych takim znakiem (ogét pozytywnych wyobrazen odbior-
cow o oznaczonych znakiem wyrobach).

W pogladach doktryny jako kryteria dla oceny istnienia reno-
my przyjmuje sie zwykle rozpoznawalnos¢ znaku przez potencjal-
nych odbiorcéw, uwazajacych oznaczone nimi towary za pocho-
dzace z tego samego, konkretnego lub abstrakcyjnie okreslonego
zrédta (wtérna zdolnos$é odrdzniajgca) oraz wywotywanie pozy-
tywnych skojarzen wséréd potencjalnych klientéw, zachecajgcych
ich do nabywania oznaczonych nim towaréw lub korzystania
z ustug (sita atrakcyjna znaku). Akcentuje sie, ze znak renomowa-
ny to znak posiadajgcy reputacje.

Renoma jest wiec utrwalonym w swiadomosci konsumentéw
wyobrazeniem o wyjatkowych walorach towaru, oczekiwanych
i niezawodnie spetnianych cechach'®.

Definicja znaku renomowanego zostata dookreslona przez
doktryne!?® i orzecznictwo'?.

Znajomos¢ znaku stanowi tylko jedng z okolicznosci, jakie
nalezy bra¢ pod uwage, wykazujgc jego renome. Ponadto na-
lezy bra¢ pod uwage takie czynniki, jak: udziat w rynku i to za-
rowno pod wzgledem ilosci, jak i wartosci zbywanych towardw,
zasieg i dtugotrwatosc reklamy produktu sygnowanego danym

125 Por. U. Prominska, Prawo do znaku towarowego a wolnosé..., op. cit., s. 46.

126 |bidem, s. 232—-234; Takze: J. Piotrowska, Ochrona renomowanych znakéw towarowych
w prawie polskim i europejskim, [w:] Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, \Warszawa
2002, s.92.

127 por. m.in.: wyr. Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 14.9.1999 r., C-375/97,
General Motors Corporation przeciwko Yplon SA; wyr. SN z dnia 7.3.2007 r., Il CSK 428/06,
LEX nr 278685; wyr. NSA z dnia 27.2.2008 r., Il GSK 359/07, LEX nr 447851.
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oznaczeniem, terytorialny i czasowy zasieg uzywania znaku,
liczba licencji udzielonych na uzywanie znaku, jako$¢ oznaczo-
nych towardw, wartos¢ danego oznaczenia w ocenie niezalez-
nych instytucji finansowych, rozmiar naktadéw poniesionych
w zwigzku z promocjg znaku, a takze relacje cenowga do towa-
row substytucyjnych®?,

Znak renomowany jest nie tylko no$nikiem informacji o po-
chodzeniu towaru lub ustugi, lecz takze istotnych informacji, kté-
re mogg odnosic sie do jakosci towaru lub ustugi, a takze do re-
putacji uprawnionego do znaku lub do jego dziatalnosci. Znak
renomowany to znak znany, rozpoznawalny w stopniu wiekszym
niz znaki towarowe zwykte, co nie oznacza, ze musi byé znany
powszechnie. Jego rozpoznawalnosé zapewniajg pozytywne wy-
obrazenia klientdw o towarze i jego producencie. Renoma nie
jest prostg konsekwencjg rozpowszechniania znaku, lecz utrwa-
lonym w $wiadomosci kupujgcych przekonaniem o walorach to-
warow lub ustug lub o innych wartosciach?®.

Znakiem renomowanym jest taki znak, ktéry — w odrdznieniu
od znakdw petnigcych funkcje wskazania pochodzenia towaru —
realizuje ,,czystg” funkcje przyciggania klienteli. Wobec braku de-
finicji legalnej, o zaliczeniu znaku do kategorii znakéw renomo-
wanych przesadza¢ powinny kryteria wskazane w nauce prawa
i orzecznictwie.

W pismiennictwie akcentuje sie, ze renoma znaku jest wy-
pracowywana przez uprawnionego do znaku przez dbatosé o po-
ziom jakosci towardw i ustug, a takze zapobiegliwo$¢ w utrwala-
niu znaku na rynku, np. poprzez jego strone wizualng. Renome
znaku wspomaga atrakcyjnos$¢ samej formy przedstawieniowej
znaku i jego moc odrézniajaca. Podkreslenia wymaga, ze dopiero
suma wskazanych elementéw decyduje o tym, ze znak renomo-
wany to taki, ktéry w petni realizuje te funkcje znaku towarowe-
go, jaka jest przycigganie klienteli'*.

28 por, wyrok NSA w Warszawie z dnia 21.11.2006 ., Il GSK 181/06, LEX nr 288201.

129 Por.: wyr. SN z dnia 4.3.2009 ., IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009, Nr 3, poz. 85; wyr.
WSA w Warszawie z dnia 14.8.2007 r., VI SA/Wa 708/07, LEX nr 371985.

130 Por. wyr. SN z dnia 21.10. 2010 r., IV CSK 231/10, Biul. SN 2011, Nr 1, poz. 11, LEX
nr 688516.
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Z okolicznosci rozpoznawanej sprawy wynika, ze pozwany jest
uznanym eksporterem okien dachowych do ponad 40 krajéw
Swiata, posiada tez duzy udziat w sprzedazy tych okien w Polsce,
prowadzi dziatalnosé od 1990 r., znany jest z wysokiej jakosci pro-
duktow, jego wyroby cechuje szeroka znajomosé wsréd inwesto-
row i konsumentdéw, a wielomilionowe, coroczne naktady na pro-
mocje i reklame sprawiajg, ze jest znakiem rozpoznawalnym na
rynku. W tym kontekscie nie budzi zadnych watpliwosci, ze znak
pozwanego ,VELUX” dla specjalistycznych okien dachowych jest
znakiem renomowanym.

Ad 2. Na gruncie prawa wtasnosci przemystowej znak reno-
mowany podlega szczegdlnej ochronie. Nie jest ona zalezna od
zasady specjalizacji znaku towarowego. Przystuguje bowiem
poza granicami wynikajgcymi z rodzaju towardw lub ustug, dla
ktorych taki znak zostat zarejestrowany. Dla ochrony praw pod-
miotowych wynikajacych z rejestracji znaku towarowego uzna-
nego za renomowany nie jest konieczne dodatkowe wykazanie
podobienstwa towaréw, jak ma to miejsce w przypadku znakéw
zwyktych, lecz wystarczy podobienstwo oznaczen znaku zgto-
szonego i znaku renomowanego.

Przepisy Prawa wtasnosci przemystowej chronig renomowany
znak towarowy takze przed pasozytnictwem. Poniewaz promo-
cja i utrwalanie obecnosci znaku na rynku zwigzane sg ponoszo-
nymi przez uprawnionego naktadami, ustawodawca chroni ten
znak nie tylko przed ryzykiem konfuzji wynikajgcej z podobien-
stwa do innych oznaczen, ale takze przed zawtaszczaniem efek-
tow dtugotrwatej, zwigzanej z pozytywnymi konotacjami, obec-
nosci w obrocie gospodarczym. Ochrona znaku renomowanego
w kontekscie zakazu pasozytnictwa ma na celu przeciwdziatanie
zachowaniom polegajgcym na wkradaniu sie w cudzg klientele
poprzez zawtaszczenie cudzych wysitkdéw organizacyjnych i finan-
sowych zwigzanych z wypromowaniem znaku o jednoznacznie
pozytywnej wymowie. W takim wypadku mozna moéwié o nie-
naleznej korzysci polegajgcej na zaoszczedzeniu niezbednych na-
ktadéw zwigzanych z wprowadzeniem do obrotu i popularyzacjg
znaku towarowego.
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Dla przyznania ochrony wystarczajgce jest przypuszczenie, ze
zgtaszajgcy mogtby wykorzystaé naktady i wysitki finansowe, kté-
re zostaty wczesniej poczynione przez uprawniony podmiot na
zbudowanie atrakcyjnego wizerunku znaku towarowego i przy-
ciggniecie klienteli w celu dokonywania zakupu towaréw sygno-
wanych tym znakiem.

Znak renomowany podlega réwniez ochronie przed dziatania-
mi, ktére mogtyby byc¢ szkodliwe dla renomy znaku wczesniejsze-
go. Dotyczy to sytuacji, gdy nieuczciwy konkurent, postugujac sie
znakiem renomowanym uprawnionego, przyktadowo oferuje to-
wary nizszej jakosci, o mniejszej trwatosci, nie gwarantuje ustug
serwisowych, a wiec narusza utrwalone pozytywne wyobrazenia
o towarze i jego producencie. Na deprecjacje marki mogg réw-
niez wptywac negatywnie warunki sprzedazy (sprzedaz interne-
towa lub uliczna, zamiast w ekskluzywnych salonach o wystanda-
ryzowanych regutach sprzedazy).

Podstawe normatywng wprowadzenia konstrukcji renomowa-
nego znaku towarowego do polskiego systemu prawa stanowi-
ta dyrektywa Rady Nr 89/104/EWG z dnia 21.12.1988 r., majaca
na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odno-
szacych sie do znakéw towarowych®*! oraz zastepujgca jg dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2008/95/WE z dnia
22.10.2008 r. o tym samym tytule!*2. Rozwigzania te stanowity
podstawe polskiej regulacji ochrony wtasnosci przemystowej, za-
wartej w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. — w ktérej interpretacji moz-
na w bezposredni sposéb positkowac sie wzorcami prawa unijne-
go oraz ksztattujgcym sie w ich kontekscie orzecznictwem.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p. osoba, ktérej prawo ochron-
ne na znak towarowy zostato naruszone, lub osoba, ktérej usta-
wa na to zezwala, moze zgdac od osoby, ktéra naruszyta to pra-
wo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, a w razie zawinionego naruszenia rdwniez naprawienia
wyrzadzonej szkody: na zasadach ogdlnych albo poprzez zapta-
te sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej optacie licencyj-
nej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich

31 Dz.U. UE L. 40.
132 Dz.U. UE L 299/25.
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dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnio-
nego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Uprawniony do znaku renomowanego moze réwniez wystg-
pi¢ z roszczeniami prewencyjnymi i na podstawie art. 285 p.w.p.
moze zgdac zaprzestania dziatan grozgcych naruszeniem prawa.

W analizowanej sprawie nie stwierdzono szkodliwych dla re-
nomy znaku powoda efektéw uzywania znaku, natomiast istniaty
podstawy do ochrony renomy jego znaku przed pasozytnictwem.

Ad 3. Sad Najwyzszy w komentowanym orzeczeniu poruszyt
istotny dla praktyki obrotu gospodarczego problem dopuszczal-
nosci zakazania uzywania znaku towarowego, na ktéry przyznano
prawo ochronne i nie zostato ono uniewaznione ani tez nie wy-
ekspirowat termin jego ochrony. Pozwany powotywat sie bowiem
W postepowaniu na przystugujgce mu prawo z rejestracji znaku
towarowego.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 p.w.p. przez uzyskanie prawa ochron-
nego nabywa sie prawo wytgcznego uzywania znaku towarowego
w sposéb zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Sad Najwyzszy dokonat istotnego rozréznienia
uprawnien formalnych wynikajacych z faktu rejestracji znaku
oraz legitymacji materialnej zwigzanej z jego uzywaniem
W rozumieniu art. 154 p.w.p.

Sad Najwyzszy stusznie uznat, ze nieusprawiedliwione sg zarzuty
skargi naruszenia art. 296 p.w.p. w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Sam fakt rejestracji znaku identycznego lub podobnego do
znaku towarowego zarejestrowanego wczesniej nie powodu-
je bowiem stanu bezprawnosci, umozliwiajgcej uprawnionemu
dochodzenie roszczen przewidzianych w art. 296 ust. 1 p.w.p.
Dopiero z chwilg uzycia w obrocie gospodarczym znaku pozo-
stajgcego w kolizji ze znakiem zarejestrowanym i uzywanym
wczesniej, tj. z chwilg wtargniecia w sfere materialnych upraw-
nied ptynacych z uzywania znaku, stan naruszenia realizu-
je sie w petni i umozliwia obrone uprawnionego na podstawie
art. 296 ust. 1 p.w.p.1»

133 K. Sirocki, Glosa do wyroku SN z dnia 23.10.2008 r., V CSK 109/08, LEX/el. 2011.
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Do czasu uzycia znaku towarowego zarejestrowanego z na-
ruszeniem ustawowych przestanek udzielenia prawa ochronne-
go na znak towarowy uprawnionemu przystuguje jedynie wniosek
0 uniewaznienie prawa ochronnego. Wynika to z faktu, ze w ta-
kiej sytuacji w konflikcie pozostajg jedynie dwa uprawnienia for-
malne, wynikajgce z samej rejestracji znakéw. Natomiast z chwilg
uzycia znaku podobnego lub identycznego do znaku towarowego
wczesniej zarejestrowanego i jednoczesnie wczesniej uzywanego
dochodzi do naruszenia uprawnied materialnych, wynikajacych
z weczeshiejszej gospodarczej eksploatacji znaku zarejestrowanego.

Z tego powodu Sad Najwyzszy wobec stwierdzenia konfliktu po-
miedzy ochrong formalng a materialng, dat pierwszeistwo ochro-
nie materialnej wynikajgcej z faktu uzywania znaku przed prawami
wynikajgcymi z rejestracji. Mimo wiec wczesniejszej rejestracji znaku
i wynikajgcego z niej uprawnienia formalnego naruszyciel nie mogt
sie skutecznie uchyli¢ od odpowiedzialnosci wynikajacej z art. 296
ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., bowiem nie przystugi-
wafo mu uprawnienie materialne, wynikajgce z pierwszenstwa uzy-
wania znaku. Stad jego dziatanie, jako materialnie bezprawne, nie
zastugiwato na ochrone na gruncie prawa wtasnosci przemystowe;j.

Z petng akceptacja nalezy odnies¢ sie do wyrazonego przez Sad
Najwyzszy pogladu, ze mozna dochodzi¢ zakazania uzywania za-
rejestrowanego znaku towarowego, powotujgc sie na prawo do
rejestracji innego znaku towarowego. Oczywiscie wystepowanie
z roszczeniami zakazowymi, konsekwentnie musi wigzac sie z wcze-
$niejszym uzywaniem znaku w obrocie gospodarczym. W przypad-
ku konfliktu jedynie pomiedzy uprawnieniami formalnymi obydwu
znakow, wynikajgcymi z ich rejestracji, roszczenia z art. 296 ust. 1
p.w.p. nie przystuguja, a jedyng formg ochrony jest wniosek o unie-
waznienie znaku towarowego zarejestrowanego poéznie;j.

Ad 4. Sad Najwyzszy zawart w komentowanym orzeczeniu nie-
zwykle istotng wypowiedZ dotyczagcg mozliwosci kumulowania
ochrony prawnej przystugujacej uprawnionemu z praw wytgcz-
nych z ochrong przewidziang w przepisach ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i przedstawit najistotniejsze argumenty na
rzecz tego stanowiska.
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Przede wszystkim zgodnie z art. 1 ust. 2 p.w.p. przepisy tej
ustawy nie uchybiajg ochronie przedmiotéw, o ktérych mowa
w art. 1 ust. 1 pkt 1 p.w.p., przewidzianej w innych ustawach.
Taka kumulatywna ochrona moze wynika¢ z réwnolegtego sto-
sowania ochrony przedmiotéw wtasnosci przemystowej na pod-
stawie przepiséw Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, a takze ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Akceptacja takiego pogladu wynika rowniez i z tego,
ze co prawda $rodki ochrony prawnej dotykaja tego samego
przedmiotu, w tym wypadku znaku towarowego, lecz zupetnie
odmienne sg powody tej ochrony, wynikajgce z odmiennosci
przedmiotu regulacji obydwu ustaw. Prawo wtasnosci przemysto-
wej koncentruje sie wokét ochrony praw wytgcznych przyznanych
na mocy decyzji organu — Urzedu Patentowego RP. Ochrona wy-
nika wiec z jednostkowo przyznanych praw. Chodzi wiec o ochro-
ne indywidualnego interesu przedsiebiorcy.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przeciwdziata za-
chowaniom polegajgcym na zachwianiu regut uczciwego konkuro-
wania ceng i jakoscig na rynku relewantnym (wtasciwym), na kto-
rym spotykajg sie okreslone towary i traktowane sg przez klientéw
jako substytuty. Ustawa chroni wiec interes publiczny wszystkich
potencjalnych nabywcow towardw i ustug?®*. Nalezy zauwazy¢, ze
ochrona na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
nie jest zalezna od uzyskania prawa ochronnego na znak towaro-
wy i aktualizuje sie réwniez w stosunku do znakéw zwyktych na
podstawie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Kumulacja srodkéw ochrony praw-
nej na podstawie wymienionego przepisu u.z.n.k. nastgpi jedynie
w wypadku, gdy naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
stanowi¢ bedzie jednoczesnie czyn nieuczciwej konkurencji.

W okolicznosciach analizowanej sprawy ochrona kumulatyw-
na dotyczy znaku renomowanego, a wiec chronionego poza gra-
nicami konfuzji wynikajacej z podobienstwa oznaczen. Czyn nie-
uczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. polega natomiast
na takim oznaczaniu towardw, ktére moze wprowadzi¢ w btad
klientéw, co do pochodzenia towaréw lub ustug. Kumulatywna

138 p, Kostanski, [w:] P. Kostariski (red.), Prawo wfasnosci przemystowej. Komentarz,
wyd. 2, Warszawa 2014, komentarz do art. 1.
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ochrona znaku renomowanego zaktualizuje sie wiec na wskaza-
nej podstawie jedynie w wypadku, gdy prawo ochronne do zna-
ku renomowanego zostanie naruszone w obszarze zasady specja-
lizacji, a wiec w zwigzku z podobiefistwem oznaczen.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest rowniez wprowadzenie do
obrotu towaréw w opakowaniu moggcym wywotaé wymienione wy-
zej skutki. Pamietac¢ bowiem nalezy, ze znak towarowy moze miec cha-
rakter przestrzenny (przyktadowo kostka Rubika, butelka coca-coli).

Nie oznacza to jednak, ze naruszenie prawa ochronnego do zna-
ku renomowanego poprzez uzywanie oznaczen towardéw lub ustug,
wywotujgce btad co do pochodzenia, stanowi jedyng mozliwg po-
sta¢ czynu nieuczciwej konkurencji naruszajgcego. Nalezy bowiem
miec¢ na uwadze, ze przejawy pasozytnictwa na cudzym oznaczeniu
(uzyskanie nienaleznej korzysci przez uzywajgcego) oraz deprecjacja
oznaczenia (dziatania szkodliwe dla renomy znaku) mogg stanowic
nienazwany czyn nieuczciwej konkurencji, o ktérym mowa w art. 3
ust. 1 u.z.n.k., z tego powodu, ze sg sprzeczne z dobrymi obyczajami,
wzglednie zagrazajg lub naruszajg interes przedsiebiorcy albo klienta.

Sad Najwyzszy stusznie przyznat mozliwos¢ kumulowania ochro-
ny poprzez stosowanie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji, gdyz zachowanie naruszyciela dotyczyto nie tylko naruszenia
prawa do znaku towarowego, lecz takze przejecia hasta sgsiaduja-
cego ze znakiem: , okna do poddaszy”. Majac na uwadze, ze zakres
roszczen przystugujgcych na podstawie art. 18 u.z.n.k. jest szerszy
niz w przepisach prawa wtfasnosci przemystowej, wytgczenie moz-
liwosci uczynienia podstawg roszczen przepiséw ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji prowadzitoby do ostabienia ochrony
prawnej przedsiebiorcy, przystugujacej z racji odmiennych przeciez
zatozen aksjologicznych. Nalezy jedynie na marginesie zauwazyé,
ze w piSmiennictwie wyrazano rowniez, aczkolwiek w mniejszosci,
poglady o niedopuszczalnosci stosowania kumulacji ochrony znaku
towarowego na réznych podstawach prawnych®,

Ad 5. Sad zakazat pozwanemu postugiwania sie oznaczeniem
kojarzacym sie z konkretnym oznaczeniem stosowanym przez po-

135K, Sirocki, Glosa do wyroku SN z dnia 23.10.2008 r., V CSK 109/08, op. cit. — autor
wskazuje na poglady R. Skubisza.
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woda, nie prowadzito to w ramach monopolu wynikajgcego z udzie-
lonego prawa ochronnego do zawtaszczenia ,na wytgcznosé”
ksztattu prostokata i czerwonej barwy. Ochronie, jako znak towa-
rowy, moze podlegaé potfaczenie koloréw, jednak nie pojedynczy
kolor, z uwagi na brak pierwotnej zdolnosci odrézniajgce;j**®. Udzie-
lone prawo ochronne dotyczyto znaku prezentowanego w formie
biatego napisu ,VELUX” przedstawianego na czerwonym polu pro-
stokata. Wymienione komponenty znaku: czerwona barwa i jego
prostokatny ksztatt, nawet potgczone ze sobg nie mogg jednak sta-
nowi¢ znaku towarowego bez umieszczenia w ich obrebie jakie-
gos$ fantazyjnego elementu. Jego brak sprawia bowiem, ze takie
oznaczenie nie posiada podstawowej i niezbednej cechy kazdego
znaku — zdolnosci odrdzniajgcej. Ochrona prawna moze zostac przy-
znana jedynie w wypadku fantazyjnego potfaczenia koloréw. W kon-
sekwencji nie istnieje mozliwos¢ uzyskania wytgcznosci na uzywanie
okreslonego koloru przez zakazanie jego uzywania innym przedsie-
biorcom prowadzgcym ten sam rodzaj dziatalnosci. O przyznaniu
prawa ochronnego zadecydowato wiec wystepowanie dodatkowe-
go fantazyjnego elementu graficznego. Z tego powodu catkowicie
niezasadnie pozwany sugerowat, ze doszto do zawtaszczenia popu-
larnych przeciez elementdéw graficznych w postaci ksztattu prosto-
kata i czerwonego koloru, ktére nie stanowity przeciez wytacznych
komponentéw znaku powoda. O zdolnosci odréznienia decydu-
je rowniez kompozycja (sposdb zestawienia) elementéw stownych
i graficznych znaku, ktérego dotyczyt komentowany wyrok.

Za catkowicie nieuzasadniony uzna¢ nalezy podniesiony za-
rzut ,monopolizacji” zasad budowania znakéw towarowych.
Sad zakazat bowiem pozwanemu postugiwania sie oznaczeniem
kojarzgcym sie z konkretnym oznaczeniem stosowanym przez
powoda. Ochronie podlegat bowiem ,efekt” w postaci zesta-
wienia barwy, ksztattu i elementu fantazyjnego.

Komentowane orzeczenie zastuguje na petng akceptacje,
zaréwno w odniesieniu do tez wiodacych, jak i wspierajgcych je
argumentacji.

136 Por. wyr. NSA z dnia 24.3.2015 r., Il GSK 371/14, Centralna Baza Orzeczen Sadéw
Administracyjnych.
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1. Kazda z postaci uzywania znaku towarowego (art. 154
p.w.p.) dotyczy uzywania tego znaku w obrocie gospodarczym
i wymaga podejmowania powtarzajacych sie czynnosci w okre-
slonym zakresie oraz celu i wigze sie z rozpoznawaniem znaku
przez konsumentow.

2. Niewykazanie przez uprawnionego z prawa ochronnego
na znak towarowy uzywania tego znaku w obrocie gospodar-
czym wyklucza istnienie sytuacji faktycznej objetej hipotezg art.
296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Wyrok SN z dnia 17.2.2005 r., | CK 626/04, OSP 2005, Nr 12,
poz. 148.

Sentencja

Sad Najwyzszy w sprawie z powddztwa J.G. przeciwko ,,Canal +
Cyfrowy” Spofce z 0.0. w W. o zakazanie naruszania prawa, po
rozpoznaniu na rozprawie w lzbie Cywilnej w dniu 17.2.2005 r.
kasacji powoda od wyroku Sgdu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 6.5.2004 r. VI ACa 852/03 — oddalit kasacje.

Z uzasadnienia faktycznego

Oddalajgc zgdanie powoda J.G. o zaprzestanie dziatan naru-
szajacych jego prawo z rejestracji znaku towarowego , Ale kino”
Sad Okregowy wskazat, ze powdd uzyskat decyzje o rejestracji
tego znaku w wyniku zgtoszenia dokonanego dnia 13.2.1996 r.
dla oznaczania ustug reklamowych i poligraficznych. Jednak-
ze w toku postepowania powdd nie wykazat, ze uzywa tego zna-
ku w obrocie gospodarczym dla produktéw objetych rejestracja.
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Prowadzi on dziatalno$é gospodarczg pod nazwg ,,Poligrafia, two-
rzywa, zabawki” — J.G. Strona pozwana , Canal + Cyfrowy” Spoét-
ka z 0.0. jest nadawcyg programu telewizyjnego pod nazwg ,Ale
kino”, w ramach ktérego emituje takze reklamy. Wprawdzie
brzmienie i tre$¢ znaku towarowego i oznaczenia strony pozwa-
nej sg identyczne, to jednakze sg one uzyte w innej formie i ko-
lorze czcionek. Zdaniem Sadu Okregowego przecietny odbiorca
jest w stanie odrdzni¢ ustugi reklamowe Swiadczone przez po-
zwang Spotke od ewentualnych ustug reklamowych powoda J.G,,
tym bardziej wtedy, gdy obie strony ujawniajg przedsiebiorcow,
ktérym swiadczg ustugi opatrzone spornym znakiem. Poniewaz
strona powodowa dowodzita, ze naruszenie jej prawa z rejestracji
wskazanego znaku towarowego nastgpito pod rzgdem poprzed-
nio obowigzujgcej ustawy o znakach towarowych i byto kontynu-
owane po wejsciu w zycie prawa wtasnosci przemystowej, Sad
Okregowy dokonat oceny zasadnosci zgdania powoda w Swietle
obu omawianych ustaw stwierdzajgac, iz jest ono bezpodstawne.
Powyzszg ocene odnidst Sad orzekajacy takze do wywodow po-
woda dotyczgcych ochrony na podstawie art. 23 KC i 24 KC oraz
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zdaniem Sadu Apelacyjnego powdd jako uprawniony z reje-
stracji znaku towarowego moze korzysta¢ z ochrony na podsta-
wie art. 19 i 20 ustawy o znakach towarowych® lub art. 10 w zw.
z art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjit*®. Nie moz-
na wykluczy¢ takze udzielenia ochrony na podstawie art. 23 i 24 KC,
jednakze — zdaniem tego Sadu — prawidtowe ustalenia i ocena do-
konana w postepowaniu pierwszoinstancyjnym, ze powéd nie uzy-
wat znaku, wykluczajg uzyskanie zagdanej przez skarzacego ochrony.

Kasacje wniodst powdd J.G., w ktérej zarzucit naruszenie prze-
piséw postepowania, tj. art. 233 § 1 KPC, 316 KPC oraz 328 § 2
KPC w zw. z art. 391 § 1 KPC wskutek wadliwej oceny dowoddéw
polegajacej na pominieciu drukéw i etykiet okazanych przez po-
woda oraz znajdujgcych sie w aktach sprawy, co doprowadzito
do nieprawidtowych ustalen faktycznych, ze powdd nie prowadzi

137 Ustawa z dnia 31.1.1985 r. 0 znakach towarowych (Dz.U. z 1985 r. Nr 5, poz. 17 z p6zn. zm.).
138 Ustawa z dnia 16.4.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z pdzn. zm.).



188 Rozdziat 2. Naruszenia praw wtasnosci przemystowej

dziatalnosci reklamowej pod znakiem , Ale kino”. Skarzgcy wnosit
o zmiane zaskarzonego wyroku przez uwzglednienie powddztwa,
ewentualnie o uchylenie tego wyroku i przekazanie sprawy Sgdo-
wi nizszej instancji do ponownego rozpoznania.

Strona pozwana ,,Canal + Cyfrowy” Sp. z 0.0. wnosita o odda-
lenie kasacji.

Z uzasadnienia prawnego

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje:

Wedtug twierdzen powoda, majgcych uzasadnia¢ zgtoszony
w apelacji zarzut naruszenia art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p., czyn po-
zwanej Spotki ma charakter ciggty, a dziatanie rozpoczete przed
wejsciem w zycie p.w.p. jest kontynuowane pod rzagdem tego pra-
wa. W chwili orzekania przez Sad Apelacyjny, przepis art. 296 ust. 2
pkt 2 p.w.p., ktérego naruszenie zarzuca skarzacy, stanowit, ze na-
ruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezpraw-
nym uzywaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub
podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesie-
niu do towardéw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w btad, ktére obejmuje w szczegblnosci
ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowa-
nym. Ochrona uprawnionego z rejestracji znaku towarowego przed
konkurentami dotyczy wprowadzanych na rynek identycznych lub
podobnych towaréw (ustug) z uzyciem znaku identycznego lub
podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego. Ryzyko wpro-
wadzenia odbiorcow w btgd, obejmujgce ryzyko skojarzenia znaku
ze znakiem towarowym zarejestrowanym, nastepuje w obrocie go-
spodarczym. Przyktadowe, lecz o charakterze podstawowym, spo-
soby uzywania znaku towarowego (ustugowego) wymienia art. 154
p.w.p. Wyliczenie to nie jest — jak to juz wskazano — wyczerpujace,
a wykazanie, ze znak byt eksploatowany takze w innych formach,
obcigza — stosownie do reguty wynikajgcej z art. 6 KC — powoda.
Sady obu instancji ustality, ze powdd J.G. nie uzywat zarejestrowa-
nego znaku towarowego do ustug reklamowych. Prowadzi on wy-
tgcznie dziatalnos¢ poligraficzng polegajgca na wykonywaniu takich
produktdw, jak kalendarze, plakaty, majgce stuzy¢ innym przedsie-
biorcom do reklamy ich dziatalnosci. Odpierajgc zarzuty powoda
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zgtoszone w apelacji, Sad drugiej instancji wskazat, ze powdd takiej
dziatalnosci nawet nie rozpoczat. Powyzszych ustalen skarzgcy nie
podwazyt. Uzywanie przez niego znaku — w omawianym zakresie —
pozbawione byto znaczenia gospodarczego. W swietle wskazane-
go art. 154 p.w.p., tylko rzeczywiste uzywanie znaku w obrocie go-
spodarczym, czyli poza siedzibg przedsiebiorstwa, co zwigzane jest
z rozpoznawaniem znaku przez konsumentdw, spetnia wymagania
uzywania w rozumieniu tego przepisu i art. 296 ust. 2 p.w.p. Nie
spetniajg wymagania przewidzianego w art. 154 p.w.p. czynnosci
o charakterze jednorazowym, czy sporadyczne, oderwane od sie-
bie. Skarzacy nie wykazat podejmowania powtarzajacych sie czyn-
nosci w okreslonym zakresie i celu oraz wprowadzenia oznakowa-
nych towaréw (ustug) do obrotu.

Prowadzona przez powoda dziatalno$é wytwodrcza, ukierun-
kowana na wytwarzanie okreslonych produktéw materialnych
w branzy poligraficznej moze byé potraktowana jako dziatal-
nos$¢ ustugowa na rzecz produkcji. Nie sg to czynnosci wigzace
sie z zaspokajaniem okreslonych potrzeb w dziatalnosci reklamo-
wej. Zwalczajgc powyzsze ustalenia, skarzacy przytoczyt w kasacji
szeroki zakres przedmiotowy dziatalnosci prowadzonej przez po-
woda i na tej podstawie dowodzit wadliwosci tych ustalen. Zgto-
szenie po raz pierwszy w instancji kasacyjnej faktéw majgcych do-
wodzi¢ zasadnos$ci powddztwa pomija funkcje skargi kasacyjnej,
jako srodka odwotawczego o szczegdlnym znaczeniu, ktdra zosta-
fa ograniczona do badania legalnosci zaskarzonego orzeczenia.
W wyniku wniesienia kasacji Sgd Najwyzszy nie rozpoznaje spra-
wy (nie jest sgdem meriti), lecz samg skarge kasacyjng, rozstrzy-
gajac wyltacznie o jej zasadnosci lub bezzasadnosci, na podstawie
ustalonego stanu faktycznego bedacego podstawg zaskarzone-
go orzeczenia. Przytoczone w kasacji twierdzenia nie mogg by¢
oceniane jako podwazajgce ustalenia Sadu Apelacyjnego, sko-
ro nie zostaty przedstawione temu Sgdowi do oceny w aspekcie
powyzej przytoczonych przepiséw prawa materialnego. Niepod-
wazone ustalenia faktyczne przesadzajg o niezasadnosci kasacji,
ktéra podlega oddaleniu. Zaskarzony wyrok, pomimo btednego
uzasadnienia w odniesieniu do wchodzgcej w rachube podstawy
materialno prawnej, w ostatecznym wyniku odpowiada prawu.
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1. Na czym polega uzywanie znaku towarowego?

2. Kiedy mozna méwic o , rzeczywistym” i ,,ciggtym” uzywaniu
znaku towarowego?

3. Czy nieuzywanie znaku przez uprawnionego ogranicza
zakres ochrony prawnej tego znaku?

4. Na czym polega rejestracja znaku towarowego w ztej wierze?

Ad 1. Komentowane orzeczenie dotyczy zagadnienia uzywa-
nia znaku towarowego i jego wptywu na zakres uprawnien przy-
stugujacych posiadaczowi praw ochronnych.

Zgodnie z art. 154 p.w.p. uzywanie znaku towarowego polega
w szczegdlnosci na:

1) umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem
ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadza-
niu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz
sktadowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu,
a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wpro-
wadzaniem towardéw do obrotu lub zwigzanych ze swiad-
czeniem ustug;

3) postugiwaniu sie nim w celu reklamy.

Z tytutu rejestracji znaku towarowego uprawniony uzyskuje
prawo ochronne, na mocy ktérego nabywa prawo wytgcznego
uzywania znaku towarowego w sposdb zarobkowy lub zawodo-
wy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazany mo-
nopol zwigzany jest z faktem uzywania znaku towarowego lub
ustugowego. Uzywanie znaku towarowego polega na jego odnie-
sieniu do okreslonego towaru lub ustugi, a wiec wykorzystaniu go
w jego podstawowej funkcji.

Przepis art. 154 p.w.p. nie zawiera zamknietego katalogu spo-
sobdw realizacji tego prawa ochronnego. W rozumieniu wskaza-
nego przepisu chodzi o ,,uzywanie”, ktdre manifestuje sie czynno-
$ciami i dziataniami widocznymi na rynku i dotyczacymi klientéw
przedsiebiorcy*°,

3% Ppor. wyr. NSA w Warszawie z dnia 12.3.2009 r., || GSK 762/08, LEX nr 531545.
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Przez uzywanie znaku rozumie sie réwniez uzywanie znaku:

1) réznigcego sie od znaku, na ktéry udzielono prawa ochron-
nego, w elementach, ktére nie zmieniajg jego odrdzniaja-
cego charakteru;

2) przez umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowa-
niach wyfacznie dla celéw eksportu;

3) przez osobe trzecig za zgodg uprawnionego;

4) przez osobe upowazniong do uzywania znaku wspdlnego
albo znaku wspdlnego gwarancyjnego.

Wskazany katalog form uzywania znaku zawarty zostat w art. 169
ust. 4 p.w.p. i stanowi jedynie egzemplifikacje.

Uzywanie znaku towarowego powinno pozostawac w zgodzie
z dziatalnoscig przedsiebiorstwa, za$ obowigzkowi rzeczywistego
uzywania czyni zados¢ jedynie uzywanie znaku w obrocie gospo-
darczym. Pamietac jednak nalezy, iz pojecie ,,obrét gospodarczy”
nalezy rozumie¢ zawezajgco — przy uwzglednieniu prowadzonej
przez uprawnionego ze znaku towarowego dziatalnosci i jej spe-
cyficznych cech. Przyktadowo, jezeli zasadniczym i pierwotnym
przedmiotem dziatalnosci przedsiebiorcy jest dziatalnos¢ wydaw-
nicza, reklamowa, gtéwnie realizowana poprzez wydawanie pi-
sma o modzie, to pdzniejsze zaprzestanie prowadzenia sprzeda-
zy ubran i butéw oznacza, ze oceny uzywania znaku towarowego
nalezy dokona¢ wtasnie przez pryzmat dziatalnosci wydawniczej
i reklamowej®°,

Nie uwaza sie za uzywanie znaku w sposob rzeczywisty uzywania
znaku w reklamie towaru, ktéry nie jest dostepny na rynku krajowym
ani nie jest w kraju wytwarzany na potrzeby eksportu.

Zasada jest uzywanie znaku w takiej postaci, w jakiej zostat
wpisany do rejestru znakdw towarowych. Jednak w ramach przy-
stugujgcego uprawnionemu prawa ochronnego dopuszczalna
jest pewna modyfikacja znaku. Stosownie do art. 169 ust. 4 pkt 1
p.w.p. polega ona na uzywaniu znaku réznigcego sie od znaku,
na ktéry udzielono prawa ochronnego, w elementach, ktére nie
zmieniajg jego odrdzniajacego charakteru. Sytuacja taka zacho-

140 por, wyr. WSA w Warszawie z dnia 6.2.2008 r., VI SA/Wa 1418/07, LEX nr 463621.
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dzi, gdy oznaczenie moze byé uzywane w réznych odmianach,
a réznice nie dotyczg elementéw istotnych, ktdre decydujg o wy-
rézniajgcym charakterze znaku.

Ad 2. Znak towarowy jest rzeczywiscie uzywany, jezeli jest on
wykorzystywany zgodnie z jego podstawowg funkcjg oznaczenia
pochodzenia, co doprowadzito do uznania przez Sad, ze uzywanie
znaku w ramach innych jego funkcji nie stanowi uzywania znaku
W sposdb rzeczywisty.

Forma rzeczywistego uzywania znaku jest przede wszystkim
umieszczanie go na towarach i ich opakowaniach. Mimo ze rekla-
ma towardw jest nierozerwalnie zwigzana z wprowadzaniem ich
do obrotu, to nie mozna przyjg¢, iz incydentalne wyprodukowa-
nie w ciggu pieciu lat kilkudziesieciu torebek czy tez bloczkéw re-
klamowych wypetnia pojecie rzeczywistego uzywania znaku to-
warowego'*, Traktowanie wskazanego sposobu wykorzystania
znaku towarowego jako jego ,uzywania” nalezy uznac za niedo-
puszczalne, albowiem prowadzitoby do sytuacji, gdy uprawnio-
ny uzywajgc znaku w sposdb pozbawiony praktycznie znaczenia
gospodarczego, zachowuje prawo do znaku dzieki koresponden-
cji handlowej lub wytgcznie reklamie towaréw.

Obowigzkowi rzeczywistego uzywania znaku towarowego
czyni zados¢ jedynie takie uzywanie, ktére pozostaje w zwigz-
ku fizycznym lub pojeciowym z towarem lub ustugg. Oznacza to
naktadanie zarejestrowanego oznaczenia na towar i jego wpro-
wadzanie do obrotu. Uzywanie znaku towarowego powinno po-
zostawaé w zgodzie z dziatalnos$cig przedsiebiorstwa!*?. Uzy-
wanie znaku musi mie¢ charakter niedwuznaczny, rzeczywisty
i publiczny, a nadto musi osiggaé powazne rozmiary*.

W pismiennictwie zwrdécono uwage, ze ,rzeczywiste uzy-
wanie” znaku winno zmierza¢ do utrwalenia danej marki na ryn-
ku jak i w $wiadomosci konsumentow i konkurentow!**. Termi-
nowi ,rzeczywiste uzywanie” mozna przeciwstawi¢ czynnosci

41 por. wyr. WSA w Warszawie z dnia 12.10.2005 r., VI SA/Wa 937/05, LEX nr 197291.

42 por, wyr. WSA w Warszawie z dnia 7.2.2006 r., VI SA/Wa 1749/05, LEX nr 193910,
Centralna Baza Orzeczen Sadéw Administracyjnych, orzeczenia.nsa.gov.pl.

143 por. wyr. WSA w Warszawie z dnia 12.7.2006 r., VI SA/Wa 704/06, LEX nr 232085.

144 Tak: M. Kowalczyk, Obowigzek uzywania znaku towarowego, PUG 2003, Nr 3, poz. 22.
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okazjonalne, podejmowane z reguty dla pozoru, w celu uniknie-
cia zarzutu nieuzywania znaku, a nie w celu prowadzenia rzeczy-
wiste] dziatalnosci gospodarczej'*.

Podkreslenia wymaga, ze w ramach obowigzku rzeczywistego
uzywania znaku mieszczg sie takze ,,czynnosci przygotowawcze”,
ktérych podjecie pozwala na zachowanie prawa i odparcie ewen-
tualnych zarzutéw o nieuzywanie znaku. Zalicza sie do nich np. za-
warcie umowy o import towaréw oznaczonych danym znakiem to-
warowym, intensywna reklama w mediach czy tez zawarcie umowy
licencyjnej o uzywanie znaku. W pismiennictwie'* podkresla sie jed-
nak, ze sg to dziatania, ktére dopiero zmierzajg do rzeczywistego
uzywania znaku, ale jeszcze tego uzywania nie stanowig. Powinny
one czasowo i funkcjonalnie wigzac sie z przysztym uzywaniem zna-
ku. Nie $wiadczy to o rzeczywistym uzywaniu znaku, ktére powinno
charakteryzowac sie pewnoscig i statoscig, a w celu osiggniecia tych
cech, obecnosé znaku na rynku powinna wskazywac powazne roz-
miary. Taki poglad wyrazono takze w orzecznictwie'¥.

Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage, ze jezeli uprawniony nie uzywa
W sposdb rzeczywisty znaku w niektdrych klasach towardw objetych
prawem ochronnym, nie powoduje to wygasniecia tego prawa w po-
zostatych klasach towardw. Wskazana konsekwencja wynika z tresci
art. 171 p.w.p., ktéry stanowi, ze jezeli przyczyna wygasniecia prawa
ochronnego na znak towarowy dotyczy jedynie niektorych towardw,
wygasniecie prawa do znaku odnosi sie tylko do tych towardw.

W realiach analizowanej sprawy, jesliby ustugi reklamowe i po-
ligraficzne uznad za nalezgce do jednego rodzaju ustug, to uzywa-
nie znaku dla ustug poligraficznych wystarczytoby dla utrzymania
prawa z rejestracji znaku réwniez dla ustug reklamowych, ponie-
waz nie jest wymagane uzywanie znaku dla wszystkich ustug lub
towardw objetych rejestracjg. Wystarczy, gdy uzywamy go dla
niektérych z nich, nalezgcych jednak do ustug tego samego ro-
dzaju. Taki wniosek mozna wyprowadzi¢ z art. 171 p.w.p., zgod-
nie z ktdrym, jezeli przyczyna wygasniecia prawa ochronnego na

145 Por. wyr. NSA w Warszawie z dnia 12.3.2009 r., Il GSK 762/08, www.orzeczenia.com.pl/
orzeczenie/vrfz/nsa, |I-GSK-762-08, znaki towarowe wtasnos¢ przemystowa (dostep: 2015).

146 Tak: R. Skubisz, Obowiqgzek uzywania znaku towarowego, PiP 1992, Nr 11, s. 65.

147 Por. wyr. NSA z dnia 24.5.2006 r., Il GSK 70/06, LEX nr 232077.
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znak towarowy dotyczy jedynie niektérych towardw, wygasniecie
prawa odnosi sie tylko do tych towardw.

Jesli natomiast uznaé, ze sg to rézne rodzaje ustug, to uzy-
wanie znaku wytacznie dla ustug poligraficznych, nie statoby na
przeszkodzie uznaniu tego znaku za znak nieuzywany w odniesie-
niu do ustug reklamowych.

Nalezy przyja¢, ze warunek uzywania znaku towarowego
w sposob ,ciggty” jest spetniony w przypadku dostarczania to-
warow na rynek w sposdéb sukcesywny. Przejawem ciggtosci uzy-
wania znaku jest z pewnoscig dostarczanie sygnowanych zna-
kiem towardw w ilosci wystarczajgcej z punktu widzenia popytu.
Chodzi mianowicie o ,ciggty” obecnos¢ na rynku'®®. Przeciwien-
stwem ciggtego uzywania znaku towarowego jest uzycie spora-
dyczne lub okazjonalne. Za spetnienie warunku ciggtosci uznano
W orzecznictwie sprzedaz towardw przez okres 11 miesiecy®.

W realiach analizowanej sprawy znak ,Ale kino” praktycznie
nie byt uzywany przez powoda dla swiadczenia ustug reklamo-
wych. Przywotywane fakty uzywania tego znaku miaty charak-
ter sporadyczny i jednorazowy. Powdéd nie dostarczyt dowodoéw
wskazujgcych na uzywanie znaku w kontaktach z klientami swych
ustug ani tez z innymi przedsiebiorcami. W konsekwencji nale-
2y stwierdzi¢, ze powdd nie wykazat, aby sam oferowat ustugi re-
klamowe pod swym znakiem , Ale kino”. Posiadat druki i etykiety,
ktore byty widoczne lub dostepne jedynie w siedzibie jego przed-
siebiorstwa. Przywotywane dopiero w kasacji dowody majgce
potwierdzac uzywanie znaku nie mogty byc¢ przez Sad Najwyzszy
uwzglednione ze wzgledu na zakres kontroli kasacyjne;j.

W catosci nalezy wiec podzieli¢ wyrazony w pierwszej tezie wyro-
ku poglad, ze uzywanie znaku towarowego lub ustugowego powin-
no miec¢ charakter ciggty i nie powinno ogranicza¢ sie do czynnosci
jednorazowych i okazjonalnych. W praktyce sg one zwykle podej-
mowane dla pozoru, w celu unikniecia zarzutu nieuzywania znaku,
nie zas$ w celu prowadzenia rzeczywistej dziatalnosci gospodarczej*.

148 por. wyr. WSA w Warszawie z dnia 30.6.2006 r., VI SA/Wa 2313/05, LEX nr 210145.

19 Por, wyr. TSz dnia 11.5.2006 1., C-416/04 P ZOTSiS 2006/5A-/1-4237, ECR 2006/5A-/1-4237.

150 M. Kepiriski, Glosa do wyroku SN z dnia 17.2.2005 r., | CK 626/04, OSP 2005, Nr 12,
poz. 148.
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Ad 3. Podstawowym wnioskiem wyptywajgcym z komentowa-
nego orzeczenia jest konstatacja, ze nieuzywanie znaku w zwigz-
ku z udostepnianiem towardéw lub ustug niweczy prawo ochronne.

Brak uzywania znaku zarejestrowanego nie uzasadnia tej
ochrony i wywotuje negatywne skutki dla uprawnionego w dwdch
niezaleznych obszarach. Pozbawia ochrony wtasne prawo wyni-
kajace z rejestracji znaku oraz — co jest szczegdlnie istotne w kon-
tekscie analizowanej sprawy — uniemozliwia domaganie sie za-
niechania uzywania podobnego lub takiego samego oznaczenia
przez inng osobe. Zachowanie efektywnej ochrony oznaczenia
towaru lub ustugi uzaleznione jest wiec od jego uzywania. W tym
znaczeniu mozna moéwié o obowigzku uzywania zarejestrowane-
go znaku towarowego lub ustugowego. Rejestracja znaku daje
wytgcznosc¢ korzystania z niego w obrocie gospodarczym dla wy-
rézniania produkowanych towardéw lub swiadczonych ustug. Nie
stuzy natomiast — co wymaga podkreslenia — blokowaniu konku-
rencyjnych przedsiebiorcow.

Ustawowgq sankcjg wynikajgcg z nieuzywania znaku towaro-
wego W ciggu nieprzerwanego okresu pieciu lat po dniu wyda-
nia decyzji o udzieleniu prawa ochronnego jest zgodnie z art. 169
ust. 1 pkt 1 p.w.p. wygasniecie prawa ochronnego. W praktyce
uprawniony do znaku musi liczy¢ sie z konsekwencjg w posta-
ci wykreslenia jego znaku z rejestru na zgdanie oséb majgcych
w tym interes prawny, najczesciej potencjalnych konkurentéw.

Skutki nieuzywania znaku w obrocie gospodarczym wynikaja
rowniez z art. 157 p.w.p., ktéry stanowi, ze uprawniony z pra-
wa ochronnego na znak towarowy nie moze zakazaé innej oso-
bie uzywania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jezeli
znaku tego nie uzywat przez wskazany okres pieciu lat. Upraw-
niony z rejestracji znaku wskutek jego nieuzywania pozbawia sie
w ten sposdb mozliwosci wykorzystania jakichkolwiek srodkéw
ochrony prawnej, przewidzianych w prawie wtasnosci przemy-
stowej. W kontekscie zaistniatego w komentowanej sprawie sta-
nu faktycznego wystgpity podstawy do ztozenia przez pozwanego
whiosku o wykreslenie znaku powoda z rejestru znakéw z powo-
du jego nieuzywania. Warunkiem skutecznosci takiego wniosku
jest to, by uprawniony nie rozpoczat rzeczywistego uzywania znaku.
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Zgodnie z art. 170 ust. 2 p.w.p. uprawniony powinien rozpoczgé
uzywanie znaku na co najmniej trzy miesigce przed ztozeniem
whiosku o stwierdzenie wygasniecia prawa ochronnego. Urzad
Patentowy RP, rozstrzygajac o wygasnieciu prawa ochronnego,
wydaje decyzje o charakterze deklaratoryjnym.

Ad 4. W rozpoznawanej sprawie zbieznos¢ znaku , Ale kino”
z nazwg kanatu telewizyjnego nakazuje rozwazyé, czy rejestra-
cja nie zostata dokonana w celu przywtaszczenia pomystu spét-
ki ,CANAL + Cyfrowy” na nazwe programu i powinna zosta¢ za-
kwalifikowana jako rejestracja dokonana w ztej wierze. Tego
rodzaju intencjonalna rejestracja moze zostaé uniewazniona na
podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. albo na podstawie art. 131
ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 p.w.p. Chodzi o tzw. bezwzgledne przeszko-
dy rejestracji znaku, na ktére osoby majgce w tym interes moga
powotac sie w kazdym czasie. Zarzuty tego rodzaju wymagatyby
jednak zbadania sytuacji istniejgcej w roku 1996 i stwierdzenia,
czy woéweczas nazwa kanatu telewizyjnego byta juz udostepnio-
na dla publicznosci.

Na tle komentowanego wyroku powstaje pytanie, jak rozu-
miec rzeczywiste uzywanie znaku towarowego w swietle art. 169
ust. 5 p.w.p., ktéry stanowi, ze nie jest takim uzywaniem postu-
giwanie sie znakiem w reklamie towaréw niedostepnych na ryn-
ku. Przepisy o towarach odnoszg sie natomiast zgodnie z art. 120
ust. 3 pkt 2 p.w.p. takze do ustug. Wydaje sie, ze wspomniany
przepis nalezy stosowac w takim przypadku, gdy przedsiebiorca
w ogéle nie prowadzi reklamy ustug, dla ktérych posiada znak,
albo tez prowadzi reklame ustug, z ktérych adresat ustugi nie
moze skorzysta¢. Niemozliwo$é skorzystania z ustugi moze po-
lega¢ na jej niedostepnosci dla polskiego klienta ze wzgledéw
faktycznych lub prawnych. W kazdym razie, rozwazajgc zastoso-
wanie art. 169 ust. 5 p.w.p. do ustug, nalezy mie¢ na uwadze nie-
materialny charakter wielu ustug i mozliwos¢ ich Swiadczenia za
posrednictwem elektronicznych $rodkéw komunikacji. Kwestia
dostepnosci takich ustug dla polskiego klienta stanowi okolicz-
nos¢ dowodowa, ktérej wykazanie jest z reguty trudniejsze niz
ustalenie dostepnosci towaréw. Majac na uwadze okres prowa-
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dzenia przez powoda dziatalnosci, ocena jej skutkéw wymaga
uwzglednienia przepiséw ustawy o znakach towarowych z dnia
31.1.1985 r. Jednak do oceny skutkéw naruszenia majgcego miej-
sce po dniu 22.8.2001 r. prawa z rejestracji znaku towarowego
stosuje sie przepisy ustawy z dnia 30.6.2000 r. — Prawo wtasnosci
przemystowej, takze wtedy, gdy prawo z rejestracji znaku towaro-
wego istniato w dniu wejscia w zycie tej ustawy®

Zaprezentowane w komentowanym orzeczeniu poglady i za-
warte w nich oceny prawne zastugujg na petng akceptacje, majg
tez istotne znaczenie dla praktyki rozstrzygania sporéw o naru-
szenie praw do znaku towarowego.

51 por. wyr. SN z dnia 19.3.2004 r., IV CK 157/03, OSNC 2005, Nr 3, poz. 53.



2.5. Odpowiedzialnos¢ z tytutu naruszenia
praw do znaku towarowego w zwiazku ze
sprzedaza towarow za posrednictwem rynku
elektronicznego online

Oferta sprzedazy towardw przeznaczonych przez wtasciciela
do sprzedazy w panstwach trzecich zamieszczona na rynku elek-
tronicznym online. Odpowiedzialnos¢ operatora rynku elektro-
nicznego online.

1) W przypadku gdy towary opatrzone znakiem towa-
rowym zarejestrowanym w panstwie cztonkowskim
Unii lub wspdlnotowym znakiem towarowym, kto-
re znajduja sie w panstwie trzecim i nie byly wcze$niej
przedmiotem sprzedazy w Europejskim Obszarze Go-
spodarczym lub w przypadku wspdlnotowego zna-
ku towarowego — w Unii, s3 sprzedawane przez przed-
siebiorce za posrednictwem rynku elektronicznego
online i bez zgody wtasciciela znaku konsumentowi
przebywajacemu na terytorium, dla ktérego zastrzezono
dany znak, lub stanowig przedmiot oferty sprzedaiy
lub reklamy zamieszczonej na takim rynku skierowanej
do konsumentéw przebywajacych na wspomnianym
terytorium, rzeczony wiasciciel moze sprzeciwic sie tej
sprzedazy, ofercie sprzedazy lub reklamie na podstawie
regut okreslonych w art. 5 pierwszej dyrektywy Rady
89/104/EWG z dnia 21.12.1988 r. majacej na celu zblize-
nie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych
sie do znakéw towarowych, zmienionej Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2.5.1992 .,



2)

3)
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lub w art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20.12.1993 r. w sprawie wspdélnotowego znaku towaro-
wego. Do sadéw krajowych nalezy dokonanie, indywidu-
alnie dla kazdego przypadku, oceny, czy istniejg przestan-
ki pozwalajace na stwierdzenie, ze oferta sprzedazy lub
reklama wyswietlona na rynku elektronicznym online do-
stepnym na wspomnianym terytorium jest skierowana
do konsumentéw tam przebywajacych.

Udostepnianie przez wtasciciela znaku towarowego au-
toryzowanym dystrybutorom opatrzonych tym znakiem
egzemplarzy stuigcych zaprezentowaniu konsumen-
tom jego towarow w autoryzowanych punktach sprze-
dazy oraz opatrzonych tym znakiem pojemnikoéw, z kto-
rych mozna pobierac¢ mate ilosci w celu podarowania ich
konsumentom w formie bezptatnej prébki, nie stanowi,
w braku dowodow przeciwnych, wprowadzenia do ob-
rotu w rozumieniu dyrektywy 89/104 lub rozporzadze-
nia nr 40/94.

Artykut 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporzadzenia
nr 40/94 nalezy interpretowaé¢ w ten sposéb, ze wta-
Sciciel znaku towarowego moze, powotujac sie na przy-
stugujace mu w zwigzku z tym znakiem prawo wytacz-
ne, sprzeciwic sie dalszej sprzedazy towardw, takich jak
bedace przedmiotem sprawy przed sagdem krajowym,
z tego powodu, ze osoba dokonujgca dalszej sprzedazy
usuneta opakowanie z tych towaroéw, jezeli konsekwen-
cjq takiego pozbawienia opakowania jest brak podsta-
wowych informacji, dotyczacych na przyktad toisamo-
$ci producenta lub osoby odpowiedzialnej za sprzedaz
produktu kosmetycznego. W przypadku gdy usuniecie
opakowania nie powoduje braku takich informacji, wta-
Sciciel znaku towarowego moze niemniej sprzeciwic sie
temu, by perfumy lub produkt kosmetyczny opatrzone
nalezagcym do niego znakiem podlegaty dalszej sprzeda-
zy bez opakowania, o ile wykaze, ze usuniecie opako-
wania miato negatywny wptyw na wizerunek produktu
i tym samym na reputacje znaku.
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6)

Rozdziat 2. Naruszenia praw wtasnosci przemystowej

Artykut 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 40/94 nalezy interpretowac w ten spo-
sob, ze wtasciciel znaku towarowego jest uprawniony za-
kaza¢ operatorowi rynku elektronicznego online prowa-
dzenia bez jego zgody, za pomoca identycznego z tym
znakiem stowa kluczowego wybranego przez owego ope-
ratora w ramach ustugi odsytania w Internecie, rekla-
my oznaczonych tym znakiem towaréw sprzedawanych
na wspomnianym rynku, jezeli taka reklama nie pozwa-
la lub z trudnoscig pozwala wtasciwie poinformowanemu
i dostatecznie uwaznemu internaucie na zorientowanie
sie, czy owe towary pochodza od wtasciciela znaku lub
z przedsiebiorstwa powigzanego z nim gospodarczo, czy
tez przeciwnie, od osoby trzeciej.

Operator rynku elektronicznego online nie uzywa, w ro-
zumieniu art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporzadzenia
nr 40/94, oznaczen identycznych ze znakami towarowy-
mi lub do nich podobnych, ktére ukazujg sie w ofertach
sprzedazy wyswietlanych w jego serwisie.

Artykut 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 8.6.2000 r. w sprawie niektérych
aspektow prawnych ustug spoteczenstwa informacyjne-
go, w szczegdlnosci handlu elektronicznego w ramach
rynku wewnetrznego (,,dyrektywy o handlu elektronicz-
nym”) nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze ma on za-
stosowanie do operatora rynku elektronicznego online,
jezeli nie odgrywa on czynnej roli, ktéra mogtaby mu po-
zwoli¢ na powziecie wiedzy o przechowywanych danych
lub na sprawowanie nad nimi kontroli.

Wspomniany operator odgrywa taka role, jezeli udziela
wsparcia polegajacego w szczegélnosci na optymalizacji pre-
zentacji konkretnych ofert sprzedazy lub na ich promogji.

Jezeli operator rynku elektronicznego online nie odgry-
wa czynnej roli w znaczeniu opisanym w akapicie powy-
zej i bedace przedmiotem jego dziatalnosci swiadczenie
ustug jest objete w konsekwencji zakresem stosowania
art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31, to wcigz w okoliczno-
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sciach sprawy mogacej zakonczy¢ sie zasgdzeniem od-
szkodowania nie moze on powotaé¢ sie na zwolnienie
z odpowiedzialnosci przewidziane w tym przepisie, jezeli
wiedziat o stanie faktycznym lub okolicznosciach, na pod-
stawie ktorych przedsiebiorca wykazujacy nalezytg sta-
rannos¢ powinien stwierdzi¢ bezprawnos¢ danych ofert
sprzedazy, i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie
podjat niezwtocznie dziatan stosownie do art. 14 ust. 1
lit. b) tej dyrektywy.

7) Artykut 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 29.4.2004 r. w spra-
wie egzekwowania praw wtasnosci intelektualnej nalezy
interpretowac w ten sposdb, ze wymaga on od panstw
cztonkowskich zapewnienia, ze sady krajowe wtasciwe
w zakresie ochrony praw wiasnosci intelektualnej beda
mogty nakaza¢ operatorowi rynku elektronicznego onli-
ne podjecie dziatan, ktére przyczynig sie nie tylko do za-
przestania naruszen tych praw przez uzytkownikow owe-
go rynku, ale takze do zapobiezenia nowym naruszeniom
tego rodzaju. Owe nakazy muszg by¢ skuteczne, propor-
cjonalne i odstraszajgce, a ponadto nie moga tworzy¢
ograniczen w handlu prowadzonym zgodnie z prawem.

Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (wielka

izba) z dnia 12.7.2011 r. w sprawie C324/09, Dz.U. C 267 z dnia
7.11.2009 r., Dz.U.UE.C.2011.269.3/3 w postepowaniu: ’Oréal SA
i in. przeciwko eBay International AG i in.

Z uzasadnienia faktycznego

Postepowanie przed sgdem krajowym

L'Oréal jest producentem i dostawcg perfum, kosmetykéw
oraz produktéw do pielegnacji wtoséw. W Zjednoczonym Kré-
lestwie jest wtascicielem kilku krajowych znakéw towarowych.
Jest takze wtascicielem wspdlnotowych znakéw towarowych.
Dystrybucja produktéw L'Oréal odbywa sie za posrednictwem
zamknietej sieci dystrybucji, w ramach ktérej autoryzowani dys-
trybutorzy nie sg uprawnieni do dostarczania produktéw innym
dystrybutorom.
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eBay jest operatorem rynku elektronicznego w Internecie, na
ktérym zamieszczane sg ogtoszenia o towarach oferowanych do
sprzedazy przez osoby, ktére zarejestrowaty sie w tym celu w eBay
i utworzyly w jego serwisie konto sprzedajacego. Od transakgji
zawieranych na swoim rynku elektronicznym eBay pobiera wyra-
zong procentowo prowizje. eBay pozwala klientom uczestniczyé
w licytacji dotyczacej przedmiotéw oferowanych przez sprzeda-
jacych. Sprzedajacy mogg zaktadaé w serwisie eBay ,,sklepy in-
ternetowe”. Sprzedajacy i kupujgcy zobowigzani sg zaakceptowac
ustalone przez eBay warunki korzystania z rynku elektronicznego
online. Warunki te obejmujg zakaz sprzedazy towaréw podrobio-
nych i naruszania praw do znakéw towarowych. Dla niektérych
towardw oferowanych do sprzedazy na swoim rynku elektronicz-
nym online eBay prowadzi akcje reklamowe w postaci zlecania
wyswietlania ogtoszen reklamowych przez operatoréw wyszuki-
warek, takich jak Google.

L'Oréal wniosta do High Court of Justice o stwierdzenie, ze eBay
i pozwane osoby fizyczne ponoszg odpowiedzialnos¢ za zrealizo-
wang przez te ostatnie osoby za posrednictwem serwisu www.
ebay.co.uk sprzedaz 17 przedmiotéw, ktéra w przekonaniu L'O-
réal stanowita naruszenie przystugujgcych jej praw do graficzne-
go wspdlnotowego znaku towarowego zawierajgcego elementy
stowne ,,Amor Amor” i do stownego krajowego znaku towarowe-
go ,Lancome”. Sposrdd 17 przedmiotdw 2 stanowity podrobione
towary markowe L'Oréal. W stosunku do pozostatych 15 przed-
miotow, L'Oréal nie twierdzita, ze s3 one podrobione, uwaza-
ta jednak, ze ich sprzedaz stanowi naruszenie przystugujgcych
jej praw do znaku towarowego, gdyz niektére z nich jako testery
i probki, w ogdle nie byty przeznaczone do sprzedazy, a inne, sta-
nowigc markowe towary L'Oréal, byty przeznaczone do sprzedazy
w Ameryce Pétnocnej, a nie na terytorium Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego (dalej: ,,EOG”). Ponadto niektére z wymienio-
nych przedmiotéw byty sprzedawane bez opakowania.

Pozwane osoby fizyczne dokonaty w serwisie www.ebay.co.uk
sprzedazy opisanej przez L'Oréal. L'Oréal twierdzi, ze eBay pono-
si odpowiedzialnos$é za uzywanie znakdw L'Oréal z tytutu wyswie-
tlania tych znakdw w swoim serwisie i w serwisach operatoréw
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wyszukiwarek takich jak Google, jak rowniez wyswietlania linkéw
sponsorowanych, uaktywnianych przez wpisanie do wyszukiwar-
ki hasta odpowiadajgcego wspomnianym znakom.

eBay, poprzez wybér stow kluczowych odpowiadajgcych zna-
kom towarowym L'Oréal w ramach oferowanej przez Google
ustugi odsytania ,AdWords”, powoduje — za kazdym razem, gdy
dojdzie do zbieznosci miedzy takim stowem kluczowym a hastem
wpisanym przez internaute do wyszukiwarki Google — wyswie-
tlanie linku reklamowego prowadzgcego do serwisu www.ebay.
co.uk. Link ten ukazuje sie w rubryce , linki sponsorowane”, znaj-
dujacej sie po prawej stronie albo w gérnej czesci ekranu wyswie-
tlanego przez Google.

L'Oréal podniosta, ze nawet gdyby eBay nie ponosit odpowie-
dzialnosci za naruszenia praw do jej znakéw, nalezatoby wydaé
wobec niego nakaz na podstawie art. 11 dyrektywy 2004/48.
L'Oréal zawarta ugode z niektérymi pozwanymi osobami fizycz-
nymi i doprowadzita do wydania wyroku zaocznego wobec pozo-
statych z nich. Nastepnie w marcu 2009 r. przed High Court of Ju-
stice odbyta sie rozprawa w sprawie wytoczonej przeciwko eBay.

Wyrokiem z dnia 22.5.2009 r. High Court of Justice dokonat
oceny niektorych okolicznosci faktycznych i stwierdzit, ze na éw-
czesnym etapie postepowania nie mozna byto rozstrzygna¢ spra-
wy, poniewaz istniaty kwestie wymagajgce wyktadni Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej.

W wyroku High Court of Justice stwierdzit, ze eBay zainsta-
lowat filtr majgcy wyszukiwaé oferty, ktédre mogtyby naruszac
warunki korzystania z jego serwisu. Wspomniany sad stwierdzit
réwniez, ze eBay opracowat program ,VeRO” (,Verified Rights
Owner”), bedacy systemem powiadamiania i usuwania, majacy
na celu zapewnienie podmiotom, ktérym przystugujg prawa wita-
snosci intelektualnej, pomocy w usuwaniu z rynku elektroniczne-
go ogtoszen stanowigcych naruszenia. LU'Oréal odmdwita udziatu
w tym programie, twierdzac, ze nie jest on zadowalajgcy.

High Court of Justice wskazat takze, ze w stosunku do sprze-
dajacych, ktérzy dopuscili sie naruszenia warunkéw korzysta-
nia z rynku elektronicznego online, eBay stosuje sankcje, takie
jak czasowe lub state zawieszenie takiego sprzedajgcego. Mimo
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przedstawionych powyzej stwierdzen High Court of Justice uznat,
ze eBay moze podjgé¢ dodatkowe dziatania w celu ograniczenia
liczby dokonywanych za posrednictwem jego rynku elektronicz-
nego online transakcji sprzedazy, ktére stanowig naruszenie praw
wtasnosci intelektualnej. W ocenie tego sgdu eBay madgtby zain-
stalowaé dodatkowe filtry. Mdgtby takze wtgczyé do swego re-
gulaminu zakaz sprzedazy bez zgody wtasciciela znaku towaréw
markowych niepochodzgcych z EOG. Powinien ponadto wprowa-
dzi¢ dodatkowe ograniczenia w zakresie liczby towaréw mogga-
cych stanowié przedmiot jednoczesnie zamieszczanych ogtoszen
i bardziej rygorystycznie stosowaé przewidziane sankcje. High
Court of Justice uscisla jednak, ze fakt, iz eBay mogtby powzigé
dodatkowe dziatania, niekoniecznie oznacza, ze jest on do tego
prawnie zobowigzany.

Orzeczeniem z dnia 16.7.2009 r., wydanym w nastepstwie
wyroku z dnia 22.5.2009 r., High Court of Justice postanowit za-
wiesi¢ postepowanie i zwrdci¢ sie do Trybunatu z nastepujgcymi
pytaniami prejudycjalnymi.

Zagadnienia prawne — pytania prejudycjalne

1. Jezeli testery perfum i kosmetykdéw oraz dramming bottles
(pojemniki, z ktérych moga byé pobierane niewielkie ilosci w celu
podarowania ich konsumentom w formie bezptatnych prébek),
ktore nie sg przeznaczone do sprzedazy konsumenckiej i sg cze-
sto oznaczone ,nie do sprzedazy” lub ,nie do sprzedazy indywi-
dualnej”, sg dostarczane nieodptatnie autoryzowanym dystrybu-
torom wiasciciela znaku towarowego, to czy takie towary zostaty
,wprowadzone do obrotu” w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy
89/104 i art. 13 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94?

2. Czy usuniecie z perfum i kosmetykéw opakowania ze-
whnetrznego, w szczegdlnosci zawierajgcego wykaz sktadnikéw
lub termin przydatnosci, stanowi dla wtasciciela znaku towaro-
wego ,,uzasadniong przyczyne” sprzeciwu wobec dalszego obro-
tu odpakowanymi towarami w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy
89/104 i art. 13 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94?

3. Czy usuniecie z perfum i kosmetykéw opakowania ze-
wnetrznego, jesli dalszy obrét szkodzit lub médgt szkodzi¢ wize-
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runkowi towardw i tym samym renomie znaku towarowego, sta-
nowi dla wtasciciela znaku towarowego ,,uzasadniong przyczyne”
sprzeciwu wobec dalszego obrotu odpakowanymi towarami? Je-
$li tak, to czy taki skutek objety jest domniemaniem, czy tez wy-
maga sie jego udowodnienia przez wtasciciela znaku towarowego?

4. W przypadku gdy operator rynku elektronicznego online na-
bedzie od operatora wyszukiwarki mozliwosé korzystania z ozna-
czenia, ktdre jest identyczne z zarejestrowanym znakiem towaro-
wym, jako stowa kluczowego, skutkiem czego oznaczenie to jest
wyswietlane uzytkownikowi przez wyszukiwarke w sponsorowa-
nym linku do witryny operatora rynku elektronicznego online, to
czy wyswietlenie tego oznaczenia w linku sponsorowanym stano-
wi ,uzywanie” oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrek-
tywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94?

5. Jezeli klikniecie na sponsorowany link kieruje uzytkownika
bezposrednio do reklam lub ofert sprzedazy towardw identycz-
nych z tymi, dla ktérych zarejestrowany jest znak towarowy, pod
Oznaczeniem umieszczonym w witrynie przez osobe trzecig, z kto-
rych to towardw niektdre naruszajg prawa do znaku towarowego,
ainne nie naruszajg praw do znaku towarowego ze wzgledu na od-
mienny status danych towaréw, to czy stanowi to uzywanie ozna-
czenia przez operatora rynku online ,,dla” towardw naruszajgcych
prawa wtasnosci intelektualnej w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. c) dy-
rektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94?

6. W przypadku gdy towary reklamowane i oferowane do
sprzedazy obejmujg towary, ktdre nie zostaty wprowadzone do
obrotu w EOG przez witasciciela znaku towarowego lub za jego
zgodg, to czy dla mozliwosci sprzeciwienia sie oferowaniu ich do
sprzedazy, wystarczy, ze reklama lub oferta sprzedazy jest skie-
rowana do konsumentéw na obszarze, dla ktérego zastrzezono
znak towarowy, czy tez wtasciciel znaku towarowego musi wyka-
za¢, ze reklama lub oferta sprzedazy nieuchronnie skutkuje wpro-
wadzeniem danych towaréw do obrotu na obszarze, dla ktérego
zastrzezono znak towarowy?

7. Czy wyswietlanie oznaczen identycznych ze znakami towaro-
wymi lub do nich podobnych w serwisie operatora rynku elektro-
nicznego online stanowi ,uzywanie” znakéw przez tego operatora?
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8. Jezeli wystarczy, ze reklama lub oferta sprzedazy jest skie-
rowana do konsumentéw na obszarze, dla ktérego zastrzezono
znak towarowy, aby takie uzywanie podlegato zakresowi art. 5
ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporzadze-
nia nr 40/94, a nie podlegato zakresowi art. 7 dyrektywy 89/104
i art. 13 rozporzadzenia nr 40/94:

a) to czy takie uzywanie polega na ,przechowywaniu infor-

macji przekazanych przez ustugobiorce” w rozumieniu art. 14

ust. 1 dyrektywy 2000/31 lub obejmuje takie przechowywanie?

b) w okolicznosciach gdy operator rynku elektronicznego
online wie, ze towary byty reklamowane, oferowane do sprze-
dazy i sprzedawane w jego witrynie z naruszeniem zareje-
strowanych znakdéw towarowych i ze te zarejestrowane znaki
towarowe prawdopodobnie nadal bedg naruszane w ten spo-
séb poprzez reklamowanie, oferowanie do sprzedazy i sprze-
daz tych samych lub podobnych towaréw przez tych samych
lub réznych uzytkownikéw witryny, to czy stanowi to «wiary-

godne wiadomosci» lub «wiedze» w rozumieniu art. 14 ust. 1

dyrektywy 2000/317?

9. Jezeli ustugi posrednika, takiego jak operator witryny, byty
wykorzystywane przez osobe trzecig do naruszania praw do za-
rejestrowanego znaku towarowego, to czy art. 11 dyrektywy
2004/48 wymaga, aby panstwa cztonkowskie zapewnity, ze wta-
Sciciel znaku towarowego bedzie mégt uzyskac natozenie na po-
$rednika nakazu majgcego na celu zapobiegniecie dalszemu na-
ruszaniu praw do tego znaku towarowego, w odrdznieniu od
zakazu kontynuacji danego konkretnego naruszenia, a jesli tak,
jaki winien by¢ zakres zakazu, ktéry ma by¢ dostepny?”.

Ad 1. W przedmiocie oferty sprzedazy testeréw i prébek

Pozwane osoby fizyczne oferowaty do sprzedazy w serwisie
www.ebay.co.uk takze testery i probki, ktore L'Oréal udostepnita
nieodptatnie swym autoryzowanym dystrybutorom.

Trybunat rozwazat, czy udostepnianie przez wiasciciela zna-
ku towarowego egzemplarzy stuzacych zaprezentowaniu konsu-
mentom jego towardw w autoryzowanych punktach sprzedazy
oraz opatrzonych tym znakiem pojemnikéw, z ktérych mozna po-
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biera¢ mate ilosci w celu podarowania ich konsumentom w for-
mie bezptatnej probki, stanowi ,wprowadzenie do obrotu”
w rozumieniu dyrektywy 89/104 i rozporzadzenia nr 40/94.

L'Oréal wyraznie poinformowata swych autoryzowanych dys-
trybutorow, ze nie mogg sprzedawac takich egzemplarzy i pojem-
nikdw, opatrzonych zresztg zwykle wzmianka ,,nie do sprzedazy”.

Trybunat w dotychczasowym orzecznictwie zwracat uwage, ze
w przypadku gdy wtasciciel znaku towarowego umieszcza znak
na przedmiotach oferowanych nieodptatnie w celu promowania
sprzedazy swoich towardw, to przedmioty te nie podlegajg dys-
trybucji majacej na celu penetracje rynku®*2. Nieodptatne udo-
stepnianie takich przedmiotéw nie stanowi wiec ich wprowadze-
nia do obrotu przez wtasciciela.

Jezeli wtasciciel znaku umieszcza na przedmiotach, takich jak
testery perfum, wzmianki typu ,tester” i ,nie do sprzedazy”, oko-
licznos¢ ta uniemozliwia, w braku dowodoéw przeciwnych, stwier-
dzenie istnienia zgody tego wtasciciela na ich wprowadzenie do
obrotu (por. wyr. w sprawie Coty Prestige Lancaster Group).

W konsekwencji Trybunat zasadnie przyjat, ze udostepnia-
nie przez wtasciciela znaku towarowego autoryzowanym dys-
trybutorom opatrzonych tym znakiem egzemplarzy stuzgcych
zaprezentowaniu konsumentom jego towardéw w autoryzowa-
nych punktach sprzedazy oraz opatrzonych tym znakiem pojem-
nikdéw, z ktérych mozna pobieraé¢ mate ilosci w celu podarowa-
nia ich konsumentom w formie bezpfatnej probki, nie stanowi
,wprowadzenia do obrotu” w rozumieniu dyrektywy 89/104 lub
rozporzgdzenia nr 40/94.

Ad 2i 3. W przedmiocie sprzedazy towarow bez opakowania

Niektére egzemplarze towaréw opatrzonych znakami towa-
rowymi nalezgcymi do L'Oréal byty sprzedawane przez przedsie-
biorcéw za posrednictwem eBay bez opakowania zewnetrzne-
go. Trybunat rozwazat, czy wtasciciel znaku towarowego moze na
podstawie swego prawa wytgcznego przyznanego mu przez dy-
rektywe 89/104 lub w przypadku wspdlnotowego znaku towa-

152 Por. wyr. z dnia 15.1.2009 r. w sprawie C495/07 Silberquelle, Zb. Orz. s. 1137,
pkt 20-22.
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rowego — przez rozporzadzenie nr 40/94, sprzeciwi¢ sie dalszej
sprzedazy towaréw opatrzonych tym znakiem, jezeli taka sprze-
daz ma miejsce z naruszeniem wymogow ustanowionych przez
przepis art. 6 ust. 1 dyrektywy 76/768.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 76/768, do obrotu mogg by¢
wprowadzane wytgcznie produkty kosmetyczne w pojemnikach
i opakowaniach zbiorczych, ktére posiadajg informacje wskazu-
jace w szczegdlnosci na tozsamos¢ producenta lub osoby odpo-
wiedzialnej za sprzedaz produktu kosmetycznego, sktadniki pro-
duktu, sposéb uzywania produktu (funkcje i szczegdlne srodki
ostroznosci podczas uzycia), sposéb przechowywania produktu
(date minimalnej trwatosci).

L'Oréal, rzady francuski, polski i portugalski, a takze Komisja,
wyrazity poglad, ze niezaleznie od tego, czy dochodzi do narusze-
nia dyrektywy 76/768, opakowanie stanowi podstawowg czesc¢
wizerunku perfum i produktéw kosmetycznych. Wtasciciel znaku
towarowego umieszczonego na tych towarach i ich opakowaniu
powinien w konsekwencji mdc sie sprzeciwié ich dalszej sprzeda-
zy w stanie odpakowanym. eBay zaprezentowat poglad, ze w sek-
torze perfum i kosmetykdéw to czesto sam flakon lub pojemnik na
produkt, a nie opakowanie zewnetrzne, jest wytyczng wizerunku
prestizu i luksusu.

Przyktadem funkcji silnie dystynktywnej, ksztattujgcej wizeru-
nek produktu jest flakon perfum ,Salvador Dali”:
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Majgc na uwadze tres$¢ art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 roz-
porzadzenia nr 40/94 nalezy stwierdzi¢, ze wiasciciel znaku
towarowego moze, powotujgc sie na przystugujace mu w zwigzku
z tym znakiem prawo wytaczne, sprzeciwic sie dalszej sprzedazy
towarow z tego powodu, ze osoba dokonujgca dalszej sprzedazy
usunefa opakowanie z tych towardéw, jezeli konsekwencjg
takiego pozbawienia opakowania jest brak podstawowych
informacji dotyczacych na przyktad tozsamosci producenta lub
osoby odpowiedzialnej za sprzedaz produktu kosmetycznego.

W przypadku gdy usuniecie opakowania nie powoduje braku
takich informacji, wtasciciel znaku towarowego moze sprzeciwic¢
sie, by perfumy lub produkt kosmetyczny opatrzone nalezgcym
do niego znakiem podlegaty dalszej sprzedazy bez opakowania,
pod warunkiem ze wykaze, iz usuniecie opakowania miato nega-
tywny wptyw na wizerunek produktu i tym samym na reputacje
znaku.

Oceniajgc dopuszczalno$é sprzedazy perfum bez opakowan,
nalezy uwzgledni¢ réznorodnos¢ stylistyczng form graficznych
i przestrzennych perfum i produktéw kosmetycznych. Trybunat
stusznie stwierdzit, ze ocena czy pozbawienie produktu opakowa-
nia negatywnie wptywa na jego wizerunek i w ten sposéb na re-
putacje znaku towarowego, ktérym zostat opatrzony, winna by¢
dokonywana a casu ad casum. Wyglad perfum lub produktu ko-
smetycznego bez opakowania w niektdrych sytuacjach moze nie
mie¢ wptywu na zwigzany z tym produktem wizerunek prestizu
i luksusu, podczas gdy w innych usuniecie opakowania skutkuje
naruszeniem tego wizerunku.

Naruszenie moze mieé¢ miejsce w szczegblnosci, w przypadku
gdy opakowanie zewnetrzne — jak zilustrowano to na ponizszym
zdjeciu — przyczynia sie w rownym, a nawet wyzszym stopniu niz
sam flakon lub pojemnik do prezentacji wizerunku produktu wy-
kreowanego przez witasciciela znaku i jego autoryzowanych dys-
trybutorow.



210 Rozdziat 2. Naruszenia praw wtasnosci przemystowej

Zagadnieniem odrebnym jest natomiast brak informacji wy-
maganych przez art. 6 ust. 1 dyrektywy 76/768, a wiec dotycza-
cych firmy i adresu producenta, nominalnej zawartosci w chwili
pakowania, terminu waznosci dla produktéw o trwatosci krotszej
niz trzy lata, szczegdlnych srodkdéw ostroznosci, ktérych nalezy
przestrzega¢ podczas uzycia, numeru partii produkcyjnej lub zna-
ku, ktére umozliwiajg identyfikacje produkcji. Mogg zaistniec sy-
tuacje, w ktérych brak wszystkich lub niektérych z wymienionych
informacji bedzie szkodliwy dla wizerunku produktu.

Zgodnie z zasadami ogdlnymi, ciezar dowodu istnienia oko-
licznosci stanowigcych naruszenie spoczywa na wtascicielu praw
do znaku towarowego.

Znak towarowy, ktérego podstawowaq funkcjg jest zagwaran-
towanie konsumentowi tozsamosci pochodzenia danego towaru,
stuzy w szczegdlnosci potwierdzeniu, ze wszystkie oznaczone nim
znaki zostaty wyprodukowane lub dostarczone pod kontrolg jed-
nego przedsiebiorstwa, ktéremu mozna przypisaé odpowiedzial-
no$¢ za ich jakos$é>3,

W przypadku braku okreslonych informacji wymaganych przez
prawo, takich jak wskazanie tozsamosci producenta lub osoby
odpowiedzialnej za sprzedaz produktu kosmetycznego, naruszo-

153 por. wyr.: z dnia 12.11.2002 r. w sprawie C206/01 Arsenal Football Club, Rec.
s. 110273, pkt 48; z dnia 23.4.2009 r. w sprawie C59/08 Copad, Zb. Orz. s. 13421, pkt 45.
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na zostaje petniona przez znak funkcja wskazywania pochodze-
nia, poniewaz taki znak zostaje pozbawiony funkcji, jakg stano-
wi zagwarantowanie, ze oznaczone nim towary dostarczane sg
pod kontrolg jednego przedsiebiorstwa, ktéremu mozna przypi-
sa¢ odpowiedzialnos¢ za ich jakosc.

Trybunat trafnie zauwazyt, ze kwestia, czy oferowanie do
sprzedazy lub sprzedaz towardéw markowych bez opakowania ze-
whnetrznego i w wyniku tego bez dostarczenia informacji wyma-
ganych na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 76/768 jest karalna
w prawie krajowym, nie moze wptywac na stosowanie przepiséw
prawa Unii w dziedzinie ochrony znakéw towarowych. Nie kaz-
de bowiem naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego
podlega penalizacji.

Polskie przepisy karne nie przewidujg wprost odpowiedzial-
nosci z tytutu wprowadzenia do obrotu towaru pozbawionego
opakowania. Odpowiedzialnosci za wykroczenie z art. 25 ust. 1
ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji podlega natomiast zachowanie polegajgce miedzy innymi na
oznaczaniu lub wbrew obowigzkowi nieoznaczaniu towardéw albo
ustug i wprowadzeniu klientéw w btgd co do pochodzenia, ilosci,
jakosci, sktadnikéw, sposobu wykonania, przydatnosci, mozliwo-
$ci zastosowania lub innych istotnych cech towaréw albo niein-
formowaniu o ryzyku, jakie wigze sie z korzystaniem z nich, i na-
razeniu w ten sposdb klientdow na szkode.

W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w art. 10
ust. 1 przewidziano delikt polegajgcy na wprowadzeniu do ob-
rotu towaréw w opakowaniu moggcym wprowadzi¢ klientéw
w btad co do pochodzenia, ilosci, jakosci, sktadnikéw, sposobu
wykonania, przydatnosci, mozliwosci zastosowania, naprawy,
konserwacji lub innych istotnych cech towardéw albo ustug, a tak-
Ze zatajenie ryzyka, jakie wigze sie z korzystaniem z nich.

Przepis ten odnosi sie jedynie do wprowadzania towaréw do
obrotu w opakowaniu, nie wspomina za$ o wprowadzaniu do
obrotu towaru bez opakowania. W pismiennictwie> wyrazono

%4 A. Michalak, [w:] M. Zdyb (red.), A. Michalak, M. Mioduszewski, J. Raglewski,
J. Rasiewicz, M. Sieradzka, J. Sroczyniski, M. Szydto, M. Wyrwinski, Ustawa o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji. Komentarz, LEX 2015, komentarz do art. 10 (dostep: 2015).
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poglad, ze podstawe normatywng do zwalczania dziatania pole-
gajgcego na wprowadzaniu do obrotu towaru bez opakowania
zawierajgcego konfuzyjne oznaczenie powinien stanowi¢ art. 3
u.z.n.k. w zw. z art. 10 u.z.n.k., przy czym art. 3 u.z.n.k. korygo-
watby literalne brzmienie art. 10, umozliwiajac rozciggniecie od-
powiedzialnosci réwniez na podmioty wprowadzajgce towary do
obrotu bez opakowania.

Wskazany poglad znajduje potwierdzenie w orzecznictwie
Sadu Najwyzszego'*®, ktory w sprawie ,Tesco” przyjat odpowie-
dzialnos¢ sprzedawcy koszulek, a wiec towaru bez opakowania
na podstawie art. 10 u.z.n.k. w zw. z art. 3 u.z.n.k., nie uzasadnit
jednak, dlaczego stwierdzit odpowiedzialnos¢ podmiotu wpro-
wadzajgcego do obrotu towar bez opakowania, mimo ze takie
dziatanie nie miesci sie bezposrednio w zakresie zastosowania
wymienionego przepisu.

Ad 4i 5. Prowadzenie przez operatora rynku elektronicznego
online reklamy jego serwisu i oferowanych tam towaréw

eBay poprzez dobdr u operatora wyszukiwarki internetowej
stéw kluczowych odpowiadajgcych znakom towarowym L’Oréal
powoduje wyswietlanie linku reklamowego prowadzacego
do serwisu www.ebay.co.uk, ktéremu towarzyszy ogtoszenie
reklamowe o mozliwosci zakupu za posrednictwem tego serwisu
towardw oznaczonych poszukiwanym znakiem towarowym. Link
reklamowy jest zamieszczany w rubryce , linki sponsorowane” po
prawej stronie lub w gérnej czesci ekranu z wyswietlanymi przez
Google rezultatami.

W opisanej sytuacji operator rynku elektronicznego online jest
reklamodawca. Powoduje on wyswietlenie linkéw i ogtoszen, kté-
re stanowig reklame nie tylko niektérych ofert sprzedazy zamiesz-
czonych na tym rynku, ale takze reklame samego rynku. Trybunat
stwierdzit w oparciu o art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9
ust. 1lit. a) rozporzadzenia nr 40/94, ze wiasciciel znaku towarowe-
go jest uprawniony do tego, by zakaza¢ operatorowi rynku elektro-
nicznego online prowadzenia bez jego zgody za pomocg identycz-

155 Wyrok z dnia 1.12 2004 r., Il CK 15/04, M. Prawn. 2005, Nr 1, poz. 10.
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nego z tym znakiem stowa kluczowego wybranego przez owego
operatora w ramach ustugi odsytania w Internecie reklamy rynku
i oferowanych tam towaréw oznaczonych danym znakiem.

Z utrwalonego orzecznictwa Trybunatu wynika, ze stowo klu-
czowe stanowi $rodek uzywany przez reklamodawce do spo-
wodowania wyswietlenia sie jego reklamy, a zatem jest uzywa-
ne ,w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy
89/104 i art. 9 rozporzadzenia nr 40/94°,

Okolicznosé, ze eBay uzywa oznaczen odpowiadajgcych zna-
kom L'Oréal w celu promocji wtasnego rynku elektronicznego on-
line, moze by¢ rozpatrywana w Swietle art. 5 ust. 2 dyrektywy
89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia nr 40/94, ktore to prze-
pisy ustanawiajg, w stosunku do znakdw cieszgcych sie renoma,
rozszerzong ochrone i obejmujg w szczegdlnosci sytuacje, w kté-
rej osoba trzecia uzywa oznaczen odpowiadajacych takim zna-
kom dla towaréw lub ustug niewykazujacych podobienstw do
tych, dla ktérych znaki zostaty zarejestrowane.

Jezeli ustugodawca uzywa oznaczenia odpowiadajgcego zna-
kowi towarowemu nalezgcemu do innego podmiotu w celu pro-
mocji towardw, ktdre jeden z jego klientdw sprzedaje za po-
mocg tej ustugi, Trybunat stwierdzit, ze takie uzywanie podlega
ochronie przewidzianej w art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 i art. 9
ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, jezeli odbywa sie w sposdb, kto-
ry powoduje powstanie zwigzku miedzy danym oznaczeniem a tg
ustuga. Ogtoszenia zamieszczane przez eBay wywotujg bowiem
oczywiste skojarzenie miedzy wskazanymi w nich towarami mar-
kowymi a mozliwoscig ich nabycia za posrednictwem eBay.

W zakresie ustalenia, czy stowo kluczowe odpowiadajgce zna-
kowi towarowemu moze narusza¢ jedng z funkcji petnionych
przez znak, nalezy stwierdzié, ze negatywny wptyw na petniong
przez znak funkcje ma miejsce wéwczas, gdy reklama nie pozwa-
la lub z trudnoscig pozwala wtasciwie poinformowanemu i do-
statecznie uwaznemu internaucie na zorientowanie sie, czy re-
klamowane towary lub ustugi pochodzg od wtasciciela znaku lub

156 Por. wyr.: z dnia 23.3.2010 r. w sprawach potgczonych od C236/08 do C238/08
Google France i Google, Zb. Orz. s. 12417, pkt. 51, 52; z dnia 25.3.2010 r. w sprawie C278/08
Berg Spechte, Zb. Orz. s. 12517, pkt 18.
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z przedsiebiorstwa powigzanego z nim gospodarczo, czy tez prze-
ciwnie, od osoby trzeciej'>’. Potrzeba przejrzystego wyswietlania
reklam w Internecie jest podkreslana w prawodawstwie Unii do-
tyczacym handlu elektronicznego.

Uwzgledniajgc potrzeby zwigzane z rzetelnoscig kupiecka
i ochrong konsumentdw, art. 6 dyrektywy 2000/31 ustanawia za-
sade, zgodnie z ktdrg osoba fizyczna lub prawna, w imieniu kto-
rej udziela sie informacji handlowe] stanowigcej czes¢ ustugi spo-
teczenistwa informacyjnego, musi by¢ wyraznie rozpoznawalna
(ww. wyrok w sprawach potaczonych Google France i Google).

Reklama pochodzgca od operatora rynku online i wyswietlana
przez operatora wyszukiwarki musi w kazdym wypadku
wskazywac tozsamos¢ operatora rynku i fakt, ze towary markowe
bedace przedmiotem reklamy sg sprzedawane za posrednictwem
prowadzonego przez niego rynku elektronicznego.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze witasciciel znaku towa-
rowego jest uprawniony do tego, by zakaza¢ operatorowi rynku
elektronicznego online prowadzenia bez jego zgody, za pomoca
identycznego z tym znakiem stowa kluczowego wybranego przez
owego operatora w ramach ustugi odsytania w Internecie, rekla-
my oznaczonych tym znakiem towardow sprzedawanych na wspo-
mnianym rynku, jezeli taka reklama nie pozwala lub z trudnoscia
pozwala wiasciwie poinformowanemu i dostatecznie uwaznemu
internaucie na zorientowanie sie, czy owe towary pochodza od
wiasciciela znaku lub z przedsiebiorstwa powigzanego z nim go-
spodarczo, czy tez od osoby trzeciej.

Ad 6. W przedmiocie oferowania do sprzedazy za posrednictwem
rynku elektronicznego online przeznaczonego dla konsumentéw
w Unii towardéw przeznaczonych przez wtasciciela znaku do
sprzedazy w panstwach trzecich

W pierwszej kolejnosci nalezy podkresli¢, ze witasciciel znaku
towarowego jest uprawniony do zakazania uzywania przez oso-
be trzecig oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego
podobnego tylko wtedy, gdy uzywanie to ma miejsce w obrocie

17 Por. wyr.: w sprawach potaczonych Google France i Google, op.cit.; zdnia 8.7.2010 .
w sprawie C558/08 Portakabin i Portakabin, Zb. Orz. s. | 6963, pkt 54.
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handlowym. Na przystugujgce z tytutu znakéw towarowych pra-
wa wytgczne mozna powotywac sie jedynie wzgledem podmio-
tow gospodarczych?®®,

W konsekwencji, gdy sprzedazy towaru ,markowego” za po-
Srednictwem rynku elektronicznego online dokonuje osoba fi-
zyczna i transakcja ta nie jest zawierana w zwigzku z prowadzong
przez nig dziatalnoscig gospodarczg, wtasciciel znaku towarowe-
go nie moze powotac sie na przystugujgce mu na podstawie art. 5
dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporzadzenia nr 40/94 prawa wytgcz-
ne. Jezeli natomiast sprzedaz dokonywana na takim rynku wykra-
cza — ze wzgledu na rozmiar, czestotliwos¢ lub inne cechy — poza
sfere prywatnej dziatalnosci, nalezy przyjaé, ze sprzedajgcy dzia-
fa ,w obrocie handlowym” w rozumieniu wskazanych przepiséw.
Trybunat wyrazit wiec poglad, ze o tym, czy dany podmiot prowa-
dzi dziatalnos¢ gospodarczg, nie decyduje formalna rejestracja tej
dziatalnosci, lecz jej rzeczywisty rozmiar i skala, ktére wykracza-
ja poza zakres zaspokajania wtasnych potrzeb konsumpcyjnych.

W rozpatrywane] sprawie pozwane osoby fizyczne dokona-
ty za posrednictwem serwisu www.ebay.co.uk sprzedazy duzej
liczby przedmiotéw opatrzonych znakami towarowymi L'Oréal.
W swietle tej okolicznosci sad krajowy zasadnie wiec uznat, ze
dziataty jako przedsiebiorca.

Istota rozwazanego przez Trybunat problemu polegata na usta-
leniu, czy wtasciciel znaku towarowego zarejestrowanego w pan-
stwie cztonkowskim Unii lub wspdlnotowego znaku towarowego
mogt zgodnie z regutami okreslonymi w art. 5 dyrektywy 89/104
i w art. 9 rozporzadzenia nr 40/94 sprzeciwié sie oferowaniu do
sprzedazy na rynku elektronicznym online towaréw oznaczonych
tym znakiem, niewprowadzonych wczes$niej do obrotu w EOG lub
w przypadku wspdélnotowego znaku towarowego w Unii, czy wy-
starczy, ze oferta sprzedazy jest skierowana do konsumentow za-
mieszkujgcych na terytorium, dla ktérego zastrzezono znak.

Przepisy art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporzadzenia
nr 40/94 przyznaja witascicielowi znaku towarowego wyfaczne

158 Por. wyr.: z dnia 16.11.2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, Zb. Orz.
s. 1 10989, pkt 62; z dnia 18.6.2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb. Orz. s. | 5185,
pkt 57.
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prawo pozwalajgce mu zakazaé wszystkim osobom trzecim przy-
wozu towardw opatrzonych znakiem towarowym, oferowania
ich, wprowadzania ich do obrotu lub magazynowania ich w tym
celu, podczas gdy art. 7 tej dyrektywy i art. 13 wspomnianego
rozporzadzenia przewidujg wyjatek od tej reguty, stanowiac, ze
prawo witasciciela wyczerpuje sie po wprowadzeniu towaréw do
obrotu w EOG — lub w przypadku wspélnotowego znaku towaro-
wego w Unii — przez samego wtasciciela lub za jego zgoda.

Nalezy podkresli¢, ze w stanie faktycznym rozpatrywanej spra-
wy towary w ogodle nie zostaty wprowadzone przez witasciciela lub
za jego zgodg do obrotu na terytorium EOG. Wyjatek przewidziany
w art. 7 dyrektywy 89/104 i w art. 13 rozporzadzenia nr 40/94 nie
mogt wiec miec zastosowania. Trybunat wielokrotnie stwierdzat, ze
niezbedne jest, by wtasciciel znaku zarejestrowanego w panstwie
cztonkowskim mogt kontrolowac pierwsze wprowadzenie towa-
réw opatrzonych tym znakiem do obrotu w EOG.

eBay argumentowat, ze wiasciciel znaku towarowego zareje-
strowanego w panstwie cztonkowskim lub wspdlnotowego znaku
towarowego nie moze skutecznie powotywac sie na przystugujace
mu w zwigzku z tym znakiem prawo wyfgczne, jezeli opatrzone nim
towary oferowane do sprzedazy na rynku elektronicznym online
znajdujg sie w panstwie trzecim i niekoniecznie muszg zostaé przy-
wiezione na terytorium, dla ktorego zastrzezono dany znak.

L'Oréal, rzad Zjednoczonego Krélestwa, rzady wtoski, pol-
ski i portugalski oraz Komisja Europejska uwazaty natomiast, ze
reguty ustanowione w dyrektywie 89/104 i w rozporzadzeniu
nr 40/94 znajduja zastosowanie wowczas, gdy okaze sie, ze ofer-
ta sprzedazy towaru markowego znajdujgcego sie w panstwie
trzecim jest skierowana do konsumentéw przebywajacych na te-
rytorium objetym rejestracjg znaku. Trybunat podzielit ten po-
glad. W przeciwnym bowiem wypadku przedsiebiorcy, ktérzy
wykorzystujgc handel elektroniczny, oferujg do sprzedazy na
rynku online przeznaczonym dla konsumentéw przebywajacych
w Unii towary markowe znajdujgce sie w panstwie trzecim, ktére
mozna zobaczy¢ na ekranie i zaméwic za posrednictwem takiego
rynku, nie bedg mieli w odniesieniu do ofert sprzedazy tego ro-
dzaju zadnego obowigzku podporzgdkowania sie przepisom pra-
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wa Unii w dziedzinie wtasnosci intelektualnej. Trybunat stwier-
dzit, ze taka sytuacja naruszataby skutecznos¢ (effet utile) tych
regut. Odrebnym natomiast zagadnieniem jest trudnos¢ ustale-
nia w sposob jednoznaczny, do klientéw ktérego panstwa czton-
kowskiego objetego rejestracjg znaku oferta jest skierowana.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. b) i d) dyrektywy 89/104 oraz art. 9
ust. 2 lit. b) i d) rozporzadzenia nr 40/94 uzywanie przez oso-
by trzecie oznaczen identycznych ze znakiem towarowym lub
do nich podobnych, ktérego wtasciciel moze zakazaé, obejmuje
uzywanie takiego oznaczenia w ofertach sprzedazy i w reklamie.
Analogiczna definicja ,,uzywania” znaku towarowego obowigzuje
w Prawie witasnosci przemystowej. Zgodnie z art. 154 p.w.p. uzy-
wanie znaku towarowego polega w szczegdlnosci na:

1) umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem
ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowa-
dzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub ekspor-
cie oraz sktadowaniu w celu oferowania i wprowadzania
do obrotu, a takze oferowaniu lub swiadczeniu ustug pod
tym znakiem;

2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wpro-
wadzaniem towardw do obrotu lub zwigzanych ze swiad-
czeniem ustug;

3) postugiwaniu sie nim w celu reklamy.

Skutecznos$¢ wytgcznego prawa zakazowego uprawnionego
do znaku towarowego bytaby iluzoryczna, gdyby uzywanie ozna-
czenia identycznego ze znakiem towarowym zarejestrowanym
w Unii lub do niego podobnego w ofercie sprzedazy lub rekla-
mie zamieszczonej w Internecie i skierowanej do konsumentéw
przebywajgcych na terytorium Unii nie podlegato dziataniu art. 5
dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporzadzenia nr 40/94 tylko z tego
wzgledu, ze osoba trzecia, od ktdrej pochodzi ta oferta lub rekla-
ma, ma siedzibe w panstwie trzecim lub ze serwer serwisu inter-
netowego, z ktérego korzysta ta osoba, znajduje sie w takim pan-
stwie lub ze towar bedacy przedmiotem wspomnianej oferty lub
reklamy znajduje sie w panstwie trzecim.

Trybunat podkreslit jednak, ze sama dostepnos¢ serwisu inter-
netowego na terytorium, dla ktdérego zastrzezono dany znak, nie
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moze uzasadnia¢ wniosku, ze wysSwietlone w nim oferty sprzeda-
2y sg skierowane do konsumentéw przebywajgcych na tym te-
rytorium. Oczywistym jest, ze zasieg rynku elektronicznego ma
charakter globalny. Gdyby dostepnos¢ rynku elektronicznego
online na terytorium, na ktérym znak towarowy podlega ochro-
nie, wystarczata do objecia wyswietlanych tam ogtoszen zakresem
stosowania dyrektywy 89/104 i rozporzgdzenia nr 40/94, serwi-
sy i ogtoszenia, ktére mimo ze ewidentnie skierowane sg wytgcz-
nie do konsumentéw przebywajgcych w panstwach trzecich, a sg
z technicznego punktu widzenia dostepne na obszarze Unii—zosta-
tyby bezpodstawnie poddane prawu Unii Europejskiej.

Trybunat stusznie podkreslit, ze to do sgdéw krajowych nale-
zy dokonanie, indywidualnie dla kazdego przypadku, oceny, czy
istniejg przestanki pozwalajgce na stwierdzenie, ze oferta sprze-
dazy wyswietlona na rynku elektronicznym online dostepnym na
terytorium, dla ktérego zastrzezono dany znak, jest skierowa-
na do konsumentéw tam przebywajgcych. Pomocne w tym za-
kresie moze stac sie okreslenie stref geograficznych, do ktérych
sprzedawca jest gotow wystac towar, wzglednie jezyk, w ktérym
opracowano witryne lub serwis oferty sprzedazy towaru, zasady
i sposéb ptatnosci oraz dostarczenia zakupionego towaru sygno-
wanego chronionym znakiem towarowym.

Trybunat zasadnie uznaf, ze serwis ,www.ebay.co.uk” prze-
znaczony byt dla konsumentéw przebywajacych na terytorium,
dla ktdrego zastrzezono wskazane krajowe i wspélnotowe znaki
towarowe. W konsekwencji zamieszczone w tym serwisie oferty
sprzedazy bedgce przedmiotem tej sprawy mieszczg sie w zakre-
sie stosowania przepiséw prawa Unii w dziedzinie ochrony zna-
kéw towarowych. Mimo wiec, ze towary opatrzone znakiem to-
warowym zarejestrowanym w panstwie cztonkowskim Unii lub
wspélnotowym znakiem towarowym, ktdre znajdujg sie w pan-
stwie trzecim i nie byty wczesniej przedmiotem sprzedazy w EOG
lub w przypadku wspdlnotowego znaku towarowego —w Unii, sg
sprzedawane przez przedsiebiorce za posrednictwem rynku elek-
tronicznego online i bez zgody wtasciciela znaku konsumentowi
przebywajgcemu na terytorium objetym rejestracjg tego znaku
lub stanowig przedmiot oferty sprzedazy lub reklamy zamiesz-
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czonej na takim rynku skierowanej do konsumentéw przebywa-
jacych na wspomnianym terytorium, wtasciciel praw do znaku
moze sprzeciwic sie tej sprzedazy, ofercie sprzedazy lub reklamie
na podstawie regut okreslonych w art. 5 dyrektywy 89/104 lub
w art. 9 rozporzadzenia nr 40/94.

Komentowane orzeczenie Trybunatu ma istotne znaczenie, za-
wiera bowiem wskazanie, ze o mozliwosci wdrozenia $rodkow
ochrony prawnej znaku towarowego decyduje nie miejsce dziafa-
nia operatora handlu elektronicznego, lecz docelowe miejsce kiero-
wanej oferty handlowej. Zaprezentowany przez Trybunat poglad po-
zwala na zachowanie realnej ochrony prawnej znakéw towarowych,
bez wzgledu na miejsce, w ktérym do tego naruszenia dochodzi.

Ad 7. ,Uiywanie” oznaczen odpowiadajacych znakom
towarowym w ofertach sprzedazy wyswietlanych w serwisie
operatora rynku online

Trybunat analizowat, czy wyswietlanie oznaczen identycznych
ze znakami towarowymi lub do nich podobnych w serwisie ope-
ratora rynku elektronicznego online stanowi ,uzywanie” zna-
kow przez tego operatora. Trybunat stusznie uznat, ze wyswietla-
nie oznaczen towarowych nastepuje na rzecz klientéw operatora
(sprzedajgcych) pochodzgcych od nich ofert sprzedazy. Mimo ze
oznaczenia s3g ,uzywane” w serwisie operatora, jednak nie ozna-
cza to, ze to operator rynku elektronicznego ,uzywa” tych ozna-
czen w rozumieniu dyrektywy 89/104 i rozporzadzenia nr 40/94.

Ustalenie okolicznosci ,,uzywania” przez osobe trzecig ozna-
czenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego po-
dobnego w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozpo-
rzadzenia nr 40/94 wymaga co najmniej, by oznaczenie to byto
wykorzystywane przez te osobe w ramach jej wiasnej dziatalno-
$ci handlowej. Okolicznos¢, ze taka osoba trzecia $wiadczy ustu-
ge polegajacg na umozliwieniu swym klientom przedstawienia
w swoim serwisie —w kontekscie prowadzonej przez nich dziatal-
nosci handlowej polegajgcej na oferowaniu do sprzedazy — ozna-
czen odpowiadajgcych znakom towarowym, nie oznacza, ze pod-
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miot $wiadczacy takg ustuge sam uzywa rzeczonych oznaczen
W rozumieniu przyjetym przez ustawodawstwo Unii®®.

,2Uzywanie” oznaczen identycznych ze znakami towarowy-
mi lub do nich podobnych w ofertach sprzedazy wyswietlanych
w serwisie rynku elektronicznego online jest natomiast udziatem
klientéw — sprzedajgcych operatora tego rynku, a nie ,uzywa-
niem” przez samego operatora.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze w rozumieniu art. 5 dy-
rektywy 89/104 i art. 9 rozporzadzenia nr 40/94, operator ryn-
ku elektronicznego online nie uzywa oznaczen identycznych ze
znakami towarowymi lub do nich podobnych, ktére ukazujg sie
w ofertach sprzedazy wyswietlanych w jego serwisie.

Ad 8.

a) Odpowiedzialno$¢ operatora rynku elektronicznego online

Przepisy art. 12—15 dyrektywy 2000/31 majg na celu ograni-
czenie odpowiedzialnosci ustugodawcéw bedacych posrednikami
w ustugach spoteczenistwa informacyjnego. Trybunat wskazat, ze to
w przepisach prawa krajowego nalezy poszukiwaé przestanek od-
powiedzialnosci, majac jednak na uwadze, ze na podstawie wymie-
nionych przepiséw dyrektywy 2000/31, w niektérych przypadkach
odpowiedzialnos¢ ustugodawcéw bedgcych posrednikami jest wy-
taczona. Swiadczona w Internecie ustuga polegajaca na utatwieniu
kontaktu pomiedzy sprzedajgcymi i kupujgcymi towary stanowi co
do zasady ustuge w rozumieniu dyrektywy 2000/31. Dyrektywa ta
dotyczy ,ustug spoteczenstwa informacyjnego”, a w szczegdlnosci
handlu elektronicznego. Obejmuje ona kazdg ustuge swiadczong
bez réwnoczesnej obecnosci stron, za pomocy sprzetu elektronicz-
nego do przetwarzania i przechowywania danych, na indywidual-
ne zadanie odbiorcy ustug oraz zwykle za wynagrodzeniem.

Z okolicznosci faktycznych sprawy wynika, ze eBay przecho-
wuje, to znaczy wprowadza do pamieci swego serwera, dane do-
starczane przez swoich klientow (hosting). eBay wykonuje ope-
racje przechowywania kazdorazowo, gdy klient otwiera u niego
konto sprzedajgcego i dostarcza mu danych dotyczacych swojej

%9 Por. podobnie wyr. w sprawach potaczonych Google France i Google, op. cit.
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oferty sprzedazy. Ponadto eBay pobiera wynagrodzenie w po-
staci okreslonej procentowo prowizji od transakcji zrealizowanej
W nastepstwie zamieszczonych w jego serwisie ofert sprzedazy.

Okoliczno$¢, ze ustuga Swiadczona przez operatora rynku
elektronicznego online obejmuje przechowywanie informacji
przekazanych mu przez jego klientéw — sprzedajgcych, nie wy-
starcza jednak do tego, by stwierdzié, ze ustuga ta w kazdym wy-
padku bedzie sie miesci¢ w zakresie stosowania wytgczenia od-
powiedzialnosci okreslonego w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31.
Aby czynnos¢ podmiotu Swiadczgcego ustuge w Internecie mogta
zostac objeta art. 14 dyrektywy 2000/31, konieczne jest, by taki
podmiot byt ,,ustugodawcg bedgcym posrednikiem”.

Sytuacja taka nie zachodzi jednak w przypadku ustugodawecy,
ktory zamiast ograniczy¢ sie do neutralnego swiadczenia ustugi
w drodze czysto technicznego i automatycznego przetwarzania
danych dostarczonych przez jego klientéw, odgrywa czynng role,
ktéra moze pozwoli¢ mu na powziecie wiedzy o tych danych lub
na sprawowanie nad nimi kontroli. eBay przetwarzat dane wpro-
wadzane przez swoich klientdw — sprzedajacych. Transakcje sprze-
dazy, do ktdrych prowadzity zamieszczone oferty, realizowane byty
zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez operatora. W odniesieniu
do niektérych klientéw, eBay udzielat takze wsparcia majgcego na
celu optymalizacje lub promocje niektdrych ofert sprzedazy.

Sam fakt, ze operator rynku elektronicznego online przecho-
wuje na swoim serwerze oferty sprzedazy, okresla warunki jego
funkcjonowania, jest za to wynagradzany i udziela swym klientom
informacji o charakterze ogélnym, nie prowadzi do pozbawienia
operatora mozliwosci skorzystania z wytaczen od odpowiedzial-
nosci przewidzianych dyrektywag 2000/31. Jezeli jednak operator
udziela swojemu klientowi wsparcia, nalezy stwierdzié, ze nie za-
chowuje on neutralnej pozycji miedzy danym klientem (sprzedaja-
cym) a potencjalnymi nabywcami, lecz odgrywa czynna role, ktdra
moze pozwoli¢ mu na powziecie wiedzy o danych dotyczacych po-
szczegdlnych ofert lub na sprawowanie nad nimi kontroli. A zatem
w odniesieniu do wspomnianych danych nie moze on powotywa¢é
sie na odstepstwo w zakresie odpowiedzialnosci, o ktérym mowa
w art. 14 dyrektywy 2000/31 (tzw. ,,bezpieczna przystan”).
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b) w przedmiocie posiadania ,wiadomosci” przez operatora
rynku online

Jesli ustugodawca ogranicza sie do czysto technicznego i au-
tomatycznego przetwarzania danych, w zwigzku z czym moze
znalez¢ w stosunku do niego zastosowanie art. 14 ust. 1 dyrek-
tywy 2000/31 i moze on zosta¢ zwolniony na podstawie tego
przepisu z odpowiedzialnosci za przechowywane przez niego
dane o charakterze bezprawnym, jednak tylko pod warunkiem
ze nie posiadat ,wiarygodnych wiadomosci o bezprawnym cha-
rakterze dziatalnosci lub informacji”, a w odniesieniu do rosz-
czen odszkodowawczych — ,nie wiedziat o stanie faktycznym
lub okolicznosciach, ktére w sposdb oczywisty Swiadczg o tej
bezprawnosci” albo, ze po uzyskaniu takich wiadomosci podjat
niezwtocznie odpowiednie dziatania w celu usuniecia lub
uniemozliwienia dostepu do informacji.

Dla pozbawienia podmiotu $wiadczgcego ustuge mozliwosci
skorzystania z przewidzianego przez art. 14 dyrektywy 2000/31
zwolnienia z odpowiedzialnosci wystarczy, by wiedziat on o sta-
nie faktycznym lub okolicznosciach, na podstawie ktérych przed-
siebiorca wykazujacy nalezytg staranno$é powinien stwierdzié
owq bezprawnosc¢ i podjac dziatania zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. b)
tej dyrektywy.

Dotyczy to w szczegdlnosci sytuacji, gdy operator rynku elek-
tronicznego online odkrywa istnienie dziatalnosci lub informacji
o charakterze bezprawnym w nastepstwie badania przeprowa-
dzonego z witasnej inicjatywy, a takze gdy zostanie on powiado-
miony o istnieniu takiej dziatalnosci lub informaciji.

Artykut 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 ma zastosowanie do ope-
ratora rynku elektronicznego online, jezeli nie odgrywa on czyn-
nej roli, ktéra mogtaby mu pozwoli¢ na powziecie wiedzy o prze-
chowywanych danych lub na sprawowanie nad nimi kontroli.
Wspomniany operator odgrywa taka role, jezeli udziela wspar-
cia w prezentacji konkretnych ofert sprzedazy lub w ich promogji.

Jezeli operator rynku elektronicznego online nie odgrywa czyn-
nej roli, to jednak w okoliczno$ciach sprawy, ktéra moze zakonczy¢
sie zasgdzeniem odszkodowania, nie moze on powotaé sie na
zwolnienie z odpowiedzialnosci przewidziane w art. 14 ust. 1 dy-
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rektywy 2000/31, jezeli wiedziat o stanie faktycznym lub okoliczno-
$ciach, na podstawie ktérych przedsiebiorca wykazujgcy nalezytg
starannos$¢ powinien stwierdzi¢ bezprawnos$¢ danych ofert sprze-
dazy, i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie podjat niezwtocz-
nie dziatan — stosownie do tresci art. 14 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

Ad 9. Nakazy sagdowe wydawane w stosunku do operatora
rynku elektronicznego online

Trybunat rozwazat, czy art. 11 dyrektywy 2004/48 wymaga od
panstw cztonkowskich, by przyznaty wtascicielom praw wtasnosci
intelektualnej mozliwo$¢ wystgpienia o wydanie wzgledem ope-
ratora serwisu internetowego, w ktérym dochodzi do naruszenia
ich praw — nakazu sgdowego, nakazujgcego operatorowi powzie-
cie dziatan w celu zapobiezenia przysztym naruszeniom tych praw.

Artykut 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 wymaga od
panstw cztonkowskich zapewnienia, ze sady krajowe wtasciwe
w zakresie ochrony praw wtasnosci intelektualnej, bedg mogty
nakazaé¢ operatorowi rynku elektronicznego online podjecie
dziatan, ktére przyczynia sie nie tylko do zaprzestania naruszen
tych praw przez uzytkownikéw owego rynku, ale takze do za-
pobiezenia nowym naruszeniom tego rodzaju. Zgodnie z tym,
jezeli operator rynku elektronicznego online nie zdecyduje sie
z wtasnej inicjatywy ,,zawiesi¢” autora naruszenia praw wtasno-
$ci intelektualnej poprzez usuniecie tresci wzglednie zabloko-
wanie do niej dostepu, tak aby uniknac¢ dalszych naruszen tego
rodzaju ze strony tego samego przedsiebiorcy w stosunku do
tych samych znakéw, mozna go do tego zobowigza¢ za pomo-
cg nakazu sadowego. Wskazane nakazy — jak stwierdzit Trybu-
nat — muszg byc¢ skuteczne, proporcjonalne i odstraszajace, ale
jednoczesnie nie moga tworzy¢ ograniczen w handlu prowadzo-
nym zgodnie z prawem.

Trybunat stwierdzit réwniez, ze z art. 15 ust. 1 dyrektywy
2000/31 w zwigzku z art. 2 ust. 3 dyrektywy 2004/48 wynika,
ze dziatania wymagane od podmiotu Swiadczgcego dang ustuge
online, majace na celu zapobiezenie wszelkim przysztym naru-
szeniom praw witasnosci intelektualnej popetnianym za posred-
nictwem jego serwisu nie mogg polegaé na aktywnym nadzoro-
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waniu wszystkich danych kazdego z jego klientéw. Ponadto taki
o0gdlny obowigzek w zakresie nadzoru bytby sprzeczny z art. 3
dyrektywy 2004/48, ktory stanowi, ze objete tg dyrektywa
Srodki muszg by¢ stuszne i proporcjonalne, a takze nie moga
by¢ nadmiernie kosztowne.

Zgodnie z art. 3 dyrektywy 2004/48, sgdy wydajgce nakazy
winny czuwac nad tym, aby orzekane $rodki nie prowadzity do
tworzenia ograniczen handlu prowadzonego zgodnie z prawem.
Oznacza to, ze w sprawie, ktéra dotyczy ewentualnych naruszen
praw do znakéw towarowych w ramach ustugi $wiadczonej przez
operatora rynku elektronicznego online, nakaz wydany wobec
tego operatora nie moze prowadzi¢ do ogdlnego i statego zakazu
wprowadzania do sprzedazy na tym rynku towardéw oznaczonych
znakami towarowymi.

Aby zapewnié prawo do skutecznego $rodka prawnego wobec
0sbb, ktére wykorzystujg ustuge online do naruszen praw wta-
snosci intelektualnej, operatorowi rynku elektronicznego onli-
ne mozna nakazaé podjecie dziatan pozwalajgcych na utatwienie
identyfikacji jego klientow — sprzedajgcych. Z art. 6 dyrektywy
2000/31 wynika, ze chociaz respektowanie ochrony danych oso-
bowych jest konieczne, to jednak w przypadku gdy naruszyciel
dziata w obrocie handlowym, a nie w sferze zycia prywatnego,
musi by¢ on wyraznie rozpoznawalny.

Komentowane orzeczenie ma istotne znaczenie porzadkujg-
ce, zakresla granice odpowiedzialnosci operatorow ustug elek-
tronicznych, konkretyzujgc jednoczesnie zakres ich powinnosci
i odpowiedzialnosci wzgledem uprawnionych z tytutu praw do
znakow towarowych. Zaprezentowane w nim tezy zastugujg na
akceptacje. Wyrok Trybunatu stanowi wyraz obowigzywania re-
alnej ochrony praw wytgcznych, wskazuje jednoczesnie kierunek
dla prounijnej interpretacji prawa wewnetrznego panstw czton-
kowskich, co poteguje jego znaczenie dla praktyki orzeczniczej
i stosowania praw witasnosci intelektualne;j.



2.6. Ochrona miedzynarodowych i wspolnotowych
znakow towarowych w przepisach karnych Prawa
witasnosci przemystowej

Miedzynarodowy i wspdélnotowy znak towarowy winien by¢
traktowany jak krajowy znak towarowy i przystuguje mu iden-
tyczna ochrona — w tym prawnokarna — jak tymze znakom.

Wyrok SO w Olsztynie z dnia 30.3.2012 r,, VIl Ka 210/12 (niepubl.).

Sentencja

Sad Okregowy w Olsztynie w VIl Wydziale Karnym Odwo-
tfawczym po rozpoznaniu w dniu 26.3.2012 r. sprawy M.O.
oskarzonego o przestepstwo z art. 305 ust. 3 ustawy z dnia
30.6.2000 r. Prawo wfasnosci przemystowej i in., na skutek
apelacji wniesionej przez prokuratora i petnomocnika oskar-
zyciela positkowego od wyroku Sgdu Rejonowego w Olsztynie
z dnia 19.12.2011 r., sygn. akt Il K 280/11 uchyla zaskarzony
wyrok i przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania Sgdowi
Rejonowemu w Olsztynie.

Z uzasadnienia faktycznego

Sad Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 19.12.2011 r,,

sygn. akt Il K 280/11, uniewinnit M.O. oskarzonego o to, ze:

I. w okresie od pazdziernika 2008 r. do 5.8.2010 r. w M. do-
konat obrotu za posrednictwem portalu Allegro towa-
rem w postaci zegarkdw oznaczonych podrobionym zna-
kiem towarowym ,Hello Kitty”, ,Spiderman”, ,Ben 10”
w facznej ilosci 1022 sztuk na taczng kwote nie mniej niz
24 747,09 zt w okolicznosciach wskazujgcych na uczynie-
nie z popetnionego przestepstwa statego zrédta dochodu,
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tj. o przestepstwo okres$lone w art. 305 ust. 3 ustawy
z dnia 30.6.2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U.
2003, Nr 119, poz. 1117);

II. w dniu 48.8.2010 r. w M., usitowat dokona¢ obrotu towa-
rem w postaci 93 sztuk zegarkdédw oznaczonych podrobio-
nym znakiem towarowym ,Hello Kitty”, 11 sztuk zegarkow
oznaczonych podrobionym znakiem towarowym ,Spider-
man” oraz 3 sztuk zegarkdw oznaczonych podrobionym
znakiem towarowym ,,Ben 10” w okolicznosciach wskazu-
jacych na uczynienie z popetnionego przestepstwa statego
zrédta dochodu, tj. o przestepstwo okreslone w art. 13 § 1
KK w zw. z art. 305 ust. 3 ustawy z dnia 30.6.2000 r. Prawo
wtasnosci przemystowej (Dz.U. 2003, nr 119, poz. 1117).

Apelacje od powyzszego wyroku ztozyli: prokurator oraz pet-
nomocnik oskarzyciela positkowego.

Prokurator zaskarzyt orzeczenie w catosci i zarzucit obraze
przepisdw prawa karnego materialnego — a mianowicie art. 305
p.w.p. polegajgcy na uznaniu, iz oskarzony M.O. dokonujgc oraz
usitujgc dokonaé obrotu przedmiotami oznaczonymi znakami to-
warowymi zarejestrowanymi i chronionymi jako miedzynarodo-
we znaki towarowe i wspdlnotowe znaki towarowe, lecz nie jako
krajowe znaki towarowe, nie wyczerpat swoim dziataniem zna-
mion wyzej wskazanego artykutu, albowiem chronione przez wy-
zej wskazany przepis karny sg jedynie prawa oséb uprawnionych
z tytutu prawa ochronnego do znakdw towarowych zarejestro-
wanych w krajowym systemie przez Urzad Patentowy Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Prokurator w zarzucie apelacji wskazat, ze z tresci art. 4 ust. 1
p.w.p. wynika odpowiednie stosowanie przepisow tejze ustawy,
w tym zawartych w niej przepiséw karnych, do udzielania ochro-
ny miedzy innymi wspdlnotowym i miedzynarodowym znakom
towarowym, za$ dotyczgce znakéw miedzynarodowych Porozu-
mienie madryckie o miedzynarodowej rejestracji znakdw z dnia
14.4.1891 r. (wprowadzone do polskiego porzadku prawnego
po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw z 1993 . Nr 116, poz. 514
z pozn. zm., dalej: ,Porozumienie madryckie”) oraz Protokét do
Porozumienia madryckiego o miedzynarodowej rejestracji zna-
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kéw z dnia 27.6.1989 r. (Dz.U. UE. L.03.296.22, wprowadzony do
polskiego porzadku prawnego po opublikowaniu w Dzienniku
Ustaw z 2003 r. Nr 13, poz. 129, dalej: ,,Protokdt do Porozumienia
madryckiego”) w art. 4 ust. 1 lit. ,,a” Protokotu do Porozumienia
madryckiego 3ter przewidujg, ze ochrona znaku w kazdej z zain-
teresowanych Umawiajgcych sie Stron jest taka sama, jak gdyby
znak ten zostat ztozony bezposrednio w Urzedzie tej Umawiajgcej
sie Strony (analogicznie art. 4 ust. 1 Porozumienia madryckiego).
Powyzsze, jak twierdzi prokurator, prowadzi do wniosku,
iz miedzynarodowy znak towarowy winien by¢ traktowany jak
krajowy znak towarowy i przystuguje mu identyczna ochrona,
w tym prawnokarna, jak tymze znakom, a nadto w odniesieniu
do wspdlnotowych znakdw towarowych zgodnie z art. 14 ust. 1
Rozporzadzenia Rady WE nr 207/2009 z dnia 26.2.2009 r. w spra-
wie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE L 208/1, da-
lej: ,Rozporzadzenie WE nr 207/2009”) ochrona takiego znaku
jest bezposrednio skuteczna na terytorium RP i stosuje sie do
jego ochrony positkowo prawo krajowe, co facznie rozpatrywa-
ne przy uwzglednieniu, iz zgodnie z celem w/w ustawy wszystkie
formy rejestracji znakéw towarowych powinny prowadzi¢ do ta-
kiej samej ich ochrony, skutkowaé musi stwierdzeniem, iz oskar-
zony swoim zachowaniem w petni wyczerpat znamiona zarzuca-
nego mu przestepstwa, a tym samym winno takze prowadzi¢ do
skazania zgodnie z wnioskiem oskarzyciela publicznego ztozonym
przed sgdem | instancji.
W oparciu o powyzsze, skarzgcy wnidst o uchylenie wyroku
i przekazanie sprawy Sadowi Rejonowemu w Olsztynie do po-
nownego rozpoznania.
Petnomocnik oskarzyciela positkowego zaskarzyt wyrok w ca-
fosci zarzucajgc obraze przepiséw prawa materialnego w postaci:
1) art. 305 ust. 3p.w.p. oraz art. 305 ust. 1 p.w.p. oraz w zwigz-
ku z art. 4 ust. 1 p.w.p., w zwigzku z art. 110 ust. 2 Rozpo-
rzgdzenia Rady w sprawie wspdlnotowego znaku towaro-
wego, w zwigzku z art. 3 ust. 1 oraz art. 61 Porozumienia
w sprawie handlowych aspektow praw wtasnosci intelek-
tualnej (Dz.U. UE L. 336/214 z dnia 23.12.1994 r. dalej:
,Porozumienie TRIPS”), w zwigzku z art. 4 ust. 1 Porozu-
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mienia madryckiego oraz w zwigzku z art. 4 ust 1 lit. (a)
zd. 1 Protokotu do Porozumienia madryckiego, poprzez
btedne przyjecie, ze ochrona przewidziana przez art. 305
p.w.p. znajduje zastosowanie jedynie do znakéw towaro-
wych zarejestrowanych w trybie p.w.p. (,znaki krajowe”)
i nie rozcigga sie na znaki towarowe zarejestrowane w try-
bie Porozumienia madryckiego i Protokotu do Porozumie-
nia madryckiego (,,znaki miedzynarodowe”) oraz w trybie
Rozporzadzenia (,,znaki wspdlnotowe”), pomimo ze:

a)

b)

c)

d)

ani art. 305 ust. 1 i 3 p.w.p., ani inne przepisy karne
p.w.p. nie wprowadzajg definicji legalnej pojecia ,,zare-
jestrowany znak towarowy”, o ktérym mowa w art. 305
p.w.p., co oznacza, ze obejmujg znaki towarowe nie-
zaleznie od trybu ich rejestracji (lege non distinguente
nec nostrum est distinguere), zas objecie zakresem tego
przepisu znakdéw miedzynarodowych oraz wspélnoto-
wych jest zgodne z zobowigzaniami miedzynarodowy-
mi i europejskimi Rzeczypospolitej Polskiej;

z art. 4 ust. 1 p.w.p. wynika wprost, ze w ,sprawach
nieuregulowanych” w umowie miedzynarodowej lub
w przepisach prawa Unii Europejskiej albo ,pozosta-
wionych w kompetencji organéw krajowych”, przepisy
p.w.p., a zatem nie tylko przepisy dotyczgce postepowa-
nia zgtoszeniowego, ale réwniez dotyczace kwestii od-
powiedzialnosci cywilnej i karnej za naruszenie, stosuje
sie odpowiednio;

z art. 4 ust. 1 Porozumienia madryckiego oraz art. 4 ust.
1 lit. (a) zd. 1 Protokotu do Porozumienia madryckiego
wynika wyraznie, ze od daty rejestracji znaku miedzy-
narodowego, zgodnie z przepisami tych umow, ochrona
znaku jest taka sama, jak gdyby znak ten zostat ztozony
bezposrednio w Urzedzie Patentowym RP, co potwier-
dza naruszenie art. 4 ust. 1 oraz 305 ust. 1i 3 p.w.p.
wskazane w punktach 1) oraz 2);

zart. 110 ust. 2 Rozporzadzenia wynika wyraznie, ze roz-
porzadzenie nie wptywa na prawo do wszczecia poste-
powania na mocy prawa cywilnego, administracyjnego
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lub karnego panstwa cztonkowskiego lub na podstawie
przepiséw prawa wspdlnotowego do celéw zakazu uzy-
wania wspdélnotowego znaku towarowego w zakresie,
w jakim uzywanie krajowego znaku towarowego moze
by¢ zakazane przez ustawodawstwo danego panstwa
cztonkowskiego lub prawo wspdlnotowe, co potwier-
dza naruszenie art. 4 ust. 1 oraz 305 ust. 1i 3 p.w.p,,
wskazane w punktach 1) oraz 2);

e) z art. 61 Porozumienia TRIPS wynika, ze cztonkowie po-
rozumienia zobowigzani sg do ustanowienia procedury
karnej i kar, ktére bedg stosowane przynajmniej w przy-
padkach umyslnego podrabiania znaku towarowego,
dokonanego na skale handlowg, co potwierdza naru-
szenie art. 4 ust. 1 p.w.p. oraz 305 ust. 1i 3 p.w.p., wska-
zane w punktach 1) oraz 2);

2) obraze art. 4 ust. 1 p.w.p. poprzez btedne przyjecie, ze od-
powiednie stosowanie przepiséw p.w.p., o ktérym mowa
w wyzej wymienionym artykule, ma miejsce w odniesieniu
do trybu udzielania ochrony na znaki towarowe, nie zas do
kwestii odpowiedzialnosci karnej, podczas gdy z tresci po-
wotanego przepisu wynika wprost, ze odpowiednie stoso-
wanie dotyczy wszystkich ,spraw nieuregulowanych” w tej
umowie lub przepisach Unii Europejskiej albo pozostawio-
nych w kompetencji organdw krajowych, a wiec rdwniez
kwestii odpowiedzialnosci cywilnej i karnej za naruszenie,
co ma na celu przyznanie rejestracjom miedzynarodowym
oraz wspoélnotowym ochrony réwnej ochronie znakéw kra-
jowych i jest zgodne z zobowigzaniami miedzynarodowymi
i europejskimi Rzeczypospolitej Polskiej.

W oparciu o powyzsze skarzgcy wnidst o uchylenie wyroku
i przekazanie sprawy Sgdowi Rejonowemu do ponownego roz-
poznania.

Z uzasadnienia prawnego
Apelacje prokuratora oraz petnomocnika oskarzyciela positko-
wego zastugiwaty na uwzglednienie.
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W pierwszej kolejnosci za w petni zasadne nalezy poczytaé wy-
wody skarzacych, iz zaprezentowane w pisemnych motywach wy-
roku stanowisko Sgdu Rejonowego odnosnie do niewypetnienia
przez oskarzonego M.O. swym zachowaniem polegajagcym na do-
konaniu oraz usitowaniu dokonania obrotu przedmiotami ozna-
czonymi znakami towarowymi zarejestrowanymi i chronionymi,
jako miedzynarodowe i wspdlnotowe znaki towarowe w posta-
ci ,Hello Kitty”, ,Spiderman” oraz ,,Ben 10” znamion przestep-
stwa stypizowanego w art. 305 p.w.p. zdaje sie by¢ poprzedzone
niezbyt wnikliwg analizg przepiséw tejze ustawy, a nadto stoso-
wanych w polskim porzadku prawnym norm prawa Unii Europej-
skiej, a takze wynikajgcych z Porozumienia madryckiego oraz Pro-
tokotu do tego Porozumienia.

Sad meriti wyszedt mianowicie z przekonania, iz na mocy
art. 305 p.w.p. ochronie karnoprawnej podlegajg wytacznie zna-
ki towarowe zarejestrowane w krajowym systemie przez Urzad
Patentowy RP. Wykluczyt tym samym stosowanie wskazanego
przepisu w sytuacji, gdy przedmiotem przestepstwa sg miedzy-
narodowe lub wspdlnotowe znaki towarowe. Z powyzszym sta-
nowiskiem, jak stusznie podniesli obaj apelujacy, nie sposdb sie
zgodzi¢. Zwrdcié wszak trzeba uwage, iz ustawa Prawo wiasnosci
przemystowe] nie wprowadza legalnej definicji pojecia ,zareje-
strowany znak towarowy”. Ograniczenie wiec — jak uczynit to Sad
meriti — znaczenia wskazanego pojecia wytgcznie do krajowych
znakéw towarowych zdaje sie by¢ nieuzasadnione. Z samego fak-
tu, iz ustawodawca w art. 305 p.w.p. nie zawart wprost odestania
do wspodlnotowych, czy tez miedzynarodowych znakéw towaro-
wych, nie mozna wywodzi¢, iz przepis ten nie ma do nich zasto-
sowania. Wskazang kwestie nalezy rozpatrywac w szerszym kon-
tekscie, majgc na wzgledzie regulacje przewidziang w art. 4 ust. 1
p.w.p., zgodnie z ktérg w sprawach nieunormowanych w umo-
wie miedzynarodowej lub przepisach prawa Unii Europejskiej
albo pozostawionych w kompetencji organéw krajowych, przepi-
sy ustawy Prawo wtasnosci przemystowej stosuje sie odpowied-
nio. Cytowany przepis stwarza bowiem mozliwos$¢ odpowiednie-
go stosowania p.w.p. wéwczas, gdy przepisy miedzynarodowe
lub wspdlnotowe dopuszczajg uregulowanie pewnych kwestii
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w prawie krajowym. Takg mozliwos¢ przewiduje zas, miedzy in-
nymi, art. 61 Porozumienia TRIPS, na mocy ktérego strony poro-
zumienia, do ktérych zalicza sie rowniez Rzeczpospolita Polske,
sq zobowigzane do ustanowienia procedury karnej i kar w przy-
padku przynajmniej umysinego podrobienia znaku towarowego.
Na gruncie prawa polskiego ochrone karnoprawng znaku towaro-
wego zapewnia natomiast art. 305 p.w.p.

Z powyzszego wynika, ze art. 4 ust. 1 p.w.p., dotyczy nie tyko
przepisdw traktujgcych o postepowaniu zgtoszeniowym, ale row-
niez odnoszacych sie do kwestii odpowiedzialnosci cywilnej,
a takze karnej. Pod mianem ,,zarejestrowany znak towarowy” —
jak stusznie podnoszg obaj autorzy apelacji — rozumie¢ wiec nale-
zy kazdy znak towarowy, niezaleznie od trybu, w jakim doszto do
jego zarejestrowania, pod warunkiem, iz tryb ten bedzie uznawa-
ny w Polsce.

Co istotne, wypada zgodzi¢ sie takze z twierdzeniem skarza-
cych, iz Sad pierwszej instancji catkowicie pominat, ze na mocy
art. 4 ust. 1 Porozumienia madryckiego (tozsamo art. 4 ust. 1 lit.
a Protokotu do Porozumienia madryckiego), ktérych Rzeczypo-
spolita Polska jest strong, rejestracja miedzynarodowa daje taki
efekt, ze ochrona znaku towarowego w kazdym panstwie bedga-
cym strong Porozumienia jest taka, jakby dany znak zostat zare-
jestrowany w tym konkretnym panstwie. Podobnie — w zakresie
wspoélnotowego znaku towarowego — problematyke te reguluje
Rozporzadzenie Rady WE nr 207/2009).

Powyzsze prowadzi do wniosku, ze miedzynarodowy i wspél-
notowy znak towarowy winien by¢ traktowany jak krajowy znak
towarowy i przystuguje mu identyczna ochrona —w tym prawno-
karna — jak tymze znakom. Na tym tle niezrozumiate jest wnio-
skowanie Sadu meriti odno$nie do pozbawienia ochrony zna-
kow towarowych ,Hello Kitty”, ,Spiderman”, ,,Ben 10”, ktére s3
zarejestrowane zaréwno w systemie miedzynarodowym, jak tez
wspolnotowym.

Wobec powstatych watpliwosci, co do oceny prawnej zacho-
wania M.O. dokonanej przez Sad pierwszej instancji, zaskarzony
wyrok nalezato uchyli¢ i przekaza¢ sprawe do ponownego roz-
poznania Sadowi rejonowemu, ktdry przed wydaniem kolejne-
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go orzeczenia przeprowadzi postepowanie dowodowe, a nastep-
nie w oparciu o wszechstronng analize dowoddéw dokona ustalen,
ktdrych koniecznos¢ poczynienia wskazat Sgd odwotawczy.

1. Jaki jest zakres ochrony znaku towarowego na podstawie
przepisu art. 305 p.w.p.?

2. Jakie argumenty podnoszone sg w orzeczeniu sadu pierw-
szej instancji, na rzecz braku ochrony karnoprawnej zna-
kéw towarowych zarejestrowanych w innym trybie niz
rejestracja w Urzedzie Patentowym RP?

3. Dlaczego sad odwotawczy uznat, ze wspdélnotowy znak to-
warowy podlega ochronie na podstawie przepisu art. 305
p.w.p.?

4. Czy naruszenie prawa do znaku zarejestrowanego na
podstawie Porozumienia madryckiego i protokotu ma-
dryckiego podlega odpowiedzialnosci karnej na podsta-
wie przepisu art. 305 p.w.p.?

Ad 1. Komentowane orzeczenie Sgdu Okregowego w Olsztynie
ma szczegdlne znaczenie dla praktyki wymiaru sprawiedliwosci
w zakresie penalizacji naruszen prawa do znakdéw towarowych.
Stanowipierwszgwypowiedzsgdupowszechnegowodniesieniudo
sygnalizowanego coraz czesciej przez obroncéw, petnomocnikéw
i rzecznikdow patentowych problemu dopuszczalnos$ci objecia
ochrong karnoprawng znakéw towarowych nierejestrowanych
w Urzedzie Patentowym RP, lecz zarejestrowanych w Urzedzie
Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO)*° Jub
w trybie rejestracji miedzynarodowej w oparciu o przepisy Po-
rozumienia madryckiego i uzywanych na terenie Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Z tego wzgledu upowszechnienie pogladu prezento-
wanego przez Sad Okregowy w Olsztynie moze w istotny sposéb
przyczynic sie do uksztattowania prawidtowej praktyki interpre-
tacji i stosowania art. 305 p.w.p.

%0 poprzednio: Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego — OHIM. Zmiana ta wynika
z wejscia w zycie w dniu 23.3.2016 r. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2424 z dnia 16.12.2015 . (Dz.U. UE L 341/21) zmieniajgcego rozporzgdzenie Rady (WE)
nr 207/2009 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego.
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Wskazany przepis karny przewiduje w ust. 1 typ podstawowy
przestepstwa o alternatywnie okreslonych znamionach, w ust. 2
— typ uprzywilejowany oraz w ust. 3 — typ kwalifikowany prze-
stepstwa.

Wszystkie zachowania opisane w art. 305 p.w.p. stanowig
przestepstwa powszechne (delicta communiae), na co wskazuje
postuzenie sie przez ustawodawce zaimkiem wzglednym —, kto” —
bez dalszego dookreslenia podmiotu odpowiedzialnosci karne;.

Bezprawnos$¢ zachowania w typie podstawowym przestep-
stwa okreélona zostata przez alternatywnie okreslone znamiona
i polega na:

— oznaczaniu towaréw podrobionym znakiem towarowym

w celu wprowadzenia ich do obrotu,

— dokonywaniu obrotu towarami z podrobionym znakiem

towarowym,

— o0znaczaniu towaréw zarejestrowanym znakiem towaro-

wym, ktérego sprawca nie ma prawa uzywac.

Witasciwe odczytanie tresci przepisu wymaga uwzglednienia
catosci regulacji prawnej zawartej w przepisach ustawy — Pra-
wo wiasnosci przemystowej, z uwagi na deskryptywny charak-
ter dyspozycji przepisu. Zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt 3 p.w.p.,
ilekro¢ w ustawie jest mowa o znakach towarowych podrobio-
nych — rozumie sie przez to uzyte bezprawnie znaki identyczne
lub takie, ktére nie mogg by¢ odrdznione w zwyktych warun-
kach obrotu od znakéw zarejestrowanych dla towaréw objetych
prawem ochronnym.

Ochrona karnoprawna dotyczy jedynie zarejestrowanych
znakéw towarowych, a wiec tych, na ktére udzielono prawa
ochronnego. Poza zakresem ochrony przepisu karnego pozosta-
ja znaki towarowe powszechnie znane. Ich ochrona jest mozli-
wa jedynie $rodkami prawa cywilnego przewidzianymi w usta-
wie. Ochronie tej nie podlegajg rowniez znaki ,zwykte”, a wiec
niezarejestrowane.

Rozwazenia wymaga, czy przepis karny znajduje zastosowanie
w wypadku postuzenia sie nie znakiem identycznym, lecz podob-
nym do znaku zarejestrowanego.
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Odpowiedz na to pytanie wynika z definicji ,podrobionego
znaku towarowego” zawartej w art. 120 ust. 3 pkt 3 p.w.p. Jej
zakresem ustawodawca objat zaréwno znaki identyczne, jak i te
,ktore nie mogg by¢ odréznione w zwyktych warunkach obrotu
od znakow zarejestrowanych”. W granicach pojecia znaku pod-
robionego miesci sie wiec nie tylko postuzenie sie reprodukcja
(znak identyczny z zarejestrowanym), lecz takze imitacjg (znak,
ktdry nie moze byé odrézniony w zwyktych warunkach obrotu od
znaku zarejestrowanego).

Pod pojeciem reprodukcji rozumie¢ nalezy wierne odtworze-
nie znaku oryginalnego, natomiast imitacja to nasladownictwo za-
bronione ze wzgledu na ryzyko pomytki'ét. Ustawodawca nie przy-
jat uniwersalnego kryterium stopnia podobienstwa podrobionego
znaku towarowego. Uwzgledniajac zasade specjalizacji znaku to-
warowego, zrelatywizowat przestanke odpowiedzialnosci karnej
w odniesieniu do podobienstwa oznaczen, wprowadzajgc bardzo
elastyczne kryterium w postaci pojecia ,, zwykte warunki obrotu”.

Niewatpliwie ,zwykte warunki obrotu” sg inne w odniesieniu
do nabywcéw towardw i débr powszechnego uzytku, takich jak
zywnos¢, srodki czystosci, niz w przypadku nabywania débr eks-
kluzywnych, jak przyktadowo samochody, jachty, bizuteria.

W konsekwencji kazdy przypadek naruszenia prawa ochron-
nego poprzez postugiwanie sie w obrocie oznaczeniami podob-
nymi wymaga indywidualnej oceny. Ustalenie podobieristwa
oznaczen towardow wykazuje bezposredni zwigzek z podobien-
stwem towardw, a to nie moze by¢ rozpatrywane w oderwaniu
od rynku, na ktérym spotykajg sie towary. Istotne znaczenie dla
jego ustalenia maja takie kryteria, jak organizacja handlu, sposdéb
dystrybucji towardw.

Niewatpliwie prég ochrony prawnej w odniesieniu do ,zwy-
ktych warunkdw obrotu” jest wyzszy w stosunku do ustalenia
podobienstw oznaczen towardw powszechnego uzytku naby-
wanych przez konsumentéw momentalnie, bez refleksji i doktad-
nych ogledzin, liberalizacja tej ochrony nastgpi natomiast w od-
niesieniu do towardéw ekskluzywnych, o duzej wartosci, ktorych

81 Wiecej na ten temat: U. Prominska, [w:] Naruszenie praw na dobrach niematerialnych.
Materiaty konferencyjne, Warszawa, 4—-6.12.2000 r., s. 80—-81.
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zakup tgczy sie z reguty z doktadnymi ogledzinami towaru i po-
znaniem jego zastosowania i wtasciwosci.

Poprawne stosowanie przepisu art. 120 ust. 3 pkt 3 p.w.p. wy-
maga wiec indywidualnego, a casu ad casum, zdefiniowania po-
jecia ,,zwyktych warunkéw obrotu” i ustalenia ich w kontekscie
konkretnego stanu faktycznego.

Zakres odpowiedzialnosci karnej z tytutu oznaczania towa-
row podrobionym znakiem towarowym wyznaczony zostat do-
datkowo przez kryterium bezprawnosci jego uzycia. Zmiana ta,
wprowadzona do przepisu karnego zaczeta obowigzywaé od dnia
31.8.2007 .22 Poszerzyta ona zakres odpowiedzialnosci karnej,
obejmujac nig takze dokonywanie obrotu towarami z zarejestro-
wanym znakiem towarowym, ktérego sprawca nie ma prawa
uzywacd. Do czasu wskazanej nowelizacji przepisu art. 305 ust. 1
p.w.p. postugiwanie sie oryginalnym znakiem towarowym przez
podmiot nieuprawniony pozostawato poza znamionami omawia-
nego przestepstwa.

Wytaczenie odpowiedzialnosci karnej w tym zakresie byto
istotnym i niepozgdanym zawezeniem ochrony karnoprawnej
prawa wtasnosci przemystowej w poréwnaniu z regulacjg zawar-
tg w ustawie z dnia 31.1.1985 r. o znakach towarowych?®,

Wprowadzona zmiana zastuguje na petng akceptacje. Z pun-
ktu widzenia ochrony praw podmiotowych uprawnionego z re-
jestracji znaku towarowego zupetnie niezrozumiate byto, dlacze-
go naruszyciel odpowiada karnie tylko wtedy, gdy uzywa znaku
podrobionego, a pozostawat poza zakresem oddziatywania prze-
pisu prawa karnego, gdy nie majac do tego uprawnienia, uzywat
oryginalnego znaku towarowego.

Bezprawnos$¢ winna byé rozumiana jako niezgodnos¢ zacho-
wania z szeroko rozumianym porzadkiem prawnym. Jak stusz-
nie zauwazyt Sad Najwyzszy, ,bezprawne jest zatem zachowanie
sprzeczne z normami prawa lub zasadami wspotzycia spoteczne-
go bez wzgledu na wine, a nawet Swiadomos$¢é sprawcy” 164,

162 Ustawa z dnia 29.6.2007 r. 0 zmianie ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej
(Dz.U. 2 2007 r. Nr 136, poz. 958).

163 Dz,U.z1985r. Nr5, poz. 17.

164 Wyr. z dnia 16.1.1976 1., Il CP 692/75, OSNC 1976, Nr 11, poz. 251.
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Wyznacznikami bezprawnosci uzycia znaku towarowego s3:
brak tytutu prawnego, ktéry uzywajgcy mogtby przeciwstawic
posiadajagcemu prawo podmiotowe do znaku towarowego, oraz
uzywanie znaku towarowego w zakresie przystugujgcym upraw-
nionemu do prawa ochronnego.

Okolicznosciami uchylajgcymi zarzut bezprawnosci dziatania
uzywajacego zarejestrowanego znaku towarowego jest posiada-
nie prawa wynikajgcego przyktadowo z umowy licencyjnej lub in-
nych umow, takich jak np. franchising. Nie moze by¢ uznane za
bezprawne na gruncie przepiséw prawa wtasnosci przemystowej,
takie uzywanie znaku towarowego, ktére nie podlegato ochronie
wynikajgcej z prawa rejestracji znaku towarowego. Brak cechy
bezprawnosci w dziataniu uzywajgcego zarejestrowanego znaku
towarowego prowadzi do dekompozycji czynu opisanego w art.
305 p.w.p., eliminujgc mozliwos¢ przypisania przestepstwa.

Zgodnie z trescig przepisu art.120 ust. 3 pkt 1 p.w.p. — pod po-
jeciem znaku towarowego rozumie sie takze ,znaki ustugowe”.
Tym samym przepis karny art. 305 p.w.p. znajduje zastosowanie
takze w wypadku postuzenia sie podrobionym znakiem ustugo-
wym. Przepisy ustawy p.w.p. dotyczgce znakdéw towarowych sto-
suje sie do znakéw ustugowych odpowiednio. Wynika to z braku
materialnego substratu ustugi.

Przepis karny postuguje sie znamieniem czynnosciowym okre-
$lajgcym zachowanie sprawcy, uzywajgc zwrotu: ,0znacza”. Za-
kres pojeciowy tego terminu wykracza poza jego powszechne,
leksykalne znaczenie. ,0Oznaczanie” towardow to nie tylko fizycz-
ne naniesienie oznaczenia na towar, prowadzgce do powstania
ich materialnego zwigzku. Oznaczanie to takze stworzenie zwigz-
ku pojeciowego miedzy znakiem towarowym a towarem. Pod
pojeciem ,oznaczania” nalezy wiec rozumie¢ doprowadzenie
do utrwalonej asocjacji znaku z towarem bez wzgledu na spo-
séb jej powstania. Przyktadowo oznaczanie towaru stanowi usy-
tuowanie znaku towarowego na planszy, fladze w postaci banne-
ra, w poblizu ekspozycji towaru.

Ustawodawca objagt wiec ochrong karnoprawng rezultat w po-
staci zwigzku logicznego miedzy oznaczeniem a towarem, po-
wstajgcego u odbiorcy. Do naruszenia wiezi miedzy oznaczeniem
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a towarem dochodzi takze w przypadku usuniecia oznaczenia
z towaru. Usuniecie oznaczenia moze prowadzi¢ do wprowadze-
nia towaru do obrotu anonimowo lub tez by¢ potgczone z nato-
zeniem innego oznaczenia towarowego. Motywem takich dziatan
jest stymulacja sprzedazy towaréw poprzez wyeliminowanie ne-
gatywnych skojarzen znakéw nieznajdujgcych uznania u nabyw-
cOw towaréw, kojarzonych, z niskg jakoscig i matym prestizem
(tzw. bad will).

Mimo negatywnych konsekwencji dla wiezi oznaczenia z to-
warem nalezy zauwazyé, ze usuniecie znaku towarowego nie jest
objete dziataniem przepisu karnego, skoro dyspozycja przepisu
karnego postuguje sie jedynie znamieniem ,,0znacza”. Nie moz-
na bowiem dokonywaé ekstensywnej interpretacji tego poje-
cia i przypisywad jego zakresowi takze czynnosci polegajgcej na
»,usuwaniu” oznaczen.

Ochrona prawna wiezi miedzy oznaczeniem a towarem w gra-
nicach funkcji oznaczenia pochodzenia towaru realizowana jest
wiec przez przepisy prawa karnego tylko w ograniczonym zakre-
sie. Uwaga ta odnosi sie takze do sytuacji pozostawienia na towa-
rze oryginalnego zarejestrowanego oznaczenia w przypadku kon-
fekcjonowania towaru znajdujgcego sie w obrocie, a takze jego
modernizacji lub regeneracji. Niezastosowanie sie do nakazu
usuniecia oznaczenia w omawianej sytuacji nie wyczerpuje zna-
mion przestepstwa z art. 305 p.w.p. Znamie czynnosciowe ,,0zna-
cza”, zawarte w przepisie karnym odnosi sie jedynie do dziatania,
nie obejmuje natomiast zarzucalnego w ptaszczyznie prawa cy-
wilnego — zaniechania — polegajgcego na nieusunieciu oznacze-
nia z towaru. Przeciwna interpretacja prowadzitaby do narusze-
nia funkcji gwarancyjnej przepiséow prawa karnego materialnego.

Naruszenia prowadzgce do ryzyka konfuzji mogg polega¢ na
postuzeniu sie:

— identycznym oznaczeniem dla identycznych towardw,

— podobnym oznaczeniem dla identycznych towaréw,

— identycznym oznaczeniem dla podobnych towaréw,

— podobnym oznaczeniem dla podobnych towaréw.

Wskazane formy naruszen prawa ochronnego na znak towaro-
wy sg przedmiotem ochrony cywilnoprawnej i stanowig podsta-
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we roszczen okreslonych w przepisie art. 296 ust. 1 p.w.p. Przepis
karny, odwotujgc sie do pojecia znaku towarowego podrobione-
g0 z pewnoscig obejmuje zachowanie polegajgce na postuzeniu sie
znakiem identycznym lub podobnym dla identycznych towaréw.

Odpowiedzialnoscig karng nie sg natomiast objete zachowania
polegajgce na postugiwaniu sie znakiem identycznym lub podob-
nym dla towaréw podobnych do tych, dla ktérych udzielono prawa
ochronne, mimo ze w takim samym zakresie wptywajg one na ryzy-
ko konfuzji jak te, ktore polegajg na postugiwaniu sie oznaczeniem
identycznym lub podobnym w stosunku do towaréw identycznych,
dla ktérych oznaczenie zarejestrowano.

Z punktu widzenia zaistnienia ryzyka skojarzen miedzy ozna-
czeniami pozostaje bez znaczenia, czy doszto do niego wskutek
postuzenia sie identycznym lub podobnym oznaczeniem dla to-
wardw identycznych czy tez podobnych. Reguta gwarancyjna pra-
wa karnego nullum crimen sine lege nakazuje jednak odrzucenie
nieprzewidzianego w ustawie zakresu odpowiedzialnosci karnej.
Nalezy bowiem mieé na uwadze, ze przepis art. 120 ust. 3 pkt 3
p.w.p. poprzez odestanie do definicji ,,znaku podrobionego” sta-
nowi integralng czes¢ dyspozycji przepisu karnego, a méwi on je-
dynie o towarach objetych prawem ochronnym, a nie o towarach
do nich podobnych.

O ile zasada specjalizacji znaku towarowego ,zawtfasz-
cza” towary tylko ujete w rejestrze, o tyle pamietac nalezy,
ze ochrona w ptaszczyznie prawa cywilnego obejmuje réwniez
postugiwanie sie oznaczeniem w odniesieniu do towaréw po-
dobnych do zarejestrowanych. Przejawem ochrony w obszarze
prawa administracyjnego jest natomiast odmowa udzielenia
prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku zgtoszenia
znaku identycznego lub podobnego dla towardw identycznych
lub podobnych.

Zestawienie tresci art. 305 ust. 1 p.w.p. oraz art. 120 ust. 3
pkt 3 p.w.p. jednoznacznie wskazuje, ze ochrona karnoprawna
przystuguje w obszarze zasady specjalizacji znaku towarowego,
a wiec objete nig jest ryzyko konfuzji, wynikajace z faktu sygno-
wania identycznym lub podobnym znakiem towarowym takich
samych towardw.
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Zauwazyc jednak nalezy, ze przepis art. 120 ust. 3 p.w.p. wska-
zuje na znak ,zarejestrowany”. Takim znakiem zarejestrowanym
najczesciej jest tez znak renomowany, mimo ze oczywiscie reje-
stracja znaku nie konstytuuje jego renomy.

Renoma jest wtasciwoscig znaku, ktéra, zgodnie z art. 296
ust. 2 pkt 3 p.w.p., determinuje jego ochrone poza granicami
zasady specjalizacji znaku towarowego. Jesli wiec znak reno-
mowany zostanie zarejestrowany, to jego ochrona zostaje po-
szerzona i obejmie zachowania polegajgce na jego deprecjacji
(uzywanie szkodliwe dla renomy) lub pasozytnictwie (uzywanie
mogace przynie$¢ uzywajgcemu nienalezng korzys¢). Takie for-
my naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego za-
rejestrowanego poszerzg pole penalizacji art. 305 p.w.p., wy-
kraczajgc poza ochrone jedynie ryzyka konfuzji wynikajgcego
z podobienstwa oznaczen.

Alternatywnie okreslone znamiona przestepstwa z art. 305
p.w.p. obejmujg zachowanie polegajace na ,wprowadzaniu do
obrotu”, jak i ,,dokonywaniu obrotu” towarami oznaczonymi pod-
robionym znakiem towarowym. Ustawodawca w tresci ustawy
postuguje sie pojeciem ,wprowadzenia do obrotu” czterokrot-
nie: dwukrotnie jako elementem konstruujgcym pojecie wyczer-
pania prawa (art. 70 i 155 p.w.p.), raz w odniesieniu do przed-
miotu roszczen z tytutu naruszenia prawa ochronnego do znaku
towarowego (art. 296 ust. 3 p.w.p.) oraz w tresci omawianego
przepisu karnego.

Termin ,wprowadzanie do obrotu” posiada odmienne zna-
czenie na gruncie konstrukcji wyczerpania prawa (art. 70 i 155
p.w.p.), niz w odniesieniu do zakresu roszczen wynikajacych z tre-
Sci art. 296 ust. 3 p.w.p. Pojecie ,wprowadzanie do obrotu” moze
podlega¢ dookresleniu w oparciu o ogdlne zasady wyktadni gra-
matycznej. Pojmowane jest ono jako: ,,ruch towaréw ze sfery pro-
dukcji do sfery konsumpcji, realizowany przez akty kupna-sprzeda-
zy”1%. Niewatpliwie takie przejawy komercjalizacji towaru, jak
eksport i import takze mieszczg sie w ramach pojecia ,wprowa-
dzania do obrotu”.

165 M. Szymczak (red.), Sfownik jezyka polskiego, Warszawa 2003.
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Typy przestepstwa opisane w tresci art. 305 p.w.p. mozna po-
petni¢ tylko umyslnie, rdznia sie jednak one strong podmiotowa
czynu. Zachowanie polegajgce na oznaczaniu towardw podro-
bionymi znakami towarowymi w celu wprowadzenia do obro-
tu — wymaga dla bytu przestepstwa zamiaru bezposredniego.
Drugi z typdw przestepstwa — wprowadzenie do obrotu towaréw
z podrobionym znakiem towarowym — moze by¢ popetniony z za-
miarem bezposrednim, jak i ewentualnym.

Obydwa typy przestepstwa mogg wystepowaé¢ w posta-
ci uprzywilejowanej, jak i kwalifikowanej. Postaé przestepstwa
o mniejszym tadunku karygodnosci ujeta zostata w konstrukcji
wypadku mniejszej wagi, a wiec zachowania o mniejszym nasile-
niu negatywnych okolicznosci przedmiotowych i podmiotowych.
Zaliczy¢ do nich mozna m.in. matg wartos¢ przedmiotu czynu,
niewielki stopien pokrzywdzenia, niewielka korzy$¢ majgtkowa.

Typ kwalifikowany przestepstwa z art. 305 ust. 3 p.w.p. wyste-
puje w dwdch postaciach: uczynienie sobie przez sprawce z po-
petnienia przestepstwa statego zrédta dochodu oraz dopuszcze-
nie sie go w stosunku do towaru o znacznej wartosci. Za ,state
zrédto dochodu” uznad nalezy takie korzysci wynikajgce z faktu
popetnienia przestepstwa, ktore osiggane sg powtarzalnie, przy
nadarzajacej sie okazji, przez dtuzszy czas. Dochody te moga by¢
osiggane ubocznie i nieregularnie. Okreslenie ,,towaru o znacznej
wartosci” odnies¢ nalezy do kodeksowego pojecia ,,mienia znacz-
nej wartosci” zawartego w tresci przepisu art. 115 § 5 KK zde-
finiowanego jako mienie, ktérego wartos¢ w czasie popetnienia
czynu zabronionego przekracza 200 000 ztotych. Typy kwalifiko-
wane przestepstwa z art. 305 ust. 3 zagrozone sg wytacznie karg
pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do 5 lat.

Ad 2. Wyjasnienie zakresu ochrony karnoprawnej znakow to-
warowych przewidzianej w art. 305 p.w.p. pozwala na przystgpie-
nie do rozstrzygniecia istoty problemu wynikajgcego z komento-
wanego orzeczenia, a wiec wyjasnienia — czy ochrong tg objete sg
réwniez wspodlnotowe znaki towarowe rejestrowane w Urzedzie
Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej w Alicante oraz
znaki rejestrowane w trybie miedzynarodowym.
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Sad | instancji stwierdzit, ze zachowanie sprawcy nie wyczer-
pato znamion przestepstwa z art. 305 p.w.p. Sad meriti wyrazit
bowiem poglad, ze ochronie karnoprawnej podlegajg wytacz-
nie znaki towarowe zarejestrowane w systemie krajowym przez
Urzad Patentowy RP. Wykluczyt tym samym stosowanie wskaza-
nego przepisu w sytuacji, gdy przedmiotem przestepstwa sg mie-
dzynarodowe lub wspélnotowe znaki towarowe. Zagadnienie to
nie byto dotychczas prawie w ogéle eksponowane w piSmiennic-
twie, nie byto tez poruszane w orzecznictwie Sadu Najwyzsze-
go. Jedyng wypowiedz doktryny stanowi publikacja Dustina du
Cane, ktéry wyrazit poglad, ze wspdlnotowy znak towarowy nie
korzysta z ochrony karnoprawnej w Polsce na podstawie przepi-
séw prawa wtasnosci przemystowej'®. Autor tej publikacji uwa-
Za, ze prawo witasnosci przemystowej nie traktuje znaku wspdlno-
towego jako znaku krajowego, a Rozporzadzenie nie inkorporuje
wprost znaku wspdlnotowego do krajowych porzadkéw ochro-
ny znakow towarowych. Uwaza, ze znak wspdlnotowy nie jest
»,Znakiem towarowym” w prawie wtasnosci przemystowej, gdyz
odréznia wspdlnotowy znak towarowy od krajowego znaku to-
warowego. Argumentuje, ze ustawa odwotuje sie do pojecia zna-
ku wspodlnotowego jedynie w tresci art. 132 ust. 6 p.w.p. oraz
w art. 147 ust. 3 p.w.p., nie przywotuje go jednak w tresci art. 305
p.w.p. Zwraca tez uwage, ze art. 4 ust. 1 p.w.p. nie nakazuje trak-
towania znakdéw wspdlnotowych jak znakéw krajowych. Podnie-
siony zostat rdwniez argument, ze prawo wtasnosci przemystowej
zostato przygotowane przed przystgpieniem Polski do Unii Euro-
pejskiej jako samodzielny akt prawny i nie zawierato w pierwot-
nej wersji rozwigzan prawnych, dotyczgcych wspdlnotowych zna-
kéw towarowych. Zwrécono réwniez uwage na tresé artykutu 14
ust. 1 Rozporzadzenia, ktdry stanowi: ,[s]kutki wspélnotowego
znaku towarowego podlegajg wytacznie przepisom niniejszego
rozporzadzenia. W innych przypadkach, naruszenie wspélnoto-
wego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnosza-
cemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego, zgodnie
z przepisami tytutu X”.

%6 D. du Cane, Czy piractwo znaku wspdlnotowego jest przestepstwem z art. 305 prawa
wtasnosci przemystowej?, PPH 2010, Nr 1, s. 44-45.
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Zdaniem wymienionego autora zaden przepis Rozporza-
dzenia nie nakazuje stosowania przepisow karnych do krajo-
wych znakéw towarowych dla przypadkéw naruszenia wspol-
notowego znaku towarowego. Nadto, zasada nullum crimen
sine lege stricta to postulat niestosowania niekorzystnej dla
sprawcy analogii oraz wyktadni rozszerzajgcej. Wskazany za-
kaz wyklucza — jak uwaza autor — zastosowanie wyktadni roz-
szerzajgcej, czy analogii, przy interpretacji art. 305 p.w.p.,
rozciggajgcej pojecie ustawowe ,znak towarowy” na wspdélno-
towy znak towarowy. Wyktadnia ,proeuropejska” musi zatem
ustgpi¢ zasadom porzadku karnego. Korncowo stwierdza sie
w przywotanej publikacji, ze ,piractwo” wspdlnotowego zna-
ku towarowego nie jest przestepstwem, choé wydawatoby sie,
ze wspodlnotowy znak towarowy zajmuje te samg przestrzen
normatywna co znak towarowy z przepisow prawa wtasnosci
przemystowe;.

Wskazane wywody wyczerpujg katalog argumentéw prze-
ciwnikdéw penalizacji zachowania polegajgcego na wyczerpaniu
znamion czynu opisanego w art. 305 p.w.p. w stosunku do zna-
ku wspdlnotowego. Wszystkie one wymagajg odniesienia w sy-
tuacji akceptacji poglagdu zaprezentowanego przez Sad Okrego-
wy w Olsztynie.

Zwrécic tez nalezy uwage, ze poglad o braku mozliwosci obje-
cia dziataniem przepisu karnego wyrazony zostat jedynie w odnie-
sieniu do zachowan podjetych w stosunku do znaku wspdlnoto-
wego, nie zakwestionowano natomiast mozliwosci zastosowania
art. 305 p.w.p., gdy opisane w nim dziatania bezprawne dotyczg
znaku rejestrowanego na podstawie Porozumienia madryckiego
i Protokotu do Porozumienia madryckiego.

Ad 3. Udzielenie wtasciwej odpowiedzi w obszarze rozwaza-
nego przez sgd odwotawczy problemu wymaga odwotania sie do
przepisdw prawa wiasnosci przemystowej oraz Rozporzadzenia.
Istote zagadnienia stanowi bowiem ustalenie zakresu korelacji
miedzy tymi dwoma zrédtami prawa, co legitymizuje rozszerze-
nie ochrony prawnej, w tym na podstawie przepisdw karnych —
wspélnotowego znaku towarowego.
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Whbrew poglgdom przeciwnikéw stosowania art. 305 p.w.p.
do znaku wspélnotowego, nalezy zauwazyé, ze to wiasnie tresé
art. 14 ust. 1 Rozporzadzenia dostarcza argumentéw na rzecz
przydania tej ochrony réwniez znakom wspdlnotowym. Sad od-
wotawczy stusznie zwrécit uwage, ze wspomniany przepis Roz-
porzgdzenia wskazuje na ,positkowe” obowigzywanie prawa
krajowego, w odniesieniu do naruszen wspoélnotowego znaku to-
warowego. Przepis ten nalezy wiec rozumieé¢ w ten sposdb, ze
zakres ochrony przewidzianej w Rozporzadzeniu znajduje za-
stosowanie bezposrednio do znaku wspdlnotowego, natomiast
w kwestiach ochrony przed naruszeniem nieuregulowanych Roz-
porzgdzeniem, zastosowanie znajduje prawo krajowe z jego syste-
mem ochrony znakéw towarowych. Elementem tego systemu jest
ochrona karnoprawna przewidziana w przepisie art. 305 p.w.p.

Kolejnego argumentu na rzecz stosowania przepisu karnego
w odniesieniu do znaku wspdlnotowego dostarcza tres¢ art. 110
Rozporzadzenia zatytutowanego: ,[z]akaz uzywania wspdlnoto-
wych znakéw towarowych”. Przepis art. 110 ust. 2 Rozporzadze-
nia stanowi:

,[n]iniejsze rozporzadzenie, jezeli nie stanowi inaczej, nie
wptywa na prawo do wszczecia postepowania na mocy prawa cy-
wilnego, administracyjnego lub karnego panstwa cztonkowskie-
go lub na podstawie przepiséw prawa wspdlnotowego do celdéw
zakazu uzywania wspdlnotowego znaku towarowego w zakresie,
w jakim uzywanie krajowego znaku towarowego moze by¢ zaka-
zane przez ustawodawstwo danego panstwa cztonkowskiego lub
prawo wspdélnotowe”.

Wskazany zapis nalezy rozumie¢ w ten sposéb, ze tre$¢ Roz-
porzadzenia nie ingeruje, a wiec nie modyfikuje regut odpowie-
dzialnosci, w tym odpowiedzialnosci karnej przewidzianej w po-
rzgdkach prawnych panstw cztonkowskich, za dziatania zakazane
w prawie krajowym. Wymieniony przepis nie ogranicza mozliwo-
$ci zakazania uzywania znaku wspdélnotowego w takim zakresie,
w jakim zakazem tym objete sg krajowe znaki towarowe. Prze-
jawem daleko idacej niekonsekwencji byftaby taka interpretacja
przepisdw Rozporzadzenia, w mysl ktdrej istniataby mozliwosc
artykutowania zakazéw prawa krajowego, skutecznych w stosun-
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ku do Rozporzadzenia z jednoczesnym wytgczeniem dziatania
przepiséw krajowych, tylko w odniesieniu do ochrony na podsta-
wie przepiséw karnych.

Tre$¢ Rozporzadzenia, w szczegdlnosci art. 14 ust. 1 dowodszi,
ze Rozporzadzenie w petni akceptuje istnienie ochrony prawnej
znaku wspdlnotowego w porzadkach prawnych panistw cztonkéw
Unii Europejskiej.

Niezaleznie od wskazanych argumentéw wynikajgcych z tre-
$ci Rozporzadzenia, istotnym wskazaniem na rzecz objecia ochro-
ng karnoprawng znakéw wspdlnotowych jest takze tres¢ art. 4
ust. 1 p.w.p., zgodnie z ktérym, jezeli umowa miedzynarodowa
lub przepisy prawa Unii Europejskiej, obowigzujgce bezposred-
nio w krajach cztonkowskich okreslajg szczegélny tryb udziela-
nia ochrony na wynalazki, wzory uzytkowe, wzory przemystowe,
znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub topografie ukta-
déw scalonych, w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub
w tych przepisach albo pozostawionych w kompetencji organéw
krajowych — przepisy ustawy stosuje sie odpowiednio.

Nie ulega watpliwosci, ze Rozporzgdzenie w sprawie wspol-
notowego znaku towarowego obowigzuje bezposrednio w pol-
skim systemie prawnym, z uwagi na charakter tego Zrddta prawa.
Rzeczywiscie wymieniony akt prawny nie zawiera regulacji praw-
nokarnej, nie oznacza to jednak, ze wytgcza wspélnotowe znaki
towarowe spod ochrony karnoprawnej na terytorium poszczegél-
nych panistw unijnych. Rozporzadzenie w petni honoruje jednak
autonomiczne regulacje poszczegdélnych panstw cztonkowskich,
w tym mozliwos¢ zwalczania naruszen znakéw wspdlnotowych
srodkami prawa karnego.

Za dopuszczalnoscig stosowania krajowych przepiséw karnych
w zakresie ochrony karnoprawnej wspélnotowych znakéw towa-
rowych przemawiajg takze inne wzgledy. Na rynkach Unii Eu-
ropejskiej koegzystujg ze sobg znaki krajowe, miedzynarodowe
i wspdlnotowe. Zatem wszystkie one powinny korzystac z petni
ochrony prawnej zapewnianej przez prawa krajowe w takim za-
kresie, w jakim ochrony tej nie zapewnia im regulacja szczegdlna.
Jezeli wiec czyn sprawcy wyczerpuje znamiona okre$lone art. 305
p.w.p., to Zrédto ochrony tego znaku (rejestracja krajowa, w Unii
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Europejskiej, rejestracja miedzynarodowa), nie ma znaczenia dla
jej przyznania na podstawie omawianego przepisu karnego.

Stosowanie art. 305 p.w.p. jest wiec bezwzglednie dopuszczal-
ne w zwigzku z trescig przywotanego art. 4 p.w.p.**” Okolicznosc,
w jakim w urzedzie dochodzi do rejestracji znaku i jak sie nazywa
prawo go chronigce, pozostaje bez wptywu na skutecznos¢ teryto-
rialng prawa nabywanego go przez rejestracje. W wypadku wspdl-
notowego znaku towarowego, ktdry jest rejestrowany w Urzedzie
Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej w Alicante, o przy-
znaniu ochrony decyduje ten organ. Dla ochrony tego znaku towa-
rowego konieczna jest rejestracja w tym wiasnie organie, badz tez
powszechna znajomos$¢é znaku w panstwach cztonkowskich.

Nalezy z catg mocga podkredli¢, ze odpowiedzialnos$¢ karna za
czyn opisany w art. 305 p.w.p. nie jest zalezna od faktu rejestra-
cji znaku towarowego w Polsce, lecz od tego, czy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dany znak korzysta z ochrony. Ta nato-
miast moze by¢ zapewniona przez rejestracje w Urzedzie Paten-
towym RP — w odniesieniu do znaku krajowego oraz przez reje-
stracje w EUIPO, gdy chodzi o znak wspdlnotowy.

Nabycie prawa z rejestracji znaku wspdélnotowego rodzi te
same skutki prawne na catym terytorium Unii Europejskiej. Na-
bycie znaku towarowego, jego uzywanie, przeniesienie, ochro-
na, uniewaznienie i wygasniecie wywiera skutek w odniesieniu
do obszaru catej Unii Europejskiej. Nie moze zatem by¢ podane
w watpliwos¢ stosowanie do wspdlnotowego znaku towarowe-
go art. 305 p.w.p. Ochrone te determinuje bowiem tres¢ art. 4
ust. 1 p.w.p. Ochrona prawna tego znaku aktualizuje sie wiec tak-
ze w pfaszczyZnie prawa karnego.

Ad 4. Zaprezentowany poglad dotyczacy ochrony karnopraw-
nej znaku wspdlnotowego zachowuje swa petng aktualnosé,
takze w odniesieniu do znakdw rejestrowanych w trybie mie-
dzynarodowym. Sam fakt, ze znak podlega rejestracji w trybie
miedzynarodowym, pozostaje bez znaczenia w kontekscie tery-
torialnego zakresu tej ochrony. System rejestracji miedzynarodo-

67 U. Prominska, stanowisko wyrazone w opinii prawnej (niepubl.).
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wej opiera sie na tym, ze na podstawie jednego podania do Biu-
ra Miedzynarodowego w Genewie, urzedy krajéw wyznaczonych
w podaniu o udzielenie ochrony miedzynarodowej, mogg uznaé
jej przyznanie badz tez stwierdzi¢ istnienie przeszkéd dla jej przy-
znania. W istocie o przyznaniu ochrony decyduje wiec organ kra-
jowy. W konsekwencji dla finalnego przyznania ochrony w trybie
miedzynarodowym konieczna jest pozytywna decyzja polskiego
Urzedu Patentowego.

Dla wyjasnienia zrodta legitymaciji prawnej wynikajacej z rejestra-
cji miedzynarodowej niezbedne jest przyblizenie zasad jej przyznania.

Celem systemu madryckiego jest umozliwienie uzyskania
ochrony znaku towarowego w wielu panstwach w nastepstwie
dokonania jednego zgtoszenia, dokonanego w jednym jezyku
i w jednym centralnym urzedzie majgcym siedzibe w Genewie.
Wymieniony system ma charakter jedynie proceduralny, gdyz nie
okresla on warunkéw ochrony, nie okresla takze przestanek od-
mowy rejestracji znaku towarowego ani tez zakresu praw wyni-
kajacych z ochrony. Wszystkie te zagadnienia poddane s3 pra-
wu kazdego z panstw, w ktérym nastepuje pierwotna rejestracja
znaku towarowego. Porozumienie madryckie zawarte zostato
w 1891 r., natomiast Protokét do Porozumienia madryckiego nie-
spetna 100 lat pdzniej w 1989 .

Dla wymienionych form ochrony prawnej obowigzuje wspdl-
ny Regulamin pochodzacy z 1996 r. oraz Instrukcje Administra-
cyjne z 2002 r. Mozna wiec wyrdznic trzy kategorie cztonkdow
,Zwigzku Madryckiego”: panstwa nalezgce wytgcznie do Porozu-
mienia madryckiego, panstwa bedace wytgcznie cztonkami pro-
tokotu madryckiego oraz panistwa nalezace réwnoczeénie do Po-
rozumienia madryckiego oraz do protokotu madryckiego.

Zgodnie z trescig art. 9 sexies § 1 protokotu madryckiego,
w wypadku, gdy umawiajace sie Strony sg Stronami zaréwno Po-
rozumienia madryckiego jak i protokotu madryckiego, w takim
wypadku wymienione Strony wigze Porozumienie madryckie,
a nie protokét madrycki. Jednak poczgwszy od dnia 1.9.2008 r.
w stosunkach wzajemnych miedzy Paristwami Stronami, bedacy-
mi zaréwno cztonkami protokotu madryckiego, jak i Porozumie-
nia madryckiego stosuje sie jedynie postanowienia protokotu
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madryckiego. Celem tej zmiany byto zapewnienie funkcjonowa-
nia ,systemu madryckiego” przez jedng umowe miedzynarodo-
w3. Chodzito réwniez o to, by wszystkie Paristwa mogty skorzy-
sta¢ z postanowien protokotu madryckiego. Do niewatpliwych
korzysci tego systemu nalezg:

— mozliwos¢ dokonania rejestracji miedzynarodowej na pod-
stawie zgtoszenia w krajowym urzedzie patentowym,

— wylgczenie wynikajgcego z Porozumienia madryckiego
obowigzku posrednictwa urzedu patentowego kraju po-
chodzenia w zwigzku z wnoszeniem przez uprawnionego
do Biura Miedzynarodowego w Genewie wnioskow o wpi-
sanie praw, ich wykreslenie i ich zrzeczenie sieg,

— umozliwienie przeksztatcenia rejestracji miedzynarodowej
w zgtoszenie krajowe lub regionalne w wypadku uniewaz-
nienia rejestracji w trybie miedzynarodowym na wniosek
urzedu patentowego kraju pochodzenia.

Podkreslenia wymaga, ze rejestracja miedzynarodowa roz-
cigga sie na wszystkie panstwa wskazane przez zgtaszajgcego we
whiosku o miedzynarodowa rejestracje znaku towarowego. Petni
ona takg samg funkcje jak rejestracja krajowa, jednak wywotuje
skutek o innym, szerszym zasiegu terytorialnym.

W kontekscie rozwazanego problemu odpowiedzialnosci karnej
z tytutu naruszenia praw do znaku towarowego wynikajgcego z re-
jestracji miedzynarodowej istotne znaczenie ma fakt, ze Wspdlno-
ta Europejska przystgpita do protokotu madryckiego ze skutkiem
od dnia 1.10.2004 r. Od tego czasu istnieje mozliwos¢ przyzna-
nia ochrony wspdlnotowemu znakowi towarowemu (CTM — ang.
Community Trademark) poprzez wniosek miedzynarodowy, a tak-
ze mozliwos¢ uczynienia podstawg zgtoszenia miedzynarodowego
rejestracji CTM w EUIPO w Alicante, traktowanego jako zgtoszenie
dokonanie w urzedzie pochodzenia znaku towarowego.

W istocie dochodzi wiec do przenikania sie ochrony opartej
na umowach miedzynarodowych oraz rejestracji dokonanej
w EUIPO w Alicante. Nie istniejg wiec zadne racje, dla ktérych
nalezatoby réznicowad zakres ochrony prawnej wspdlnotowych
znakéw towarowych oraz znakdéw, ktérych rejestracja wynika
z Porozumienia madryckiego, wzglednie protokotu madryckiego.
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Skoro, jak wspomniano wyzej, wyznacznikiem zakresu ochro-
ny prawnej nie jest miejsce rejestracji znaku towarowego ani zré-
dto ochrony prawnej, lecz jej terytorialny zasieg, konsekwentnie
nalezy wiec stwierdzié, ze analogicznie, jak w wypadku wspélno-
towych znakéw towarowych, tak i w odniesieniu do rejestracji
wynikajgcych z uméw miedzynarodowych, z uwagi na okolicz-
nos¢, ze wywotujg one skutek na terytorium Polski, podlegajg ta-
kiej samej ochronie jak znaki rejestrowane w Urzedzie Patento-
wym RP oraz wspdlnotowe znaki towarowe.

Komentowane orzeczenie oparte na zaprezentowanej argu-
mentacji, stanowi istotny wktad w proeuropejskg interpretacje
prawa, a jednoczes$nie nie wykracza poza ramy granic odpowie-
dzialnosci okreslonej w art. 305 p.w.p.

Podkreslenia wymaga, ze poglad wyrazony w komentowa-
nym orzeczeniu nie jest odosobniony. Sgd Okregowy w Gorzowie
Wielkopolskim®® w postepowaniu odwotawczym uchylit unie-
winniajgcy wyrok Sgdu Rejonowego w Stubicach®®®, nie podzie-
lajgc stanowiska, ze wspdlnotowy znak towarowy nie korzysta
z ochrony przepisu art. 305 p.w.p. Uchylajgc wyrok sgdu meriti,
sagd odwotawczy stwierdzit, ze przepisy o charakterze material-
no-prawnym Rozporzadzenia, jako czes¢ acquis communautaire,
stanowig element polskiego porzadku prawnego, znajdujgc bez-
posrednie zastosowanie. Sad zwrdcit rowniez uwage, ze ochrone
wspoélnotowego znaku towarowego statuuje takze przepis zawar-
ty w art. 14 ust. 1 Rozporzadzenia, zgodnie z ktérym naruszenie
wspoélnotowego znaku towarowego podlega prawu krajowemu
odnoszacemu sie do naruszenia krajowego znaku towarowego
zgodnie z przepisami tytutu X. Sgd — analogicznie jak w komen-
towanym orzeczeniu — powotat sie takze na tres¢ art. 110 ust. 2
Rozporzadzenia, zgodnie z ktédrym, wobec braku odmiennych za-
piséw w Rozporzadzeniu, kazde panstwo cztonkowskie ma prawo
do wszczecia postepowania na mocy prawa cywilnego, admini-
stracyjnego lub karnego.

Koncowo Sad Okregowy w Gorzowie Wielkopolskim stwierdzit,
ze przez znak towarowy, o ktérym mowa w art. 305 ust. 1 p.w.p.,

%8 Wyr. SO w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22.2.2013 r., IV Ka 727/12 (niepubl.).
169 Wyr. SR w Stubicach z dnia 2.10.2012 r., Il K 581/12 (niepubl.).
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nalezy rozumie¢ nie tylko znak towarowy zarejestrowany w Pol-
skim Urzedzie Patentowym, ale takze wspdlnotowy znak towa-
rowy zarejestrowany zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady
(WE) nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego.
Komentowany wyrok ma donioste znaczenie, gdyz wyznacza wta-
Sciwy kierunek interpretacji podstaw odpowiedzialnosci karnej z ty-
tutu naruszenia prawa do wspdlnotowego znaku towarowego, jak
i znaku zarejestrowanego w trybie miedzynarodowym, co istotne,
nie naruszajgc regut gwarancyjnych prawa karnego materialnego.



2.7. Karnoprawna ochrona praw wiasnosci
przemystowej

Krag podmiotéw przestepstw okreslonych w art. 303, art. 304,
art. 305, art. 307 i art. 308 ustawy z dnia 30.6.2000 r. — Prawo wta-
snosci przemystowej (Dz.U.z2003 r. Nr 119, poz. 1117 z pdzn. zm.)
zaimkiem ,,kto” zostat ograniczony norma zawartg w art. 309 tej
ustawy do oséb prowadzacych lub kierujacych jednostka organi-
zacyjng, jesli ktorekolwiek z tych przestepstw popetniono w ra-
mach dziatalnosci takiej jednostki, przy czym osobe te ekskulpuje
podziat kompetencji przewidujacy odpowiedzialnos¢ kogo inne-
g0 za przestrzeganie w jednostce organizacyjnej norm prawnych
dotyczacych witasnosci przemystowej. Przepisem art. 309 zawe-
zono bowiem podmiotowo zakres odpowiedzialnosci karnej za
wskazane w nim typy przestepstw, zmieniajgc tym samym ich
charakter jako przestepstw powszechnych (delicta communia)
na przestepstwa indywidualne — obejmujgce podmiotowo tylko
osoby o skonkretyzowanych wtasciwosciach (delicta propria) —
jezeli popetnione sg w warunkach okreslonych w tym przepisie.

Postanowienie SN z dnia 4.7.2007 r., V KK 361/06, OSNKW
2007, Nr 10, poz. 73, Biul. SN 2007, Nr 10, poz. 15.

Sentencja

Sad Najwyzszy w sprawie L.A. i E.S., uniewinnionych od po-
petnienia czynu okreslonego w art. 305 ust. 1 ustawy z dnia
30.6.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej, po rozpoznaniu
w lzbie Karnej na rozprawie w dniu 4.7.2007 r. kasacji wniesio-
nej przez petnomocnika oskarzyciela positkowego A.J. od wy-
roku Sgdu Okregowego w G., z dnia 2.6.2006 r., utrzymujgcego
w mocy wyrok Sgdu Rejonowego w G. z dnia 1.2.2006 .,

oddalit kasacje jako oczywiscie bezzasadng (...).
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Z uzasadnienia faktycznego

Prokurator Rejonowy w G. oskarzyt:

1) E.S. o to, ze w dniu 9.1.2003 r. w W., dziatajagc wspdlnie
i w porozumieniu z innymi osobami, w celu wprowadze-
nia do obrotu oznaczyt piwo rozlewane do butelek etykieta-
mi innego producenta, tj. ,,M.P” firmy ,J.K.” w ilosci 32 245
sztuk, powodujac strate nie mniejszg niz 40 000 zt na szko-
de A.J. —tj. o czyn okreslony w art. 305 ust. 1 ustawy z dnia
20.6.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (dalej: p.w.p.),

2) L.A. o to, ze w dniu 9.1.2003 r. w W., w zamiarze aby E.S.
dokonat czynu zabronionego polegajgcego na wprowadze-
niu do obrotu piwa oznaczonego etykietami innego produ-
centa, utatwit mu jego popetnienie w ten sposdb, ze umie-
Scit w etykieciarce etykiety z napisem ,M.P.” firmy ,J.K”,
ktérymi nastepnie zostato oznaczone 32 245 butelek, po-
wodujac straty na kwote nie mniejszg niz 40 000 zt na szko-
de A.J. — tj. o czyn okreslony w art. 18 § 3 KK w zw. z art.
305 ust. 1 p.w.p.

Po rozpoznaniu sprawy Sad Rejonowy w G., wyrokiem
z dnia 1.2.2006 r., uniewinnit obu oskarzonych od popetnienia
zarzucanych im czynow. Apelacje od tego wyroku wnidst oskar-
zyciel positkowy A.J. Zarzucit w niej: obraze przepisu prawa mate-
rialnego, przez przyjecie, ze oskarzeni nie popetnili czynu zabro-
nionego z art. 305 ust. 1 p.w.p., obraze przepiséw postepowania,
tj. art. 5 § 2 KPK, przez uznanie, ze w sprawie wystepuje szereg
watpliwosci, ktére nalezy rozstrzygnac¢ na korzys¢ oskarzonych
oraz btad w ustaleniach faktycznych przyjetych za podstawe wyro-
ku, majacy wptyw na jego tres¢, przez uznanie, ze doszto do omyt-
kowego oznaczenia piwa etykietami ,M.P.” — znaku towarowego
zarejestrowanego na rzecz oskarzyciela positkowego, jak réwniez,
ze zebrany materiat dowodowy nie dostarczyt podstaw do uzna-
nia, iz oskarzeni dopuscili sie popetnienia zarzucanych im czyndw.

W uzasadnieniu apelacji skarzgcy wywodzit, ze wbrew stano-
wisku przyjetemu w wyroku zachodzity przestanki do pociagnie-
cia oskarzonego E.S. do odpowiedzialnosci karnej z art. 305 ust. 1
powotanej ustawy, gdyz petni on funkcje prezesa zarzagdu Bro-
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waru, a wiec w jednostce, w ktdrej doszto do wprowadzenia do
obrotu piwa oznaczonego podrobionym znakiem towarowym.
W konkluzji oskarzyciel positkowy wnidst o uchylenie zaskarzo-
nego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
przez sad pierwszej instancji.

Po rozpoznaniu apelacji Sad Okregowy w G. utrzymat zaskar-
zony wyrok w mocy.

Petnomocnik oskarzyciela positkowego ztozyt kasacje, w ktorej
podnidst zarzut razgcego naruszenia prawa materialnego, tj. art.
305 w zw. z art. 309 p.w.p., majacego istotny wptyw na tres¢ wy-
roku, ktére polegato na bezzasadnym przyjeciu, ze w okoliczno-
$ciach sprawy nie ma podmiotu odpowiedzialnego za popetnienie
przestepstwa okreslonego w art. 305 ust. 1 p.w.p., mimo iz znamio-
na materialne przestepstwa zostaty zrealizowane, a takze, ze E.S. —
prezes zarzgdu Browaru — jako osoba kierujgca jednostkg nie ponosi
odpowiedzialnosci karnej wynikajgcej z samej tresci art. 309 p.w.p.
Autor kasacji wnidst o uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie
sprawy Sgdowi Okregowemu do ponownego rozpoznania.

Z uzasadnienia prawnego

Sad Najwyzszy zwazyt, co nastepuje.

Sad Okregowy uznat za prawidtowe ustalenia wskazujgce na
to, iz w krytycznym dniu doszto w Browarze B. do oznaczenia
butelek piwa etykietami innego producenta (zarejestrowanym
znakiem towarowym) i wywiezienia ich w celu dostarczenia do
odbiorcy hurtownika, poza wiedzg i wolg E.S., jako osoby zarzg-
dzajgcej dziatalnoscig podmiotu gospodarczego. Wedtug tych
ustalen drugi oskarzony L.A., zastepujacy w tym dniu wyjat-
kowo pracownika obstugujgcego urzadzenie do etykietowania
butelek, omytkowo wprowadzit do niego niewtasciwe etykiety,
a po zauwazeniu btedu bezskutecznie usitowat porozumied sie
telefonicznie z E.S., co do tego, jak postgpi¢ w zaistniatej sytu-
acji, po czym opuscit zaktad, nie majgc Swiadomosci, ze zgodnie
z wczesniej zaplanowanym tokiem czynnosci piwo od razu zo-
stanie zatadowane i skierowane do odbiorcy.

W $wietle ustalen poczynionych w prawomocnym wyroku roz-
strzygniecie uniewinniajgce wobec obu oskarzonych jawi sie jako
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zasadne. Nie dawaty one zadnych podstaw do przyjecia, ze oskar-
zony E.S. wypetnit swym zachowaniem znamiona przestepstwa
okreslonego w art. 305 ust. 1 p.w.p. W zachowaniu oskarzone-
go L.A. zabrakto natomiast znamion strony podmiotowej zarzu-
conego mu przestepstwa, tj. dziatania w celu utatwienia wprowa-
dzenia do obrotu produktu oznaczonego podrobionym znakiem
towarowym. Ustalenia faktyczne aprobowane przez Sad odwo-
tawczy wykluczaty inne rozstrzygniecie co do przedmiotu poste-
powania. Zarzut skarzgcego nie zostat poparty jakimikolwiek ar-
gumentami, ktore uzasadniatyby subsumpcje odtworzonych
zachowan oskarzonych pod znamiona przestepstwa z art. 305
ust. 1 p.w.p. w formie dokonania bgdZ pomocnictwa.

W stosunku do E.S. petnomocnik oskarzyciela positkowego
zarzucit takze naruszenie art. 309 w zw. z art. 305 ust. 1 p.w.p.
Dla wsparcia zarzutu przedstawit zdumiewajgca, jak na standar-
dy prawa karnego, motywacje. Przytaczajgc in extenso brzmie-
nie art. 309 p.w.p. autor kasacji wyrazit poglad, ze odpowiedzial-
nos¢ karna z art. 309 p.w.p., w razie stwierdzenia znamion strony
przedmiotowej przestepstw stypizowanych w przepisach poprze-
dzajgcych, wynika z samego faktu prowadzenia lub kierowania
jednostkg organizacyjng i jest niezalezna od wykazania winy oso-
bie petnigcej te funkcje. Osoba ta, zdaniem skarzgcego, zawsze
ponosi w tych okolicznosciach odpowiedzialnos¢ karna, a ekskul-
puje jg jedynie taki podziat kompetencji, ktéry przenosi te odpo-
wiedzialnos¢ na inng osobe w jednostce organizacyjnej.

Nietrafnos¢, a wrecz kuriozalnosé prezentowanej argumenta-
cji wynika stad, ze autor kasacji upatruje w tresci art. 309 p.w.p.
normy nakazujacej pociggniecie osoby fizycznej do odpowie-
dzialnosci karnej, niezaleznie od przypisania jej winy za popetnie-
nie czynu zabronionego, a wiec z pominieciem fundamentalnego
warunku odpowiedzialnosci karnej, okreslonego w art. 1 § 3 KK.

Jest oczywiste, ze skarzgcy mylnie interpretuje tre$¢ norma-
tywng art. 309 p.w.p. Przepis ten nie zawiera przeciez samodziel-
nej normy sankcjonujgcej, dopuszczajgcej pociggniecie oznaczonej
w nim osoby do odpowiedzialnosci karnej niezaleznie od przypi-
sania winy. Brzmienie przepisu wyraza zupetnie inng mysl. Te mia-
nowicie, ze krgg podmiotdéw przestepstw okreslonych w art. 303,
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art. 304, art. 305, art. 307 i art. 308 p.w.p. zaimkiem , kto” zostat
ograniczony normg zawartg w art. 309 tej ustawy do osdb pro-
wadzgcych lub kierujacych jednostky organizacyjna, jesli ktére-
kolwiek z tych przestepstw popetniono w ramach dziatalnosci ta-
kiej jednostki, przy czym osobe te ekskulpuje podziat kompetenc;ji
przewidujgcy odpowiedzialno$¢ kogo innego za przestrzeganie
w jednostce organizacyjnej norm prawnych dotyczacych wtasno-
$ci przemystowej. Przepisem art. 309 p.w.p. ustawodawca zawezit
podmiotowo zakres odpowiedzialnosci karnej za wskazane w nim
typy przestepstw, zmieniajac tym samym ich charakter jako prze-
stepstw powszechnych, na przestepstwa indywidualne, obejmuja-
ce podmiotowo tylko osoby o skonkretyzowanych witasciwosciach,
jesli popetnione s w warunkach okreslonych w tym przepisie. Za-
mieszczenie przepisu art. 309 p.w.p. w przytoczonej szacie sfownej
podyktowane zostato wzgledami techniki legislacyjnej, w tym wy-
padku dotyczgcymi formutowania przepisu ograniczajgcego odpo-
wiedzialnos¢ za popetnienie okreslonych przestepstw o charakte-
rze powszechnym w swej podstawowej postaci (por. § 144 ust. 1
i 2 Zasad techniki prawodawczej — rozporzadzenie R.M. z dnia
20.6.2002 r., Dz.U. Nr 199, poz. 908 z pdin. zm.). Ten sam sku-
tek w doprecyzowaniu przestanek odpowiedzialnosci karnej moégt
ustawodawca osiggng¢ przez dodanie odrebnej jednostki redakcyj-
nej do kazdego z wymienionych w art. 309 p.w.p. przepisdw (ozna-
czonego jako kolejny ustep, a nie paragraf, gdyz ustawa ta nie jest
kodeksem), lecz ze wzgledu na potrzebe uzyskania skrotowosci
tekstu zdecydowat o wprowadzeniu jednego artykutu w brzmieniu
odsytajgcym do kazdego z przepisdw objetych zakresem odestania
(§ 156 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej).

Zarzut naruszenia art. 309 p.w.p. zostat w kasacji podniesio-
ny w nastepstwie razgco btednej, wrecz naiwnej jego wyktadni.
Tres¢ przepisu nie daje zadnych podstaw do odstgpienia w egze-
kwowaniu odpowiedzialnosci karnej od podmiotéw w nim wska-
zanych, od powszechnie obowigzujgcych zasad okreslonych
w Kodeksie karnym. Ich skazanie moze nastgpi¢ tylko w razie
przypisania winy za popetnienie jednego z przestepstw wymie-
nionych w art. 309 p.w.p. W niniejszej sprawie nie byto ku temu
podstaw faktycznych.



2.7. Karnoprawna ochrona praw wtasnosci przemystowej 255

Z wszystkich tych wzgledéw Sad Najwyzszy zdecydowat o od-
daleniu kasacji petnomocnika oskarzyciela positkowego jako oczy-
wiscie bezzasadnej.

1. Czy przepis art. 309 p.w.p. znajduje zastosowanie jedynie
do przestepstw, czy obejmuje takie wykroczenia?

2. Jak nalezy interpretowac pojecie: ,,osoba prowadzgca lub
kierujaca jednostkg organizacyjng”?

3. Czy przestepstwa z ustawy Prawo wtasnosci przemystowej
sg przestepstwami powszechnymi, czy indywidualnymi?

4. Jakie znaczenie normatywne ma przepis art. 309 p.w.p.?

5. Czy przepis art. 309 p.w.p. wprowadza obiektywna odpo-
wiedzialno$¢ osoby ,, prowadzacej lub kierujacej jednost-
ka organizacyjng”?

Ad 1. Omawiane postanowienie stanowi pierwszg i do chwili
obecnej jedyng wypowiedz Sagdu Najwyzszego dotyczgcg norma-
tywnej zawartosci przepisu art. 309 p.w.p., co wobec znikomego
zainteresowania tym przepisem pi$miennictwa dodatkowo pod-
nosi znaczenie tego orzeczenia dla praktyki stosowania przepi-
sow karnych Prawa wtasnosci przemystowej.

Komentowany przez Sad Najwyzszy przepis art. 309 p.w.p.
ma nastepujaca tresé: ,[w] jednostkach organizacyjnych odpo-
wiedzialnos¢ okreslong w art. 303, art. 304, art. 305, art. 307
i art. 308 ponosi osoba prowadzgca lub kierujgca jednostka, chyba
ze z podziatu kompetencji wynika odpowiedzialnos¢ innej osoby”.

Sad Najwyzszy wskazujgc w tezie wymienione w art. 309 p.w.p.
czyny, stwierdzit, ze s3 one przestepstwami. Tymczasem czyny opi-
sane w art. 307 p.w.p. zagrozone sg karg grzywny lub aresztu,
aw art. 308 p.w.p. —karg grzywny. Nadto przepis art. 310 ust. 2 p.w.p.
stanowi, ze orzekanie w sprawach o czyny okreslone w art. 307 p.w.p.
i 308 p.w.p. nastepuje w trybie przepiséw o postepowaniu w spra-
wach o wykroczenia. Kodeks karny w katalogu kar nie zawiera kary
aresztu, przewiduje jg natomiast kodeks wykroczen'’. Zachowania
opisane w art. 307 i 308 p.w.p. stanowig wiec wykroczenia. Wbrew

170 Art. 19 KW stanowi: ,kara aresztu trwa najkrécej 5, najdtuzej 30 dni; wymierza sie
ja wdniach” (Dz.U. z 2015 r., poz. 1094 z pdzn. zm.).
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twierdzeniom zawartym w wymienionym postanowieniu Sgdu Naj-
wyzszego, przepis art. 309 p.w.p. odnosi sie wiec zaréwno do wszyst-
kich typéw przestepstw okreslonych w art. 303, art. 304, art. 305
p.w.p. oraz takze do wykroczen z art. 307 p.w.p. i 308 p.w.p.

Ad 2. Ustalenie znaczenia terminu — ,jednostka organiza-
cyjna” w istotny sposéb wptywa na zakres stosowania art. 309
p.w.p. Ustawa Prawo wtfasnosci przemystowej nie zawiera wita-
snej definicji tego pojecia. Postuguje sie jednak nim czterokrot-
nie — w przepisach: art. 3 ust. 1 pkt 1 p.w.p., art. 325 ust. 1i 2
p.w.p. oraz analizowanym art. 309 p.w.p.

Przepis art. 325 ust. 1 wskazuje, ze w przypadku jednostek or-
ganizacyjnych niemajgcych osobowosci prawnej, patent, prawo
ochronne albo prawo z rejestracji moze by¢ udzielone tylko na rzecz
osoby prawnej, w sktad ktérej wchodzi ta jednostka badz na rzecz
osoby fizycznej, badz oséb fizycznych prowadzacych te jednostke na
wtasny rachunek. W art. 325 ust. 2 p.w.p. ustawa stanowi, ze prawa
przystugujace Skarbowi Paristwa wykonuje w jego imieniu organ ad-
ministracji rzgdowej lub panstwowa jednostka organizacyjna.

Dla dokonania egzegezy przepisu art. 309 p.w.p. nalezy przy-
ja¢ aksjomatyczne zatozenie, ze ustawodawca, uzywajgc okreslo-
nego terminu w obrebie jednego aktu normatywnego, nadaje
mu takie samo znaczenie. Upowaznia to do wniosku, ze jednost-
kg organizacyjng w rozumieniu przepiséw ustawy sg osoby praw-
ne oraz takze takie podmioty, ktdre tego przymiotu nie posiada-
j3. Z uwagi na tresc art. 325 ust. 1 p.w.p., pod pojeciem jednostki
organizacyjnej nalezy rozumie¢ element struktury danego pod-
miotu, ktéry posiada osobowos¢ prawng. Jest to wiec takze ko-
morka organizacyjna, na ktdrg sktada sie grupa osob lub zespot
stanowisk pracy wyposazony w odpowiednie $rodki, kierowany
przez jednego zwierzchnika, wykonujacy okreslone zadania. Ta-
kie szerokie ujecie definicyjne terminu ,jednostka organizacyj-
na” nie pozwala na precyzyjne ustalenie kategorii podmiotdéw,
do ktérych znajduje zastosowanie przepis art. 309 p.w.p.'" Nie-

71 Na trudnosci interpretacyjne w tym zakresie wskazuje Z. Cwigkalski, Wybrane za-
gadnienia ochrony prawno-karnej w prawie autorskim i prawie wtasnosci przemystowej,
[w:] T. Szymanek (red.), Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, Warszawa 2001, s. 380.
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watpliwie jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu przepiséw
ustawy sg spotki akcyjne i spdtki z ograniczong odpowiedzialno-
Scig, a takze spodtki osobowe prawa handlowego. Wniosek taki
wynika z zestawienia tresci art. 43! KC z art. 33 § 1 KC*"2. Skoro
przedsiebiorcg jest takze jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, wyposazona jednak w przymiot zdolnosci
prawnej, to warunek ten spetniajg: spotki kapitatowe w organiza-
cji oraz spotka jawna, spdétka komandytowa, spdtka komandyto-
wo-akcyjna oraz spotka partnerska.

Majac na uwadze szeroki zakres tresci analizowanego pojecia,
w jego granicach miesci sie przyktadowo takze: zaktad wyiszej
uczelni, oddziat terenowy stowarzyszenia, a takze samorzad go-
spodarczy i zawodowy oraz wspdlnota mieszkaniowa.

Sad Najwyzszy, analizujgc granice podmiotowe odpowiedzial-
nosci karnej za przestepstwa okreslone w ustawie Prawo wta-
snosci przemystowej, catkowicie pominat zagadnienie znaczenia
terminu ,jednostka organizacyjna”, koncentrujac sie na analizie
problemu przestanek odpowiedzialnos$ci osoby prowadzacej lub
kierujacej jednostkg organizacyjna.

Pod pojeciem , 0soby prowadzacej” jednostke organizacyj-
ng nalezy rozumie¢ osobe faktycznie zarzgdzajgcg dang jednost-
ka, odpowiedzialng za realizacje czynnosci i celéw dziatania ta-
kiej jednostki. Chodzi w szczegdlnosci o czynnosci o charakterze
wtladczym, a nie jedynie faktycznym, wykonawczym. Osoba kie-
rujgca to osoba posiadajgca kompetencje do podejmowania de-
cyzji w imieniu jednostki organizacyjnej.

Najczesciej osobg prowadzgcg jednostke organizacyjng jest
jednoczesnie osoba kierujaca tg jednostka. Organ kierujacy jed-
nostkg moze mieé charakter kolegialny. W pismiennictwiel’?
zwrdcono uwage, ze w takim wypadku, indywidualizacja odpo-
wiedzialnosci karnej na podstawie art. 309 p.w.p. jest utrudnio-
na. Dodatkowa trudnos¢ w ustaleniu podmiotu odpowiedzialno-

72 Art. 331 § 1 KC stanowi: ,[d]o jednostek organizacyjnych niebedgcych osobami
prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng, stosuje sie odpowiednio przepisy
o osobach prawnych”.

73 A. Szewc, Prawnokarna ochrona wynalazkéw, wzoréw uzytkowych i przemy-
stowych, oznaczeri geograficznych oraz topografii uktadéw scalonych, Projekt PHARE
PL 0004.04, s. 18.
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$ci karnej moze wynikac z trybu podejmowania przez taki organ
uchwat w drodze gtosowania tajnego, co w praktyce moze wy-
eliminowaé mozliwos¢ pociggniecia do odpowiedzialnosci karnej
cztonkdw takiego organu.

Zastrzezenia wywotuje réwniez nieadekwatne do kontekstu
sformutowanie zawarte w tezie komentowanego orzeczenia, do-
tyczace ,ekskulpacji” osoby prowadzacej lub kierujacej jednost-
kg organizacyjng, skoro ustawodawca w przepisie art. 309 p.w.p.
zakresla jedynie podmiotowe granice zachowan bezprawnych,
opisanych w przepisach karnych, nie wypowiada sie natomiast
na temat okolicznosci uchylajgcych wine. Nalezy bowiem miec
na uwadze rodzajowo odmienny charakter przestanek odpowie-
dzialnosci karnej zawartych wart. 1 § 1iart. 1 § 3 KK.

Ad 3. Sad Najwyzszy zaprezentowat poglad, ze przepis art. 309
p.w.p. zaweza podmiotowy zakres odpowiedzialnosci karnej za
przestepstwa wymienione w ustawie, zmieniajgc ich charakter
jako przestepstw powszechnych na przestepstwa indywidualne.
Dotychczasowe poglady przedstawicieli nauki byty zgodne co do
tego, ze omawiane przestepstwa sg przestepstwami powszech-
nymi'’4, Sad Najwyzszy stwierdzit, ze przepis art. 309 p.w.p. zawe-
za zakres odpowiedzialnosci karnej do odpowiedzialnosci oséb
prowadzacych lub kierujgcych jednostka organizacyjna.

Poglad ten nie wydaje sie by¢ stuszny i to z kilku niezaleznych
powoddw.

Przestepstwo indywidualne to takie, ktérego sprawcg moze
by¢ tylko osoba o okreslonych wtasciwosciach — intraneus?”.
Sprawcg przestepstw i wykroczen z ustawy Prawo wtasnosci prze-
mystowej mogg by¢ osoby ,,prowadzace lub kierujace jednostka
organizacyjng”, jezeli przestepstwo zostato popetnione w obrebie
jej dziatania. Jezeli jednak przestepstwo lub wykroczenie zostato
popetnione przez osobe fizyczng niedziatajgcg w ramach jednostki
organizacyjnej, to okolicznos¢ ta nie eliminuje przeciez bytu prze-
stepstwa, wzglednie wykroczenia. Brak tej cechy szczegdlnej nie
wylacza przestepnosci czynu, co stanowi element wyrdzniajgcy

74 7. Cwigkalski, Wybrane zagadnienia..., op. cit., s. 376.
75 R.A. Stefanski, Prawo karne materialne, czes¢ ogdlna, Warszawa 2008, s. 98.
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tzw. przestepstwa indywidualne wtasciwe. Rowniez okolicznosé,
ze przestepstwo okreslone w Prawie wtasnosci przemystowej po-
petnione zostato przez osobe prowadzacy lub kierujgca jednost-
ka organizacyjng, nie tworzy typu kwalifikowanego w stosunku
do podstawowej postaci popetnienia przestepstwa przez jakgkol-
wiek osobe fizyczng nieposiadajacg cech, o ktérych mowa w art.
309 ustawy. Druga z wymienionych sytuacji pozwalataby na wy-
odrebnienie tzw. przestepstw indywidualnych niewtasciwych?’.
Powyzsze prowadzi do wniosku, ze typy przestepstw zawartych
w ustawie nie stajg sie przestepstwami indywidualnymi poprzez
zastosowanie do nich zapisow zawartych w art. 309 ustawy.

Na gruncie omawiane]j ustawy mozna wyodrebni¢ jedynie przy-
padki tzw. przestepstw indywidualnych co do czynu (przestepstwa
wtasnoreczne), czyli takie, ktére moze popetni¢ kazdy, ale tylko
w okreslonej sytuacji. Przyktadowo, taki typ przestepstwa stanowi
zachowanie sprawcy polegajgce na ujawnieniu informacji o cudzym
wynalazku, jezeli sprawca byt osobg zobowigzang do zachowania
w tajemnicy uzyskanej informacji. Nie kazdy bowiem zobowigza-
ny jest do zachowania w tajemnicy informacji o cudzym wynalaz-
ku, na co wskazuje tre$¢ art. 304 ust. 3 p.w.p. Zagadnienie charakte-
ru typow czynodw karalnych zawartych w ustawie Prawo wtasnosci
przemystowej, nie byto dotychczas przedmiotem szerszej analizy
W orzecznictwie sgdow powszechnych. Jednostkowo wypowiedziat
sie na ten temat Sad Apelacyjny w Katowicach, wyrazajgc poglad
o powszechnym charakterze przestepstwa z art. 305 p.w.p.t"’

Zdaniem Sgdu Najwyzszego wprowadzenie art. 309 p.w.p. po-
dyktowane byto wzgledami techniki prawodawczej i przepis ten po-
przez odestanie do wskazanych w nim przepiséw karnych globalnie
zmienia charakter przestepstw z powszechnych na indywidualne.

Mozna jednak dopuscié¢ rowniez poglad przeciwny do zapre-
zentowanego w komentowanym postanowieniu, ze to wtasnie
przywotane przez Sad Najwyzszy zasady techniki prawodawczej
sprzeciwiajg sie zabiegowi tworzenia najpierw autonomicznych
typoéw przestepstw powszechnych i ich nastepczemu przemiano-
waniu na przestepstwa indywidualne.

76 K. Buchata, Prawo karne materialne, Warszawa 1980, s. 176.
77 Por. wyr. z dnia 5.1.2011 r,, Il AKa 382/10, LEX nr 846483.
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Gdyby intencjg ustawodawcy byto podmiotowe zaweze-
nie odpowiedzialnosci karnej, poprzez wprowadzenie typéw
przestepstw indywidualnych, niewatpliwie uzytby formuty sty-
listycznej: ,,za przestepstwa okreslone w artykutach (...)”. Obo-
wigzujgcy przepis art. 309 p.w.p. zawiera natomiast dookreslenie
podmiotu odpowiedzialnosci karnej, w przypadku gdy przestep-
stwo popetnione zostaje w ramach funkcjonowania jednostki
organizacyjnej. Wskazanie na osobe ,prowadzacg lub kierujgca
jednostka organizacyjng” stanowi wiec jedynie doprecyzowanie
podmiotu odpowiedzialnosci karnej, w przypadku gdy do popet-
nienia przestepstwa dochodzi w jej ramach. Ustawodawca sygna-
lizuje w ten sposdb wole poddania ocenom karnoprawnym za-
chowan osdb majgcych bezposredni wptyw na funkcjonowanie
podmiotéw o okreslonej strukturze i organizacji.

Aprobata pogladéw zaproponowanych w komentowanym po-
stanowieniu miataby powazne, negatywne konsekwencje w zakre-
sie stosowania przepisow karnych Prawa wiasnosci przemystowej
w ujeciu podmiotowym. Poza nawiasem ocen prawnokarnych zna-
laztyby sie zachowania tych wszystkich osdb, ktére wyczerpujac
znamiona czynéw zabronionych zawartych w przepisach karnych
i nie funkcjonujac w ramach jednostki organizacyjnej, dopuszcza-
tyby sie ich samodzielnie, poza jakgkolwiek strukturg organizacyj-
ng. W praktyce tozsame w sensie faktycznym zachowania dwdch
0sob: przyktadowo, osoby fizycznej i osoby bedgcej wtascicielem
wszystkich udziatdw jednoosobowej spétki z ograniczong odpo-
wiedzialnoscig, bedacej jednoczesnie jej zarzadcy, polegajgce na
dokonywaniu obrotu towarami sygnowanymi podrobionymi zna-
kami towarowymi, podlegatyby odmiennej ocenie karnoprawne;j.

Na marginesie nalezy jedynie zaznaczyé, ze dotychczasowa
praktyka orzecznicza sgddw powszechnych przeczy tezie wyrazo-
nej przez Sad Najwyzszy, jakoby funkcjg przepisu art. 309 p.w.p.
byto przemianowanie typéw przestepstw i wykroczen zawar-
tych w ustawie na przestepstwa i wykroczenia indywidualne. Do
najczestszych przypadkéw odpowiedzialnosci karnej nalezg bo-
wiem skazania za czyny polegajgce na dokonywaniu indywidual-
nie przez osoby fizyczne obrotu towarami opatrzonymi podrobio-
nymi znakami towarowymi.
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Ad 4. Przepis art. 309 p.w.p. wykazuje pewne podobieristwo do
rozwigzania legislacyjnego okreslanego mianem ,klauzuli odpowie-
dzialnosci zastepczej”. Odpowiedzialnos¢ karna jest odpowiedzial-
noscig sprawcza za dziatania i zaniechania osoby fizycznej'®. Ko-
deks karny nie przewiduje odpowiedzialnosci karnej podmiotow
zbiorowych — konglomeratéw o hybrydalnej konstrukgji zrzeszaja-
cych osoby fizyczne. Nie naruszajgc regut odpowiedzialnosci kar-
nej jako odpowiedzialnosci oséb fizycznych, ustawodawca w okre-
Slonych sytuacjach, warunkowanych specyfikg okreslonej kategorii
przestepstw, decyduje sie na rozszerzenie odpowiedzialnosci karnej
na osoby dziafajgce w ramach jednostek organizacyjnych, takich jak
spotki prawa handlowego lub na osoby fizyczne, dziatajgce na rzecz
tych jednostek organizacyjnych, mimo braku formalnej przynalezno-
$ci do nich'”. Takg tez funkcje spetnia przepis art. 309 p.w.p. Intencjg
jego wprowadzenia byto ufatwienie penalizacji zachowan opisanych
w przepisach karnych ustawy, jezeli do ich zaistnienia doszto w ra-
mach dziatalnosci jednostek organizacyjnych. Stanowi on wskazanie,
ze odpowiedzialnos¢ karna dotyczy rdwniez oséb dziatajgcych w jed-
nostkach organizacyjnych, jezeli prowadzg lub kierujg takg jednostka.

W praktyce do popetnienia omawianych przestepstw docho-
dzi najczesciej w ramach funkcjonowania przedsiebiorstw. Zamy-
stem ustawodawcy byto wprowadzenie podstaw do objecia odpo-
wiedzialnoscig karng tych naruszen prawa wiasnosci przemystowej,
ktére z uwagi na znaczny stopient dywersyfikacji procesu zarzadzania
przedsiebiorstwem sg udziatem wielu 0séb na réznych szczeblach
kierowania jednostkg organizacyjng, jednak z uwagi na zakres posia-
danych kompetencji mogg podejmowac wigzgce dla niej decyzje®.

78 Art. 1 § 1 KK stanowi: ,[o]dpowiedzialnosci karnej podlega ten tylko, kto popetnia
czyn zabroniony pod grozba kary przez ustawe obowigzujaca w czasie jego popetnienia”.

79 Przyktad podmiotowego rozszerzenia zakresu odpowiedzialnosci karnej stanowi klauzula
zawarta w art. 308 KK, zgodnie z kt6rg za przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu odpo-
wiada jak dtuznik lub wierzyciel, kto na podstawie przepisu prawnego, decyzji wtasciwego organu,
umowy lub faktycznego wykonywania zajmuije sie sprawami majatkowymi innej osoby prawnej,
fizycznej, grupy oséb lub podmiotu niemajacego osobowosci prawnej. Analogiczne rozwigzanie
przyjete zostato w art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 29.8.1997 r. — Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 ., poz.
128 z p6zn. zm.), ktdry przewiduje odpowiedzialno$¢ karng osoby dziatajgcej w imieniu lub inte-
resie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajgcej osobowosci prawnej, ktéra pro-
wadzi bezprawnie dziatalno$¢ bankowa lub uzywa w nazwie jednostki wyrazéw ,bank” lub , kasa”.

180 Tak zdaje sie odczytywac znaczenie art. 309 p.w.p. Z. Cwiakalski, [w:] Wybrane za-
gadnienia..., op. cit., s. 380.



262 Rozdziat 2. Naruszenia praw wtasnosci przemystowej

Odwotujac sie do konstrukcji klauzuli odpowiedzialnosci za-
stepczej, nalezy podkresli¢, ze zabieg legislacyjny, polegajacy na
jej wprowadzeniu, doprecyzowuje podmiot odpowiedzialnosci
karnej, sytuujgc go poza strukturg jednostki organizacyjne;j. Jed-
nak brak takiej klauzuli w przepisie karnym — co jest szczegdlnie
istotne dla analizowanego problemu — nie eliminuje mozliwosci
pociggniecia do odpowiedzialnosci karnej przyktadowo cztonkéw
zarzgdow takich jednostek organizacyjnych, jak spétki akcyjne lub
spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia.

Zauwazyc¢ nalezy, ze przedmiotem ocen prawnych, w tym kar-
noprawnych w wymienionych podmiotach sg czynnosci wywo-
tujgce okreslone skutki prawne miedzy innymi in foro externo.
Czynnosci te sg udziatem zarzadcdw tych spétek. Dla mozliwo-
$ci przypisania odpowiedzialnosci karnej istotne znaczenie maja
konsekwencje wynikajace z tresci art. 38 KC'!, Konstrukcja odpo-
wiedzialnosci karnej osoby fizycznej dziatajgcej w ramach osoby
prawnej polega na przypisaniu skutku dziatania osoby fizycznej
organowi tej osoby prawnej, a dziatania organu osobie prawnej.

Przedstawionaargumentacjawskazuje, zeart. 309 p.w.p. nalezy
traktowac jako wskazanie mozliwosci sankcjonowania zachowan
0s6b fizycznych, ktére naruszajg prawa wiasnosci przemystowej
w ramach funkcjonujacych jednostek organizacyjnych. Mozli-
wa wiec jest i taka interpretacja omawianego przepisu, ze inten-
cjg ustawodawcy byto osiggniecie za pomocg przepisu art. 309
p.w.p. efektu przeciwnego od wskazanego przez Sad Najwyzszy —
podmiotowego rozszerzenia odpowiedzialnosci karnej.

Odczytujac normatywng zawartos¢ analizowanego przepisu,
nalezy wiec stwierdzi¢, ze odpowiedzialno$¢ karna w pierwszej
kolejnosci obejmuje osoby prowadzgce lub kierujgce jednostka
organizacyjng. Osoby te nie stajg sie jednak podmiotem odpo-
wiedzialnosci karnej, jezeli przedmiotowy podziat kompetencji
w jednostce organizacyjnej obejmujgcy prawa wiasnosci przemy-
stowej, wskazuje na odpowiedzialnos¢ innej osoby. W praktyce
funkcjonowania przedsiebiorcéw podziat taki wynika ze struktury

81 Art. 38 KC stanowi: ,[0]soba prawna dziata przez swoje organy w sposéb przewi-
dziany w ustawie i w opartym na niej statucie”.



2.7. Karnoprawna ochrona praw wtasnosci przemystowej 263

organizacyjnej konkretnego podmiotu oraz z zakreséw obowigz-
kow poszczegdlnych pracownikéw.

W konkluzji nalezy wiec przyja¢, ze celem ustawodawcy zwigza-
nym z wprowadzeniem do ustawy art. 309 p.w.p. byto wskazanie,
ze odpowiedzialnos$¢ karna moze aktualizowac sie takze w stosun-
ku do oséb zarzadzajgcych podmiotami instytucjonalnymi.

Ad 5. Komentowane orzeczenie Sgdu Najwyzszego zawiera
rowniez istotne wskazanie dotyczgce przestanek odpowiedzial-
nosci karnej osoby prowadzacej lub kierujgcej jednostky organi-
zacyjna. Sad Najwyzszy stusznie podkreslit, ze odpowiedzialnos$¢
karna okreslona w przepisach ustawy nie wynika z samego fak-
tu prowadzenia lub kierowania jednostkg organizacyjng, nawet
jezeli wszystkie znamiona strony przedmiotowej czynu zostang
wyczerpane. Nie jest to wiec odpowiedzialnos¢ obiektywna, zde-
terminowana skutkiem manifestujgcym sie naruszeniem praw
wtasnosci przemystowej. Nie mozna bowiem pomijaé¢ — co zna-
lazto jednoznaczny wyraz w czesci motywacyjnej komentowane-
go postanowienia — podstawowego warunku odpowiedzialno-
$ci karnej okreslonego w art. 1 § 3 KK, a wiec uzaleznienia tej
odpowiedzialnosci od winy.

Wyrazony w art. 309 p.w.p. sposdb okreslenia podmiotu od-
powiedzialnosci karnej podlega zatem regutom ogdlnym tej od-
powiedzialnos$ci i wymaga wykazania strony podmiotowej czy-
nu, kazdego z czynéw okreslonych w art. 303, art. 304, art. 305,
art. 307 i art. 308, a takze winy, w odniesieniu do poszczegdlnych
typow przestepstw i wykroczen®? opisanych w ustawie. W spo-
séb jak najbardziej stuszny Sad Najwyzszy poddat krytyce poglad
petnomocnika oskarzyciela positkowego sprowadzajgcy sie do
twierdzenia o mozliwosci przypisania odpowiedzialnosci karnej
w przypadku wyczerpania znamion strony przedmiotowej czy-
nu, tylko na tej podstawie, ze w strukturze jednostki organizacyj-
nej wystepuje osoba, ktdra jg prowadzi lub nig kieruje. Dokona-
ng przez wymienionego petnomocnika wyktadnie art. 309 p.w.p.
stusznie Sad Najwyzszy uznat za razgco btedna.

82 Przepis art. 1 § 2 KW stanowi: ,,[n]ie popetnia wykroczenia sprawca czynu zabronio-
nego, jezeli nie mozna mu przypisa¢ winy w czasie czynu”.



Rozdziat 3. Naruszenia uczciwej
konkurenc;ji

3.1. Przestanki uznania zachowania jako czynu
nieuczciwej konkurencji

Mozna odmdéwic uznania za czyn nieuczciwej konkurencji za-
chowania, ktére aczkolwiek formalnie wskazuje na naruszenie
zasad uczciwej konkurencji, to jednak w danych okolicznosciach
faktycznych trudno uznacd je za sprzeczne z dobrymi obyczaja-
mi, gdy powodowi mozna postawic zarzut venire contra factum
proprium.

Wyrok SN z dnia 9.4.2008 r., V CSK 503/07, LEX nr 421405.

Sentencja

Sad Najwyzszy w sprawie z powddztwa P. prehrambena indu-
strija d.d. w K. (Chorwacja) i ,P. POLSKA” Spétki z ograniczona
odpowiedzialnoscig przeciwko Przedsiebiorstwu Produkcyjno-
-Handlowemu ,,Prymat” Spédtfce z ograniczong odpowiedzialno-
$cig o zakazanie czynéw nieuczciwej konkurencji, po rozpoznaniu
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9.4.2008 r.,
skargi kasacyjnej powodéw od wyroku Sgdu Apelacyjnego z dnia
24.5.2007 r., oddala skarge kasacyjng i zasgdza od powodow na
rzecz strony pozwanej kwote 3600 zt (trzy tysigce sze$éset) tytu-
tem zwrotu kosztéw postepowania kasacyjnego.

Z uzasadnienia faktycznego

Sad Okregowy wyrokiem z dnia 23.5.2005 r. oddalit powdédz-
two P. prehrambena industrija d.d. w K. i P. POLSKA Sp. z o.0.
przeciwko Przedsiebiorstwu Produkcyjno-Handlowemu ,,Pry-
mat” Sp. z 0.0. o0 zakazanie czyndw nieuczciwej konkurencji.

Sad ten ustalit, ze produkowana przez powoddéw uniwersalna
przyprawa do potraw ,Vegeta” jest znana w Polsce od poczatku
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lat 70-tych. Od 2002 r. jest w Polsce produkowana. W celu upo-
wszec