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WSTEP

Niniejszym przekazujemy Panstwu druga publikacje z serii ,Z Praktyki Radcy
Prawnego”, przygotowang przez Komisje Wspodlpracy Samorzadowej, Konfe-
rencji i Publikacji Okregowej Izby Radcéw Prawnych w Poznaniu, w skladzie
r.pr. Wojciech Dobija, r.pr. Jakub Kepinski (przewodniczacy) i r.pr. Malgorza-
ta Werwicka-Urbanska. Pierwszy zeszyt dotyczyl zagadnienia umoéw kredyto-
wych powiazanych z kursem waluty obcej i spotkal si¢ z zyczliwym przyje-
ciem. Drugi zeszyt dotyczy zagadnien z zakresu prawa wlasnosci intelektualne;
(prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego i prawa znakéw
towarowych).

Celem niniejszej serii jest zachg¢canie radcéw prawnych naszej Izby (ale takze
wszystkich zainteresowanych) do dzielenia si¢ aktualnymi problemami, z kto-
rymi spotykaja si¢ na co dzien w swojej pracy. Dzigki temu seria ma charak-
ter praktyczny, a publikowane w niej artykuly opieraja si¢ przede wszystkim na
przypadkach, z ktérymi autorzy zetkneli si¢ w swojej dzialalnosci prawniczej.

Do prac nad niniejsza publikacja zostali zaproszeni wszyscy radcowie i rad-
czynie prawni, aplikanci i aplikantki radcowskie Okregowej Izby Radcéw Praw-
nych w Poznaniu, a takze osoby spoza OIRP. Ostatecznie 15 autoréw zlozylo do
redakcji 12 tekstow. Artykuly zostaly podzielone na trzy czesci, pierwsza dotyczy
prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, druga prawa autorskiego, a trzecia
prawa znakéw towarowych.

W pierwszym rozdziale ,,Czyny nieuczciwej konkurencji w praktyce towa-
rzystw funduszy inwestycyjnych” r.pr Agata Babecka i r.pr. Joanna Rotter pod-
jely si¢ oceny dziatan towarzystw funduszy inwestycyjnych przez pryzmat Usta-
wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej ZNKU"). Autorki zauwazyly, ze

! Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1993 r. (t.j. Dz.U. 2 2022 . poz. 1233a)
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WSTEP

niestety towarzystwa dopuszczajg sie czynow nieuczciwej konkurencji i te delik-
ty precyzyjnie przedstawily. W drugim rozdziale ,,Zbycie know-how - wybrane
zagadnienia problemowe” r.pr. Izabela Pietrzak analizuje zagadnienia zwigza-
ne z obrotem know-how, ktére uregulowane (przynajmniej cz¢$ciowo) zostaly
w art. 11 ZNKU. Kolejnym rozdzial , Tajemnice pracodawcy i ich ochrona” au-
torstwa r.pr. Mariusza Piotrowskiego odnosi sie takze do art. 11 ZNKU. Jednak-
ze dotyczy kwestii nie tyle tajemnicy przedsiebiorstwa, ale przede wszystkim
tajemnicy pracodawcy uregulowanej w Kodeksie pracy®. Autor wyjasnia, w ja-
kiej relacji pozostaja ze sobg oba rodzaje tajemnicy, a takze, jakie dziatania po-
winien podja¢ pracodawca, by nalezycie chroni¢ swoje tajemnice. W kolejnym
rozdziale ,Niedozwolone nasladownictwo produktu - mozliwe konsekwen-
cje prawne i typowe linie obrony” r.pr. Grzegorz Dudczak analizuje nie tylko
delikt ,niewolniczego nasladownictwa” opisany w art. 13 ZNKU, ale porusza
tez kwestie nasladownictwa w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych (dalej PrAutU)? a takze w Ustawie prawo wlasnoséci przemystowej (dalej
PrWwiPrzemU)*. R.pr. Marcelina Mazurkiewicz w rozdziale ,,Nieuczciwa rekla-
ma w mediach spoleczno$ciowych” odnosi si¢ do art. 16 ZNKU. Autorka roz-
wazania dotyczace reklamy odnosi do mediéw spolecznos$ciowych, w tym takze
do dziatalnosci tzw. influenceréw. Kwestie reklamy poréwnawczej podejmuje
w rozdziale szdstym ,Potyczki na koszyczki. Koszykowe pojedynki cenowe —
lekkie spojrzenie na powazny temat” r.pr. Robert Pretki. Zdaniem autora rekla-
ma poréwnawcza jest waznym narzedziem marketingowym, jednakze wymaga
duzej starannosci w przygotowaniu, by przedsiebiorca nie naruszyl przepisow
prawa. Rozdzial ten jest szczegélnie aktualny, gdyz jako konsumenci jestesmy
obecnie $wiadkami walki na tzw. koszyczki pomiedzy sklepami dyskontowy-
mi. Cze$¢ dotyczacg prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji wienczy arty-
kut ,,Pozew w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji” sedziego Lukasza
Férmankiewicza i r.pr. Jakuba Kepinskiego, w ktérym autorzy wyjasniaja, na
jakie elementy nalezy zwrdci¢ uwage przy przygotowywaniu pozwu w sytuacji
popelnienia przez konkurencyjnego przedsigbiorce deliktu nieuczciwej
konkurencji.

Druga czg¢s¢ monografii dotyczy kwestii prawa autorskiego. W rozdziale
6smym ,Narzedzia zabezpieczenia interesow licencjobiorcy w $wietle wypo-
wiedzenia umowy licencji” r.pr. Jagoda Czaczka analizuje kwesti¢ dotyczaca

* Kodeks pracy z 26.06.1974 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)
* Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r. (t.j. Dz.U. 2 2025 r. poz. 24)
* Prawo wlasnosci przemystowej z 30.06.2000 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1170)

« 8 »



WSTEP

prawidlowego zabezpieczenia intereséw licencjobiorcy na gruncie prawa au-
torskiego. Autorka stusznie zauwaza, ze w PrAutU licencjodawca jest na uprzy-
wilejowanej pozycji i tym samym istnieje trudnos¢, aby tak skonstruowac wa-
runki umowy licencyjnej, by w petni zapewni¢ ochrong intereséw licencjobiorcy.
W kolejnym, dziewigtym rozdziale ,Praktyczne wykorzystanie w obrocie ko-
mercyjnym utwordw stworzonych przy wykorzystaniu generatywnej sztucznej
inteligencji” r.pr. Jowita Jankowska-Libiszowska rozwaza aktualne zagadnienia
dotyczace sztucznej inteligencji na gruncie prawa autorskiego. Autorka uwaza, ze
obecnie nalezy pilnie uregulowa¢ kwestie zwigzane z wykorzystaniem sztucznej
inteligencji, ktore powinny takze obja¢ prawo autorskie. W ostatnim rozdziale
drugiej czesci ,Praktyczne aspekty wygasniecia autorskich praw majatkowych”
r.pr. Maciej Junikowski skupia si¢ na kwestii wygasniecia autorskich praw ma-
jatkowych. Autorskie prawa majatkowe s3 bowiem ograniczone w czasie i po
ich uptywie ,,wchodzg” do tzw. domeny publicznej. Nie zawsze jednakze da si¢
ustali¢ (np. w sytuacji ,,utworéw osieroconych”), czy utwor jest juz w domenie
publicznej, czy nadal jest chroniony.

Trzecia cze$¢ monografii dotyczy znakéw towarowych. W rozdziale jedena-
stym ,,Znaki towarowe i ich ochrona w obrocie elektronicznym” aplikant rad-
cowski Jakub Kotkowski omawia podstawowe kwestii dotyczace znakéow towa-
rowych, a w dalszej czesci przechodzi do kwestii naruszen prawa do znakéw
towarowych w obrocie elektronicznym. W konkluzji autor dochodzi do wniosku,
ze przepisy prawa polskiego zapewniajg dostateczng ochrong przed narusze-
niami prawa do znakéw towarowych w Internecie. Jednakze, jego zdaniem, sku-
teczna ochrona wymaga elastycznej i kreatywnej wykladni prawa. Czes¢ trzecia,
a zarazem calg monografi¢ konczy rozdzial r.pr. Szymona Gogulskiego i r.pr. Da-
miana Ludwiniaka ,,Egzekucja z polskiego znaku towarowego wobec zagranicz-
nej osoby prawnej spoza UE”. Autorzy omowili przebieg egzekucji z polskiego
znaku towarowego wobec zagranicznej osoby prawnej. W swoich rozwazaniach
uwzglednili specyfike egzekucji z prawa ochronnego na znak towarowy, omowili
role Urzedu Patentowego, a takze odniedli si¢ do wybranych probleméw zwigza-
nych z egzekucja.

Podkresli¢ nalezy, ze jak zawsze za poglady wyrazone w poszczegdlnych roz-
dziatach odpowiadajg ich Autorzy.

Jako cztonkowie Komisji jestesmy otwarci na wszelkie uwagi, ktére moga
przyczynic sie do tego, by niniejsza seria stala si¢ waznym miejscem wyraza-
nia opinii przez radcéw i radczynie prawne, aplikantéw radcowskich i apli-
kantki radcowskie, a takze przedstawicieli innych zawodéw prawniczych.
Tym samym zach¢camy do zglaszania tematyki kolejnych zeszytéw. Wszelka
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korespondencje prosze¢ kierowa¢ na adres Okregowej Izby Radcéw Prawnych
w Poznaniu.

Liczymy, ze niniejszy tom spotka si¢ z zyczliwym przyjeciem Czytelnikéw.
Zyczymy udanej lektury.

W imieniu Komisji Wspoélpracy Samorzadowej, Konferencji i Publikacji
Okregowej Izby Radcéw Prawnych w Poznaniu
Jakub Kepinski
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PRAWO ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

AGATA BABECKA JOANNA ROTTER

Czyny nieuczciwej konkurencji
w praktyce towarzystw funduszy inwestycyjnych

1. WSTEP

Dzialalnos¢ towarzystw funduszy inwestycyjnych regulowana jest scisle przez
akty prawa im dedykowane, w szczegdlnosci Ustawe o funduszach inwestycyj-
nych' oraz Rozporzadzenie w sprawie sposobu prowadzenia dziatalno$ci przez
TFI*. Akty prawa krajowego to jednak tylko czes$¢ szerokiego wachlarza przepi-
sow. Dopelniajg ja akty prawa wspdlnotowego, wytyczne organéw nadzoru oraz
dobre praktyki i standardy publikowane przez Izb¢ Zarzadzajacych Funduszami
i Aktywami (IZFiA).

Bioragc pod uwage mnogos¢ powyzszych regulacji, tatwo jest zapomnie¢, ze
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, oprocz bycia podmiotem praw i obowiaz-
kow wynikajacych wprost z ustaw branzowych, s3 przede wszystkim spétkami
handlowymi. Jak stanowi bowiem art. 38 ust. 1 Ustawy o funduszach, towarzy-
stwem funduszy inwestycyjnych moze by¢ wylacznie spdtka akcyjna. Oznacza
to, ze obok powinnosci wynikajacych z dedykowanych towarzystwom przepi-
s6w maja one takze obowiazki tozsame z pozostalymi uczestnikami stosunkow
gospodarczych.

Majac na uwadze powyzsze, towarzystwa funduszy inwestycyjnych dosto-
sowuja dzialalnos¢ do przepisow Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(ZNKU)? jako przedsiebiorcy w rozumieniu art. 2 ZNKU. Zobowigzane one s3

! Ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi fundu-
szami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2023 r., poz. 681, dalej: Ustawa o funduszach).

> Rozporzadzenie Ministra Finanséw, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18.11.2020 r. w spra-
wie sposobu, trybu oraz warunkéw prowadzenia dziatalnoéci przez towarzystwa funduszy inwe-
stycyjnych (Dz.U. 2 2024 r., poz. 2).

> Ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1233).
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AGATA BABECKA, JOANNA ROTTER

powstrzymac si¢ w swojej dzialalnosci od podejmowania czynnosci o znamio-
nach czynéw nieuczciwej konkurencji w znaczeniu przypisanym im w art. 3
ZNKU. Zgodnie z zawarta w nim klauzulg generalng przepis ten stanowi lex ge-
neralis wobec czyndéw nieuczciwej konkurencji stypizowanych takze poza ZNKU
w innych aktach normatywnych*. Celem niniejszego opracowania jest zatem wy-
kazanie, ze przepisy Ustawy o funduszach sa komplementarne wobec przepisow
ZNKU, wyznaczajac spdjny i kompleksowy zbiér regul zwigzany z zapobiega-
niem czynom nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci TFI. Przejawem owej kom-
plementarnosci jest takze $cista wspotpraca Komisji Nadzoru Finansowego oraz
Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw. Zaréwno KNF, jak i UOKiK daza
do tego, aby zapewni¢ ochrong intereséw uczestnikéw rynku finansowego, zapo-
biega¢ praktykom majacym charakter nieuczciwej konkurencji i naruszajacym
zbiorowe interesy konsumentow.

2. DZIALALNOSC INFORMACYJNA | REKLAMOWA

W nawigzaniu do wcze$niejszych rozwazan trudno nie zauwazy¢, ze profil dzia-
talnosci TFI jako instytucji finansowych obarczony jest zaréwno wysokim ryzy-
kiem, jak i wysokimi oczekiwaniami co do profesjonalnego charakteru §wiadczo-
nych ustug. Biorac pod uwage przedmiot dziatalnosci TFI, na szczegdlng uwage
zastuguje rola towarzystw funduszy inwestycyjnych w ksztaltowaniu uczciwych
praktyk rynkowych. Waznym aspektem dziatalnosci TFI jest wigc propagowanie
etycznej konkurencji.

2.1. INFORMACJE O FUNDUSZACH PRZEKAZYWANE KLIENTOM

Przedmiotem dziatalnosci TFI jest wylacznie tworzenie funduszy inwestycyjnych
i zarzadzanie nimi. Chociaz zgodnie z definicjg zawarta w art. 3 ust. 1 Ustawy
o funduszach, fundusz inwestycyjny jest osoba prawna, to organem, ktéry tworzy
fundusz inwestycyjny, zarzadza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z oso-
bami trzecimi, jest towarzystwo. Tym samym, stosujagc nomenklature ZNKU,
fundusze inwestycyjne sa produktami oferowanymi przez TFI.

* J. Kepiniski, J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz,
Warszawa 2024, Legalis.
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Jak stanowi art. 10 ZNKU, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie ozna-
czenie towardw lub ustug - albo jego brak — ktére moze wprowadzi¢ klientow
w blad, a takze zatajenie ryzyka, jakie wigze si¢ z korzystaniem z nich. Newral-
giczny charakter tytulow uczestnictwa (jednostek uczestnictwa oraz certyfika-
tow inwestycyjnych) wymusza na TFI najwyzsza zawodowa starannos¢ w kwestii
konstruowania informacji dla klientéw. Dzieje si¢ tak z uwagi na fakt, ze inwe-
stowanie aktywow wymaga od klientéw pelnej swiadomosci na temat warunkow
inwestycji i zawsze powigzane jest z ryzykiem. Tymczasem lwia cze$¢ klientow
towarzystw to klienci detaliczni, nieposiadajacy poglebionej wiedzy ani do-
$wiadczenia w inwestowaniu. Wobec powyzszego informacje kierowane do nich
powinny by¢ przedstawiane w sposob zrozumialy dla przecigtnego odbiorcy.
O reklamie jako czynie nieuczciwej konkurencji przesagdza bowiem nie tylko jej
bezprawny charakter, ale takze zdolnos¢ do kierowania decyzja klienta. Reali-
zowanie przeslanek, o ktérych mowa w art. 10 ZNKU oraz w § 41-42 Rozpo-
rzadzenia w sprawie prowadzenia dzialalnosci przez TFI, odbywa si¢ na dwoch
plaszczyznach. Z jednej strony celem TFI, dziatajagcego w imieniu funduszu, jest
przekazanie informacji rzetelnych, niebudzacych watpliwosci ani niewprowadza-
jacych w blad. Z drugiej za$ strony w praktyce przyjmuje sie, ze nadmiar danych
moze by¢ dla inwestora tak samo mylacy, jak ich brak. Czasami nadmiar infor-
macji o towarze lub ustudze moze utrudnia¢ nabywcy decyzje. Do wiadomosci
powinny by¢ podawane zatem te informacje, ktére sag wazne dla nabywcow".

Podstawowym aktem regulujacym dzialalno$¢ kazdego funduszu jest jego sta-
tut. Ponadto fundusze sporzadzajg takze wiele dodatkowych dokumentéw, wérod
ktérych w szczegoélnosci warto wskaza¢: prospekt informacyjny (w przypadku
FIO i SFIO) oraz prospekt emisyjny lub warunki emisji (w przypadku FIZ), doku-
ment zawierajacy najwazniejsze informacje, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26.11.2014 r. w spra-
wie dokumentéw zawierajacych kluczowe informacje dotyczace detalicznych
produktéw zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktéw inwesty-
cyjnych (PRIIP), istotne informacje dla inwestoréw, o ktérych mowa w art. 220a
Ustawy o funduszach (KIID), informacje dla klienta alternatywnego funduszu
inwestycyjnego (art. 222a Ustawy o funduszach) oraz roczne i péiroczne spra-
wozdania finansowe.

Sporzadzanie ww. dokumentéw zostalo $cisle uregulowane. Ogélna zasada
wyrazona w § 41 ust. 2 Rozporzadzenia w sprawie prowadzenia dzialalnosci
przez TFI wskazuje, Zze informacje kierowane przez TFI do klientéw powinny

> J. Kepiriski, . Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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zawiera¢ nazwe towarzystwa, nazwe organu nadzoru, informacj¢ o kosztach
i oplatach zwigzanych z dziatalnoscig oraz odpowiedni zakres danych, ktére po-
winny zosta¢ przedstawione w taki sposob, aby klienci mogli zrozumie¢ specy-
fike tej dzialalnosci oraz ryzyko z nig zwigzane. Informacje te nie moga ukrywac,
umniejsza¢ ani przedstawia¢ w sposob niejasny istotnych elementdw, stwierdzen
lub ostrzezen, ani prezentowac potencjalnych korzysci ptynacych z danej dzia-
talnosci, jezeli jednoczes$nie w sposob uczciwy i wyrazny nie wskazujg zagrozen,
jakie sg zwigzane z dang dziatalnoscia.

Analizujac powyzsze informacje, trudno oprze¢ si¢ wrazeniu, ze ustawo-
dawca, pragnac zachowa¢ pewien balans miedzy niedoinformowaniem inwe-
storow a nadpodaza informacji, znalazl si¢ miedzy przystowiowym mlotem
a kowadlem. W praktyce mozna dostrzec, ze wiele informacji w ramach ww.
dokumentdéw jest wielokrotnie powielanych, a objetos¢ dokumentéw - zwlasz-
cza prospektéw - nie sprzyja ich czytelnosci. Statystyczny klient, zniechecony
obszernoscig tekstu, skupia swoja uwage na elementach, ktére na pierwszy rzut
oka sg dla niego zrozumiate. Jak zauwazyl KNF, w stanowisku dotyczacym infor-
macji publikowanych przez fundusze inwestycyjne® w takim uktadzie to nazwa
funduszu staje si¢ jednym z kluczowych elementéw przekazu o charakterze mar-
ketingowym. Powinna zatem odpowiada¢ standardom przewidzianym dla publi-
kacji reklamowych. Dobierajac nazwe funduszu, TFI uwzglednia zaréwno stow-
nikowe znaczenie stosowanych zwrotéw, jak rowniez uksztaltowang praktyke.
Dla przykladu, w sytuacji gdy polityka inwestycyjna funduszu zaktada lokowanie
aktywow gléwnie w instrumenty akcyjne, niemozliwym jest zastosowanie nazwy
sugerujacej, ze jest to fundusz o zréwnowazonym poziomie ryzyka. Z natury rze-
czy bowiem lokowanie aktywdw w instrumenty akcyjne generuje podwyzszone
ryzyko dla inwestorow. Nazwa zatem musi pozostawa¢ w korelacji z dywersyfi-
kacja lokat aktywow, wskazang w polityce inwestycyjnej. Precyzyjnemu uregu-
lowaniu ulegt takze zakres informacji dotyczacych wynikéw funduszy osiagnie-
tych w przesztosci, a takze mozliwo$¢ przedstawienia prognozowanych wynikéw
na przyszlo$¢. W § 46 ust. 2-4 Rozporzadzenia w sprawie prowadzenia dzia-
talnosci przez TFI ustanowiono, ze informacje moga wskazywaé wyniki osig-
gniete w przeszlosci, jezeli wskazane wyniki nie s3 najwazniejszym elementem
informacji, s3 rzetelne i obejmuja dane za okres ostatnich 5 lat lub za caly okres,
w ktérym umozliwiano nabycie danego instrumentu finansowego, a nadto m.in.

¢ Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego dotyczace informacji publikowanych przez fun-
dusze inwestycyjne z 14.2.2024 r., www. knf.gov.pl https://www.knf.gov.pl/?articleld=87975&p_
id=18 [dostep: 3.03.2025].
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zrédlo tych danych oraz wyrazne ostrzezenie, ze przedstawione dane odnoszg sie
do wynikéw w przeszlosci i Zze wyniki te nie stanowig gwarancji ich osiggniecia
w przyszloéci. Informacje moga takze odnosi¢ si¢ do wynikéw przyszlych, jezeli
nie sg oparte na symulacji wynikoéw w przeszlosci ani nie odwoluja si¢ do takiej
symulacji, a takze m.in. sg oparte na uzasadnionych zatozeniach wynikajacych
z obiektywnych danych i ujawniaja wplyw, jaki na te wyniki beda miaty prowi-
zje, oplaty i inne obcigzenia zwigzane z dang dzialalnoscig, oraz zawierajg wy-
razne ostrzezenie, ze przedstawiane prognozy nie stanowia gwarancji przysztych
wynikéow.

2.2. PRZEKAZ REKLAMOWY TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Niezaleznie od wymogéw ustanowionych dla informacji publikowanych na te-
mat funduszy inwestycyjnych, regulator wskazal na konieczno$¢ wdrozenia za-
sad wynikajacych z ZNKU w bezposrednia dziatalno$¢ towarzystw jako pod-
miotoéw stosunkow gospodarczych’.

Wszystkie informacje publikowane przez TFI - w tym szereg informacji
wskazanych w § 42 Rozporzadzenia w sprawie prowadzenia dzialalnosci przez
TFI - powinny czyni¢ zados¢ zasadzie rzetelnosci i transparentnosci wynikajacej
z art. 14 ZNKU, zgodnie z ktorg przedsigbiorca ma obowigzek powstrzymania
sie od rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzajacych w btad wiado-
mosci o swoim lub innym przedsiebiorcy. W szczegdlnosci towarzystwa zobli-
gowane s3 publikowa¢ na swoich stronach internetowych o$wiadczenie potwier-
dzajace, ze posiadajg zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci oraz informacje na
temat sposobow komunikowania si¢ z klientem, zasad sktadania reklamacji oraz
kosztéw zwigzanych z dzialalno$cia.

Jezeli TFI pragnie skorzysta¢ z mozliwosci zastosowania reklamy poréwnaw-
czej, musi uwzgledni¢ przestanki zawarte w § 46 ust. 1 Rozporzadzenia w sprawie
prowadzenia dziatalnosci przez TFI. Informacje bowiem moga obejmowac poréw-
nanie prowadzonej przez TFI dziatalnos$ci z innymi podobnymi ustugami, tylko
jezeli poréwnanie jest miarodajne i przedstawione w sposéb rzetelny zostaty wska-
zane zrédla informacji wykorzystanych do poréwnania oraz gléwne fakty i zalo-
zenia wykorzystane przy dokonywaniu poréwnania. Ponadto poréwnanie musi
by¢ uzasadnione migdzy innymi celem inwestycyjnym funduszu, jego polityka

7 Art. 1 Ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r., poz.
1233).
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inwestycyjna lub zasadami naliczania i pobierania wynagrodzenia za zarzadzanie
funduszem. Mozliwos¢ zastosowania zatem reklamy poréwnawczej w przypadku
TFI zostala znacznie zawezona. Intensywna konkurencja reklamowa pomiedzy to-
warzystwami mogtaby bowiem doprowadzi¢ do znieksztalcenia rynku. Nadmier-
ne promowanie produktéw finansowych, czesto kosztem transparentnosci i rzetel-
nosci, wprowadzaloby konsumentéw w blad, a tym samym ostabialo ich zaufanie
do rynku oraz obnizato jako$¢ oferowanych ustug.

W szczegolnosci nalezy takze zwroci¢ uwage na art. 16 ZNKU, zawierajacy
przestanki czynigce reklame zakazana. Jako taka ustawodawca napigtnowat re-
klame, ktora jest m.in. sprzeczna z przepisami prawa, wprowadza klienta w biad
i moze przez to wplyna¢ na jego decyzje. Przepisom ZNKU w zakresie wynika-
jacym z art. 16 wtoruje Ustawa o funduszach inwestycyjnych, gdzie w art. 32a
ust. 4 ustawodawca wskazuje, ze informacje upowszechniane przez TFI w celu
reklamy lub promocji ustug swiadczonych przez ten podmiot powinny by¢ rze-
telne i zrozumiale.

W dzialalnosci TFI na specjalna uwage zasluguje reklama stanowigca wypo-
wiedz, ktdra zacheca do nabywania towaréw lub ustug, sprawiajac wrazenie neu-
tralnej informacji®. Jezeli bowiem informacje wskazuja korzysci, ktére mozna osig-
gnaé w zwigzku z nabyciem jednostek uczestnictwa danego funduszu, to w sposéb
réwnorzedny powinny takze wskazywac na poziom ryzyka inwestycyjnego zwia-
zanego z tymi jednostkami uczestnictwa. Z uwagi na powyzsze, tresci reklamowe
publikowane przez towarzystwa, kazdorazowo zgodnie z § 45 ust. 1 Rozporzadze-
nia w sprawie prowadzenie dziatalnos$ci, powinny by¢ w sposéb niebudzacy wat-
pliwosci oznaczane jako informacje upowszechniane w celu reklamy lub promocji.

W latach 2007-2017 problematyka nieuczciwej reklamy wséréd TFI byla
przedmiotem poglebionego zainteresowania zaréwno UOKIK, jak i KNF’. To-
warzystwa przescigaly sie w realizowaniu pomystéw marketingowych, a Komisja
wielokrotnie monitowata na rynku w sprawie przekazéw reklamowych stosowa-
nych przez Towarzystwa. W samym tylko 2007 roku Komisja ukarala siedem
towarzystw za stosowanie rozwigzan graficznych uniemozliwiajacych odbior-
com swobodne zapoznanie si¢ z trescig przekazu, zbyt malg czcionke w infor-
macji o ryzyku zwigzanym z uczestnictwem w funduszu oraz brak ostrzezenia,
ze zyski z przeszlosci nie muszg si¢ powtdrzy¢. W grudniu 2017 roku UOKiK

8§ 45 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Finanséw, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie
sposobu, trybu oraz warunkéw prowadzenia dziatalnoéci przez towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 2).

® A. Zalewska, Reklamy funduszy wczoraj i dzis, Analizy.pl, https://www.analizy.pl/tylko-u-
-nas/21193/reklamy-funduszy-wczoraj-i-dzis [dostep: 3.03.2025].

« 20 »



CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

pochylil sie nad tym zagadnieniem w ramach postepowania prowadzonego prze-
ciwko Union Investment TFI S.A."* W komunikacie dla prasy zawierajacym in-
formacje dotyczace wynikéw promocji TFI wprowadzifo konsumentéw w btad
co do rzeczywistej skali zainteresowania przeprowadzong promocja. Zdaniem
UOKIK dzialanie to mogto znieksztalca¢ wyobrazenie konsumentéw na temat
atrakcyjnosci oferty i wptywac na ich decyzje inwestycyjne. Ponadto przedmio-
tem postepowania bylo takze zaniechanie zawarcia w komunikatach reklamo-
wych ostrzezenia, Ze przedstawiane prognozy inwestycji nie stanowig gwarancji
przysztego wyniku. Towarzystwu zarzucono takze sposéb ,podania” informacji
klientom - w komunikacie umieszczonym w dolnej czesci strony, sporzadzonym
z zastosowaniem czcionki odbiegajacej wielkoscia i wyrazistoscia od czcionki za-
stosowanej w pozostalej czesci przekazu, w sposdb mogacy utrudnia¢ zauwaze-
nie tych informacji i zapoznanie si¢ z nimi. Tym samym Prezes UOKIiK nalozyl
na TFI kare pieniezng w tacznej wysokosci ponad 95 tys. zl.

Abstrahujac od kwestii reklamowych, nalezy pamiegta¢ o tym, iz TFI zawie-
raja z klientami umowy, ktérych postanowienia powinny pozostawa¢ w zgodzie
z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa, w tym w szczegolnosci nie moga
zawiera¢ postanowien abuzywnych, o ktérych mowa w art. 385' Kodeksu cywilne-
go'!. Sporzadzanie wzorcéw umownych zawierajacych klauzule niedozwolone sta-
nowi naruszenie art. 3 ZNKU. Analizujgc postepowania prowadzone przez UOKiK
i KNF, widag¢, ze problem ten jest jednak znacznie mniej obecny na rynku aktual-
nie anizeli jeszcze kilka lat temu. Na przestrzeni lat 2012-2018 UOKIiK prowadzit
szereg postepowan przeciwko TFI, ktdére stosowaly wobec klientéw postanowienia
abuzywne. Za takie UOKIiK uznal m.in. klauzule ograniczajaca mozliwo$¢ zawar-
cia umowy za posrednictwem petnomocnika od wystapienia okolicznosci wyjatko-
wych'?, ustalenie wlasciwosci miejscowej sadu dla rozstrzygania sporéw jako sadu
wlasciwego siedzibie Towarzystwa®, a takze zawarcie w regulaminie $wiadczenia
ustug zapisow niezgodnych z przepisami ustaw™.

1 Decyzja Prezesa UOKiK Nr RKR - 12/2017 z 29.12.2017 r. w postepowaniu przeciwko
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedziba w Warszawie, https://
generali-investments.pl/files/plik/9164/Decyzja-UOKIK_RKR_610_507_16_PP18_17.02012018.
pdf [dostep: 3.03.2025].

1 Ustawa z 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2024 poz. 1061).

2 Decyzja Nr RWA-4/2012 Prezesa UOKIK z 27.4.2012 r., w postgpowaniu przeciwko Towa-
rzystwu Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibag w Warszawie.

1 Decyzja Nr RWA-10/2012 Prezesa UOKIiK z 20.7.2012 r. w postgpowaniu przeciwko BZ
WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Santander TFI S.A.).

" Decyzja Nr RWA-14 /2012 Prezesa UOKIK z 3.8.2012 r. w postgpowaniu przeciwko Towa-
rzystwu Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska Spétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie.
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2.3. STANDARDY REKLAMY | MARKETINGU DLA BRANZY

Dla ksztaltowania uczciwych praktyk handlowych w zakresie konkurencji ryn-
kowej niezwykle istotne jest, aby przekaz reklamowy opieral si¢ na potwier-
dzonych, rzetelnych danych, niegodzacych w reputacje konkurentéw. Zgodnie
z art. 70 ust. 2 Ustawy o funduszach to do uprawnien IZFiA nalezy m.in. okresla-
nie i kodyfikacja zasad uczciwego obrotu, standardéw reklamy funduszy inwe-
stycyjnych, a takze standardéw dokumentéw informacyjnych funduszy inwesty-
cyjnych i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji
na rynku funduszy inwestycyjnych. Izba prowadzi program Dobrych Praktyk
Informacyjnych majacy stuzy¢ samoregulacji branzy w zakresie informacji pu-
blikowanych przez FIO i SFIO. Dobre Praktyki Informacyjne, w ramach ktérych
IZFiA usystematyzowala reguly dotyczace publikacji skladéw portfeli funduszy,
ich struktury, stop zwrotu czy oplat, maja stuzy¢ zwiekszeniu przejrzystosci in-
formacji o funduszach i dostepu do informacji o produktach inwestycyjnych. To
ulatwia inwestorom podjecie swiadomej decyzji o checi przystapienia do danego
funduszu. Pozwala takze oceni¢ towarzystwom, jak plasujg sie na tle konkurencji
przez pryzmat wypelniania obowigzkéw informacyjnych.

W 2022 roku w zycie weszly takze wytyczne ESMA" w zakresie informacji
reklamowych, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie transgranicznej dys-
trybucji inwestycyjnej'®. Znajduja wiec zastosowanie wobec informacji dotycza-
cych UCITS (funduszy, ktére moga by¢ dystrybuowane w ramach calej UE) oraz
AFI (alternatywnych funduszy inwestycyjnych). Wytyczne skupiaja sie¢ wokot ta-
kich zagadnien, jak m.in. identyfikacja informacji jako przekazu reklamowego,
opis ryzyk i zyskéw oraz informacje na temat aspektéw zwiazanych ze zréwno-
wazonym rozwojem. Co ciekawe, zgodnie z tym aktem za material marketingowy
uznawany jest kazdy dokument i kazda informacja o funduszu inwestycyjnym,
ktora nie stanowi obowigzkowego dokumentu informacyjnego. Zatem kazda
taka informacja podawana przez TFI - czy w formie broszur lub kart informa-
cyjnych o produktach, czy tez jako notka na koncie spoteczno$ciowym instytucji,
winna by¢ opatrzona widocznym emblematem wskazujacym na reklamowy cha-
rakter informacji (lub wyrazem ,#informacjareklamowa” w przypadku platform
mediéw spolecznosciowych).

5 European Securities and Markets Authority - Europejski Urzad Nadzoru Gield i Papieréw
Wartos$ciowych.

* Wytyczne ESMA dotyczace informacji reklamowych, o ktérych mowa w rozporzadzeniu
w sprawie transgranicznej dystrybucji funduszy, https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/
library/esma34-45-1272_guidelines_on_marketing_communications_pl.pdf [dostep: 3.03.2025].
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3. DZIALALNOSC W INTERESIE UCZESTNIKOW
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Specyfika funkcjonowania TFI sprowadza si¢ do ograniczenia swobody ich dzia-
talnoséci gospodarczej jako podmiotéw prawa handlowego. Ograniczenia te s3
wyartykulowane w licznych aktach prawnych, wytycznych i stanowiskach orga-
néw nadzoru regulujacych dziatalnos¢ TFI. Art. 10 Ustawy o funduszach zawiera
dodatkowo klauzule generalng nakazujaca TFI dziala¢ w interesie uczestnikow
funduszy inwestycyjnych. Nakaz ten mozna rozumie¢ jako polecenie dochowa-
nia najwyzszej zawodowej starannosci, ale takze nakaz etycznego postepowania
w procesie sprzedazy wlasnych produktow.

W konteksécie czynéw nieuczciwej konkurencji uczciwa sprzedaz produk-
tow inwestycyjnych nabiera dodatkowej doniostosci — celem TFI jest naturalnie
zwigkszanie przychodow ze sprzedazy produktow, ktére konkurowaé z ryn-
kiem powinny swoja innowacyjnoscig, dobrymi wynikami inwestycyjnymi czy
niskimi oplatami, przede wszystkim jednak stuzy¢ maja zaspokajaniu potrzeb
inwestorow poprzez dostosowanie do ich poziomu wiedzy i akceptacji ryzyka.
Pokusg dla TFI moga stac si¢ inne drogi osiggniecia sukcesu sprzedazowego, np.
poprzez wynagradzanie dystrybutoréw czy pojedynczych sprzedawcéw produk-
tow roznego rodzaju dodatkowymi gratyfikacjami, pieni¢znymi czy rzeczowymi
(nagrody, bonusy, konkursy), lub klasyczny misselling.

Temat tzw. zachet w dystrybucji funduszy inwestycyjnych zostal oczywiscie
unormowany prawnie (na poziomie unijnym i krajowym) oraz byt szczegétowo
doprecyzowywany przez Komisj¢ Nadzoru Finansowego w wydawanych stano-
wiskach'” '8, a takze na spotkaniach roboczych z przedstawicielami rynku. Gene-
ralnie dodatkowe platnosci dla dystrybutoréow produktéw inwestycyjnych moga
by¢ przekazywane jedynie w sytuacji niezbednosci tych $§wiadczen do wykony-
wania dziatalnosci jako takiej albo w celu poprawienia jakosci dziatalnodci wy-
konywanej na rzecz uczestnika (na zasadzie ekwiwalentu).

17" Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie przyjmowania i przekazywania ,,za-
chet” w zwiazku ze §wiadczeniem uslug przyjmowania i przekazywania zlecen, ktorych przed-
miotem sg jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych z 21.12.2018 r., https://www.knf.
gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_ws_przyjmowania_i_przekazywania_za-
ch%C4%99t_64186.pdf [dostep: 3.03.2025].

8 Uzupelnienie ,,Stanowiska UKNF w sprawie przyjmowania i przekazywania »zachet«
w zwiazku ze §wiadczeniem ustug przyjmowania i przekazywania zlecen (...)”, z 21.12.2018 r.
w zakresie okres§lania wynagrodzenia z tytulu zachet z 20.12.2019 r., https://www.knf.gov.pl/knf/
pl/komponenty/img/Uzupe%C5%82nienie_Stanowiska_ UKNF_ws_przyjmowania_i_przekazy-
wania_zachet-20_12_2019_68350.pdf [dostep: 3.03.2025].

« 23 »



AGATA BABECKA, JOANNA ROTTER

Misseling oznacza proponowanie konsumentom nabycie ustug finansowych,
ktore nie odpowiadaja potrzebom tych konsumentéw ustalonym z uwzglednie-
niem dostepnych przedsiebiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentow
lub proponowanie nabycia ustug finansowych w sposoéb nieadekwatny do cha-
rakteru tych ustug. Takie postepowanie zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentéw'® stanowi praktyke naruszajaca zbiorowe
interesy konsumentdow.

4. OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIEBIORSTWA

Tajemnica przedsiebiorcy obejmuje wszelkiego rodzaju informacje finansowe, biz-
nesowe, ekonomiczne, dotyczace stosunkéw handlowych, a takze technologiczne
lub organizacyjne, zwigzane z prowadzonym przez niego przedsi¢biorstwem. Jest
to wiec ogol informacji, ktorych przedsigbiorca nie chce ujawni¢ w obawie przed
konkurencja®. W przypadku dziatalnosci prowadzonej przez TFI na tajemnice
przedsigbiorstwa sktada si¢ wiele elementéw, m.in. informacje poufne, dane oso-
bowe i finansowe klientéw, szeroko rozumiany know-how, informacje finanso-
we i operacyjne oraz tajemnica zawodowa. Ta ostatnia, unormowana w art. 280
Ustawy o funduszach, obliguje osoby zajmujace si¢ wykonywaniem czynnosci
z zakresu dziatalnosci funduszy do zachowania w poufnosci informacji pozyska-
nych w drodze wykonywania obowiazkéw stuzbowych. Dziatajac w wykonaniu
ustawowego obowiazku ochrony informacji stanowigcych tajemnice zawodowa,
a takze chcac ochronic si¢ przed czynem nieuczciwej konkurencji stypizowanym
wart. 11 ust. 1 ZNKU, tj. przed ujawnieniem, wykorzystaniem lub pozyskaniem
cudzych informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa, towarzystwa po-
dejmuja szereg czynno$ci prewencyjnych.

W TFI jednym z narzedzi stuzacych budowaniu bezpieczenstwa wewnetrz-
nego jest kompleksowo skonstruowana siatka regulacyjna. Oprécz bowiem wy-
tycznych wynikajacych wprost z przepiséw prawa, wazne jest ukonstytuowanie
procedur pozwalajacych na praktyczne egzekwowanie okreslonych zachowan. Ze
wzgledu na konieczno$¢ ochrony informacji stanowigcych tajemnice przedsie-
biorstwa istotng role w organizacji powinien odgrywa¢ Regulamin zapobiegania

¥ Ustawa z 16.2.2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentéw (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 594).

2 Komentarz do ustawy: Zwalczanie nieuczciwej konkurencji t.j. z 13.5.2022 (Dz.U. 2022,
Nr 113, poz. 1233), opracowanie redakcyjne na podstawie: W.P. Matysiak, U. Promiriska, Prawa
na dobrach niematerialnych i wlasno$¢ przemystowa, [w:] W.J. Katner (red.), Prawo zobowigzan —
umowy nienazwane, t. 9, wyd. 4, Legalis.

« 24 »



CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

ujawnianiu informacji, w ktérym okreslone zostaja zasady postepowania z in-
formacjami poufnymi, zasady zapobiegania ich ujawnianiu oraz sankcje przewi-
dziane za naruszenie postanowien regulacyjnych. Nadto waznym dokumentem
jest Regulamin zarzadzania konfliktami intereséw oraz zasady planowania kadr,
w tym sukcesji kluczowych pracownikéw, ktéry pozwala tak rozdysponowac za-
sobami ludzkimi, aby zminimalizowa¢ ryzyko naduzy¢ w zakresie ujawnienia ta-
jemnicy zaréwno zawodowej, jak i przedsigbiorstwa; w tym zakresie warto takze
poswieci¢ uwage zobowiazaniu pracownikéw do zlozenia o$wiadczenia o zacho-
waniu poufnosci po ustaniu stosunku zatrudnienia.

Regulamin przechowywania i archiwizacji dokumentéw oraz dokumenta-
cja ochrony danych osobowych pozwalaja tymczasem zapanowaé nad kwestig
sprawowania przez TFI roli administratora danych swoich pracownikéw, klien-
tow oraz kontrahentéw. Prawidlowe wypelnienie obowigzkéw wynikajacych
z RODO i Ustawy o ochronie danych osobowych jest jednym z fundamentow
ochrony tajemnicy kazdego przedsiebiorstwa. I wreszcie, Regulamin przeciw-
dzialania praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu pozwala TFI - jako insty-
tucji obowiazanej zgodnie z przepisami Ustawy o AML - gromadzi¢ bezpiecznie
dane pozwalajace na identyfikacje transakcji oraz ich rzeczywistych beneficjen-
tow. Stanowig one bowiem niezwykle wrazliwg, a zarazem podatng na zagroze-
nia, grupe danych wchodzacych w zakres tajemnicy przedsigbiorstwa.

W odniesieniu do wspélpracy z innymi podmiotami gospodarczymi - fir-
mami audytorskimi, ksiegowoscia czy dystrybutorami — w celu ochrony tajem-
nicy przedsigbiorstwa wykorzystywane sa umowy o zachowaniu poufnosci.
W ramach ww. umowy zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajem-
nicy wszelkich informacji poufnych przekazanych mu przez TFI oraz do nieudo-
stepniania ich podmiotom trzecim, z wyjatkiem swoich pracownikéw oddelego-
wanych do wykonania ustugi.

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia w sprawie prowadzenia dzialalnosci przez TFI
w ramach struktury organizacyjnej w kazdym towarzystwie wyodrebniona po-
winna zosta¢ komorka zajmujaca si¢ nadzorem nad zgodnoscia dzialalnosci TFI
z przepisami prawa. Komorka ta, zwana zespotem lub dzialem nadzoru, na czele
z inspektorem nadzoru, dba w szczegdélnosci o nadzér nad przeptywem informa-
cji poufnych i informacji stanowigcych tajemnice zawodowa, zabezpieczeniem
dostepu do tych informacji oraz przeciwdzialaniem ich wykorzystywaniu w spo-
sob niezgodny z przepisami prawa lub procedurami i regulaminami wewnetrz-
nymi obowigzujagcymi w towarzystwie. Sprawnie dzialajaca komoérka nadzoru
to doskonata metoda na zmitygowanie ryzyka finansowego, prawnego oraz re-
putacyjnego. Tym bardziej ze dzialalno$¢ towarzystw jako podmiotéw sektora
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finansowego jest cyklicznie oceniana przez nadzorce w ramach tzw. oceny BION.
Proces BION swoim zakresem obejmuje analize i oceng ryzyka TFI, metody oraz
oceng jakosci i efektywnosci procesu zarzadzania ryzykiem w TFIL, w tym ocene
procesu zarzadzania funduszami inwestycyjnymi.

5. PODSUMOWANIE

Wsréd najpowszechniejszych form czynéw nieuczciwej konkurencji, z ktérymi
boryka si¢ branza TFI, w szczegdlnos$ci warto zwrdci¢ uwage na oferowanie pro-
duktéw w oparciu o nierzetelne informowanie o warunkach inwestycji, nieod-
powiadajacy przepisom i prawdzie przekaz marketingowy, dzialania naruszajace
interes uczestnikow funduszy inwestycyjnych oraz potencjalnie grozne ujaw-
nienie tajemnicy przedsigbiorstwa. W praktyce zatem doniostosci nabieraja nie
tylko przepisy prawa wynikajace z ZNKU i aktéw branzowych, ale takze dobre
praktyki i stanowiska organéow. W przypadku bowiem zaniechania prawidiowe-
go sporzadzania informacji reklamowych Komisja moze zakaza¢ ich oglaszania
lub nakaza¢ ogloszenie odpowiednich sprostowan w wyznaczonym terminie,
a takze natozy¢ na TFI wysokie kary finansowe.

Towarzystwa, podobnie jak pozostali uczestnicy stosunkéw gospodarczych,
powinny realizowa¢ obowiazki wynikajace z ZNKU, gdyz lezy to w interesie nie
tylko klientow, ale takze calego rynku. Utrzymanie zaufania do branzy finan-
sowej koreluje z celem, jakiemu przy$wieca ZNKU, tj. zapobieganiu i zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej. Dzialanie towarzystw
w zgodzie z przepisami prawa wynikajacymi z ZNKU sprzyja ochronie reputacji
samych TFI, intereséw inwestorow, redukcji ryzyka, a takze promowaniu stan-
dardéw etycznych i transparentnych praktyk biznesowych.
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IZABELA PIETRZAK'

/bycie know-how — wybrane zagadnienia problemowe

1. WSTEP

Pojecie know-how [ang. wiedzie¢ jak] stosowane jest powszechnie, nie tylko
w jezyku potocznym i biznesowym, ale takze w jezyku prawniczym i praw-
nym, w tym ostatnim odnalez¢ mozna je zaréwno w aktach prawa krajowego,
jak réwniez unijnego. Powyzsze mogloby sugerowa¢, ze zagadnienia prawne
zwigzane z know-how nie powinny budzi¢ watpliwosci, nic bardziej mylnego,
poniewaz z uwagi na szczatkowa regulacje prawna know-how powstaje szereg
zagadnien problemowych dotyczacych nie tylko samego zakresu pojecia kno-
w-how, ale przede wszystkich charakteru prawa chronigcego know-how i jego
tresci. Sg to kwestie o charakterze ogdélnym, ktérych przyblizenie jest koniecz-
ne dla zrozumienia wyzwan praktycznych zwigzanych z obrotem prawnym
know-how z punktu widzenia celu uméw zbycia know-how, jakim jest nabycie
unikatowej wiedzy, ktora pozwoli osiagna¢ nabywcy przewage konkurencyj-
ng poprzez wytwarzanie nowych lub ulepszonych produktéw lub §wiadczenie
innowacyjnych uslug, oraz zwigzanga z powyzszym ochrong intereséw zbywcy
i nabywcy.

2. ISTOTA KNOW-HOW

W pierwszej kolejnosci zwrdci¢ nalezy uwage na wielo$¢ definicji know-how,
ktore odnalez¢ lub zrekonstruowaé mozna na podstawie przepisow prawa

! Zastepca dyrektora Centrum Innowacjii Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu.
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krajowego® i unijnego’. Przy czym podkreéli¢ nalezy, iz definicje normatywne
w ramach réznych aktéw prawnych nie sa ze sobg zbiezne?, cho¢ nie ulega wat-
pliwosci, iz know-how jest dobrem intelektualnym i niematerialnym. Przepis
§3 pkt 4 Rozporzadzenia RM w sprawie wylaczenia niektérych rodzajow po-
rozumien o transferze technologii wskazuje, iz know-how to ,nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne lub zasady orga-
nizacji i zarzadzania [...], ktore sg istotne z punktu widzenia wytwarzania to-
wardw objetych porozumieniem i ktére zostaly opisane w sposéb pozwalajacy
na weryfikacje kryterium niejawnosci i istotnosci”. Definicje know-how w pra-
wie krajowym (analogiczne w swej treéci) odnalez¢ mozna w przepisach ustaw:
o podatku dochodowym od 0sdb fizycznych’ i o podatku dochodowym od os6b
prawnych®, ktére mianem know-how okreslaja ,udokumentowang wiedze (in-
formacje) nadajace si¢ do wykorzystania w dzialalnosci przemystowej, naukowej
lub handlowe;j”. Definicje know-how w prawie unijnym zawiera natomiast art. 1

2 M.in. ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2022.1233), da-
lej: UZNK; rozporzadzenie Rady Ministrow z 17.4.2015 r. w sprawie wylaczenia niektérych rodza-
jow porozumien o transferze technologii spod zakresu porozumien ograniczajacych konkurencje¢
(Dz.U.2015.585), dalej: Rozporzadzenie RM w sprawie wylaczenia niektérych rodzajéow porozu-
mien o transferze technologii; ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od 0s6b fizycznych
(t.j. Dz.U.2025.163 ze zm.); ustawa z 15.2.1995 r. o podatku dochodowym od oséb prawnych (t.j.
Dz.U.2025.278 ze zm.).

* M.in. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/943 z 8.6.2016 r.
w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic
przedsigbiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem
(Dz.U.UE.L.2016.157.1), dalej: Dyrektywa nr 2016/943; Rozporzadzenie Komisji (EU) nr 316/2014
z 21.3.2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do kategorii porozumien o transferze technologii (Dz.U.UE.L.2014.93.17), dalej: Rozporzadze-
nie nr 316/2014; Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci intelektualnej
2 15.4.1994 r. (Dz.U.UE.L.1994.336.214), dalej: Porozumienie TRIPS.

* Analize¢ aktow prawnych definiujacych ,know-how” odnalez¢ mozna u M. du Vall, E. No-
winiska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. VI, Warszawa 2013 r.,
komentarz do art. 11 UZNK; M. Sieradzka, M. Zdyb (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2016, komentarz do art. 11 UZNK; R. Skubisz (red.),
System Prawa Prywatnego. Prawo wlasnoéci przemyslowej, t. 14A, wyd. II, Warszawa 2017,
s. 835-838; M. Marczewska, Charakter prawny i koncepcja tresci umowy know-how, ZNUJ PPWI
2018, 1, s. 111-137; E. Nowiriska, K. Szczepanowska-Koztowska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Komentarz, wyd. IT, Warszawa 2022, komentarz do art. 11 UZNK.

> Art. 5a pkt 34 ppkt c: ,udokumentowana wiedza (informacje) nadajace si¢ do wykorzy-
stania w dziatalnos$ci przemyslowej, naukowej lub handlowej (know-how)” i art. 29 ust. 1 pkt 1:
»informacje zwigzane ze zdobytym doswiadczeniem w dziedzinie przemystowej, handlowej lub
naukowej (know-how)”.

¢ Art. 4a pkt 23 ppkt c: ,udokumentowana wiedza (informacje) nadajace si¢ do wykorzy-
stania w dziatalno$ci przemyslowej, naukowej lub handlowej (know-how)” i art. 21 ust. 1 pkt 1:
»informacje zwigzane ze zdobytym doswiadczeniem w dziedzinie przemystowej, handlowej lub
naukowej (know-how)”.
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ust. 1 pkt i Rozporzadzenia nr 316/2014, ktéry stanowi, iz ,know-how oznacza
pakiet informacji praktycznych, wynikajacych z doswiadczenia i badan, ktdre sg:
(i) niejawne, czyli nie s3 powszechnie znane lub fatwo dostepne; (ii) istotne, czyli
wazne i uzyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktéw objetych umowa;
oraz (iii) zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczajaco zrozumialy sposob, aby
mozna bylo sprawdzi¢, czy spelniajg kryteria niejawnosci i istotnosci”.

Prébujac ustali¢ zakres przedmiotowy know-how, nalezy siegnaé réwniez do
definicji: ,tajemnicy przedsigbiorstwa” i ,informacji nieujawnionych” zawar-
tych w przepisach prawnych krajowych i unijnych, z ktérymi jednakze pojecia
know-how nie nalezy utozsamia¢. Zgodnie z art. 11 ust. 2 UZNK ,,Przez tajem-
nice przedsigbiorstwa rozumie si¢ informacje techniczne, technologiczne, orga-
nizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodar-
cz3, ktore jako catos¢ lub w szczegdélnym zestawieniu i zbiorze ich elementéw nie
sa powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym si¢ tym rodzajem informacji
albo nie sg fatwo dostepne dla takich osob, o ile uprawniony do korzystania z in-
formacji lub rozporzadzania nimi podjal, przy zachowaniu nalezytej starannosci,
dziatania w celu utrzymania ich w poufnosci”. Z kolei definicja ,,tajemnicy przed-
siebiorstwa” zawarta w art. 2 pkt 1 Dyrektywy nr 2016/943 stanowi, Ze ,0znacza
informacje, ktore spelniaja wszystkie nastepujace wymogi: a) s poufne w tym
sensie, ze jako calo$¢ lub w szczegdlnym zestawie i zbiorze ich elementéw nie sg
ogolnie znane lub fatwo dostepne dla oséb z kregow, ktore zwykle zajmujg si¢
tym rodzajem informacji; b) majg wartos¢ handlowg dlatego, ze s3 objete tajem-
nicy; ¢) poddane zostaly przez osobe, ktdra zgodnie z prawem sprawuje nad nimi
kontrole, rozsagdnym, w danych okoliczno$ciach, dzialaniom dla utrzymania ich
w tajemnicy”. Istotna wydaje si¢ rowniez definicja ,,informacji nieujawnionych”
w Porozumieniu TRIPS, z ktérej wynika ze ,,[...] informacje: a) sg poufne w tym
sensie, Ze jako calo$¢ lub w szczegdlnym zestawie i zespole ich elementéw nie sg
ogolnie znane lub fatwo dostepne dla oséb z kregéw, ktére normalnie zajmuja
sie tym rodzajem informacji; b) maja warto$¢ handlowa dlatego, ze sa poufne;
i ¢) poddane zostaly przez osobeg, pod ktorej legalng kontrolg informacje te po-
zostajg rozsagdnym, w danych okolicznosciach, dzialaniom dla utrzymania ich
poufnosci” (art. 39 ust. 2).

Mimo pewnych réznic miedzy zakresami pojeé: know-how, tajemnica przed-
siebiorstwa i informacje nieujawnione, sytuacja prawna dysponentéw przed-
miotowych dobr wykazuje istotne podobienstwo, w zwigzku z powyzszym przy
analizie zagadnien problemowych know-how mozliwe jest sieganie do regulacji
prawnych dotyczacych w szczegdlnosci tajemnicy przedsigbiorstwa. Pomimo
wiec braku pelnej spdjnosci definicji wyraznych i kontekstowych know-how

« 31 »



IZABELA PIETRZAK

w aktach prawa krajowego i unijnego, nie powinno jednak ulega¢ watpliwosci, iz
know-how obejmuje informacje ,,poufne/niejawne” (,,nie sa powszechnie znane
lub tatwo dostepne™), w szczegolnosci techniczne lub technologiczne (np. nieopa-
tentowany wynalazek), posiadajace wartos¢ ,gospodarcza” (,handlowg”), co do
ktérych dysponent know-how podejmuje dziatania w celu zachowania ich w po-
ufnosci, i ktére powinny by¢ ,udokumentowane” (,,zidentyfikowane/opisane”)
celem weryfikacji kryteriéw ,,niejawnosci i istotno$ci”.

3. SYTUACJA PRAWNA DYSPONENTA KNOW-HOW

3.1. UWAGI 0GOLNE

Kolejng kwestig niezwykle istotng z punktu widzenia praktycznych zagadnien
na tle umowy zbycia know-how jest charakter prawa chroniacego know-how
i jego tres¢, tj. uprawnienia dysponenta know-how oraz zwigzane z nimi obo-
wigzki 0sdb trzecich. Po raz kolejny nalezy zwréci¢ uwage na fragmentarycz-
nos¢ i lakonicznos¢ regulacji prawnych krajowych i unijnych dotyczacych takze
sposobu ochrony dobra intelektualnego, jakim jest know-how (tajemnica przed-
siebiorstwa). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji okresla dysponenta
tajemnicy przedsigbiorstwa jako ,uprawnionego do korzystania z informacji lub
rozporzadzania nimi” (art. 11). Jednoczesnie art. 11 ust. 7 UZNK stanowi, iz ,,Po-
zyskanie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji, jezeli nastapilo w wyniku niezaleznego odkrycia lub
wytworzenia albo obserwacji, badania, rozlozenia na czesci, testowania przed-
miotu dostepnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem przez osobe,
ktora pozyskala informacje i ktérej uprawnienie do pozyskania informacji nie
byto ograniczone w chwili ich pozyskania”.

Z kolei regulacje Dyrektywy nr 2016/943 wskazuja, iz ,,posiadacz tajemnicy
przedsiebiorstwa oznacza kazdg osobe fizyczng lub prawng, ktéra w sposob
zgodny z prawem sprawuje kontrole nad tajemnicg przedsigbiorstwa” (art. 2 pkt 2).
W pkt 16 preambuly przedmiotowej Dyrektywy stwierdza sig, iz ,W interesie
innowacyjnos$ci oraz w celu wspierania konkurencji przepisy niniejszej dyrek-
tywy nie powinny przyznawac zadnych wylacznych praw do know-how lub in-
formacji chronionych, jako tajemnice przedsi¢biorstwa”. Dodatkowo Dyrektywa
nr 2016/943 w art. 3 ust. 1 stanowi, ze ,,Pozyskiwanie tajemnicy przedsigbior-
stwa uznaje sie za zgodne z prawem, gdy tajemnice przedsigbiorstwa pozyskano
w jeden z nastepujacych sposobdw: a) niezalezne odkrycie lub wytworzenie;
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b) obserwacja, badanie, roztozenie na czesci lub testowanie produktu lub przed-
miotu, ktory zostal udostepniony publicznie lub ktdry zgodnie z prawem jest
w posiadaniu osoby, ktora pozyskala przedmiotowa informacj¢ i na ktdrej nie
cigzy obowigzek prawny ograniczenia pozyskiwania danej tajemnicy przedsie-
biorstwa; ¢) wykonywanie prawa do informacji i konsultacji przystugujacego
pracownikom lub przedstawicielom pracownikéw zgodnie z prawem unijnym
i prawami krajowymi lub praktykami unijnymi i krajowymi; d) wszelkie inne
praktyki, ktére w danych okolicznosciach uznaje si¢ za zgodne z uczciwymi
praktykami handlowymi”.

3.2. CHARAKTER PRAWA DO KNOW-HOW

Majac na wzgledzie przywolane wyzej unormowania, zwrdci¢ nalezy w pierw-
szej kolejnosci uwage na spory prawne dotyczace sytuacji dysponenta know-how
w kontekscie istnienia i charakteru prawa przystugujacego mu do know-how’.
Nie ulega watpliwosci, iz charakter prawa do know-how wymyka si¢ prostym
kwalifikacjom, znajdujacym wyrazne okre$lenie w przepisach prawa, co wynika
z otoczenia prawnego, ktore reguluje zagadnienia prawne zwiazane z know-how
(tajemnica przedsiebiorstwa), a ktore wykracza poza ustawe o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji, cho¢ niewatpliwie odgrywa ona przewodnig role w tym
zakresie. Niemniej réwnie bezdyskusyjnym faktem jest, iz w praktyce gospodar-
czej s3 zawierane umowy sprzedazy know-how technicznego/technologicznego,
w tym miedzy jednostkami sektora szkolnictwa wyzszego i nauki (np. uczel-
niami) oraz przedsigbiorcami ubiegajacymi si¢ o dofinansowanie projektow ze
srodkéw zewnetrznych krajowych i unijnych (np. Narodowego Centrum Badan
i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci), i ,waznos$¢” takich
umoéw nie jest kwestionowana przez instytucje finansujace projekty dotyczace
know-how. W zwiazku z powyzszym, majac na wzgledzie charakter know-how
(niejawne informacje posiadajace wartos¢ gospodarczg), bezspornym powinno
by¢, ze know-how jest dobrem intelektualnym posiadajacym warto$¢ ekono-
miczng, z ktérego jego dysponent prawny (,posiadacz, ktéry w sposéb zgodny
z prawem sprawuje kontrole nad tajemnicg przedsigbiorstwa”) moze korzystaé

7 Analize sporéw dotyczacych istnienia i charakteru prawa do know-how odnalez¢ mozna
u M. Sieradzka, M. Zdyb (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, komentarz do
art. 11 UZNK; R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, s. 874-878; M. Marczewska, Charak-
ter prawny i koncepcja tre$ci umowy know-how, s. 111-137; J. Kepitiski, J. Szwaja (red.), Ustawa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2024 r., komentarz do art. 11 UZNK.
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i ktorym moze rozporzadzaé (prawo zbywalne i dziedziczne). Potwierdzeniem
dopuszczalnosci rozporzadzania prawem do know-how sa w szczegdlnosci regu-
lacje ustawy z 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny® odnoszace si¢ do zbycia ,tajemnic
przedsiebiorstwa” jako elementu skladowego przedsigbiorstwa (art. 55! pkt 8).
Dysponentowi know-how przysluguje wigc prawo majatkowe inne niz wtla-
sno$¢ rzeczy (przedmioty materialne) w rozumieniu art. 44 KC, przy czym usta-
lenie zakresu jego uprawnien wymaga dalszej analizy prawne;j.

Majac jednoczeénie na uwadze podzial praw ze wzgledu na stopien ochrony
na - bezwzgledne i wzgledne, rozwazy¢ nalezy mozliwos¢ uznania prawa ma-
jatkowego do know-how za prawo bezwzgledne. Prawa takie sg skuteczne erga
ompnes, jest z nimi skorelowany cigzacy na nieograniczonej liczbie oséb obowia-
zek biernego zachowania sie, tj. nieprzeszkadzania uprawnionemu w wykonywa-
niu prawa. Przywolane wyzej regulacje prawne dotyczace know-how (tajemnicy
przedsiebiorstwa) tworza dla jego dysponenta ,monopol” korzystania z know-
-how, ma on prawo zadania, aby kazda osoba nieuprawniona powstrzymata sie
od pozyskania, ujawnienia lub wykorzystania cudzych informacji stanowigcych
know-how. Powyzszej kwalifikacji nie stoja na przeszkodzie przepisy: art. 11 ust. 7
UZNK i art. 3 ust. 1 Dyrektywy nr 2016/943, dopuszczajace mozliwos¢ legalnego
pozyskania know-how na skutek niezaleznego odkrycia lub inzynierii odwrotnej,
ktére niewatpliwie ostabiaja ochrone know-how, jak réwniez pkt 16 preambuty
przedmiotowej Dyrektywy, wskazujacy na brak celowosci przyznawania ,,wy-
tacznych praw do know-how lub informacji chronionych jako tajemnice przedsie-
biorstwa”. Prawo majatkowe do know-how jest prawem bezwzglednym - sku-
tecznym erga omnes, ale prawem niewylacznym, poniewaz moze przystugiwaé
jednocze$nie kilku osobom, ktérych nie taczy stosunek wspdlnosci prawa’.

Na uwage zastuguje takze kwestia dlugosci okresu ochrony know-how, za-
sadg jest bowiem limitowanie okresu ochrony praw na dobrach niematerialnych,
w przypadku know-how (tajemnicy przedsi¢biorstwa) regulacje prawne zasad-
niczo nie wyznaczaja okresu trwania tego prawa, czas ochrony know-how jest
wyznaczony przez stan poufnosci. Prawo do know-how zaczyna funkcjonowac
z chwilg objecia niejawnych informacji poufnos$cia, prawo to dla powstania nie
wymaga zgloszenia do urzedu lub wydania decyzji administracyjnej. Objecie po-
ufnoscig informacji znajdujacych si¢ w tzw. domenie publicznej (zaséb wiedzy

8 Ustawa z 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2024.1061 ze zm., dalej: KC).

° Szerzej na temat charakteru prawa do know-how M. Sieradzka, M. Zdyb (red.), Ustawa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, komentarz do art. 11 UZNK; R. Skubisz (red.), System
Prawa Prywatnego, s. 838-843; J. Kepiriski, J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji, komentarz do art. 11 UZNK.
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ujawnionej do wiadomosci publicznej, z ktérego kazdy moze korzysta¢ nieod-
platnie) lub tatwo dostepnych dla kazdego, lub co najmniej specjalistow w da-
nej dziedzinie nie prowadzi do powstania prawa do know-how. Prawo to wy-
gasa wraz z ustaniem stanu poufnosci, w szczegdlnosci jezeli kazdy konkurent
moze dowiedzie¢ si¢ o informacjach objetych know-how zwykla i legalng droga
np. z fachowych publikacji czy wystawionego na widok publiczny towaru. Przy
czym stan poufnosci nie traci swojego charakteru przez to, ze o informacjach ob-
jetych know-how wie pewien ograniczony krag oséb zobowigzany w sposéb wy-
razny lub dorozumiany do zachowania ich w tajemnicy, stan tajemnicy jest wiec
relatywny, a nie absolutny. Wola dysponenta know-how w tym zakresie musi by¢
dla takich 0s6b rozpoznawalna, brak zastosowania srodkéw zabezpieczajacych
know-how przed dostepem nieuprawnionych osob trzecich moze by¢ potrakto-
wany jako dorozumiane zrzeczenie si¢ ochrony'.

4. UMOWY ZBYCIA KNOW-HOW

Powyzsze wyniki analizy prawnej stanowig konieczna baz¢ do wlasciwych roz-
wazan, ktérych przedmiotem sg praktyczne zagadnienia problemowe dotycza-
ce umow zbycia know-how technicznego/technologicznego, tj. ktérych przed-
miot obejmuje bezwzgledne prawo majatkowe o charakterze niewylacznym do
know-how. Prawo polskie nie zawiera regulacji dotyczacych zasad nabycia prawa
do know-how (tajemnicy przedsigbiorstwa) na wzor regulacji dla praw wlasnosci
przemystowej, w zwiazku z czym zasady te s3 w duzej mierze tworzone przez
doktryne'. Przy czym przez ,zbycie” nalezy rozumie¢ przejscie (zbycie i nabycie)
prawa majatkowego w drodze czynnosci cywilnoprawnej, w przypadku zbycia

10 Szerzej na temat problematyki okresu ochrony know-how wyr. SN z 3.10.2000 r., I CKN
304/00, OSNC 2001/4/59; S. Hoc, Glosa do wyroku SN z 3.10.2000 r., I CKN 304/00, Glosa
2001/7/23-27; wyr. SN 2 5.9.2001 r., I CKN 1159/00, OSNC 2002/5/67; wyr. SN z 7.3.2003 r., ] CKN
89/01, LEX nr 583717; wyr. SN z 6.6.2003 r., IV CKN 211/01, LEX nr 585877; M. du Vall, E. No-
wiriska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, komentarz do art. 11 UZNK; wyrok SN
z 3.12.2014 r., ITIT SO 8/14, LEX nr 1621354; M. Sieradzka, M. Zdyb (red.), Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, komentarz do art. 11 UZNK; post. SN z 9.11.2022 r., I PSK 4/22, LEX nr
3518148; E. Nowiriska, K. Szczepanowska-Koztowska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
¢ji, komentarz do art. 11 UZNK.

W tym miejscu zwr6ci¢ nalezy uwage, iz do umowy udzielenia licencji na korzysta-
nie z know-how (tajemnicy przedsigbiorstwa) znajduje zastosowanie wprost art. 79 ustawy
z 30.6.2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej: ,Do umowy o korzystanie z wynalazku zgloszo-
nego w Urzedzie Patentowym, na ktéry nie udzielono jeszcze patentu, jak réwniez do umowy
o korzystanie z wynalazku niezgloszonego, a stanowiacego tajemnice przedsigbiorcy, stosuje si¢
odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba ze strony postanowily inaczej”.
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know-how jest ono ograniczone zasadniczo do zbycia pochodnego, kiedy to do-
chodzi do przeniesienia prawa ze zbywcy na nabywce'?. Najczesciej wystepuja-
cym przypadkiem zbycia know-how jest umowa sprzedazy, charakteryzujaca
sie tym, ze na jej podstawie obie strony uzyskuja pewna korzys¢ majatkowa'.
Cho¢ ustawowa konstrukcja umowy sprzedazy dotyczy rzeczy, to jednak zgodnie
z art. 555 KC ,,Przepisy o sprzedazy rzeczy stosuje si¢ odpowiednio do sprzedazy
energii, praw oraz wody”, co oznacza, Zze mozemy mie¢ do czynienia ze stoso-
waniem tych przepiséw wprost, z modyfikacjami lub z brakiem ich zastosowa-
nia, w szczegdlnosci ze wzgledu na specyfike know-how (dobra niematerialnego)
i prawa do niego (prawo bezwzgledne o charakterze niewylacznym).

Prawo do know-how jako prawo majatkowe o zbywalnym charakterze moze
by¢ przedmiotem umowy sprzedazy, dopuszczalno$¢ sprzedazy praw na do-
brach niematerialnych jest bowiem bezsporna'. Umowa sprzedazy know-how
obejmuje wiec jako umowa wzajemna: z jednej strony - zobowigzanie dyspo-
nenta know-how (sprzedawcy) do przeniesienia tego prawa na nabywce i wydania
przedmiotu sprzedazy, z drugiej strony - zobowigzanie nabywcy (kupujacego)
do odebrania przedmiotu sprzedazy i zaplaty okreslonej ceny. Przepisy doty-
czgce know-how nie statuuja wymogow co do formy przeniesienia tego prawa,
w zwigzku z powyzszym znajduje zastosowanie zasada swobody wyboru formy
prawnej umowy. Teoretycznie wiec umowa zbycia know-how mogtaby zostac za-
warta nawet w formie ustnej, niemniej ze wzgledu na istote know-how (niejawne
informacje), stopien zlozonosci, znaczenie gospodarcze takich umoéw i ryzyka
prawne z nimi zwigzane, w praktyce s3 one zawierane co najmniej w formie pi-
semnej (optymalnie pod rygorem niewazno$ci)®.

12 Szerzej M. Sieradzka, M. Zdyb (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ko-
mentarz do art. 11 UZNK.

B Art. 535 §1 KC: ,,Przez umowe sprzedazy sprzedawca zobowiazuje si¢ przenies$¢ na ku-
pujacego wlasnos¢ rzeczy i wyda¢ mu rzecz, a kupujacy zobowiazuje si¢ rzecz odebrac i zaptacié
sprzedawcy ceng”.

" Tak m.in. G. Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiega trzecia. Zobowig-
zania, t. I-1I, wyd. X, Warszawa 2011, komentarz do art. 555 KC; J. Gudowski (red.), Kodeks cy-
wilny. Komentarz, t. IV, Zobowigzania. Cze¢$¢ szczegdtowa, wyd. II, Warszawa 2017, komentarz
do art. 555 KC; M. Fras, M. Hadbas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV, Zobowiazania.
Cze$¢ szczegolna (art. 535-764(9), Warszawa 2018, komentarz do art. 555 KC.

15 Szerzej na temat formy prawnej zbycia praw do know-how R. Skubisz (red.), System Prawa
Prywatnego, s. 877.
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5. PRZEDMIOT UMOWY SPRZEDAZY KNOW-HOW

Specyfika dobra intelektualnego, jakim jest know-how (informacje niejawne),
jak i istota blizej nieskonkretyzowanego ustawowo prawa majatkowego do niego
(prawo bezwzgledne o charakterze niewytacznym), rodzi bardzo praktyczne wy-
zwania zwigzane z precyzyjnym okresleniem obowigzkéw stron umowy sprze-
dazy know-how celem zapewnienia bezpieczenstwa transakcji z punktu widzenia
intereséw obydwu stron. Na plan pierwszy wysuwa si¢ przedmiot umowy sprze-
dazy w postaci prawa do know-how, ktére powinno by¢ $cisle zidentyfikowane
i konkretnie okreslone nie tylko tytulem (nazwg) zbywanych informacji tech-
nicznych/technologicznych, ale przede wszystkim opisane w stosownej doku-
mentacji technicznej/technologicznej przekazywanej kupujacemu w zwiazku
Z Zawarciem umowy.

Powyzsze pozwoli na zado$¢uczynienie obowigzkom sprzedawcy zawartym
w art. 546 KC: ,,Sprzedawca obowiazany jest przed zawarciem umowy udzieli¢
kupujacemu potrzebnych wyjasnien o stosunkach prawnych i faktycznych doty-
czacych rzeczy.” (§1) i ,,Sprzedawca obowigzany jest wyda¢ posiadane przez siebie
dokumenty, ktére dotycza rzeczy. [...] Ponadto, jezeli jest to potrzebne do nalezy-
tego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, sprzedawca obowigzany
jest zalaczy¢ instrukcje i udzieli¢ wyjasnien dotyczacych sposobu korzystania
z rzeczy’ (§2). Do wyjasnien o stosunkach prawnych w przypadku know-how
zaliczy¢ nalezy informacje, ktére moga wplywacé na sytuacje kupujacego jako
nowego ,wlasciciela”, m.in. dotyczace braku dokonania zgloszen débr wlasnosci
przemyslowej w ramach know-how w urzedach patentowych czy statusu praw-
nego know-how chronionego w ramach tajemnicy przedsigbiorstwa sprzedawcy.
Natomiast obowigzek udzielenia wyjasnien o stosunkach faktycznych dotycza-
cych przedmiotu sprzedazy ma stuzy¢ temu, aby kupujgcy mial mozliwo$¢ zapo-
znania si¢ z wlasciwosciami know-how oraz sposobem korzystania z niego na po-
trzeby wdrozenia i przemystowego stosowania. Dokumenty dotyczace know-how
to z kolei wszelkie zmaterializowane informacje dotyczace stosunkéw prawnych
i faktycznych, w szczegélnosci dokumentacja techniczna/technologiczna i np.
specjalistyczne opinie techniczne/technologiczne. Dodatkowym, potencjalnie
wynikajacym wylacznie z zawartej umowy sprzedazy, przejawem udzielania
przez sprzedawce wyjasnien o wlasciwosciach know-how i sposobu korzystania
z niego moga by¢ szkolenia pracownikéw kupujacego lub tzw. asysta wdroze-
niowa ze strony sprzedawcy — na zasadach uzgodnionych przez strony w umowie
(wliczone w ceng sprzedazy — w okreslonym zakresie lub odptatne - na zasadach
okreslonych w odrebnej umowie).
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Brak wykonania wyzej wskazanych obowigzkéw ustawowych moze rodzi¢
po zawarciu umowy sprzedazy ryzyko powolania si¢ przez kupujgcego na wade
o$wiadczenia woli (btad lub podstep), odpowiedzialno$¢ kontraktows sprze-
dawcy na zasadach ogélnych, zas w wyjatkowych przypadkach kupujacy moze
réwniez dochodzi¢ roszczen z rekojmi. Udzielenie wyczerpujacych wyjasnien jest
wazne takze z punktu widzenia zabezpieczenia intereséw sprzedawcy, poniewaz
nie odpowiada on za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedazy, o ktoérych
kupujacy wiedzial w chwili zawarcia umowy (art. 557 §1 KC). Zwroéci¢ nalezy
w tym miejscu uwage, iz o ile obowiazek udzielenia przez sprzedawce wyjasnien
o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczacych przedmiotu sprzedazy ma
charakter przedumowny, o tyle wydanie dokumentéw dotyczacych know-how
(dokumentacja techniczna/technologiczna) nastepuje w zwiazku z zawarciem
umowy sprzedazy i stanowi de facto wydanie przedmiotu umowy.

Nie powinno ulega¢ watpliwosci, iz kluczowym z punktu widzenia kupu-
jacego jest zapoznanie si¢ z dokumentacjg know-how przed zawarciem umowy
sprzedazy celem podjecia decyzji o zakupie know-how po uprzedniej weryfikacji,
co bedzie przedmiotem sprzedazy i jego wartosci ekonomicznej, co rodzi z kolei
konieczno$¢ stosownego zabezpieczenia intereséw sprzedawcy. Do ujawnienia
dokumentacji technicznej/technologicznej, cho¢ niekoniecznie w zakresie umoz-
liwiajacym np. odtworzenie na jej podstawie pelnego procesu produkcyjnego,
dochodzi wigc czesto juz na etapie negocjacji stron poprzedzajacych zawarcie
umowy sprzedazy. Ochrone intereséw sprzedawcy zabezpiecza w tym zakresie
art. 72' KC: ,Jezeli w toku negocjacji strona udost¢pnila informacje z zastrzeze-
niem poufnosci, druga strona jest obowigzana do nieujawniania i nieprzekazy-
wania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla wta-
snych celéw, chyba ze strony uzgodnily inaczej” (§ 1) i ,W razie niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w §1, uprawniony moze
zadac od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nia
korzysci” (§ 2). W praktyce zabezpieczenie intereséow sprzedawcy na etapie
przedkontraktowym czesto realizowane jest w oparciu 0 umowe o zachowa-
niu poufnosci, w ktdrej moze by¢ przewidziana kara umowna w wysokosci ceny
sprzedazy w przypadku naruszenia przez przyszlego nabywce obowiazku ujaw-
nienia know-how lub wykorzystania go w praktyce gospodarczej.
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6. WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY SPRZEDAZY KNOW-HOW

Zawarcie umowy sprzedazy know-how i wydanie przedmiotu umowy w postaci
zmaterializowanej, tj. dokumentacji technicznej/technologicznej (dokument,
ktérego posiadanie jest potrzebne do wykonywania prawa do know-how) rodzi
dalsze konsekwencje prawne: ,,Z chwila wydania rzeczy sprzedanej przechodza
na kupujacego korzysci i ciezary zwiazane z rzeczg oraz niebezpieczenstwo przy-
padkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.” (art. 548 §1 KC). Nabywca staje si¢ wigc
podmiotem wyltacznie uprawnionym do korzystania z know-how (np. wdrozenia
go we wlasnej dziatalno$ci gospodarczej), dokonywania jego modyfikacji, pobie-
rania pozytkéw (np. oplat licencyjnych) i dalszego rozporzadzania prawem do
know-how np. udzielenia licencji na korzystanie z niego przez podmiot trzeci
lub dalszej sprzedazy (,korzysci”). Kupujacy staje si¢ jednocze$nie zobowigza-
nym do ponoszenia przede wszystkim szeroko rozumianych kosztéw ochrony
know-how, zwigzanych w szczegdlnosci z dzialaniami podejmowanymi w celu
utrzymania go w poufnosci o charakterze: faktycznym (np. kontrola dostepu do
pomieszczen, wlasciwy obieg dokumentacji i technologie zapewniajace bezpie-
czenstwo sieci informatycznych) oraz prawnym (np. informowanie pracownikéw
o potrzebie ochrony informacji, klauzule w umowach o prace, umowy o zakazie
konkurencji, o§wiadczenia o poufnosci dokumentéw wysylanych droga elektro-
niczng i umowy o poufnosci z kontrahentami)'s, jak réwniez ochrony w przypad-
ku naruszenia przez osobe trzecig prawa do know-how (,,cigzary”).

Na kupujacego przechodzi ryzyko ,przypadkowej utraty lub uszkodzenia
rzeczy’ na skutek zdarzen niezaleznych od zbywcy i nabywcy, np. dziatanie
osoby trzeciej lub zjawisk zewnetrznych. W przypadku know-how oznacza to
w szczegolnosci niebezpieczenstwo pozyskania informacji objetych know-how
przez osobe trzecig na skutek niezaleznego odkrycia, inzynierii odwrotnej lub in-
nego dopuszczonego przez przepisy prawa dzialania, np. jego wejscia do domeny
publicznej w przypadku kradziezy dokumentacji technicznej/technologiczne;j.
Z przej$ciem na kupujacego korzysci, ciezaréw i ryzyk zwigzanych z nabytym
know-how wiaza sie¢ obowiazki sprzedawcy gléwnie o charakterze non facere
(zaniechanie), tj. nieprzeszkadzania uprawnionemu w wykonywaniu prawa.

6 Analize dzialan zabezpieczajacych poufnos¢ informacji odnalezé mozna u M. du Vall,
E. Nowiriska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, komentarz do art. 11 UZNK; M. Sie-
radzka, M. Zdyb (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, komentarz do art. 11
UZNK; E. Nowiriska, K. Szczepanowska-Kozlowska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
¢ji, komentarz do art. 11 UZNK; J. Kepiriski, J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, komentarz do art. 11 UZNK.
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Obejmuja one w pierwszej kolejnosci powstrzymanie si¢ od kolejnego rozporza-
dzania zbytym prawem i dalszego korzystania z know-how (co najmniej zarob-
kowego i zawodowego). Zbywca ma réwniez obowiazek podejmowania srodkéw
zabezpieczajacych know-how przed dostgpem nieuprawnionych oséb trzecich
tak dlugo, jak dlugo trwa stan poufnosci informacji, a tym samym prawo do
know-how bedzie istnie¢, przy zalozeniu, ze do wygasniecia prawa nie dojdzie
na skutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi sprzedawca”. Umowa
sprzedazy know-how moze zawiera¢ réwniez dodatkowe obowiazki sprzedawcy
w zakresie np. powstrzymania si¢ od dokonywania modyfikacji know-how bez
zgody kupujacego czy informowania go o okolicznosciach, ktére moga uniemoz-
liwi¢ lub utrudni¢ kupujacemu korzystanie z know-how.

7. ODPOWIEDZIALNOSC SPRZEDAWCY ZA WADY KNOW-HOW
7.1. UWAGI 0GOLNE

Zagadnieniem powigzanym z przejsciem na kupujacego korzysci, ciezaréw i ry-
zyk zwigzanych z nabytym know-how jest takze odpowiedzialno$¢ sprzedawcy za
wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedazy (odpowiedzialnos¢ kontraktowa
i rekojmia), w przypadku sprzedazy praw stosowanie przepiséw o rekojmi budzi
jednak watpliwosci'®. Celem rekojmi, inaczej niz odpowiedzialnosci kontrakto-
wej, nie jest naprawienie szkody przez podmiot, ktéremu mozna przypisa¢ wing
za jej powstanie, przestanka odpowiedzialnosci na podstawie rekojmi nie jest
szkoda, lecz juz samo wystapienie wady oznaczajacej rézne stany niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania. Strony umowy sprzedazy know-how
powinny by¢ zainteresowanie wyraznym okresleniem w umowie okolicznosci, za
ktére odpowiada sprzedawca, ktére powinny odnosic¢ si¢ zaréwno do okoliczno-
$ci mogacych zostac¢ potencjalnie zakwalifikowane jako wady fizyczne lub praw-
ne know-how (nizej wskazano przykladowe). Powyzsze zapewnia bezpieczenstwo
prawne transakcji i chroni interesy stron, nalezy bowiem pamigta¢, ze umowa
sprzedazy know-how jest umowa oparta na podwyzszonym stosunku zaufania
miedzy stronami z uwagi na istote know-how (niejawne informacje). W zwiazku

17 Szerzej na temat umowy i klauzul o zachowaniu poufno$ci M. Sieradzka, M. Zdyb (red.),
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, komentarz do art. 11 UZNK.

'8 Szerzej na temat zagadnien problemowych zwigzanych ze stosowaniem przepiséw o re-
kojmi w przypadku praw R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, s. 867-870; J. Kepiriski,
J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, komentarz do art. 11 UZNK.
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z powyzszym waznym wydaje si¢ art. 558 KC stanowiacy, iz ,,Strony moga od-
powiedzialno$¢ z tytutu rekojmi rozszerzy¢, ograniczy¢ lub wylaczy¢.” (§1), przy
czym ,Wylaczenie lub ograniczenie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi jest bez-
skuteczne, jezeli sprzedawca zatail podstepnie wade przed kupujacym” (§2).

7.2. WADY PRAWNE KNOW-HOW

Nie ulega watpliwosci, iz w przypadku sprzedazy praw sprzedawca ponosi od-
powiedzialnos¢ za wady prawne, art. 556° KC wskazuje, ze ,Rzecz dotknieta jest
wadg prawna, jezeli stanowi wlasnos¢ osoby trzeciej, jest obcigzona prawem oso-
by trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu rzecza wynika
z decyzji lub orzeczenia wlasciwego organu. W przypadku sprzedazy prawa wada
prawna moze réwniez polega¢ na nieistnieniu prawa. Pozostate wady stanowia
wady fizyczne”. Niewatpliwie z wada prawng zbytego know-how w postaci ,,nie-
istnienia prawa” bedziemy mie¢ do czynienia w sytuacji, kiedy przed wydaniem
przedmiotu sprzedazy prawo do know-how wygaslo. Nie powinno ulega¢ réwniez
watpliwosci, iz sprzedawca nie moze przenies¢ w calo$ci prawa do know-how ob-
jetego wspdlnoscig prawa, jesli jest jedynie ,wspdtwlascicielem”, a wiec ma prawo
do dysponowania jedynie udzialem w prawie do know-how, i jednocze$nie nie
dziala jako pelnomocnik lub za zgoda pozostatych wspétuprawnionych. Z kolei
obcigzenia przedmiotu sprzedazy, ktore objete sa ,wada prawna”, nalezy rozu-
mie¢ szeroko, tj. takze jako prawa obligacyjne przystugujace osobom trzecim,
np. licencja na korzystanie z know-how ograniczona czasowo, ktéra powoduje,
ze kupujacy nie jest w stanie korzysta¢ w pelni z nabytego dobra intelektualnego.

W przypadku sprzedazy prawa majatkowego do know-how ze wzgledu na
jego specyfike (prawo bezwzgledne o charakterze niewylacznym) po raz kolejny
nalezy zwroci¢ uwage na mozliwos¢ jednoczesnego posiadania przez osobe trze-
cig analogicznego niejawnego know-how na skutek np. niezaleznego odkrycia.
Zatem moze okazac sig, iz osobie trzeciej przystuguje réwnolegte prawo do tego
samego know-how, o ktérym sprzedawca mogt — nawet przy zachowaniu nalezy-
tej staranno$ci — nie posiada¢ wiedzy. Nie tracac z pola widzenia niemal abso-
lutnego charakteru odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, nie wydaje si¢ mozliwe
przyjecie w takiej sytuacji, iz mamy do czynienia z wadg prawna, skoro sprze-
dawca zbywa prawo jemu przystugujace, a tym samym i przyjecia odpowiedzial-
nosci sprzedawcy za taka ,wade¢”. Z punktu widzenia pewnosci obrotu praw-
nego celowe wydaje si¢ wyrazne wskazywanie w umowie sprzedazy know-how
na $wiadomos$¢ obydwu stron w zakresie specyfiki dobra niematerialnego,
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jakim jest know-how (niejawne informacje), chronionego w ramach tajemnicy
przedsiebiorstwa prawem o charakterze niewylgcznym. W takim przypadku od-
powiedzialno$¢ z tytutu rekojmi w ogéle nie powstanie, art. 557 §1 KC wskazuje
bowiem, ze ,,Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi,
jezeli kupujacy wiedzial o wadzie w chwili zawarcia umowy”. Mozliwe, cho¢ ry-
zykowne z punktu widzenia interesow sprzedawcy, jest oczywiscie jego zapew-
nienie w umowie, ze know-how charakteryzuje nowos¢ w skali §wiatowej i Ze jest
on podmiotem wylacznie uprawnionym do dysponowania know-how (klauzule
gwarancyjne).

7.3. WADY FIZYCZNE KNOW-HOW

Duzo wiecej watpliwosci w przypadku sprzedazy praw nastrecza odpowiednie
stosowanie przepisow o rekojmi za wady fizyczne praw, ktére w przypadku praw
wlasnosci intelektualnej odnoszone sa do przedmiotu takich praw, upowazniajg
one bowiem do korzystania z doébr niematerialnych przez rzeczy, w ktérych sa
ucielesnione. Art. 556' §1 KC stanowi, ze ,Wada polega na niezgodnosci rzeczy
sprzedanej z umowg. W szczegdlnosci rzecz sprzedana jest niezgodna z umowa,
jezeli: 1) nie ma wlasciwosci, ktdre rzecz tego rodzaju powinna miec¢ ze wzgle-
du na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznacze-
nia; 2) nie ma wlasciwosci, o ktorych istnieniu sprzedawca zapewnit kupujacego,
w tym przedstawiajac probke lub wzoér; 3) nie nadaje si¢ do celu, o ktéorym ku-
pujacy poinformowal sprzedawce przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zglo-
sit zastrzezenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) zostala kupujacemu wyda-
na w stanie niezupelnym”. Przywotany wyzej przepis utozsamia wade fizyczna
z niezgodnoscig towaru z umows, jednoczesnie wskazujac otwarty katalog po-
zwalajacy zakwalifikowa¢ jako wady fizyczne okreslone sytuacje. Stosownie do
art. 559 KC: ,,Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
ktére istniaty w chwili przejscia niebezpieczenstwa na kupujacego lub wynikty
z przyczyny tkwiacej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili”. Chwilg tg w przy-
padku umowy sprzedazy know-how jest zwykle wydanie przedmiotu umowy
w postaci zmaterializowanej, tj. dokumentacji technicznej/technologicznej.

O wadzie fizycznej know-how mozna méwi¢ przyktadowo, jesli know-how nie
posiada wynikajacej z celu umowy, okolicznosci lub przeznaczenia wlasciwosci
(uzytecznosci rozumianej jako mozliwos¢ osiagniecia okreslonego efektu tech-
nicznego) lub sprawnosci technicznej, o istnieniu ktorych sprzedawca zapew-
nial w umowie, np. osiggniecia okreslonego stopnia wydajnosci produkcyjnej
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w okreslonych warunkach (klauzule gwarancyjne). Wyrazne okreslenie w umo-
wie sprzedazy gwarantowanych wlasciwosci know-how pozwala na: z jednej
strony — wyznaczenie granicy odpowiedzialnosci sprzedawcy, z drugiej — usta-
lenie przez kupujacego ryzyka dotyczacego wynikéw weryfikacji wlasciwosci
know-how w warunkach innych niz wskazane przez sprzedawce, np. w wigkszej
skali. Jako inny przypadek zaistnienia wady fizycznej know-how wskazac nalezy
brak wykonania przez sprzedawce obowigzku udzielenia kupujacemu potrzeb-
nych wyjasnien o stosunkach prawnych i faktycznych oraz wydania posiadanych
dokumentéw dotyczacych przedmiotu sprzedazy - dokumentacja techniczna/
technologiczna (art. 546 KC).

8. ZAKONCZENIE

Powyzej przedstawiono wybrane zagadnienia problemowe zwigzane z obrotem
prawnym know-how, ich analiz¢ poprzedzono przyblizeniem koniecznych kwe-
stii o charakterze ogélnym w stopniu umozliwiajagcym wskazanie, jak uksztalto-
waé umowy zbycia know-how, zeby zapewni¢ bezpieczenstwo prawne transakcji
z punktu widzenia intereséw sprzedawcy i kupujacego. Pomimo szczatkowej re-
gulacji prawnej know-how nie budzi watpliwosci, Ze jest ono dobrem intelektu-
alnym i niematerialnym, ktére obejmuje informacje ,,poufne/niejawne”, posia-
dajace wartos¢ ,gospodarcza”, co do ktérych dysponent know-how podejmuje
dzialania w celu zachowania ich w poufnosci, i ktére powinny by¢ ,udokumen-
towane”. Cho¢ charakter prawa chroniagcego know-how i jego tres¢ jest przed-
miotem sporéw prawnych, uzna¢ nalezy, iz dysponentowi know-how przystuguje
prawo majatkowe, z ktérego moze on korzysta¢ i ktérym moze rozporzadzaé,
czas ochrony know-how jest wyznaczony przez stan poufnosci. Prawo majatkowe
do know-how jest przy tym prawem bezwzglednym, ale prawem niewylacznym,
poniewaz moze przystugiwac jednoczesnie kilku osobom, ktérych nie taczy sto-
sunek wspolnosci prawa. Z uwagi na istote know-how i charakter prawa do niego
umowa sprzedazy know-how jest umowg opartg na podwyzszonym stosunku za-
ufania miedzy stronami.

Powyzsze uwarunkowania prawne powoduja praktyczne zagadnienia proble-
mowe na tle uméw zbycia know-how, w szczegdlnosci umowy sprzedazy, ktdre
pomimo braku wymogéw prawnych co do formy przeniesienia tego prawa sa
zawierane co najmniej w formie pisemnej. Przedmiot umowy sprzedazy w po-
staci prawa do know-how powinien by¢ $cisle zidentyfikowany i konkretnie okre-
slony, czemu sluzy zmaterializowanie informacji objetych know-how w postaci
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np. dokumentacji technicznej/technologicznej. Udostepnienie przedmiotowej
dokumentacji kupujacemu na etapie przedkontraktowym, z uwagi na koniecz-
no$¢ zabezpieczenia interesow sprzedawcy, czesto realizowane jest w oparciu
o umowe o zachowaniu poufnosci. Wydanie know-how w postaci zmaterializo-
wanej w zwigzku z zawarciem umowy sprzedazy wiaze si¢ z przejsciem na ku-
pujacego korzysci, ciezaréw i ryzyk zwigzanych z nabytym know-how oraz rodzi
obowigzki sprzedawcy dotyczace zasadniczo powstrzymania sie od dalszego ko-
rzystania z know-how i podjecia srodkéw zabezpieczajacych je przed dostepem
nieuprawnionych oséb trzecich.

Brak wykonania lub nienalezyte wykonanie przez sprzedawce obowiazkéw
zwiazanych z zawartg umowa sprzedazy rodzi¢ moze jego odpowiedzialno$cé
kontraktowg lub oparta na podstawie rekojmi. Odpowiedzialno$¢ ta moze wig-
zac si¢ z wadg prawna zbytego know-how w postaci w szczegdlnosci ,,nieistnienia
prawa” w przypadku, kiedy przed wydaniem przedmiotu sprzedazy kupujacemu
prawo do know-how wygasto, z uwzglednieniem jednakze niewylacznego cha-
rakteru tego prawa. Z kolei z wada fizyczng know-how mamy do czynienia przede
wszystkim wtedy, kiedy nie posiada ono wynikajacej z celu umowy, okolicznosci
lub przeznaczenia wlasciwosci (uzytecznosci), lub sprawnosci technicznej, o ist-
nieniu ktorych sprzedawca zapewnial w umowie.

Analiz¢ zagadnien problemowych zwigzanych z obrotem prawnym know-
-how (tajemnicy przedsigbiorstwa) niewatpliwie ulatwilaby wyrazna regula-
cja kwestii zwigzanych z charakterem prawa do niego i zasad jego zbywania,
w chwili obecnej teoretyczne podwaliny w powyzszym zakresie sg tworzone
przez doktryne. W praktyce natomiast, w zwigzku z brakiem uregulowan praw-
nych, ciezar zapewnienia bezpieczenstwa prawnego transakgji, ktérej przed-
miotem jest know-how, jest przerzucony na strony umowy sprzedazy, ktore
powinny by¢ zainteresowane precyzyjnym okresleniem w umowie okolicznosci,
za ktore odpowiada sprzedawca, co w dalszej kolejnosci pozwala ustali¢ ryzyka,
ktore przyjmuje na siebie kupujacy.
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MARIUSZ PIOTROWSKI

Tajemnice pracodawcy i ich ochrona

1. WSTEP

Kodeks pracy' naklada na pracownikéw obowigzek zachowania w tajemnicy in-
formagji, ktérych ujawnienie mogloby narazi¢ pracodawce na szkode (art. 100
§ 2 pkt 4) i obowiazek przestrzegania tajemnicy okreslonej w odrebnych prze-
pisach (art. 100 § 2 pkt 5). W literaturze odno$nie do informacji, o ktérych
mowa w art. 100 § 2 pkt 4 k.p., uzywa sie okreslenia ,tajemnica pracodawcy”?,
cho¢ w ustawie takiego okreslenia nie zastosowano. W zwigzku z tym pojawia
sie pytanie, czy pojecie tajemnicy pracodawcy pokrywa si¢ z pojeciem tajemni-
cy przedsigbiorstwa (bo czesto tak sie sprawe stawia)? W tym samym kodek-
sie przewidziano mozliwo$¢ zawierania miedzy pracodawcami a pracownikami
umoéw okreslanych skrétowo umowami o zakazie konkurencji w trakcie trwania
stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy (art. 101'-101* k.p.). W tym drugim
przypadku chodzi o pracownikow, ktérzy maja dostep do szczegoélnie waznych
informacji, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ pracodawce na szkode (art. 101*
§ 1 k.p.). Poniewaz sposobem na unikniecie tego ryzyka ma by¢ zawarcie umo-
wy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, powszechnie okresla si¢ te
szczegblnie wazne informacje mianem tajemnic przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji’*. W ten sposéb nakladaja si¢ na

! Ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm. (dalej réwniez jako k.p.)).

2 Tak np. J. Borowicz, Przestrzeganie tajemnicy pracodawcy a inne pracownicze obowiazki
przestrzegania tajemnicy - zagadnienia pojeciowe, PiZS 1998, Nr 10, s. 2-9; W. Koczur, Tajemnica
pracodawcy (zaktadowa), MoP 2015, Nr 7, s. 386-392; M. Wtodarczyk, Analiza tajemnic prawnie
chronionych w prawie pracy, MoP 2014, Nr 21, s. 1161-1268; R. Sadlik, Zachowanie tajemnicy
pracodawcy to obowiazek, a nie uprzejmos$¢, Rzeczposp. z 20.12.2016, s. F2.

> Ustawa z 16.4.1993 r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1233 (da-
lej rowniez jako ,,UoZNK”)).
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siebie dwa pojecia, tajemnica pracodawcy i tajemnica przedsiebiorstwa. Nadto
moze by¢ tak, ze pracodawca, ktéry nie jest przedsigbiorcg, ma interesy ekono-
miczne, ktére powinien chroni¢, w tym posiada informacje o doniostosci eko-
nomicznej, ktére nie sg tajemnicami przedsigbiorstwa (tajemnice gospodarcze
w szerszym rozumieniu niz tajemnice przedsiebiorstwa). Dlatego celem opraco-
wania jest analiza tych pojec¢ i specyfiki ich ochrony.

2. POJECIE TAJEMNICY

Przepisy prawne nie ustalaja sposobu rozumienia tajemnicy jako takiej. W ujeciu
stownikowym wyraz ,tajemnica” ma przypisane dwa znaczenia:

1) fakt, ktorego nie nalezy rozglasza¢, ujawniac,

2) sprawa zagadkowa, niezbadana®.

Uzyto tam okre$len ,fakt” i ,sprawa”, ale nie méwi sie o ,informacjach”.
Natomiast w ujeciu encyklopedycznym wyraz ,tajemnica” ma trzy znaczenia
(potoczne, filozoficzne i teologiczne), ale w rozumieniu potocznym to ,rzecz ta-
jemna, zagadkowa, niezbadana lub wiadomos¢, ktdrej nie nalezy rozglaszac™.
Zwraca uwage to, ze miano tajemnicy jest odnoszone do ,wiadomosci”, ale nie do
»informacji” (chyba ze sg to w intencji autora hasta synonimy).

Tajemniczo$¢ moze dotyczy¢ pewnych faktow, do tej pory niezbadanych
w danym zakresie, ale wowczas nie mozna moéwic o tym, ze pewne informacje sa
objete tajemnica, skoro te informacje nie istniejag. Czym innym jest sytuacja, gdy
pewne informacje istnieja, ale dostepnos¢ do nich ma by¢ ograniczona, w szcze-
golnosci dostepnos¢ ta juz zostata ograniczona. Jezeli ustawodawca odwotuje si¢
do tajemnic réznego rodzaju, czy tez do kategorii pojeciowych zblizonych, czyni
to w tym drugim - z wyrdznionych wyzej — znaczeniu. Jednakze informacja sama
w sobie nie jest tajemnicg. Tajemniczo$ci informacji dodaja dziatania polegajace
na wprowadzeniu ograniczen w zakresie dostepnosci do niej. Tak wigc méwienie
o tym, ze dana informacja jest czyja$ tajemnica, jest pewnym uproszczeniem je-
zykowym. W gruncie rzeczy chodzi o to, Ze dana informacja jest objeta tajemnica
danego podmiotu. Tajemnice ma (wprowadza, kreuje, ustanawia) okreslony pod-
miot (ustawodawca, przedsigbiorca, pracodawca). Tajemnica obejmuje okreslone
informacje dlatego, Ze wspomniany podmiot tak uznat i wprowadzit ograniczenia
dostepnosci do tych informacji. Mozna wigc przyjac, ze tajemnica sg objete takie

* Slownik jezyka polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1981, s. 472 i 473.
* Encyklopedia ,,Gazety Wyborczej”, t. 18, Warszawa (bez wskazania roku publikacji), s. 291.
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informacje (o czyms lub o kims), co do ktérych uprawniony podmiot wprowa-
dzil ograniczenia dostepnosci (sita rzeczy chodzi o takie informacje, ktére przed
ustanowieniem ograniczen tego rodzaju nie staly si¢ juz powszechnie dostepne).
Dla uproszczenia sposobu wypowiadania si¢ o tajemnicach mozna jednak dopu-
$ci¢ okreslenia tego rodzaju, ze jaka$ informacja jest tajemnica.

3. ROZNICE W PRAWNYM UJECIU TAJEMNIC PRACODAWCY
| TAJEMNIC PRZEDSIEBIORSTWA

Informacje okreslane mianem tajemnic pracodawcy charakteryzujg si¢ tym, ze
nie zostaly dotad ujawnione i ze ich ujawnienie moze narazi¢ pracodawce na
szkodg, a na pracownikéw natozono obowigzek zachowywania ich w tajemnicy®.
Ustawodawca nie sprecyzowal przedmiotu tych informacji ani ich pochodzenia.
W zwigzku z tym to pracodawca decyduje, o jakie informacje chodzi, i to pra-
codawca powinien na tyle sprecyzowac tres¢ tego obowiazku, aby pracownicy
mogli go realizowac.

Jezeli chodzi o rozumienie tajemnic przedsigbiorstwa, ustawodawca o wiele
bardziej szczegdtowo okreslit ich istote, gdyz:

1) wskazal najdonioslejsze rodzaje informacji bedacych tajemnicami (tech-

nologiczne, techniczne, organizacyjne - katalog otwarty),

2) podkredlil, ze muszg one posiada¢ wartos¢ gospodarcza,

3) ze nie sa powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym sie tym rodzajem

informacji, albo nie s3 fatwo dostepne dla tych osob,

4) przedsiebiorca podjal dziatania w celu zachowania tych informacji w po-

ufnosci
(art. 11 ust. 2 UoZNK).

Mozna wskaza¢ dalsze réznice co do rozumienia tajemnic obu urodzajow.
Jezeli chodzi o krag osob, ktore sa obowigzane do poszanowania tajemnic praco-
dawcy, to obowiazek ten jest adresowany wylacznie do pracownikow. Natomiast
tajemnice przedsiebiorstwa muszg by¢ przestrzegane nie tylko przez pracow-
nikéw przedsigbiorcy, ale rdwniez przez osoby zatrudnione na innej podstawie
prawnej niz stosunek pracy, a takze przez osoby niezatrudnione przez przedsie-
biorce. Ponadto istnieje réznica migdzy tymi rodzajami tajemnic, jezeli chodzi

¢ Obowigzek przestrzegania tajemnic pracodawcy jest naktadany na pracownikéw nie tylko
przez Kodeks pracy, ale takze przez przepisy pozakodeksowych ustaw regulujacych zatrudnienie
pracownicze, np. przez pragmatyki urzednicze — zob. np. M. Wlodarczyk, Analiza tajemnic praw-
nie chronionych, s. 1161-1162.
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o okres objety tajemnica. Pracownik jest zwigzany tajemnicami pracodawcy co
najmniej przez okres trwania stosunku pracy. Jezeli obowiazek poszanowania
tajemnic innych niz gospodarcze miatby wykracza¢ poza okres trwania stosunku
pracy, podstawa moga by¢ odrebne umowy prawa cywilnego (umowy o poufno-
$ci). Jezeli chodzi o tajemnice przedsigbiorstwa, to okres zwigzania obowigzkiem
ich przestrzegania jest ustawowo bezterminowy i trwa tak dlugo, jak istnieje stan
poufnosci danej informacji’ (dotyczy to takze pracownikdow).

Na tym tle trzeba poruszy¢ kwestie tajemnic gospodarczych, ktére nie sg ta-
jemnicami przedsi¢biorstwa, gdyz dotycza sfery intereséw ekonomicznych pod-
miotéw, ktdre nie sg przedsigbiorcami w rozumieniu prawa. Chodzi np. o fun-
dacje, stowarzyszenia, niektére rodzaje spotdzielni czy podmioty, ktére z uwagi
na przedmiot dzialalnosci nie s3 uznawane za przedsiebiorcéw (np. podmioty
lecznicze). Podmioty te takze moga rywalizowac o $wiadczeniobiorcow, o granty,
dotacje, dofinansowanie czy zlecenie wykonywania zadan publicznych, a wiec
maja interesy ekonomiczne do zrealizowania i ktére moga chcie¢ zachowac w po-
ufnosci okreslone informacje. Informacje takie maja doniostos¢ gospodarcza,
podobnie jak interesy przedsigbiorcy, ale nie moga by¢ zaliczane do skfadnikéw
przedsi¢biorstwa, a wigc korzysta¢ z ustawowej ochrony prawnej przewidzianej
dla tajemnicy przedsiebiorstwa. Tajemnice te mozna okresla¢ mianem gospodar-
czych (ekonomicznych). Ma to doniosto$¢ z punktu widzenia sposobu ochrony
takich tajemnic.

Przy takim ujeciu tajemnicy pracodawcy, jak to uczyniono w kodeksie pracy,
w rachube moga wchodzi¢ najréozniejsze informacje, ktére docieraja do praco-
dawcy (i sita rzeczy do pracownikéw), ktére juz maja status tajemnic jakiegos$
rodzaju, nadany w drodze regulacji prawnych badz nadany w drodze zawarcia
umowy cywilnoprawnej lub ponadzakladowego ukiadu zbiorowego pracy, badz
chodzi o informacje zewnetrzne czy tez wewnetrzne, ktére nie maja przesa-
dzonego statusu tajemnic, ale taki status zostaje im nadany przez pracodawce
w trybie zakladowego uktadu zbiorowego pracy, regulaminéw zakladowych czy
porozumien zbiorowych (art. 9 § 1 k.p.). Natomiast u pracodawcéw, u ktérych
takie regulacje nie wystepuja, kwestia moze by¢ uregulowana w tre$ci umowy
o pracg, zakresu czynnosci czy pisemnego polecenia pracodawcy kierowanego do
poszczegdlnych pracownikow.

W art. 100 § 2 k.p. jest mowa o tajemnicach pracodawcy (pkt 4) i o tajem-
nicy okreslonej w odrebnych przepisach (pkt 5). Zostal tu wiec zastosowany

7 Zob. A. Michalak, Ochrona tajemnicy przedsigbiorstwa — zagadnienia cywilnoprawne;
W. Koczur, Tajemnica pracodawcy (zaktadowa), s. 387-389.
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podzial na tajemnice pracodawcy i wszystkie pozostale tajemnice, ktérych pra-
cownik ma obowiazek przestrzega¢. W literaturze zgtoszono poglad, ze tajem-
nice przedsigbiorstwa naleza do tajemnic okreslonych w odrebnych przepisach
(UoZNK), co by oznaczalo, ze tajemnice przedsi¢biorstwa nie sa tajemnicami
pracodawcy. Z takim pogladem nie mozna si¢ zgodzi¢. Jezeli pracodawca jest
zarazem przedsigbiorca, to moze posiada¢ tajemnice przedsigbiorstwa. Wydawa-
toby sie, ze z punktu widzenia pracownikow wszystkie tajemnice pracodawcy-
-przedsigbiorcy sa tajemnicami pracodawcy, zaréwno tajemnice przedsiebior-
stwa, jak i pozostale. Jednakze z punktu widzenia podstaw prawnych ochrony ta-
jemnic, okresu obowigzywania tajemnic przedsi¢biorstwa, odpowiedzialnosci za
ich naruszenie i mozliwosci zawierania umoéw o zakazie konkurencji po ustaniu
stosunku pracy, takie utozsamianie wszystkich tajemnic pracodawcy nie jest za-
sadne. Najwyrazniej zachodzi potrzeba odrdzniania tajemnic przedsigbiorstwa
od pozostalych tajemnic pracodawcy w ramach réznego rodzaju dziatan pra-
codawcy zmierzajacych do ochrony jego tajemnic, a po$réd owych pozostatych
tajemnic pracodawcy trzeba oddzieli¢ tajemnice gospodarcze pracodawcy niebe-
dace tajemnicami przedsiebiorstwa od pozostatych tajemnic. Bedzie to mialo np.
znaczenie z punktu widzenia mozliwo$ci zawarcia uméw o zakazie konkurencji
po ustaniu stosunku pracy.

4. INFORMACIE, KTORYCH UJAWNIENIE
MOGtOBY NARAZIC PRACODAWCE NA SZKODE

Ustawodawca, na gruncie kodeksu pracy, posréd réznych informacji, jakimi dys-
ponuje pracodawca i z jakimi stykaja sie pracownicy, wyrdznit informacje, kto-
rych ujawnienie mogloby narazi¢ pracodawce na szkode (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.)
i co do takich informacji prawo naklada na pracownikow obowigzek zachowania
ich w tajemnicy. Rzecz jasna, takie informacje nie muszg si¢ ogranicza¢ do ma-
terii, ktorg prawo okresla jako tajemnice przedsiebiorstwa. W obrebie kategorii
informacji, ktorych ujawnienie mogloby narazi¢ pracodawce na szkode, usta-
wodawca wyrdznil grupe szczegélnie waznych informacji, ktérych ujawnienie
mogloby narazi¢ pracodawce na szkode (art. 100* § 1 k.p.). Takie wyodrebnie-
nie niektérych informacji jest uczynione dla stworzenia podstaw do zawierania
z pracownikami umoéw o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Chodzi
wiec o informacje, ktérych udost¢pnienie konkurentom mogtoby narazi¢ praco-
dawce (bylego pracodawce) na szkode. Pojawia si¢ naturalne pytanie, czy kon-
kurentami pracodawcy mogg by¢ inni pracodawcy, niekoniecznie prowadzacy
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dzialalnos$¢ gospodarczy, czy tez chodzi tylko o konkurentéw, ktérzy prowadza
dzialalnos¢ gospodarczg, czyli o przedsigbiorcéw. Gdyby sktoni¢ sie do tej ostat-
niej tezy, to by oznaczalo, ze pracodawca, ktdry nie chce, by jego kosztem byli
wspierani inni przedsigbiorcy — konkurenci, sam powinien by¢ przedsigbiorca,
a to prowadzitoby do konstatacji, Ze szczegdlnie wazne informacje pracodawcy,
o ktérych mowa w art. 101* § 1 k.p., to w gruncie rzeczy tajemnice przedsigbior-
stwa, o ktérych mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. By sie
odnie$¢ do tej kwestii, trzeba przyjac ustalenia co do rozumienia konkurencji
i konkurentow.

Czasownik ,,konkurowa¢” wywodzi si¢ z tac. concurrere [biec razem]®. Cho-
dzi wiec o rywalizacje nie tylko miedzy przedsigbiorcami, zeby nie wspomniec¢
o konkurowaniu sportowcéw, konkurowaniu na castingach czy w innego rodza-
ju rozlicznych konkursach. Pojecia ,,pracodawca” i ,,przedsi¢biorca” krzyzuja sie.
Liczni pracodawcy nie prowadzg dziatalnosci gospodarczej, a wielu - z reguly ma-
tych - przedsigbiorcéw nie jest pracodawcami. Jak wiadomo, status pracodawcy ma
podmiot, ktdry zatrudnia osoby fizyczne na podstawie stosunku pracy (art. 3 k.p.).
Przedsigbiorca natomiast podmiot staje si¢ formalnie od chwili zarejestrowania
prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej. W tym miejscu trzeba odpowiedzie¢ na
pytanie, czy aby posiada¢ (obawia¢ si¢) konkurentow, trzeba by¢ samemu przedsie-
biorca, a za konkurentéw mie¢ wylacznie innych przedsiebiorcéw? Taki problem
pojawil sie w orzecznictwie na tle funkcjonowania podmiotéw leczniczych®.

Ogodlnie trzeba stwierdzi¢, ze konkurentéw moze mie¢ lub sie ich obawia¢
takze taki pracodawca, ktory nie jest przedsiebiorca, a konkurentami moga by¢
podmioty, ktore tez nie sg przedsigbiorcami. Tak wigc pracodawcy i pracodawcy-
-przedsigbiorcy moga rywalizowac z innymi pracodawcami czy pracodawcami-
-przedsigbiorcami. Tym samym trzeba przyjac, ze umowa o zakazie konkurencji
po ustaniu zatrudnienia nie jest zarezerwowana wylacznie dla tych pracodaw-
cow, ktorzy sa przedsigbiorcami, a szczegdlnie wazne informacje pracodawcy,
ktére mozna chroni¢ poprzez zawieranie takich umoéw, nie ograniczaja si¢ tylko
do tajemnic przedsiebiorstwa, gdy oprdcz tajemnic przedsiebiorstwa moze cho-
dzi¢ jeszcze o inne informacje (np. tajemnice gospodarcze niebedace tajemnicami
przedsiebiorstwa), ktérych ujawnienie mogloby narazi¢ pracodawce na szkode
w zwiazku z wykorzystaniem tych informacji przez konkurentéw pracodawcy*.

8 W. Kopali#iski, Stownik wyrazow obcych i zwrotéw obcojezycznych, Warszawa 1994, s. 274.

® Zob. wyr. SN z 24.9.2003 r., I PK 411/02, Legalis 65008.

1" M. Piotrowski, Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - zasadnicze kwestie w $wie-
tle orzecznictwa i pogladéw doktryny, ,,Studia Oeconomica Posnaniensia® 2015, vol. 3, n. 3,
s. 185-197.
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Ujawnienie informacji objetych tajemnica moze naraza¢ pracodawce na

szkode, ktdrg trzeba rozumie¢ w sensie cywilistycznym, jako:

1) utrate spodziewanych korzysci (np. w zwiazku z ujawnieniem tajemnic
technicznych, planéw gospodarczych, ale takze w zwiazku z niepozyska-
niem grantu lub dotacji czy dofinansowania),

2) strate (np. w zwigzku z koniecznoscig zaplaty odszkodowania, grzywny, za-
do$c¢uczynienia pienieznego za wyrzadzong krzywde).

W kazdym badz razie formula narazenia pracodawcy na szkode nie musi by¢

zwigzana wylacznie z pracodawcami-przedsigbiorcami czy z dzialalnoscig go-
spodarczg pracodawcy niezwigzanag z funkcjonowaniem przedsigbiorstwa.

5. DZIALANIA PRACODAWCY NIEZBEDNE DO NADANIA STATUSU TAJEMNICY
OKRESLONYM INFORMACJOM

Z istoty sprawy pracownicy nie moga (nie musza) — sami z siebie — wiedzie¢,
czy i jakie informacje s3 objete tajemnicg pracodawcy (takze pracodawcy, ktory
jest przedsiebiorca). Same ogoélne okreslenia uzyte w ustawach - typu ,,informa-
cje, ktorych ujawnienie mogloby narazi¢ pracodawce na szkode¢” czy ,,informacje
technologiczne” - nie precyzuja konkretnych tresci, ktére maja naleze¢ do zaso-
bu tajemnic pracodawcy. W zwiazku z tym jest oczywiste, ze pracodawca musi
podja¢ dziatania, ktére beda precyzowac to, jakie informacje i w jakim zakre-
sie s3 objete kategorig tajemnicy pracodawcy oraz jakiego rodzaju ograniczenia
w dostepie do tych informacji pracodawca wprowadza. Sila rzeczy ustawodawca
nie reguluje tych spraw, gdyz sa one swoiste dla réznych pracodawcow i dla réz-
nych dziedzin ich dziatalnosci. Jednakze - na zasadzie racjonalnego rozumowa-
nia - jest mozliwa ogdlna typologia takich dziatan.

Mianowicie, pracodawca powinien okresli¢:

1) informacje, czego dotyczace (przedmiot informacji) maja mie¢ status ta-
jemnic pracodawcy (w sposob szczegélowy, a nie jedynie przez ogdlne
wskazanie)'l,

2) czyiw jakisposob informacje, ktére maja status tajemnic, sa lub moga by¢
utrwalane na no$nikach i jak te no$niki powinny by¢ oznaczane z uwagi na
posiadany status nosnika tajemnicy,

" Przyktadowe wyliczenie, zob. K. Romanowska, D. Drgzkiewicz-Wenzel, Tajemnice przed-
sigbiorstwa — wybrane zagadnienia, MoP 2014, Nr 19, s. 1048-1049.
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3) kto moze mie¢ dostep do informacji majacych status tajemnicy pracodaw-
cy, w jakich sytuacjach i w jaki sposéb powinno to by¢ odnotowywane
(a contrario jest zakreslony krag osob, ktore takiego dostepu nie maja i nie
powinny miec),"

4) jakie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne maja by¢ stosowane w celu
ochrony informacji bedacych tajemnicami pracodawcy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych,

5) jaki jest zakres przetwarzania takich informacji, jak przedstawia si¢ obieg
informacji migedzy osobami upowaznionymi do dostepu do tych informa-
cji (w tym obieg dokumentéw),

6) jaka jest procedura postepowania na wypadek nieuprawnionego dostepu
do tajemnic pracodawcy czy ich nielegalnego ujawnienia i jakie sankcje
moga spotkac¢ osoby ponoszace wing z tego tytulu,

7) rodzaje dzialan informacyjnych i szkoleniowych pracodawcy, kierowanych
do pracownikéw na temat ochrony tajemnic pracodawcy,

8) jaki jest okres obowigzywania tajemnic.

W nawigzaniu do kwestii ostatnio wymienionej trzeba zwréci¢ uwage na to,
ze okres ochrony tajemnic jest inny dla tajemnic przedsigbiorstwa pracodawcy-
-przedsigbiorcy niz dla pozostatych tajemnic pracodawcy, co powinno znalezé
odzwierciedlenie w regulacjach dotyczacych ochrony tajemnic pracodawcy®.
Dzialania takie, jak wyzej wymienione, beda niezbedne takze w przypadku ta-
jemnic, ktére sg wylacznie tajemnicami przedsigbiorstwa (lub innymi tajemni-
cami gospodarczymi). Obserwacja praktyki w tym zakresie nasuwa spostrzeze-
nia tego rodzaju, ze pracodawcy (w tym przedsi¢biorcy) ograniczaja si¢ jedynie
do ogolnikowego wskazywania obszaréw informacji, ktére majg by¢ poufne, bez
formutowania precyzyjnie wymogéw w tym zakresie, a w ten sposob — w gruncie
rzeczy — nie zapewniaja sobie ochrony tajemnic, a w konsekwencji moze to réw-
niez podwaza¢ zasadnos$¢ zawierania umoéw o zakazie konkurencji po ustaniu
stosunku pracy.

2 U matlych pracodawcéw moze by¢ tez tak, ze wszyscy pracownicy maja dostgp do takich
informaciji.
3 Zob. wyr. SN z 5.3.2007 r., I PK 228/06, Legalis 83845.
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6. ZAKAZ KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY
A POSZANOWANIE TAJEMNIC PRACODAWCY

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy ma na celu przej$ciowe
ograniczenie pracownikowi swobody wyboru rodzaju aktywnosci zarobkowej (gdy
stanie si¢ juz bylym pracownikiem) w takim zakresie, aby pracownik ten nie mogt
prowadzi¢ wlasnej dziatalnosci o charakterze konkurencyjnym ani $wiadczy¢
pracy na rzecz podmiotéw konkurencyjnych (art. 101' § 1 k.p.). Chodzi o czaso-
we uniemozliwienie wykorzystania wiedzy specjalistycznej uzyskanej w trakcie
pracy u pracodawcy dla celéw rywalizacji konkurencyjnej z tymze pracodawca.
Nie kazdy jednak element wiedzy uzyskanej przez pracownika u pracodawcy jest
objety tajemnicg gospodarczg pracodawcy. Owo wspieranie konkurencji moze,
ale nie musi, by¢ zwigzane z wykorzystywaniem tajemnic gospodarczych byte-
go pracodawcy. Tym samym samo zawarcie umowy o zakazie konkurencji po
ustaniu stosunku pracy niekoniecznie musi automatycznie zapobiega¢ narusza-
niu tajemnic bylego pracodawcy'. Dlatego praktykuje sie i postuluje, aby obok
umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawierane byly umowy
o zachowaniu w poufnosci (o poufnosci) okreslonych informacji. Praktyke taka
zaakceptowal Sad Najwyzszy"™.

7. PROBLEM ISTNIENIA TAJEMNICY WYNAGRODZEN PRACOWNIKOW

Wysokos¢ otrzymywanego wynagrodzenia z tytulu wykonywanych zaje¢ czy
pelnionych funkgji jest kwestia spotecznie doniostg i drazliwg. W tym opraco-
waniu nie bedzie poruszana rozlegta problematyka réznego rodzaju regulacji
prawnych czy wypowiedzi dotyczacych ujawniania sytuacji majatkowej osoby
fizycznej, w tym wysokosci otrzymywanych wynagrodzen, w okreslonych sytu-
acjach. Kierujac si¢ przedmiotem niniejszego opracowania, nalezy skupi¢ si¢ nad
problemem tego rodzaju, czy wysoko$¢ wynagrodzenia pracownika jest tajem-
nicg pracodawcy badz pracownika? W praktyce czesto spotyka sie zastrzezenia
formulowane w umowach o prace czy w regulaminach (w szczegélnosci w re-
gulaminach wynagradzania), Ze informacja o tym, jakie pracownik otrzymuje

O tym, ze nie powinno si¢ utozsamia¢ naruszenia zakazu prowadzenia dziatalnosci gospo-
darczej z ujawnieniem informacji szczegélnie waznych dla pracodawcy, zob. wyr. SN 226.1.2005r.,
II PK 193/04, Legalis 71943.

15 Zob. wyr. SN z 14.3.2019 r., II PK 311/17, Legalis 1884354 oraz A. Lewandowska, Poufno$¢
chroniona odrebnie od zakazu konkurencji, Rzeczposp. z 22.4.2021 r., s. D4.
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wynagrodzenie, jest tajemnica, co by oznaczalo, Ze nawet sam pracownik infor-
macje te powinien zachowa¢ w poufnosci, nie dlatego, ze tak chce, ale dlatego, ze
jest to mu nakazane.

Analize tego zagadnienia trzeba rozpocza¢ od przypomnienia, ze istota kaz-
dej tajemnicy polega na tym, ze krag osob, ktére majg dostep do okreslonych in-
formacji, jest $cisle okreslony (zamkniety). Pracodawca ma ustawowo przyznang
kompetencje do wydawania pracownikom wigzacych polecen (rzecz jasna z wy-
jatkami np. takimi, gdy polecenie nakazuje czyn niezgodny z prawem). Polecenia
pracodawcy majg albo charakter zbiorowy (np. regulaminy), albo sg indywidual-
nie adresowane na stale (np. zakres czynnosci), badz doraznie. Ta swoista wladza
pracodawcy dotyczy - oczywiscie — jedynie pracownikéw i nie moze dotyczy¢
0s6b trzecich. W ramach posiadanych kompetencji niektérzy pracodawcy for-
mutlujg dla pracownikéw obowigzek zachowania w poufnosci informacji o ich
wynagrodzeniu (bardziej lub mniej precyzyjnie). Oznacza to, ze krag oséb, ktore
maja dostep do tego rodzaju informacji, miatby si¢ ogranicza¢ do pracownika,
jego bezposrednich lub posrednich przetozonych, oraz np. pracownikéw zajmuja-
cych si¢ ksieggowoscia i ptacami. W obrebie tej grupy oséb informacje o wynagro-
dzeniu pracownika moglyby by¢ przetwarzane. Jezeli miataby to by¢ rzeczywista
tajemnica pracodawcy, to ten krag oséb musialby by¢ zamkniety. Z tym jednak
jest istotny klopot. Przede wszystkim chodzi o wymogi prawa rodzinnego's.

W mysl art. 230 k.r.o. malzonkowie sa zobowigzani do wzajemnej pomocy
i wspoldziatania dla dobra rodziny, a na mocy art. 27 k.r.o. s3 obowiazani przy-
czynia¢ si¢ do zaspokojenia potrzeb rodziny, takze w miare swoich mozliwosci
zarobkowych. W szczegdlnych sytuacjach matzonek moze odbiera¢ wynagro-
dzenie za prace za swojego malzonka (art. 28 i 29 k.r.0.). Wreszcie, pobrane wy-
nagrodzenie wchodzi w sklad wspolnego majatku matzenskiego (art. 31 § 2 pkt
1 k.r.o.). Pracownik - co do zasady - nie powinien ukrywac informacji o swoim
wynagrodzeniu za prace przed drugim malzonkiem, jezeli malzonkowie pozo-
stajag we wspdlnosci majatkowej (a jest to zjawisko dominujace w naszym spo-
feczenstwie). Wiec tak zwana ,tajemnica wynagrodzen” nie moze stwarzac
przeszkod w ujawnianiu wysokosci i skladnikéw wynagrodzenia pracownika
malzonkowi pracownika. Z kolei matzonek pracownika, jezeli nie jest pracow-
nikiem tego samego pracodawcy co pracownik, nie moze by¢ zwigzany tajem-
nicg pracodawcy, gdyz nie podlega jego wladzy. Z tej przyczyny nie moze by¢
domkniety krag osdb, ktére majg dostep do rzekomej tajemnicy wynagrodzenia

16 Ustawa z 25.2.1964 Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz.U. z 2023 r., poz. 2809 ze zm. (dalej
réwniez jako k.r.io.)).
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pracownika, a w zwiazku z tym nie moze by¢ mowy o tajemnicy". Stusznie wigc
przyjmuje sie, ze informacje tego rodzaju dotyczg sfery zycia prywatnego pra-
cownika, a ich bezprawne ujawnianie (rozpowszechnianie) jest rozpatrywane
w kategoriach naruszenia dobr osobistych pracownika, a nie naruszenia tajem-
nicy". Dysponentem informacji jest posiadacz dobra osobistego i moze on swo-
bodnie takg informacje ujawnia¢ lub wyraza¢ zgode na jej ujawnianie. Kwestia ta
jest wiec przyczynkiem do wlasciwego rozumienia istoty tajemnic pracodawcy.

8. PODSUMOWANIE

Tajemnicg pracodawcy s3 objete informacje bedace w posiadaniu pracodawcy,
ktére w przewidziany prawem sposob zostaly objete ograniczeniami dostepnosci
do nich. Pracodawca, aby zapewni¢ ochrone swoich tajemnic, musi podja¢ dzia-
tania, ktore ograniczaja dostep do informacji objetych tajemnicg, natury regula-
cyjnej, organizacyjnej, technicznej i informacyjno-szkoleniowej. Zdecydowanie
nie jest wystarczajace ogdlne jedynie wskazanie rodzajow informacji, ktére mia-
tyby uzyskac status tajemnic.

Posrod tajemnic pracodawcy trzeba wyrdzni¢ tajemnice, ktore stuza ochro-
nie intereséw ekonomicznych pracodawcy (tajemnice gospodarcze) i pozostale
tajemnice. Z kolei posrdd tajemnic gospodarczych pracodawcy trzeba wyrdzni¢
tajemnice przedsigbiorstwa, ktérych posiadaczem sg pracodawcy prowadzacy
dzialalno$¢ gospodarcza w prawnym rozumieniu (ktérzy sa przedsiebiorcami).
Tajemnice przedsiebiorstwa majg ustawowo ustalony status (UoZNK). W szcze-
golnosci dotycza nie tylko pracownikéw przedsigbiorcy, ale réwniez innych pod-
miotéw, a okres ich ochrony nie jest prawnie limitowany (obowigzuja do mo-
mentu ustania ich poufnosci). Pozostale tajemnice dotyczace pracodawcy albo
maja status ustawowo okreslony (np. informacje niejawne), albo ten status musi
okresli¢ pracodawca, zaréwno w odniesieniu do tajemnic gospodarczych, jak
i pozostatych. W celu ich ochrony moga by¢ zawierane umowy o zakazie konku-
rencji po ustaniu zatrudnienia (tajemnice gospodarcze) lub umowy o poufnosci
czy klauzule poufnosci stosowane przez pracodawce. Poufnosci informacji beda-
cych tajemnicami nie mozna myli¢ z przetwarzaniem informacji, ktére moze si¢

7 W tym zakresie nie mozna si¢ zgodzi¢ z pogladem, ze w niektérych sytuacjach informacja
o wynagrodzeniu pracownika moze by¢ tajemnica pracodawcy, jak twierdzi K. Placzek w arty-
kule pt. Informacja o wysokos$ci wynagrodzenia pracownika - tajemnica pracownika czy praco-
dawcy?, MPP 2018, Nr 11, s. 23-27.

8 Zob. wyr. SN 2 16.7.1993 r., 1 PZP 28/93, Legalis 28174.
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wigzac z naruszeniem ddbr osobistych. Przykladem tego jest kwestia poufnosci
wynagrodzen pracownikow.
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GRZEGORZ DUDCZAK

Niedozwolone nasladownictwo produktu —
mozliwe konsekwencje prawne i typowe linie obrony

Zyjemy w $wiecie pozornie nieskoriczonych mozliwosci i nieograniczonej inno-
wacji. Jednak w rodzimym sektorze malych i srednich przedsiebiorstw zdecydo-
wanie szerzej reprezentowane jest bardziej postmodernistyczne podejscie, ktore
czegsto prowadzi do inspirowania, nasladowania czy wrecz kopiowania dostep-
nych na rynku produktéw i rozwigzan. Jednoczesnie rosnie jednak wsréd ro-
dzimych przedsiebiorcéw $§wiadomos¢ ryzyka prawnego zwiazanego z narusze-
niem cudzych praw wlasnosci intelektualnej. Ten swoisty paradoks bardzo czesto
stawia radce prawnego lub rzecznika patentowego doradzajacego przedsigbiorcy
w centrum procesu tworzenia, czy tez wdrazania na rynek, nowych produktéow
lub rozwigzan. Przedsigbiorcy chcg wiedzie¢, jak bardzo ich nowy produkt musi
roznic si¢ od tych, ktdre juz sg dostepne na rynku, oraz jakie konsekwencje moga
ich spotka¢ w przypadku naruszenia cudzych praw wiasnosci intelektualnej
w procesie tworzenia lub wdrazania nowego produktu. Niniejsze opracowanie
stanowi sume doswiadczen autora w zakresie badania wdrazanego na rynek pro-
duktu w celu oceny ryzyka prawnego zwigzanego z naruszeniem cudzych praw
wlasnosci intelektualnej oraz obrony przedsigbiorcow przed roszczeniami innych
uczestnikéw rynku, zarzucajacych im bezpodstawnie takie naruszenie.

Problem nasladownictwa przemystowego moze rodzi¢ konsekwencje na wielu
plaszczyznach: po pierwsze, na plaszczyznie odpowiedzialnosci za naruszenie
praw autorskich; po drugie, na plaszczyznie odpowiedzialnosci za naruszenie
praw do zarejestrowanych wzoréw przemystowych (w tym wzoréw wspolnoto-
wych); po trzecie, na plaszczyznie odpowiedzialnosci z tytutu czynéw nieuczci-
wej konkurencji.

Z uwagi na ramy niniejszego opracowania §wiadomie pomini¢to w nim za-
gadnienia zwigzane z odpowiedzialnoscig karng oséb fizycznych i odpowiedzial-
noscig podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary.
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1. ODPOWIEDZIALNOSC ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH | UTWOR
W ROZUMIENIU PRAWA AUTORSKIEGO

1.1. UTWOR I JEGO INDYWIDUALNY CHARAKTER

Przed kwalifikacjg danego zachowania, jako przywlaszczenia cudzego autorstwa
lub innej formy naruszenia cudzych praw autorskich, konieczne jest w pierwszej
kolejnosci ustalenie, ze z danym produktem zwigzany jest utwér w rozumieniu
prawa autorskiego, badz tez to, czy sam produkt, jako przedmiot wzornictwa
przemystowego, stanowi tenze utwodr. Przedmiotem prawa autorskiego, zgodnie
z tre$cig art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych' (dalej: pr. aut.), s3 bowiem wylacznie utwory, w tym utwory ar-
chitektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne, urbanistyczne i plastyczne,
czyli kazdy przejaw dzialalnosci twdrczej o indywidualnym charakterze, usta-
lony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od wartosci, przeznaczenia i sposobu
wyrazenia.

O indywidualnym charakterze utworu decydowa¢ moze jego oryginal-
no$¢, niepowtarzalny charakter. Na indywidualny charakter utworu sklada si¢
wszystko to, co pozwala odrdézni¢ ten utwor od innych utworédw. W orzecznic-
twie przyjely si¢ dwie metody ustalania indywidualnego charakteru utworu: po
pierwsze, koncepcja subiektywna, w $wietle ktorej pigtno osobowosci tworcy
wyznacza indywidualny charakter utworu? po drugie, koncepcja obiektywna,
w $wietle ktérej utwér ma indywidualny charakter, gdy nie ma swojego odpo-
wiednika w przeszlodci i nie jest statystycznie prawdopodobne, ze takie samo
dzieto zostanie stworzone przez inng osobe w przysztosci’.

Niezaleznie od powyzszego, w orzecznictwie wskazuje sie, ze: ,,indywidu-
alny charakter sprowadza si¢ do wtasnej kompilacji dobranych przez tworce
powszechnie stosowanych rozwigzan [...]. Projekt architektoniczny (jako przy-
ktad utworu - przyp. aut.), ktéry powstal na skutek kompilacji przez jego twdrce
rozwigzan powszechnie stosowanych w praktyce, moze stanowi¢ utwor objety
ochrong na podstawie art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
jezeli spelnione zostaly przestanki tworczosci (oryginalnosci i indywidualnosci)
poprzez dobor, uktad lub uporzadkowanie skladnikow tego projektu*”. Stosowa-
nie powszechnych standardowych rozwiazan moze zatem jedynie wyjatkowo by¢

' Dz.U.z2017 r., poz. 880.

? Zob. m.in.: wyr. SN 2 6.3.2014 r., V CSK 202/13.
* Zob. m.in.: wyr. SN z 27.2.2009 r., V CSK 337/08.
* Zob. m.in.: wyr. SN z 21.10.2004 r., V CK 143/04.
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uznane za przejaw indywidualnej twoérczosci. Jak stusznie wskazuje Sad Najwyz-
szy: ,,nie sg przejawem indywidualnego ujecia rozwigzania rutynowe, stosowane
w podobnych sytuacjach, w szczegdlno$ci wynikajace z przyjetych w danej sytu-
acji regul postepowania. Indywidualnym ujeciem moze by¢ swoista kombinacja
zastosowania tych regul, podporzadkowana oryginalnej koncepcji catosci®”.

Innymi stowy, przedmiotem prawa autorskiego sa te dobra niematerialne
ucielesnione w produktach, ktére wyrdzniajg si¢ czyms szczegdlnym ponad mase
standardowych wytwordéw rzemiosta®, a wiec takie, ktére nie sa wynikiem zasto-
sowania okreslonej wiedzy, sprawnosci, surowcéw, urzadzen badz technologii’.
Zakres ochrony prawnoautorskiej zawezaja wigc rézne czynniki funkcjonalne
czy konstrukcyjne, elementy nalezace do domeny publicznej, a widoczne w nowo
powstajacych produktach. Ochronie nie podlegaja takze sam pomysl, styl czy
funkcja produktu.

W konsekwencji zakres ochrony utwordéw sprowadza si¢ jedynie do elemen-
tow tworczych, stanowigcych przejaw swobody tworczej. Tylko takie elementy
podlegaja ochronie prawnoautorskiej; tylko w tych granicach - wyznaczonych
przez twoérczy i indywidualny charakter — utwor korzysta z ochrony prawnoau-
torskiej. Nalezy przychyli¢ sie do stanowiska, ze elementy takie jak funkcja, tech-
nika, konstrukcja produktu sg wylaczone z zakresu ochrony prawnoautorskiej,
bo nie s3 elementami tworczymi. Nie mozna przy tym wykluczy¢, ze w niektd-
rych przypadkach produkt bedzie nosnikiem zaréwno nietworczych elementow,
tj. rozwigzan standardowych, a w pewnych fragmentach twérczych elementéw,
ktére podlegaja ochronie prawnoautorskiej.

Nalezy réwniez pamietaé, ze utwor jest chroniony od momentu jego usta-
lenia, zatem uprawniony nie musi wczesniej dopelnia¢ zadnych formalnosci
zwigzanych z rejestracjg. Inaczej niz w przypadku wzoréw przemyslowych, nie
istnieje rejestr pozwalajacy na ustalenie, czy dany przedmiot podlega ochronie.
Powyzsze bez watpienia utrudnia przeprowadzenie pelnego badania prawnego
w tym zakresie i prawidlowa ocene ryzyka prawnego, zwigzang z wprowadze-
niem danego produktu lub rozwigzania na rynek.

> Zob. m.in.: wyr. SN z 15.11.2002 r., II CKN 1289/00.

¢ J. Chwalba, Utwor architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2018,
s. 253.

7 J. Barta, R. Markiewicz, Komentarz do art. 1 ustawy — Prawo autorskie i prawa pokrewne,
[w:] J. Barta, R. Markiewicz (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz,
wyd. V, LEX 2011, www.lex.pl [dostep: 6.6.2018].
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1.2. KONKLUZJA

W zwiazku z powyzszym stwierdzi¢ nalezy, ze w przypadku analogicznego pro-
jektu produktu, jak ten stosowany przez podmiot konkurencyjny, oraz istotnego
podobienstwa wizualnego samego produktu, istnieje ryzyko skierowania przez
podmiot konkurencyjny roszczen zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
do projektu lub koncepcji produktu, cho¢ ryzyko to jest stosunkowo niewiel-
kie w poréwnaniu z mozliwoscig wystapienia roszczen wynikajacych z ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o czym ponizej.

1.3. ROSZCZENIA

W polskim prawie autorskim odpowiedzialno$¢ za naruszenie osobistych i ma-
jatkowych praw autorskich reguluje art. 78 i art. 79 pr. aut. Wedlug polskiej re-
gulacji tworca, ktérego autorskie prawa osobiste zostaly zagrozone cudzym dzia-
faniem, moze zada¢ zaniechania tego dzialania, usuniecia skutkéw naruszenia
tego dzialania, a nadto - gdy naruszenie bylo zawinione - zaplaty odpowiedniej
sumy pienieznej tytutem zado$¢uczynienia za doznang krzywde lub zaptaty od-
powiedniej sumy pieni¢znej na wskazany przez twodrce cel spoleczny. Z kolei za
naruszenie majatkowych praw autorskich twdérca moze zada¢ zaniechania naru-
szania, usuniecia skutkéw naruszenia, naprawienia wyrzadzonej szkody (m.in.
poprzez zaplate sumy pienieznej stanowigcej dwukrotnos$¢ stosownego wyna-
grodzenia, ktére w chwili dochodzenia byloby nalezne tytutem udzielenia przez
uprawnionego zgody na korzystanie z utworu) oraz wydania uzyskanych korzy-
$ci. Zakres mozliwych roszczen podmiotéw konkurencyjnych jest wiec bardzo
szeroki, a konsekwencje ich zastosowania moga by¢ powazne. Powyzsze przesa-
dza o istotnosci zagadnien prawnoautorskich w procesie opracowywania i poz-
niejszego wdrazania nowego produktu.

Aby zminimalizowa¢ ryzyko uwzglednienia roszczen podmiotu konkuren-
cyjnego na gruncie prawa autorskiego, nalezy wprowadzi¢ do projektu produktu,
lub samego produktu, mozliwie duzg liczbe cho¢by drobnych modyfikacji, wy-
szuka¢ inne, podobne projekty lub koncepcje, ktére moglyby stanowi¢ dla nas
niezalezng inspiracje, opracowac uzasadnienie konstrukcyjno-funkcjonalne dla
przyjetych rozwigzan ze wskazaniem na wszystkie te elementy, ktore sa juz zde-
terminowane stosowanymi przez nas rozwigzaniami konstrukcyjnymi. W razie
ewentualnego sporu nalezy skupi¢ si¢ na wszelkich odmiennosciach obu pro-
jektow, i to przede wszystkich odmiennosciach co do rozwigzan zastosowanych
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w samym projekcie produktu, ktére przesadzaja o tym, ze projekt ma charakter
autorski, nawet jesli bryla i wyglad zewnetrzny produktu sg czesciowo zblizone
do produktu konkurencji.

2. ODPOWIEDZIALNOSC ZA NARUSZENIE PRAW
DO ZAREJESTROWANYCH WZOROW PRZEMYSLOWYCH

2.1. PRODUKT JAKO WZOR PRZEMYStOWY

Nie mozna réwniez wykluczy¢ sytuacji, w ktdrej efekt konicowy produktu nasze-
go klienta lub jego elementy narusza¢ beda przyslugujace innemu podmiotowi
prawa z rejestracji wzoru przemyslowego (zagadnienie kumulatywnej ochrony
wzoréw przemyslowych)®. Nie ulega bowiem watpliwosci, iz zakres wytwordw,
ktore mogg stanowi¢ wzdr przemyslowy i by¢ przedmiotem skutecznej rejestra-
cji, jest niezwykle szeroki i obejmuje ,kazdy przedmiot wytworzony w sposob
przemystowy lub rzemieslniczy, obejmujacy w szczegdlnosci opakowanie, sym-
bole graficzne oraz kroje pisma typograficznego™. Przez uzyskanie prawa z reje-
stracji uprawniony nabywa prawo wylacznego korzystania z wzoru przemysto-
wego w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze objetym ochrong.
Uprawniony moze zakaza¢ osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowa-
dzania do obrotu, importu, eksportu lub uzywania wytworu, w ktéorym wzor jest
zawarty badz zastosowany.

Co wigcej, zgodnie z art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 30.6.2000 r. prawo wlasnosci
przemystowej (dalej: p.w.p)'® prawo z rejestracji wzoru przemystowego obejmuje
nie tylko wzory identyczne z zarejestrowanym, lecz réwniez kazdy wzér, ktory
na zorientowanym uzytkowniku nie wywotuje odmiennego ogélnego wrazenia.
Oceny tego, czy zakwestionowany wzdér wywoluje takie odmienne wrazenie,
»~dokonuje si¢ przez pryzmat wrazenia ogdlnego, tzn. odnoszacego si¢ do wzoru
jako calosci, a nie jego poszczegdlnych cech; chodzi zatem o ogdlne wrazenie,
ogolny efekt, ogélne odczucie, jakie wywotuje wzor zakwestionowany i wzdr za-
rejestrowany, czy jest to wrazenie roézne, czy to samo; zorientowany uzytkownik,

8 W kwestii ochrony kumulatywnej wzoréw przemystowych zob. M. PoZniak-Niedzielska,
Ochrona kumulatywna wzoréw przemystowych, [w:] R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego,
t. 14B, Prawo wlasnosci przemyslowej, Warszawa 2012, s. 339-357; A. Tischner, Kumulatywna
ochrona wzornictwa przemystowego w prawie wlasnosci intelektualnej, Warszawa 2015.

° Patrz art. 102, ust 3 p.w.p.

1 Dz.U. 2023, 1170 t.j.
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przy ocenie ogdlnego wrazenia, jakie porownywane wzory wywoluja, jest w sta-
nie dostrzec niekiedy duze réznice miedzy nimi tam, gdzie zwykly uzytkow-
nik widzi jedynie podobienstwa™!. Zorientowany uzytkownik, z perspektywy
ktorego winnismy dokonywa¢ oceny ogoélnego wrazenia, ,to osoba, ktdra stale
uzywa danego towaru i w zwigzku z tym ma pewng wiedz¢ na temat tego rodzaju
wzoréw. Nie jest nim fachowiec. Moze nim by¢ konsument bardzo uwazny, ktéry
wie, czego szuka i zwraca uwage na wszystkie widoczne elementy produktu™?.

Nie ulega zatem watpliwosci, Ze prawo z rejestracji wzoru przemystowego
moze stanowic¢ skuteczny instrument ochrony wlasnego interesu ekonomicznego
poprzez zapewnienie zwrotu z inwestycji w opracowanie wzoru. Posiadanie tych
uprawnien wigze si¢ jednak rowniez z pokusg ich wykorzystania w celu utrud-
nienia prowadzenia dziatalnos$ci przez podmioty konkurencyjne (zjawisko okre-
$lane jako patent trolling czy szerzej copyright trolling)".

Dla porzadku nalezy rowniez wskazad, ze takze niezarejestrowany wzdr prze-
mystowy moze korzysta¢ pod pewnymi warunkami z ochrony w ramach rozpo-
rzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12.12.2001 r. w sprawie wzoréw wspolno-
towych z dnia 12.12.2001 r."* (dalej: ,,Rozporzadzenie”). Zgodnie z trescig art. 2
w zw. z art. 11 Rozporzadzenia, jezeli taki niezarejestrowany wzdr przemystowy
zostal udostepniony publicznie w sposob przewidziany w Rozporzadzeniu, ko-
rzysta z ochrony na terytorium Unii Europejskiej przez okres 3 lat, rozpoczy-
najacy sie od dnia, w ktérym zostal po raz pierwszy udostepniony publicznie.
Mechanizm ten bywa wykorzystywany przez przedsiebiorcéw jako tzw. ostatnia
deska ratunku w sporze z konkurentami, w przypadku braku mozliwosci przy-
wolania ochrony prawnoautorskiej.

2.2. KONKLUZJA

W konsekwencji uzna¢ nalezy, ze czyms$ absolutnie koniecznym w procesie two-
rzenia i wdrazania nowego produktu jest weryfikacja praw z rejestracji wzoréw
przemystowych przystugujacych podmiotom trzecim w odniesieniu do produk-
tow, ktore ,(...) na zorientowanym uzytkowniku nie wywoluja odmiennego

1 Zob. m.in.: wyr. SA w Gdansku z 9.6.2011 r., I ACa 488/11, LEX nr 1286473.

12 Zob. m.in.: wyr. WSA w Warszawie z 15.12.2009 r., VIIT SA/Wa 332/09, LEX nr 583650.

B W kwestii zjawiska trolli patentowych zob. K. Kurowska, Dziatalno$¢ trolli patentowych
w $wietle koncepcji Schumpetera, [w:] B. Borkowska (red.), Debiuty Studenckie — Uniwersytet
Ekonomiczny we Wroclawiu, Wroctaw 2020, ISBN 9788376958675, s. 144-154.

4 Dz.Urz. UE. seria L 2002, Nr 3, s. 1.
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ogolnego wrazenia™®. W tym przypadku ocena ryzyka prawnego jest jednak
prostsza niz w przypadku ochrony prawnoautorskiej, a to z uwagi na konieczny
dla uzyskania ochrony obowiazek rejestracji wzoru przemystowego w publicznie
dostepnym rejestrze. Bazy zarejestrowanych wzoréw sg obecnie dostepne online
i to zaréwno na poziomie krajowym's, unijnym”, jak i §wiatowym'®. Obowia-
zujace regulacje przewiduja z kolei wymogi w zakresie umieszczania w zglosze-
niach rejestracyjnych ilustracji, rysunkéw lub fotografii, co umozliwia wizualna
identyfikacje podobienstwa produktéw z zarejestrowanym wzorem i daje szanse
unikniecia ewentualnych naruszen.

2.3. ROSZCZENIA

W zakresie roszczen dotyczacych wzordéw przemyslowych, poza przepisami
wspdlnymi dla wszystkich rodzajow praw (art. 283-286' p.w.p.), ustawa odsy-
ta do odpowiedniego stosowania przepiséw dotyczacych naruszenia patentu
(art. 287-291 p.w.p.). Uprawniony z rejestracji wzoru przemystowego moze za-
tem zadac od naruszajacego jego prawa: (i) zaniechania naruszania, (ii) wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez
(iii) naprawienia wyrzadzonej szkody na zasadach ogélnych albo poprzez zapta-
te sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej oplacie licencyjnej albo innego
stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne ty-
tulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wzoru. Dodatkowo
sad, orzekajac o naruszeniu, moze na wniosek uprawnionego orzec m.in. o bg-
dacych wlasno$cig naruszajacego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaly uzyte do ich wytworzenia
lub oznaczenia, podaniu do publicznej wiadomosci cz¢sci albo catosci orzeczenia
lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym przez sad.

Z kolei w zakresie ochrony wzoru wspélnotowego art. 89 Rozporzadzenia
przewiduje mozliwo$¢ zastosowania przez sad w postgpowaniu o naruszenie
lub przeciwko dzialaniom grozacym naruszeniem: (i) srodkéw zabraniajacych

5> Zob. art. 105, ust 4 p.w.p.

16 W Polsce ,E-WYSZUKIWARKA” dost¢pna na stronie internetowej Urzedu Patento-
wego RP.

7 Na poziomie unijnym ,,eSearch plus” dostepna na stronie internetowej Urzedu Unii Euro-
pejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUTPO).

18 W skali $wiatowej ,,The Hague Express Database” dostepna na stronie internetowej Swia-
towej Organizacji Wtasnosci Intelektualne;j.
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pozwanemu kontynuowania dzialan, ktére naruszaja lub grozg naruszeniem
wzoru wspolnotowego, (ii) Srodkéw polegajacych na zajeciu podrobionych pro-
duktéw, (iii) srodkéw polegajacych na zajeciu materialéw i narzedzi wykorzy-
stanych w przewazajacej mierze do wytworzenia podrobionych débr, jezeli ich
wlasciciel wiedzial, do jakich celow byly one uzyte, lub bylo to oczywiste w okre-
slonych okoliczno$ciach. Warto przy tym nadmieni¢, ze zajecie to ,[...] moze
mie¢ tez charakter dlugotrwaly, a nie tylko tymczasowy, i moze prowadzi¢ do
zgodnego z prawem zniszczenia™’.

Ponadto sad rozpatrujacy sprawe ma mozliwos¢ zastosowania takze innych
srodkow przewidzianych w ustawodawstwach krajowych?’. Co wprost nawigzuje
do przyjetej na gruncie Rozporzadzenia zasady zastosowania przez sad w spra-
wach wzoréw wspdlnotowych przepiséw swojego ustawodawstwa krajowego we
wszystkich sprawach nieobjetych zakresem niniejszego Rozporzadzenia.

Wida¢ zatem wyraznie, Ze réwniez i w tym przypadku zakres mozliwych
roszczen jest szeroki, przez co naruszenie praw podmiotéw trzecich uprawnio-
nych z rejestracji moze si¢ wigzac¢ z daleko idacymi konsekwencjami.

Typowa obrona podmiotu, ktéremu konkurent zarzuca naruszenie prawa
z rejestracji, opiera sie, z jednej strony, na wykazaniu odmienno$ci pomiedzy
analizowanymi wzorami i to odmiennosci na tyle istotnych, ze oba wzory wy-
woluja odmienne ogdlne wrazenie na zorientowanym uzytkowniku. Z drugiej
strony, podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek produktu poz-
niejszego — niekorzystajacego z dobrodziejstw rejestracji — czgsto stosuje argu-
mentacje, ktdra jest wymierzona w zasadno$¢ udzielenia ochrony na dany wzér
uzytkowy i ktéra w przypadku wykazania jej zasadnosci w ramach stosownej
procedury — mogtaby doprowadzi¢ do uniewaznienia prawa ochronnego. Ar-
gumentacja ta zmierza do zaprzeczenia temu, aby wzor podlegajacy ochronie
w istocie spetnial przestanki rejestracji wynikajace z art. 102 p.w.p, tzn., aby wzor
ten stanowil ,nowa i posiadajaca indywidualny charakter posta¢ wytworu lub
jego czesci”.

Uzasadniajgc taki argument, mozna wskaza¢, ze identyczny lub rézniacy
sie jedynie szczegdtami wzdr zostal udostepniony publicznie przez stosowanie,
wystawienie lub ujawnienie w inny sposob wczesniej niz wzoér, ktéry korzysta
z prawa ochronnego (brak cechy nowosci). Czgsto spotykana jest rowniez ar-
gumentacja wymierzona w brak indywidualnego charakteru zarejestrowanego

1 . Kepiriski, 3.4.3. Srodki polegajace na zajeciu podrobionych produktéw, [w:] J. Kepiriski,
Wzér przemyslowy i jego ochrona w prawie polskim i wspoélnotowym, Warszawa 2010.
0 Ibidem.
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wzoru. Argumentacja ta przybiera rozne formy, jednak jej istota polega na za-
negowaniu wkladu tworczego w opracowanie wzoru poprzez wskazanie, ze jego
ksztalt wynika z cech uzytkowych, funkcjonalnych i jest wynikiem zastosowania
wiedzy technicznej, a podmiot tworzacy wzor zastosowal elementy, rozwigzania
i design powszechnie stosowany w produktach danego typu.

3. ODPOWIEDZIALNOSC ZA NARUSZENIE ZASAD UCZCIWEJ KONKURENC)I

Niezaleznie od powyzszych kwestii, dotyczacych praw wlasnosci intelektualnej,
dzialania polegajace na odwzorowywaniu pewnych schematéw dziatann podmio-
tu konkurencyjnego (w tym nasladownictwo zewnetrznej postaci produktéw czy
pasozytnicze wykorzystanie cudzego sukcesu rynkowego) na tym samym rynku
towarow i ustug moga spotkac sie z konsekwencjami na gruncie ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (w Polsce ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji*'; dalej: ,,ZNKU?”), a mianowicie zosta¢ zakwalifikowa-
ne jako dzialania naruszajace uczciwg konkurencje. Rozwazy¢ nalezy w szcze-
golnosci nastepujace czyny nieuczciwej konkurencji, po pierwsze, przepis art. 13
ust. 1 ZNKU, zgodnie z ktérym czynem nieuczciwej konkurencji jest naslado-
wanie gotowego produktu, polegajace na tym, ze za pomocg technicznych $rod-
kow reprodukc;ji jest kopiowana zewnetrzna posta¢ produktu, jezeli moze wpro-
wadzi¢ klientéw w blad co do tozsamosci producenta lub produktu; po drugie,
przepis art. 3 ust. 1 ZNKU, zgodnie z ktérym czynem nieuczciwej konkurencji
jest dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub na-
rusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. Taka kwalifikacja prawna bedzie
uzasadniona w przypadkach nasladownictwa nakierowanego na wykorzystanie
efektow cudzej pracy i renomy (tzw. pasozytnictwo rynkowe), m.in. wowczas gdy
nie zostala spelniona przestanka wprowadzenia klienta w btad, warunkujaca za-
stosowanie art. 13 ust. 1 ZNKU.

3.1. CZYN STYPIZOWANY W TRESCI ART. 13 UST. 1 ZNKU —
NASLADOWNICTWO ZEWNETRZNEJ POSTACI PRODUKTU

Czyn sprawcy deliktu okreslonego w art. 13 ust. 1 ZNKU polega na nasladowa-
niu gotowego produktu przez kopiowanie jego zewnetrznej postaci za pomoca

2 Dz.U. 220181, poz. 419 (t.j. 29.2.2018 r. z pdzn. zm.).
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technicznych srodkéw reprodukgiji, jezeli moze to wprowadzi¢ w blad klientéw
co do tozsamosci producenta lub produktu. Przy czym ,zewnetrzna posta¢ pro-
duktu odnosi si¢ do postrzegalnego zmystem wzroku wygladu danego produktu
materialnego. Na tle art. 13 ZNKU nie ma zgodnosci pogladéow co do tego, czy
zewnetrzng postacig produktu moga tez by¢ te cechy danego produktu, ktdre
postrzegane s3 innymi zmystami niz wzrok”?. Tego rodzaju nasladownictwo
w istocie prowadzi do wykorzystania nakltadéw cudzej pracy oraz srodkow fi-
nansowych, jakie zostaly poniesione w zwigzku z wykreowaniem produktu oraz
samej marki i w konsekwencji przejecia czesci klientow.

3.1.1. Podobienstwo produktow

Przepis art. 13 ust. 1 ZNKU swym zakresem obejmuje jedynie tzw. niewolnicze
nasladownictwo, tj. takie, ktore jest $cisle podporzadkowane zewnetrznej posta-
ci produktu nasladowanego, a zakres podobienstwa jest na tyle duzy, ze ,moze
wprowadzi¢ w blad co do tozsamosci producenta lub produktu”. Nalezy jed-
nak podkresdli¢, ze produkt kopiowany nie musi by¢ wiernym odzwierciedleniem
prototypu. Nie jest konieczna identyczno$¢ produktéw. Dla ziszczenia si¢ prze-
stanki deliktu stypizowanego w tresci art. 13 ust. 1 ZNKU wystarczy taki stopien
podobienstwa, ze calosciowe wrazenie przy porownywaniu obu produktéw nie
wystarcza na ich odréznienie. Powyzsze znajduje uzasadnienie w utrwalonej linii
orzeczniczej: ,,co prawda, dla zaistnienia deliktu z art. 13 ust. 1 ZNKU nie jest
konieczne, aby skopiowany produkt byl identyczny z oryginalem, wystarczy bo-
wiem stopien podobienstwa tak wysoki, aby na podstawie calo§ciowego wrazenia
nie mozna byto ich odrézni¢”*; ,wystarczy taki stopien podobienstwa, by - jak
sie obecnie przyjmuje — uwazny klient na podstawie ogolnego wrazenia nie byt
w stanie odrézni¢ obu produktow”?.

Miarodajne dla oceny podobienstwa obu produktéw jest ogolne wrazenie
w odbiorze produktéw. W zwigzku z tym nieznaczne réznice miedzy produk-
tami (r6znice nieistotne) nie przeszkadzaja w ocenie produktéw jako podobnych.
Tak m.in. przyjal Sad Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 18.5.2006 r.,  ACa
1449/05: ,nieznaczne réznice wielkosci poszczegdlnych elementéw i to nie we

22 K. Szczepanowska-Koztowska, [w:] E. Nowitiska, K. Szczepanowska-Kozlowska, Ustawa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2022, art. 13.

2 Art. 13 UZNK.

24 Wyr. SNz 9.1.2008 r., IT CSK 363/17.

# Wyr. SA w Katowicach z 13.2.2008 r., V ACa 256/07.
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wszystkich parametrach danego produktu oraz nie we wszystkich modutach [...]
nie uzasadniajg przyjecia braku podobienstwa obu produktéw. Nie s3 to bowiem
roznice istotne w odbiorze przez klienta. Klient odbiera produkt w oparciu o ze-
wnetrzne wrazenie ogledzin calto$ci produktu”. Zdaje sie, ze sad w przywotanym
wyzej wyroku wskazal pewne dyrektywy postepowania, ktére moglyby przesa-
dzi¢ o braku nasladownictwa produktu podmiotu konkurencyjnego, np. wpro-
wadzenie cech wyraznie odrézniajacych produkt od produktéw konkurenta przy
takich elementach jak uchwyty, okucia, fronty drzwiczek, fronty szuflad itp.
Warto w tym miejscu odnotowa¢ réowniez, ze dla oceny podobienstw pro-
duktéw na gruncie art. 13 ust. 1 ZNKU znaczenie ,,ma nie sama wielkos$¢, forma
i ksztalt produktu, lecz wymienione cechy w powigzaniu z opakowaniem, sam
produkt bowiem nie odrywa si¢ od opakowania, skoro bez niego w ogoéle nie
moze by¢ wprowadzony do obrotu. Podlegajacym ocenie zatem nie jest sam pro-
dukt, ale produkt w opakowaniu. Nawet bowiem w wypadku, gdy produkt nie
jest wierng imitacjg innego produktu, moze by¢ podobny w takim stopniu, ze
sposob jego oznaczenia (albo brak oznaczenia) moze nie by¢ wystarczajacy dla
odréznienia produktu od podobnego produktu innego producenta™.

3.1.2. Ryzyko konfuzji

Kryterium podmiotowym, przy ocenie mozliwo$ci wywotania konfuzji, jest kry-
terium przecietnie poinformowanego konsumenta. Analiza wypowiedzi doktry-
ny i orzecznictwa nakazuje przyja¢, ze konsumentem w powyzszym rozumieniu
jest konsument uwazny, rozsadny, wykazujacy ostrozno$¢ na rynku towaréw
i ustug oraz krytycyzm wobec kierowanych do niego informacji, podejmuje de-
cyzje przemyslane, racjonalne? i ktdry jest zdolny do oceny i weryfikacji dociera-
jacych do niego informacji, o ile ta informacja jest czytelna i zrozumiala. Nalezy
sie przychyli¢ do stanowiska, Ze sam fakt poinformowania klienta o tozsamosci
producenta lub produktu nie powinien automatycznie stanowi¢ okolicznosci wy-
taczajacej ryzyko konfuzji*®.

%6 Zob. m.in.: SN w wyr. z 16.1.2009 r., V CSK 241/08.

# Wyr. SA w Poznaniu z 3.7.2008 r., I ACa 229/08.

% D. Milewicz-Bednarska, Odpowiedzialnos$¢ karna za przestepstwo kopiowania zewnetrz-
nej postaci produktu, Warszawa 2016.
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3.1.3. Nasladownictwo dozwolone

Nie kazdy przypadek nasladownictwa - i to nawet takiego, ktéry w efekcie dopro-
wadzi do wizualnego podobienstwa produktéw - bedzie stanowit czyn nieuczci-
wej konkurencji. Warto bowiem zwréci¢ uwage na to, Ze przepis art. 13 ust. 2
ZNKU statuuje zasad¢ wolnosci nasladownictwa cech funkcjonalnych produktu,
w szczegolnosci budowy, konstrukeji i formy zapewniajacej jego uzytecznosc.
Jezeli nasladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzgled-
nienia jego charakterystycznej formy, co moze wprowadzi¢ klientéw w btad co do
tozsamosci producenta lub produktu, nasladowca jest zobowigzany odpowied-
nio oznaczy¢ produkt. Inaczej niz przy nasladownictwie pasozytniczym, tutaj
efekt podobienstwa moze zosta¢ osiggniety nie poprzez kopiowanie zewnetrz-
nej formy produktu, lecz w wyniku nasladownictwa elementéw funkcjonalnych,
ktore w czgsci niejako wymuszaja wizualne podobienstwo. W takiej sytuacji za-
stosowanie dodatkowego oznaczenia produktu moze uchyli¢ odpowiedzialnos¢
nasladowcy.

Wolnos¢ nasladownictwa obejmuje wszystkie cechy funkcjonalne kopio-
wanego produktu, a nadto wymiardw, proporcji i ksztaltéw (zob. m.in. wyrok
Sadu Najwyzszego z dnia 11.7.2002 r., I CKN 1319/00, w ktérym Sad Najwyzszy
wskazal, ze: ,, podstawe kopiowania cech funkcjonalnych produktu, w szczegél-
no$ci budowy, konstrukeji i charakterystycznej formy zapewniajacej uzyteczno$é
lub uwzgledniajacej charakterystyczna forme produktu, stanowi art. 13 ust. 2
u.z.n.k. Swoboda kopiowania dotyczy takze wymiaréw proporcji i ksztaltow.
Pozwani - co jest zrozumiale — dostosowali si¢ do wymaganego poziomu tech-
nicznego i technologicznego, nie mozna zatem zasadnie podwaza¢ stanowiska
Saddéw obu instancji, ze w ustalonych okolicznosciach sprawy kompatybilno$¢
jest pochodna nasladownictwa”). Cechy funkcjonalne to zatem te elementy, ktdre
wplywaja na uzytecznos$¢ danego produktu, ale juz nie te, ktore wplywaja na jego
walor estetyczny czy wizualng atrakcyjnosc®.

3.2. CZYN STYPIZOWANY W TRESCI ART. 3 ZNKU — PASOZYTNICTWO

Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze Swiadome wprowadzenie na rynek produktu bazu-
jacego na elementach podobnych lub tozsamych do produktu konkurenta w celu

¥ Zob. K. Szczepanowska-Kozlowska, Komentarz do art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, [w:] E. Nowiriska (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz,
Warszawa 2018.
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»przejecia” jego klienteli, moze zosta¢ réwniez zakwalifikowane jako czyn nie-
uczciwej konkurencji na gruncie art. 3 ZNKU - okreslany w doktrynie prawni-
czej jako pasozytnictwo lub pasozytnictwo rynkowe (nie myli¢ z nasladownic-
twem pasozytniczym, o ktéorym mowa w art. 13 ust. 1 ZNKU). Tego rodzaju
szkodliwe dzialanie z cala pewno$cia moze w sposéb sprzeczny z prawem lub do-
brymi obyczajami zagraza¢ lub narusza¢ interes innego przedsigbiorcy. Nie ulega
natomiast watpliwosci, ze polski ustawodawca w tresci art. 3 ZNKU postuzyt
sie klauzulg generalng, zawierajaca uniwersalny zakaz nieuczciwej konkurencji
wlasnie dlatego, aby obja¢ zakresem zastosowania ustawy wszystkie niepozadane
dziatania przedsi¢biorcow?.

W orzecznictwie Sadu Najwyzszego przyjmuje si¢, ze zachowaniem sprzecz-
nym z dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 3 UZNK moze by¢ wlaénie zacho-
wanie polegajace na tym, ze uczestnik tego samego rynku korzysta z gotowego
efektu pracy swego konkurenta handlowego - ,,sprzeczne z dobrymi obyczajami
jest wprowadzenie do obrotu gospodarczego wyrobu rodzajowo tozsamego z ist-
niejacym na rynku tego samego rodzaju wyrobem innego producenta, jezeli
przyciagniecie uwagi klientéw nastapilo w wyniku zastosowania podobienstwa
opakowan, wywolujacego pozytywne skojarzenia z utrwalonym w §wiadomosci
klientow wizerunkiem wyrobu wcze$niej wprowadzonego®”. Zalozeniem bo-
wiem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej sily
przedsiebiorcy oraz jej oddzialywania na krag odbiorcéw. W skrajnych przypad-
kach zachowanie to moze przybra¢ forme konkurencji pasozytniczej.

Dlatego tez, nawet jezeli miedzy produktami istnieja réznice dostrzegalne
przez konsumentoéw, to samo dziatanie polegajace na upodobnieniu produktu do
produktu konkurenta i czerpaniu z tego tytutu korzysci moze stanowi¢ naru-
szenie art. 3 ust. 1 ZNKU. Przywota¢ w tym miejscu nalezy wyrok Sadu Apela-
cyjnego w Poznaniu z dnia 24.5.2007 r., I ACa 179/07, wydany w sprawie, ktora
dotyczyla wprowadzenia przez pozwanego okraglych lamp ,,Mini-Rondo” po-
dobnych do obecnych wczesniej na rynku okraglych lamp ,,Mini-Robdi”. Jak
stusznie zwazyt sad - ,,zachowanie [pozwanego] $wiadczy o tym, ze chciat on po-
przez upodobnienie do oprawy »Mini-Robdi« — znanego juz na rynku produktu
powoda — wywola¢ skojarzenia odno$nie do zwigzkéw obu produktéw i tym sa-
mym ulatwic¢ sobie wejscie na konkurencyjny rynek bez koniecznosci wyrabiania

% Por. J. Kepinski, J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komen-
tarz, Warszawa 2024.

' Zob. m.in.: wyr. SN z 21.6.2006 r., IT CSK 34/06; zob. takze: wyr. SN z 2.1.2007 r., V CSK
311/06; wyr. SN z 23.10.2008 r., V CSK 109/08; wyr. SN z 27.2.2009, sygn. V CSK 337/08; wyr. SN
2 16.4.2009 r., I CSK 24/09; wyr. SA w Poznaniu z 27.5.2014 r., I ACz 575/14.
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sobie na nim pozycji, tak jak to czynit wczes$niej powod. Dopuscil sie tym samym
czynu nieuczciwej konkurencji, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji, bo nie ulega watpliwosci, Ze naruszyl tym samym
interesy powodki”.

3.3. KONKLUZJA

Biorgc pod uwage powyzsze, stwierdzi¢ nalezy, ze rowniez regulacja ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odgrywa istotng role w prawidlowej oce-
nie ryzyka prawnego zwigzanego z procesem wprowadzania nowego produktu na
rynek. Dzialania przedsiebiorcy podejmowane w tym procesie nie moga prowa-
dzi¢ do sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami wykorzystania naktadow
cudzej pracy i nakladéw finansowych ani prowadzi¢ do przejecia samej marki
i klientéw konkurenta poprzez podszywanie si¢ pod ten podmiot. Niedozwolone
pasozytnictwo, pasozytnictwo rynkowe czy wprowadzajace w btad oznaczenie
produktéw lub nieuczciwa reklama to tylko przyktady deliktéw prawa konkuren-
cji. Jednak konstrukcja ustawy — a w szczegdlnosci klauzuli generalnej zawartej
w art. 3 ZNKU - sprawia, ze zakresem ustawy objete sg wszystkie niepozadane
dzialania przedsigbiorcéw. Dlatego przedmiotowe regulacje winny by¢ przed-
miotem wnikliwej analizy i uwagi ze strony przedsiebiorcéw tworzacych i wdra-
zajacych nowe produkty.

3.4. ROSZCZENIA

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji w postaci dziatan opisanych
powyzej, przedsigbiorca, ktorego interes zostal zagrozony lub naruszony, ma do
dyspozycji szereg roszczen o charakterze majatkowym?. Moze on zada¢: (i) za-
niechania niedozwolonych dziatan; (ii) usuniecia skutkéw niedozwolonych dzia-
tan; (iii) zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego oswiadczenia odpowiedniej
tre$ci i w odpowiedniej formie; (iv) naprawienia wyrzadzonej szkody na zasa-
dach ogdlnych; (v) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci na zasadach

2 W tym kontekscie nalezy odrézni¢ zagrozenie intereséw przedsigbiorcy, do ktérego do-
chodzi w wyniku podjecia bezprawnych dzialan, od zagrozenia potencjalnym podjeciem takiego
dzialania, tj. sytuacji, gdy czyn nieuczciwej konkurencji by¢ moze w przyszlosci zostanie doko-
nany. W takiej sytuacji nie mozna powiedzie¢, ze doszlo juz do popelnienia czynu nieuczciwej
konkurencji, co uzasadniatoby zastosowanie art. 18 ZNKU.
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ogolnych; (vi) zasadzenia odpowiedniej sumy pienieznej na okreslony cel spo-
teczny zwigzany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochrong dziedzictwa naro-
dowego - jezeli czyn nieuczciwej konkurencji byl zawiniony. Niezwykle istotny
z praktycznego punktu widzenia jest rowniez fakt, ze sad na wniosek uprawnio-
nego moze w wyroku orzec o bedacych wlasnoscig naruszyciela wyrobach, ich
opakowaniach, materialach reklamowych i innych przedmiotach bezposrednio
zwigzanych z popelnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczegélnosci sad
moze orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania®. Kazdego
z roszczen wymienionych w art. 18 ZNKU mozna dochodzi¢ odrebnym pozwem.

Jesli chodzi o przestanki odpowiedzialnosci za czyn nieuczciwej konkuren-
cji, to co do zasady szkoda nie jest koniecznym elementem deliktu nieuczciwej
konkurencji, a wystarczajaca przestanka odpowiedzialnosci jest bezprawnos¢.
Podobnie kwestia zawinienia, ktére réwniez nie warunkuje przypisania samej
odpowiedzialnosci za czyn nieuczciwej konkurencji. Dlatego do realizacji znacz-
nej czesci roszczen wskazanych w art. 18 ZNKU przedsigbiorca, ktérego inte-
res zostal naruszony lub zagrozony czynem nieuczciwej konkurencji: ,nie jest
obowigzany do udowodnienia winy pozwanego ani pozwany nie moze bronic¢
sie skutecznie, wykazujac, ze jego dzialanie nie byto zawinione™*. Oczywiscie
w przypadku roszczen odszkodowawczych odwotanie do zasad ogélnych skut-
kuje koniecznoscia wykazania przez powoda szkody pozostajacej w adekwatnym
zwigzku przyczynowym z zawinionym dzialaniem pozwanego. Z kolei w przy-
padku ,roszczen z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia odwolanie do zasad
ogolnych pociaga za sobg koniecznos¢ uwzglednienia istnienia przesunigcia ma-
jatkowego, ewentualnie okoliczno$ci wylaczajacych koniecznos$¢ zwrotu™.

Jesli chodzi o najczedciej spotykang strategie obronng przedsigbiorcow,
w przypadku posadzenia ich o czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany
w art. 13 ZNKU lub art. 3 ZNKU, to jest ona zasadniczo zbiezna z ta, ktora
przedstawiono przy okazji roszczen z tytulu naruszenia praw autorskich i praw
wlasnosci przemystowej inkorporowanych w produkcie. Przedsiebiorcy staraja
sie podkresla¢ réznice poréwnywanych produktéw, a nadto powoluja na zasade
wolnos$ci nasladownictwa cech funkcjonalnych produktu, w szczegélnosci bu-
dowy, konstrukgji i formy zapewniajacej jego uzytecznos¢. Podkreslajg rowniez
istnienie dodatkowego oznaczenia produktu, ktére ma zapobiega¢ ryzyku konfu-
zji po stronie klientéw. Zaprzeczajg naruszeniu dobrych obyczajéw handlowych

¥ Takart. 18 ZNKU.

3 Tak J. Kepitiski, ]. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu.

» Tak K. Szczepanowska-Koztowska, [w:] E. Nowiriska, K. Szczepanowska-Koztowska, Ustawa
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. IT, Warszawa 2022, art. 18.
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i uczciwosdci kupieckiej, podkreslajac wszystkie te okolicznosci, ktére stano-
wig o poniesieniu przez nich samodzielnych nakladéw na stworzenie wlasnego
produktu.

W praktyce niezwykle istotng role w sprawach dotyczacych czynéw nieuczci-
wej konkurencji odgrywa umiejetne postuzenie si¢ przez powoda zabezpiecze-
niem jego roszczen, czesto nawet jeszcze przed wszczeciem postepowania rozpo-
znawczego. Nierzadko takie zabezpieczenie odbiera wole walki stronie pozwanej
i sktania jg do realnych ustepstw w ramach rozmoéw ugodowych.

4. PODSUMOWANIE — NAJWAZNIEJSZE TEZY:

1. Przedmiotem prawa autorskiego s3 te dobra niematerialne ucielesnione
w produktach, ktére wyrdzniajg sie czyms szczegdlnym ponad mase roz-
wigzan standardowych, stosowanych w przemysle i wzornictwie.

2. Zakres ochrony utworéw prawnoautorskich ucielesnionych badz zwigza-
nych z produktami lub rozwigzaniami przemystowymi sprowadza si¢ jedy-
nie do elementéw twdrczych (zindywidualizowanych), stanowiacych prze-
jaw swobody twodrczej, w pewnym sensie niepowtarzalnych.

3. Nie mozna przy tym wykluczy¢, ze w niektérych przypadkach produkt,
czy tez rozwigzanie przemystowe, bedzie no$nikiem zaréwno nietworczych
elementow, tj. rozwigzan standardowych, a w pewnych fragmentach twor-
czych elementow, ktore podlegaja ochronie prawnoautorskiej.

4. Wtasnos¢ intelektualna inkorporowana w produkcie moze podlegaé
ochronie prawnej réwniez na gruncie prawa wilasnoséci przemystowej, je-
$li stanowi zarejestrowany wzdr przemystowy lub wzér wspolnotowy (tzw.
ochrona kumulatywna lub uzupetniajaca).

5. Zachowanie polegajace na tym, ze uczestnik tego samego rynku korzysta
z gotowego efektu pracy swego konkurenta handlowego, moze stanowic¢
czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ZNKU, co moze
skutkowa¢ dalszg kumulacjg roszczen poszkodowanego opartych na ww.
podstawach prawnych.

6. Przy ocenie, czy doszlo do nieuczciwego nasladownictwa — opartego na re-
produkgji cech zewnetrznych produktéw - nalezy ocenia¢ ryzyko pomytki
z perspektywy konsumenta, ktéry bierze pod uwage wyglad zewnetrzny
produktu. W takiej sytuacji sam fakt dodatkowego oznaczenia produktu
nie ma znaczenia prawnego.
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7. Nasladownictwo produktu samo w sobie nie jest zakazane, o ile opiera si¢
na nasladownictwie cech funkcjonalnych produktu, w szczegélnosci budo-
wy, konstrukgji i formy zapewniajacej jego uzytecznos¢, a nie na reproduk-
cji jego cech zewnetrznych.
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MARCELINA MAZURKIEWICZ

Nieuczciwa reklama w mediach spotecznosciowych

1. WSTEP

W ostatnich latach z ogromna sita doszty do gtosu ,nowe media”. Praktycznie
zdetronizowaly media tradycyjne, tj. prase, radio, telewizje. Dzis, zwlaszcza
mlodzi ludzie, rzadko kupuja gazety, ogladaja telewizje czy stuchajg radia, a wiec
reklamodawcy muszg do nich dotrze¢ w inny sposéb. ,Nowe technologie, stoso-
wanie subtelnych metod psychologicznych powodujg, ze wspdlczesna reklama
manipuluje nasza pamiecig, modyfikuje skojarzenia, wplywa na »zastany« w na-
szej wyobrazni obraz $wiata”. W Internecie prym wioda platformy spoteczno-
sciowe, ktore w zamysle mialy faczy¢ uzytkownikow, umozliwiajgc im interakcje.
Z czasem niektdérzy z nich poprzez udostgpniane przez siebie tresci zaczeli sie
wyrdzniaé, gromadzac wokol siebie duze spotecznosci. Konta w mediach spo-
tecznos$ciowych zaczely prowadzi¢ takze osoby juz znane, pokazujace np. zycie
aktora czy sportowca od kuchni, co takze budzito ciekawos¢ odbiorcow. Szyb-
ko okazalo sig, ze osoby znane z platform spofecznosciowych generuja ogromne
»zasiegi”. Oznacza to, ze udostepniane przez nich treéci trafiaja do duzego grona
o0s6b. Dzieki mechanizmom, jakie posiadajg platformy, mozna dokladnie spraw-
dzi¢ charakterystyke odbiorcéw. Z czasem firmy zaczely dostrzegaé potencjal
reklamowy tej sytuacji. Po pierwsze, dzigki statystykom dotyczacym odbiorcow
(jakie oferuja platformy spotecznosciowe) bylo doktadnie wiadomo, jak trafi¢ do
grupy docelowej, ktérag moze interesowa¢ dany produkt i jaka jest jej liczebnos¢.
Jest to duza odmiana w poréwnaniu do mediéw tradycyjnych, np. telewizji, gdzie
owszem, reklamodawca moze wplywac na czas i miejsce emisji swojej reklamy,

' E. Nowiriska, K. Szczepanowska-Koztowska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Komentarz, wyd. IT, pod red. E. Nowiriskiej, art. 16, opublikowano w WKP 2022, Lex.
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ale nie ma pewnosci, ze trafi ona wlasnie do potencjalnego nabywcy jego pro-
duktu. Po drugie, ,,no$nikiem” reklamy miata by¢ popularna w mediach spo-
tecznosciowych osoba. Prezentacja produktu czesto byla zwigzana z neutralnym
komunikatem nienazwanym reklamg. Czestokro¢ byta to po prostu informacja
o np. kosmetyku, ktéry wyjatkowo dobrze sprawdza si¢ popularnemu uzytkow-
nikowi platformy, nowym, modnym ubraniu czy nawet poleceniu restauracji ze
smacznym jedzeniem, dobrej ksiazki czy pieknie potozonego hotelu. Szybko sta-
fo si¢ jasne, ze takie ,,polecenie” przez osobe, ktora gromadzi wokot siebie tysigce
fanéw, moze dla firmy generowaé ogromng sprzedaz, a co za tym idzie - zy-
ski (i to mniejszym kosztem niz wykupienie reklamy w mediach tradycyjnych).
Tak naprawde do momentu zainteresowania si¢ ta kwestia przez Urzad Ochrony
Konkurencji i Konsumenta w social mediach rozwijala si¢ koncepcja nienazwanej
reklamy, gdzie odbiorcy powoli przestali rozréznia¢, czy maja do czynienia ze
zwyczajnym poleceniem ,,z dobrego serca” czy z oplaconym przez firme loko-
waniem produktu, reklamg. Poniewaz twércom zdawalo si¢, Ze przestrzeganie
przepiséw prawa regulujacych kwestie zwigzane z reklamami nie obowigzuje
na platformach spotecznosciowych, firmy coraz odwazniej zlecaly popularnym
uzytkownikom platform reklamowanie ich produktéw czy ustug, takze wtedy
gdy reklama danego produktu byta obostrzona pewnymi wymogami, a nawet za-
kazana. Tak powstal influencer marketing, a razem z nim mozliwosci nieuczciwej
reklamy w social mediach.

2. INFLUENCER MARKETING JAKO NARZEDZIE REKLAMY

Media spotecznosciowe, czyli z angielskiego social media, najpopularniejsze
obecnie w Polsce to Facebook, Instagram, YouTube oraz Tik Tok*. Jesli chodzi
o stawki, jakie reklamodawca jest w stanie zaptaci¢ za reklame tzw. influen-
cerom na jednej z wyzej wymienionych platform, sg one zazwyczaj chronione
umowg o poufnosci, ale moéwi sie, ze koszty opiewaja na kilka, a nawet kilka-
nascie tysiecy ztotych. Kwota ta wydaje si¢ do§¢ spora, jednak nalezy pamietac
o tym, Ze jest to wcigz mniejsza stawka niz np. tradycyjna reklama w telewizji,
ktora trafia do kazdego odbiorcy ogladajacego dany kanal, a nie do dokladnie
sprofilowanego pod wzgledem plci, wieku czy zainteresowan. Sg to niewatpliwe
plusy zawierzenia reklamy swojego produktu tzw. influencerom. W tym miejscu

2 Zrédlo: https://widoczni.com/blog/statystyki-social-media-w-polsce/ za raportem IAB
2023 na temat social mediéw w Polsce [dostep: 30.08.2024].
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nalezy sobie zada¢ pytanie, kim jest influencer i dlaczego niektére firmy wi-
dzg w nim najskuteczniejsze narzedzie dla reklamy swojego produktu. Podajac
za Slownikiem jezyka polskiego: ,,Rzeczownik influencer (coraz czesciej tak-
ze: influenser) — to osoba aktywnie dzialajaca w mediach spotecznosciowych
i majaca silny wplyw na zachowania i opinie swoich fanéw”?. Podobnie wyraz
influencer definiuje Wikipedia (encyklopedia internetowa): ,Influencer (ang. in-
fluence »wplywe; tac. influentia »wplyw« od influere »wplywac, in »w« i flu-
ere «plynaé«) — w $wiecie medidow spolecznosciowych osoba wptywowa, ktéra
dzieki swojemu zasiegowi jest w stanie oddzialywac na ludzi, z ktérymi nawia-
zuje trwale relacje. Czesto tym terminem okresla sie tworcéw internetowych
o znacznym rozglosie, ktérzy posiadaja znaczne grono odbiorcéw. Osoby tego
rodzaju bywaja wykorzystywane w ramach kampanii marketingowych, po-
niewaz potrafiag umiejetnie wplywac na zachowania internautéw. Influencerzy
koncentruja si¢ czesto na pewnej ustalonej tematyce. Publikuja recenzje pro-
duktéw lub artykuly informacyjne w zamian za mozliwo$¢ wyprébowania da-
nego towaru albo bonus finansowy ze strony partnera™. Influencerzy to wiec
osoby, ktore zdobyty duza popularnos¢ na platformie spotecznos$ciowej — np. na
platformie Instagram popularnos¢ uzytkownika , bada si¢” poprzez weryfikacje
liczby oséb, ktdre ,,obserwuja” influencera, oraz przez to, w jaki sposoéb wyra-
Zajg swoje zaangazowanie w odniesieniu do tredci, ktére osoba wstawia na plat-
forme - jest to liczba ,serduszek” czy ,lajkow” oraz komentarzy pod zdjecia-
mi czy tre$ciami wideo. W swoim artykule dotyczacym influencer marketingu
Joanna Wiszniewska wskazuje, ze: ,, Tak zwani oryginalni influencerzy stano-
wig dla swoich odbiorcéw w mediach spotecznosciowych twér posredni mie-
dzy bliskim przyjacielem a podziwianym celebrytg. Z jednej strony moga miec
podobne zainteresowania, wyznawacé podobne wartosci czy prowadzi¢ podob-
ny styl zycia, co moze przejawiac si¢ np. w jezyku, ktorego uzywaja. Z drugiej
jednak strony, podobnie jak celebryci, wypracowuja swéj wizerunek publiczny.
Ze wzgledu na swoja (czasem pozorng) bliskos¢ z konsumentami wszyscy in-
fluencerzy moga wplywac na ich zachowania czy wybory zakupowe™. Sposréd
zrédetl zwigzanych z polskim systemem prawnym swojg wlasng definicje influ-
encera opublikowal takze Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentéw (dalej
jako UOKIK) w rekomendacjach prezesa UOKIK dotyczacych oznaczania tre-
$ci reklamowych przez influencerow w mediach spolecznosciowych (wiecej

3 Zrédto: https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/influencer;22944.html [dostep: 30.08.2024].

¢ Zrédlo: https://pl.wikipedia.org/wiki/Influencer.

> J. Wiszniewska, Influencer marketing - wybrane zagadnienia prawne, ZNUJ, PPW12023, 3,
s. 155-166.
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o dokumencie w dalszej czesci publikacji). Wedtug UOKIK: ,influencer (od ang.
influence — wplyw) — tworca aktywnie prowadzacy swoje media spolecznoscio-
we, komunikujacy si¢ ze swoimi obserwatorami, poprzez swoje publikacje moze
wplywac na ich opinie, decyzje czy zachowania. Influencer jest przedsigbiorca,
jesli ze swojej aktywnosci internetowej czerpie korzysci materialne (nie tylko
finansowe) i jednoczesnie prowadzi zorganizowang dziatalnos¢ gospodarcza we
wlasnym imieniu i w sposob ciagly (por. art. 3 ustawy z 6.3.2018 r. Prawo przed-
siebiorcow, Dz.U. 2024.236 t.j. z dnia 2024.02.2). Dotyczy to takze sytuacji, gdy
influencer nie zarejestrowal dziatalnosci gospodarczej™. W podobnym tonie
wypowiadajg sie¢ autorzy publikacji pt. Odpowiedzialno$¢ influencera: ,Wska-
zac nalezy, ze influencer jest przedsiebiorca, niezaleznie od tego, czy jego poczy-
nania przynoszg mu korzysci materialne, czy tez nie. Jednocze$nie prowadzi on
zorganizowang dzialalnos$¢ gospodarczg we wlasnym imieniu i w sposéb ciagly
zgodnie z art. 3 Ustawy z 6.3.2018 r. Prawo przedsiebiorcéw. Pomimo to influen-
cer nie jest zobligowany do rejestracji dziatalnosdci gospodarczej, jezeli przychéd
nalezny z jej obrotu nie przekracza w zadnym miesigcu 50% kwoty minimal-
nego wynagrodzenia [...]””. Status influencera jako przedsigbiorcy ma znacze-
nie w kontekscie dziatalnosci reklamowej oraz mozliwosci popelniania przez
influenceréw czynéw nieuczciwej konkurencji. Ustawa o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji, ktdra jako jeden z czynéw nieuczciwej konkurencji wskazuje
nieuczciwg reklame, w art. 1 tak wskazuje na jej przedmiot: ,ustawa reguluje
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dzialalnosci gospodar-
czej, w szczegdlnosci produkeji przemystowej i rolnej, budownictwie, handlu
i ustugach - w interesie publicznym, przedsi¢gbiorcéw oraz klientéw” ®. Podsu-
mowujac, influencer jest osoba popularng w mediach spotecznosciowych, ktora
dzieki swojemu wplywowi na odbiorcéw i ich zaufaniu jest w stanie wptywaé na
decyzje zakupowe konsumentéw. Z uwagi na to influencer moze na zamowie-
nie reklamodawcow tworzy¢ tresci reklamowe, ktore dla odbiorcy sa bardziej
wiarygodne niz np. reklama telewizyjna, gdzie produkt przedstawia aktor, pro-
blem poruszony w niniejszej publikacji rozpoczyna si¢ w momencie, w ktérym
reklama prezentowana przez influencera wykracza poza ramy prawne, ktéore dla

¢ Rekomendacje Prezesa UOKIK dotyczace oznaczania tresci reklamowych przez influ-
enceréw w mediach spotecznos$ciowych, do pobrania, zrédto: https://uokik.gov.pl/influencer-
-marketing

7 J. Vesin, M. Walak, Odpowiedzialno$¢ influencera”, [w:] Aspekty prawne reklamy w social
mediach, Warszawa 2023, s. 131-154.

8 Ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211
ze zm.).
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reklam okresla szereg aktéw prawnych. Brak ustaw dotyczacych reklam stricte
w Internecie stworzyl u reklamodawcéw wizje mozliwosci reklamy, w ktorej
»wiecej wolno”.

3. REKLAMA NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO
3.1. LEGALNA DEFINICJA REKLAMY

W komentarzu do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ewa Nowinska
przytacza stowa Fryderyka Zolla: ,,same zabiegi objawiajace si¢ w taniosci lub do-
broci produkgji nie wystarczajg na $cigganie odbiorcéw, trzeba jeszcze na te przed-
mioty zwrdci¢ uwage, srodkiem tu jest reklama™. Co ciekawe, reklama w Polsce
jest definiowana w kilku ustawach'. Ustawa o radiofonii i telewizji definiuje: ,re-
klamg jest przekaz handlowy, pochodzacy od podmiotu publicznego lub prywat-
nego, w zwigzku z jego dzialalnoscig gospodarczg lub zawodowa, zmierzajacy do
promocji sprzedazy lub odptatnego korzystania z towaréw lub ustug; reklama jest
takZe autopromocja”'. Mamy takze definicje z Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (,upowszechnianie informacji promujacej: osoby, przed-
siebiorstwa, towary, ustugi, przedsiewziecia lub ruchy spoleczne w jakiejkolwiek

wizualnej formie'?”

). Problematyka zwigzana z reklamami - w zwigzku z rozwo-
jem gospodarki oraz obserwowanym wzrostem konsumpcjonizmu - staje si¢ spe-
cjalizacja wielu prawnikoéw, ktérzy sektor swojego dziatania okreslajg jako ,,prawo
reklamy”. Dzialanie w tej sferze jest o tyle utrudnione, Ze nie istnieje jeden akt
prawny regulujacy te tematyke, a obostrzen zwigzanych z mozliwoscia reklamy i jej
charakterystyka w odniesieniu do promocji poszczegdlnych produktéw nalezy szu-
ka¢ w roznych aktach. Cytujac za Anng—-Marig Sobczak z Kancelarii Staniszewski
& Wspolnicy: ,niektdre przepisy beda mialy zastosowanie tylko do konkretnych
branz. Przykladowo, przepisy prawa farmaceutycznego beda mialy zastosowanie
gltéwnie do lekéw (i w mniejszej czesci do suplementéw diety). Przepisy ustawy
o ochronie zdrowia beda mialy zastosowanie do reklam z branzy alkoholowej. Nie

® Cytat F. Zoll, [w:] E. Nowitiska, K. Szczepanowska-Kozlowska, Ustawa o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2022.

1 Zr6dlo: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00804

" Ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U.2022.1722 t.j. z dnia 2022.08.17), art. 4
pkt 17.

12 Ustawa z 27.2.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2024.1130
t.j. z dnia 2024.07.29) art. 2, pkt 16a.
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sposob zatem oceniac i analizowa¢ tych przepiséw w oderwaniu od konkretnego
stanu faktycznego. Sg jednak przepisy wspolne, ktdre co do zasady kazda z reklam
bedzie musiala spelnia¢, aby nie narazi¢ przedsigbiorcy na kar¢ administracyjng™.
O uznaniu okreslonego komunikatu za informacje rozstrzyga jego tres¢, ktéra po-
winna ograniczac si¢ do prostego przekazu, pozbawionego oddzialywania emocjo-
nalnego, w tym ocen'. W kwestii definiowania reklamy wypowiadaly si¢ oczywi-
$cie wielokrotnie sady, w tym Sad Najwyzszy: ,wypowiedz jest reklamg, gdy nad
warstwa informacyjng przewaza zacheta do nabycia towaru - taki cel przyswieca
nadawcy wypowiedzi i tak odbiera jg przecigtny odbiorca, do ktérego zostala skie-
rowana. Wszelkie promocje, w tym cenowe, s3 reklamg towaru i firmy, ktéra ich
dokonuje. Nie s3 natomiast reklama m.in. listy cenowe, ktére zawieraja jedynie in-
formacje o cenach towaréw lub ustug i sa publikowane wytacznie po to, by poda¢
do publicznej wiadomosci ceny okreslonych produktéw”?. Nalezy w tym miejscu
przytoczy¢ takze teze Naczelnego Sagdu Administracyjnego: ,reklama jest wszyst-
ko, co zawiera dodatkowe informacje o towarach, ich zaletach, wartosci, miejscach
i mozliwosci nabycia. Natomiast reprezentacja jest to okazalos¢, wystawnos¢,
a w przypadku firmy »dobre« jej reprezentowanie, ktére moze polega¢ na wystroju
firmy, interesujacym logo, tablicach informacyjnych, sposobie podejmowania inte-
resantéw i kontrahentéw. Innymi stowy, reprezentacja i reklama jest to oddziaty-
wanie na zewnatrz na nieokres§lonego kontrahenta™¢. Zestawiajac ustawowe defi-
nicje oraz wypowiedzi sadéw czy doktryny z dziatalno$cig influencerow w mediach
spolecznosciowych, z calg pewnoscig mozna stwierdzi¢, iz jest to forma reklamy.
Co jednak wynikac¢ bedzie z dalszej czesci publikaciji, jest to forma reklamy, w ktd-
rej podmiot zlecajacy oraz tworzacy reklame probuje ,wyrwac” sie¢ ramom, jakie
polskie prawo nadaje reklamom.

3.2. NIEUCZCIWA REKLAMA JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCII

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest jednym z aktéw prawnych sta-
nowigcych podstawe, gdy méwimy o prawie reklamy. Przede wszystkim w za-
kresie niniejszej publikacji kluczowym jest art. 16 pkt 1 ppkt 1), 2) i 4) oraz pkt 2
ustawy:

1 Zrédlo: Prawo a reklama. O jakich regulacjach nalezy pamietac? https://rpms.pl/prawo-a-
-reklama-o-jakich-regulacjach-trzeba-pamietac/; [dostep: 30.08.2024].

" Zob. R. Skubisz, ]. Dudzik, [w:] J. Szwaja, Komentarz 2019,s. 644 i n.; E. Nowinska, M. du
Vall, Reklama a informacja..., s. 65 i n.; R. Walczak, Prawne, s. 51-52; A. Michalak, Prawne, s. 32.

5 Wyr. SN z 2.10.2007 r., IT CSK 289/07. Opublikowano: OSNC 2008/12/140

© Wyr. NSA z 31.12.2003 r., IIT SA 1994/99 w Warszawie LEX nr 47078.
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»1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczegélnosci:

a) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchy-
biajaca godnosci cztowieka;

b) reklama wprowadzajaca klienta w blad i mogaca przez to wplynaé na
jego decyzje co do nabycia towaru lub ustugi;

c) wypowiedz, ktéra zachecajac do nabywania towaréw lub ustug, sprawia
wrazenie neutralnej informacji;

2. Przy ocenie reklamy wprowadzajacej w blad nalezy uwzgledni¢ wszystkie
jej elementy, zwlaszcza dotyczace ilosci, jakosci, sktadnikéw, sposobu wy-
konania, przydatnos$ci, mozliwosci zastosowania, naprawy lub konserwacji
reklamowanych towaréw lub ustug, a takze zachowania sie¢ klienta”.

3.3. REGULACJE DOTYCZACE REKLAMY W MEDIACH TRADYCYJNYCH

W przeciwienstwie do reklam oferowanych przez influencerow w mediach spo-
tecznosciowych, reklamy, z ktérymi stykamy si¢ w mediach tradycyjnych, zosta-
ty dos¢ szczegdtowo uregulowane przez ustawodawce. Reklama radiowa i tele-
wizyjna regulowana jest przez ustawe o radiofonii i telewizji”. Definicja reklamy
zawarta w tej ustawie zostala juz wskazana powyzej. Ustawa ta reguluje przede
wszystkim ilo$¢ czasu, jaka w trakcie nadawanego programu moze by¢ poswie-
cona na reklamy, oraz jak dlugo moga one trwac¢®. W zasadzie mozna powie-
dzie¢, ze ustawa reguluje wszystkie kwestie, ktore nie zostaly uregulowane w od-
niesieniu do reklam w Internecie, a tym samym do reklam umieszczanych przez
tworcow w mediach spolecznosciowych. Zostaty w niej okreslone wymogi, ktdre
musi speinia¢ reklama, aby widz bez problemu moégt odrézni¢ ja od audycji oraz
wskazano zakazane przekazy handlowe”. Ustawodawca dostrzegt takze problem
ukrytej reklamy w telewizji i w ustawie usankcjonowat tzw. lokowanie produktu:
»lokowanie produktu (product placement), okre§lane mianem »miekkiej rekla-
my«, do czasu uregulowania w dyrektywie zaliczane bylo do ukrytej reklamy.
Polega ono na umieszczaniu okreslonych produktéw w programach telewizyj-
nych lub w filmach fabularnych w sposoéb pozornie przypadkowy, tak jednak,
by widz moégt sie doktadnie zapozna¢ ze znakiem towarowym, nazwg, wzorem
itd. tegoz produktu. Lokowanie produktu odbywa si¢ badz poprzez pokazywanie

17 Ustawa o radiofonii i telewizji z 29.12.1992, Dz.U.2022.1722 t.j. z dnia 2022.08.17.

8 Art. 15, 16, 16a Ustawy z 29.12.1992 o radiofonii i telewizji, Dz.U.2022.1722 t.,j. z dnia
2022.08.17.

¥ Art. 17 ibidem.
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produktow lub ich marek w naturalnej scenerii, badz poprzez uzywanie (konsu-
mowanie) ich przez bohateréw”?’.

Kolejnym medium tradycyjnym, chyba najszybciej tracacym na popularno-
$ci, jest prasa. Kwestie zamieszczania reklam w gazetach reguluje ustawa prawo
prasowe?'. Tutaj regulacje sa ubozsze niz w wyzej omawianej ustawie o radiofo-
nii i telewizji. Przede wszystkim prasa moze zamieszcza¢ odplatne ogloszenia
i reklamy. Podobnie jak w poprzednim przypadku, ogloszenia i reklamy musza
by¢ ponadto oznaczone w sposdb niebudzacy watpliwosci, iz nie stanowig one
materialu redakcyjnego.

4. NIEUCZCIWA REKLAMA W SOCIAL MEDIACH —
PRZYKLADY NA GRUNCIE USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCII

4.1. REKLAMA SPRZECZNA Z PRZEPISAMI PRAWA,
DOBRYMI OBYCZAJAMI LUB UCHYBIAJACA GODNOSCI CZtOWIEKA

Wsréd nieuczciwych reklam zamieszczanych przez influenceréw na platformach
spolecznosciowych prym wiodg reklamy sprzeczne z przepisami prawa. Czyn
nieuczciwej konkurencji polega w tym przypadku na reklamowaniu produktéw,
ktorych reklamowac nie mozna, gdyz jest to zakazane na mocy odrebnych ustaw.
Mimo to reklamodawcy zlecaja promowanie swoich produktéw, ktérych reklama
jest zabroniona na platformach spolecznosciowych.

Pierwszym przykladem, kiedy dochodzi w tym zakresie do czynu nieuczci-
wej konkurencji, sg reklamy papieroséw elektronicznych. Reklamy wyrobdéw
tytoniowych zabrania opisana wyzej ustawa o radiofonii i telewizji, ale takze —
w szerszym zakresie — ustawa o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania
tytoniu i wyrobow tytoniowych. Art. 8 ustawy stanowi: ,zabrania si¢ reklamy
wyrobow tytoniowych, papieroséw elektronicznych, pojemnikéw zapasowych
lub rekwizytéw tytoniowych i promocji wyrobow tytoniowych, papieroséw elek-
tronicznych, pojemnikéw zapasowych lub rekwizytéw tytoniowych oraz reklamy
i promocji produktéow imitujacych te wyroby, lub symboli zwigzanych z uzywa-
niem tytoniu, wyrobow tytoniowych, papieroséw elektronicznych lub pojemni-
kéw zapasowych, w szczegdlnosci: [...] 4) w srodkach ustug informatycznych”*.

2 E. Nowitiska, Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilno-prawne, Krakow
2002, s. 115 oraz A. Kozlowska, Reklama, socjotechnika oddzialywania, Warszawa 2006, s. 75.

21 Ustawa z 21.1.1984 r. Prawo Prasowe, Dz.U.2018.1914 t.j. z dnia 2018.10.05.

22 Ustawa z 9.11.1995 r. 0 ochronie zdrowia przed nastgpstwami uzywania tytoniu i wyrobow
tytoniowych (Dz.U.2024.1162 t.j. z dnia 2024.08.02).
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Ustawa nie definiuje pojecia $rodkéw ustug informatycznych. Jednakze biorac
pod uwage charakter proceséw i dzialan podejmowanych za posrednictwem
medidéw spotecznosciowych oraz wskazanie, iz ustawa nie zawiera katalogu za-
mknietego, mozna uznad, iz takze w social mediach taka reklama jest zakazana.
Co wazne, ustawa méwi réwniez o stosunkowo nowej formie zwiazanej z wy-
robami tytoniowymi — papierosach elektronicznych. To wlasnie one s3 czesto
reklamowane przez influenceréw. Na przyklad jedna z influencerek, ktora zgro-
madzila wokét siebie grono ok. 200 tys. obserwujacych na platformie Instagram,
nie wskazujac, ze jest to reklama, zachwalala e-papierosy, wskazujac na niety-
powe smaki oferowane przez producenta, a takze dzielac sie ze swoimi obser-
watorami znizka, jaka uzyskaja, gdy podczas zamawiania produktéw ze strony
internetowej nabywcy uzyja kodu, ktéry podala. Szybko jednak okazalo sie, ze
odbiorcy zwrocili influencerce uwage, iz przepisy zakazuja takich reklam. Post
reklamujacy papierosy elektroniczne zniknat ze strony influencerki i nie poniosta
ona zadnych konsekwencji prawnych?. Do tej pory UOKIK nie wydal jeszcze
decyzji nakladajacej kare za reklamowanie papieroséw elektronicznych w social
mediach.

Kolejnym przykladem jest reklama napojow alkoholowych. Zakaz, za-
réwno reklamy, jak i promocji wyrobéw alkoholowych, znajdziemy w ustawie
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi?*!. Podajac za
Monika Namyslowska: ,definicje legalng reklamy napojow alkoholowych za-
wiera art. 2! ust. 1 pkt 3 u.w.t.p.a. Zgodnie z nim jest to »publiczne rozpo-
wszechnianie znakéw towarowych napojow alkoholowych lub symboli graficz-
nych z nimi zwigzanych, a takze nazw i symboli graficznych przedsigbiorcow
produkujacych napoje alkoholowe, nier6znigcych si¢ od nazw i symboli graficz-
nych napojow alkoholowych, stuzace popularyzowaniu znakéw towarowych
napojow alkoholowych«. Jako reklame¢ napojow alkoholowych nalezy wiec za-
kwalifikowa¢ przekaz, ktory lacznie spelnia nastepujace przestanki: zawiera
okreslone, wskazane przez ustawodawce tresci, tj. oznaczenia indywidualizu-
jace napoj alkoholowy lub jego producenta, stuzy popularyzacji tych oznaczen
oraz ma charakter publiczny (jest »publicznie rozpowszechniany«)”*. Zakaz

2 Zrédlo: https://vibez.pl/myimpact/ola-holata-reklamuje-e-papierosy-uokik-bedzie-mial-
-robote-6929361575598848a.

2 Ustawa z 26.11.1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi
(Dz.U.2023.2151 t.j. z dnia 2023.10.06).

% Reklama. Aspekty prawne. Nowe wyzwania, pod red. M. Namyslowskiej, Warszawa 2022;
LEX oraz szerzej D.E. Harasimiuk, Zakazy reklamy towaréw w prawie europejskim i polskim,
Warszawa 2011, s. 250; Z. Okon, [w:] Prawo reklamy, red. E. Traple, s. 143.
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ten nie odstrasza zaréwno influencerow, jak i producentéow alkoholu. Alkohol
jest obecny w mediach spotecznosciowych - zaréwno na zdjeciach czy formach
wideo, gdzie zachwalane s3 walory smakowe wybranego trunku, a takze pod-
czas imprez, spotkan promocyjnych, gdzie zapraszani sg influencerzy, raczacy
si¢ lampka napoju w taki sposdb, ze wida¢ jego producenta, ktéry nierzadko
jest sponsorem spotkania. W tym przypadku sprawa przedstawia si¢ juz nie-
co inaczej pod wzgledem konsekwencji prawnych niz w przypadku opisanych
powyzej papieroséw elektronicznych. Znani celebryci poniesli konsekwencje
zwigzane z reklamg alkoholu, o czym mozna bylo przeczyta¢ w prasie koloro-
wej i nie tylko. Jak czytamy w artykule zamieszczonym na stronie internetowej
Polskiej Agencji Prasowej: ,,osobom tym zarzucono zlecanie oraz prowadzenie
reklamy alkoholu w postaci wina oraz innych napojow alkoholowych wbrew
ustawie o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi. We-
dlug dokumentacji zabezpieczonej w toku dochodzenia prowadzonego przez
prokurature, reklama napojow alkoholowych miata by¢ realizowana za posred-
nictwem serwisu Instagram, przy udziale oséb rozpoznawalnych w zwiazku
z ich aktywnoscig w mediach spotecznosciowych. Przypomnie¢ przy tym na-
lezy, ze polskie przepisy ustanawiaja bezwzgledny zakaz reklamy napojow al-
koholowych innych niz piwo i s jasne oraz precyzyjne w tej kwestii — wyjasnit
rzecznik Prokuratury Okregowej w Warszawie prok. Szymon Banna”*¢. Ukara-
nie influenceréw bylo inicjatywa UOKIK, o czym poinformowato media biuro
prasowe UOKIK: ,majac na uwadze skale tego zjawiska oraz spoczywajacy na
Prezesie UOKiK obowigzek, ktory wynika z art. 304 § 2 kodeksu postgpowa-
nia karnego i polega na niezwlocznym zawiadamianiu prokuratora lub Policji
o popelnieniu przestepstwa $ciganego z urzedu, zwrdcilisSmy sie¢ do prokuratury
z pismem. Wskazaliémy w nim, jak dramatycznie powszechnym zjawiskiem jest
reklama alkoholi w mediach spotecznos$ciowych oraz poprosilismy o wyzna-
czenie jednostki, do ktorej moglibysmy kierowa¢ zawiadomienia o podejrzeniu
popelnienia przestepstwa, co usprawniltoby proces przekazywania sygnalow od
konsumentdéw, ktére do nas trafiajg”?’. Reklama alkoholu moze stanowi¢ wiec
nie tylko czyn nieuczciwej konkurencji polegajacy na nieuczciwej reklamie, ale
takze przestepstwo.

UOKIK nie natozyl zadnej kary zwigzanej z czynami nieuczciwej kon-
kurencji polegajacymi na nieuczciwej reklamie w social mediach - sprzecznej

2% Zrodlo: https://www.pap.pl/aktualnosci/influencerzy-nielegalnie-reklamowali-alkohol-
-wsrod-oskarzonych-znane-aktorki-joanna-o-k.

7 Zrédlo: https://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/uokik-wypowia-
da-wojne-niektorym-influencerom-zwrocil-sie-do-prokuratury,216447.html.
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z przepisami prawa. Na marginesie mozna tez podac przyklady dziatan, ktore
stosuja reklamodawcy z branz, w ktérych reklama jest zakazana, aby méc promo-
wa¢ sie w mediach spoteczno$ciowych. Dobrym przykladem jest zakaz reklamy
aptek wynikajacy z ustawy Prawo Farmaceutyczne®. Zgodnie z jej brzmieniem:
»zabroniona jest reklama aptek i punktéw aptecznych oraz ich dziatalnosci. Nie
stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu
aptecznego””. Jedna z wigkszych, rozpoznawalnych sieci aptek znalazta sposéb
na reklame swojej apteki. Strona internetowa apteki stala si¢ serwisem na temat
zdrowia. Influencerzy nie reklamuja samej mozliwosci zakupienia lekow w aptece
internetowej, a strong, na ktdrej odbiorca znajdzie ciekawe fakty o szeroko poje-
tym zdrowiu.

Od 1 stycznia 2023 r. obowigzuja nowe warunki reklamy wyrobéw medycz-
nych®, zwigzane z mozliwosciami ich reklamowania, a takze wprowadzajace
obostrzenia co do mozliwosci odwiedzania oséb wykonujacych zawod medyczny
w celu promocji wyrobéw. Wprowadzilo to niemate zamieszanie, zwlaszcza wérod
influencerek wstawiajacych na platformy spotecznosciowe tresci koncentrujace si¢
wokot dbania o wyglad. Nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych z 7.4.2022 r.
dostosowuje polski rynek wyrobéw medycznych do regulacji unijnych.

Zanim wprowadzono ustawe, popularne uzytkowniczki platform na swo-
ich social mediach chetnie relacjonowaly odwiedziny salonéw czy klinik me-
dycy estetycznej, gdzie pokazywaly np. zabiegi laserowe lub zabiegi zwigzane
ze wstrzyknieciem kwasu hialuronowego. Caly proces oraz efekty byly szczegé-
fowo pokazywane, aby zacheci¢ odbiorcow do skorzystania z konkretnego za-
biegu w konkretnym salonie. ,Zdaniem adwokata Konrada Kaczynskiego z Kan-
celarii Dubois i Wspdlnicy, réwniez nie kazda publiczna dziatalno$¢ influencera
na serwisach spolecznosciowych bedzie dotyczy¢ reklamy wyrobu medycznego,
a wiec nie kazda reklama bedzie niedozwolona wobec zmian wprowadzonych
do ustawy, jako ze publikowanie np. relacji z zabiegu medycyny estetycznej (nie
wyrobu) nie stanowi¢ bedzie zawsze sytuacji, o ktorej mowa w art. 58 ust. 1 pkt
4 ustawy o wyrobach medycznych, tj. odwiedzania oséb wykonujacych zawod
medyczny w celu promocji wyrobow”*'. W tym przypadku influencerki sg jednak
ostrozne — aby nie narazic¢ si¢ na odpowiedzialnos¢, nie podaja nazw uzywanych

2 Ustawa prawo farmaceutyczne z 6.9.2001 r., Dz.U.2024.686 t.j. z dnia 2024.05.06.

% Art. 94a Ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6.9.2001 r., Dz.U.2024.686 t.j. z dnia
2024.05.06.

3 Ustawa z 7.4.2022 r. o wyrobach medycznych, Dz.U.2022.974 z dnia 2022.05.09.

' Publikacja pt. Zmiany w ustawie o wyrobach medycznych - nowe przepisy a influencer
marketing. Zrédto: https://www.prawo.pl/, wiadomos¢ z dnia 4.01.2023 r.
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substancji ani zabiegéw, ktérym si¢ poddaja, a wszelkie urzadzenia medyczne,
narzedzia czy buteleczki z preparatami zamazuja tak, zeby nie bylo ich wida¢ na
filmie czy zdjeciu.

4.2. REKLAMA WPROWADZAJACA KLIENTA W BtAD | MOGACA PRZEZ TO WPtYNAC
NA JEGO DECYZJE CO DO NABYCIA TOWARU LUB UStUG

UOKIK powoli, lecz sukcesywnie, dziala, aby zapobiec nieuczciwej reklamie w so-
cial mediach. Précz publikacji wytycznych zwigzanych z koniecznoscig oznaczania
reklam, urzad przyjrzal si¢ tez sytuacjom, w ktérych dochodzi do czynu nieuczci-
wej konkurencji poprzez reklame wprowadzajaca klienta w btad. W publikacji
Prezesa UOKIK - Scam - kolejne dzialania Prezesa UOKIK wobec influenceréw
zostalo opisane nowe zjawisko — promocji produktéw, ktorych pochodzenie i wla-
$ciwosci nie sg potwierdzone. Aby wyjasni¢, co to jest scam, najlepiej zacytowac
tre$¢ samego komunikatu Prezesa: ,,Scam to dzialanie, ktorego celem jest wprowa-
dzenie w biad - jest to np. informowanie o nieistniejagcych promocjach, ukrywanie
istotnych cech produktu, niestuszne wyolbrzymianie wtasciwosci lub przeznacze-
nia reklamowanego produktu czy oferowanie rzeczy szkodliwych badz niebez-
piecznych dla zdrowia [...]. Przypadki te zwigzane s3 z reklamowaniem przez in-
fluenceréw produktéw, ktore sa sprzedawane w modelu dropshippingu, niekiedy
przez sklepy internetowe powstajace tylko na potrzeby konkretnej kampanii re-
klamowej. Influencer zacheca swoich obserwatoréw do zakupu jakiegos produktu
w rzekomo promocyjnej cenie, przedstawiajac nieobiektywnie jego zalety. Sklep
internetowy po zebraniu pieniedzy od klientéw moze nie realizowa¢ zamdéwien lub
zakonczy¢ dziatalno$¢”. Aby w pelni odda¢ charakter tych dzialan, nalezy tutaj
takze wyjasni¢ pojecie, ktdre pojawilo sie w wypowiedzi Prezesa — dropshipping.
»Dzialalno$¢ ta polega na przeniesieniu procesu wysytki towaru na dostawce [...]
i jest prowadzona w formie posrednictwa handlowego poprzez aukcje interneto-

we”?. Najwigkszym echem odbila sie¢ promocja przez influencerow HypePodséw,
czyli stuchawek, ktore mialy by¢ o wiele tanszym zamiennikiem AirPods-éw od
firmy Apple. Sprzet byl reklamowany zwlaszcza przez influencerow, ktérych grupa
docelowg byty osoby w wieku nastoletnim - to, ze ich idol, ktérego sta¢ na ory-
ginalne stuchawki, twierdzil, ze sam uzywa zamiennikéw, z pewnoscia jeszcze

> Publikacja Prezesa UOKIK Scam - kolejne dzialania wobec influenceréw do pobrania ze
strony internetowej https://uokik.gov.pl » download.

# Pismo z 12.6.2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP3 1.4011.212.
2020.3.LZ.
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bardziej zach¢calo mlodziez do ich kupna. Stuchawki okazaly sie nie spetnia¢
swojego zadania. Podobnym przykladem byl proszek, ktéry mial wybiela¢ zeby,
sprzedawany za 180 z, podczas gdy jego wartos¢ wynosila 8 zI. Poniewaz produkty
te byly sprzedawane w systemie dropshippingu, niezadowoleni kupujacy nie mogli
nawet zrealizowac swoich praw konsumenta.

4.3. WYPOWIEDZ, KTORA ZACHECAJAC DO NABYWANIA TOWAROW LUB USUG,
SPRAWIA WRAZENIE NEUTRALNEJ INFORMACJI — NIEUCZCIWA REKLAMA,
KRYPTOREKLAMA, WYTYCZNE PREZESA UOKIK

Mozna rzec, ze ukryte reklamy skierowaty uwage organéw oraz doktryny praw-
niczej na problem nagminnego naruszania przepiséw ustaw o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencjii o przeciwdziataniu nieuczciwym praktykom rynkowym?**
przez influenceréw. Jeszcze kilka lat temu wykorzystywano brak zainteresowania
instytucji, by zacheci¢ do zakupu produktéw poprzez ich polecanie ,,z dobrego
serca” czy ,przypadkowe” umieszczenie produktow w kadrze podczas pokazy-
wania innych zajg¢. ,,Z reklama ukryta mamy [...] do czynienia w sytuacji, gdy
przecietny odbiorca danego przekazu nie bedzie w stanie prawidtowo zidenty-
fikowac¢ jego propodazowego charakteru. Istotny jest tu wiec wylacznie sposéb
prezentowania okreslonych informacji, polegajacy na zatajeniu intencji zachece-
nia do nabywania towaréw lub ustug. Nie ma natomiast znaczenia, czy ich tres¢
jest prawdziwa”®>. Odbiorcy po czestokro¢ nie zdawali sobie sprawy, ze ogladaja
wlasnie reklame szamponu, a nie ,,zwyczajng pogawedke”. Na to niepojace zjawi-
sko zwrdcil uwage juz w 2016 r. prawnik z kancelarii Lookreatywni, Dawid No-
wak?*. Dzieki interwencji UOKIK dzi$ oznaczanie reklam w social mediach jest
juz powszechnie stosowanie. W publikacji z 2021 r. zwrécono uwage na przy-
wolane wyzej ustawy oraz fakt, ze reklama w mediach spotecznosciowych musi
by¢ zgodna z obowigzujacym prawem?. Jak pisze o rekomendacjach Prezes
UOKIK: ,jopracowalismy rekomendacje dotyczace oznaczania tresci reklamo-
wych przez influenceréw w mediach spotecznosciowych. Czytelne, jednoznaczne

3 Ustawa o przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 23.8.2007 r., Dz.U.2023.
845 t.j. z dnia 2023.05.04.

» Z. Oko#, Reklama 2.0 - komunikacja marketingowa a spolecznoéci sieciowe, Pr.NTech
2008, 4, s. 26-32, LEX.

¢ Artkul na blogu pt. Reklama ukryta w social media. Sprawdz, czy dotyczy takze Ciebie,
zrédto: https://lookreatywni.pl/baza-wiedzy/reklama-social-media-reklama-ukryta/.

7 Rekomendacje Prezesa UOKIK dotyczace oznaczania tresci reklamowych przez influence-
réow wmediach spoleczno$ciowych, do pobrania, zrédlo: https://uokik.gov.pl/influencer-marketing
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oraz zrozumiale oznaczanie reklamy jest obowiazkiem influenceréw, agenciji re-
klamowych i reklamodawcéw. W Rekomendacjach wyrdznilisSmy réznego ro-
dzaju wspoétprace komercyjne, autopromocje (reklame marki wlasnej), a takze
prezenty (paczki PR). PodaliSmy przy tym wiele praktycznych przykladow”*.
Dziatania UOKIK, jak i kary, ktore zostaly nalozone, odbily si¢ szerokim echem
w mediach. Serwis prawo.pl: ,UOKiK przypomina, ze zgodnie z prawem kaz-
dy przekaz komercyjny powinien by¢ oznaczony w odpowiedni sposdb, tak aby
konsumenci nie mieli watpliwosci, zZe majg do czynienia z reklamg. W ramach
postepowania wyjasniajacego [...] Urzad przyglada sie portalom internetowym
pod katem wlasciwego oznaczania tresci o charakterze reklamowym. Urzad ana-
lizuje sposoby publikacji réznego rodzaju form materiatéw handlowych”*. Kary
zostaly nalozone zaréwno na reklamodawcéw, jak i influenceréw (jako podstawa
prawna zostaly jednak wskazane przepisy o naruszaniu zbiorowych intereséw
konsumentéw). W decyzji nr. RBG - 7/2023, Prezes UOKIK, nakladajac kare
na influencera: ,uznaje za praktyke naruszajaca zbiorowe interesy konsumen-
tow zaniechanie [...] polegajace na nieoznaczeniu jako reklamowych — w sposéb
jednoznaczny - postéw oraz relacji na swoim koncie na portalu spotecznoscio-
wym Instagram, na ktérym promowane s3 za wynagrodzeniem produkty innych
przedsiebiorcow (reklamodawcéw), co wprowadza konsumentéw w blad w za-
kresie charakteru tych postow oraz relacji™. Zas w decyzji kierowanej do rekla-
modawcy (nr RBG - 9/2023): ,,uznaje za praktyke naruszajacg zbiorowe interesy
konsumentéw dzialanie [...] polegajace na kryptoreklamie, to jest wykorzysty-
waniu postow i relacji ukazujacych sie na kontach innych przedsigbiorcéw (in-
fluenceréw) w mediach spoteczno$ciowych, w tym na Instagramie, do promocji
wlasnych produktéw, w sytuacji, gdy [...] placi tym przedsiebiorcom (influence-
rom) za t¢ promocje, a nie wynika to wyraznie z tresci lub obrazéw tatwo rozpo-
znawalnych przez konsumentéw™'. Zdecydowane dziatanie UOKIK w tej kwe-
stii pokazalo, iz strefa reklam w mediach spoteczno$ciowych nie stanowi ,,szarej
strefy”, gdzie prawo nie obowigzuje.

¥ Pismo z 12.6.2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP3 1.4011.212.
2020.3.LZ.

% Zrédlo: https://www.prawo.pl/prawo/reklamy-w-serwisach-internetowych-kontrole-u-
okik,518945.html

4 Zrédto: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf.

4 Zrédto: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf.
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5. ZAKONCZENIE — CZY POTRZEBNE SA NOWE PRZEPISY?

Na zakonczenie warto sobie zada¢ pytanie, z czego wynika poczucie influence-
row oraz reklamodawcéw, ze w Internecie, w mediach spotecznos$ciowych, nie
dosiegnie ich prawo i moga sobie w kwestii reklamy pozwoli¢ na wigcej anizeli
w mediach tradycyjnych. Co wazne, zarabiajac przy tym naprawde duzo, a wy-
korzystujac do tego model promocji oparty na nieuczciwej reklamie. Dotychcza-
sowe dziatania UOKIK pokazujg jednak, ze chociaz polskie prawo oparte jest na
czegsto wiekowych przepisach, organy dostrzegaja, ze w ,nowych mediach” jest
wiele do skontrolowania.

Stad pytanie - moze potrzebne sa nowe przepisy? Regulujace w sposob wy-
czerpujacy zagadnienie reklamy w social mediach, tak jak np. ustawa o radiofo-
nii i telewizji? A moze charakter platform spotecznosciowych jako plaszczyzn,
gdzie odbiorca i tworca majg wieksza swobode, na to nie pozwala? Decyzja ta
lezy oczywiscie w gestii ustawodawcy. Zdaniem autorki publikacji obecnie obo-
wigzujace przepisy sa wystarczajace. Wymienione w niniejszym tekscie akty
prawne, przede wszystkim ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a tak-
ze ustawy odrebne, regulujace kwestie reklam napojow alkoholowych, wyro-
béw tytoniowych czy promocji hazardu (co nawiasem moéwiac, takze jest palaca
kwestig i organy juz przygladaja sie temu procederowi), wskazujg szczegétowo,
co mozna, a czego nie. Podobnie jak w kwestii tamania przepiséw przez twor-
cow mediow spolecznosciowych jest takze w kwestii organizacji konkursow czy
tzw. rozdan (losowanie odbiorcy, do ktdrego trafia prezenty od influencera).
Tworcy niechetnie konsultuja swoje dzialania z prawnikiem na zasadzie ,,skoro
inni tak robig, to ja tez”. Z obserwacji problemoéw klientéw, z ktérymi si¢ zgta-
szaja, widze jednak, ze zaréwno UOKIK, jak i inne organy, dzialaja réwniez
i w tych kwestiach, powoli dajac kres bezkarnosci. Takze odbiorcy-konsumenci
sg juz bardziej §wiadomi prawnie i sami potrafig rozpozna¢, kiedy ich idol po-
stepuje niezgodnie z prawem.
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Potyczki na koszyczki

Koszykowe pojedynki cenowe —
lekkie spojrzenie na powazny temat

1. WSTEP

Placi¢ za regularne zakupy, zwlaszcza spozywcze, tam, gdzie taniej lub najtanie;j.
Kto tego nie lubi. Patrzac natomiast od drugiej strony - jak tu prowadzi¢ dobrze
rozumiany i etyczny biznes, toczac pojedynki cenowe i pokazujac, ze jest si¢ tan-
szym niz konkurencja. I jak tego raczej nie robi¢. O koszykowych reklamach
poréwnawczych i szczegdlnie sporej w tym zakresie dawce u.z.n.k.” stéw kilka.
Wyobrazmy sobie scen¢ jak z telewizyjnego show: na §rodku areny stojg gi-
ganci (tu: handlowi), trzymajac w rekach koszyki wypelnione produktami — am-
brozja... No, moze nie rozpedzajmy si¢ tak bardzo i nieco przyziemniej: chlebem,
maka, papierem toaletowym i oczywiscie, ulubionym przez wszystkich mastem.
Tak, mastem. Maslane wojny cenowe’ maja juz przeciez swoja diuga historie,
w tym historie komentarzy’. Wracajac do naszego show - z glosnikéw rozlega sig
niekoniecznie niedramatyczna muzyka, a publiczno$¢ z zapartym tchem obser-
wuje, ktory koszyk okaze si¢ ,,ciezszy”, a ktory jednak ,lzejszy”. Rzecz jasna dla
portfela, bo sama zawartos¢ koszykéw powinna co do zasady wazy¢ tyle samo,

! Dla pelnej transparentnosci — autor jest radcg prawnym wykonujacym zawodd w Dziale
Prawnym Lidl Polska.

2 Ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1233).

> Tytulem luznych przyktadow (sposrod wielu): 10.2024: https://finanse.wp.pl/ceny-masla-i-
da-w-gore-branza-mleczna-wskazuje-winnych-podwyzek-7077346850974688a; 02.2024: https://
businessinsider.com.pl/biznes/w-wojnie-o-maslo-lidla-i-biedronki-zwyciezca-w-internecie-mo-
ze-byc-ikea/xcp7lnk, https://haps.pl/Haps/7,167709,30728927,trwa-wojna-cenowa-najbardziej-
zaskoczylo-mnie-maslo-nie-pamietam.html; 05.2023: https://www.portalspozywczy.pl/handel/
wiadomosci/biedronka-i-lidl-znow-na-wojnie-cenowej-przeceny-tego-samego-asortymentu,
223672.html.

* Jednocze$nie doda¢ nalezy, ze oceny medialne i wypowiedzi eksperckie lub paraeksperckie,
w tym ekonomistow i obserwatoréw rynku, nie sa najcelniejsze.
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w koncu zestawiane ceny powinny dotyczy¢ towardw tozsamych (niekoniecznie
identycznych). Zamiast ryku ttumu, mamy tu jednak pelne skupienie prawni-
kow, ktoérzy — niczym asesorzy w trybunale Ozyrysa sadzacy dusze delikwenta
doprowadzonego na sad przez Anubisa - analizuja sklad koszykow, przygladaja
sie regulaminowi gry i probuja odpowiedzie¢ na pytanie: czy ta reklama nie prze-
wazy ,piora prawdy”, czy tez to jedynie dobra okazja do kolejnych sercowych
zdobyczy pozeraczki Ammit®?

Reklamy poréwnawcze, a w szczegdlnosci ich koszykowe odmiany, rozpo-
wszechnione zwlaszcza na rynku FMCGS, to arena, na ktdrej co kilka dni” toczy
sie nowa walka nie tylko o klienta (zwlaszcza poszukujacego atrakcyjnych cen),
ale i o rozpoznawalnos¢, wlasne ja sieci handlowych, jak i o zachowanie réw-
nowagi miedzy marketingowg kreatywnoscia a prawna dopuszczalnoscig. O ile
dla konsumentéw takie reklamy poréwnawcze lub ich ciagi sa zrédlem infor-
macji, a i niekiedy rozrywki, o tyle dla prawnikéw to kopalnia wyzwan. Gdzie
przebiega granica migdzy dozwolong swobodg i fantazjg a czynem nieuczciwej
konkurencji? Jak unika¢ putapek prawnych, w ktére wpadaja nawet najwigksi
gracze rynku?®

W tym artykule, z uwagi na charakter publikacji, o ktéra chodzi, w absolut-
nie niezupelny i po czesci uogoélniony sposéb, a nawet nie do konca zobowigzu-
jaco, chcialbym pokroétce przyjrze¢ sie fenomenowi poréwnan koszykowych - ich
urokowi, ale i problemom, ktére pdzniej czasem koncza si¢ w sadach. W koncu
drodzy koledzy i kolezanki, kto, jak nie my, jest odpowiedzialny za to, by prawo
przynajmniej probowato nadazy¢ za marketingowa fantazja?

> ,Sad Ozyrysa — w mitologii egipskiej rytual, jakiemu musiata si¢ podda¢ dusza w Sali
dwodch Prawd, gdzie zasiadal trybunal Ozyrysa sadzacy zmartego, doprowadzonego na sad przez
Anubisa. W sali ustawiona byla waga, na ktérej wazono serce zmarlego, na drugiej szali kia-
dziono piéro - symbol bogini prawdy Maat. Ozyrys z Neftyda, Izyda i 42 asesorami, po wystu-
chaniu spowiedzi zmarlego, wydawal wyrok. Jesli ciezar grzechdéw przewazyt szale, dusze zabie-
ral potwér Ammit - p6t lew, pot hipopotam z glowa krokodyla. »Usprawiedliwionego gtosem«
Ozyrys wprowadzal do raju (Pola Jaru). Wedlug wierzen starozytnych Egipcjan Sad Ozyrysa
byl sadem ostatecznym, od ktorego nie istniala mozliwos¢ apelacji” - https://pl.wikipedia.org/
wiki/S%C4%85d_Ozyrysa [dostep: 22.11.2024], wpis w Wikipedii za T. Andrzejewskim, Dusze
boga Ra, PWN, Warszawa 1967, s. 130 (wskazany wikipedyczny artykutl przekreca jednak nazwi-
sko autora).

¢ Produkty szybkozbywalne, szybkorotujace (ang. FMCG, fast-moving consumer goods).

7 Tak, dla przykladu, sie¢ ,,Biedronka” publikuje koszykowe reklamy poréwnawcze nawet co
kilka dni. Oczywiscie pozdrowi¢ nalezy sprawdzonych kolegdw i kolezanki.

8 Pozdrowienia nie stracity swojej aktualnosci.
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2. SPECYFIKA | ZEOZONOSC KOSZYKOWYCH REKLAM POROWNAWCZYCH

Koszykowe reklamy poréwnawcze to jednoczesnie prosta, jak i ztozona forma pro-
mogji. Dla konsumenta jest to nieraz niewiele wiecej niz tabela: zestawienie cen
produktéw w lgcznie co najmniej dwdch sklepach okreslonych przedsiebiorcow,
dwdch lub wiecej rynkowych konkurentéw. Jednak dla prawnikow to caly labirynt
kryteriéw. Jednakowo takich, ktdre nalezy uwzgledni¢ przy tworzeniu reklamy
i zapewnianiu w tym zakresie obstugi prawnej, a takze takich, ktére nalezy prze-
analizowa¢ w kontekscie potencjalnie nieuczciwej reklamy konkurenta (prawnik
wewnetrzny) lub konkurenta swojego klienta (prawnik zewnetrzny). Jakie produk-
ty powinny znalez¢ si¢ w koszyku, by poréwnanie bylto uczciwe? Czy zestawienie
marek wilasnych jednego sklepu z produktami markowymi w innym sklepie to
jeszcze poréwnanie czy juz manipulacja? Te niuanse, cho¢ moga wydawac sie aka-
demickie, majg realne konsekwencje — od naruszenia prawa o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji po (teoretyczne) $rodki lezace w kompetencjach UOKiK®.

Koszykowe reklamy poréwnawcze, na tle standardowych reklam poréwnaw-

czych, wyrozniajg si¢ wlasng specyfika. Kluczowe roznice mozna przedstawic¢
w nastepujacych aspektach czgstkowych:

1. Przedmiot reklamy. Reklama poréwnawcza w ujeciu ogélnym zazwyczaj
poréwnuje pojedynczy produkt lub ustuge dwdch konkurencyjnych podmio-
tow (przyktad: poréwnanie dwoch konkurencyjnych smartfonéw). Natomiast
koszykowe reklamy poréwnawcze prezentujg najczesciej zestawienie cenowe
calego koszyka (zestawu) produktéw wystepujacego w jednym czasie w pla-
cowkach handlowych poszczegolnych konkurentow, zlokalizowanych co do
zasady w tej samej miejscowosci. Taka forma reklamowa kladzie nacisk na
sumaryczne wrazenie korzystniejszej oferty w danym miejscu, niekoniecz-
nie koncentrujac si¢ na kazdym produkcie z osobna, aczkolwiek powszechne
jest — dla zachowania transparentno$ci i weryfikowalnosci (sprawdzalnosci) -
prezentowanie cen poszczegolnych sktadowych koszyka.

2. Kontekst. Koszykowe reklamy poréwnawcze przemawiajg do konsumenta
w sposob praktyczny, odwolujac sie do przypadkow podjecia okreslonych,
najczesciej potencjalnie powtarzalnych, biezacych decyzji zakupowych,
zazwyczaj drobniejszych, jesli chodzi o ceny poszczegdlnych skladowych,
nadto zazwyczaj bez cenowego zdominowania koszyka przez jeden lub
kilka produktéw (co czasem ma - najczedciej niestety — miejsce). Klient

° Przepis art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(tj. Dz.U. 22024 r., poz. 1616).
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poszukuje w nich informacji o realnej korzysci finansowej wynikajacej dla
niego z wyboru placowki handlowej danego konkurenta. Czesto wywiera
to silniejszy wplyw marketingowy niz reklamowe poréwnanie pojedyn-
czych produktéw. Reklamy poréwnawcze jednego produktu sa oderwane
od kwestii uksztaltowania doboru i w tym zakresie jawig si¢ jako wyni-
kajace tylko z tego, ze okreslony podmiot oferuje dany produkt i chce go
zareklamowac¢ poréwnawczo.

Wieksze znaczenie zasad doboru produktow do poréwnania. W rekla-
mach koszykowych co do zasady opracowywane sg reguly lub metody-
ki wyboru produktéw do koszyka, wzglednie wykorzystywane sa koszyki
produktéw przygotowane przez niezalezne podmioty trzecie, co w ogodle
nie wystepuje przy nie-koszykowych reklamach poréwnawczych, w kto-
rych pod tym katem, nieco uogoélniajac, wystarczy rzetelnie zestawi¢ po-
réwnywane cechy pojedynczego produktu i jednego odpowiadajacego mu
produktu konkurencyjnego.

Zwigkszone ryzyko wprowadzenia w blad. Jak si¢ wydaje, w koszykowych
reklamach poréwnawczych istnieje potencjalnie wieksze ryzyko manipula-
¢ji, np. manipulacyjny dobér koszyka poréwnawczego lub pomijanie klu-
czowych informacji (np. ze konkretny produkt w danej cenie jest dostepny
tylko w ramach promocji ograniczonej czasowo lub przy pomocy innych
jeszcze parametrow). Reklama poréwnawcza jednego produktu jawi sie
jako zasadniczo bardziej transparentna realizacyjnie, bowiem jako znacz-
nie prostsza — latwiej zweryfikowac ceny i szczegélowe cechy bez koniecz-
nosci analizy calej metodyki poréwnania, ktora jest konstrukcyjna w po-
réwnaniu koszykowym.

Wplyw na rynek i konkurencje. W mojej ocenie, abstrahujac od przypad-
kow szczegdlnych, reklamy koszykowe moga w praktyce wywieraé istot-
niejszy wplyw rynkowy, poniewaz ich celem biznesowym jest przekona-
nie konsumentoéw, ze dany przedsigbiorca (np. okreslona sie¢ detaliczna)
oferuje produkty w nizszej cenie i z tego powodu warto zlokalizowa¢ tam
wlasny centralny osrodek zakupow spozywczo-przemystowych, w tym od-
powiednio przenies¢ go lub pozostaé przy wczesniejszym, stusznym ceno-
wo wyborze. Moze to prowadzi¢ do batalii cenowych i istotnego ciecia cen
w warunkach zwiekszonej konkurencyjnosci i rynkowej koniecznosci re-
akeji konkurencyjnej (obnizania cen) w zakresie duzej skali produktowej,
a nie tylko cen pojedynczych produktéow. Natomiast standardowe reklamy
poréwnawcze zwykle wywieraja wpltyw tylko na sprzedaz wasko ujetych
produktow, ewentualnie ich segmentu.
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Koszykowe reklamy poréwnawcze s3 zatem w swojej strukturze zlozone,
zapewne bardziej ,praktyczne” z perspektywy wydatkow konsumentdw, ale tez
bardziej wymagajace pod wzgledem prawnym i marketingowym. To wlasnie te
aspekty czynig je jednocze$nie potencjalnie bardziej skutecznymi, ale tez bar-
dziej ryzykownymi w uzyciu.

2.1. WYSOKA KONFLIKTOGENNOSC

Przepis artykulu 16 ust. 3 i 4 u.z.n.k. to blisko 300 wyrazéw. Moze same okle-
pane stwierdzenia? Ciag nieznaczacych klauzul generalnych? Nic z tych rzeczy.
Samo geste nagromadzenie regul. Nadto potencjalnie bardzo konfliktogenne
tlo. Odnotowa¢ przy tej okazji nalezy, Ze na rynku znalez¢ mozna dostawcow
przestrzeni reklamowych (powierzchni reklamowych, czasu reklamowego), kto-
rzy z zasady nie sg skorzy do udostepniania swoich zasobéw pod reklamy po-
rownawcze. Na rynku sg tez podmioty, ktére nie chcg $wiadczy¢ ustug, ktérych
rezultaty $wiadczenia bylyby wykorzystywane w reklamach poréwnawczych,
w ktorych ustugodawca bylby przywotywany, co najczesciej ma zwigzek z checia
unikania konfliktowania si¢ lub w ogdle zaistnienia w konfliktowym stanie rze-
czy. W realiach rynkowych powoduje to spory, nie zawsze przybierajace postac
dziatan sadowych, ale stosunkowo czesto przynajmniej wymiany istotniejszych
pism wzywajacych do zaprzestania naruszen i odpowiedzi na takowe, a czasem
zaistnienie kolejnych iteracji w tym zakresie. Nie o wszystkich sporach jednak
jest glosno lub wrecz o wigkszosci z nich trudno odnalez¢é publicznie dostepne
informacje wykraczajace poza same wzmianki, o czym $wiadczy m.in. bardzo
ograniczona liczba orzeczen sadowych o tej tematyce. Nie oznacza to jednak bra-
ku sporéw wsréd konkurentéw rynkowych, po prostu nie tak wiele przebija si¢
do ogélnodostepnej przestrzeni, takze prawniczej.

W Polsce ostatnie lata przyniosty kilka interesujacych staré¢ wokot porow-
nan koszykowych. Wiéréd glosniejszych trudno nie wymieni¢, dtugotrwalych
juz, kampanii Lidla oraz Biedronki. Kampanie warta odnotowania prowadzito
tez m.in. Auchan i Carrefour. Nie bez echa przeszly réwniez medialne spory
o zestawienia koszykowe pomiedzy Biedronka i dziennikiem ,Fakt” (nieko-
niecznie zatem $cisle w zakresie reklamy poréwnawczej sensu stricto). Wyda-
je sie, ze polska branza FMCG oraz podmioty trzecie, skupiajace si¢ od czasu
do czasu na tej branzy, generuja duzg liczbe koszykowych reklam poréwnaw-
czych i to takze w stosunku do stanu rzeczy wystepujacego w wielu innych pan-
stwach UE.
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Przepisy u.z.n.k. okreslaja ramy reklamy poréwnawczej, ale obserwowana
na rynku rzeczywisto$¢ marketingowa ma okazje balansowac na ich krawedzi.
Przyklady? Zestawianie cen w poréwnawczych reklamach koszykowych w spo-
sob selektywny poprzez wybieranie (tylko lub w szczegélnosci) takich produk-
tow, ktorych ceny podmiotu dokonujacego poréwnania sg promocyjne tylko
tymczasowo (obnizone ceny sa wprowadzane jedynie pod reklame poréwnaw-
cz3, w dniu dokonywania poréwnania i nie sg utrzymywane juz potem, takze
w czasie rozpowszechniania samej reklamy poréwnawczej), natomiast poka-
zywane w reklamie ceny konkurenta sg cenami regularnymi (nieobnizonymi).
Innym przyktadem jest prezentowanie zestawienia bez uwzgledniania réznic
w gramaturze lub jakosci (wlasciwosciach) albo tez w nieokreslonym przelicza-
niu, co réwniez moze wprowadza¢ konsumentéw w blad. Takie dziatania, cho¢
kuszace z perspektywy skutecznosci reklamy, moga zosta¢ w pewnych okoliczno-
$ciach uznane za nieuczciwg konkurencje. Kluczowym pytaniem, ktére prawnik
powinien tu zadag, jest: ,Czy reklama daje konsumentowi rzetelny, obiektywny
i weryfikowalny (sprawdzalny) obraz sytuacji?”

3. CO W ISTOCIE RZECZY W PRZEPISACH (I KOSZYCZKACH) PISZCZY

Nieco uogdlniajac, aczkolwiek niedaleko odbiegajac od $cistych okreslen usta-
wowych, reklama poréwnawcza jako taka jest formg reklamy, ktéra odnosi si¢
wprost lub posrednio do konkurencji, jej produktéw lub ustug'. Reklamujacy
poréwnawczo co do zasady po prostu zestawia cudze produkty (oferte) z wia-
sng ofertg. Celem przekazu poréwnawczego jest podkreslenie przewag wlasnej
oferty poprzez zestawienie z innymi podmiotami na rynku. Koszykowa rekla-
ma poréwnawcza cechuje si¢ z kolei tym, ze zestawia te same lub tozsame pro-
dukty, a przewagi poszukuje w parametrach cenowych - cenach poszczegdlnych
skladnikow koszyka lub facznej cenie calosci. Zgodnie z art. 16 ust. 3 u.z.n.k.
reklama poréwnawcza jest dozwolona jedynie wowczas, jezeli spetnia wszystkie,
znajdujace w jej przypadku zastosowanie, warunki okreslone w ustawie. Ich spet-
nienie to swoisty bilet do nietykalnosci reklamy poréwnawczej na gruncie prze-
piséw reklamowych z art. 16 u.z.n.k. - gwarancja prawna na bycie niesprzecz-
nym z ,dobrymi obyczajami” (aczkolwiek do zastosowania konstrukcji prawnej

10 Zob. E. Nowiriska, [w:] K. Szczepanowska-Koztowska, E. Nowiriska (red.), Ustawa o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2022, komentarz do art. 16,
nb. 74; R. Skubisz, ]. Dudzik, [w:] ]. Kepiniski, ]. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Komentarz, Warszawa 2024, komentarz do art. 16, nb. 216.
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definiowania przez prawo kryteriow etycznej obyczajnosci zamiast uzycia kon-
strukcji okreslania prawem wylgcznie tego, co jest legalne lub nielegalne, mozna
mie¢ pewne zastrzezenia'').

Odnotowa¢ nalezy - aczkolwiek punktowo wystepuja tu takze nieco od-
mienne zapatrywania prawne, zapewne bazujace na mniej kreatywnym wyobra-
zeniu niedoceniajacym wyobrazni twércow reklam - ze spelnienie kryteriow
reklamy poréwnawczej nie gwarantuje ,zielonego $wiatfa” abstrakcyjnie, m.in.
»wolnosci” od dopuszczalnosci oceny na gruncie art. 14 u.z.n.k. (rozpowszech-
nianie nieprawdziwych lub wprowadzajacych w blad wiadomosci o sobie lub
konkurentach)' oraz art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (ogdélny czyn nieuczciwej konkurencji).
Jakie reguty wiec tu mamy?

Przejdzmy przez ten katalog i odniesmy wskazane tam reguly do ,koszy-
kowek”, niemniej bez bazowania wylacznie na kryteriach (nieraz nie do konca
spdjnie) wymienianych przez ustawe.

3.1. NIEWPROWADZANIE W BtAD

Po pierwsze, nie wprowadzaj w blad, zwlaszcza gdy mogloby to wplywaé na
decyzje zakupowe klientéw. Reklama poréwnawcza nie ma zawiera¢ informacji
nieprawdziwych ani wprowadzajacych klienta (konsumenta) w btad w sposob
mogacy wplynaé na wybory zakupowe. To wyjsciowe kryterium, ktére w obec-
nych na rynku koszykowych reklamach poréwnawczych nie zawsze jest spel-
niane. Brak realizacji tego kryterium najczesciej moze wynikac z zastosowania
dalece nadmiernych uproszczen lub wrecz przeklaman albo podawania praw-
dziwych informacji w sposob, ktéry moze wprowadza¢ w blad, publikacji haset
reklamowych, ktdre sprawiaja wrazenie projektowanych przy zachowaniu ponie-
kad julianskiej zasady ,Teraz predko, zanim dotrze do nas, ze to bez sensu”"’

11 Zblizone zastrzezenia mozna mie¢ do proby okreslania przepisami tego, co jest uczciwe
(zamiast legalne/nielegalne) na gruncie przepiséw art. 516 ustawy z 17.11.2021 r. o przeciwdziata-
niu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo-
zywcezymi (t.j. Dz.U. 2 2023 1., poz. 1773).

12 Szerzej, zob. R. Skubisz, ]. Dudzik, [w:] J. Kepiriski, ]. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, komentarz do art. 16, nb. 146; E. Nowiriska, [w:] K. Szczepanowska-Ko-
ztowska, E. Nowiriska (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, komentarz do art. 16,
nb. 42.

13 Zdanie uzyte w filmie Madagaskar 2 [Madagascar: Escape 2 Africa] z 2008 r. w rez. E. Dar-
nella, T. McGratha w scen. tychze (w oryg.: ,Hurry up! Before we all come to our senses!”). Zdanie
pada po tym, gdy zyrafa Melman zglosila si¢ na ochotnika do wskoczenia do wulkanu, i stanowi
komentarz Kroéla Juliana, ktéry — w charakterystycznym dla siebie stylu - stara si¢ podejmowac
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(np. twierdzenia w ogélnopolskich reklamach o byciu niezmiennie tanszym niz
konkurencja przy uzyciu kolejnych koszykéw poréwnawczych, gdy nie ma ku ta-
kim tezom uzasadnionych podstaw lub po prostu nie jest to prawda). Z uwagi na
szeroko$¢ (pojemnos$¢) tego kryterium przypadki jego niezachowania wspotist-
nieja z naruszeniem dalszych kryteridéw.

3.2. PRAWIDEOWOSC ZESTAWIENIA

Po drugie, zestaw tylko relewantne produkty. W reklamie poréwnawczej cho-
dzi rzecz jasna o produkty spelniajace te same potrzeby — poréwnanie powinno
obejmowac produkty lub ustugi tej samej kategorii, stuzace do zaspokajania analo-
gicznych potrzeb. W koszykowej reklamie poréwnawczej w gre wchodzi¢ powinny
zasadniczo produkty tozsame (zawezenie wzgledem kryteriow ogoélnych reklamy
poréwnawczej). Zasadniczym kryterium poréwnawczym jest tu bowiem cena,
nie za$ (inne niz cena) cechy szczegdlne dobranych produktéw. Dla jasnosci, nie-
uczciwos¢ konkurencyjna niekoniecznie bedzie wystepowac z zalozenia w kazdym
przypadku dobrania produktéw innych niz identyczne, niemniej specyfika i cha-
rakter koszykowych zestawien niejako narzuca model $cistego rownoleglego dopa-
sowania wlasciwosci elementéw objetych pordwnaniem (poza ceng). Za dopusz-
czalne mozna moim zdaniem uzna¢ dobranie - ale tylko po stronie konkurenta
dokonujacego poréwnania - takich produktéw, ktére sg obiektywnie wyzszej jako-
$ci niz u konkurenta lub maja cechy korzystniejsze z punktu widzenia klientéw niz
w przypadku konkurencyjnych produktéw, o ile rozpatrywane roznice rzeczywi-
$cie dzialajg na korzys¢ wlasnego produktu, a nie stanowig takiej cechy, ktorg nale-
zy oceni¢ jako korzystniejszg tylko przy specyficznych zatozeniach dodatkowych,
niestandardowych preferencjach lub specjalnym przeznaczeniu. Jest to szczegoélnie
istotne przy poréwnywaniu produktéw z puli tzw. marek wtasnych sieci handlo-
wych' z takimi tez produktami innych sieci konkurencyjnych albo z produktami
spoza puli marek wlasnych. Mozna na rynku odnalez¢ przyklady dalekich od ide-
atu koszykowych zestawien, w ktorych poréwnanie objelo produkty na tyle rézne,
ze konieczne bylo (nie zawsze przekonujace) stosowanie (czesto nieujawnionych

decyzje podczas jednej z absurdalnych sytuacji, w ktérej znajduja si¢ bohaterowie animowanego
filmu.

" Biorgc pod uwage nazewnictwo przyjmowane w — delikatnie méwiac - niezbyt Zzywym
art. 17d u.z.n.k., nieco dostosowujac uzyte tam okreslenia, w przypadku dyskontéw chodzi o pro-
dukty w ramach marek stanowigcych wlasno$¢ wlasciciela sieci dyskontowej lub marek podmio-
tow powiazanych.
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co do meritum wobec odbiorcow reklamy) przeliczen i kategoryzacji. Najczesciej
jednak konkurentom rynkowym kryterium to udaje si¢ zachowa¢, za$ tam, gdzie
nie da si¢ tego z przekonaniem powiedzie¢, nierzadko mozna pozazdrosci¢ non-
szalancji lub czasowych urokéw nieswiadomosci.

3.3. RZETELNOSC | OBIEKTYWNOSC

Trzecie kryterium, po wskazaniu poprzedniego, wypada odkodowac¢ tacznie z —
nieco zabalaganionych - przepiséw art. 16 ust. 3 pkt 2 i 3 u.z.n.k. Mianowicie
porownuj rzetelnie, w sposob mozliwy do weryfikacji (sprawdzalny) na pod-
stawie obiektywnych i reprezentatywnych kryteriow" (w koszykowych rekla-
mach poréwnawczych: de facto wylacznie na podstawie ceny). Duzo stéw i klau-
zul generalnych. Jak nietrudno si¢ domysli¢, jest to kolejne kryterium, ktére - jak
pokazujg obserwacje — na rynku nie zawsze udaje si¢ w petni zachowa¢. Co moze
nie wypali¢? Obserwuje, ze przedsi¢biorcy nie zawsze dokonuja poréwnania rze-
telnie. O ile bowiem (uwaga, to bedzie dlugie zdanie wielokrotnie zlozone, za
co uprzejmie przepraszam) mozna zestawia¢ wlasne szczegélnie niskie ceny z —
w tej sytuacji nieszczegdlnie tak bardzo niskimi - cenami konkurenta, to jednak
(dzielgc si¢ tu gorzka obserwacja) trudno zaaprobowac¢ obejmowanie zestawie-
niem koszykowym takze (w szczegdlnosci) wlasnych cen czysto promocyjnych
z cudzymi cenami regularnymi w sytuacji, w ktorej:

1. wlasne ceny promocyjne zostajg krétkotrwale obnizone wytacznie na po-
trzeby samej reklamy poréwnawczej i nie s3 utrzymywane nawet w okresie
aktywnego rozpowszechniania samej reklamy poréwnawczej (np. pojawia-
ja sie na bardzo krétko przed techniczng realizacja reklamy, mozliwe, ze
bedac wrecz sztucznie wykreowanymi, i znikajg niemal od razu po roz-
poczeciu publikacji reklamy poréwnawczej lub — o zgrozo — nawet przed
realnym rozpoczeciem jej rozpowszechniania);

2. Kklienci (konsumenci) musza samodzielnie wyinterpretowac, i to czasem
jedynie z analizy nieczytelnych elementéw reklamy (np. z prezentowanych
paragonow, ktdrych tres¢ jest rozmazana lub nieostra), ze w gre w ogo-
le wchodzi zestawianie cen (krétkotrwale) promocyjnych poréwnujacego
i cudzych cen regularnych;

5 Nieco szerzej w kontekscie ,,poréwnan koszykowych” i relewantnego orzecznictwa TSUE,
zob. R. Skubisz, J. Dudzik, [w:] J. Kepinski, J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji, komentarz do art. 16, nb. 234.
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3. istotne dla decyzji zakupowej zawezenia okresow i warunkéow wprowadze-
nia cen promocyjnych nie s3 odpowiednio ujawnione (lub wiecej — poréw-
nanie zataja, ze objete zestawieniem ceny promocyjne wystepuja czesciowo
tylko w ramach promocji wielosztukowych lub przeliczonych transakcji
gratisowych lub paragratisowych);

4. przewaga cenowa wynika wylacznie lub niemal wylacznie z tego typu nie
do konca uczciwie uzytych poréwnawczo promocji (obnizek cenowych) lub
stan rzeczy jest wrecz taki, ze przy pominieciu tychze promocji, to wlasnie
oferta konkurenta okazalaby si¢ korzystniejsza cenowo (a, na marginesie,
reklama poréwnujacego sie przedsiebiorcy nie zawierata obligatoryjnej in-
formacji o najnizszej cenie z 30 dni przed obnizka'®);

5. komunikowana ogélnopolsko koszykowa reklama poréwnawcza jest praw-
dziwa jedynie w odniesieniu do (niewielkiej) czgsci placowek handlowych
przedsigbiorcy, a klient (konsument) moze mie¢ uzasadnione wrazenie, ze
tres¢ reklamy dotyczy wszystkich sklepow danej sieci;

6. w kierowanej ogolnopolsko reklamie ukrywa sie przed klientami (konsu-
mentami), ze w poszczegdlnych sklepach sieci stosuje si¢ rézne ceny i wiele
poziomdw cen tych samych towarow lub tez wytwarza si¢ mylne wrazenie,
ze dana siec¢ stosuje jednolite ceny we wszystkich sklepach;

7. zdarza sie, ze poréwnywany asortyment nie jest dostepny w sklepach obje-
tych poréwnaniem od razu (lub niemal od razu) po rozpoczeciu publikacji
koszykowej reklamy poréwnawcze;j.

Tak, na rynku zdarzaja si¢ kampanie (ciagi) koszykowych reklam poréwnaw-

czych, gdzie wystepuje wiele sposrod wskazanych wyzej elementéw pozytywnie
identyfikujacych potencjalne czyny nieuczciwej konkurencji.

3.3.1. Uczciwo$¢ doboru

W kontekscie wskazanego kryterium odnotowa¢ nalezy, ze koszykowe reklamy
porownawcze jawig sie jako majgce tu wysoce specyficzne dla siebie kryterium
czgstkowe. Mianowicie uczciwy konkurencyjnie dobdr koszyka poréwnawcze-
go. Ujmujac to nieco inaczej — i malo odkrywczo zapozyczajac podane juz wy-
zej okreslenia ustawowe — powiedzie¢ mozna, ze dobér powinien by¢ zwyczajnie

' Analogicznie, w przypadku tzw. szybko (latwo) psujacych produktéw, a wigc towarow,
ktore ulegaja szybkiemu zepsuciu lub majg krétki termin przydatnodci (art. 4 ust. 4 ustawy
2 9.5.2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 168)), brak byto
podania informacji o cenie sprzed pierwszego zastosowania obnizki.

« 104 »



POTYCZKI NA KOSZYCZKI

przekonujaco rzetelny i obiektywny. Odpowiadajac natomiast konkretniej —
dobdr ten zasadniczo nie powinien by¢ przypadkowy (moze z wyjatkiem eks-
tremalnego przypadku, gdy wysoce transparentna losowos$¢ na kolejno losowo
dobranych probach poréwnawczych sama w sobie uzyskuje ceche obiektywnej
rzetelno$ci — przewaga cenowa wystepujaca w kazdej konfiguracji produktowej,
nawet w pelni losowej), nie powinien by¢ sztucznie zrealizowany pod teze (gdy
kryterium doboru byloby dowolne dobranie produktéw, byle tylko pozwalaty
na przeforsowanie wlasnej tezy, Ze ma si¢ tanszg oferte niz konkurent, podczas
gdy nie zachodziloby to w odniesieniu do sensownie dobranych koszykéw po-
réwnawczych), lecz powinien by¢ opracowany jako rezultat zastosowania roz-
sadnych i neutralnych regul, a w koszykowych kampaniach cyklicznych - jak
nalezaloby przyja¢ - regul zasadniczo spdjnych pomiedzy poszczegdlnymi ich
odstonami.

Czy w koszykowych reklamach poréwnawczych, cho¢by ograniczonych jedy-
nie do branzy FMCG, dopuszczalne byloby poréwnywanie jedynie takich towa-
row, ktore sg statystycznie najczesciej kupowane lub w inny sposdb reprezenta-
tywne zakupowo? Nalezy na to pytanie odpowiedzie¢ w naszej ocenie przeczaco.
Zreszty trudno powiedzie¢, co tak zarysowane kryterium mialoby w istocie
rzeczy oznaczaé¢ — chodziloby o produkty najczesciej kupowane ilosciowo czy
warto$ciowo; w ujeciu $redniorocznym, a moze kwartalnym lub wlasnie wie-
loletnim; wylacznie ogélnopolsko czy takze regionalnie; najczesciej kupowane
u danego przedsiebiorcy czy na rynku ogétem; w zakresie zywnosci — wytacz-
nie w ramach zréznicowanej diety czy tez nie; w gre wchodzityby produkty od-
powiadajgce potrzebom pojedynczej osoby dorostej, a moze gospodarstwa do-
mowego; z uwzglednieniem réznic lokalizacyjnych (terytorialnych) czy tez nie;
w jakiej grupie spolecznej (nadto, co, jesli pomiedzy konkurentami wystepuja
réznice w polityce lokalizacji sklepow); wylacznie produkty ,,pierwszej potrzeby”
albo jakkolwiek rozumiane ,produkty podstawowe” czy tez niekoniecznie. Po-
wyzsze mozna by mnozy¢. Uniwersalna, jedynie stuszna reguta, lub zestaw pro-
stych dyrektyw, wydaja sie trudne do abstrakcyjnego przedstawienia i wadliwe
w zakresie nieznajdujacego usprawiedliwienia oderwania od konkretnego stanu
taktycznego.

Natomiast, czy doboér produktéw do poréwnania powinien mie¢ logike,
proporcje i w zasadzie przynajmniej czesciowo ustrukturyzowang metodyke
(zwlaszcza przy cyklicznych, kilkuodstonowych kampaniach reklamowych)?
Jak najbardziej. Logika ta wydaje si¢ by¢ jedna z kluczowych podstaw do obrony
uczciwosci danej konkretnej koszykowej reklamy poréwnawczej, a zwlaszcza
w ich cyklicznym (powtarzalnym) ksztalcie. Czy musi ona mie¢ posta¢ $cisle
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naukowa? Niekoniecznie. W tym kontekscie warto odnotowac, ze — rzecz jasna
pomijajac specyfike stojaca za doborem koszykow inflacyjnych opracowywanych
w statystyce publicznej, w tym urzedowo przez GUS - nawet w tak intensywnie
naukowo analizowanym zakresie, o wysokiej istotnosci spolecznej i ekonomicz-
nej, jak sktadniki koszyka inflacyjnego i jego mechanika, koszyki takie podlegaja
zmianom i ewoluuja. Nie sg to zmiany wynikajace wylacznie i bezposrednio je-
dynie ze zmian zachowan konsumenckich, popytu i podazy, ale takze z dostep-
nosci nowych zrédet danych, zmian szerszych uwarunkowan rynkowych oraz
nowelizacji zalecen o miedzynarodowym charakterze. Nadto ich opracowanie
i utrzymywanie zwyczajnie jest zabiegiem dalece nietatwym, co przyznaje sam
GUS".

3.3.2. Transparentno$¢

Czy konieczna jest jawno$¢ koszyka poréwnawczego — transparentnos$¢ pro-
duktow, ktore zostaly poréwnane? Bezwzglednie. Z kolei, czy klienci (konsu-
menci) muszg by¢ informowani nie tylko o sktadnikach koszyka, lecz takze
o (wszystkich) przyjetych przez przedsiebiorce kryteriach doboru koszyka po-
réwnawczego? Nie wydaje sie, aby bylo to konieczne, zwlaszcza ze reguly te
moga by¢ - i w praktyce odpowiedzialnych kampanii czesto sg — skomplikowa-
nym zestawem pietrowych regul majacych zapewni¢ transparentnos¢ na wielu
plaszczyznach, w tym w odniesieniu do ilosciowego skladu koszyka, oraz regut

17 Zobacz wydany przez GUS dokument Co warto wiedzie¢ o inflacji?, s. 26: ,Wplyw czyn-
nikéw takich jak zmiany zachowan konsumentéw, uwarunkowania rynku, dostepnosci nowych
zrédet danych, a takze nowelizacje zalecen migdzynarodowych powoduje, ze badanie cen kon-
sumpcyjnych wymaga stalych udoskonalen i modyfikacji i w rezultacie stale si¢ zmienia. Ogrom-
nym wyzwaniem jest rowniez koniecznos¢ dywersyfikacji Zrodel danych i automatyzacja ich
przetwarzania. Niezbedne jest unowocze$nienie procesu pomiaru zmian cen detalicznych z wy-
korzystaniem nowych zrédet danych i narzedzi Big Data. Podjecie si¢ tego zadania skutkuje wie-
loma zmianami w procesie realizacji badania cen”, a takze dalsze uwagi czynione na s. 32-34,
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5464/18/1/1/co_warto_
wiedziec_o_inflacji.pdf [dostgp: 22.11.2024]. Podobne uwagi znalez¢ mozna w dokumencie Co
warto wiedzie¢ o inflacji? cz. II, s. 32-34, 37-38 oraz 52-53, https://stat.gov.pl/download/gfx/
portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5464/18/2/1/ co_warto_wiedziec_o_inflacji_cz.ii.pdf
[dostep: 22.11.2024]. Zob. takze wskazanie, iz ,[n]alezy podkresli¢, ze duzym wyzwaniem dla
ekspertow jest biezace dostosowywanie metodologii badania oraz procedur zbierania danych do
wprowadzanych zmian prawnych lub regulacji cen [...]” wskazane w Informacji na temat zmian
w zakresie ,,koszyka inflacyjnego” w 2023 roku podanej na stronie internetowej GUS: https://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/informacja-na-temat-zmian-w-zakresie-
-koszyka-inflacyjnego-w-2023-roku,22,1.html [dostep: 22.11.2024].
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wykluczania produktéw nienadajacych sie do poréwnania. Weryfikowalnos¢
(sprawdzalnos¢) jest na tym polu zapewniana wlasnie poprzez transparentnosé
koszyka, niekoniecznie przez pierwszoplanowa jawno$¢ kryteriow doboru. Na
marginesie odnotowac nalezy, ze szalenie istotny gospodarczo koszyk inflacyj-
ny GUS absolutnie nie jest jawny, aczkolwiek wynika to z wazkich przyczyn
spolecznych, rynkowych i politycznych, ktére nie wystepuja w ramach koszy-
kowych reklam poréwnawczych.

Odnotowac¢ przy tym nalezy, ze jezeli przedsigbiorca decyduje sie na taki do-
bér produktéow do poréwnania koszykowego, ktory wymaga przeliczania, a wiec
zastosowania kryterium przewarto$ciowania i dopasowania — wowczas wydaje
sie, Ze przyjac nalezy, iz reguly przeliczeniowe, kluczowe pod wzgledem zapew-
nienia weryfikowalnos$ci (sprawdzalnosci) pordwnania, w zasadzie wymuszaja
wskazanie odbiorcy reklamy tychze regul dopasowania.

Pozwole sobie w tym miejscu odnotowac, ze w swojej praktyce zetknatem sie
z przypadkiem, w ktérym przedsigbiorca uzasadnial tezy gloszone przez siebie
golostownie w ramach reklamy poréwnawczej poprzez powolanie si¢ na dane
majace wynikac z niepowolanego w reklamie, niejawnego i nieweryfikowalnego
zewnetrznie, zestawienia majgcego posta¢ — nieco upraszczajac — rozbudowa-
nego cenowego koszyka produktowego, przeznaczonego w istocie rzeczy jedy-
nie do celéw wewnatrzorganizacyjnych i nienadajacego si¢ do innego uzytku.
Koszyk ten byl tak ,rzetelny”, Zze dobér produktéow na tle konkurenta wynikat
z cech, wlasciwych wylacznie przedsiebiorstwu podmiotu dokonujacego zesta-
wienia, przeliczany byl poprzez zmienne ekonomiczne wtasciwe dla tegoz przed-
siebiorstwa, na potrzeby poréwnania cen brane byly produkty z innych chwil
(w przypadku poréwnujacego - z chwili pdzniejszej), nadto poréwnujacy nie
uwzglednial promocji u konkurenta, natomiast wlasne promocje jak najbardziej.
Wszystko to z subiektywnie dobranych punktéw sprzedazy (w sytuacji niestoso-
wania jednolitych cen w calej sieci), zbudowane - jak mozna zasadnie wniosko-
waé — na nie najbardziej rzetelnych danych wejsciowych. Bytem pod wrazeniem.
Ogromnym.

Czy cenowa reklama poréwnawcza, odnoszaca si¢ do oferty ogédtem i (rzeko-
mego, komunikowanego reklamowo) posiadania stale korzystniejszego cenowo
asortymentu niz w przypadku konkurenta (i to przez dluzszy czas), jest uczciwa,
jezeli nie poréwnuje, nie odnosi si¢ i w zasadzie abstrahuje od konkretnych pro-
duktow lub konkretnego ich koszyka w konkretnym (tozsamym) miejscu i czasie?
Osobiscie mamy do$¢ kategoryczne przekonanie na ten temat, niemniej akurat
w tym zakresie, z uwagi na kilkuwatkowe kwestie procesowe, zmuszony jestem
powstrzymac sie od szerszych ocen.
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3.4. NIEKONFUZYINOSC

Po nieco glebszych nawigzaniach do uczciwosci doboru i transparentnosci, wra-
cajac do dalszego opisu regul — nie twérz konfuzji w zakresie identyfikacji kon-
kurentow i rozréznienia pochodzenia produktéow. Czwarte kryterium, jak sie wy-
daje, w istotnej rynkowo praktyce w niewielkim tylko zakresie materializuje si¢
w odniesieniu do koszykowych reklam poréwnawczych i najczesciej nie stanowi
najbardziej kluczowego problemu praktycznego. Co do zasady bowiem ograni-
czona mozliwos$¢ stosowania reklam poréwnawczych w prostej linii implikuje
staranno$¢ poréwnujacego co do zapewnienia rozpoznawalnosci, bowiem w da-
lece przewazajacym zakresie i standardowych przypadkach, koszykowa reklama
poréownawcza stuzy¢ ma wyroznieniu wlasnej oferty.

3.5. NIEDYSKREDYTOWANIE

Po piate - nie dyskredytuj. Pod katem realizacji tego kryterium jest juz nieco go-
rzej (w konicu konkurent ma wyzsze ceny, a jego oferta jest mniej korzystna), nie-
mniej czyste reklamy poréwnawcze, bazujace na cenie, zdarzaja si¢ to robi¢ raczej
jedynie w tych przypadkach, w ktérych wprowadzaja zupetnie dodatkowy, znacza-
co dezawuujacy przekaz lub kontekst. Krytyczna wzgledem konkurenta tres¢ nie-
raz jest zwyczajnie humorystyczna, natomiast nieraz §mieszno$¢ jedynie udaje lub,
po sprowadzeniu do czystych faktéw i usunieciu ozdobnikdéw, zdaje sie nawet kpi¢
z inteligencji odbiorcéw. Elementy o$mieszajace (w odréznieniu od humorystycz-
nych), deprecjonujace czy obrazliwe wobec konkurenta (w odréznieniu od rzetel-
nie krytycznych) nie s tymi, ktore zdajg ten test. Linia demarkacyjna jest mniej
ostra, w istotnej mierze ocenna i bazuje na wrazliwosci oceniajacego, niemniej
kierunek wydaje si¢ uniwersalny. Czy animalizacja konkurenta i przedstawianie
jako przedstawiciela rodziny koniowatych moze stanowic¢ dyskredytacje? To zalezy
od kontekstu i caloksztaltu przekazu, niemniej — moim zdaniem - owszem. Co
do konkretnych przykladéw na to pytanie odpowiedzi tu nie udziele, odsytajac do
wlasnych przemyslen na tle samodzielnie zidentyfikowanych przykladow.

3.6. NIEPOROWNYWANIE PRODUKTOW ROZNEGO KWALIFIKOWANEGO POCHODZENIA

Zasada jest prosta — nie porownuj produktow niemajacych takiego samego
kwalifikowanego pochodzenia. Chodzi w tym zakresie o towary z chronionym
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oznaczeniem geograficznym lub chroniong nazwg pochodzenia. To takze dos¢
jednoznaczna regula, ktdra czesciowo jest rozwinieciem kryterium obiektywne-
go i rzetelnego poréwnania. W codziennej rzeczywistosci reklamowej w Polsce
rzadko ma miejsce jej naruszenie, a produkty dobrane do koszykéw poréwnaw-
czych co do zasady nie wchodzg w kolizj¢ z ta regula.

3.7. NIEGODZENIE W RENOME

Kroétko — nie wykorzystuj nieuczciwie cudzej renomy. Reklama poréwnawcza
nie powinna nieuczciwie bazowa¢ na cudzej renomie, w tym podlacza¢ sie do
niej, niejako na niej zerujac. Dozwolone jest uzycie w reklamie oznaczen odroz-
niajacych innego podmiotu, w tym takze oznaczen renomowanych, jednak wy-
maga to obiektywnego uzasadnienia - w gléwnej mierze potrzeby odpowiedniego
uwypuklenia réznic migdzy towarami lub ustugami®® (kierujac si¢ w tym zakre-
sie takze zapatrywaniami wynikajacymi z orzecznictwa TSUE"). Nieuczciwe jest
zatem w szczeg6lnosci uzywanie cudzej renomy poprzez prébe jej nieuczciwego
»transferu” w ramach wywotywania skojarzen i czerpania nienaleznych korzysci
z cudzej renomy (pasozytowania na niej).

Czy konkurenci we wzajemnych reklamach poréwnawczych uzywaja ozna-
czen swoich i konkurenta dla identyfikowania koszykow i zaprezentowania
wlasnej cenowej przewagi konkurencyjnej wzgledem konkurenta? Owszem,
aw praktyce w relacjach pomiedzy niektérymi sieciami spozywczymi, zwlaszcza
ambitnie konkurujacymi ze sobg, stalo si¢ to juz nawet swego rodzaju uksztal-
towanym i tolerowanym uzusem. Samo w sobie jest to bardzo ciekawe, kilku-
aspektowe i zlozone zagadnienie, zastugujace - z uwagi na swoja doniostos¢
praktyczng - na odrebne omdwienie. Czy taki uzus wystepuje powszechnie na
rynku FMCG w odniesieniu do kazdego konkurenta. Smiem watpié. Natomiast
mozna na rynku odnalez¢ przypadki, w ktérych mniejsi gracze rynkowi, trady-
cyjnie lokowani w kategoriach o mniejszej konkurencyjnosci cen niz dyskonty,
niejako nobilitujg wlasng konkurencyjng oferte cenowg poprzez nawigzania do
wiekszych i znacznie bardziej dyskontowych konkurentéw i ich cen. Odbywa
sie to z wigkszg lub mniejszg intensywnoscig i mniejszym lub wiekszym uspra-
wiedliwieniem prawnym (lub jego brakiem), niemniej okazjonalnie wystepuje.

18 Zob. motyw 15 Dyrektywy 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. do-
tyczacej reklamy wprowadzajacej w blad i reklamy poréwnawczej (Dz.U. UE L z 2006 r. NR 376 s. 21).

¥ Zob. wyr. TSUE z 23.2.2006 r. w sprawie C-59/05 (Siemens), z 12.6.2008 r. w sprawie
C-533/06 (02) oraz z 18.6.2009 r. w sprawie C-487/07 (L'Oréal).
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3.8. NIEIMITOWANIE

Zasada jest tu dos¢ klarowna - nie przedstawiaj swoich produktéw jako imi-
tacji lub nasladownictwa cudzych produktéw. Nie nalezy zatem przedstawiac
produktéw jako imitujgcych cudze towary opatrzone znakami towarowymi lub
kwalifikowanymi oznaczeniami dot. pochodzenia - reklama nie moze sugero-
wacé, ze dany produkt jest ,kopia” tego rodzaju wyrobow. W zakresie koszyko-
wych reklam poréwnawczych dyrektywa ta ma mniejsze praktyczne znaczenie,
bowiem w najczestszych i najbardziej doniostych dla codziennej konkurencji
przypadkach w gre wchodza produkty tozsame, co do ktérych reklamujacemu
sie przedsiebiorcy niekoniecznie zalezy na posiadaniu ,kopii”, lecz identycznej
lub tozsamej opcji produktowej w nizszej cenie.

4. PODSUMOWANIE

Jak wida¢, analiza reklamy koszykowej wymaga¢ moze podejscia dos¢ poglebio-
nego, moze niemal detektywistycznego. Prawnik musi przeanalizowa¢ nie tylko
dane wskazane w reklamie, ale takze kontekst, w ktérym zostala ona opubliko-
wana. Czy ceny sa podane prawidlowo? Czy produkty byly rzeczywiscie dostepne
i dostepne wlasnie we wskazanych cenach? A moze koszyk zostat skomponowany
w sposob absolutnie nierzetelny i nieobiektywny, lecz celowo korzystny dla re-
klamujacego? Czy klient (konsument) nie zostal wprowadzony w btad? Praktyka
pokazuje, ze odpowiedzi na te pytania moga wymagac zaangazowania wielu osob
i siegniecia po znaczng ilo$¢ danych, a weryfikacja przeradza si¢ w wielopunkto-
we dochodzenie. Czy spory w reklamie poréwnawczej sa wymagajace i zmudne?
A owszem. Nadto, przy reklamach poréwnawczych tomy akt sadowych i to tak
przed pierwsza rozprawa, niemal na dzien dobry, liczy¢ mozna w dziesigtkach.
Koszykowe odmiany sg natomiast jeszcze bardziej skomplikowane.

Reklama poréwnawcza jest poteznym narzedziem marketingowym, ale
wymaga starannos$ci w przygotowaniu i zapewnieniu zgodnosci z przepisami.
W szczegolnosci dla sieci detalicznych dzialajacych na rynku FMCG koszykowe
reklamy poréwnawcze to jedna z najwazniejszych mechanik pozwalajacych bu-
dowaé przewage konkurencyjng. Wlasnie reklamy poréwnawcze w wydaniu
koszykowym to chyba jeden z najbardziej jaskrawych przykiadéw, jak bardzo
reklama moze by¢ zmuszona do poruszania si¢ w ramach prawnych lub jak bar-
dzo prawo prébuje okielzna¢ konfliktogenng reklame. To takze dobry dowdd na
to, ze cho¢ paragrafy wydawac sie moga sztywne, ich zastosowanie w praktyce
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czgsto wymaga glebokiego zrozumienia marketingowej rzeczywistosci i nie-
szablonowego podejscia, tak przy weryfikacji na wlasnym podworku, jak i przy
obronie przed nieuczciwg konkurencjg. Aby przejs¢ caly proces bezpiecznie oraz
swiadomie wzgledem ograniczen i ryzyk projektoéw wymagajacych opieki prawej,
a takze nie pozwala¢ konkurentom na nielegalng reklame poréwnawcza, ktora
narusza reguly uczciwej konkurencji, trzeba by¢ przygotowanym na spora dawke
stosowania klauzul ogélnych i zwrotéw niedookreslonych, koniecznos¢ waze-
nia racji oraz poszukiwania i budowania argumentéw. A zatem drodzy koledzy
i kolezanki, niech nasz prawniczy ,,koszyk” zawsze bedzie wypelniony argumen-
tami — najlepiej takimi, ktdére cigza mniej niz pdzniejsze bledy marketingowe
i konsekwencje prawne.
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Pozew w sprawach
zwalczania nieuczciwej konkurencji

1. WSTEP

Od 1.7.2020 r. w Polsce sprawy wlasnosci intelektualnej, w tym takze sprawy
z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, rozstrzygaja wyspecjalizowane
sady wlasnosci intelektualne;j'.

W projekcie uzasadnienia ustawy podnoszono, ze ,,dotychczasowe duze roz-
proszenie spraw z zakresu wlasnosci intelektualnej z pewnoscig nie sprzyjalo
ksztaltowaniu sie wyspecjalizowanej kadry w tym obszarze. Celem regulaciji jest
zatem stworzenie sedziom, w ramach istniejacych struktur sagdowych, mozliwo-
$ci specjalizacji w zakresie wlasnosci intelektualnej oraz utworzenie wyspecjali-
zowanych jednostek w sagdach okregowych i apelacyjnych™.

Jak wynika ze statystyk za rok 2024 r., spraw z zakresu zapobiegania i zwal-
czania nieuczciwej konkurencji, w poréwnaniu z innymi sprawami cywilnymi,
jest stosunkowo niewiele. Jednakze specyfika tych spraw wymaga wyjasnienia
pewnych kwestii zwigzanych z przygotowaniem pozwu z zakresu prawa zwalcza-
nia nieuczciwej konkurencji.

2. SPRAWY WEASNOSCI INTELEKTUALNE]

W dziale IVG Kodeksu postepowania cywilnego’ uregulowane zostalo postepo-
wanie w sprawach z zakresu wlasnosci intelektualnej. Zgodnie z art. 479§ 11§ 2

! Ustawa z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 288).

2 Uzasadnienie, Druk sejmowy nr 45 z 4.12.2019 r., Rzagdowy projekt ustawy o zmianie
ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz niektorych ustaw, s. 2, https://www.sejm.gov.pl/
sejm9.nsf/druk.xsp?nr=45 [dostep: 8.05.2025].

* Dz.U. 22024 r. poz. 1568.
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KPC przepisy niniejszego dzialu stosuje sie¢ w sprawach o ochrong¢ praw autorskich
i pokrewnych, o ochrone praw wtasnosci przemystowej oraz o ochrong innych praw
na dobrach niematerialnych (sprawy wlasnosci intelektualnej). Sprawami wtasno-
$ci intelektualnej w rozumieniu niniejszego dziatu sg takze sprawy o: 1) zapobiega-
nie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; 2) ochrone dobr osobistych w zakresie,
w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, re-
klamy lub promocji przedsiebiorcy, towaréw lub ustug; 3) ochrone débr osobistych
w zwigzku z dzialalnoscig naukowa lub wynalazcza.

Doda¢ nalezy, ze w literaturze podnosi si¢, Ze wymieniony powyzej katalog
nie wyczerpuje kategorii praw wlasnodci intelektualnej. Zdaniem A. Gotaszew-
skiej ,,czynnikiem decydujacym o zakwalifikowaniu danej sprawy jako sprawy
wlasnosci intelektualnej jest istnienie migdzy stronami takiego rodzaju sporu,
ktorego rozstrzygniecie ma znaczenie dla ochrony lub wykonywania praw wia-
snosci intelektualnej™.

Tym samym spory z zakresu zapobiegania i zwalczania nieuczciwej kon-
kurencji powinny by¢ przez sady kwalifikowane jako sprawy wiasnosci inte-
lektualnej. Moga to by¢ spory dotyczace oznaczen odrézniajacych (art. 5-10
ZNKU), naruszenia tajemnicy przedsigbiorstwa (art. 11 ZNKU), dezorganiza-
cji przedsiebiorstwa (art. 12 i 14 ZNKU), bezprawnego uszczuplania osiggniec
rynkowych przedsiebiorcéow (art. 13 ZNKU), funkcjonowania rynku w ogélno-
$ci (art. 15 ZNKU), reklamy (art. 16 ZNKU), sprzedazy premiowanej (art. 17a
ZNKU), sprzedazy lawinowej (art. 17c ZNKU), przekazywanie przez wierzyciela
informacji gospodarczej z naruszeniem przepiséw prawa (art. 17f ZNKU) oraz
nieuzasadnione wydtuzanie terminéw platnosci (art. 17g). A. Sokotowska-Law-
niczak podnosi, ze ,ustawodawca nie poczynil w powyzszym zakresie zadnego
wylaczenia spraw z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do rozstrzy-
gniecia przez sady wlasnosci intelektualnej ze wzgledu na ich ewentualny przed-
miot. Z tego wzgledu nalezy uznad¢, ze kazda sprawa o zapobieganie i zwalczanie
nieuczciwej konkurencji, nawet ta odlegta w swojej istocie od sprawy dotyczacej
dobr niematerialnych niechronionych lub chronionych w drodze praw wtasnosci
przemystowej, bedzie rozpatrywana przez sady wlasnosci intelektualnej. Tak sze-
roki zakres ujecia przez ustawodawce sprawy wlasnosci intelektualnej w powia-
zaniu z ustawg o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji od poczatku budzit watpli-
wosci interpretacyjne™.

* A. Golaszewska, Objasnienia do art. 479%, [w:] Kodeks postgpowania cywilnego. Komen-
tarz. Art. 506-1217, t. 2, wyd. 2, pod red. T. Szancilo, Warszawa 2023, Legalis, Nb. 7.

> A. Sokotowska-Eawniczak, 1.4. Katalog spraw wlasnosci intelektualnej wskazany w Kodek-
sie postepowania cywilnego, [w:] A. Sokolowska-Lawniczak, K. Jasitiska, Z. Pinkalski, J. Rasiewicz,
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Za watpliwy mozna uznac poglad, ze do spraw z zakresu zapobiegania i zwal-
czania nieuczciwej konkurencji nalezy zakwalifikowaé spory majace zrodlo
w ustawie z 21.4.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrzadzonej przez
naruszenie prawa konkurencji‘.

Nie jest przy tym jasne, czy do spraw z zakresu zapobiegania i zwalczania
nieuczciwej konkurencji zalicza si¢ takze sprawy wynikajace z Ustawy o przeciw-
dziataniu nieuczciwym praktykom rynkowym z (dalej PNPRU). W literaturze’
bowiem przyjmuje sig, ze obecnie w Polsce system zapobiegania i zwalczania nie-
uczciwej konkurencji obejmuje nie tylko ZNKU, ale i PNPRU. Niemniej jednak
na potrzeby niniejszych rozwazan przyjeto, ze sprawy z zakresu zapobiegania
i zwalczania nieuczciwej konkurencji dotyczg roszczen formulowanych jedynie
na gruncie ZNKU.

3. SADY WLIAISNOSCI INTELEKTUALNEJ
(WELASCIWOSC RZECZOWA | MIEJSCOWA)

0Od 1.7.2020 r. sprawy wlasnosci intelektualnej nalezg do wtasciwosci sadéw okre-
gowych. Nastepujacym sagdom okregowym?® przekazane zostalo rozpoznawanie
spraw wlasnosci intelektualnej:

1. Sadowi Okregowemu w Gdansku - z obszaru wlasciwosci sadéw okrego-
wych: w Bydgoszczy, Elblagu, Koszalinie, Olsztynie, Stupsku, Toruniu i we
Wiloclawku. Sprawy te rozpoznaje XVII Wydzial Wilasnosci Intelektualne;.

2. Sadowi Okregowemu w Katowicach - z obszaru wlasciwosci sadéw okre-
gowych w: Bielsku-Bialej, Czgstochowie, Gliwicach, Krakowie, Nowym Sg-
czu, Opolu, Rybniku i Tarnowie. Sprawy rozpoznaje XXIV Wydzial Wla-
snosci Intelektualne;.

3. Sadowi Okregowemu w Lublinie - z obszaru wiasciwosci sadow okrego-
wych w: Kielcach, Kro$nie, Przemyslu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach,

Metodyka pracy pelnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu prawa wtasnosci intelektualnej,
Warszawa 2021.

¢ Dz.U. z 2017 r., poz. 1132. Zob. art. 11 ustawy: Sprawy o naprawienie szkody wyrzadzonej
przez naruszenie prawa konkurencji nalezg do wlasciwosci sadow okregowych. Tak: D. Sierzant,
Objasnienia do art. 479%, [w:] Postepowanie cywilne w sprawach wlasnosci intelektualnej. Ko-
mentarz dla peinomocnikéw procesowych i sedziow, pod. red. B. Karolczyk, Warszawa 2021, Lex.

7 Zob. J. Kepiniski, Wplyw prawa Unii Europejskiej na polskie prawo zwalczania nieuczciwej
konkurencji, ze szczegélnym uwzglednieniem sprzedazy premiowanej, Warszawa 2019, s. XXXV.

¥ Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwos$ci z 29.6.2020 r. w sprawie przekazania niektérym
sagdom okregowym rozpoznawania spraw wlasnosci intelektualnej z wlasciwosci innych sadow
okregowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1398).
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Tarnobrzegu i Zamosciu. Sprawy rozpoznaje XII Wydzial Wiasnosci In-
telektualnej.

4. Sadowi Okregowemu w Poznaniu - z obszaru wlasciwosci sadéw okrego-
wych: w Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Gorze, Kaliszu, Koninie, Le-
gnicy, Lodzi, Sieradzu, Szczecinie, Swidnicy, we Wroclawiu i w Zielonej
Gorze. Sprawy rozpoznaje XIX Wydzial Wlasnosci Intelektualne;.

5. Sadowi Okregowemu w Warszawie — z obszaru wlasciwo$ci sagdow okrego-
wych: w Bialymstoku, Lomzy, Ostrolece, Piotrkowie Trybunalskim, Ploc-
ku, Suwalkach i Warszawa-Praga w Warszawie. Sprawy rozpoznaje XXII
Wydzial Wlasnosci Intelektualne;.

Podkresli¢ nalezy, ze Sad Okregowy w Warszawie ma wyltaczng wlasciwos¢
dla orzekania w sprawach dotyczacych programéw komputerowych, wynalaz-
koéw, wzorow uzytkowych, topografii ukladéw scalonych, odmian roélin oraz
tajemnic przedsigbiorstwa o charakterze technicznym (zob. art. 479°°KPC). Pro-
jektodawca argumentowal, ze Sad Okregowy w Warszawie jako jedyny mialby
rozstrzygac sprawy tzw. techniczne, poniewaz sg one ,,najwazniejsze i najbardziej
skomplikowane™.

Z kolei nastepujacym sadom apelacyjnym' przekazane zostalo rozpoznawa-
nie spraw wilasnosci intelektualnej:

1. Sadowi Apelacyjnemu w Warszawie — z obszaru wlasciwosci sadow ape-
lacyjnych w Biatymstoku, Gdansku, Lublinie i Rzeszowie, z czgsci obsza-
ru wlasciwosci Sadu Apelacyjnego w Krakowie obejmujacej obszar wta-
sciwosci Sadu Okregowego w Kielcach, z czgsci obszaru wlasciwosci Sadu
Apelacyjnego w Lodzi obejmujacej obszar wlasciwosci sadéw okregowych
w Piotrkowie Trybunalskim i Plocku oraz z czesci obszaru wiasciwosci
Sadu Apelacyjnego w Szczecinie obejmujacej obszar wlasciwosci Sadu
Okregowego w Koszalinie.

2. Sadowi Apelacyjnemu w Poznaniu - z obszaru wlasciwosci sadow apela-
cyjnych w Katowicach i we Wroclawiu, z czgéci obszaru wtasciwosci Sadu
Apelacyjnego w Krakowie obejmujacej obszar wlasciwosci sadow okre-
gowych w Krakowie, Nowym Sgczu i Tarnowie, z czesci obszaru wiasci-
wosci Sadu Apelacyjnego w Lodzi obejmujacej obszar wlasciwosci sadow

° Druk sejmowy nr 45 z 4.12.2019, Rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks po-
stepowania cywilnego oraz niektérych innych ustaw, s. 10-11, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/
druk.xsp?nr=45 [dostep: 8.05.2025].

1 Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwo$éci z 29.6.2020 r. w sprawie przekazania niektéorym
sagdom apelacyjnym rozpoznawania spraw wlasnosci intelektualnej z wlasciwosci lub czesci ob-
szarow wilasciwosci innych sadéw apelacyjnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1151).
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okregowych w Kaliszu, Lodzi i Sieradzu oraz z czgsci obszaru wtasciwosci
Sadu Apelacyjnego w Szczecinie obejmujgcej obszar wlasciwosci sadow
okregowych w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie.

Wilasciwo$¢ miejscowa sadu ustala sie zgodnie z wlasciwos$cig ogolna wyra-
zong w art. 27-30 KPC. W sporach na gruncie ZNKU powodztwo wytacza si¢
przed jedynym z pigciu sadéw okregowych, w ktorego okregu pozwany ma miej-
sce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej lub innemu podmiotowi nie-
bedacemu osobg fizyczng wytacza si¢ wedtug miejsca ich siedziby. Ewentualnie
mozna takze wytoczy¢ powddztwo o roszczenie majatkowe przeciwko przedsie-
biorcy, zgodnie z art. 33 KPC, przed sad, w ktérego okregu znajduje si¢ zaklad
gtowny lub oddzial, jezeli roszczenie pozostaje w zwiazku z dziatalnoscig tego
zakladu lub oddziatu. Ponadto w przypadku powddztwa o roszczenie z czynu
niedozwolonego wlasciwym moze by¢ tez sad, w ktérego okregu nastgpilo zda-
rzenie wywolujace szkode (art. 35 KPC).

Wskazany art. 35 KPC ma istotne znaczenie w sytuacji wystgpienia z po-
wodztwem na podstawie przepisow ZNKU w przypadku tzw. deliktéow inter-
netowych, albowiem wéwczas nalezy odpowiednio uzasadni¢ wlasciwos¢ sadu
z uwagi na tre$¢ uchwaty Sadu Najwyzszego z dnia 15 grudnia 2017 r.", zgodnie
z ktdra przedsiebiorca dochodzacy roszczen wynikajacych z czynu nieuczciwej
konkurencji, polegajacego na zamieszczeniu publikacji na stronie interneto-
wej, moze na podstawie art. 35 KPC wytoczy¢ powodztwo przed sad, w ktérego
okregu publikacje wprowadzono na strong internetows, lub przed sad, w ktérego
okregu dostepnos¢ tej strony spowodowala zagrozenie lub naruszenie jego inte-
resu. Podobne stanowisko zaprezentowal Sad Najwyzszy w zakresie naruszenia
dobr osobistych'?. Zwraca si¢ jednoczesnie uwage, ze nastepstwa zdarzenia be-
dacego przyczyna szkody moga obejmowac nie tylko jego bezposrednie skutki,
polegajace na naruszeniu okreslonego dobra prawnego poszkodowanego, ale
takze dalsze skutki, wyrazajace sie w szkodzie posredniej lub nastepczej, gtéwnie
o charakterze majatkowym®.

Nieprzytoczenie w pozwie okoliczno$ci uzasadniajacych wilasciwos¢ prze-
mienng sadu nie uzasadnia zastosowania art. 130 § 1 KPC", gdyz przepisy o wia-
$ciwodci przemiennej, zawarte w art. 31-37 KPC, dajac powodowi mozliwo$cé

1 Sygn. akt IIT CZP 82/17, Legalis.

2 Uchwala SN z 15.12.2017 r., IIT CZP 91/17, OSNC 2018 nr 10 poz. 95, Legalis.

B J. Derlatka, K. Flaga-Gieruszyriska, ]. Misztal-Konecka, Postgpowanie przed sadem pierw-
szej instancji w procesie cywilnym. Podmioty postepowania, [w:] System postgpowania cywil-
nego, t. 3A, pod red. K. Flagi-Gieruszynskiej i P. Osowy, Warszawa 2024 r., s. 623-624, Legalis.

4 Uchwata SN z 21.11.2006 r., sygn. akt IIT CZP 101/06, OSNC 2007 nr 7-8, poz. 103, Legalis.
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wyboru sagdu wedlug wlasciwosci ogélnej lub przemiennej, wskazuja na dazenie
ustawodawcy do stworzenia ulatwien procesowych osobom, ktérym przystuguja
roszczenia wymienione w tych przepisach'. Wlasciwos¢ przemienna sadu, do
ktorego pozew zostal wniesiony, powinna zatem wynika¢ z okolicznosci wska-
zanych w pozwie's.

Jak wynika ze sprawozdan rocznych za rok 2024 udostepnionych przez Sady
Okregowe w Gdansku, Lublinie, Katowicach, Poznaniu i Warszawie do kazdego
sadu wplynely sprawy z zakresu zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konku-
rencji. Najwiekszy wplyw byl w Warszawie (83 sprawy), Katowicach (42 sprawy)
i Poznaniu (33 sprawy). Sprawy te stanowia jedynie niewielki procent wszystkich
spraw z wlasnosci intelektualnej, ktore wpltynety do tych sadéw. Najwyzszy jest
w SO w Gdansku (7,79%), a najnizszy w SO w Poznaniu (2,55%).

SO SO SO SO SO
w Gdansku w Katowicach w Lublinie ~w Poznaniu w Warszawie

Wplyw wszystkich 436 1542 297 1296 1940
spraw wlasnosci
intelektualnej
Wplyw sprawy 34 42 23 33 83
dot. zapobiegania
i zwalczania
nieuczciwej

7,79% 2,72% 7,74% 2,55% 4,27%

Opracowanie wlasne na podstawie sprawozdan rocznych Sadéw Okregowych
z roku 2024".

Jak wynika ze sprawozdan rocznych za rok 2024 udostepnionych przez Sadu
Apelacyjne w Poznaniu i Warszawie, do sadu w Poznaniu wplynety 33 sprawy
z zakresu zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji (przy ogélnej licz-
bie 99 wszystkich spraw wlasnosci intelektualnej), a do sadu w Warszawie wply-
neto 19 takich spraw (przy ogélnej liczbie 103 spraw wtasnosci intelektualne;j)'.

5 Uchwata SN 7 4.1.1995 r., sygn. akt III CZP 148/94, OSNC 1995 nr 4, poz.61, Legalis.

1 Uchwata SN 2 9.1.2005 r., sygn. akt IIT CZP 28/05, OSNC 2006 nr 4, poz. 61, Legalis.

7SO w Gdansku: https://gdansk.so.gov.pl/sprawozdania-roczne-2024,new,mg,326,348.
html, 810, SO w Katowicach: https://katowice.so.gov.pl/statystyka,m,mg,393,279, SO w Lublinie:
https://lublin.so.gov.pl/rok-2024,new,m2,244.html,1039, SO w Poznaniu: https://poznan.so.gov.
pl/dane-statystyczna-za-2024-rok,m,m2,346,469, SO w Warszawie: https://bip.warszawa.so.gov.
pl/artykul/488/374/dane-statystyczne [dostep: 31.3.2025].

8 SA w Poznaniu: https://poznan.sa.gov.pl/informacja-statystyczna-2024,new,mg,220.html,
396, SA w Warszawie: https://waw.sa.gov.pl/statystyki,m,m2,269 [dostep: 31.03.2025].
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Sad wtasnosci intelektualnej jako wyspecjalizowany organ jest wlasciwy do
dokonania oceny, czy dana sprawa nalezy do kategorii spraw z wlasnosci intelek-
tualnej. Dlatego sad wlasciwy w sprawie wlasnosci intelektualnej nie jest zwia-
zany postanowieniem o przekazaniu sprawy. Sad ten w razie stwierdzenia swojej
niewlasciwosci przekaze sprawe innemu sadowi, nie wyltaczajac sadu przekazuja-
cego, a sad, ktéremu sprawa zostanie przekazana, jest zwigzany postanowieniem
sadu wlasciwego w sprawie wlasnosci intelektualnej (art. 479°2 KPC). Stusznie
wskazano w doktrynie, ze postanowienie sagdu wlasnosci intelektualnej o prze-
kazaniu sprawy innemu sagdowi jest zaskarzalne zazaleniem".

4. LEGITYMACJA CZYNNA | BIERNA

Zgodnie z art. 18 ZNKU legitymacje czynng ma przedsigbiorca, ktérego interes
zostal zagrozony lub naruszony. Maja takze, cho¢ w ograniczonym zakresie, kra-
jowa lub regionalna organizacja, ktérej celem statutowym jest ochrona intereséw
przedsiebiorcow (art. 19 ZNKU)*. Mozliwo$ci takiej nie ma osoba fizyczna nie-
bedgca przedsiebiorca.

Legitymowanym biernie na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji jest sprawca®, ktory dopuscit sie czynu nieuczciwej konkurencji, w wyniku
ktorego interes innego przedsiebiorcy zostal naruszony lub zagrozony.

Zasadg jest, ze czynu nieuczciwej konkurencji moze dopusci¢ si¢ przed-
siebiorca, a w szczegolnosci konkurent przedsiebiorcy, ktorego interes zostal
zagrozony lub naruszony. Jednakze pozwanym moze by¢ takze przedsiebiorca
niebedacy konkurentem poszkodowanego przedsigbiorcy (np. w sytuacji popel-
nienia deliktu z art. 12 ZNKU czy z art. 14 ZNKU). Art. 17 ZNKU rozszerza

¥ A. Sadza, Objasnienia do art. 479°%, [w:] Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz, pod
red. P. Rylskiego, A. Olasia, Warszawa 2024, Legalis.

2 Moze ona wystapi¢ o zaniechanie niedozwolonych dziatan, usunigcie skutkéw niedo-
zwolonych dzialan, zlozenie jednokrotnego lub wielokrotnego oswiadczenia odpowiedniej treéci
i w odpowiedniej formie oraz zasadzenie odpowiedniej sumy pieni¢znej na okreslony cel spo-
teczny zwigzany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochrong dziedzictwa narodowego. Nie moze
ona jednak wystapic z tymi roszczeniami w sytuacji popelnienia czynéw nieuczciwej konkurencji
okreslonych w art. 5-7, 11, 14 i 15a ZNKU.

2 Zob. SA w Gdansku w wyr. z 24.2.2012 r., sygn. akt V ACa 43/12, Legalis, ktory uzasadniat,
ze ,legitymacje bierng w sprawach dotyczacych roszczen opartych na przepisach ustawy [...] po-
siadaja wszyscy sprawcy czynow nieuczciwej konkurencji, okreslonych ogélnie w art. 3 ust. 1 cyt.
ustawy, jak i czynéw wymienionych przykladowo w art. 5-17 tej ustawy, w tym sprawcy czynow
polegajacych na wprowadzeniu oznaczonych bezprawnie wyrobéw do obrotu (nie tylko produ-
cenci, ale i dystrybutorzy, posrednicy handlowi, komitenci, licencjobiorcy i inni) oraz podmioty
wymienione w art. 422 KC, tj. podzegacze, pomocnicy i $wiadomi beneficjenci szkody”.
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przy tym krag przedsiebiorcéw legitymowanych biernie. W przypadku popel-
nienia czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy odpowiedzialno$é
moze ponosic¢ takze agencja reklamowa albo inny przedsigbiorca, ktory reklame
przygotowal.

Niektére z deliktow nieuczciwej konkurencji moze popelni¢ kazdy, a wiec
takze osoba niebedgca przedsigbiorca, czyli np. klient czy kontrahent (art. 12, 14
ZNKU). Przyjmuje si¢ tez, cho¢ z pewng ostroznoscig, ze czyny nieuczciwej kon-
kurencji moze popelnic¢ takze osoba zwigzana z przedsigbiorcg, np. pracownik
przedsiebiorcy, ktéry naklania innych pracownikéw do niewykonywania obo-
wigzkéw pracowniczych (art. 12 ZNKU) lub rozpowszechnia nieprawdziwe in-
formacje o swoim pracodawcy (art. 14 ZNKU). Mozliwo$¢ pozwania pracownika
na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinna by¢ jednak
uwazana za wyjatek od reguty®.

5. 0BOWIAZKOWE ZASTEPSTWO PRZEZ FACHOWYCH
PELNOMOCNIKOW

Jak wynika z uzasadnienia nowelizacji z 2020 r. ,w sprawach dotyczacych wta-
snoéci intelektualnej, niejednokrotnie bardzo skomplikowanych, zasadne jest
wprowadzenie, jako reguly, obowigzkowego zastepstwa przez fachowych petno-
mocnikéw. Powyzsze przyczyni si¢ do szybkosci postgpowania — tak w zakresie
lepszej koncentracji materialu dowodowego, jak réwniez w zakresie wskazywa-
nia podstawy prawnej dla zgtaszanych zadan™>. Postulat ten zostal uwzglednio-
ny w art. 87 KPC. Zgodnie z nim zasadj jest, Ze ,,w postgpowaniu w sprawach
wlasnosci intelektualnej obowiazuje zastepstwo stron przez adwokatéw, radcow
prawnych lub rzecznikéw patentowych”. Od tej zasady przewidziane zostaly trzy
wyjatki.

Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy przedmiot sporu nie przekracza 20 000 zi
(art. 872§ 2 KPC). Zgodnie z drugim wyjatkiem, Sad moze zwolni¢ strone, na
wniosek lub z urzedu, z obowigzkowego zastepstwa przez adwokata, radce praw-
nego lub rzecznika patentowego, jezeli okolicznosci, w tym stopien zawilo$ci
sprawy, nie uzasadniajg obowigzkowego zastepstwa. Zwolnienie moze nastgpi¢

22 A. Walaszek-Pyziol, W. Pyziol, Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojecia), PPH 1994,
nr 10, s. 6. Wiecej: B. Antczak, Nieuczciwa konkurencja pracownika - wybrane zagadnienia,
MoPr 2016, s. 572-578.

2 Druk sejmowy nr 45 z 4.12.2019, Rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks
postepowania cywilnego oraz niektérych innych ustaw, s. 7.
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w kazdym stanie sprawy, w tym takze na wniosek strony zlozony w pis$mie pro-
cesowym (art. 872§ 3 KPC). W trzecim przypadku, w sprawach zwigzanych
z ochrong praw wilasnosci przemystowej pelnomocnikiem twoércy projektu wy-
nalazczego moze by¢ rowniez przedstawiciel organizacji, do ktorej zadan statu-
towych nalezg sprawy popierania wlasnosci przemystowej i udzielania pomocy
tworcom projektow wynalazczych (art. 872§ 4 KPC).

W literaturze pojawiajg sie¢ przy tym watpliwosci, jakie sa skutki nieza-
chowania obowigzku zastepstwa procesowego przez fachowego pelnomoc-
nika. Moga one odnosi¢ si¢ zaréwno do pism procesowych, jak i oswiadczen
stron skladanych na rozprawie. W pierwszym przypadku mozna by stosowac
art. 130 § 1-4 KPC dotyczace brakow pism procesowych, albowiem ustawodaw-
ca nie objal hipotezg art. 130 § 5 KPC art. 87> KPC. Jednakze mozna broni¢
pogladu odmiennego, odwolujac si¢ do argumentéw zawartych w uchwale SN
z 13.7.2011 r.**, wydanej na gruncie art. 4 ustawy z 17.12.2009 r. o dochodze-
niu roszczen w postepowaniu grupowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1485), ktory to
przepis nie uregulowal takze skutkéw niezachowania przymusu adwokacko-
-radcowskiego. Sad Najwyzszy opowiedzial sie za zastosowaniem w omawianej
sytuacji art. 130 § 5 KPC.

W drugim przypadku takie o§wiadczenia moga by¢ uznane za bezskuteczne
i powinny by¢ pominiete*, pamietajac, Ze na gruncie ustawy z 28.7.2005 r. o kosz-
tach sadowych w sprawach cywilnych? przez pismo wnoszone do sagdu rozumie
sie rowniez skltadany ustnie do protokotu pozew, wniosek wszczynajacy innego
rodzaju postepowanie lub inny wniosek, jezeli podlega oplacie (art. 7 § 2 ustawy
o kosztach sadowych w sprawach cywilnych).

6. STOSUNEK KLAUZULI GENERALNEJ DO SZCZEGOtOWYCH DELIKTOW
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Zardéwno w orzecznictwie, jak i w literaturze prezentowane s3 odmienne stano-
wiska co do stosunku klauzuli generalnej (art. 3 ZNKU) do stypizowanych czy-
néw nieuczciwej konkurencji (art. 5-17g ZNKU).

Z jednej strony prezentowany jest poglad, ze art. 3 ust. 1 ZNKU nie wpro-
wadza dodatkowych przestanek dla kwalifikowania kazdego dzialania, badz

2 Sygn. akt IIT CZP 28/11, Legalis.

% Por. M. Derdak, Skutki niezachowania obowigzkowego zastepstwa procesowego w spra-
wach wlasnosci intelektualnej, ZNUJ 2022, 4, s. 118-138.

% Dz.U. 72024 r., poz. 959
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zaniechania opisanego w art. 5-17¢ ZNKU jako deliktu nieuczciwej konku-
rencji. W konsekwencji delikty nieuczciwej konkurencji z rozdziatu 2 ZNKU
nie musza by¢ w kazdym przypadku poddawane ocenie na gruncie art. 3 ust. 1
ZNKU?. Z drugiej strony prezentowane jest stanowisko przeciwne, zgodnie
z ktérym ,,w kazdym przypadku, takze w razie stosowania przepiséw rozdzia-
tu 2 ZNKU, niezbedne jest wykazanie ogdlnych przestanek odpowiedzialnosci
za czyn nieuczciwej konkurencji, ktore sg okreslone w art. 3 ust. 1 ZNKU”2.

Takze orzecznictwo sadow jest w tym zakresie niespojne. Z jednej strony
SN uzasadnial, ze ,przy uznaniu, Ze czyn wypelnia hipoteze ktéregos z tych
przepisow [art. 5-17g ZNKU - przyp. ].K.], sieganie do art. 3 w istocie nie jest
potrzebne, chyba ze zachodzi przypadek kumulatywnego stosowania przepisow
albo wystepuje potrzeba oceny jego stosowania w ramach funkcji korygujacej™.
Z drugiej strony SN stwierdzil, Ze art. 3 ust. 1 ZNKU spelnia rézne funkcje: de-
finiujacy, uzupetniajacy i korygujaca. Odwotujac sie do funkcji korygujacej, SN
przyjal, ze polega ona na tym, ze ,,w sytuacji, w ktorej zachowanie podpada pod
hipoteze ktdrego$ z przepiséw rozdziatlu 2 ustawy, ale nie jest to zachowanie
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, to nie jest czynem nieuczciwej
konkurencji®*®. Z powyzszego wynika, ze niezaleznie od wykazania przesta-
nek deliktow z art. 5-17 ZNKU, trzeba takze wykaza¢ ich sprzecznos$¢ z pra-
wem i dobrymi obyczajami. W konsekwencji sady dochodzg do konkluzji, ze
»zawsze konieczne jest poddanie danego zachowania ocenie z punktu widzenia
art. 3 ust. 1 ZNKU™",

Rozstrzygniecie tych watpliwosci ma duze znaczenie praktyczne. W zalez-
nosci od tego, jakie stanowisko uznamy za stuszne, w przypadku konstruowa-
nia roszczen w oparciu o art. 5-17g ZNKU trzeba bedzie wykaza¢ lub nie ogél-
ne przestanki odpowiedzialnosci za czyn nieuczciwej konkurencji okreslone
w art. 3 ust. 1 ZNKU.

¥ Zob. M. Kepitniski, J. Kepiniski, Przed art. 5, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji, pod red. J. Szwai, ]. Kepiriskiego, Warszawa 2024, s. 222, Nb 7, tez M. Kepiriski, Stosunek
art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do szczegélnych deliktéw nieuczciwej
konkurencji, MoP - dod. 2014, Nr 6, dod. Dwadzie$cia lat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji, pod red. J. Szwai, s. 11

*8 Zob. M Zdyb, Objasnienia do art. 3, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Komentarz, pod red. M. Zdyba, M. Sieradzkiej, Warszawa 2016, s. 175, Nb 125.

¥ Wyr. SN z 28.10.2010 r., sygn. akt II CSK 191/10, Legalis, tez wyr. SA w Warszawie
2 19.12.2007 r. (I ACa 209/06, LEX Nr 516551).

3 Zob. wyr. SN z 9.12.2011 r., sygn. akt III CSK 120/11, Legalis, tez wyr. SN z 30.5.2006 r.,
I CSK 85/06, OSP 2008, Nr 5, poz. 55, s. 377).

3 Wyr. SA w Warszawie z 30.6.2016 r., sygn. akt I ACa 1349/15, Legalis, tez wyr. SA w War-
szawie z 5.6.2017 r., sygn. akt I ACa 529/16, Legalis.
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Naszym zdaniem nalezy przyja¢, ze poprawne jest stanowisko pierwsze.
Funkcja korygujaca art. 3 ust. 1 ZNKU powinna znalez¢ zastosowanie tylko
w nielicznych przypadkach. Uznaje tym samym, ze w przypadku powolywania
sie na czyny nieuczciwej konkurencji nie zawsze jest niezbedne wykazywanie
ogodlnych przestanek odpowiedzialnosci z art. 3 ZNKU?.

7. OKRESLENIE ZADANIA | JEGO UZASADNIENIE

Pozew, oprécz wskazania wartosci przedmiotu sporu, musi odpowiadaé¢ wymo-
gom formalnym okreslonym w art. 126 KPC. Powinien zatem obligatoryjnie za-
wiera¢ dokladnie okreslone zgdanie i uzasadnienie. Dokladnie okreslone przez
powoda zadanie zakre$la bowiem granice rozpoznania i rozstrzygniecia sprawy
przez sad (art. 321 KPC), wyznacza granice zawislosci sporu (art. 192 KPC) oraz
decyduje o podmiotowych i przedmiotowych granicach powagi rzeczy osagdzonej
(art. 366 KPC)*.

Zadania, z jakimi przedsigbiorca moze wystapi¢ w sprawach czynu nieuczci-
wej konkurencji, przytoczono ponizej w pkt 8. Pamigta¢ przy tym nalezy, ze
zadanie to rezultat stanu faktycznego zaprezentowanego w uzasadnieniu po-
zwu. Tym samym w pozwie konieczne jest przytoczenie faktow uzasadniajacych
zgdanie.

Podane przez powoda fakty uzasadniajace zadanie pozwalaja na okreslenie
podstawy prawnej, na ktdrej opiera si¢ roszczenie, oraz rezimu odpowiedzialno-
$ci pozwanego, a tym samym na zakreslenie ram sporu i kognicji sagdu. Wska-
zane fakty uzasadniajace roszczenie sg bowiem podstawg faktyczng uzasadnia-
jaca zastosowanie abstrakcyjnej normy prawnej, a proces stosowania przez sad
prawa polega na poréwnaniu ustalonego stanu faktycznego ze stanem faktycz-
nym podanym w hipotezie okreslonej normy prawnej, tj. na subsumpcji stanu

32 Odmiennie K. Jasiriska, 5.3. Spory na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji - strategie, argumenty, [w:] K. Jasifiska, Z. Pinkalski, . Rasiewicz, A. Sokotowska-Eawniczak,
Metodyka pracy pelnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu prawa wlasnosci intelektualnej,
Warszawa 2021, Lex. Autorka uwaza, ze ,w kazdym przypadku stosowania art. 5-17g ZNKU na-
lezy wykazaé ogolne przestanki odpowiedzialnosci za czyn nieuczciwej konkurencji okreslone
w art. 3 ust. 1 ZNKU. Jedli wiec zachowanie pozwanego, spetniajace znamiona jednego z nazwa-
nych czynéw nieuczciwej konkurencji, ze wzgledu na okoliczno$ci konkretnej sprawy np. nie
bedzie zagrazato interesom innego przedsigbiorcy lub klienta ani naruszalo ich lub trudno je
bedzie uzna¢ za sprzeczne z dobrymi obyczajami, to nie bedzie mozna przypisa¢ pozwanemu
odpowiedzialno$ci z tytutu czynu nieuczciwej konkurencji”.

3 A. Fruk, Komentarz do art. 187, [w:] Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz, pod
red. E. Marszatkowskiej-Krzes i I, Gil, Warszawa 2025 r., Legalis.
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faktycznego sprawy pod okreslony przepis prawa. Wskazany przez powoda,
a nastepnie ustalony przez sad, stan faktyczny determinuje zatem zastosowa-
nie normy prawnej i dlatego jest tak istotny dla okreslenia zakresu poddania
sprawy pod osad sadu. Z uwagi na to, ze relacje zachodzace miedzy stronami sg
nierzadko bardzo skomplikowane, a roszczenia z nich wyplywajace moga miec¢
zrédto lub podstawe w réznych przepisach prawa, obowigzkiem powoda jest tak
precyzyjne okreslenie podstawy faktycznej zadania, by mozna byto jednoznacz-
nie okredli¢, jaka ma ono podstawe prawna. Jest to konieczne w celu podjecia
przez pozwanego stosownej obrony oraz w celu zakreélenia przez sad granic
rozstrzygania sprawy. Okreslenie faktéw majacych stanowi¢ podstawe roszcze-
nia nalezy wylacznie do powoda i ani pozwany, ani sad nie moze tych okolicz-
nosci korygowac, zwlaszcza w kierunku przynoszacym powodowi niekorzystne
skutki procesowe**.

W orzecznictwie Sadu Najwyzszego zasadnie przyjmuje sie, ze jedynie cal-
kowity brak przytoczenia przez powoda faktéw w pozwie moze by¢ uznany za
niezachowanie warunkdéw formalnych wymaganych przez Kodeks postepowania
cywilnego i uzasadnia wezwanie powoda, pod rygorem zwrotu pozwu, do wska-
zania tych okolicznosci (albo dokonania zwrotu pozwu na podstawie art. 130*
§ 1 KPC). Nie ma natomiast podstaw do wzywania powoda do uzupelnienia oko-
licznosci faktycznych, gdy powod podal w pozwie okolicznosci faktyczne, po-
zwalajace wystarczajgco okresli¢ podstawe jego Zadania®.

Nie jest wymagane wskazanie w pozwie lub dalszym pismie procesowym
podstawy prawnej (jak rowniez pogladdw orzecznictwa czy literatury), a przyto-
czona podstawa prawna nie wigze sadu. Jest to wynikiem obowiazujacych regut:
da mihi factum dabo tibi ius [podaj fakty, otrzymasz ochrong prawna] i iura novit
curia [sad zna prawo]. Jezeli z powotanych w pozwie okolicznosci faktycznych
wynika, ze roszczenie jest uzasadnione w catosci badz w czesci, to nalezy je w ta-
kim zakresie uwzgledni¢, chociazby powodd nie wskazal podstawy prawnej albo
przez niego przytoczona okazatla si¢ bledna*.

Podanie za$ blednej podstawy prawnej nie moze wywolaé negatywnych skut-
kow dla powoda. Przywolanie w pozwie przez profesjonalnego pelnomocnika
powoda podstawy prawnej zagdania, mimo braku takiego obowiazku, moze spo-
wodowac ukierunkowanie postepowania i pozwoli¢ na zidentyfikowanie charak-
teru zgloszonego zadania, a zatem i okolicznosci decydujacych o jego zasadnosci.

** Wyr. SN z 11.12.2009 r., sygn. akt V. CSK 180/09, Legalis, post. SN z 19.12.2000 r., sygn. akt
V CKN 1790/00, Legalis.

* Post. SN z 14.12.2001 r., sygn. akt V. CKN 1713/00, Legalis.

* Wyr. SN z 6.12. 2006 r., sygn. akt IV CSK 269/06, Legalis.
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Ukierunkowanie to nie moze jednak oznacza¢ formalnego zwiazania sadu po-
dang podstawa prawna zadania, zwlaszcza gdy okolicznosci faktyczne mogg sta-
nowic oparcie dla innej, adekwatnej podstawy prawnej*.

Zgodnie z art. 205’ § 4 KPC stron¢ zastepowana przez adwokata, radce
prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorie Generalng Rzeczypospoli-
tej Polskiej przewodniczacy moze zobowigza¢ do wskazania w piSmie przygo-
towawczym takze podstaw prawnych jej zadan i wnioskdw, w miare potrzeby
ograniczajac zakres tego wskazania. Niewykonanie przedmiotowego zobowia-
zania nie pozbawia strony prawa do powolywania w dalszym toku postepowa-
nia podstaw prawnych swoich zadan i wnioskéw. Strona moze wigc bez zadnych
ograniczen zmieni¢ podstawe prawna swoich zadan lub wnioskow, o ile nie wiaze
sie to ze zmiang powddztwa w rozumieniu art. 193 KPC*.

Warto pamieta¢ tez o prawie, jakie daje art. 156> KPC, w mysl ktorego, je-
zeli w toku posiedzenia okaze sie, ze o zagdaniu lub wniosku strony mozna roz-
strzygna¢ na innej podstawie prawnej, niz przez nia wskazana, uprzedza sie
o tym strony obecne na posiedzeniu. Szerokie bowiem odwolywanie si¢ przez
strong powodowa do wielu podstaw prawnych zgloszonych zadan powinno
skutkowac potrzeba ich wyjasnienia z uwzglednieniem przytoczonego powyzej
przepisu®.

Formulujac pozew, nalezy mie¢ na uwadze art. 128' KPC, zgodnie z kto-
rym pismo wnoszone przez strone zastepowana przez adwokata, radce praw-
nego, rzecznika patentowego lub Prokuratori¢ Generalng Rzeczypospolitej Pol-
skiej powinno zawiera¢ wyraznie wyodrebnione o§wiadczenia, twierdzenia oraz
wnioski, w tym wnioski dowodowe. Jezeli pismo zawiera uzasadnienie, wnioski
dowodowe, zgloszone tylko w tym uzasadnieniu, nie wywoluja skutkow, jakie
ustawa wigze ze zgloszeniem ich przez strone. Zatem naruszenie tego przepisu
przez zamieszczenie wnioskéw dowodowych jedynie w tresci uzasadnienia po-
zwu powoduje, ze wnioski te nie sg skutecznie zgloszone i nie powinny podlega¢
rozpoznaniu przez sad.

W odniesieniu do dokumentéw zastosowanie ma przepis art. 243> KPC,
zgodnie z ktérym dokumenty znajdujace si¢ w aktach sprawy, lub do nich do-
faczone, stanowia dowody bez wydawania odrebnego postanowienia. W razie
jednak ztozenia do akt sprawy dokumentéw, przy jednoczesnym sformutowaniu

7 Wyrok SN z 30.9. 2016 r., sygn. akt I CSK 644/15, Legalis, post. SN z 20.5. 2015 r., sygn. akt
1 CZ 44/15, Legalis.

3% M. Sieriko, Objasnienia do art. 205° KPC, [w:] Kodeks postgpowania cywilnego. Komen-
tarz pod red. P. Rylskiego i A. Olas, Warszawa 2024[miejsce wydania? — uzupelnitem], , Legalis.

¥ Wyrok SN z 28.5.2021 r., sygn. akt. I CSKP 105/21, Legalis.
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wnioskéw dowodowych niezgodnie z art. 128' KPC, sad nie powinien wydawac
postanowienia w przedmiocie pominiecia dowodu z takich dokumentdéw, albo-
wiem orzeczenie w tym przedmiocie mozliwe jest jedynie w razie skutecznego
zgloszenia wniosku dowodowego. Tym samym sad nie powinien bra¢ pod uwage
przy wyrokowaniu dokumentéw zlozonych do akt sprawy, co do ktorych zostat
wadliwie zgloszony wniosek dowodowy. Sad powinien da¢ temu wyraz w tresci
uzasadnienia orzeczenia®.

8. ZADANIA — ART. 18 ZNKU

Zgodnie z art. 18 ZNKU w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji
przedsiebiorca, ktorego interes zostal zagrozony lub naruszony, moze zadac:

1. zaniechania niedozwolonych dziatan;

2. usuniecia skutkéw niedozwolonych dziatan;

3. zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego oswiadczenia odpowiedniej tre-
$ciiw odpowiedniej formie;

4. naprawienia wyrzadzonej szkody, na zasadach ogélnych;

5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, na zasadach ogolnych;

6. zasadzenia odpowiedniej sumy pieni¢znej na okreslony cel spoteczny zwia-
zany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochrong dziedzictwa narodowe-
go — jezeli czyn nieuczciwej konkurencji byl zawiniony.

Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 2 ZNKU sad na wniosek uprawnionego moze
orzec rowniez o wyrobach, ich opakowaniach, materiatach reklamowych i in-
nych przedmiotach bezposrednio zwigzanych z popelnieniem czynu nieuczciwe;j
konkurencji. W szczegélnosci sad moze orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na
poczet odszkodowania.

Ponadto w art. 18 ust 3-5 ZNKU* dodano przepisy zwigzane z narusze-
niem tajemnicy przedsigbiorstwa (art. 11 ZNKU). Zgodnie z nimi sad na wnio-
sek uprawnionego moze poda¢ do publicznej wiadomosci informacj¢ o wyroku
albo tresci wyroku w oznaczony sposob i w oznaczonym zakresie (art. 18 ust. 3
ZNKU) oraz naprawieniu szkody przez zaplate sumy pienieznej w wysokosci od-
powiadajacej wynagrodzeniu, ktére w chwili jego dochodzenia byloby nalezne

0 P. Rodziewicz, Objasnienia do art. 128',[w:] Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz,
pod red. E. Marszatkowskiej-Krzes, I. Gil, Warszawa 2025 r., Legalis.

1 Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektérych innych
ustaw z 5.7. 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1637).
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tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji stano-
wigcych tajemnice przedsiebiorstwa (art. 18 ust. 5 ZNKU).

Tak w literaturze, jak i w orzecznictwie SN pojawiaja si¢ watpliwosci, czy
roszczenia te majg charakter majatkowy czy niemajatkowy*?. Dominujacy jest
poglad, ze roszczenia te maja charakter majatkowy ze wzgledu na nature inte-
reséw chronionych przez ustawe. Przesadza o tym takze art. 20 ZNKU, zgodnie
z ktérym roszczenia te ulegaja przedawnieniu. Skoro tylko roszczenia majatkowe
przedawniaja si¢, to wskazane roszczenia majg charakter wylacznie majatkowy*.
Sad Najwyzszy w postanowieniu z 8.3.2007 r.** uzasadnial, ze ,,roszczenia okre-
slone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wedlug przewazajacego
pogladu - nie majg u swych podstaw dobra niematerialnego, bedacego przed-
miotem majatkowego prawa bezwzglednego, sa bezposrednio uwarunkowane
interesami ekonomicznymi osob, ktérym przystuguja, i tym samym maja majat-
kowy charakter ze wzgledu na to, Ze przepisy tej ustawy, zgodnie z art. 1, reguluja
zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej”.
SN w postanowieniu z 24.11.2009 r.** podnidst, Ze podstawa obliczenia wartos$ci
przedmiotu sporu/zaskarzenia jest interes ekonomiczny oceniany z punktu wi-
dzenia strony dochodzacej roszczenia majatkowego, a nie sa to np. wyliczenia
aktualnych kosztéw dokonania publikacji o§wiadczenia, ktore ostatecznie obcia-
7aja strone pozwanag.

Dodac nalezy, ze jesli strona uwaza, ze nie jest to roszczenie majatkowe, to
powinna to uzasadni¢ w uzasadnieniu pozwu.

Mimo ze w art. 18 ani w innym przepisie ZNKU nie wymieniono roszczenia
o ustalenie, to dopuszczalno$¢ roszczenia opartego na art. 189 KPC nie moze
budzi¢ watpliwosci®.

42 Zob. np. E. Nowiriska, M. du Vall, Objasnienia do art. 3, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Warszawa 2013, s. 417-418, Nb 4.

3 Zob. K. Szczepanowska-Kozlowska, [w:] E. Nowitiska, K. Szczepanowska-Kozlowska,
Ustawa o zwalczaniu, kom. do art. 18, Warszawa 2022, s. 586, Nb 9. Tez J. Szwaja, A. Tischner, Od-
powiedzialno$¢ cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji, SPP 2009, Nr 2, s. 44 i E. No-
wiriska, Ochrona wylacznosci korzystania, [w:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo wlasnosci
przemystowej, pod red. E. Nowiriskiej, K. Szczepanowskiej-Koztowskiej, Warszawa 2015, s. 727.

4 Sygn. akt III CZ 12/07, Legalis.

> Sygn. akt V CSK 71/09, Legalis.

4 Zob. J. Szwaja, K. Jasiniska, Objasnienia do art. 18, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Komentarz, pod red. J. Kepiriskiego, . Szwaji, Warszawa 2024, s. 711.

« 127 »



LUKASZ FORMANKIEWICZ, JAKUB KEPINSKI

9. OKRESLENIE WARTOSCI PRZEDMIOTU SPORU

Przyjecie majatkowego charakteru roszczen przewidzianych w art. 18 determi-
nuje konieczno$¢ wniesienia odpowiedniej oplaty stosownie do art. 26a ustawy
o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych.

Zgodnie z art. 19 § 2 KPC w zw. z art. 187 § 1 pkt 1, 1' i 3 KPC pozew czy-
ni¢ powinien zado$¢ warunkom pisma procesowego, a takze zawiera¢ dokladnie
okreslone zadanie, a w sprawach o prawa majatkowe oznaczenie wartosci przed-
miotu sporu, chyba ze przedmiotem sprawy jest okreslona kwota pieni¢zna.

Zasada jest, zgodnie z art. 19 § 1 KPC, ze w sprawach o roszczenia pieni¢zne
wartos$¢ przedmiotu sporu stanowi podana kwota pieni¢zna. W innych sprawach
majatkowych (roszczenie niepieniezne) powod obowigzany jest oznaczyé w po-
zwie kwotg pieniezng wartos¢ przedmiotu sporu (art. 19 § 2 KPC). Jak wyjasnial
SN w cytowanym powyzej postanowieniu z 8.3.2007 r.: ,,dochodzac tych rosz-
czen, nalezy - ze wzgledu na ich majatkowy, niepieniezny charakter — okregli¢
warto$¢ przedmiotu sprawy w pozwie (art. 19 § 2 KPC). Jezeli powdd wywiaze
sie z tego obowiazku prawidlowo, od pozwu i innych pism nalezy si¢ oplata sto-
sunkowa, jednak na ogét w chwili wszczecia sprawy o te roszczenia niemozliwe
jest okreslenie ich wartosci, czyli wartosci przedmiotu sprawy (sporu). W takim
razie powdd powinien powolac si¢ na te okolicznos¢, a przewodniczacy - jezeli to
powolanie jest uzasadnione - ustala oplate tymczasowq™. Stanowisko to nalezy
uzna¢ za nieaktualne. W mysl bowiem wskazanego wyzej art. 26a ustawy o kosz-
tach sadowych w sprawach cywilnych oplate stata w kwocie 300 zt pobiera sie
od roszczenia niepieni¢znego, a wiec niezalezng od wartosci przedmiotu sporu.
Oplaty tymczasowej nie stosuje si¢ zas, gdy pismo wszczynajace postepowanie
podlega oplacie statej*®.

W przypadku wystapienia z powddztwem o ustalenie wartosci przedmiotu
sporu, z uwagi na majatkowy charakter roszczenia, wyznacza¢ bedzie interes
ekonomiczny oceniany z punktu widzenia strony dochodzgcej roszczenia majat-
kowego. Warto$¢ przedmiotu sporu stanowi¢ bedzie wiec suma wskazana przez
powoda lub bedaca wynikiem sprawdzenia przez sad stosownie do tresci prze-
pisu art. 25 KPC.

Dodac¢ nalezy, Ze roszczenia z tytulu dokonania czynu nieuczciwej konku-
rencji podlegaja oddzielnej oplacie, zaleznej od tacznej ilosci roszczen. Powod

¥ Sygn. akt ITI CZ 12/07, Legalis.
* M. Uliasz, Objasnienia do art. 15, [w:] Ustawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnych.
Komentarz, pod red. P. Feligii, Warszawa 2024, s. 215.
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w pozwie powinien oznaczy¢ konkretne zachowanie (dziatanie lub zaniechanie)
pozwanego. Zadana czynno$¢ powinna by¢ dobrana stosownie do precyzyjnie
okreslonego naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Dla kazdego z roszczen po-
winna by¢ okreslona warto$¢ przedmiotu sporu. Takie okreslenie roszczen po-
zwala na ustalenie liczby roszczen i naleznej oplaty ustalonej zgodnie z art. 26a
ustawy o kosztach sagdowych w sprawach cywilnych.

Z uwagi na przepis art. 187 KPC brak oznaczenia wartosci przedmiotu sporu
traktuje si¢ jako brak formalny pozwu.

10. WZOR PETITUM POZWU WRAZ Z PRZYKEADOWYMI ZADANIAMI

Poznan, 1 kwietnia 2025 r.

Sad Okregowy w Poznaniu
XIX Wydzial Wlasnosci Intelektualnej
ul. Stanistawa Hejmowskiego 2
61-736 Poznan
Powdd:
LEGO S.A.
ul. Morska 12
61-000 Poznan
KRS: 12345

Reprezentowany przez:
Radce prawnego Janusza Morskiego

Adres do doreczen:

ul. Oceaniczna 1

61-000 Poznan

Adres e-mail: morski@poczta.com
Telefon: 502 502 502

Pozwany:
LEBQ S.A.

ul. Jeziorna 12
62-000 Kiekrz
KRS: 54321

Warto$¢ przedmiotu sporu: 170 000 zt
[Komentarz: 100 000 zl roszczenie majatkowe pieniezne + 20 000 zl zaplata na rzecz

fundacji + wyceniany subiektywnie interes ekonomiczny przedsi¢biorcy np. 50 000 zt
(uznaniowe)]
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Optlata od pozwu: 7200 zt

[Komentarz: przy roszczeniach majatkowych pienieznych optlate stosunkowa ustalamy
zgodnie z art. 13-13 d ustawy o kosztach sadowych tj. 5% od 100 000 zt = 5000 zt i optate
stalag wynoszacg 1000 z1 (ponad 15 000 do 20 000 z1) dla roszczenia o 20 000 z1, dla rosz-
czen majatkowych niepienieznych pod uwage bierzemy art. 26a, zgodnie z ktérym oplata
stata wynosi 300 z1 za kazde roszczenie, czyli 4 roszczenia x 300 zt = 1200 zi]

Data wymagalno$ci roszczenia: 1.3.2025 r.

POZEW
o zaniechanie popelniania czynow nieuczciwej konkurencji

Dzialajac w imieniu Powoda, na mocy udzielonego pelnomocnictwa (w zataczeniu), wno-
sz¢ na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 5, art. 10 i art. 13 Ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji z 16.4.1993 (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1233) o:

1. Nakazanie Pozwanemu zaniechania czynéw nieuczciwej konkurencji w postaci:

a. produkowania, reklamowania, oferowania i wprowadzania do obrotu opakowan
klockéw zawierajacych oznaczenie stowne LEBQ i oznaczenie stowno-graficzne
LEBQ;

b. produkowania, reklamowania, oferowania i wprowadzania do obrotu klockéw Po-
zwanego w opakowaniach podobnych do opakowan klockéw Powoda;

c. produkowania, reklamowania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktéw
nasladujgcych produkty Powoda.

2. Usuniecie skutkéw niedozwolonych dziatan poprzez poinformowanie wszystkich
klientow Pozwanego, w tym w szczegdlnosci dystrybutoréw klockéw, ze Pozwany pro-
dukowat, reklamowat, oferowal i wprowadzat do obrotu klocki nasladujace produk-
ty Powoda w opakowaniach podobnych do opakowan klockéw LEGO zawierajacych
oznaczenie LEBQ, co moglo wprowadzi¢ klientéw w biad co do tozsamosci przedsie-
biorstwa, pochodzenia towardéw oraz co do istnienia powiazania miedzy towarami.

3. Zlozenia jednokrotnego o$wiadczenia w czasopi$émie dla mlodziezy ,Swierszczyk”
w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia si¢ wyroku o tresci: ,LEBQ S.A. przeprasza
LEGO S.A. za to, ze produkowal, reklamowal, oferowal i wprowadzal do obrotu klocki
plastikowe nasladujace produkty Powoda w opakowaniach podobnych do opakowan
klockéw LEGO, co wprowadzato klientéw w btad co do tozsamosci przedsiebiorstwa
oraz co do istnienia powigzania miedzy tymi produktami”. Wymiary o$wiadczenia
powinny wynosi 25 cm (wysokos¢) x 28 cm (szerokos$¢). Tre$¢ powinna by¢ sporza-
dzona czarng czcionka Times New Roman o rozmiarze co najmniej 22, na bialym tle.

4. Zasadzenie do LEBQ S.A. kwoty 100 000 z1 wraz z odsetkami ustawowymi jako odszko-
dowania z tytutu nieuczciwej konkurencji polegajacej na produkowaniu, reklamowaniu,
oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu klockéw plastikowych nasladujacych produkty
Powoda w opakowaniach podobnych do opakowan klockéw LEGO od 1.1.2024 r.

5. Zasadzenie od Pozwanego na rzecz Powoda sumy pieni¢znej w wysokos$ci 20 000 zi na
rzecz Fundacji ,Mate Dzieci”, wpisanej do rejestru stowarzyszen prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 1234 tytutem za-
platy na wskazany cel spoleczny.

6. Zniszczenie opakowan klockéw oznaczonych znakiem stownym i stowno-graficznym
LEBQ oraz klockéw nasladujacych produkty Powoda.

« 130 »




POZEW W SPRAWACH ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

7. Przeprowadzenie dowodéw z:
o Dokumentéw dotaczonych do pozwu
o na fakt produkowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu klockéw za-
wierajacych oznaczenie stowno-graficzne LEBQ, opakowan zawierajacych ele-
ment LEBQ oraz produktéw nasladujacych produkty Powoda
o na fakt uzyskania przez Pozwanego korzysci w wysoko$ci 100 000 zt w zwigz-
ku ze sprzedaza
o Przestuchania $wiadkéw: Jana Kowalskiego, zam. ul. Wspélna 5, 60-123 Poznan
o na fakt wprowadzania w blad klientéw co do tozsamosci przedsiebiorstwa i co
do pochodzenia towarow
o Przestuchania stron:
o na fakt takiego oznaczania towaréw, ktore wprowadzalo klientéw w btad co do
tozsamosci przedsiebiorstwa i co do pochodzenia towarow
8. Zasadzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztow procesu, w tym kosztow zastep-
stwa procesowego.

Na zasadzieart. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. o§wiadczam, ze strony podejmowaly proby mediacji lub
innego pozasadowego sposobu rozwiazania sporu. Zakonczyly sie one niepowodzeniem.
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Uchwata SN z 4.1.1995 r., sygn. akt III CZP 148/94, OSNC 1995 nr 4, poz.61, Legalis.
Post. SN z 19.12.2000 r., sygn. akt V. CKN 1790/00, Legalis.
Post. SN z 14.12.2001 r., sygn. akt V CKN 1713/00, Legalis
Uchwala SN z 9.1. 2005 r., sygn. akt IIT CZP 28/05, OSNC 2006 nr 4, poz. 61, Legalis.
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Wyr. SN z 30.5.2006 r., sygn. akt I CSK 85/06, OSP 2008, Nr 5, poz. 55, s. 377, Legalis.
Uchwata SN z 21.11.2006 r., sygn. akt III CZP 101/06, OSNC 2007 nr 7-8, poz. 103, Legalis.
Wyr. SN z 6.12. 2006 r., sygn. akt IV CSK 269/06, Legalis.

Post. SN z 8.3.2007 r., sygn. akt IIT CZ 12/07, Legalis.

Wyr. SN z 24.11.2009, sygn. akt V CSK 71/09, Legalis.

Wyr. SN z 11.12.2009 r., sygn. akt V CSK 180/09, Legalis.

Wyr. SN z 28.10.2010 r., sygn. akt IT CSK 191/10, Legalis.

Wyr. SN z 9.12.2011 r., sygn. akt III CSK 120/11, Legalis.

Post. SN z 20.5. 2015 r., sygn. akt I CZ 44/15, Legalis.

Wyrok SN z 30.9. 2016 r., sygn. akt I CSK 644/15, Legalis.

Uchwata SN z 15.12.2017 r., sygn. akt IIT CZP 82/17, Legalis.

Uchwata SN z 15.12.2017 r., sygn. akt III CZP 91/17, OSNC 2018 nr 10 poz. 95, Legalis.
Wyr. SN z 28.5.2021 r., sygn. akt. I CSKP 105/21, Legalis.

Sad Apelacyjny

Wyr. SA w Warszawie z 19.12.2007 r., sygn. akt I ACa 209/06, LEX.
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Wyr. SA w Warszawie z 30.6.2016 r., sygn. akt I ACa 1349/15, Legalis.
Wyr. SA w Warszawie z 5.6.2017 r., sygn. akt I ACa 529/16, Legalis.






PRAWO AUTORSKIE

JAGODA CZACZKA

Narzedzia zabezpieczenia interesow licencjobiorcy
w Swietle wypowiedzenia umowy licencji

1. WSTEP

Umowa licencji jest powszechnym stosunkiem zobowigzaniowym, ktéry obok
umowy o przeniesienie autorskich praw majatkowych stanowi jedno z rozwia-
zan umozliwiajacych osobom trzecim korzystanie z utworow (dziet) za zgoda ich
tworcy. W przeciwienstwie jednak do umowy o przeniesienie autorskich praw
majatkowych, licencja (wylaczna lub niewylaczna) nie powoduje przeniesienia
praw wilasnosci do utworu bedacego jej przedmiotem. Umozliwia jedynie korzy-
stanie z dzieta. Dodatkowo umowa licencji to stosunek zobowigzaniowy, ktéry
podlega wypowiedzeniu, co oznacza, ze licencjodawca moze rozwigzaé zawarta
umowe, pozbawiajac kontrahenta mozliwosci korzystania z przedmiotu transak-
cji stron. Po ustaniu umowy licencjobiorca nie jest uprawniony do wykorzysty-
wania utworu, a tym samym czerpania z niego jakichkolwiek korzysci. Problem
zatem stanowi zabezpieczenie intereséw licencjobiorcy przed przedwczesnym
rozwigzaniem umowy licencji. Czy istnieje taka mozliwo$¢? Czy judykatura do-
puszcza modyfikacje ustawowych zasad wypowiadania umoéw licencji? Odpo-
wiedZ na te pytania nie jest jednoznaczna.

2. USTAWOWE REGULACJE DOTYCZACE WYPOWIEDZENIA UMOWY LICENCII

Zasady wypowiadania umoéw licencji r6znia sie ze wzgledu na rodzaj danej licencji,
wyrozniany ze wzgledu na czas jej obowigzywania. Kwestie ustania obowigzywa-
nia licencji zostaly uregulowane przez prawodawce w art. 66 u.p.a. i art. 68 u.p.a.".

! Ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2509).
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Pierwszy z nich wskazuje, iz w braku odmiennych postanowienn umownych umo-
wa licencji zawierana jest co do zasady na okres 5 lat, po uplywie ktérego wygasa.
Ustawodawca nie zdecydowal si¢ na wprowadzenie dodatkowych zasad wypowia-
dania takich umoéw licencji okresowych. Interpretacja ustawowego ujecia kwestii
ustania obowigzywania umowy licencji moze budzi¢ watpliwosci interpretacyjne
przy dodatkowych zasadach, wprowadzonych art. 68 u.p.a. W ust. 1 tego przepisu
prawodawca wskazal, ze ,jezeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono
na czas nieoznaczony, tworca moze j3 wypowiedzie¢ z zachowaniem termindéw
umownych, a w ich braku na rok naprzéd, na koniec roku kalendarzowego”. Nato-
miast w ust. 2 tego przepisu ustalono, ze ,licencj¢ udzielong na okres dtuzszy niz
pie¢ lat uwaza sie, po uptywie tego terminu, za udzielong na czas nieoznaczony”.

Zestawienie tych dwoch przepiséw moze rodzi¢ wiele pytan, w tym te do-
tyczace mozliwoéci zawierania umoéw okresowych przekraczajacych ustalony
5-letni okres. Pojawiajace si¢ watpliwosci interpretacyjne art. 66 u.p.a. i art. 68
u.p.a. dostrzegl Sad Najwyzszy. W wyroku z dnia 15.10.2004 r., wydanym w spra-
wie o sygn. akt IT CK 51/04%, wskazal, ze ,,[...] wychodzac z zalozenia racjonalno-
$ci ustawodawcy, trzeba przyja¢ metode tacznego ich interpretowania, zwlaszcza
ze chodzi w nich o ten sam rodzajowo problem - sposobu ustania obowigzywa-
nia umowy licencyjnej. Z tego punktu widzenia przepisy te pozwalaja wyodreb-
ni¢ nastepujace rodzaje umow licencyjnych:

a) umowe na czas oznaczony, nieprzekraczajacy pieciu lat (art. 66). Umowa ta
wygasa z uplywem terminu, na ktéry zostata zawarta. Ustawa nie przewi-
duje mozliwosci jej wypowiedzenia. Mozna jedynie rozwazac czy - w ra-
mach swobody kontraktowania - strony moga przewidzie¢ taka mozliwo$¢
w tre$ci umowy;

b) umowe na czas nieoznaczony, z rocznym terminem wypowiedzenia na ko-
niec roku kalendarzowego (art. 68 ust. 1);

c) umowe na czas oznaczony, przekraczajacy pig¢ lat (art. 68 ust. 2). Umowa
ta podlega wypowiedzeniu w taki sam sposéb, jak umowa zawarta na czas
nieoznaczony .

Biorac powyzsze pod uwage, przepisy u.p.a. co do zasady przewiduja, ze licencja
jest stosunkiem zobowigzaniowym, ktéry licencjodawca moze wypowiedzie¢. Ozna-
cza to, ze w przypadku braku inicjatywy ze strony licencjobiorcy jego sytuacja prawna
nie bedzie w pelni chroniona i bedzie on narazony na utrate przedmiotu licencji.

2 Wyr. SN z 15.10.2004 r., IT CK 51/04.
* zob. tez J. Szyjewska-Baginiska, [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Komentarz, pod red. E. Ferenc-Szydelko, wyd. 4, Warszawa 2021.
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3. NARZEDZIA OCHRONY

Ksztaltowanie sytuacji prawnej zaréwno licencjobiorcy, jak i licencjodawcy odby-
wa si¢ przede wszystkim za pomocg postanowien zawieranej umowy. To wlasnie
na ich podstawie mozna podja¢ prébe zabezpieczenia intereséw licencjobiorcy
przed wypowiedzeniem licencji oraz skutkami przedterminowego rozwigzania
stosunku zobowigzaniowego. Podkresli¢ jednak nalezy, Ze mozliwos¢ stosowa-
nia narzedzi ochrony intereséw licencjobiorcy wypracowanych przez praktyke
czesto jest negowana tak przez doktryne, jak i judykature, ktore z duza rezerwa
traktuja proby modyfikacji ustawowych zasad wypowiadania licencji. Niemniej
w obrocie prawnym jako narzedzia ochrony licencjobiorcy przed wypowiedze-
niem umowy stosowane sg:

1. Indywidualne ustalenie okresu wypowiedzenia.

2. Zobowiazanie do niewypowiadania umowy.

3. Periodyczne odnowienie umowy licencji.

4. Licencje wieczyste.

3.1. INDYWIDUALNE USTALENIE OKRESU WYPOWIEDZENIA

Najczesciej stosowanym sposobem zabezpieczenia sytuacji licencjobiorcy jest
indywidualne ustalenie okresu wypowiedzenia umowy licencji, jaki przystugu-
je licencjodawcy. Zabieg taki mozliwy jest z uwagi na samo brzmienie przepisu
art. 68 ust. 1 u.p.a. oraz jego wzglednie wigzacy charakter. Prawodawca, wprowa-
dzajac ustawowe regulacje dotyczace wypowiedzenia umowy licencji zawartej na
czas nieokreslony, dopuscil mozliwo$¢ zmiany 5-letniego okresu wypowiedzenia
wg uznania stron. Nie nalezy jednak zapominac¢ o fakcie, ze wola stron nie pozo-
staje niczym nieskrepowana. Reguly, jakimi powinni kierowac si¢ licencjobiorca
i licencjodawca przy indywidualnym ustalaniu okresu wypowiedzenia, zostaly
przewidziane w art. 353'k.c.* Przepis ten wskazuje, ze ,,strony zawierajace umowe
moga ulozy¢ stosunek prawny wedlug swego uznania, byleby jego tres¢ lub cel
nie sprzeciwialy si¢ wlasciwosci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspot-
zycia spolecznego”. Co dokladnie w takim razie strony umowy powinny wziaé
pod uwage?

W pierwszej kolejnosci strony powinny wywazy¢ ich wspdlny interes.
Rzadko bowiem zdarza si¢ sytuacja, w ktorej oba podmioty maja réwng pozycje

* Ustawa z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.).
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w zawieranym stosunku prawnym. Regulacja ustawowa dotyczaca wypowiada-
nia licencji zawartej na czas nieokreslony zakltada stabszg pozycje tworcy (osoby
posiadajacej autorskie prawa majatkowe do utworu). Z tego wzgledu art. 68 ust. 1
u.p.a. ma na celu ochrone intereséw licencjodawcy jako ,podmiotu stabszego”.
Jednak nie zawsze taka sytuacja bedzie miala miejsce. W przypadku duzych
przedsiebiorstw oferujacych swoje produkty w ramach umoéw licencji (np. pro-
gramow komputerowych) trudno moéwic o stabszej pozyciji licencjodawcy. W ta-
kiej sytuacji 5-letni, a nawet krétszy termin wypowiedzenia, moze dziata¢ na
szkode licencjobiorcy, ktorego dzialalnos¢ gospodarcza funkcjonuje w oparciu
o wykorzystywany program komputerowy, a jego utrata w tak krotkim czasie
moze zawazy¢ na dalszej mozliwosci prowadzenia przedsigbiorstwa.

Jednak to, co powinno by¢ brane pod uwage, to przede wszystkim fakt, ze
ustalony przez strony okres wypowiedzenia nie powinien stwarza¢ iluzorycz-
nego wyobrazenia o mozliwosci wypowiedzenia umowy. Okreslajac warunki
wypowiadalnosci umowy, nalezy mie¢ na wzgledzie charakter transakcji. Warto
zadac sobie pytanie, czy ustalony okres wypowiedzenia jest uzasadniony z uwagi
m.in. na specyfike przedmiotu licencji. Ten warunek ,zasadnosci”, tj. mozliwosci
przedstawienia racjonalnego uzasadnienia dla przyjetych rozwigzan w zakresie
wypowiedzenia umowy stanowi kluczowy element, ktory moze przesadzi¢ o waz-
nosci i skutecznosci wprowadzonych postanowien umownych. Uznaje sie, ze ba-
danie ,zasadnosci” ustalonego terminu opiera si¢ na takich okolicznosciach, jak:
rodzaj utworu, rodzaj dzialalnosci licencjobiorcy oraz okres potrzebny na zasta-
pienie utworu przez licencjobiorce innym utworem®. Wskazane wyzej przestanki
determinuja, czy ustalony indywidualnie przez strony okres wypowiedzenia nie
jest nadmierny, tj. czy nie narusza ogdlnej zasady uprawnienia do wypowiedze-
nia stosunku zobowigzaniowego.

Jako przyklad indywidualnego ustalenia okresu wypowiedzenia mozna
wskaza¢ 30-letni okres. Co do zasady jest to czas o wiele dluzszy niz ustawowo
wskazany okres 5 lat. Jednak ocena, czy wypracowane w tym zakresie przez
strony porozumienie jest zasadne i czy nie stanowi nadmiernego wydluzenia
terminu wskazanego przez ustawodawce, zalezy od indywidualnego przypadku,
ktory determinowany jest przedmiotem umowy, charakterem zawartej licencji
czy wlasnie dzialalnoscig licencjobiorcy.

> K. Wtlodarska-Dziurzyriska, Problemy przy ustalaniu czasu trwania umowy licencyjnej -
poszukiwanie alternatywy, [w:] Spory o wlasnos¢ intelektualng. Ksiega jubileuszowa dedykowana
Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, pod red. A. Matlak, S. Stanistawskiej-
-Kloc, Warszawa 2013, s. 1429.
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Jako przyklad mozna wskaza¢ zawarta pomiedzy wydawnictwem a autorka
umowe licencji wylacznej, ktorej przedmiotem jest mozliwos¢ publikacji arty-
kutu na stronie internetowej wydawnictwa. Zaklada ona 30-letni okres wypo-
wiedzenia umowy. W takim przypadku ustalony przez strony okres wypowie-
dzenia jest nadmierny i niezasadny. Autorka, ktdra stoi na slabszej pozycji niz
wydawnictwo, nie moze korzysta¢ ze stworzonego przez nig artykulu w zaden
inny sposéb. Dodatkowo przedmiot licencji, jakim jest artykul, w Zaden sposob
nie uzasadnia tak dlugiego okresu wypowiedzenia.

Jednak w innej sytuacji wskazany okres wypowiedzenia juz moglby zostacé
uznany za zasadny. Na przyklad, w sytuacji zawarcia umowy licencji niewytacz-
nej pomiedzy dwoma przedsigbiorcami, ktdrej przedmiotem bedzie dostarcze-
nie programu komputerowego obslugujacego produkcje licencjobiorcy. Fakt,
ze licencja zaklada mozliwo$¢ korzystania z programu przez licencjodawce, tj.
udzielania licencji podmiotom trzecim, a tym samym czerpania innych korzy-
$ci majatkowych z programu, stanowi jeden z argumentéw przemawiajacych za
zasadnoscia wydluzonego okresu wypowiedzenia. Dodatkowo sam przedmiot
umowy - a zarazem jego znaczenie gospodarcze dla licencjobiorcy - stanowia
uzasadnienie dla wydluzenia okresu wypowiedzenia licencji, ktére bedzie sta-
nowilo niejako zabezpieczenie sytuacji licencjobiorcy opierajacego swoja dzialal-
no$¢ na programie bedacym przedmiotem transakcji.

Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie fakt, ze o ile doktryna pozostaje zgodna co
do mozliwosci zmiany dlugosci okresu wypowiedzenia umowy licencji, o tyle
odmienno$¢ stanowisk pojawia sie w zakresie mozliwosci jego wydluzenia. Istot-
nie, nalezy zgodzi¢ si¢ ze stanowiskiem, iz nieograniczony czasowo obowigzek
pozostawania w stosunku zobowigzaniowym w sposéb wyrazny narusza sze-
roko rozumiang sfer¢ wolnosci czlowieka®. Jednak niektérzy przedstawiciele
doktryny, majac na wzgledzie ochrone tworcy utworu, w catosci wylaczaja moz-
liwos¢ wydluzenia okresu wypowiedzenia. Stanowisko to zdaje si¢ pozostawaé
w mniejszosci. Za mozliwoscig wydtuzenia ustawowych terminéw wypowiedze-
nia opowiedzial si¢ m.in. Adrian Nieweglowski, wskazujac, ze ,,Stronom wolno —
w granicach swobody uméw - wprowadza¢ do umowy »wlasne« terminy wypo-
wiedzenia. Te terminy moga by¢ krotsze lub dluzsze od tych, ktére przewiduje
ustawodawca”’. Jak zostalo to wczesniej wskazane, nalezy mie¢ jednak na wzgle-
dzie czynniki mogace wplyna¢ na ocen¢ zasadnosci wydluzenia ustawowego
okresu wypowiedzenia. Termin ten nie moze by¢ nadmierny. Pamieta¢ jednak

¢ K. Wlodarska-Dziurzyriska, Problemy przy ustalaniu czasu, s. 1429-1430.
7 A. Niewegglowski, [w:] Prawo autorskie. Komentarz, Warszawa 2021, art. 68.

« 139 »



JAGODA CZACZKA

warto, ze w rzeczywistosci ,,[...] kazde ograniczenie mozliwosci wypowiedzenia
umowy (np. umowy terminowej zawartej na okres krotszy niz 5 lat) jest forma
ograniczenia wolnosci strony, taka jest jednak funkcja prawa uméw. Waznos¢
takich ograniczen moze by¢ kwestionowana wyltacznie wtedy, gdy staja sie one
nadmierne i zaczynajg godzi¢ w wartosci nadrzedne, jak wlasnie podstawowa
sfera wolnosci jednostki™.

3.2. ZOBOWIAZANIE DO NIEWYPOWIADANIA UMOWY

Catkowite wylaczenie mozliwo$ci wypowiedzenia umowy licencji stoi w sprzecz-
nosci z trescig i funkcjg art. 68 u.p.a. Majac na wzgledzie obowiazujace w polskim
systemie prawnym zasady - zwigzanie jednej ze stron umowy nieograniczonym
czasowo obowigzkiem pozostawania w stosunku zobowigzaniowym w sposob
oczywisty godzi w podstawowe normy prawne. Przystugujacego licencjodawcy
prawa do wypowiedzenia umowy nie mozna wylaczy¢. Strona ta nie moze row-
niez zrzec si¢ takiego prawa. Jakiekolwiek dzialania majace na celu calkowite
pozbawienie licencjodawcy mozliwosci rozwigzania umowy licencji, a znajduja-
ce odzwierciedlenie w postanowieniach umownych, bedg nieskuteczne i uznane
przez orzekajace sady za niewazne. Jednak czym innym jest pozbawienie danej
osoby przyslugujacego jej prawa podmiotowego, a czym innym jego ograniczenie.

W praktyce bardzo czestym zabiegiem stosowanym w umowach licencji jest
zobowigzanie licencjodawcy do niekorzystania z przyslugujacego mu prawa do
wypowiedzenia umowy i tym samym rozwigzania laczacego strony stosunku
zobowigzaniowego. Taka konstrukcja postanowien umownych w dalszym ciaggu
pozostawia mozliwo$¢ wypowiedzenia umowy licencji, przewidujac okreslony
termin jako okres wypowiedzenia, przy jednoczesnym zabezpieczeniu sytuacji
licencjobiorcy. Nalezy bowiem odrézni¢ sprzeczny z istota art. 68 u.p.a. zakaz
wypowiadania umowy licencji od zobowigzania licencjobiorcy do niekorzysta-
nia z przystugujacego mu prawa. Pierwsze rozwigzanie jako niedopuszczalne
przepisami prawa jest nieskuteczne. Drugie rozwigzanie pod pewnymi warun-
kami stanowi uzasadniong modyfikacje ustawowych zasad wypowiadania licen-
cji zawartych na czas nieokreslony.

Zobowigzanie licencjodawcy do niekorzystania z prawa do wypowiedze-
nia umowy licencji w dalszym ciaggu pozwala na rozwiazanie taczacego strony

8 T. Targosz, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, pod red. D. Flisak, War-
szawa 2015, art. 68.
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stosunku. Nawet jedli dziatanie takie mialoby stanowi¢ naruszenie postanowien
umownych, skutek rozwigzujacy nastgpi. Na temat dopuszczalnosci wprowa-
dzenia takiego rozwigzania wypowiedzial si¢ Michat Wyrwinski, wskazujac, ze
»mozna natomiast argumentowac za dopuszczalnoscig zobowiazania sie tworcy
do niewypowiadania licencji, przy zalozeniu, ze zobowigzanie to nie obejmuje
calodci zakresu wypowiedzenia. [...] tworca nadal pozostaje uprawniony do wy-
powiedzenia umowy, nawet gdyby mialo to stanowi¢ naruszenie zobowigzania.
Skutek w postaci wygasnigcia umowy nastapi, nawet jesli wypowiedzenie bedzie
zlozone jako naruszenie zobowigzania, tyle tylko, ze tworca moze ponosi¢ poten-
cjalnie odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania zobowigzania™.

Samo postanowienie przewidujace zobowiazanie si¢ licencjodawcy do nie-
wypowiadania umowy nie zabezpiecza jednak dostatecznie sytuacji licencjo-
biorcy. Co stanie si¢ w przypadku, gdy licencjodawca wbrew postanowieniom
umownym wypowie umowe? Oczywiscie w takim wypadku konieczne bedzie
rozwazenie kwestii naprawienia szkody na podstawie art. 471 k.c. tzw. odpowie-
dzialnosci kontraktowej. Wskazany przepis zaklada bowiem, ze ,,Dtuznik obo-
wigzany jest do naprawienia szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowiazania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére dtuznik odpowiedzialnosci nie pono-
si”. Ciezar dowodowy lezy jednak po stronie licencjobiorcy. Zgodnie bowiem
z ogolna zasadg cigzar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, ktéra z tego
faktu wywodzi skutki prawne. Aby zaproponowana konstrukcja (zobowigzania
sie do niewypowiadania umowy) odniosta zamierzony cel, konieczne jest jed-
noczesne wprowadzenie pewnej konkretnej i niejako natychmiastowej sankgcji
za niespelnienie przyjetego zobowigzania. W umowach role takiej sankcji pel-
ni najczesciej kara umowna. Zgodnie bowiem z art. 483 k.c. ,Mozna zastrzec
w umowie, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania niepieni¢znego nastapi przez zaplate okreslonej sumy
(kara umowna)”. W przeciwienstwie jednak do sytuacji, w ktérej licencjobiorca
zmuszony bylby do dochodzenia odszkodowania, Zgdanie kary umownej jest
zasadne i uprawnione juz z chwila ziszczenia si¢ zdarzenia, stanowiacego pod-
stawe jej naliczenia. Jak wskazal Sad Najwyzszy': ,W wypadku zastrzezenia
kary umownej, powstanie szkody nie jest konieczng przestanka dochodzenia tej
kary. Poniewaz jednak kara umowna ma charakter odszkodowawczy, mozliwos¢

® M. Wyrwinski, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
[w:] Ustawy autorskie. Komentarze, t. I, pod red. R. Markiewicza, Warszawa 2021, art. 68.
10 Wyr. SN z 20.1.2011, I CSK 193/10.
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jej zastrzezenia co do zasady, taczy¢ trzeba z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw mogacych spowodowaé szeroko rozumiang szko-
de majatkowa po stronie wierzyciela”. W omawianym przypadku skorzystanie
z prawa do wypowiedzenia umowy przez licencjodawce - mimo zobowigzania
do niewykonywania tego prawa — stanowi realne dzialanie mogace spowodowac
szkode majatkowq po stronie licencjobiorcy. Zawierajac bowiem umowe licencji,
dzialal on w uzasadnionym przekonaniu, iz bedzie mégt korzystac z przedmio-
tu umowy przez okre$lony czas, a tym samym podejmowal decyzje biznesowe,
opierajac si¢ na takim zalozeniu. Natomiast dzialanie licencjodawcy wbrew po-
stanowieniom umownym, powodujace pozbawienie drugiej strony mozliwosci
korzystania z przedmiotu licencji, moze prowadzi¢ do powstania szkody. Z tego
wzgledu zastrzezenie kary umownej w przypadku wypowiedzenia umowy
licencji przez licencjodawce, wbrew zgodnym ustaleniom stron, jest w petni za-
sadne i celowe.

Przy opisywanej konstrukeji zabezpieczenia intereséw licencjobiorcy przed
wypowiedzeniem umowy nie mozna jednak zapominac¢, ze wszelkie postanowie-
nia umowne modyfikujace przewidziane przez prawodawce zasady powinny by¢
adekwatne i uzasadnione. Nie moga one w sposob nadmierny ogranicza¢ prawa
licencjodawcy do wypowiedzenia umowy. Jednoczesnie wprowadzone umowsg
modyfikacje powinny znajdowaé uzasadnienie w sytuacji prawnej stron. Oko-
licznos$ciami zaslugujacymi na szczegolna uwage moga by¢: nieréwna pozycja
stron i konieczno$¢ zabezpieczenia intereséw licencjobiorcy. Nie mozna jednak
zaklada¢, ze przykladowy interes gospodarczy jednej ze stron przewaza nad inte-
resem gospodarczym drugiej. Konieczne jest wypracowanie kompromisu, ktory
z zasady nie jest czyms$ uniwersalnym. Z tego wzgledu, decydujac sie na uwzgled-
nienie w umowie postanowien dotyczacych zobowigzania do niewypowiadania
licencji, trzeba wzig¢ pod uwage w szczegdlnosci trzy kwestie: rodzaj udzielanej
licencji, warunki zobowigzania do niewypowiadania umowy, a takze wysokos¢
zastrzezonej kary umownej. Wskazane czynniki moga bowiem wplywaé na waz-
no$¢ ustalonych przez strony postanowien umownych. W przypadku licencji wy-
facznej licencjodawca nie ma mozliwosci czerpania z przedmiotu licencji korzysci
innych niz te wynikajace z zawartej umowy. Jest to jeden z gtéwnych czynnikow,
jaki brany by¢ powinien pod uwage przy ustalaniu, czy modyfikacje w zakresie
mozliwos$ci wypowiedzenia umowy nie naruszaja praw licencjodawcy. Istotne
jest rowniez racjonalne okreslenie warunkéw zobowigzania do niewypowiada-
nia umowy. O ile brak ograniczenia czasowego takiego zobowigzania moze miec¢
uzasadnienie w konkretnej sytuacji, jednoczesne zestawienie z razaco wysoka
karg umowng i catkowitym zakazem korzystania z prawa do wypowiedzenia
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licencji, co do zasady, jest zbyt daleko idace. Wysokos¢ kary umownej powinna
by¢ adekwatna m.in. do sytuacji gospodarczej stron czy wynagrodzenia nalez-
nego licencjodawcy.

3.3. PERIODYCZNE ODNOWIENIE UMOWY LICENCJI

Ograniczone mozliwosci zabezpieczenia sytuacji licencjobiorcy w zakresie trwa-
tosci umowy licencji spowodowaly koniecznos¢ poszukiwania kolejnych rozwig-
zan modyfikacji zasad wypowiadania tego stosunku zobowigzaniowego zawie-
ranego na podstawie przepiséw prawa autorskiego. W przypadku umoéw licencji
zawieranych na okres nieprzekraczajacy 5 lat ustawodawca zrezygnowat z regu-
lacji materii wcze$niejszego rozwigzania umowy. W przepisach u.p.a. brak row-
niez wyraznych wskazan dotyczacych okresu wypowiedzenia licencji zawartej
na czas okreslony, nieprzekraczajacy 5 lat. Jedynie w przypadku przekroczenia
tego terminu zastosowanie beda mialy regulacje art. 68 u.p.a. dotyczace zasad
wypowiadania licencji. Powyzsze oznacza, ze w przypadku licencji okresowych
dozwolone jest wylaczenie mozliwosci ich wczesniejszego wypowiedzenia, gdyz
ustajg wraz z uplywem okresu, na jaki zostaly zawarte. W takiej wlasnie kon-
strukcji uméw okresowych praktyka znalazta jedno z kolejnych narzedzi zabez-
pieczenia sytuacji licencjobiorcy w zakresie trwatosci umowy licencji. Jednak do
opisanego ponizej sposobu redakcji postanowien licencji nalezy podejs$¢ z duza
dozg ostroznosci, gdyz moga one zosta¢ uznane za regulacje majace na celu obej-
$cie przepisow.

Majac na wzgledzie, z jednej strony brak mozliwosci nadmiernego ograni-
czenia prawa do wypowiedzenia umowy licencji zawartej na czas nieokreslony
przystugujacego licencjodawcy, a z drugiej ewentualno$¢ wyltaczenia mozliwosci
wypowiedzenia licencji zawartej na czas okreslony, w praktyce mozna spotkac si¢
z konstrukcjg okresowej umowy odnawialnej. W omawianym przypadku umowa
licencji zawierana jest na czas okreslony bez mozliwosci jej wczesniejszego roz-
wigzania. Jednak zostaje ona automatycznie przediuzona na kolejny okres réwny
pierwszemu, jesli jedna ze stron posiadajaca takie uprawnienie nie ztozy w ozna-
czonym czasie o§wiadczenia o jej wypowiedzeniu.

Umowa licencji we wskazanym wyzej ksztalcie wywiera skutek podobny do
umowy zawartej na czas nieokreslony. W przypadku biernosci osoby upraw-
nionej do zlozenia oswiadczenia o wypowiedzeniu strony w dalszym ciagu 13-
czy uméwiony stosunek prawny, ktéry nie moze by¢ rozwigzany w terminie
wczesniejszym. Taka konstrukcja zapewnia trwalos¢ stosunku i gwarantuje
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mozliwos¢ korzystania z przedmiotu licencji przez licencjobiorce. Jak wskazuje
M. Wyrwinski: ,,Fakt, ze w tresci zobowigzania wprowadzana jest reguta powo-
dujaca mozliwo$¢ przedtuzenia trwania zobowigzania, nie jest tym samym co za-
warcie ab initio umowy na czas nieoznaczony. Brak podstaw do kwestionowania
dopuszczalnosci stosowania takiej konstrukeji licencji. Miesci si¢ ona w ramach
swobody umoéw. Nie stanowi naruszenia wyraznego przepisu prawnego ani nie
narusza uzasadnionego interesu tworcy”'!.

Decydujac sie na takie rozwigzanie w zakresie zabezpieczenia intereséow li-
cencjobiorcy, nalezy uprzednio rozwazy¢ kilka istotnych kwestii. W pierwszej
kolejnosci powinno sie podja¢ decyzje, ktdrej ze stron bedzie przystugiwato
uprawnienie do zlozenia o$wiadczenia o wypowiedzeniu umowy. Majac na
wzgledzie che¢ zabezpieczenia sytuacji licencjobiorcy, oczywistym jest, ze bedzie
to jeden z podmiotéw posiadajacych uprawnienie do ewentualnego rozwigzania
stosunku. Jednak, czy moze on by¢ jedyna strong zobowigzania posiadajaca taka
prerogatywe? Odpowiedz na to pytanie bedzie rdéznila si¢ w zaleznosci od kon-
kretnego przypadku. Nie mozna bowiem zapomina¢, ze przepisy ustawy o pra-
wie autorskim, co do zasady, za slabszg stron¢ umowy licencji uznaja tworce.
Z tego wzgledu przyznanie tylko jednej ze stron (licencjobiorcy) prawa do roz-
wigzania umowy moze by¢ uznane za zbyt daleko idgce. Jednak nie jest wyklu-
czone. W takim wypadku nalezy przedstawi¢ uzasadnienie, potwierdzajace, ze
obrane $rodki sg konieczne i adekwatne.

Jako ewentualny srodek wywazajacy sytuacje stron, a tym samym umozliwia-
jacy rozwigzanie umowy tylko przez licencjobiorce, mozna wskaza¢ dodatkowe
uregulowania umowne w zakresie mozliwosci wypowiedzenia umowy przez
licencjodawce. Takie postanowienia moga wskazywaé konkretne przypadki,
w ktorych licencjodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy licencji za-
wartej na czas okreslony. Sytuacje, w ktérych licencjobiorca narusza postano-
wienia umowne w taki sposob, ze dalsze trwanie licencji w sposéb oczywisty
naruszaloby prawa tworcy. Jako przyklad mozna wskaza¢ chociazby wykorzysta-
nie przedmiotu licencji na polach eksploatacji niewskazanych w umowie. Brak
mozliwosci zlozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy przez licencjodawce,
z zachowaniem mozliwo$ci wypowiedzenia przez niego umowy w okreslonych
wypadkach, moze stanowi¢ skuteczny kompromis stron. Takie porozumienie
z jednej strony zabezpiecza sytuacje licencjobiorcy, a z drugiej nie wprowadza
nadmiernej nieréwnosci stron.

1 M. Wyrwiriski, Komentarz do ustawy o prawie autorskim, art. 68.
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3.4. LICENCJE WIECZYSTE

Zdarzajg si¢ przypadki, kiedy wskazane wyzej narzedzia zabezpieczenia intere-
sow licencjobiorcy sa niewystarczajace. Moga bowiem by¢ niedostosowane do
specyfiki zawieranej miedzy stronami umowy, ktorej czescia jest umowa licencji.
W obrocie gospodarczym coraz czesciej umowy licencji zblizone sa do umowy
sprzedazy. Przyklad moze stanowi¢ umowa licencji niewylacznej na program
komputerowy. Licencjodawca w ramach prowadzonej dziatalnosci niejako sprze-
daje klientom produkt w postaci stworzonego przez niego programu, do ktérego
posiada wylaczne autorskie prawa majatkowe. Co do zasady przepisy u.p.a. nie
przewidujg koncepcji licencji wieczystej. Jednak prawo nie funkcjonuje w proz-
ni, reguluje ono stosunki miedzyludzkie i zmienia si¢ wraz z postepem. Z tego
wzgledu w praktyce coraz czgsciej mozna spotkac si¢ z zastosowaniem licencji
wieczystej, tj. licencji niewylacznej,zawartej na czas nieokreslony, w ktérej prawo
licencjodawcy do jej wypowiedzenia zostalo wyltaczone.

Podkreslenia wymaga, ze zastosowanie takiej konstrukcji umowy licencji,
a tym samym narzedzia zabezpieczenia intereséw licencjobiorcy przed wypo-
wiedzeniem umowy, powinno by¢ stosowane ze szczegdlng ostroznoscia. Jak do
tej pory mozna wskaza¢ tylko jedno orzeczenie sadowe, w ktorym Sad dopuscit
mozliwo$¢ takiej regulacji. Sad Apelacyjny w Warszawie' przyznal, iz ,Udzielone
licencje mialy charakter bezterminowy z wylaczeniem mozliwosci ich umow-
nego wypowiedzenia”, podzielajac poglady wyrazane przez czg¢s¢ doktryny co do
mozliwosci zawierania w konkretnych przypadkach umow licencji bez prawa do
ich wypowiedzenia. W orzeczeniu Sad wskazal, ze ,Na gruncie art. 68 § 1 Prawa
autorskiego mozliwoé¢ zawarcia klauzuli przewidujacej wyltaczenie mozliwosci
wypowiedzenia umowy licencyjnej dopuszcza si¢ w przypadku umoéw licencyj-
nych, takich jak zawierane w tej sprawie — a wiec umoéw licencyjnych o charak-
terze niewylacznym, z wynagrodzeniem ustalonym jednorazowo jako okreslona
kwota pieni¢zna platna wraz z zawarciem umowy, zgodnie z ktérymi dalsze ko-
rzystanie z utworu w zakresie udzielonej licencji nie wymaga od licencjodawcy
zadnych dodatkowych obowigzkéw (zob. w szczegdlnosci: T. Targosz, w: Prawo
autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX 2015, uwaga 8 do art. 68)”.

Doktryna podkresla, ze wskazywane orzeczenie nie przesagdza o mozliwo-
$ci nieograniczonego stosowania wylaczenia prawa do wypowiedzenia umowy.
Akceptacja przez Sad Apelacyjny w Warszawie takiej konstrukcji postanowien
umownych licencji nie stanowi generalnego przyzwolenia do wykorzystywania

2 Wyr. SA w Warszawie z dnia 17.12.2015 r., VI ACa 1735/14.
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takich regulacji. Jak wskazuje A. Golaszewska ,,[...] konstrukcja umowy licencji
niewylacznej zawartej na czas nieoznaczony bez mozliwosci jej wypowiedzenia,
cho¢ budzi zastrzezenia z punktu widzenia dogmatycznego, to stanowi odpo-
wiedZ na potrzeby praktycznego obrotu. W komentowanym wyroku celem jej
zastosowania byto, wymagane przez zasady stusznosci, uksztaltowanie stosunku
prawnego stron w sposéb maksymalnie zblizony do umowy przeniesienia au-
torskich praw majatkowych. Dopuszczajac, w bardzo ograniczonym zakresie, jej
obecnos¢ i stosowanie, nalezy si¢ opowiedzie¢ za wyjatkowo ostroznym podej-
$ciem w tym zakresie”".

Na marginesie mozna wskaza¢, ze za mozliwosciag stosowania postano-
wienn umownych wylaczajacych mozliwos¢ wypowiedzenia licencji zawartych
na czas nieokreslony przemawia réwniez istnienie oprogramowan typu open
content. Piotr Wasilewski podkresla, ze: ,,specyfika wolnych licencji daje pod-
stawy do przyjecia tezy o ich niewypowiadalnosci. Za tym stanowiskiem prze-
mawia réwniez dyspozytywny charakter art. 68 ust. 1 ustawy z 4.02.1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz tres¢ poszczegdlnych umow
licencyjnych™.

4. ZAKONCZENIE

Majac na uwadze powyzsze sposoby modyfikacji zasad wypowiadania umoéw
licencji, nie nalezy zapomina¢, ze ustawodawca chroni pozycje licencjodawcy
jako podmiotu stabszego. Z tego wzgledu w dalszym ciggu mozna spotkac sie
z orzeczeniami sadow czy innych organéw (np. Krajowej Izby Odwotawczej),
ktore analizujac postanowienia umowne dotyczace zmiany warunkéw wypo-
wiadania licencji, uznajg je za niewazne. Kwestia ta stwarza praktyczng trud-
no$¢ konstrukeji warunkéw umownych, ktére w sposéb bezwarunkowy i petny
zapewnig ochrone intereséw licencjobiorcy. Coraz cze$ciej mozna spotkac sie
z proba inkorporowania postanowien kaskadowych w umowach, ktére w sytuacji
stwierdzenia niewaznosci jednego z nich zastepowane sg kolejnym. Podkreslenia
wymaga jednak fakt, ze w przypadku braku zmiany stanowiska judykatury co
do proponowanych przez praktyke sposobéw modyfikacji zasad wypowiadania

B A. Golaszewska, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, pod red. W. Machala,
R.M. Sarbinskiego, Warszawa 2019, art. 68.

" P. Wasilewski, Umowy licencyjne typu open - content — nowa forma ochrony praw autor-
skich w Internecie, PNT 2008, 1, s. 20-24.

« 146 »



NARZEDZIA ZABEZPIECZENIA INTERESOW LICENCJOBIORCY

licencji zawieranych na czas nieokreslony lub braku zmiany przepiséw ustawy,
niepewnos¢ co do zastosowanych narzedzi ochrony intereséw licencjobiorcy be-
dzie istniata.
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JOWITA JANKOWSKA-LIBISZOWSKA

Praktyczne wykorzystanie w obrocie komercyjnym
utwordow stworzonych przy wykorzystaniu
generatywnej sztucznej inteligencji

1. WSTEP

Wynalezienie, rozwoj, a wreszcie powszechne wykorzystywanie sztucznej inteli-
gencji prowadzi do diametralnych zmian spotecznych i zrewidowania mozliwo-
$ci automatyzacji zadan, do ktérych dotychczas wykorzystywany byl wylacznie
potencjal ludzki. Cho¢ procesy te maja na celu usprawnienie zycia oraz czgsto
zmniejszenie kosztow w przypadku korzystania z nich w ramach dziatalnosci
gospodarczej, nie nalezy zapomina¢ o zwigzanych z tym aspektach prawnych,
ktore wcigz pozostaja nie w pelni jasne.

Za niewatpliwg wartos$¢ nalezy uzna¢ rezygnacje z deprecjonowania pilnosci
stworzenia regulacji przedmiotowej tematyki, uzasadnianej onegdaj dtuzsza per-
spektywa czasowg i zarzutem teoretycznosci. Przy obecnym powszechnym wy-
korzystywaniu Al, ktéra masowo znajduje zastosowanie nawet w urzadzeniach
gospodarstwa domowego, niemozliwym byloby odwlekanie usystematyzowania
tej materii. Z jednej strony ostatnio trudno oprze¢ sie wrazeniu, Ze tematyka ta
jest wszechobecna i momentami wrecz wtdrna, z drugiej za§ wspomnianej wtor-
nosci zarzucic jej nie mozna z uwagi na niezwykle dynamiczny rozwoj technolo-
giczny, ktdry tradycyjnie juz wyprzedza regulacje prawne.

W szczegolnym miejscu tego prawnego labiryntu nalezy umiejscowi¢ gene-
ratywng sztuczng inteligencje, ktora jak wskazano w motywie 105 preambuly
AT Act!, zdolna jest do generowania tekstow, obrazéw i innych tresci, stwarza-

! Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z 13.6.2024 r. w sprawie
ustanowienia zharmonizowanych przepiséw dotyczacych sztucznej inteligencji oraz zmiany roz-
porzadzen (WE) nr 300/2008, (UE) nr 167/2013, (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139
i (UE) 2019/2144 oraz dyrektyw 2014/90/UE, (UE) 2016/797 i (UE) 2020/1828 (akt w sprawie
sztucznej inteligencji) (Tekst majacy znaczenie dla EOG, Dz.U. L, 2024/1689, 12.7.2024).
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jac wyjatkowe mozliwoséci w zakresie innowacji, ale takze wyzwania dla arty-
stow, autoréw i innych twdrcow oraz w odniesieniu do sposobu tworzenia, roz-
powszechniania, wykorzystywania i konsumowania ich tresci kreatywnych.
Rozwdj i trenowanie takich modeli wymaga dostepu do ogromnych ilosci tek-
stow, obrazow, materialéw wideo i innych danych. Techniki eksploracji tekstow
i danych moga by¢ w tym kontekscie szeroko wykorzystywane do wyszukiwania
i analizy takich tresci, ktdre mogg by¢ chronione prawem autorskim i prawami
pokrewnymi.

Generatywna sztuczna inteligencja moze przetwarza¢ ogromne ilosci danych
i bez znaczacej interwencji cztowieka przeksztalca¢ je w dane wyjsciowe genero-
wane przez sztuczng inteligencje. Dyskusja na temat tego, jak traktowa¢ wszelkie
prawa wlasnosci intelektualnej wynikajace zardwno z materialéw wykorzysty-
wanych do szkolenia sztucznej inteligencji (input), jak i wynikéw stworzonych
przez sztuczna inteligencje (output) toczy sie¢ w praktyce juz od dluzszego czasu.
Gen Al jest bowiem zasilana przez modele AI ogélnego przeznaczenia (GPAI) -
zwane réwniez ,,modelami podstawowymi” (foundation models) — ktore sg szko-
lone na szerokim zestawie danych i moga by¢ dostosowywane przez deweloperéw
do wykonywania szerokiego zakresu zadan. Narzedzia generatywnej sztucznej
inteligencji, takie jak ChatGPT, GPT4, Midjourney, DALL-E i Bard, s3 obecnie
coraz czesciej wykorzystywane przez uzytkownikéw koncowych do generowa-
nia nowych tresci, takich jak wideo, audio, tekst, obrazy czy oprogramowanie,
jednak nalezy mie¢ na uwadze réwniez prawne ograniczenia z nimi zwigzane.

2. POMIEDZY DOKTRYNA A PRAKTYKA
2.1. TWORCA, WSPOLTWORCA CZY UZYTKOWNIK

W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie praw
wlasnosci intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligen-
cji (2020/2015(INT))* stwierdzono, Ze autonomizacja w procesie tworzenia tre-
$ci o charakterze artystycznym moze rodzi¢ pytania zwigzane z tytulem do
praw wlasnosci intelektualnej obejmujacych te tresci i wskazuje na negatywny
wplyw takiej mozliwosci na bodZce motywacyjne dla tworcow bedacych ludzmi.

2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 20.10.2020 r. w sprawie praw wlasnosci intelektu-
alnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji (2020/2015(INT)), [online: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=0J:JOC_2021_404_R_0007].
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W literaturze naukowej podkresla sie z kolei roznice miedzy tworczoscia wytwo-
rzong przez czlowieka za pomocg Al z jednej strony a twdrczo$cig wygenerowang
przez Al z drugiej strony, przy czym ta ostatnia wigze si¢ z nowymi wyzwania-
mi regulacyjnymi w zakresie ochrony praw wlasnosci intelektualnej, takimi jak
kwestie wlasnosci, wynalazczosci i odpowiedniego wynagrodzenia, a takze kwe-
stie zwigzane z potencjalng koncentracja na rynku®.

W doktrynie nalezy wyrdzni¢ co najmniej trzy szeroko dyskutowane kon-
cepcje, odmiennie interpretujace wilasnos¢ utworéw wytworzonych przez AlL
Pierwsza z nich, opisywana m.in. przez J.C. Ginsburg oraz L.A. Budiardjo, jed-
noznacznie uznaje cztowieka za autora utwordw stworzonych przy uzyciu Al,
wskazujac, ze korzystanie z niej stanowi jedynie narzedzie, ktére dziata w opar-
ciu o ogolne algorytmy wykonujace de facto polecenie tworcy, w granicach jego
wytycznych i upowaznienia®. Przyjecie tej koncepcji wymagaloby uznania, ze
w istocie dziefem oryginalnym, wypelniajagcym znamiona utworu, jest przygoto-
wany przez czlowieka tzw. prompt, determinujacy otrzymany rezultat. Stusznie
nalezy jednak wyrazi¢ watpliwo$¢, czy zawsze bedzie on wypelnia¢ znamiona
oryginalnosci, konieczne dla zakwalifikowania go jako utworu. Innym z wyrdz-
nianych pogladoéw jest koncepcja swoistej wspottwdrczosci cztowieka i maszyny,
przejawiajaca sie przykltadowo dokonywaniem przez czlowieka twoérczych wybo-
réw 1 korekt wobec wytworu Al Niewatpliwg niedoskonatoscig tejze koncepciji
jest jednak sztuczny podzial na czynnosci wykonane przez uzytkownika narze-
dzia i przez sztuczng inteligencje, uniemozliwiajacy fragmentaryzacj¢ ochrony
dzieta. Inny za$ poglad za osobe uprawniong do dziet stworzonych przy wyko-
rzystaniu Al uznaje jej tworce (autora programu), czerpiac z prawa do pozytkow
naturalnych z rzeczy®. Zalozenie to przyznawaltoby jednak w praktyce ogromna
sprawczos¢ i wladztwo autorom narzedzi, ktére w duzej mierze wykorzystywane
sa komercyjnie.

Parlament Europejski stwierdzit w przytoczonej powyzej rezolucji opubliko-
wanej 20.10.2020 r., Ze dziela stworzone niezaleznie przez system sztucznej inte-
ligencji nie kwalifikujg si¢ obecnie do ochrony praw autorskich, poniewaz prawa
wlasnosci intelektualnej zasadniczo wymagaja osoby fizycznej zaangazowanej

3 J. Sobczak, K. Chatubinska-Jentkiewicz, M. Nowikowska, Piractwo w sieci, Poznan 2022,
s. 143-169.

* J.C. Ginsburg, L.A. Budiardjo, Authors and Machines (pazdziernik 2019). Columbia Public
Law Research Paper No. 14-597, ,,Berkeley Technology Law Journal” 2019, Vol. 34, No. 2.

> R. Markiewicz, Sztuczna Inteligencja i wlasno$¢ intelektualna, Uniwersytet Jagiellonski
w Krakowie,[online: https://www.uj.edu.pl/documents/10172/140821974/SI_prof_Markiewicz.
pdf/35aa8d83-c295-44d4-b470-5e13888f09ea].
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w proces ich tworzenia. Z kolei amerykanski urzad ds. praw autorskich wydat
w marcu 2023 r. o§wiadczenie, ze ochrona praw autorskich nie obejmuje utwo-
réow wygenerowanych przez sztuczng inteligencje, z wyjatkiem ,,zakresu, w jakim
cztowiek mial tworcza kontrole nad wyrazem dzieta i faktycznie uksztaltowat
tradycyjne elementy autorstwa”, jak wykazano w sprawie Zarya of the Dawn.
W sierpniu 2023 r. amerykanski sad I instancji dla dystryktu Columbia potwier-
dzil stanowisko amerykanskiego urzedu, wydajac wyrok w sprawie Thaler prze-
ciwko Perlmutter, w ktdrej odrzucono wniosek o przyznanie praw autorskich do
utworu wygenerowanego przez generatywna sztucznag inteligencje, twierdzac, ze
do ochrony praw autorskich wymagane jest ludzkie autorstwo®.

2.2. (NIEYDOZWOLONY UZYTEK

Niezaleznie od modelu Al z ktérym mamy do czynienia, do jego nauki wyko-
rzystane muszg zosta¢ odpowiednie dane. Podczas gdy Gen Al tworzy catkowi-
cie nowa zawarto$¢ w oparciu o zrozumienie danych, duze modele maszynowe
(Large Language Models) pobieraja istniejaca zawartos¢ ze swojego zestawu da-
nych na podstawie danych wprowadzonych przez uzytkownika. Oba podejscia
stuza dostarczaniu tre$ci w oparciu o dane wej$ciowe uzytkownika, ale dzialaja
na zasadniczo rézne sposoby. Oba wymagaja réwniez treningu na podstawie da-
nych. Naturalnie spowodowalo to powstanie pytan co do podstaw i mozliwosci
wykorzystania w tym celu danych powszechnie dostepnych w Internecie. O ile
na gruncie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia
17.4.2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku
cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE mozliwo$¢ ta wprost
zostala przewidziana dla akademickich instytucji badawczych i instytucji dzie-
dzictwa kulturowego, o tyle w przypadku modeli komercyjnych uprawnienie
tego rodzaju budzi prawne watpliwosci.

Watpliwosci te znalazly juz przy tym odzwierciedlenie w praktyce. Do-
stawca zdje¢ stockowych Getty Images pozwal firme Stability Al oskarzajac ja
o niewlasciwe wykorzystanie 12 mln zdjg¢ Getty do szkolenia swojego systemu

¢ United States District Court for the District of Columbia [2023]: Thaler v. Perlmutter,
No. 22-CV-384-1564-BAH, WIPO Lex ; Date of Judgment August 18, 2023, [online: https://www.
wipo.int/wipolex/en/judgments/details/1840].

7 Cerys Vyn Davies, Getty Images v Stability AL the implications for UK copyright law
and licensing, 29 kwietnia 2024 r. [online: https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/
getty-images-v-stability-ai-implications-copyright-law-licensing].

« 152 »



PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE W OBROCIE KOMERCYJNYM

generowania obrazéw. ,New York Times” pozwal OpenAl i Microsoft, twier-
dzac, ze podmioty te scrapowaly ich publikacje, wykorzystujac je do szkolenia
swojego modelu, w rezultacie tworzac konkurencje z samym wydawca poprzez
mozliwos$¢ pominiecia ptatnego dostepu (paywall). W jeszcze innej sprawie Uni-
versal Music Group, ABKCO, Concord Music Group i inni wydawcy muzyczni
zlozyli pozew przeciwko Anthropic, zarzucajac im bezprawne wykorzystywa-
nie chronionych prawem autorskim tekstéw piosenek do trenowania modeli Al
Z kolei w lipcu 2023 r. autorzy Richard Kadrey, Sarah Silverman i Christopher
Golden zlozyli pozew zbiorowy przeciwko firmie Meta, twierdzac, ze duzy model
jezykowy Meta, LLaMA, zostal wytrenowany na bazie danych, ktére ich zdaniem
zawieraly chronione prawem autorskim ksigzki powodow.

Co ciekawe, rézna jest rowniez przyjmowana przez pozwanych argumen-
tacja. Meta stoi na stanowisku, Ze wykorzystanie tre$ci chronionych prawem
autorskim do szkolenia modeli sztucznej inteligencji jest niekonsumpcyjnym
wykorzystaniem, ktére nie narusza praw autorskich, a nawet gdyby tak bylo,
stanowitoby to dozwolony uzytek. Meta dodaje nadto, ze szkolenie modeli jest
w pelni chronione przez doktryne dozwolonego uzytku, ktérej gtéwnym celem
jest unikanie sztywnego stosowania ustawy o prawie autorskim, gdyz... zdusi-
toby to samg kreatywno$¢, ktora to prawo ma wspierac. StabilityAl odnosi si¢ do
tego, jak inne jurysdykcje traktuja eksploracje danych przez Al twierdzac, ze dla
innowacyjnego przemystu Al eksploracja dostepnych danych, tekstu i obrazéw,
jako danych wejsciowych, powinna by¢ dozwolona, a istniejaca ochrona praw
autorskich powinna by¢ stosowana do wynikéw Al. Google z kolei argumentuje,
ze akt zbierania wiedzy, podobnie jak akt czytania ksigzki i uczenia sie zawartych
w niej faktow i pomystéw, nie tylko nie naruszalby prawa, ale takze wspieralby
sam cel prawa autorskiego. O ile na orzeczenia w pozostatych sprawach przyjdzie
nam jeszcze troche poczekad, to w przypadku pierwszej z nich Sad Federalny
zgodzil si¢ z Metg, oddalajac roszczenie powoddw o naruszenie praw autorskich,
stwierdzajac, Zze powodowie musieliby albo twierdzi¢, ze wyniki LLaMA sg fak-
tycznymi kopiami ich chronionych utworéw lub ze wyniki sg tak zasadniczo po-
dobne do ksigzek, ze stanowia one utwory zalezne. Sad ustalil, Ze powodowie nie
zrobili ani jednego, ani drugiego, oddalajac tym samym ich roszczenia.

Materializacja zarzutéw zwiazanych z naruszeniem praw autorskich spowo-
dowala, ze obecnie giganci technologiczni powoli zmieniajg podejscie, koncen-
trujgc si¢ na umowach z gléwnymi mediami i firmami wydawniczymi w celu wy-
korzystania ich tresci do szkolenia swoich modeli. OpenAl podpisato niedawno
wielomilionowe umowy partnerskie z dziesigtkami firm, takich jak The Atlan-
tic, Vox Media, Axel Springer, Le Monde i Prisa Media. Uruchomili oni nadto
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w Stanach Zjednoczonych program nazywany Copyright Shield, ktéry ma na
celu zabezpieczenie kosztéw prawnych obrony przed tego rodzaju roszczeniami,
skierowanymi do ich uzytkownikéw w odniesieniu do utworéw stworzonych
z wykorzystaniem OpenAl. Z kolei Apple oferuje wieloletnie umowy licencyjne,
ktérych przedmiotem majg by¢ archiwa firm informacyjnych.

2.3. AL ACT

Zgodnie z art. 53 ust. 1lit. c. AT Act® dostawcy modeli Al ogélnego przeznaczenia
zobowigzani sg do wprowadzenia polityki stuzacej zapewnieniu zgodnosci z pra-
wem Unii dotyczagcym prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczegoélnosci
z my$la o identyfikacji i zastosowaniu si¢, w tym poprzez najnowoczesniejsze
technologie, do zastrzezenia praw wyrazonego zgodnie z art. 4 ust. 3 Dyrektywy
(UE) 2019/790, przewidujacego uprawnienie twércow do sprzeciwienia si¢ wobec
wykorzystania stworzonych przez nich tresci, w tym w ramach uczenia modeli.
W praktyce dostawcy systemoéw opartych na duzych modelach jezykowych
(LLM) tworza filtry ograniczajace ryzyko naruszenia praw autorskich. W ten sam
sposob sg blokowane dzialania uzytkownikéw, ktdrzy celowo probuja wygenero-
wad tresci z naruszeniem prawa autorskiego (np. wykorzystujac materialy, do kto-
rych nie przystuguja im prawa). Nietrudno jednak wyobrazi¢ sobie obejscie tego
rodzaju zabezpieczen przez odpowiednio swiadomego uzytkownika narzedzia.
Ustawodawcy w USA przyjeli podobny kierunek. Projekt ustawy o nazwie
Generative AI Copyright Disclosure Act zostal przedstawiony w kwietniu 2024 r.
w Izbie Reprezentantéw®. Jesli zostanie przyjety, bedzie wymagatl od firm zajmu-
jacych sie sztuczng inteligencja ujawnienia listy materiatéw chronionych prawem
autorskim, ktore zostaly wykorzystane do szkolenia modeli. Zgodnie z propozy-
cja aktu firmy zajmujace sie sztuczng inteligencja musiatyby przedtozy¢ Urzedowi
ds. Praw Autorskich liste utworéw chronionych prawem autorskim, ktére wykorzy-
staly do wytrenowania swojego modelu w ciggu 30 dni przed jego wydaniem. Pod-
miot, ktdry nie zastosowatby sie do tego wymogu, podlegataby karze finansowe;j.

8 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca
2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepiséw dotyczacych sztucznej inteligencji
oraz zmiany rozporzadzen (WE) nr 300/2008, (UE) nr 167/2013, (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858,
(UE) 2018/1139i (UE) 2019/2144 oraz dyrektyw 2014/90/UE, (UE) 2016/797 i (UE) 2020/1828 (akt
w sprawie sztucznej inteligencji) (Tekst majacy znaczenie dla EOG, Dz.U. L, 2024/1689, 12.7.2024).

® H.R.7913 - Generative AI Copyright Disclosure Act of 2024 [online: https://www.congress.
gov/bill/118th-congress/house-bill/7913/text].
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Kolejny uniwersalny obowigzek obejmuje systemy generujace syntetyczne
tresci (dzwigki, obrazy, wideo, tekst). Akt narzuca obowigzek oznakowania tego
rodzaju sztucznych tresci w formacie nadajacym si¢ do odczytu maszynowego
(machine-readable format). Trudno przeceni¢ znaczenie tego obowiazku, cho¢by
z punktu widzenia przejrzystosci rynku dobr kultury czy prowadzenia sporéw
sagdowych. Wyjatkiem od obowigzku oznaczenia jest dzialanie pomocniczych
systemow Al np. w zakresie standardowej edycji.

Podmioty stosujace system Al generujacy syntetyczne tresci, ktére moga
wzbudzi¢ wrazenie prawdziwych (deepfake), musza co do zasady ujawnic, ze
treéci te zostaly sztucznie wygenerowane (ewentualnie poddane innego rodzaju
manipulacji). Celem nalozenia tego obowiazku jest swiadoma konsumpcja tresci
przez odbiorcéw maszynowego kontentu'.

Decydenci na calym $wiecie zastanawiajg sie, jak zaprojektowa¢ i wdrozy¢
techniki znakéw wodnych, aby zapewni¢ godne zaufania srodowisko sztucznej in-
teligencji. Chiny podjely juz kroki w celu zakazania rozpowszechniania obrazéw
generowanych przez sztuczng inteligencje bez znakéw wodnych. Administracja
Stanéw Zjednoczonych otrzymala zadanie opracowania skutecznych mechani-
zmo6w znakowania i weryfikacji tresci, tak aby uzytkownicy koncowi byli w stanie
okresli¢, kiedy tresci s generowane przy uzyciu sztucznej inteligencji, a kiedy nie''.

3. ASPEKTY PRAKTYCZNE WDROZENIA | KORZYSTANIA Z NARZEDZI GEN Al

Podejmujac decyzje o skorzystaniu z zewnetrznego narzedzia opartego na sztucz-
nej inteligencji, musimy by¢ §wiadomi zaréwno jego mozliwosci, jak i ograni-
czen. Procz wskazanych powyzej regulacji, podstawowym zrédlem na ich temat
powinien by¢ dla nas przede wszystkim regulamin. Ta skonstruowana na miare
XXI wieku umowa adhezyjna dostarcza nam informacji na temat kwestii istot-
nych dla podjecia decyzji co do wyboru dostawcy, zasad jego odpowiedzialnosci
oraz tego, czy oferowane przez niego narzedzie spelnia nasze wymogi co do bez-
pieczenstwa czy prywatnosci.

Decydujac sie¢ na umieszczenie w ramach tworzonego przez nas promptu
np. informacji stanowigcych tajemnice handlowa, musimy upewnic sie, czy nie
zostang one przechowywane w narzedziu dla celu nauki modelu. Ponadto brak

0 D. Flisak, Akt w sprawie sztucznej inteligencji, LEX/el. 2024.

" T. Madiega, Generative Al and watermarking, European Parliamentary Research Service,
757.583, December 2023 [online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/
757583/EPRS_BRI(2023)757583_EN.pdf].
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mozliwosci ujawniania danych informacji moze wynika¢ z zawartych przez nas
umow z dostawcami. Z tego wzgledu nalezy kazdorazowo pochyli¢ si¢ nad kwe-
stig, jakie dane mozemy wprowadzi¢ do danego systemu oraz czy moga one zo-
sta¢ udostepnione np. konkurencji. Podkresli¢ nalezy tu potrzebe stworzenia we-
wnetrznych procedur i polityk majacych na celu zagwarantowanie powyzszego
oraz edukowanie pracownikéw i kontrahentéw w zakresie praktycznych mozli-
wosci i zasad korzystania z narzedzi.

Podobnie w przypadku korzystania z systemow generujacych grafiki, ob-
razy czy wideo powinni$my mie¢ pewnos¢, czy w przypadku inkorporowania
do narzedzia naszych znakéw towarowych nie zostang one potencjalnie wyko-
rzystane w innych celach niz bezposrednie wykonanie ustugi. I w tym miejscu
kluczowe beda nadto, przytoczone we wczesniejszych ustepach, rozwazania co
do praw wlasnosci do utworéw stworzonych z uzyciem AI. W ramach wewnetrz-
nych zasad dotyczacych korzystania z narzedzia warto uja¢ w ich zakresie sposob
dokumentowania procesu tworczego w celu zabezpieczenia mozliwosci proce-
sowego wykazania ludzkiego wkladu w stworzenie dzieta. Ma to znaczenie nie
tylko w przypadku checi wykorzystania tego rodzaju utworéw, np. w kampanii
marketingowej, ale moze dotyczy¢ takze dalej idacych kwestii, jak np. wlasnos¢
kodu w przypadku korzystania z narzedzi takich jak Amazon CodeWhisperer.
Nietrudno wyobrazi¢ sobie, jak problematyczne moglyby by¢ konsekwencje
w przypadku braku wlasnosci kodu (lub jego fragmentow), na ktéorym w dalszym
ciggu budowaliby$my aplikacje badz platforme. I w tym aspekcie pomocne okaza
sie regulaminy ustugi, ktére w praktyce czesto rozrézniajg tego rodzaju upraw-
nienia w zaleznosci od sposobu korzystania z narzedzia (w celach prywatnych
lub komercyjnych), wybranego planu (nieodpfatnego lub zmonetyzowanego) lub
opt-outu. Istotne moga okaza¢ sie réwniez kwestie zwiazane z obowiazkiem
oznaczania dziet wytworzonych przez AI, w zakresie czego zasadne byloby przy-
jecie jednolitych standardéw informacyjnych.

Innym aspektem, na ktéry nalezy zwroci¢ uwage, jest ochrona prywatno-
$ci, w szczegolnosci jesli dane narzedzie wymaga uzyskania dostepu do danych
np. klientéw czy uzytkownikéw. Zakladajac, ze w wigkszosci bedzie odbywac
sie to w modelu powierzenia przetwarzania, musimy pamigta¢ o koniecznosci
zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych oraz zweryfiko-
wac, czy dane wprowadzane do narzedzia nie beda wykorzystywane przez narze-
dziodawce jako procesora do wlasnych celow, w ktérym to przypadku nalezatoby
przyjaé, ze mamy do czynienia z odrebnym administratorem danych. Na wzgle-
dzie musimy mie¢ réwniez wynikajace z Rozporzadzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
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w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
plywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadze-
nie o ochronie danych)'> obowiazki zwigzane z automatycznym podejmowaniem
decyzji i ewentualnym uzyskaniem zgody podmiotu danych.

W ramach szeroko rozumianego compliance kluczowe znaczenie przy wdra-
zaniu generatywnej sztucznej inteligencji maja réwniez kwestie etyczne, bezpie-
czenstwa oraz zapewnienia zgodnosci i odpowiednich certyfikacji. Od prawni-
kéw oczekuje sie utrzymania wysokiego standardu kompetencji, ktéry obejmuje
zrozumienie mozliwosci i ograniczen technologii Al. Zasady takie, jak: przej-
rzystos¢, odpowiedzialnos¢ i uczciwo$¢, powinny kierowac rozwojem i stosowa-
niem systemow Al Wreszcie, stale ewoluujacy charakter technologii i regulacji
oznacza, Ze zapewnienie zgodnosci nie jest jednorazowym zadaniem, ale raczej
ciagtym procesem. Niezbedne sg regularne audyty, aktualizacje skryptéw i funk-
cjonalnosci oraz ciggle monitorowanie zgodnosci.

Rola prawnika w doradzaniu cztonkom zarzadu lub decydentom biznesowym
w podjeciu decyzji co do korzystania z danego narzedzia powinna wigzac sie ze
wskazaniem potencjalnych jego ograniczen w celu podjecia §wiadomej decyzji co
do ewentualnych ryzyk zwigzanych z jego wykorzystaniem.

4. PODSUMOWANIE

Rozwinigta sztuczna inteligencja byla przedmiotem rozwazan wielu wczesnych
badaczy Al John McCarthy twierdzi, ze pierwsza naukowa dyskusja na temat
inteligencji maszyn na poziomie ludzkim zostala najwyrazniej przeprowadzo-
na przez Alana Turinga®, ktory uczynil mechanizacje inteligencji na poziomie
ludzkim wyraznym dazeniem w swoim artykule Computing Machinery and In-
telligence z 1950 r.

Ponad 70 lat pdzniej, gdy wizja Turinga i McCarthy’ego stala si¢ rzeczywisto-
$cig, stoimy w przelomowym dla ludzko$ci miejscu, w ktérym przyszio nam sig
zmierzy¢ réwniez z jej konsekwencjami. Pomijajac aspekty etyczne, z perspek-
tywy prawnej najistotniejszymi z nich s3: odpowiedzialno$¢ za dziatanie Al jej

2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w spra-
wie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych).

B J. McCarthy, From Here to Human-Level AI, ,Artificial Intelligence”, Vol. 171, No. 18,
s. 1174-1182, December 2007.
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kontrola regulacyjna (w tym w zakresie prawa autorskiego), a nadto wptyw na
ochroneg danych i prywatnosci.

Chociaz test Turinga pozostaje kulturowym kamieniem milowym, jest on da-
leki od najlepszej dzi$ miary badan nad sztuczng inteligencja — pierwsza préoba lotu
odniosta sukces, gdy bracia Wright przestali probowa¢ nasladowa¢ ptaki i zaczeli
uczy¢ si¢ o aerodynamice. Postugujac sie trafnym poréwnaniem autorstwa Simo-
na Chestermana, inzynierowie lotnictwa nie definiuja dzi$ celu swojej dziedziny
jako tworzenia maszyn latajacych jak golebie, ktore moga oszuka¢ inne golebie™.
Cho¢ przyklad ten ma charakter humorystyczny, nie sposob oprzeé sie wrazeniu,
ze w trafny sposdb obrazuje on, jak bardzo dominujace do niedawna wyobrazenia
nt. sztucznej inteligencji odbiegaja od rzeczywistosci, do ktdrej w sferze prawnej nie
jestesmy jeszcze przygotowani. Widoczne w szczegdlnoéci na poziomie unijnym
inicjatywy regulacyjne uzna¢ nalezy za chwalebne, mimo iZ momentami ich kom-
plementarno$¢ oraz egzekwowalno$¢ moze budzi¢ pewne watpliwosci. Pozwalajg
one jednakze zywi¢ nadziej¢ na powstanie jednolitego kierunku regulacyjnego,
wyznaczajac m.in. spojne wymagania produktowe dla systemdéw wykorzystujacych
sztuczng inteligencje, ktére z uwagi na charakter rynku beda musiaty sifg rzeczy by¢
stosowane globalnie. Jednolito$¢ ta, wyrazana juz teraz przykladowo w odniesieniu
do kwestii podmiotowosci Al jest zarazem konieczna dla faktycznego urzeczywist-
nienia celéw powyzszych regulacji i zagwarantowania ochrony praw jednostki.
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Praktyczne aspekty wygasniecia
autorskich praw majatkowych

1. WSTEP

W przeciwienstwie do autorskich praw osobistych, autorskie prawa majatkowe sa
ograniczone w czasie. Jak wiadomo, ustawodawca uznal, ze szczegélnie zastugu-
jace na ochrone uprawnienia, takie jak: prawo do autorstwa utworu, oznaczania
go nazwiskiem lub pseudonimem, nienaruszalnosci tresci i formy czy decydowa-
nia o pierwszym udostepnieniu utworu publicznie, stanowig zbiér praw nieroze-
rwalnie zwigzanych z osobg twércy.

W opozycji do powyzszego postawiono uprawnienia zwigzane przede wszyst-
kim z gospodarczymi aspektami istnienia utworu, a zatem prawo do korzystania
i rozporzadzania nim na wszelkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia
za korzystanie z niego.

Jako przestanke uzasadniajgca przyjecie przedstawionego modelu wskazuje
si¢' swoistg ekwiwalentnos¢ pomiedzy zapewniang podmiotowi przez panstwo
ochrong na zasadzie monopolu a prawem spoleczenstwa do korzystania z dziela
w jego ramach wytworzonego.

Zatem pomimo ze obejmujgca de facto jedynie trzy artykuly regulacja roz-
dziatu 4 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej
»u.p.a.p.p.”) jawi si¢ jako stosunkowo lakoniczna, zawiera ona normy o znaczeniu
fundamentalnym dla funkcjonowania obowigzujacego systemu ochrony praw
autorskich. Dotyka ona sfery uprawnien nie tylko podmiotu autorskich praw
majatkowych, ale réwniez przyszlych i wéwczas juz nieograniczonych w czasie
uprawnien ogoétu.

' A. Niewgglowski, [w:] Prawo autorskie. Komentarz, Warszawa 2021, Lex, art. 36.
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W niniejszej publikacji skupie si¢ na przedstawieniu podstawowych kwestii
teoretycznych oraz praktycznych w zakresie wygasniecia autorskich praw ma-
jatkowych, z uwzglednieniem problematyki dostepu do zasobdw tzw. domeny
publicznej i korzystania z jej zasobow.

2. WYGASNIECIE AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH

W literaturze wskazuje sie, iZ ograniczenia w zakresie autorskich praw majatko-
wych stanowia najistotniejsza ingerencje w monopol twércéw oraz artystow-wy-
konawcow?.

Co wigcej, zdaniem niektdérych autoréw norma art. 36 u.p.a.p.p stanowi jedna
z przeslanek przemawiajacych za uznaniem praw autorskich za typ praw ma-
jatkowych innych niz wlasnos$¢ zaréwno na plaszczyznie prawa cywilnego, jak
i konstytucyjnego’. Odmienne rozumienie powyzszego prowadziloby do uzna-
nia, ze ustawodawca dokonat systemowego, sprzecznego z Konstytucja RP, ogra-
niczenia prawa wlasnosci.

Aktualny model ochrony autorskich praw majatkowych oraz ich wygasania
przedstawiany jest* jako uklad, w ktérym z jednej strony znajduja si¢ podmioty,
ktérych prawa sg chronione, a ktére posiadajg istotne interesy gospodarcze w amor-
tyzacji poczynionych na utwdr nakladéw oraz czerpaniu z niego korzysci finanso-
wych. Po drugiej stronie owego uktadu znajduje si¢ 0got spoteczenstwa, dazacy do
mozliwie szeroko zakrojonego, swobodnego dostepu do owocow twdrczosci.

Powyzsze nie jest oczywiécie specyfika jedynie prawa polskiego. Ograni-
czenie autorskich praw majatkowych w czasie jest zabiegiem szeroko spotyka-
nym zaréwno w ustawodawstwie europejskim, jak i ogélnoswiatowym. Podsta-
wowe roznice pomiedzy danymi panstwami dotycza przede wszystkim dtugosci
okresu ochrony, ktory ustalany jest zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami
i przy uwzglednieniu ewentualnie inkorporowanych do danego systemu norm
umoéw miedzynarodowych.

Dla przyktadu nalezy wskaza¢, ze minimalny okres ochrony ustalony aktem
paryskim konwencji brnenskiej® wynosi 50 lat od $mierci autora, z zastrzezeniem

* D. Flisak, Wydluzenie okresu ochrony praw pokrewnych, czyli jak z powaznego tematu
uczynic groteske, ZNUJ. PPWI 2009, Nr 3, Lex, s. 76-88.

* C. Blaszczyk, Autorskie prawa majatkowe a konstytucyjna ochrona wtasnosci, PS 2019, 2,
Lex, s. 66-87.

* D. Flisak, Wydluzenie okresu ochrony praw pokrewnych, Lex, s. 76-88.

> Akt Paryski Konwencji Bernenskiej o Ochronie Dziel Literackich i Artystycznych sporza-
dzony w Paryzu 24.7.1971 r. (Dz.U. 1990.82.474).
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oddzielnego minimum dla utworéw fotograficznych i dziet sztuki uzytkowej
(art. 7 ust. 4 konwencji)°.

Nalezy przy tym stwierdzi¢ postepujaca na przestrzeni lat ogélnoswiatowa
tendencje do wydluzania okresu ochrony, a ocena tego zjawiska jest niejedno-
znaczna. Argumentem za rozszerzeniem czasowym ochrony autorskich praw
majatkowych, wyrazonym zreszta w motywie széstym Dyrektywy 2006/116/WE’,
na co zwraca uwage A. Nieweglowski®, bylo stwierdzenie, ze ,,Minimalny czas
ochrony ustanowiony przez Konwencj¢ bernenska, obejmujacy okres zycia au-
tora oraz okres 50 lat liczony od dnia jego $mierci, mial zapewni¢ ochrong inte-
reséw autora oraz dwdch pierwszych pokoleni jego zstepnych. Sredni okres zycia
w krajach Wspoélnoty Europejskiej wydtuzyl si¢ do tego stopnia, Ze ustalony czas
nie jest juz wystarczajacy, aby obja¢ dwa pokolenia”.

Nie brakuje jednak w tym zakresie glosow krytycznych. Damian Flisak®
stwierdza, ze tak dlugi okres ochrony nie przystaje do rzeczywistosci, stajac sie
w przypadku kategorii utworéw takich jak programy komputerowe wrecz ab-
surdalny. Autor ten podaje nawet w watpliwos¢ celowos¢ wyodrebniania do-
meny publicznej, skoro przyznawana podmiotowi autorskich praw majatkowych
ochrona istnie¢ miataby przez caly okres, w ktérym dzieto uzna¢ mozna bytoby
za rzeczywiscie przydatne'.

Przesledzenie loséw krajowych regulacji z zakresu ochrony autorskich praw
majatkowych réwniez pozwala na stwierdzenie ulegania wspomnianej tendencji.
Zgodnie z art. 21 ustawy o prawie autorskim z 1926 r."! prawo autorskie gasto
co do zasady ,[...] w pie¢dziesiat lat od $mierci tworcy; przy dzietach tacznych
w pigcdziesiat lat od $mierci tego tworcy, ktory innych przezyl”, z zastrzezeniem,
iz w przypadku chocby ,,[...] dziet fotograficznych lub otrzymanych w podob-
nych do fotografji sposob gasnie w dziesi¢¢ lat od zdjecia fotografiji”.

Wprawdzie na mocy art. 26 ustawy z 10.7.1952 r. o prawie autorskim
w brzmieniu obowiazujacym od 1.1.1976 r., z zastrzezeniem wyjatkow w ustawie
przewidzianych, autorskie prawa majatkowe wygasaty z uptywem lat dwudziestu
pieciu. Ponownie jednak, wraz z wejsciem w zycie Ustawy z 4.2.1994 r. o prawie

§ M. Swigtczak, [w:] W. Machala, R.M. Sarbisiski (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Komentarz, Warszawa 2019, Lex, art. 36.

7 Dyrektywa 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. w sprawie czasu
ochrony prawa autorskiego i niektérych praw pokrewnych (wersja ujednolicona) (Dz.U.UE.L.
2006.372.12, 5. 12 z p6zn. zm.).

8 A. Nieweglowski, [w:] Prawo autorskie, Lex, art. 36.

° D. Flisak, Wydluzenie okresu ochrony praw pokrewnych, Lex, s. 76-88.

0 Ibidem.

1 Ustawa z 29.3.1926 r. o prawie autorskiem (Dz.U.1935.36.260 t.j.).
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autorskim i prawach pokrewnych doszto do przywrdécenia okresu lat pig¢dziesie-
ciu. Ostatecznie wydtuzono go do lat 70 na mocy Ustawy z 9.6.2000 r. o zmianie
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych'.

Przyjete w aktualnym brzmieniu u.p.a.p.p. w tym zakresie rozwigzania odpo-
wiadajg regulacjom przyjetym na gruncie prawodawstwa unijnego, w szczegol-
nosci dyrektywy 2006/116/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r.
w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektérych praw pokrewnych.

3. REGULACJE U.PA.PP. W ZAKRESIE WYGASNIECIA
AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH

Obecnie w polskim porzadku prawnym wygasniecie autorskich praw majatko-
wych reguluja przepisy art. 36, 37 oraz art. 39 u.p.a.p.p. Zgodnie z art. 36, z za-
strzezeniem wyjatkow przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majatkowe
gasng ex lege z uptywem lat siedemdziesieciu. Kluczowa jednak wobec tego pozo-
staje kwestia ustalenia chwili rozpoczegcia biegu owego terminu. W tym zakresie
ustawodawca zdecydowal sie na stworzenie katalogu enumeratywnie wskazuja-
cego zdarzenia, w zalezno$ci od okolicznosci faktycznych zwigzanych z utwo-
rem, majace dla powyzszego znaczenie decydujace. Wspomniany przepis art. 36
u.p.a.p.p. wyroznia pie¢ zasadniczych wariantéw dla ustalenia momentu rozpo-
czgcia biegu omawianego terminu:

- $mier¢ twdrcy badz ostatniego ze wspoitworcow;

- date pierwszego rozpowszechnienia utworu - gdy jego tworca nie jest
znany, z zastrzeZeniem sytuacji, gdy pseudonim nie pozostawia watpli-
wosci co do tozsamosci autora lub jezeli autor ujawnil swoja tozsamos¢;

- date rozpowszechnienia utworu, a gdy utwor nie zostal rozpowszech-
niony, date jego ustalenia — w przypadku gdy autorskie prawa majatkowe
przystuguja z mocy ustawy innej niz twdrca osobie. Powyzsze nalezy od-
czytywac, majac na uwadze norme ustalong przepisem art. 37 u.p.a.p.p.,
zgodnie z ktérym, jezeli bieg terminu wygasniecia autorskich praw ma-
jatkowych rozpoczyna si¢ od rozpowszechnienia utworu, a utwér rozpo-
wszechniono w cze$ciach, odcinkach, fragmentach lub wktadkach, bieg
terminu liczy si¢ oddzielnie od daty rozpowszechnienia kazdej z wymie-
nionych czesci;

2 Ustawa z 9.6.2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2000.53.637).
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- $mier¢ gléwnego rezysera, autora scenariusza, autora dialogéw, kom-
pozytora muzyki skomponowanej do utworu - gdy przedmiotem praw
jest utwor audiowizualny, z zastrzezeniem, ze decydujacy jest tu moment
$mierci ostatniego spo$rod wymienionych;

- $mier¢ autora utworu sfownego albo kompozytora utworu muzycznego -
w odniesieniu do utworu sfowno-muzycznego, jezeli utwor stowny i utwor
muzyczny zostaly stworzone specjalnie dla danego utworu sfowno-mu-
zycznego, z zastrzezeniem, ze w tym wypadku jest to moment $mierci
ostatniego sposroéd wyzej wymienionych.

Nalezy przy tym zwréci¢ jednak szczegdélng uwage, iz zgodnie z art. 39

u.p.a.p.p. czas trwania autorskich praw majatkowych liczy si¢ w latach petnych
nastepujgcych po roku, w ktéorym wystapito jedno z powyzszych zdarzen.

4. SKUTKI WYGASNIECIA AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH —
DOMENA PUBLICZNA

Chcac wyjasni¢ skutki prawne wygasniecia autorskich praw majatkowych na
gruncie u.p.a.p.p., nalezy odwotac si¢ przede wszystkim do treéci art. 17 tej ustawy,
ktéry ustanawia zakres omawianych uprawnien. Uplyw wspominanych wczesniej
terminéw prowadzi bowiem przede wszystkim do oswobodzenia utworu z ram
ustalonych trescia tego przepisu. Wnioskujac zatem a contrario, w wyniku wyga-
$niecia autorskich praw majatkowych zniesiony zostaje monopol dotychczasowego
podmiotu tych praw w sferze korzystania z utworu, rozporzadzania nim na wszel-
kich polach eksploatacji oraz wynagrodzenia za korzystanie z niego.

Niejako w konsekwencji powyzszego dochodzi réwniez do wygasniecia, o ile
doszlo do ich ustanowienia, praw cigzacych dotychczas na autorskich prawach ma-
jatkowych. Jak wskazuje A. Nieweglowski'? — skutek ten dotyczy¢ bedzie réwniez
ustanowionych na dziele licencji. Autor ten zwraca ponadto uwage, ze w konse-
kwencji, ze wzgledu na wade w postaci pierwotnej niemozliwosci §wiadczenia, nie-
wazne beda wszelkie umowy zmierzajace do udzielenia licencji na takim dziele.

W praktyce zatem dozwolone staje si¢, nieograniczone w zakresie obje-
tym dotychczas autorskimi prawami majatkowymi, niewymagajace uzyskania
uprzedniej zgody, korzystanie z utworu wtasnie w obszarze dotychczas zastrze-
zonym dla twércy badz niebedacego twoérca podmiotu tych praw. Powyzsze utoz-
samia si¢ z przej$ciem do tzw. domeny publiczne;.

B A. Niewegglowski, [w:] Prawo autorskie, Lex, art. 36.
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Pomimo Ze domena publiczna nie doczekala sie dotad w ustawodawstwie
polskim legalnej definicji, scharakteryzowanie jej mozliwe jest na gruncie do-
robku doktryny. Przedstawiciele nauki prawa pozostaja raczej zgodni, iz przez
pojecie to rozumie sie¢ wspélne dziedzictwo kulturowe', stanowigce sfere dobr
wolnych dostepnych dla kazdego zainteresowanego podmiotu®.

Ewentualne rozbieznosci pojawiaja si¢ w zakresie rozumienia jej granic
przedmiotowych. Jak wskazuje Lukasz Maryniak'®, domena publiczna moze
w zaleznosci od autora by¢ definiowana badz to jako zbiér utworéw, co do kté-
rych okres ochrony juz minat, badz jako zbiér obejmujacy réwniez to, co prawem
autorskim chronione nie jest.

D. Flisak jako sens istnienia domeny publicznej podaje dozwolenie na swo-
bodne korzystanie z wcigz atrakcyjnych produktéw ludzkiego intelektu’.

Wspolnym mianownikiem pogladéw na temat domeny publicznej i prob jej de-
finicji jest wskazanie na przymiot swobodnego korzystania z utworéw znajdujacych
sie w jej zasobach. Z pewnoscig jednak warto podkresli¢, ze swobodne korzystanie
nie moze by¢ zréwnane z wykorzystaniem dowolnym, dokonywanym z narusze-
niem pozostaltych, a niewygastych wobec utworu praw, badz tez bez rozwazenia
caloksztaltu okolicznosci sktadajacych sie na stan faktyczny danego przypadku.

4.1. KORZYSTANIE Z ZASOBOW DOMENY PUBLICZNE]

W odniesieniu do ewentualnych ryzyk zwigzanych z zamiarem skorzystania
z zasobow domeny publicznej nalezy w pierwszej kolejnosci zwrdci¢ uwage na
koniecznos¢ ustalenia, czy dany utwor rzeczywiscie wchodzi w jej zakres.

Jako potencjalnie ryzykowne jawi sie¢ poprzestanie jedynie na pobieznej
analizie stanu faktycznego, sprowadzajacej si¢ do ustalenia daty $mierci tworcy.
Wskazuje sie, ze wygasniecie praw autorskich do poszczegolnych utwordéw da-
nego twoércy moze nastapi¢c w odmiennych datach'®. Co wiecej, terminy obli-

" L. Maryniak, Powro6t domaine public payant? O potrzebie ograniczenia domeny publicz-
nej w stosunku do dziet folkloru, ZNU]J. PPWI 2023, Nr 1, s. 61-75, [za:] A. Niewgglowski, Prawo
autorskie, Lex, s. 526.

5 M. Trzebiatowski, Komercjalizacja domeny publicznej w prawie znakéw towarowych -
przeglad orzecznictwa sadéw administracyjnych, Gl. 2012, Nr 3, Lex, s. 74-101.

' £. Maryniak, Powr6t domaine public payant? O potrzebie ograniczenia domeny publicz-
nej w stosunku do dziet folkloru, ZNUJ. PPWI 2023, Nr 1, s. 61-75, za: A. Niewegglowski, Prawo
autorskie, s. 526.

7" D. Flisak, Wydluzenie okresu ochrony praw pokrewnych, Lex, s. 76-88.

8 M. Wyrwinski, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, [w:]
R. Markiewicz (red.), Ustawy autorskie. Komentarze, t. I, Warszawa 2021, Lex, art. 36.
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czane s odrebnie w zaleznoséci m.in. od ewentualnego wspoélautorstwa, kategorii
utworu badz sposobu rozpowszechnienia. W skrajnym przypadku natomiast,
przy zajsciu okreslonych okoliczno$ci na podstawie art. 36 pkt 3 u.p.a.p.p., tj. roz-
powszechnienia utworu tuz przed uptywem lat 70 od chwili jego ustalenia, moz-
liwym byloby wydluzenie okresu ochrony az do 140 lat".

W zakresie dalszych ryzyk zwigzanych z checig skorzystania z débr domeny
publicznej ponownego podkreslenia wymaga fakt, ze wygasniecie autorskich praw
majatkowych nie oznacza uszczerbku dla ochrony wynikajacej z autorskich praw
osobistych. Przepisy ustawy chronig te szczegdlng wigz tworcy i utworu réwniez
w ten sposob, ze o ile twoérca nie wyrazit innej woli, zgodnie z art. 78 ust. 2 i 3
u.p.a.p.p., z powodztwem o ochrone autorskich praw osobistych zmarlego moze wy-
stapi¢ malzonek, a w jego braku odpowiednio zst¢pni, rodzice, rodzenstwo i zstepni
rodzenstwa, jak rowniez stowarzyszenie tworcow wiasciwe ze wzgledu na rodzaj
tworczosci lub organizacja zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi badz pra-
wami pokrewnymi, ktéra zarzadzala prawami autorskimi zmarlego tworcy.

Interesujacym przykladem lex specialis w tym zakresie moze jawic sie art. 7
ust. 2 w zw. z art. 1 ust. 2 Ustawy z 3.2.2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryde-
ryka Chopina. Zgodnie z nim, roszczenia przewidziane w u.p.a.p.p. dla bliskich
tworcy wykonuje, w odniesieniu do utworéw Fryderyka Chopina, minister wla-
sciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Za kolejne ryzyko nalezy uzna¢ mozliwo$¢ wystgpienia w danym stanie fak-
tycznym przypadku tzw. odzycia praw autorskich. Zgodnie bowiem z trescia
art. 124 ust. 1 pkt 3 u.p.a.p.p., przepisy tej ustawy, a zatem i ochrone przystugu-
jaca w zakresie monopolu wynikajacego z autorskich praw majatkowych, stosuje
sie rowniez do utwordw, co do ktérych prawa autorskie wedtug przepiséw ustawy
z 10.7.1952 r. o prawie autorskim wygasly, a ktdre wedlug aktualnie obowiazuja-
cej ustawy nadal korzystajg z ochrony. Powyzsze dokonane jest z wylaczeniem
okresu miedzy wygasnieciem ochrony wedtug ustawy z 10.7.1952 r. o prawie au-
torskim i wej$ciem w zycie u.p.a.p.p. Ponadto zastrzezono, ze aktualnie obowig-
zujace przepisy nie naruszaja wlasnosci egzemplarzy utworéw rozpowszechnio-
nych przed dniem jej wejscia w Zycie.

Wage powyzszej regulacji unaocznia wywoéd zawarty w uzasadnieniu wyro-
ku Sadu Najwyzszego z 6.6.2002 r., w sprawie o sygnaturze I CKN 654/00, gdzie
stwierdzono, ze ,Wprowadzenie do przepisow przejsciowych ustawy z dnia 4 lutego

Y J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2016, s. 99 [za:]
M. Swietczak [w:] W. Machata, R.M. Sarbisiski (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komen-
tarz, Warszawa 2019, Lex, art. 36.
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1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych regulacji zawartej w art. 124
ust. 1 pkt 3 taczy si¢ z tym, Zze w poréwnaniu z Prawem autorskim z 1952 r. wydlu-
zony zostal znacznie czas trwania autorskich praw majatkowych. Zgodnie z art. 36
tej ustawy prawa te gasng z uplywem lat siedemdziesigciu, podczas gdy stosownie
do art. 26 Pr.aut. z 1952 r., okres ten wynosil tylko dwadziescia pig¢ lat, a do pew-
nej kategorii utworéw, wymienionych w art. 27, w tym do utworu fotograficznego
lub otrzymanego w sposob podobny do fotografii, prawa te gasty juz z uptywem
lat dziesigciu. Przyznajac znacznie dluzsze okresy ochronne, ustawa z 4.2.1994 r.
w art. 124 ust. 1 pkt 3 przywrdcila ochrone tym prawom, ktére wedtug Prawa au-
torskiego z 1952 r. na skutek uptywu czasu juz wygasty”*.

SN podzielil przy tym wyraznie poglad, iZ odnowienie i prolongata okresu
ochrony autorskich praw majatkowych dotyczy tylko takich praw, ktére wedlug
ustawy z 10.7.1952 r. o prawie autorskim twdrcy w ogole przystugiwaly, a ktére na
skutek uptywu czasu wygasly. Zdecydowanie natomiast sad ten opowiedzial si¢
przeciwko interpretowaniu przedmiotowych przepiséw w sposob prowadzacy na
mocy art. 124 u.p.a.p.p. do przyznania tworcy praw, ktére w rezimie dotychcza-
sowej ustawy nigdy mu nie przystugiwaly.

W nawigzaniu do odzycia praw autorskich na gruncie powyzszej regulacji
niejako analogiczng jawi si¢ norma wynikajaca z przepisu art. 99' u.p.a.p.p. Zgod-
nie z nig wydawcy, ktéry jako pierwszy w sposob zgodny z prawem opublikowat
lub w inny sposéb rozpowszechnil utwor, ktérego czas ochrony juz wygasl, a jego
egzemplarze nie byly jeszcze publicznie udost¢pniane, przystuguje wylaczne
prawo do rozporzadzania tym utworem i korzystania z niego na wszystkich po-
lach eksploatacji przez okres dwudziestu pigciu lat od daty pierwszej publikacji
lub rozpowszechnienia.

Swiadome korzystanie z zasobéw domeny publicznej wymaga réwniez roz-
wazenia ewentualnej koniecznosci zastosowania regul kolizyjnych w oblicza-
niu terminéw wygasniecia praw autorskich. Co do zasady, na podstawie art. 5.
u.p.a.p.p. regulacje polskiej ustawy maja zastosowanie do utworéw posiadajacych
co najmniej jedna z ponizszych cech:

- ich tworca lub wspoéttworca jest obywatelem polskim;

- ich twodrca jest obywatelem panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

- zostaly one opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej albo rownoczesnie na tym terytorium i za granicg;

2 Wyr. SN z 6.6.2002 r., I CKN 654/00, OSNC 2003/7-8/110.

« 168 »



PRAKTYCZNE ASPEKTY WYGASNIECIA AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH

- zostaly one opublikowane po raz pierwszy w jezyku polskim;

- s3 chronione na podstawie uméw miedzynarodowych w zakresie, w ja-

kim ich ochrona wynika z tych uméw.

Powyzsze nie wyczerpuje oczywiscie zakresu mozliwych do wykorzystania
w ramach domeny publicznej utwordw, szczegdlnie co do utworéw pochodzenia
zagranicznego.

Na przestrzeni lat podjeto na arenie miedzynarodowej wiele dzialan maja-
cych na celu ustalenie wspdlnych regul poszanowania i ochrony praw autorskich,
ktorych efektem byly m.in. wielostronne umowy miedzynarodowe?..

Sposrdéd naczelnych zasad ochrony praw autorskich wynikajacych z przyto-
czonych aktow prawnych w kontekscie tematyki wygasniecia autorskich praw
majatkowych jako szczegdlnie istotna zdaje si¢ norma art. 7 ust. 8 konwencji ber-
nenskiej, majaca zastosowanie w polskim porzadku prawnym na podstawie art. 9
ust. 1 TRIPS.

Zgodnie ze wspomnianym przepisem dla ustalenia okresu trwania ochrony
utworu w danym panstwie wlasciwym ma by¢ prawo panstwa, w ktérym ta ochro-
na jest dochodzona. Wskazano ponadto, ze jezeli ustawodawstwo panstwa docho-
dzenia ochrony utworu nie stanowi inaczej, okres ochrony nie powinien wykraczaé
poza okres ochrony wynikajacy z ustawodawstwa panstwa pochodzenia utworu.

4.2. UTWORY OSIEROCONE A DOMENA PUBLICZNA

Praktyczny wymiar w zakresie tematyki wygas$niecia autorskich praw majatko-
wych i przejscia utworu do domeny publicznej, a w konsekwencji mozliwos$ci swo-
bodnego korzystania z utworu, z pewnoscig ma aspekt zwigzany z ,zawartoscig”

2 Do podstawowych aktéw prawa mig¢dzynarodowego koniecznych do uwzglednienia
w przypadku ewentualnej analizy z zakresu ochrony praw autorskich zaliczy¢ nalezy:

1. Konwencje bernenska - Konwencja bernenska o ochronie dziet literackich i artystycz-
nych z 9.9.1886 r. - w brzmieniu nadanym Aktem Paryskim Konwencji Bernenskiej
o Ochronie Dziel Literackich i Artystycznych sporzadzonym w Paryzu 24.7.1971 r.
(Dz.U.1990.82.474);

2. Porozumienie TRIPS - Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci
intelektualnej. (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143) (Dz.U. UE. L. z 1994 r. Nr 336, s. 214
z pdzn. zm.);

3. Traktat WIPO o prawie autorskim (WCT) Genewa (1996), Dz.Urz. L 89 z 11.4.2000 r.,
s. 8-14; Polskie wydanie specjalne: rozdz. 11, t. 33, s. 210-216;

4. Konwencje rzymska - Miedzynarodowa konwencja o ochronie wykonawcéw, produ-
centéw fonogramdw oraz organizacji nadawczych, sporzadzona w Rzymie 26.10.1961 r.
(Dz.U. 21997 r. Nr 125, poz. 800).
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domeny publicznej oraz rozszerzaniem jej zasobow. W tym obszarze istotne zna-
czenie odgrywa problematyka utworéw osieroconych, uregulowanych w przepi-
sach art. 35°-35° u.p.a.p.p.

Jak zaznacza A. Nieweglowski*?, utworu nie mozna osieroci¢ w znaczeniu,
ktére sugeruje nazwa, a wigc zerwac z nim autorska wiez poprzez porzucenie.
Autor ten definiuje dzielo osierocone jako utwdr chroniony, co do ktérego pod-
mioty uprawnione w sferze majgtkowej, mimo przeprowadzenia poszukiwan, nie
zostaly odnalezione lub ustalone. Wyklucza zatem ze zbioru dziet osieroconych
utwory, co do ktérych wygasty autorskie prawa majatkowe, jak réwniez takie,
ktdre nigdy nie byty ich przedmiotem. Co istotne, terminu utworu osieroconego
nie nalezy réowniez myli¢ z dzielem anonimowym badz opublikowanym pod
pseudonimem.

Przepisy krajowe w sposdb szczegoélowy reguluja procedure poszukiwania
uprawnionych, ktéorym przystuguja autorskie prawa majatkowe do utworu, za-
sady korzystania z utworéw osieroconych, jak rowniez wystapienia z zagdaniem
stwierdzenia wygasniecia statusu utworu osieroconego w zakresie, w jakim dany
podmiot wykaze przystugujace mu prawa do utworu.

Wystepujacy w przypadku utworéw osieroconych brak mozliwosci ustalenia
daty $mierci podmiotu autorskich praw majatkowych, bioragc pod uwage, iz co
do zasady data ta stanowi punkt wyjscia dla ustalania ewentualnego rozpoczecia
biegu terminéw, o ktérych mowa w art. 36 u.p.a.p.p., stanowi zrédto istotnej nie-
pewnosci prawnej**.

W konsekwencji za$ znaczna czegs¢ utwordw, ktére moglyby by¢ wykorzy-
stywane w ramach publicznego dostepu przez spoleczenstwo, udostepniana
jest w ramach $cisle okreslonej procedury, w praktyce znacznie zawezajac krag
odbiorcow.

Zjawisko utwordw osieroconych silnie oddziatuje na domene publiczng. Mal-
gorzata Nowotnik-Zajaczkowska przytacza dane®, zgodnie z ktérymi wedlug
réznych szacunkéw od 5 do 40% wszystkich utworéw objetych ochronag z tytutu
praw autorskich stanowia dzieta osierocone, z czego nawet az 90% fotografii.

Powyzsze obrazuje, jak duza czg¢s¢ potencjalnie mogacych trafi¢ do domeny
publicznej utworéw pozostaje w swoistym zawieszeniu.

22 A. Nieweglowski, [w:] Prawo autorskie, Lex, art. 35(5).

3 Ibidem.

2 M. Nowotnik-Zajgczkowska, [w:] W. Machata, R.M. Sarbiniski (red.), Prawo autorskie
i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019, Lex, art. 35(5).

% Ibidem.
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5. PODSUMOWANIE

Wygasniecie autorskich praw majatkowych skutkuje przerwaniem wytacznosci
na korzystanie z utworu oraz przejsciem do zasobéw domeny publicznej. W kon-
sekwencji, do czerpania korzysci z przejawéw wspdlnego dorobku cywilizacyjne-
go zostaje wlaczony ogot spoteczenstwa kosztem monopolistycznych uprawnien
dotychczasowego podmiotu tych praw.

Ewentualne wykorzystanie utworéw mogacych wchodzi¢ w zakres domeny
publicznej powinno by¢ poprzedzone kazdorazowa analiza, celem weryfikacji
rzeczywistego wygasniecia autorskich praw majatkowych oraz wykluczenia po-
tencjalnych ryzyk w tym obszarze.
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INAKI TOWAROWE

JAKUB KOTKOWSKI

/naki towarowe
| ich ochrona w obrocie elektronicznym

SLOWO WSTEPNE

Niezwykle burzliwy rozwdj Internetu na przetomie XX i XXI wieku niesie ze soba
tyle szans, ile zagrozen. Jednym z rodzajow tych zagrozen jest ryzyko naruszen
szeroko pojetego prawa. W niniejszej pracy chcialbym sie skupi¢ na naruszeniach
praw do znakow towarowych. Znaki te stanowig bowiem istotne narzedzie kaz-
dej wystarczajaco rozwinietej gospodarki wolnorynkowej i towarowej. Z prawnego
punktu widzenia oznacza to przede wszystkim to, ze w wielu wypadkach sg one
skfadnikiem majatku o wysokiej wartosci ekonomicznej i ogromnym znaczeniu
cywilnoprawnym. Dlatego jak najbardziej zasadne sg obawy dotyczace niebezpie-
czenstwa ich bezprawnego wykorzystywania w obrocie elektronicznym - zwtasz-
cza w kontekscie uzywania ich w domenach internetowych. Praktycznie nieogra-
niczony czasowo i przestrzennie zasieg Internetu powoduje, Ze zamieszczanie
znakow towarowych w domenie internetowej, ktéra identyfikuje strony WWW
stuzace do sprzedazy badz reklamy débr lub ustug, stato si¢ niezwykle atrakcyj-
nym rozwigzaniem dla przedsiebiorcéw. Niniejsze opracowanie ma na celu anali-
ze zjawiska naruszen praw do znakow towarowych w obrocie elektronicznym, jak
réwniez przedstawienie i ocen¢ obowigzujacych rozwigzan prawnych.

ZNAKI TOWAROWE — POJECIE

Termin ten zostal zdefiniowany w ustawie z 30.6.2000 r. - Prawo wiasnosci prze-
mystowej'. Zgodnie z jej art. 120 ust. 1 znakiem towarowym moze by¢ kazde

! Dz.U. 722001 r., Nr 49, poz. 508. Zwana dalej: p.w.p.
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oznaczenie, ktére mozna przedstawi¢ w sposob graficzny, jesli nadaje si¢ ono do
odrdznienia towardw jednego przedsigbiorstwa od towaréw drugiego. Przepis
ten wskazuje na istote znaku towarowego jako oznaczenia stuzacego do rozroz-
niania débr i ustug pochodzacych z réznych zrédet. Ponadto 6w przepis jest od-
powiednikiem art. 4 ust. 1 poprzednio obowigzujacej ustawy z 31.1.1985r. o zna-
kach towarowych?. Ten wczes$niejszy przepis definiowal znak towarowy jako znak
nadajacy si¢ do odrézniania dobr lub ustug jednego przedsiebiorstwa od débr
lub ustug innych przedsiebiorstw. Warto przy tym zwréci¢ uwage, ze poprzed-
ni stan prawny wywodzil pochodzenie towaréw oznaczonych danym znakiem
towarowym od konkretnego przedsiebiorstwa’, podczas gdy obecny wywodzi
to pochodzenie od konkretnego przedsi¢biorcy*. Znamionuje to ewolucje¢ pogla-
doéw na to, co lub kogo tak naprawde identyfikuje znak towarowy, ale zarazem
wskazuje to na pewna wyrazng nieadekwatno$¢ po stronie ustawodawcy. W mysl
art. 120 ust. 2 p.w.p. znakiem towarowym moze by¢ w szczegolnosci wyraz, ry-
sunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma
towaru lub opakowania, a takze melodia lub inny sygnal dzwiekowy. Wyrazenie
»W szczegolnosci” oznacza tu, ze jest to wyliczenie przykladowe i otwarte, co do-
puszcza réwniez jakiekolwiek inne formy znakéw towarowych, ktére wykazuja
zdolnos$¢ rozrdzniania dobr lub ustug w pojeciu art. 120 ust. 1 p.w.p. oraz ktore
sg mozliwe do przedstawienia w sposob graficzny. Dlatego znakiem towarowym
moga by¢ np. znaki kombinowane’, slogany, cyfry, litery lub ich zestawienia®.

FUNKCJE ZNAKOW TOWAROWYCH

Doktryna jest mocno podzielona w pogladach na ten temat. W niniejszym opra-
cowaniu ogranicze sie do przegladu najwazniejszych opinii w polskiej cywili-
styce. Za najglebsze jak dotad studium funkcji znakéw towarowych uchodzi

2 Dz.U. 21985 r., Nr 5, poz. 17; zwana dalej: u.z.t.

* Art. 5 pkt 1 u.z.t.

¢ Art. 3 ust. 1 pkt 3 iart. 120 ust. 1 p.w.p.

* Tj. faczace elementy wymienione w art. 120 ust. 2 p.w.p.

¢ Por. Z. Miklasiniski, Prawo wlasno$ci intelektualnej. Komentarz, Warszawa 2003, s. 163;
E. Nowiriska, Znak towarowy po nowemu, GP z 1.10.2001, nr 115 (544), s. 20; U. Promiriska,
Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warszawa 1998, s. 17; U. Promitiska, [w:] A. Nowicka,
M. Pézniak-Niedzielska, U. Promirska, H. Zakowska-Henzler, Prawo wlasno$ci przemystowej,
Warszawa 2004, s. 198; U. Promiriska, [w:] E. Nowiriska, U. Prominiska, M. du Vall, Prawo wtasnosci
przemystowej, Warszawa 2005, s. 190-191; I. Wiszniewska, Znaki towarowe w prawie wlasno-
$ci przemystowej, PPH 2001, nr 12, s. 6; F.-K. Beier, Od znaku towarowego EWG do znaku Wspdl-
noty, PPH 1999, nr 5, s. 18.
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stanowisko Janusz Koczanowskiego. Dla tego autora najtrafniejsza jest koncepcja
akcentujaca trzy takie funkcje: wyrézniajacg (odrdzniajacg), gwarancyjna (jako-
$ciowy) i reklamowg. Zarazem jednak wskazuje on na potrzebe rozgraniczenia
dwoch aspektow znakéw towarowych - identyfikacyjnego i gospodarczego. Ten
pierwszy aspekt jest utozsamiany przez autora z funkcjg wyrézniajaca. Prawidlo-
wa realizacja tej funkcji zapewnia - jego zdaniem - tworzenie funkcji aktywnych
gospodarczo, zwlaszcza gwarancyjnej i reklamowej. Z tego rozrdznienia wynika
teza J. Koczanowskiego, ze nalezy mowic raczej o zdolnosci rozrézniajgcej ani-
zeli o jego funkcji wyrdzniajgcej. Zwraca on przy tym uwage na nieprecyzyjnosé
terminu ,funkcja pochodzenia”, ktdry trzeba zastapi¢ bardziej adekwatnym po-
jeciem ,funkcja wyrdzniajaca znaku”. Ta ostatnia wykazuje charakter pierwotny
w stosunku do funkcji gwarancyjnej i reklamowej’.

Marian Kepinski zaklada, ze podstawowa i prawnie chroniong funkcja
znakéw towarowych jest funkcja wyrdzniajaca, ktora indywidualizuje towary.
Wsrod funkeji gospodarczych - jako pochodnych wyrézniajacej - wymienia on
gwarancyjng i reklamowa. Funkcja oznaczenia pochodzenia towaréw jest rozu-
miana przez M. Kepinskiego w sposob abstrakcyjny, tj. jako ochrona przed po-
myltka co do pochodzenia towaréw od pewnego przedsi¢biorstwa, ujmowanego
jako podmiot praw i obowigzkoéw. Z kolei funkcje gwarancyjng ten autor utozsa-
mia z ochrong zaufania nabywcéw. Wreszcie, funkcja reklamowa dla tego jurysty
oznacza zaréwno zdolno$¢ utrzymywania przez dany znak towarowy dotychcza-
sowych kontaktéw handlowych, jak i rozszerzanie ich na nowe grupy potencjal-
nych konsumentéw?®.

Ryszard Skubisz poczatkowo wyréznil nastepujace funkcje: oznaczenia
pochodzenia, reklamowg i jako$ciowa. Co wazniejsze, autor ten wyklucza po-
trzebe zredukowania tresci funkcji oznaczenia pochodzenia w celu utworzenia
odrebnej funkcji odrézniajacej. Takie rozréznienie bowiem - jego zdaniem -
miatoby znaczenie czysto teoretyczne i dydaktyczne, bo chodzi w nim tylko
o wyeksponowanie réznych stron tego samego zjawiska. Podobnie jak M. Ke-
pinski, R. Skubisz opowiedziat si¢ za szerokim ujeciem pochodzenia, postrze-
gajac je jako nie tylko wskazanie przedsigbiorstwa osoby stosujacej znak, ale
takze jako zwigzek kilku przedsiebiorstw natury organizacyjnej, ekonomicznej

7 Por. J. Koczanowski, Funkcje i ochrona prawna znakdéw towarowych, ,Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellonskiego — Prace z Wynalazczo$ci i Ochrony Wiasnosci Intelektualnej” 1976,
z.8,s.47-69.

8 Por. M. Kepinski, Rozporzadzenie z prawem rejestracji znaku towarowego, Poznan 1979,
s. 53-58; idem, Znak towarowy (funkcja, rodzaje znakéw, oznaczenia stanowiace przedmiot praw
wylacznych, rejestracja, zakres wylacznosci), SC 1974, t. 22, s. 177-179.
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i prawnej’. Do tego pogladu wyraznie nawigzuje wypowiedz Krystyny Szcze-
panowskiej-Koztowskiej, ktéra wyrdznia funkcje: oznaczenia pochodzenia
(odroézniajacy), jakosciows i reklamowg. Pierwsza z nich polega — wedlug tej
autorki - na odrdznianiu pochodzenia towaréw z jednego przedsigbiorstwa od
towaréw pochodzacych z innego'. W swojej najnowszej wypowiedzi R. Sku-
bisz, podkreslajac aspekt odrdzniania towardéw i oznaczenia pochodzenia,
stwierdzil, ze znak towarowy pelni jednocze$nie dwie funkcje: odrdzniajaca
i oznaczenia pochodzenia. W jego przekonaniu odréznianie towaréw na pod-
stawie pochodzenia stanowi jednolity fenomen, ktéry mozna opisa¢ jako wyko-
nywanie przez znak towarowy funkcji oznaczenia pochodzenia poprzez gwa-
rancje dwoch tozsamosci - produktu i jego pochodzenia. Funkcje jakosciowa
autor ten definiuje jako zdolnos¢ znaku towarowego do przekazywania kon-
sumentom informacji o cechach jakosciowych danego towaru. Z kolei funkcja
jakosciowa polega na zachecaniu klienteli przez znak towarowy do nabywania
towardw nim oznaczonych''.

Tymczasem Urszula Prominska pisze o funkcjach: odrézniajacej, gwarancyj-
nej i reklamowej. Pierwsza z nich obejmuje - jej zdaniem - réwniez zdolnos¢
oznaczania pochodzenia. W tym ujeciu - autorka dalej argumentuje - znak to-
warowy daje klientom gwarancje tozsamos$ci pochodzenia towaréw znakowa-
nych, chronigc przed pomylka przez wskazanie, od kogo pochodzi dany towar'.
W swojej ostatniej wypowiedzi U. Prominska wskazuje na funkcje oznaczenia
pochodzenia (odrézniajaca), gwarancyjna i reklamowa, z tym ze ta pierwsza
jest tozsama z dotychczasowym pojmowaniem funkcji odrozniajacej przez te
autorke®.

Wreszcie — ,najswiezsze” wypowiedzi w doktrynie autorstwa Ireny Wisz-
niewskiej, Joanny Piotrowskiej oraz Andrzeja Szewca i Gabrieli Jyz, ktérym warto
poswieci¢ uwage. I. Wiszniewska wyrdznia funkcje odrdzniania, pojmowang
jako zdolno$¢ znaku do wskazywania, zZe towar nim opatrzony pochodzi z przed-
siebiorstwa osoby stosujacej ten znak albo z innych przedsigbiorstw zwigzanych

® Por. R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu
prawa polskiego na tle prawnoporéwnawczym, Lublin 1988, str. 19-26; idem, Prawo znakow,
s. 3-6.

1 Por. K. Szczepanowska-Kozlowska, Wyczerpanie praw wlasnoéci przemystowej. Patent
i prawo ochronne na znak towarowy, Warszawa 2003, s. 66-72.

' Por. R. Skubisz, Funkcje znaku towarowego, [w:] Ksigga pamiatkowa z okazji osiemdziesie-
ciolecia orzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 5-7.

12 Por. U. Promiriska, Prawo o znakach towarowych, Warszawa 1995, s. 13-18; eadem, Ustawa
o znakach, s. 9.

3 Zob. eadem, [w:] Prawo wlasnosci przemystowej 2004 s. 190-193.
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z tym przedsigbiorstwem w taki sposob (organizacyjny, ekonomiczny badz
prawny), ze ma to wplyw na produkcje lub zbyt towaréw z danym znakiem, jak
réwniez na funkcje jakosciowy i reklamowa'. J. Piotrowska wyodrebnia funk-
cje oznaczenia pochodzenia (zrodlowsa), przez ktérg rozumie ona indywiduali-
zacje produktu jako pochodzacego z okreslonego zrédla ujetego imiennie badz
abstrakcyjnie, a takze funkcje gwarancyjng (jakosciowa) i reklamowa'. Z kolei
A. Szewc i G. Jyz wyrdzniaja jako podstawowa (pierwotng) i uniwersalng — funk-
cje dystynktywng (wyrdzniajaca, oznaczenia pochodzenia), ktéra polega na in-
formowaniu nabywcéw o pochodzeniu towaru. Jako jej pochodne wyodrebniaja
oni funkcje gwarancyjna i reklamowa's.

Powyzszy zarys pogladéw w doktrynie prowadzi do wniosku, Ze pierwotna
funkcja znakéw towarowych jest funkcja dystynktywna, ktéra polega na od-
roznianiu doébr lub ustug pochodzacych od okreslonego przedsigbiorcy (zrodio
pochodzenia sensu stricto) albo zwigzku przedsigbiorcéw zwigzanych ze soba
organizacyjnie, ekonomicznie badz prawnie (zrédto pochodzenia sensu largo)
od doébr lub ustug oznaczonych innym znakiem albo nieoznaczonych zadnych
znakiem, a pochodzacych od innych przedsigbiorcow albo ich zwigzkéw. I w ta-
kim wlasnie znaczeniu bede sie postugiwal pojeciem ,funkcja dystynktywna
znaku towarowego” w dalszej czesci niniejszej pracy. Pochodnymi wyzej wymie-
nionych funkgcji sg funkcje gospodarcze - gwarancyjna i reklamowa, nabywane
przez dany znak towarowy w trakcie jego stosowania, gtéwnie dzigki dziataniom
(zwlaszcza reklamowo-promocyjnym) uzywajacego go przedsiebiorcy. Funkcja
gwarancyjna polega na przekazywaniu przez znak towarowy informacji o wyso-
kiej (lub przynajmniej wystarczajacej/zadowalajacej) jakosci produktu nim ozna-
czonego. Funkcja reklamowa za$§ wyraza si¢ we wplywaniu na postawy i wybory
konsumentdéw tak, by nabywali oni produkty oznaczane takim, a nie innym zna-
kiem towarowym. W kontekscie Internetu znaki towarowe s3 wykorzystywane
nie tylko na stronach WWW, ale réwniez w domenach internetowych, metata-
gach, odestaniach, przy tzw. ramkowaniu oraz jako stowa-klucze w wyszukiwar-
kach internetowych.

4 Por. I. Wiszniewska, Znaki towarowe, s. 6.

5 Por. J. Piotrowska, Ochrona prawa do znaku towarowego na podstawie przepiséw ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, [w:] PUG 1997, Nr 4, s. 15-16; eadem, Renomowane znaki
towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001, s. 5-7.

6 A. Szewe, G. Jyz, Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2003, s. 100-101.
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PROCEDURA UDZIELENIA POZWOLENIA PRAWA OCHRONNEGO
NA ZNAK TOWAROWY:

PRZESZKODY UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Art. 121 p.w.p. dopuszcza udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Moze
ono zosta¢ udzielone wylacznie na znak w rozumieniu art. 120 p.w.p. (zob. art. 129
ust. 1 pkt 1 pw.p.) i pod warunkiem, ze nie zachodzg przeszkody jego udzielenia.
Przeszkody te dzielimy na dwie kategorie: bezwzgledne i wzgledne. Bezwzgledne
przeszkody na og6t catkowicie wykluczaja ochrone znakéw towarowych (art. 129
ust. 1 pkt 2 oraz art. 131 ust. 1 pkt 2i 3, ust. 2-4 p.w.p.). Wzgledne przeszkody - to
z kolei takie, ktore uniemozliwiajg udzielenie ochrony ze wzgledu na wczes$niej-
sze prawa osob trzecich (art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ust. 112 p.w.p.).

PIERWSZENSTWO UZYSKANIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Jest to uprawnienie rozstrzygajace o tym, ktéremu z uprawnionych do uzyska-
nia prawa wylacznego na ten sam znak towarowy i niezaleznie od siebie ubie-
gajacych si¢ o to prawo - bedzie ono udzielone. Art. 123 ust. 1 p.w.p. rozstrzyga
ten problem w duchu zasady prior tempore potior iure', zgodnie z ktéra decy-
duje o tym uprawnieniu pierwszenstwo zgloszenia znaku towarowego w Urze-
dzie Patentowym'. Mianowicie, ochrona zostaje udzielona temu znakowi, ktory
zgloszono jako pierwszy. Pierwszenstwo wynikajace z takiego zgloszenia nazy-
wa si¢ zwyklym. Ten typ nalezy odrdézni¢ od pierwszenstwa konwencyjnego'
i pierwszenstwa z wystawienia®. Za date dokonania zgloszenia uwaza si¢ dzien
jego wplywu do UP*. Ponadto art. 123 p.w.p. dopuszcza i reguluje przestanie
zgloszenia telefaksem. Zgodnie za$ z art. 252 p.w.p. do postgpowania przed UP
znajduja odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu postepowania admini-
stracyjnego®, z zastrzezeniem art. 253, ktory wylacza stosowanie niektérych
przepisoéw tego kodeksu w tej procedurze. Na przyklad, nie stosuje si¢ przepisow

7 Lac. dosl. pierwszy w czasie — lepszy w prawie.

Zwanym dalej: UP.

¥ Art. 124 p.w.p.

20 Art. 125 p.w.p.

2 Art. 123 ust. 2 zd. 1 in principio p.w.p.

22 Ustawa z 14.6.1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., Nr 30,
poz. 168). Zwana dalej: k.p.a.

18
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k.p.a. o terminach zalatwiania sprawy do rozpatrywania zgloszen dokonanych
w celu uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronne-
go lub prawa z rejestracji. Wazng rol¢ w postepowaniu patentowym odgrywa
ponadto art. 63 par. 1 k.p.a., ktéry zezwala petentom UP na wnoszenie podan
(zadan, wyjasnien, odwolan, zazalen) droga pisemna, elektroniczng, za pomo-
cg dalekopisu®, telefaksu, poczty elektronicznej badz formularza umieszczone-
go na stronie WWW wlasciwego organu administracji publicznej, umozliwia-
jacego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, jak
réwniez ustnie do protokolu. Lex specialis wzgledem tego przepisu jest art. 123
ust. 1 zd. 1 p.w.p., ktory okresla forme, w jakiej nalezy dokonywa¢ zgloszenia
znaku towarowego w celu wszczecia postepowania administracyjnego przed
UP. Pierwszenstwo konwencyjne do uzyskania prawa ochronnego przystuguje
w Polsce na mocy uméw miedzynarodowych, wedlug daty pierwszego prawi-
dlowego zgloszenia znaku towarowego, jesli zgloszenie w UP zostanie dokonane
w ciggu 6 miesiecy od tej daty**. W praktyce oznacza to, ze mozna zazadac, aby
pierwszenstwo uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy zgtoszony w UP
powstalo nie w dacie tego zgloszenia, ale w dacie zgloszenia tego znaku w zagra-
nicznym organie rejestracyjnym?. Z kolei pierwszenstwo z wystawienia oznacza
mozno$¢ zadania, aby pierwszenstwo uzyskania prawa ochronnego na znak to-
warowy zgloszony w UP powstalo — zgodnie z umowami migdzynarodowymi —
nie wedlug tego zgloszenia, ale wedlug daty wystawienia towaru oznaczonego
tym znakiem w Polsce lub za granicg, na oficjalnej lub oficjalnie uznanej wy-
stawie miedzynarodowej. Warunkiem przyznania pierwszenstwa jest zgloszenie
znaku w UP w ciggu 6 miesiecy od tej daty”. Pierwszenstwo tego rodzaju przy-
stuguje rowniez wtedy, gdy wystawiono towar oznaczony znakiem towarowym
na innej wystawie publicznej w Polsce, pod warunkiem, ze zgloszenie w UP na-
stapi w ciggu 6 miesigcy od daty tego wystawienia®. Prezes UP oficjalnie ogtasza
w formie obwieszczenia wykazy tych wystaw publicznych w Dzienniku Urze-
dowym RP ,,Monitor Polski”?®. Wskazanie takiej wystawy moze dotyczy¢ tylko

# W Polsce dnia 9.2.2007 r. operatorzy telekomunikacyjni oficjalnie zrezygnowali ze §wiad-
czenia ustug dalekopisowych ze wzgledu na ich ograniczong funkcjonalno$¢ i niewielka liczbe ich
uzytkownikéw.

2 Art. 124 pw.p.

% Dla szczegotéw zob.: U. Promiriska, [w:] Prawo wlasnosci przemystowej 2004, s. 220-230;
eadem, [w:] Prawo wlasno$ci przemystowej 2005, s. 227-229; A. Szewc, G. Jyz, Prawo wlasnosci,
s. 139.

26 Art. 125 ust. 1 p.w.p.

27 Art. 125 ust. 2 w zw. z art. 125 ust. 1 p.w.p.

2 Art. 125 ust. 2 in fine p.w.p.
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takiej imprezy, ktora daje rekojmie swojej wiarygodnosci, zwlaszcza jesli stoi za
nig ugruntowana renoma, wieloletnia tradycja badz podmiot zawodowo zajmu-
jacy sie organizacjg tego rodzaju wydarzen®. Z inicjatywa wskazania wystawy
publicznej w Polsce jako dajacej pierwszenstwo — pod warunkiem, ze daje ona
takie pierwszenstwo — moze wystapi¢ takze wlasciwy minister lub wojewoda*.
Jedli znak towarowy, stanowiacy przedmiot pierwszego prawidlowego zglosze-
nia, byl umieszczony na towarze wystawionym wcze$niej na wystawie i korzystat
od dnia wystawienia do dnia zgloszenia z ochrony tymczasowej przewidzianej
w Konwencji Paryskiej, pierwszenstwo konwencyjne i poczatek przewidzianego
tam terminu dokonania zgloszenia w UP oznacza si¢ wedlug daty wystawienia
towaru oznaczonego tym znakiem na wystawie®.

Warto zwrdci¢ uwage na interesujacy fakt, ze oba pierwszenstwa - tj. za-
réwno konwencyijne, jak i z wystawienia - s3 zbywalne i dziedziczne®. Umowa
o przeniesienie ktdrego$ z nich wymaga formy pisemnej ad solemnitatem™.

FORMY NARUSZEN PRAWA DO ZNAKOW TOWAROWYCH W INTERNECIE
UZYCIE ZNAKU TOWAROWEGO W TRESCI STRONY INTERNETOWE)

Znak towarowy stowny, graficzny lub slowno-graficzny, jak réwniez odwzoro-
wanie znaku plastycznego (tréjwymiarowego) moze zosta¢ uzyte w tresci stro-
ny WWW. Taki znak bywa wykorzystywany najczesciej w nazwie witryny albo
w opisie reklamowanych badz oferowanych na niej débr lub ustug. Niewyklu-
czone s3 tez sytuacje, gdy internautéw uruchamiajacych dang witryne przywita
melodia (motyw muzyczny) stanowigca dzwiekowy znak towarowy.

» Art. 125 ust. 3 p.w.p.

0 Art. 125 ust. 4 p.w.p. Zob. nastepujace obwieszczenia Prezesa UP RP o wskazaniu wystaw
publicznych dajacych pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z reje-
stracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego
lub towaru oznaczonego znakiem towarowym: z 16.1.04 r. (M.P. nr 5, poz. 101); z 15.1.04 r. (M.P.
nr 5, poz. 100); z 7.1.04 r. (M.P. nr 4, poz. 73); z 8.12.03 r. (M..P. nr 58, poz. 918).

31 Art. 126 p.w.p. Zob. blizej: U. Promitiska, [w:] Prawo wlasnosci przemystowej 2004, s. 230-
231; eadem, [w:] Prawo wlasno$ci przemystowej 2005, s. 229-230; A. Szewc, G. Jyz, Prawo wlasno-
$ci, s. 139-141.

2 Art. 127 ust. 1 p.w.p.

3 Art. 127 ust. 2 p.w.p.
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PIRACTWO DOMENOWE (CYBERSQUATTING)

Proceder ten, nazywany tez domain-grabbing lub domain name piracy*, polega
na rejestracji domeny zawierajacej znak towarowy w celu jej blokowania, a pdz-
niej przeniesienia z zyskiem, zwykle za znaczna sume, praw do niej na podmiot
uprawniony z prawa ochronnego. Sam pirat domenowy nigdy nie ma zamiaru
korzystania z zarejestrowanej przez siebie domeny - jego jedynym celem jest bo-
wiem osiggniecie mozliwie jak najwyzszej ceny za nig. Czgsto pirat nie ogranicza
sie do rejestracji jednej domeny, ale do ich dziesigtek, setek, a nawet tysiecy.
Pewien kanadyjski sad w orzeczeniu zapadtym w sprawie Avery Dennison
Corp v. Sumpton®, skierowanej przeciwko wlascicielom matego przedsigbior-
stwa z tego kraju, ktore zarejestrowalo ponad 1200 adreséw zawierajacych na-
zwiska prywatnych oséb, opisat pozwanych jako cybersquatters w powszechnym
znaczeniu tego slowa. Orzekajacy w tej sprawie sedzia J. Spencer Letts stwierdzil,
ze: ,Tak jak wszyscy piraci domenowi, pozwani po prostu »przycupneli« (ang.
squatted, bezokolicznik: squat) na zarejestrowanych przez siebie domenach do-
poty, dopoki nie pojawi sie kto$, kto chciatby ich uzywac. Tak jak wszyscy piraci
domenowi, pozwani przywlaszczyli sobie calg tre§¢ wigzacg si¢ z ich domenami
tak, zeby przeszkodzi¢ innym w uzywaniu tych samych nazw domenowych. Tak
jak wszyscy piraci domenowi pozwani usitowali uzyska¢ dochéd przez zadanie
zaplaty przed wyrazeniem zgody na uzywanie domen internetowych, na kté-
rych zdecydowali si¢ »przycupnaé«”*. Proceder piractwa domenowego nasilit si¢
w szczegdlnosci w USA. Jego pionierem byl niejaki D. Toeppen, ktéry w poto-
wie lat 90. XX wieku zarejestrowat przeszio 240 domen, m.in. deltaairlines.com,
greatamerica.com, britishairways.com, neiman-marcus.com, unionpacific.com,

** Doé¢ trudno jest przettumaczy¢ termin cybersquatting w sposdb dostowny. Skiada si¢ on
z dwdch czlonéw: przedrostka cyber- oznaczajacego pierwotnie zwigzek danego wyrazu z me-
chanika, automatyka i robotyka (np. cybernetyczny), a obecnie - zwiazek z komputerami lub
Internetem (np. cyberprzestrzen), oraz ze stowa squatting, oznaczajacego przykucnigcie, przy-
cupniecie, ale takze nielegalne zajgcie cudzej ziemi (tzw. dzikie osadnictwo) — w odniesieniu do
nielegalnego zajecia przez pirata domenowego zarejestrowanej przezen w sposob bezprawny do-
meny internetowe;j.

* 999 E. Supp. 1337 (C. D. Cal. 1998). Zob. S. Fifer, Ch. ]. Doellinger, Annotated Bibliography
of Materials Concerning First Amendment & Intellectual Property Internet Law Issues.

¢ Ibidem. Gwoli wyjasnienia szerszego kontekstu: Sedzia J. Spencer Letts orzekal w sprawach
dotyczacych piractwa domenowego, zwlaszcza w konteksécie cybersquattingu. W jednym przy-
padku dotyczacym kanadyjskiego przedsigbiorstwa FreeView Listings, sedzia J.S. Letts uznal, ze
rejestracja domen avery.net i dennison.net naruszala prawa do znakéw towarowych firmy Avery
Dennison. Jego decyzja wpisywala sie w szerszy trend orzecznictwa, zgodnie z ktérym sady coraz
czesdciej stawaly po stronie wlascicieli znakéw towarowych, ograniczajac praktyki polegajace na
rejestracji domen w celu pozniejszej ich odsprzedazy.
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ussteel.com, eddiebauer.com, intermatic.com, panaflex.com, panavision.com®.
Jego ,godnym” nastepca, a jednocze$nie najstynniejszym cybersquatterem, stat
sie J. Zuccarini, ktéry pod koniec XX wieku zarejestrowat ponad 3000 adreséw
domenowych, ktére identyfikowaly strony WWW przynoszace taczny dochdd
w wysokosci od 800 tys. do 1 mln USD rocznie. W tej liczbie Zuccarini zareje-
strowal setki domen, ktére zawieraly nazwiska znanych oséb, znane nazwy fir-
mowe, znaki towarowe, nazwy spolek, tytuly filméw i programoéw TV. Zjawisko
to nie ominglo réwniez Europy, np. rejestracja w Wielkiej Brytanii przez One In
A Million Ltd. w celu odsprzedazy uprawnionym duzej liczby domen zawieraja-
cych nazwy i znaki towarowe znanych przedsiebiorstw.

TYPOSQUATTING

Proceder ten polega na rejestracji domen prawie identycznych z domena za-
rejestrowang przez uprawnionego, z uzyciem znaku towarowego. Drobne réz-
nice majg na celu ,wytapywanie” i ,$cigganie” na dang strone uzytkownikéw
popetniajacych przy wpisywaniu nazwy domeny bledy ortograficzne lub prze-
stankowe. Obok ww. juz J. Zucceriniego, przykladem takiego postepowania
moze by¢ rejestracja przez Global Net 2000, Inc. nastepujacych domen WWW:
abcnewss.com, busnessweek.com, playboyy.com i widos95.com, ktore identyfi-
kowaly strony WWW z materiatami pornograficznymi®*. Innym przykiadem,
ktory trafit na wokande sadowa, jest sprawa Microsoft v. Fisher®, gdzie powod
pozwal trzech mieszkancéw Los Angeles, ktorzy zarejestrowali domeny misro-
soft.com i mnsbc.com, prowadzace do stron z pornografig. Z kolei w sprawie
Paine Webber, Inc. v. Fortuny*’ pozwany zarejestrowal domene wwwpaineweb-
ber.com, ktérg od adresu powoda odrdznial zaledwie brak kropki (.) po prefik-
sie. Domena ta - tak jak w poprzednich przypadkach - prowadzila do witryny
zawierajacej pornografie.

7 Zob. R. Chmura, Cybersquatting a nieuczciwa konkurencja, ,,Biuletyn NASK” 2000 r.,
nr 2, s. 7-8; idem, Piractwo domenowe (cybersquatting) — wybrane zagadnienia, [w:] Internet —
fenomen spoleczenstwa informatycznego, pod. red. T. Zasgpy, Czgstochowa 2001; A. Kobylafiska,
Ochrona znakéw towarowych w Internecie, Warszawa 2005.

38 Zob. M.D. Kamarck, Detours, Misdirections And False Starts On The Information Su-
perhighway: The Hidden Danger In Marketing Your Website, http://www.rmslaw.com/articles/
art89.htm

¥ (C.D. Cal. filed Apr. 13 1999). Zob. M.D. Kamarck, Detours, Misdirections.

10 No.99-0456-A, 1999 U. S. Dist. LEXIS 6552 (E. D. Va. 1999). Zob. N.J. Felsten, Trademarks,
Domain Names, Metatags, Cybersquatting and The Internet, s. 33, http://www.kaycb.com/NJE-
seminar.pdf.
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KOMENTARZ KONSUMENCKI | DYSKREDYTACJA

Rejestracja domen zawierajacych znaki towarowe moze mie¢ réwniez na celu
tylko zamieszczenie na stronach identyfikowanych przez dang domene¢ - kry-
tyki konsumenckiej wobec podmiotu uprawnionego do znaku. Niestety, w wielu
przypadkach jednak konsumenci nie poprzestajg na samej rzeczowej czy choc¢-
by subiektywnej krytyce — uzywaja oni bowiem stron WWW identyfikowanych
przez domeny do dyskredytacji, o§mieszania lub oczerniania uprawnionych*.

Przykladem tego zjawiska jest sprawa Planned Parenthood Federation of
America, Inc. v. Bucci d/b/a Catholic Radio*. Powodem byla tu organizacja
o charakterze non-profit, zajmujaca si¢ propagowaniem takich idei natalistycz-
nych, jak planowanie rodziny, antykoncepcja i aborcja. Miala ona zarejestro-
wany od 1955 r. stylizowany znak ustugowy, a takze strone WWW pod adresem
www.ppfa.org. Pozwanym byl natomiast podmiot prowadzacy program radiowy
pt. Catholic Radio w ramach rozglo$ni radiowej WVOA z siedziba w Syracuse.
Pozwany zarejestrowal domene www.plannedparenthood.com, ktéra identyfiko-
wala strone internetowg otwarcie krytykujaca kontrole urodzin i aborcje. Z kolei
w sprawie Jews for Jesus v. Brodsky*” powodem byla organizacja religijno-mi-
syjna typu non-profit, uprawniona do zarejestrowanego w 1983 r. stylizowanego
znaku ustugowego ,,Jews for Jesus” (z charakterystyczng gwiazdg Dawida w miej-
scu litery ,,0”), postugujaca si¢ strong WWW pod adresem www.jews-for-jesus.
org. Tymczasem pozwany zarejestrowal domene www.jewsforjesus.org, ktdrej
uzywal do identyfikacji strony krytykujacej dzialalnos¢ powoda.

We Francji wiele emocji i kontrowersji wzbudzita sprawa Danone v. Reseau
Voltaire, dotyczaca domeny jeboycotte.com zarejestrowanej przez pozwanego
w nastepstwie przestojow w zakladzie przemystowym powoda. Domena ta iden-
tyfikowala stron¢ nawotujaca konsumentéw do bojkotu produktéw marki Da-
none. Sad Apelacyjny uchylit orzeczenie sadu pierwszej instancji, uznajac, ze
zarejestrowana przez pozwanego domena i identyfikowana przez nig strona nie
naruszaja prawa powoda do jego znaku towarowego. Sad ten stwierdzil bowiem,
ze domena pozwanego wyraznie stuzyta krytyce polityki spolecznej powoda,
uzytkownicy nie zostali wprowadzeni w btad co do zrédta tej krytyki, a znak to-
warowy powoda nie zostal wykorzystany przez powoda w celach komercyjnych.

4 Dla szczegotéw zob. Ch. Walde, Trade Marks & Domain Names. There’s a Lot in a Name,
[w:] Law & the Internet. A Framework Electronic Commerce, pod red. L. Edwards, Ch. Wealde,
Oxford 2000, s. 150-151.

421997 U.S. Dist. LEXIS 3338, 1997 WL 133313 (S.D.N.Y. 1997).

993 F. Supp. 282 (D. N.J. 1998).
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Duzy rozglos zyskalo sobie rowniez orzeczenie w sprawie ESSO v. Green-
peace, gdzie pozwany na swojej witrynie pod adresem www.greenpeace.fr/
stopesso/ zamiescil parodie loga powoda zawierajacag podwdjny symbol dolara
amerykanskiego ($) zamiast podwdjnej litery ,,S”. Tutaj sad uznal, zZe dziatanie
pozwanej organizacji ekologicznej mieéci si¢ w granicach wolnoéci wypowiedzi.
Warto doda¢ w tym kontekscie, ze Greenpeace zarejestrowal w wielu panstwach
domeny internetowe, gdzie prezentowal to parodystyczno-satyryczne logo, jed-
noczes$nie nawotujac do bojkotu produktéw powoda (np. stopesso.ca, stopesso.
com, stopesso.de, stopesso.org).

REJESTRACJA DOMENY PRZEZ KONKURENTA

Zdarza sig, ze przedsigbiorcy rejestruja domeny, uzywajac znakéw towarowych
konkurentéw, aby utrudni¢ lub uniemozliwi¢ im dost¢p do najkorzystniejszych
dla nich domen. Taka dzialalno$¢ taczy sie niekiedy z dyskredytacja konkurencji
na stronie identyfikowanej przez blokujaca domene. Do pierwszych spraw doty-
czacych tej problematyki nalezata sprawa Princeton Review Management Corp.
v. Stanley H. Kaplan Educational Center Ltd**. Tam powdd - zorganizowane
w formie spotki przedsiebiorstwo edukacyjne, opracowujace materialy na egza-
miny - zarejestrowal domene kaplan.com, identyfikujaca witryne WWW, ktéra
z jednej strony zachwalala jego wlasne uslugi, a z drugiej — zawierata informa-
cje przedstawiajace w niekorzystnym $wietle pozwanego — centrum edukacyjne.
Sprawa ta zakonczyla si¢ ugoda, a powdd zrzekl si¢ domeny.

ODESLANIA (LINKING)

Odestania, zwane tez hipertaczami lub hiperlinkami - jest to ustuga elektronicz-
na pozwalajgca internautom na automatyczne przeniesienie si¢ na inng strone lub
podstrone WWW przez klikniecie na ikone lub podkreslony tekst zawierajacy
znak towarowy, ktory pojawia si¢ na stronie. To wlasnie odestania sg gléownym
powodem, dla ktorego Internet obecnie pelni role tak niezwykle istotnego na-
rzedzia dla globalnego obiegu informacji. Jednakze w niektérych przypadkach
odestania bez wymaganej zgody uzytkownika moga narusza¢ zaréwno prawo
do znaku towarowego, jak i prawo autorskie. Cho¢ wiele stron popiera odestania

4 94 Civ. 1604 (S. D. N. Y. 1994).
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jako sposéb kierowania zainteresowanych na dang strone, administratorzy wi-
tryn czesto obawiajg sie, ze odeslania w praktyce pozwalajg internautom ob-
chodzi¢ strone gtéwna (home page) i przechodzi¢ bezposrednio na wewnetrzne
podstrony. Takie odestania nazywa sie deep link [glebokie odestania]. Moga one
niepokoi¢ wielu zarzadcéw witryn z tego powodu, ze strony gldwne czesto za-
wieraja informacje o zawartosci calej witryny oraz regulamin korzystania z niej.
Dodatkowo uzytkownik moze w ten sposdb zmieni¢ korzystanie ze strony w sto-
sunku do tego, co pierwotnie zakladal administrator, co moze wywrze¢ powazny
wplyw na zyski osiagane przez jej wlasciciela. Waznym zrédiem tych dochodow
jest bowiem np. zamieszczanie na witrynach baneréw reklamowych, ktére cze-
sto mozna znalez¢ na stronach gtéwnych. Umowy reklamowe cze¢sto uzalezniaja
wysokos¢ osigganych zyskow od liczby odwiedzin strony, gdzie dany baner zo-
stal zamieszczony. Dlatego odeslania, ktére umozliwiaja uzytkownikom obcho-
dzenie strony gléwnej rejestrujacej odwiedzajacych, przyczyniajg sie do spadku
dochoddéw wlasciciela witryny. Te tendencje znalazty odzwierciedlenie w sprawie
Shetland Times, Ltd. v. Dr Jonathan Willis and Zetnews, Ltd*. Powod - szkoc-
ka gazeta ,Shetland Times” - pozwal konkurencyjng gazete ,,Shetland News”,
ktora za posrednictwem odestan wykorzystywala artykuly na stronie powoda.
Strona pozwanego nie miata wlasnej, odrebnej zawartosci, po prostu odtwarzala
poszczegolne pod- i srodtytuly artykuléw powoda. Te pod- i $rodtytuly byty za-
mieszczone wlasnie jako odestania, poprzez ktére uzytkownicy mogli si¢ faczyé
bezposrednio z artykulem na stronie powoda. Pozwany odsytal w ten sposéb,
ze praktycznie niemozliwe bylo zorientowanie sig, Ze odsytane artykuly pocho-
dzg z gazety pozywajacej. W USA zarzewiem goracej debaty na temat praktyki
odestan stata si¢ sprawa Ticketmaster Corp. v. Microsoft Corp.*, gdzie powdd -
przedsiebiorstwo sprzedajace bilety na imprezy artystyczne na obszarze calego
kraju - stworzyl strone WWW w celach oferty i promocji swoich ustug (www.
ticketmaster.com). Tymczasem Microsoft zaopatrzyt swoja strone, zawierajaca
przewodnik po Seattle i okolicach (www.seattle.sidewalk.com), w hipertacze do
jednej z podstron na witrynie Ticketmaster, co pozwolilo uzytkownikom kupo-
wac bilety na wydarzenia kulturalne opisane w przewodniku za posrednictwem
witryny powoda. Ostatecznie sprawa ta zakonczyla si¢ ugoda, na mocy ktdrej
Microsoft zamies$cil na swojej witrynie jedynie odeslanie do strony gtéwnej na
witrynie Ticketmaster.

* Court of Session, Edinburgh (Oct. 24, 1996).
4 No. 97-3055 DDP (C. D. Cal. filed Apr. 28, 1997).
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RAMKOWANIE (FRAMING)

Jest to specyficzna odmiana odeslan. W tej metodzie oryginalna (odsylajaca)
strona WWW faczy si¢ z inng (odsylang) strong za pomoca hiperlacza w ten
sposob, ze odsylana strona pojawia si¢ w $rodku ramki na stronie odsytajace;.
Taka procedura pozwala wyodrebni¢ w ramach jednej strony kilka czesci (ra-
mek) dzialajacych niezaleznie od siebie nawzajem, ale wyswietlanych na ekranie
uzytkownika obok siebie i w tym samym czasie. Czeéci oryginalnej strony, czesto
zawierajgce oferty promocyjne, reklamy, loga badz znaki towarowe, zwykle sa
umieszczane poza granicami ramek. W efekcie zawarto$¢ stron objetych ramka-
mi ulega redukcji i zageszczeniu, co sila rzeczy zmusza uzytkownika do zmiany
metod i kolejnosci ich przegladania. W dodatku zjawisko to moze wywotywaé
u niego mylne wrazenie, ze obramowana tres¢ pochodzi z oryginalnej strony.
W rezultacie administrator oryginalnej strony osiaga zysk, sprzedajac miejsce
na ramce pod banery reklamowe i czerpigc korzysci z cudzej pracy. Tymczasem
ten podmiot, ktérego stron¢ wykorzystano, pada ofiarg wykorzystania zawar-
tosci jego strony z pominieciem lub zmniejszeniem liczby znajdujacych si¢ na
niej znakéw towarowych i reklam®. Ten proceder moze prowadzi¢ nie tylko do
naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, ale i czynéw nieuczciwej kon-
kurencji, w tym zwlaszcza naruszen praw autorskich.

Technika ramkowania moze zosta¢ uzyta rowniez do krytyki i dyskredyta-
cji innych witryn WWW. Przykladem tego jest portal McSpotlight (http//:www.
mcspotlight.org) zajmujacy sie krytyka sieci restauracji McDonald’s. Takie kor-
poracje nie s jednak jedynym celem tej odmiany ramkowania. Na przyktad, po
obejrzeniu witryny na temat praw czlowieka w Tunezji (http//:www.amnesty-
-tunisia.org) grupa dzialaczy Amnesty International zalozyla wlasny portal
»Rhetoric v. Reality” (http//:www.amnesty.org/tunisia) z uzyciem opisywanej tu
techniki. Portal ten pokazuje protunezyjska strone obramowang ramkami za-
wierajgcymi fakty, ktore neguja twierdzenia zawarte na tej stronie.

Orzecznictwo sgdowe na temat ramkowania jest jak dotad skape, gdyz sprawy
z tego zakresu sg rzadkie (nawet w USA), zwlaszcza w stosunku do ogélnej liczby
spraw w zakresie naruszen praw do znakéw towarowych w obrocie elektronicz-
nym. Na uwage zastuguje tu sprawa Washington Post, Co. v. Total News, Inc.*8,

¥ Wiecej na ten temat w: M. Kondrat, Znaki towarowe w Internecie, Poznan 2001; J.R. Ku-
ester, P.A. Nieves, Hyperlinks, s. 246; J. Ozegalska-Trybalska, Nowe formy nieuczciwej konkuren-
cji w Internecie, PUG 2000, nr 5, s. 11; M. Smycz, [w:] Prawo Internetu, s. 456-457.

97 Civ. 1190 (PKL) (S. D. N. Y. filed Feb. 20 1997). Pozew jest dostepny pod adresem
http//:www.jmls.edu/cyber/cases/totl1.html.
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gdzie pozwany operowal strong www.totalnes.com, zawierajacg list¢ nazw i reno-
mowanych znakéw towarowych czasopism, gazet, stacji TV i agencji informacyj-
nych. Po kliknieciu na pozycje z tej listy uzytkownik wprawdzie przenosit si¢ na
strone z zadanymi informacjami, ale strona ta pojawiala si¢ w ramce, na ktorej
umieszczono logo pozwanego i elementy reklamowe. Sprawa ta zakonczyta sie
ugoda, zgodnie z ktéra pozwany moglt w dalszym ciggu korzysta¢ z odestan do
strony powoda, ale za to musial wstrzymac si¢ od praktyki ramkowania.

METATAGGING

Metatagi sa to skladniki i narzedzia jezyka html, ktéry stuzy do zapisu witryn
WWW oraz opisu ich zawartosci. Zazwyczaj pozostaja one niewidoczne dla inter-
nautow, s3 one natomiast widoczne dla wyszukiwarek internetowych. Im czesciej
dany wyraz lub wyrazenie pojawia si¢ w metatagu badz tekscie danej strony, tym
wieksze jest prawdopodobienstwo znalezienia danej strony przez wyszukiwarke
poszukujacg danego wyrazu lub wyrazenia i tym wyzsze bedzie miejsce tej strony
na liscie stron znalezionych przez t¢ wyszukiwarke. Nie sposob przecenic znaczenie
metatagow z tego wzgledu, ze wyszukiwarki sg podstawowym srodkiem przeszu-
kiwania stron internetowych, co czyni je zasadnicza metodg przyciagania poten-
cjalnych konsumentéw. Owszem, zdarza sie, ze w metatagu strony WWW zostaje
wykorzystany - z przyczyn ekonomicznych - znak towarowy innego podmiotu
w sposdb legalny. Jednakze w wielu przypadkach znak towarowy nalezacy do kon-
kurenta bywa uzywany w metatagu strony internetowej w celu skierowania zain-
teresowanych - potencjalnych konsumentéw — na wlasng witryne zamiast konku-
rencyjnej*. Jako przyklad tego zjawiska niechaj postuzy nam sprawa Oppendahl &
Larson v. Advanced Concepts™. Byta to bowiem pierwsza w historii sprawa na wo-
kandzie, ktorej przedmiotem byto uzycie cudzego znaku towarowego w metatagu.
Powdd - przedsiebiorstwo prawnicze wyspecjalizowane w prawie patentowym -
zarzucit pozwanemu - przedsigbiorstwu projektujagcemu witryny WWW - m.in.
naruszenie jego praw do znakéw towarowych OPPENDAHL i LARSON wskutek
zamieszczenia ich w metatagu strony internetowej powoda. W wyroku sad podzie-
lit stanowisko powoda, nakazujgc pozwanemu usunigcie znakéw towarowych po-
woda z metatagu jego (tj. pozwanego) strony.

% Wiecej na ten temat w: M. Kondrat, Znaki towarowe, s. 114; J.R. Kuester, P.A. Nieves, Hy-
perlinks, s. 246; J. Ozegalska-Trybalska, Nowe formy nieuczciwej konkurencji, s. 14; M. Smycz,
[w:] Prawo Internetu, s. 455.

%0 No. 97-CV-1592 (D. Colo. filed Dec. 19, 1997).
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SLOWA-KLUCZE (KEYWORDS)

Zjawiskiem pokrewnym do metataggingu jest praktyka sprzedazy przez opera-
toréw wyszukiwarek przedsiebiorcom pewnych stéw-kluczy lub sformulowan
wywolujgcych prezentacje baneréow reklamowych tych przedsiebiorcéw na stro-
nie zawierajacej tzw. wyniki wyszukiwania - w sytuacji, gdy kto$ uzyje takiego
stowa-klucza lub wyrazenia w wyszukiwarce. Takie banery, czesto w formie nie
tylko slownej, ale takze filmowej/animowanej, a nawet dzwigkowej/udzwieko-
wionej, majg przycigga¢ uwage internautoéw swoja formga estetyczng. Uzytkownik
klikajacy na baner reklamowy zostaje w ten sposéb automatycznie przeniesiony
na stron¢ wlasciwego reklamodawcy.

Jezeli stowami-kluczami w charakterze przedmiotow sprzedazy sa wylacznie
powszechnie uzywane wyrazy, nieobjete niczyimi prawami rzeczowymi ani au-
torskimi, takie jak np. ,prawo” badz ,,samochdd” - nie narusza to wcale czyich-
kolwiek praw. Jednakze sprzedawane stowa-klucze stanowig czasem znaki towa-
rowe nalezace do rynkowego konkurenta, co moze naruszac jego prawa do nich,
a rezultacie — stac si¢ zarzewiem sporu sadowego’'.

Jako przyklad takiego procederu moze postuzy¢ sprawa Estée Lauder, Inc.
v. Fragrance Counter, Inc*’. Stron¢ pozwang reprezentowali tu: portal iBeauty.
com i wyszukiwarka internetowa Excite. iBeauty.com zakupil prawa nieautory-
zowanego sprzedawcy kosmetykéw Estée Lauder, Inc. do baneréw reklamuja-
cych produkty firmy Fragrance Counter, Inc. Kiedy internauci podczas szukania
stron uzywali znakéw towarowych powoda - ESTEE LAUDER, CLINIQUE oraz
ORIGINS jako stéw-kluczy, baner reklamowy pozwanego pojawial sie nad lista
znalezionych stron. Sprawa zakonczyla si¢ dobrowolnym usunigciem przez po-
zwanego slow-kluczy z listy znalezionych stron.

PODSUMOWANIE
DEFINICJA | FUNKCJE ZNAKOW TOWAROWYCH

o Definicja: Zgodnie z ustawg z 30.6.2000 r. - Prawo wlasnosci przemy-
stowej, znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie, ktére moze
by¢ przedstawione w sposob graficzny i ktére nadaje si¢ do odrdznienia

1 Dla szczegotéw zob. M. Sableman, Link Law Revisited Link Law Revisited: Internet Lin-
king at Five Years, ,Berkeley Technology Law Journal” 2001, Vol. 16, 1273.
21999 U. S. Dist. LEXIS 14825 (S.D.N.Y. 1999). Zob. ibidem dla szczeg61éw sprawy.
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towarow jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego przedsiebiorstwa.

Moze to by¢ wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma

przestrzenna, melodia lub inny sygnat dzwiekowy.

Funkgcje:

- Wyrozniajaca (odrdézniajgca): Pomaga konsumentom w identyfika-
cji produktow i ustug pochodzacych od konkretnego przedsigbiorcy.

- Gwarancyjna (jako$ciowa): Informuje konsumentéw o jakosci dobr
i ustug, budujac ich zaufanie do marek.

- Reklamowa: Stuzy promocji produktow i ustug, przyciagajac uwage
konsumentéw i zachecajac ich do zakupu.

ZNACZENIE ZNAKOW TOWAROWYCH

Znaki towarowe odgrywaja kluczowa role w gospodarce wolnorynkowej

z nastepujacych powodow:

Identyfikacjaiodroéznianie: pomagajg konsumentom widentyfikacjiiod-
roznianiu produktow i ustug pochodzacych od réznych przedsiebiorcow;
Wartos¢ ekonomiczna: s3 istotnym skladnikiem majatku przedsie-
biorstw, czesto o wysokiej wartosci ekonomicznej;

Znaczenie cywilnoprawne: majg ogromne znaczenie w kontekscie prawa
cywilnego, gdyz ich bezprawne uzycie moze prowadzi¢ do powaznych
konsekwencji prawnych;

Obrot elektroniczny: w kontekscie Internetu znaki towarowe sg czesto
uzytkowane w domenach internetowych, co zwigksza ryzyko ich bez-
prawnego uzycia; praktycznie nieograniczony zasieg Internetu sprawia,
ze zamieszczanie znakéw towarowych w domenach internetowych stato
sie atrakcyjnym rozwigzaniem dla przedsigbiorcéw, ale jednoczesnie na-
raza je na naruszenia.

PROCEDURA UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO

Przeszkody bezwzgledne: obejmuja m.in. brak dostatecznej zdolnosci
dystynktywnej znaku, znaki opisowe, znaki sprzeczne z porzadkiem publicz-
nym lub dobrymi obyczajami, znaki mylace, znaki zgltoszone w zlej wierze.
Przeszkody wzgledne: dotycza wczesniejszych praw osoéb trzecich, ta-
kich jak naruszenie praw osobistych lub majatkowych, identyczno$¢ lub
podobienstwo do wczesniej zarejestrowanych znakéw towarowych.
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Pierwszenstwo: prawo ochronne na znak towarowy jest przyznawane
na zasadzie prior tempore potior iure, co oznacza, ze pierwszenstwo uzy-
skania prawa ochronnego ma ten, kto pierwszy zglosit znak do Urzedu
Patentowego.

FORMY NARUSZEN PRAWA DO ZNAKOW TOWAROWYCH W INTERNECIE

Uzycie znaku towarowego na stronie internetowej: znaki towarowe
moga by¢ uzywane w nazwach witryn, opisach produktéw i ustug, a takze
jako dzwigkowe znaki towarowe.

Piractwo domenowe (cybersquatting): rejestracja domen zawieraja-
cych znaki towarowe w celu ich blokowania i pdzniejszej odsprzedazy
z zyskiem.

Typosquatting: rejestracja domen z drobnymi réznicami w nazwie, aby
przyciagna¢ uzytkownikow popetniajacych bledy ortograficzne.
Komentarz konsumencki i dyskredytacja: rejestracja domen w celu za-
mieszczania krytyki konsumenckiej lub dyskredytacji uprawnionych do
znaku.

Rejestracja domeny przez konkurenta: przedsi¢biorcy rejestruja domeny
z uzyciem znakéw towarowych konkurentéw, aby utrudni¢ im dostep do
korzystnych domen.

Odestania (linking): automatyczne przenoszenie uzytkownikéw na
inne strony za pomocg hiperlaczy, co moze narusza¢ prawa do znakéw
towarowych.

Ramkowanie (framing): wyswietlanie zawarto$ci innej strony w ramce
na wlasnej stronie, co moze wprowadza¢ uzytkownikéw w blad co do
zrédla tresci.

Metatagging: uzycie znakow towarowych w metatagach stron interneto-
wych w celu przyciagniecia ruchu na wlasng witryne.

Stowa-klucze (keywords): sprzedaz stow-kluczy przez operatorow wy-
szukiwarek, co moze narusza¢ prawa do znakéw towarowych konkuren-
tow.
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WNIOSKI DE LEGE LATA | POSTULATY DE LEGE FERENDA

o Ochrona prawna: aktualne przepisy prawa polskiego zapewniajg dosta-
teczng ochrone przed naruszeniami prawa do znakéw towarowych w In-
ternecie, cho¢ wymagaja elastycznej i kreatywnej wykladni®.

« Brak potrzeby nowych przepiséw: nie jest konieczne wprowadzanie no-
wych przepisow, lecz raczej wlasciwa wykladnia juz obowiazujacych re-
gulacji. Istotne jest to, aby ta wykladnia nie prowadzita do nieuzasadnio-
nego faworyzowania podmiotéw uprawnionych do znakéw towarowych
kosztem innych uczestnikéw obrotu gospodarczego i elektronicznego.
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Egzekucja z polskiego znaku towarowego
wobec zagranicznej osoby prawnej spoza UE

WPROWADZENIE

Znak towarowy jako prawo wyltaczne podlega egzekucji tak jak kazde inne prawo
majatkowe, cho¢ ma swoja specyfike i uwarunkowania. W przypadku gdy dtuz-
nik-wlasciciel znaku towarowego zarejestrowanego przez Urzad Patentowy RP
(UPRP) ma siedzibe poza granicami Polski i Unii Europejskiej, nalezy podczas
egzekucji zwrdci¢ szczegdlng uwage m.in. na kwestie zwigzane z doreczaniem
korespondencji w postepowaniu egzekucyjnym. Niniejszy artykul przedstawia
najwazniejsze wyzwania zwigzane z przeprowadzeniem egzekucji z polskiego
znaku towarowego wobec zagranicznej osoby prawnej, tj. spolki prawa amery-
kanskiego na podstawie tytutu wykonawczego uzyskanego w Polsce.

ROZDZIAL 1
1.1. WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Zgodnie z art. 776 i 777 § 1 k.p.c.! podstawa egzekucji jest tytul wykonawczy,
tj. tytul egzekucyjny zaopatrzony w klauzule wykonalnosci, np. prawomocny
wyrok sadu, na ktérego podstawie mozliwe jest wszczecie postepowania egzeku-
cyjnego. Postepowanie wszczyna si¢ na wniosek (art. 796 § 1 k.p.c.). We wniosku
o egzekucje ze znaku towarowego wobec dluznika spoza UE - poza standardo-
wymi wymogami — nalezy:

! Ustawa z 17.11.1964 r. kodeks postepowania cywilnego, (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1568, 1841
ze zm.), dalej k.p.c.
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1. precyzyjnie okresli¢ znak towarowy, do ktérego komornik ma skierowac
egzekucje, poprzez wskazanie jego pelnej nazwy oraz numeru prawa wy-
facznego;

2. wskaza¢ adresy, na ktére komornik ma doreczy¢ korespondencje w spra-
wie. W tym celu mozna positkowac si¢ danymi zamieszczonymi w publicz-
nych rejestrach, w ktérych wskazana jest informacja o siedzibie danego
podmiotu. Pomocne moze by¢ takze wskazanie innych adreséw, o ktérych
wierzyciel ma wiedze i na ktére w przesztosci skutecznie doreczano kore-
spondencje lub z ktérych dltuznik nadawal pisma. Jest to kluczowa kwestia
w kontekscie mozliwosci prowadzenia egzekucji.

Na etapie sporzadzania wniosku egzekucyjnego nalezy rozwazy¢ wlasciwosé
komornika, do ktérego nalezy skierowa¢ wniosek. Zgodnie z art. 895 § 1 k.p.c.
w zw. z art. 909 k.p.c. egzekucja z innych wierzytelnosci (w tym z innych praw
majatkowych, zgodnie z art. 909 k.p.c.) nalezy do komornika sagdu wlasciwosci
ogolnej dluznika, a w braku podstaw do jej oznaczenia - do komornika sadu
wladciwosci osoby zobowigzanej wzgledem diuznika. Gdy osoby takiej nie ma,
egzekucja nalezy do komornika tego sadu, w ktdrego okregu znajduje si¢ przed-
miot $wiadczenia lub prawa.

W przypadku gdy dluznik ma siedzibe za granicg i nie mozna ustali¢ ko-
mornika wlasciwos$ci ogolnej, nalezy przyja¢ wlasciwos¢ wedlug polozenia ma-
jatku dluznika na terytorium RP. W odniesieniu do praw wlasnosci intelektual-
nej zarejestrowanych przez Urzad Patentowy RP mozna przyjac, ze wladciwos¢
nalezy ustali¢ wlasnie wedlug siedziby tego organu. Przemawia za tym m.in. to,
ze wprawdzie prawo ochronne rozcigga si¢ na caly obszar kraju, jednak czynno-
$ci zwigzane z zajeciem oraz egzekucja prawa dokonywane beda z koniecznym
udziatem Urzedu Patentowego jako organu powiadamianego oraz dokonujgcego
stosownych wpiséw w prowadzonym przez siebie rejestrze (tu: rejestrze znakow
towarowych).

Na obszarze RP nie ma innego miejsca, w ktérym wskazane prawo majat-
kowe z uwagi na swdj status niematerialny mogtoby sie znalez¢. Wlasciwy jest za-
tem komornik z obszaru apelacji warszawskiej i w tym obrebie, zgodnie z art. 10
ust. 1 i 3 Ustawy o komornikach sagdowych?, wierzycielowi przystuguje prawo
wyboru komornika.

? Ustawa z 22.3.2018 r. 0 komornikach sadowych ( t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1458).
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1.2. WSZCZECIE EGZEKUC)I

Egzekucja z prawa ochronnego na znak towarowy toczy si¢ na podstawie prze-
piséw o egzekucji z innych praw majatkowych (art. 909 i nast. k.p.c.), przy czym
odpowiednio stosuje si¢ do niej przepisy o egzekucji z wierzytelnosci, o ile
przepisy o egzekucji z innych praw majatkowych nie stanowia inaczej (art. 909
k.p.c.). Zgodnie z art. 760 § 1' k.p.c. komornik podejmuje niezbedne czynno-
$ci niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
whniosku.

W przypadku egzekucji ze znaku towarowego w pierwszej kolejnosci komor-
nik dokonuje nast¢pujacych czynnosci:

1. wydaje postanowienie o wszczeciu egzekucji (art. 805 § 1 k.p.c.);

2. wydaje postanowienie o zajeciu prawa (art. 910 § 1 k.p.c.);

3. przesyla do Urzedu Patentowego RP wniosek o wpis informacji o zajeciu

prawa do rejestru znakéw towarowych (art. 910 k.p.c.);
4. zawiadamia dluznika o wszczeciu egzekucji i zajeciu prawa (art. 805 § 1
k.p.c. oraz art. 910 § 1 k.p.c.).

Co istotne, egzekucja jest wszczeta z momentem wydania postanowienia
przez komornika. To zdarzenie uprawnia do zainicjowania czynnosci egzeku-
cyjnych bez wzgledu na to, czy przed ich podjeciem komornik doreczyt zawiado-
mienia o wszczeciu egzekucji i zajeciu prawa na rzecz dtuznika. Istotne z punktu
widzenia skutkéw prawnych bedzie jednak doreczenie dluznikowi zawiadomie-
nia o zajeciu prawa, o czym bedzie mowa w dalszej czesci artykutu.

1.3. WSZCZECIE POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PRZEZ UPRP

Przestanie wniosku do UPRP przez komornika o wpis informacji o zajeciu prawa
inicjuje odrebne postepowanie administracyjne toczace si¢ przed tym organem.
UPRP zamieszcza wzmianke o zfozonym przez komornika wniosku w publicz-
nym i jawnym rejestrze znakow towarowych, w rubryce D (prawa ograniczajace
znak towarowy), ktérego informacje korzystaja z domniemania prawdziwosci
i znajomosci (art. 228 ust. 314 p.w.p.”).

Nastepnie Urzad zawiadamia wtladciciela znaku towarowego o zlozeniu
wniosku przez komornika, wyznaczajac mu termin na ustosunkowanie si¢ do

> Ustawa z 30.6.2000 r. prawo wlasnoéci przemystowej (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1170), dalej
p-w.p.
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wniosku zlozonego przez komornika, po czym wydaje decyzje o wpisie (lub od-
mowie wpisu) o zajeciu prawa ochronnego na znak towarowy do rejestru zna-
kow towarowych. Decyzja o wpisie podlega opublikowaniu w ,Wiadomosciach
Urzedu Patentowego”.

Co istotne, dokonanie lub brak dokonania wpisu o zajeciu znaku towarowego
do rejestru UPRP nie ma wplywu na skuteczno$¢ zajecia prawa w ramach poste-
powania egzekucyjnego. Postepowanie administracyjne toczace si¢ przed UPRP
w tym przedmiocie jest catkowicie niezalezne od postepowania prowadzonego
przez komornika. Wpis ma charakter informacyjny, lecz z uwagi na domniema-
nie prawdziwosci i znajomosci wpisoéw ma znaczenie w kontekscie oceny, czy
osoba nabywajaca zajete prawo wiedziala lub z tatwoscig mogta si¢ dowiedzie¢
0 ograniczeniu tego prawa.

ROZDZIAt 2

2.1. DORECZENIE DOKUMENTOW 0 WSZCZECIU EGZEKUC)I
| ZAJECIU PRAWA NA RZECZ DUZNIKA

Zgodnie z art. 763 § 1 k.p.c.: ,Komornik zawiadamia strone o kazdej dokonanej
czynnosci, o ktorej terminie nie byla zawiadomiona i przy ktdrej nie byla obec-
na, i na jej zadanie udziela wyjasnien o stanie sprawy”. W zwiazku z powyz-
szym komornik zobowigzany jest doreczy¢ dltuznikowi zaréwno zawiadomie-
nie o wszczeciu egzekucji wraz z niezbednymi pouczeniami (zgodnie z art. 763"
k.p.c.), jak tez zawiadomienie o zajeciu prawa.

Z punktu widzenia mozliwosci skutecznego prowadzenia egzekucji z prawa
ochronnego na znak towarowy najistotniejsze znaczenie ma zaistnienie skutku
w postaci zajgcia prawa. Zgodnie bowiem z art. 910 § 2 i 3 k.p.c. prawo zostaje za-
jete z chwilg doreczenia zawiadomienia o zajeciu na rzecz trzeciodtuznika badz
dtuznika. Jednakze, jezeli dluznik badz trzeciodtuznik dowiedzieli si¢ o skiero-
waniu egzekucji do znaku towarowego w inny sposob, jeszcze przed zawiadomie-
niem ich formalnie przez komornika, skutki zajecia powstaja z chwilg uzyskania
przez nich takiej informacji, nawet jezeli nie doreczono im jeszcze zawiadomie-
nia o zajeciu prawa (art. 910 § 4 k.p.c.).

W praktyce zatem to na wierzycielu spoczywac bedzie obowigzek udowod-
nienia (na wypadek kwestionowania przez dtuznika zaistnienia skutku w postaci
zajecia prawa), ze dluznik dowiedzial si¢ wczesniej o dokonanym zajeciu, po-
mimo braku formalnego zawiadomienia go o tym fakcie.
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2.2. SPOSOB DORECZENIA PISM KOMORNICZYCH DO PODMIOTOW Z SIEDZIBA POZA UE

Doreczenie korespondencji przez komornika do podmiotu z USA - z uwagi
na brak mozliwosci zastosowania przepiséw unijnych oraz brak porozumien
bilateralnych w tym przedmiocie pomiedzy Polskg a Stanami Zjednoczony-
mi Ameryki - odbywa si¢ na podstawie przepiséw konwencji haskiej z dnia
15.11.1965 r.%, ktorej oba kraje sg sygnatariuszami. W pozostatym zakresie, nie-
uregulowanym przez Konwencje, z uwagi na polska jurysdykcje co do postepo-
wania egzekucyjnego (art. 1110* § 1 k.p.c.) odpowiednie zastosowanie znajda
przepisy k.p.c., w szczegolnosci przepisy z zakresu migdzynarodowego poste-
powania cywilnego dot. pomocy prawnej (art. 1130 i nast.), w zwigzku z art. 13
ust. 2 k.p.c.

Nalezy zwrdéci¢ uwage, ze Konwencja (o ile juz znajduje zastosowanie) ma za-
stosowanie we wszystkich przypadkach, gdy dokument sagdowy lub pozasadowy
ma by¢ przekazany za granice w celu doreczenia (art. 1 Konwencji).

Co do zasady doreczenia odbywaja sie droga oficjalna za posrednictwem wy-
znaczonych do tego organow panstwowych (art. 2 i nastepne Konwencji) i wedtug
przepisdw wewnetrznych kraju doreczenia. Jednoczesnie, o ile panstwo przyj-
mujace nie wyrazi sprzeciwu, Konwencja nie narusza prawa do bezposredniego
doreczania korespondenciji, tj. bez posrednictwa organdéw panstwowych (art. 10
Konwencji). Przy czym, co wazne, dotyczy to jedynie dokumentéw sagdowych, nie
za$ dokumentéw pozasgdowych.

Pisma sporzadzane przez komornika w postepowaniu egzekucyjnym -
jako niepochodzace od sadu, a jedynie od organu wykonujacego orzeczenia s3-
dowe - beda mialy charakter pism pozasagdowych. Powyzsze przesadza, naszym
zdaniem, o koniecznosci dorgczania pism przez komornika za posrednictwem
organéw panstwowych. Przepisy k.p.c. méwiag bowiem o doreczeniu przez sad
wszelkiej korespondencji pozasagdowej (art. 1132 w zw. z art. 1133" k.p.c.).

Komornik zobowigzany jest zatem do sporzadzenia stosownego wniosku
i ztozenia go we wlasciwym dla niego sadzie rejonowym. Dokumenty skierowane
do dtuznika - tj. zawiadomienia o wszczeciu egzekucji/zajeciu prawa, pouczenia,
tytul wykonawczy - powinny zostaé przettumaczone przysiegle na jezyk urze-
dowy panstwa, w ktérym siedzibe ma dluznik i wedlug przepiséw ktérego ma
nastapi¢ doreczenie przez organ centralny (badz wyznaczony przez ten organ

* Konwencja haska z 15.11.1965 r. o dorgczaniu za granica dokumentéw sadowych
i pozasagdowych w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz.U. 2000, Nr 87, poz. 968), dalej
Konwencja.
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podmiot), w zwiazku z postanowieniami art. 5 Konwencji, a takze postanowie-
niami Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28.1.2002 r°.

Sad rejonowy, dzialajac na podstawie przepisow rozporzadzenia, przekazuje
nastepnie wniosek komornika do wilasciwego sadu okregowego, za posrednic-
twem ktorego nastepuje formalna wysytka. Sad okregowy przesyta dokumenty
do instytucji prywatnej, ktérej wladze centralne, tj. Biuro ds. Miedzynarodowej
Pomocy Prawnej Departamentu Sprawiedliwo$ci Stanéw Zjednoczonych (Office
of International Judicial Assistance) powierzyly doreczanie takiej korespondencji
na terenie USA. Wykonanie doreczenia jest czasochtonne, gdyz trwa zazwyczaj
kilka miesigcy.

Wraz z doreczeniem postanowien, o ktérych byta mowa wyzej, komornik do-
recza dluznikowi takze stosowne pouczenia. Istotnym pouczeniem w kontekscie
mozliwosci sprawnego prowadzenia postgpowania egzekucyjnego jest to, o kto-
rym mowa w art. 1135° § 1 oraz § 2 k.p.c.:

§ 1.Strona, ktéra nie ma miejsca zamieszkania lub zwyklego pobytu albo sie-

dziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym panstwie cztonkowskim
Unii Europejskiej, jezeli nie ustanowila pelnomocnika do prowadzenia
sprawy zamieszkalego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowigzana wska-
za¢ pelnomocnika do doreczen w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. W razie niewskazania pelnomocnika do doreczen, przeznaczone dla tej
strony pisma sagdowe pozostawia si¢ w aktach sprawy ze skutkiem dorecze-
nia. Strong nalezy o tym pouczy¢ przy pierwszym doreczeniu. Strona po-
winna by¢ réwniez pouczona o mozliwosci ztozenia odpowiedzi na pismo
wszczynajace postepowanie i wyjasnien na pisSmie oraz o tym, kto moze
by¢ ustanowiony pelnomocnikiem.

Literalna tre$¢ przepisu nie zawiera obowigzku wyznaczenia przez komor-
nika terminu, w ktérym strona pouczana powinna wskaza¢ pelnomocnika i po
ktorego uptywie dalsze pisma nalezy pozostawi¢ w aktach sprawy ze skutkiem
doreczenia. W doktrynie obecne sg stanowiska przyjmujace, ze wzywajac do
ustanowienia pelnomocnika do doreczen, sagd (odpowiednio komornik w poste-
powaniu egzekucyjnym) okresla takze termin do dokonania tej czynnosci. Przed
uplywem wyznaczonego terminu nie jest bowiem mozliwe skuteczne pozosta-
wianie w aktach sprawy pism przeznaczonych dla strony ze skutkiem doreczenia.
Warunkiem zastosowania rygoru przewidzianego w art. 1135° § 2 zd. 1 k.p.c. jest

> Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z 28.1.2002 r. w sprawie szczegdtowych czyn-
noéci sadow w sprawach z zakresu migdzynarodowego postepowania cywilnego oraz karnego
w stosunkach miedzynarodowych, (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1657), dalej Rozporzadzenie.
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zatem skuteczne doreczenie stronie pouczenia oraz bezskuteczny uplyw wyzna-
czonego terminu, ktéry nalezy liczy¢ od dnia doreczenia pouczenia®. Z drugiej
strony, inne stanowiska doktrynalne wskazuja, Ze wyznaczenie terminu do do-
konania ww. czynnosci jest jedynie dobra praktyka, a nie obowigzkiem sadu’.

Jednoczesnie przepisy nie stanowia, jaki dokladnie termin nalezy wyznaczy¢
dtuznikowi. Co wigcej, zalacznik nr 7 do Rozporzadzenia okreslajacy wzor po-
uczenia o tresci art. 1135° k.p.c. zawiera puste miejsce (do uzupetnienia) przy
okredlaniu terminu na ustanowienie pelnomocnika. Niektdrzy komentatorzy
odwotlujg sie tutaj do art. 130 § 1' k.p.c. regulujgcego wyznaczenie terminu do
poprawienia lub uzupelnienia pisma wniesionego przez stron¢ majaca siedzibe
poza terytorium Unii Europejskiej, co oznaczaloby termin nie krdtszy niz trzy
miesigce®.

W praktyce konieczno$¢ wyznaczania terminu (ktéry nie ma oparcia w tre-
$ci art. 1135° k.p.c.) wynoszgcego 3 miesigce, liczac od dnia doreczenia pisma
dluznikowi lub uzyskania informacji o braku doreczenia (co trwa $rednio okoto
3 miesiecy lub dluzej), oznaczataby koniecznos¢ oczekiwania przez komornika
przez co najmniej 6 miesiecy, zanim mogiby on pozostawic¢ jakiekolwiek dalsze
pismo w aktach sprawy ze skutkiem doreczenia. Do tego czasu komornik bylby
zmuszony do doreczania kolejnych pism i zawiadomien w toku egzekucji zgodnie
z procedurg wskazang w Konwencji i Rozporzadzeniu, co w praktyce - biorac
pod uwage mozliwos$¢ braku woli dtuznika do odbioru kolejnych adresowanych
do niego pism i dtugotrwalo$¢ calej procedury - zablokowatoby mozliwos¢ sku-
tecznego i efektywnego prowadzenia egzekucji.

Z punktu widzenia celéw egzekucji, w szczegélnosci sprawnoséci dzialan
komornika, takie podejscie nie wydaje si¢ zatem prawidlowe. W zakresie odpo-
wiedniego stosowania ww. przepisu w przypadku egzekucji - zdaniem autoréw
niniejszego artykulu — wystarczajace jest pouczenie dtuznika o obowiazku wska-
zania pelnomocnika do doreczen wraz z pierwszym doreczeniem zawiadomienia
o wszczeciu egzekucji oraz zajeciu prawa. Wskazanie przez komornika terminu
do dokonania takiej czynnosci nie jest obowigzkowe, gdyz art. 1135°k.p.c. tego

¢ Zob. J. Ciszewski, [w:] T. Erecitiski (red.), Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz,
t. VI, Miedzynarodowe postepowanie cywilne. Sad polubowny (arbitrazowy), wyd. V, Warszawa
2017, art. 1135(5) WK 2017 oraz M. Cichomska, [w:] P. Rylski, A. Olas (red.), Kodeks postepowa-
nia cywilnego. Komentarz, wyd. 3, NB 22 do art. 1135°, Warszawa 2024, Legalis oraz wyr. SN
2 18.4.1975 1., sygn. III CRN 404/74, Legalis nr 43243.

7 Zob. M. Radwan, [w:] M. Manowska (red.), Kodeks postgpowania cywilnego. Komentarz
aktualizowany, t. II, NB 6 do art. 1135°, Warszawa 2022.

8 Zob. G. Karas, [w:] T. Szancito (red.), Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz, t. Il NB
4 do art. 1135°, Warszawa 2023, Legalis.
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nie wymaga. Wydaje sie, iz ustawodawca celowo nie zdecydowat si¢ na okreélenie
terminu, pozostawiajac to ocenie komornika czy sadu w toku procesu. Dlatego
wyznaczenie odpowiedniego, rozsadnego terminu powinno by¢ stosowane jako
dobra praktyka, rowniez w celu zmniejszenia ryzyka podwazania przez dtuznika
czynnos$ci dokonywanych przez komornika.

W przypadku skutecznego doreczenia zawiadomienia o zajgciu prawa wraz
z pouczeniem, kazde kolejne pismo w sprawie komornik moze pozostawia¢ w ak-
tach sprawy ze skutkiem doreczenia, chyba ze dtuznik wskaze pelnomocnika do
doreczen w Polsce.

Warto zauwazy¢, iz wprawdzie brak odbioru pisma przez dluznika nie sta-
nowi per se przeszkody do podejmowania dalszych dzialan egzekucyjnych, jed-
nak zwieksza ryzyko podwazania kolejnych czynnosci egzekucyjnych na dalszym
etapie. Dtuznik moze bowiem prébowac zniweczy¢ skutki czynnosci wykona-
nych w toku egzekucji, wskazujac, iz adres, pod ktéry wysylana byta korespon-
dencja, nie byl prawidtowy. Warto bowiem pamieta¢, iz doreczenia na podstawie
Konwencji (do krajow spoza obszaru UE) - co do zasady - s dokonywane przez
organ centralny panstwa wezwanego w formie przewidzianej przez prawo we-
wnetrzne tego panstwa. Z tego wzgledu w przypadku braku podjecia pisma przez
adresata nalezy kazdorazowo zbada¢, czy mozliwe jest wowczas zastosowanie ja-
kiejkolwiek fikcji doreczenia w §wietle przepiséw kraju doreczenia (jeszcze przed
ew. zastosowaniem art. 1135°k.p.c.).

ROZDZIAt 3
3.1. SKUTKI ZAJECIA PRAWA

W przypadku gdy dojdzie do zajgcia prawa w sposéb skuteczny, np. poprzez do-
reczenie dluznikowi stosownego zawiadomienia, bedzie to rodzi¢ istotne konse-
kwencje prawne.

Po pierwsze, otworzy droge do dalszych czynnosci egzekucyjnych, w szcze-
gélnosci do mozliwosci oszacowania prawa przez bieglego. Zgodnie bowiem
zart. 910* § 1 k.p.c. komornik powoluje bieglego do oszacowania zajetego prawa.
Zaréwno zawiadomienie o zajeciu prawa, jak i kazda kolejna czynnos¢ komor-
nika musi uzyska¢ walor prawomocnosci, zanim komornik bedzie mégt przy-
stapi¢ do kolejnej czynnosci. Kazda czynno$¢ podlega bowiem zaskarzeniu na
podstawie art. 767 k.p.c. Dlatego tak istotne jest, dla sprawnosci egzekucji, do-
konanie pierwszego skutecznego dorgczenia na rzecz dtuznika oraz mozliwos¢
zastosowania art. 1135°k.p.c.
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Po drugie, z mocy zajecia wierzyciel moze wykonywac wszelkie uprawnie-
nia majgtkowe wynikajace z zajetego prawa, ktdre sg niezbedne do zaspokojenia
wierzyciela w drodze egzekucji. Moze réwniez podejmowac wszelkie dzialania,
ktoére sg niezbedne do zachowania prawa. W tym kontekscie warto wskaza¢, iz
jedna z czynnosci mozliwych do podjgcia przez wierzyciela, po zajeciu prawa, jest
mozliwo$¢ samodzielnego uiszczenia oplaty za kolejny 10-letni okres ochrony
znaku towarowego. Ma to na celu zachowanie w mocy prawa do czasu zakon-
czenia postepowania egzekucyjnego, gdyz w przypadku braku uiszczenia oplaty
w ustawowym terminie prawo ochronne na znak towarowy wygasa, a wowczas
egzekucja skierowana do tego prawa stataby si¢ bezprzedmiotowa.

3.2. 0SZACOWANIE ZNAKU TOWAROWEGO — BIEGLY ORAZ WYCENA

O ile nie zajdzie zaden z wyjatkéw wskazanych w art. 910* § 2 k.p.c., wycena
znaku towarowego jest niezbedna w postepowaniu egzekucyjnym bez wzgledu
na sposob, w jaki dojdzie ostatecznie do jego zbycia.

Biegty powolywany jest przez komornika, jesli biegly danej specjalnosci znaj-
duje si¢ na liscie statych bieglych sadowych sadu, w okregu ktorego toczy sie
egzekucja (art. 813 § 1 k.p.c.). W zakresie bieglego oraz sporzadzanej przez niego
opinii zastosowanie maja odpowiednio przepisy art. 278 i nastepne k.p.c. w zw.
zart. 13 ust. 2 k.p.c.

W zaleznosci od stopnia komercyjnego korzystania ze znaku oraz dostepne;j
dokumentacji wycena moze odby¢ si¢ zasadniczo trzema metodami:

1. metodg dochodowa - badanie zdolnosci znaku towarowego do generowa-
nia dochoddw, czy to na podstawie hipotetycznych oplat licencyjnych, czy
zdyskontowanych przeplywdéw pienieznych;

2. metoda poréwnawczg (rynkows) — badanie transakeji rynkowych sprzeda-
zy lub umoéw licencyjnych znakéw stosowanych na tych samych albo ana-
logicznych obszarach rynkowych co oszacowywany znak;

3. metoda kosztowa (odtworzeniowa) — badanie kosztéw, jakie nalezaloby
ponie$¢ w celu zastgpienia danego znaku.

Jezeli wyceniany znak towarowy nie byl stosowany lub istniejg trudnosci

w zgromadzeniu przez bieglego dokumentow zrédlowych zwiazanych z eksplo-
atacja takiego znaku, mozliwe jest takze stosowanie metody mieszanej, np. opar-
cie wyceny na badaniu zdolno$ci podobnej marki do generowania dochodéw?.

® A. Podszywalow, Wycena praw wlasnos$ci przemystowej w warunkach sporu, [w:]. A. Adam-
czak (red.), Reforma prawa wlasnosci intelektualnej, cz. 3, Kielce 2023, str. 53-59.
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3.3. SPRZEDAZ ZAJETEGO PRAWA

Po uzyskaniu wyceny komornik moze przystapi¢ do kolejnych czynnosci, ktdre
beda zmierza¢ do uzyskania $rodkéw pozwalajacych na splate wierzyciela. Za-
spokojenie wierzyciela z zajetego prawa moze nastgpi¢ z dochodu, jezeli znak
taki dochdd przynosi, przy czym najczesciej do zaspokojenia dojdzie w wyniku
sprzedazy (art. 911° § 1 k.p.c.). Sprzedaz moze nastgpi¢ na dwa sposoby: jako
sprzedaz z wolnej reki albo w trybie licytacji. Wniosek w tym przedmiocie sktada
wierzyciel (art. 904' § 1 k.p.c. w zw. z art. 909 k.p.c.).

Zgodnie z art. 9117 § 1 k.p.c., jezeli przepis szczegdlny nie stanowi inaczej,
komornik moze sprzeda¢ zajete prawo z wolnej reki po cenie nie nizszej niz 75%
ceny oszacowania. Jak podkresla sie w doktrynie: ,ustawodawca nie uregulowat
blizej ani natury owej sprzedazy z wolnej reki, ani tez nie uszczegdtowil proce-
dury tego nabycia, ani wreszcie momentu, z ktérym nabycie staje sie skuteczne.
Przedstawiong luke prawng nalezy wobec tego uzupelni¢ przez odpowiednie za-
stosowanie przepiséw o sprzedazy licytacyjnej w egzekucji z ruchomosci takze
do sprzedazy rzeczy (prawa) z wolnej reki. Sprzedaz, o jakiej mowa w art. 9117 § 1
k.p.c., jest szczegolnym sposobem zbycia prawa w toku egzekucji prowadzonej
przez komornika i pod nadzorem panstwa, co uprawnia do odpowiedniego sto-
sowania do tej czynnosci przepiséw o egzekucji z ruchomosci. W przeciwnym
razie sprzedaz taka nie stanowilaby pierwotnego nabycia prawa, stosowaloby
sie do niej wszystkie przepisy dotyczace sprzedazy, w tym np. o rekojmi. Po-
wyzsza konstatacja prowadzi do wniosku, ze - w my$l odpowiednio zastosowa-
nego art. 874 k.p.c. - wlasnos¢ prawa nabytego z wolnej reki w trybie art. 9117 § 1
przechodzi na nabywce dopiero z chwilg uprawomocnienia si¢ czynnoséci komor-
nika stwierdzajacej to nabycie™".

Jednak z uwagi na tre$¢ art. 904" § 3 k.p.c. w zw. z art. 909 k.p.c. taka sprzedaz
moze mie¢ miejsce jedynie za zgoda dtuznika oraz w sytuacji, gdy nie naruszy in-
teresu wierzycieli. W przypadku biernosci dtuznika lub utrudnionego z nim kon-
taktu, co w przypadku podmiotu spoza UE jest wielce prawdopodobne, a tym
samym braku jego zgody, pozostanie tylko mozliwo$¢ sprzedazy znaku w drodze
licytacji. Do sprzedazy prawa w drodze licytacji stosuje si¢ odpowiednio prze-
pisy o sprzedazy licytacyjnej w egzekucji z ruchomosci (art. 9117 § 4 zd. 1 k.p.c.).
Licytacja moze si¢ odby¢ najwcze$niej po uptywie 14 dni od prawomocnego osza-
cowania (art. 9117 § 1 k.p.c.).

10 Zob. wyr. SN z 15.10.2020 r., sygn. I CSK 677/18, Legalis nr 2494302, oraz K. Flaga-Gie-
ruszyniska, A. Zieliriski, Kodeks postgpowania cywilnego. Komentarz do art. 9117 § 1, wyd. 12,
Warszawa 2024, Legalis.
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Komornik jest zobligowany przed terminem licytacji wysla¢ stosowne ob-
wieszczenie do sgdu rejonowego wlasciwego dla miejsca licytacji, ktére musi
zostaé wywieszone na tablicy ogloszenn w budynku sadu. Przepis art. 867 § 1'
k.p.c. nie wskazuje jednak, przez jaki czas obwieszczenie musi by¢ wywieszone.
Taki termin zostal natomiast wskazany w przepisach dotyczacych licytacji nie-
ruchomosci - por. art. 955 § 1 k.p.c., gdzie mowa o 14-dniowym okresie, w jakim
ogloszenie o licytacji musi by¢ zamieszczone na tablicy ogloszen. W analizowa-
nym przypadku komornik powinien - zdaniem autoréw - w celu zmniejszenia
ryzyka podwazenia procedury licytacji znaku towarowego przyja¢ odpowiedni,
14-dniowy termin - taki sam, jaki zostat przewidziany dla licytacji tak istotnych
doébr, jakimi sg nieruchomosci.

Dodatkowo komornik zamieszcza obwieszczenie o licytacji na stronie in-
ternetowej Krajowej Rady Komorniczej. W przypadku wyceny przekraczajacej
5000 zt komornik moze dodatkowo zamiesci¢ obwieszczenie o licytacji takze
w dzienniku lub czasopismie poczytnym w danej miejscowosci. Obwieszczenie
o licytacji dorgcza sie stronom. Diuznik musi otrzymac obwieszczenie najpdzniej
na tydzien przed rozpoczeciem licytacji.

Nie ma przeszkdd, aby wierzyciel stanat do licytacji samodzielnie i probowal
przeja¢ znak towarowy na wlasnos$¢ za cene wywotania (a contrario art. 867> § 2
k.p.c. wzw. z art. 909 k.p.c.).

W obwieszczeniu o licytacji komornik okresla czas, miejsce, przedmiot oraz
warunki licytacji. Wskazuje takze sume oszacowania i ceng wywotania oraz czas
i miejsce, w ktéorym mozna zapoznac si¢ z wycena znaku towarowego. Ponadto
w obwieszczeniu o licytacji zamieszcza si¢ wzmianke, ze prawa osob trzecich nie
beda przeszkoda do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez
zastrzezen, jezeli osoby te przed rozpoczeciem przetargu nie ztoza dowodu, ze
wniosty powddztwo o zwolnienie prawa od egzekucji i uzyskaty w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujace egzekucje. Cena wywotania w pierwszym terminie nie
moze byc’ nizsza niz 75% ceny oszacowania znaku (art. 867 § 1' oraz § 2 w zw.
z art. 909 k.p.c.).

Po pierwszej nieskutecznej licytacji i Zagdaniu wyznaczenia drugiej, wierzyciel
w przypadku nieskutecznej drugiej licytacji moze przeja¢ znak na wlasnos¢ po
cenie wywolania, czyli 50% ceny oszacowania (art. 875 § 1 k.p.c. w zw. z art. 909
k.p.c.). Nalezy jednak zachowa¢ warunki formalne, tj. obwieéci¢ o drugiej licyta-
cji oraz zachowac przepisane prawem terminy.

Prawo ochronne na znak towarowy przechodzi wraz z uprawomocnieniem
sie przybicia (art. 869 § 2 k.p.c. w zw. z art. 909 k.p.c.). Dtuznik moze zaskar-
zy¢ udzielenie przybicia w razie naruszenia przepiséw o publicznym charakterze
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licytacji, o najnizszej cenie nabycia i o wylaczeniu od udziatu w przetargu. Skarga
powinna by¢ zgloszona do protokotu licytacji (art. 870 § 1 k.p.c. w zw. z art. 909
k.p.c.). Oznacza to, iz nie jest potrzebna ingerencja sadu w zakresie uzyskania
znaku na wlasnos¢ - z wyjatkiem sytuacji, gdy zaskarzono przybicie.

Jezeli nabyweca jest jedynym wierzycielem egzekwujacym albo jezeli cena na-
bycia wystarcza do zaspokojenia wszystkich wierzycieli egzekwujacych i kosztow
egzekucji, nabywca moze zaliczy¢ swoja egzekwowang wierzytelnos¢ na cene na-
bycia (art. 876 k.p.c. w zw. z art. 909 k.p.c.).

W razie niezgloszenia w przepisanym terminie wniosku o wyznaczenie dru-
giej licytacji lub o$wiadczenia o przejeciu znaku towarowego na wlasnos¢, ko-
mornik umorzy postgpowanie co do niesprzedanego znaku (art. 875 § 4 w zw.
z art. 909 k.p.c.).

3.4. CZYNNOSCI PO PRZEJSCIU PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Po przybiciu i jego uprawomocnieniu si¢ komornik wyda na rzecz nabywcy zna-
ku protokoé! sprzedazy. Nastepnie komornik wyda postanowienie o zakonczeniu
egzekucji, o czym powiadomi dtuznika.

Protokot sprzedazy znaku uzyskany od komornika po prawomocnym przy-
biciu jest podstawa do zlozenia wniosku o wpis nowego uprawnionego do reje-
stru znakow UPRP.

Co istotne, Urzad Patentowy nie moze bada¢ prawidlowosci sporzadzenia
dokumentéw przedstawionych jako podstawa do dokonania wpisu w rejestrze,
jezeli dokumenty te zostaly sporzadzone przez inne organy wtadzy panstwowej —
sad powszechny i dzialajagcego w ramach tego sagdu komornika. Zatem w toku
postepowania o wpis do rejestru, przewidzianego w art. 229 p.w.p., podwazanie
ww. dokumentéw urzedowych nie jest dopuszczalne. Urzad Patentowy, prowa-
dzac postepowanie o dokonanie wpisu w rejestrze, nie jest organem nadzoru-
jacym czy tez kontrolujacym prawidlowos¢ postepowania egzekucyjnego i nie
jest uprawniony do weryfikowania dziatan podjetych w ramach post¢gpowania
egzekucyjnego. Urzad Patentowy w ramach procedury wpisowej objetej wska-
zanym przepisem bada jedynie, czy zlozone dokumenty nie naruszaja ustawy
i odpowiadaja co do formy obowigzujacym przepisom. Urzad nie bada meryto-
rycznych podstaw sporzadzenia dokumentéw bedacych podstawa do dokonania
wpisu w rejestrze'.

1 Zob. wyr. NSA z 21.5.2009 r., sygn. I GSK 961/08, Legalis nr 231712.
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PODSUMOWANIE

Egzekucja z prawa ochronnego na znak towarowy jako prawa majatkowego wo-
bec uprawnionego spoza UE jest procesem wieloetapowym. W zakresie komu-
nikacji z dluznikiem wymagana jest ingerencja sadu jako podmiotu, poprzez
ktory dochodzi do doreczania dokumentéw od komornika. Kluczowe do prze-
prowadzenia takiej egzekucji jest osiggniecie skutku w postaci zajecia prawa, co
najpewniej gwarantuje skuteczne doreczenie dluznikowi w trybie Konwencji za-
wiadomienia o zajeciu znaku. Sprawnos¢ egzekucji umozliwia art. 1135° k.p.c.
pozwalajacy na pozostawianie dalszych pism w aktach sprawy ze skutkiem do-
reczenia w przypadku braku wskazania przez dluznika spoza UE pelnomocnika
do dorgczen w Polsce. W celu sprzedazy znaku niezbedne jest przeprowadzenie
jego wyceny przez biegtego, zas do jego sprzedazy dojdzie co do zasady w dro-
dze licytacji, w ktorej wierzyciel rowniez ma prawo uczestniczy¢. Postepowa-
nie egzekucyjne toczy si¢ niezaleznie od postgpowania administracyjnego przed
Urzedem Patentowym. Urzad Patentowy jest informowany o wszczeciu postepo-
wania i dokonuje, na zgdanie komornika, wpisu o zajeciu prawa do publicznego
i jawnego rejestru znakow towarowych, za$ po zakonczeniu egzekucji dokonuje
zmiany uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy na wniosek ztozo-
ny przez nabywce tego prawa. Uwagi i wnioski autoréw zawarte w tym artykule
maja zastosowanie do wszystkich praw podlegajacych wpisowi do rejestru pro-
wadzonego przez Urzad Patentowy RP.
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