GRUDZIEN 2020

IP Legal Alert

W NUMERZE: | |

+ Czas wysiqsé z tego pociqgu czylio
tym jak Sqd Apelacyjny w Warszawie
wymyslit na nowo prawo autorskie i
czemu jest to niezmiernie grozne

¢ Plan dzialania w zakresie wtasnosci
intelektualnej wspierajqcy odbudowe i
odpornosé UE

Dziatanie nieuczciwego agenta lub
przedstawiciela dotyczy réwniez

zgtoszenia znaku podobnego do znaku
wczesniejszego.

Uniewaznienie prawa do znaku
towarowego w opdrciu o zarzut zilej
wiary w braku precyzji wykazu

towardéw i ustug

Czy Spotify znalazto rozwiqzanie
umozliwiajgce twércom wykrywanie
tzw. podswiadomego plagiatu? Traple

Konarski
Prawo do integralnosci utworu - jak je Podrecki

rozumieé? T ' < P & Wspélmcy




GRUDZIEN 2020

DZISIAJ W ALERCIE

#|P #copyright #trademark

CZAS WYSIASC Z TEGO POCIAGU
czyli o tym jak Sqd Apelacyjny w Warszawie wymyslit na nowo
prawo autorskie i czemu jest to niezmiernie grozne

adw. dr Tomasz Targosz, Partner

Kazdy, kto zajmuje si¢ prawem naukowo lub zawodowo
spotyka sie niemal codziennie z orzeczeniami sgdowymi, z
ktérymi sie nie zgadza. Nie jest tez niczym niezwyklym, ze
rézni prawnicy, w tym sady, majg rézne opinie na temat
interpretacji okreslonych norm, a takze réznie postrzegajg ich
zastosowanie do konkretnych stanéw faktycznych. Z pogla-
dami, z ktérymi sie nie zgadzamy warto polemizowad, zakla-
dajac (na ile to mozliwe) ze druga strona ma jak najlepsze
intencje, a jej stanowisko zastuguje na szacunek. Jednak takze
w prawie, a nawet w prawie autorskim, istnieje co$ co w
naukach politycznych nazywa sie oknem Overtona, tj. przes-
trzenl, w ktérej mieszczg sie nadajace sie do dyskusji poglady.
Jesli kto$ bedzie nas chcial przekonaé, ze 5-latek ma pelng
zdolno$¢ do czynnosci prawnych, prawo wlasnosci nierucho-
mosci moze zostac przeniesione drogg ustnej umowy, a ziemia
jest ptaska i spoczywa na siedmiu krokodylach, wiekszo$¢ z
nas w pelni slusznie uzna, ze poglady te znajdujg sie tak
daleko granicy racjonalnosci, iz polemizowanie z nimi nie ma
wiekszego sensu. Niezwykle rzadko wystepuje zresztg taka
potrzeba. Dlatego dla kazdego, kto ma o prawie autorskim
og6lne chocéby pojecie szokiem poznawczym musi byé
zaznajomienie si¢ z uzasadnieniem wyroku Sgdu Apelacyjnego
w Warszawie z 17 lipca 2020 r., sygn. VI ACa 666/18, w ktérym
sad ten uznal za naruszenie autorskich praw majgtkowych i
osobistych powddki (autorki stéw do piosenki ,,Wsigéé do
pociggu byle jakiego”) uzycie tej wlasnie frazy (wylacznie w
warstwie tekstowej) w reklamie. Orzeczenie to stalo sie glosne
dopiero ostatnio i stalo si¢ przedmiotem zainteresowania
mediéw. Jego odbiér wydaje si¢ w przewazajgcym stopniu
pozytywny.

Powinny nas w zwigzku z tym zainteresowaé dwie rzeczy. Po
pierwsze, jak to sie stalo, ze Sad Apelacyjny w Warszawie
zmienil wyrok sagdu I instancji i uwzglednil powddztwo. Po
drugie, dlaczego tak sie stato.

Odpowiedz na pytanie pierwsze znajdujemy w uzasadnieniu
wyroku i nie jest to dla mito$nikéw prawa autorskiego o
stabych nerwach tatwa lektura. Naruszenie prawa autorskiego
polega, jak powszechnie wiadomo, na wykorzystaniu cudzego
utworu bez zgody autora i bez mozliwosci powolania si¢ na
legalizujacy takie korzystanie przepis ustawy (dozwolony
uzytek). Jes$li dochodzi do wykorzystania jedynie czedci
utworu, ustali¢ nalezy czy ta cze$é¢ (sama w sobie) spelnia
przestanki okreslone w art. 1 ustawy pr. aut., tj. oryginalnosci i
indywidualnego charakteru. Prawo autorskie nie chroni nato-
miast, odmiennie niz prawo znakéw towarowych, zadnych
skojarzeri z utworem. Kiedy méwimy ,Guernica” nie naru-
szamy wiec praw do utworu plastycznego Picassa, a kiedy
piszemy ,Harry Potter” nie korzystamy (przez skojarzenie) z
cyklu powiesci J.K. Rowling, a zamawiajagc wodke martini
,Wstrzaénieta, nie zmieszang” nie powinno nas czekad
wezwanie od spadkobiercéw lana Fleminga, nawet gdyby
kazdy w sposéb jednoznaczny skojarzyl te stowa lub zwroty ze
wspomnianymi utworami. W prawie autorskim jest wiele

kwestii spornych, ale ta akurat nigdy sie taka nie wydawala.



Uzbrojeni w te wiedze zaczynamy wiec lekture uzasadnienia

wyroku Sgdu Apelacyjnego w Warszawie i z kazdym zdaniem
robi sie coraz dziwniej. Na wstepie Sad Apelacyjny wskazuje,
ze przedmiotem sporu nie jest wykorzystany fragment stéw
piosenki, ale sama piosenka, stanowigca utwoér stowno-

muzyczny. Nastepujacy cytat wydaje sie kluczowy:

» W Swietle powyzszego nie mozna zgodzic si¢ z rozwazaniami sqdu
okregowego, ktdry skupil si¢ w tej sprawie na rozwazeniu, czy frag-
ment utworu, ktorego powddka jest wspdttwdrcg i ktdry stanowit
przedmiot naruszenia ze strony pozwanego, moze by¢ uznany za
samodzielny utwdr, zdatny do ochrony na gruncie prawa autor-
skiego. Wbrew wywodom sgdu okregowego, ktdry odmdwit takiego
przymiotu analizowanemu fragmentowi utworu, fragment ten
podlega ochronie prawnej na gruncie ustawy prawo autorskie
wlasnie dlatego, Ze stanowi czes¢ utworu — piosenki ,,(..)”,
podlegajgcej ochronie w swietle prawa autorskiego. Innymi stowy,
strona pozwana postugujgc si¢ w reklamie fragmentem utworu
powddki, naruszylta prawa autorskie powddki do tego utworu”.

Dalej sad podkresla, ze nie ma podstaw do przyjecia pogladu,
iZ ,czesci utworu podlegajg innemu rezimowi prawnemu niz tem,
ktdremu podlega caly utwdr. Czesci utworu (w tym réwniez
poszczegdlne frazy utwordw stownych) sq chronione prawem
autorskim, jesli przyczyniajg sie do oryginalnosci catego dziela, zas
zawarte w nich elementy stanowiq wyraz wlasnej twdrczosci
intelektualnej autora utworu (zob. wyrok TSUE z 16 lipca 2009 r.
Infopaq International, C-5/08, tak réwniez: wyrok TSUE z 23
stycznia 2014 r., Nintendo Co. Ltd, C-355/12)”.

Rozwazajac zatem czy uzycie fragmentu sléw piosenki
narusza prawa autorskie ,nalezy skupic sig nie tyle na tym, czy
dana fraza, bedgca fragmentem wigkszego utworu, stanowi
samodzielny (odrebny) utwdr w rozumieniu prawa autorskiego, ale
na tym, czy fraza ta jest istotnym elementem calego utworu, z
ktdrego zostata zaczerpmigta, czy oddaje jego oryginalnos¢ i
niepowtarzalnosé, ukazuje odbiorcy te elementy, ktdre stanowig
wyraz wilasnej twdrczosci intelektualnej autora lub autoréw catego
utworu.” W ocenianym przypadku fraza oddaje oryginalnosc i
niepowtarzalno$¢ utworu, poniewaz jest jego ,najbardziej
rozpoznawalnym elementem stownym”, co sprawia, ze jej uzycie
stanowi ,bezposrednie i oczywiste dla kazdego odbiorcy

nawigzanie do utworu stowno — muzycznego.”

W wywodzie tym w zasadzie wszystko jest bledne i to bezdys-
kusyjnie. Fragment utworu nigdy nie podlega ochronie dlate-
go, ze stanowi fragment utworu, a wylgcznie wtedy, gdy sam
w sobie spelnia cechy decydujace o ochronie. Inaczej np.
kazdy tytul charakterystyczny i kojarzony z utworem inkorpo-
rowalby w sobie caly utwdr, tak ze jego uzycie byloby ocenia-
ne tak jak uzycie calego utworu. Z drugiej strony przepisanie

nawet kilkudziesieciu stron cudzej ksigzki nie stanowiloby

naruszenia, gdyby fragment ten nie byt dla odbiorcéw
rozpoznawalny (nie budzil skojarzern z utworem). Warto
zauwazy¢, ze zdaniem SA w Warszawie uzycie fragmentu stéw
piosenki stanowi naruszenie praw do utworu stowno-muzycz-
nego, a zatem takze jego warstwy muzycznej, choé element
muzyczny w ogdle nie zostal wykorzystany. Na tej zasadzie
uzycie w tekscie frazy ,to nie jest fajka” byloby zapewne
naruszeniem praw autorskich do obrazu René Magritte'a.
Ciekawe, jak nalezy oceniad uzycie tytulu ksigzki, ktora zostata
takze sfilmowana — jako naruszenie praw autorskich do
ksiagzki, czy do filmu, czy moze do obu? Podgzajgc za tokiem
rozumowania sadu nalezaloby zapewne przeprowadzié
badania, w celu ustalenia z ktérym utworem sie on bardziej

kojarzy.

Co ciekawe, przytoczone wyzej stwierdzenie sagdu o braku
podstaw do przyjecia pogladu, iz ,czesci utworu podlegajg
innemu rezimowi prawnemu niz ten, ktdremu podlega caly utwdr”
prowadziloby do zupelnie przeciwnego od zajetego przez sad
stanowiska. To wtasnie Sad Apelacyjny wprowadza dla czesci
utworu nowy i nie znajdujacy zadnych podstaw odmienny
rezim prawny. Cze$¢ staje sie¢ bowiem przedmiotem ochrony
nie w oparciu o kryteria wynikajgce z ustawy, ale przez
skojarzenie. Tymczasem utwdr w calo$ci nie jest przeciez
chroniony dlatego, ze wywoluje z czyms$ skojarzenia, ale
dlatego, ze sam w sobie spelnia przestanki twdrczosci.

Nieprawg jest tez to, jakoby stanowisko sadu znajdowalo
oparcie w orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwosci UE.
Trybunal wielokrotnie podkreslal, ze czg$¢ utworu podlega
ochronie prawnoautorskiej tylko wtedy, gdy sama spelnia
kryteria twdrczosdci. Spdjrzmy zreszta na wyroki, do ktdérych
odwoluje sie sad apelacyjny. Wyrok z 16 lipca 209 r. w sprawie
C-5/08, Infopaq) zawiera stwierdzenie, ktére Sad Apelacyjny
przejal, ale nie zrozumial. Pkt 38 wyroku brzmi: ,,Gdy chodzi o
czgsci utworu, nalezy stwierdzic, ze w dyrektywie 2001/29, czy tez w
jakiejkolwiek innej dyrektywie stosujgcej si¢ w tej dziedzinie, brak
jest zapisow wskazujgcych na to, Ze czesci takie podlegajg innemu
rezimowi prawnemu niz ten, ktéremu podlega caty utwdr. Wynika
Z tego, ze sq one chronione prawem autorskim, jezeli jako takie
przyczyniajg sig do oryginalnosci catego dzieta.” Juz w nastepnym
punkcie (39) Trybunal wyjasnia o co chodzi :,Ze wzgledu na
kwestie przytoczone w pkt 37 niniejszego wyroku poszczegdlne czgsci
utworu podlegajq ochronie na podstawie art. 2 lit. a) dyrektywy
2001/29, pod warunkiem ze zawarte sq w nich okreslone elementy)

stanowigce _wyraz _wlasnej _twdrczosci _intelektualnej _autora

utworu.” 1 wreszcie pkt 47 i 48 : ,nie mozna wykluczyd, ze
niektdre z oderwanych zdan czy tez nawet niektdre czesci zdan
zawartych w danym tekscie beda w stanie oddaé oryginalnos¢
publikacji takiej jak artykul prasowy, ukazujac czytelnikowi
element artykulu, ktéry sam w sobie stanowi wyraz wlasnej
twdrczosci intelektualnej jego autora. Takie zdania lub ich




czedci mogg zatem by¢ przedmiotem ochrony ustanowionej w
art. 2 lit. a) rzeczonej dyrektywy.” W swietle powyzszego
powielenie wycinka utworu podlegajgcego ochronie, skladajgcego
sig, podobnie jak ten, ktdrego dotyczy postgpowanie przed sqgdem
krajowym, z 11 kolejnych stéw zawartych w utworze, moze stanowic
czesciowe zwielokrotnienie w rozumieniu art. 2 dyrektywy

2001/29, jesli w wycinku tym zostal odtworzony element utworu,
ktdry_jako taki stanowi wyraz wilasnej twdrczosci intelektualnej

autora. Zbadanie tej ostatniej kwestii nalezy do sqgdu krajowego.”

Stad przeciez przyjelo sie uwazad, ze zgodnie z wyrokiem w
sprawie Infopaq 11 stéw moze by¢ utworem! Takie rozumienie
wielokrotnie pojawia sie péZniej w orzecznictwie (np. wyrok w
sprawie C-406/10, SAS, pkt 65 i n., C-403/08 Football
Association Premeir League, pkt 156. W tej ostatniej sprawie TS
UE wskazal nawet, ze w odniesieniu do reprodukowanych
fragmentéw istotne bylo ustalenie, czy cechy oryginalnosci
mialy fragmenty zwielokrotniane w tym samym czasie — pkt
159). Fragment jest zatem chroniony tylko wtedy, gdy ,jako
taki stanowi wyraz wlasnej twdrczosci intelektualnej autora”, co w
terminologii polskiej ustawy oznacza, ze jako taki ma by¢
oryginalny i posiada¢ indywidualny charakter.

Niezaleznie od tego, ze w prawie autorskim nie jest istotne czy
dany fragment ,oddaje indywidualno$¢ i oryginalnosé
catosci,” (cokolwiek by to mialo oznaczaé), nawet to nie
upowaznialoby do dokonywania takiej oceny w oparciu o
kryterium skojarzenia, jakie taki fragment budzi, a $cislej tego,
czy jest znany publicznosci. Znajomos$é i popularnosé utworu
nie s3 bowiem cechami, od ktdrej zalezy jego ochrona. W
chwili stworzenia utworu (kiedy korzysta on juz przeciez z
ochrony, ktérej zakres nie zmienia sie w czasie!) nie mozna
przeciez stwierdzié, ktéra jego fraza bedzie najbardziej
popularna, ani nawet czy takg powszechng popularnosé
zdobedzie. Zauwazmy, ze gdyby sprawa dotyczyla np. malo
znanego wiersza, uzycie jego wersu w taki sam sposdéb nie
stanowiloby naruszenia, poniewaz nie bylby to fragment
rozpoznawalny (w tym w przy$piewkach kibicéw, do czego (to

nie zart) odwoluje sie Sad Apelacyjny).

Poming juz w tym miejscu szersze wyjasnienia, dlaczego ochrona

prawnoautorstwa wyglada tak jak wyglada — wymagad to bedzie
znacznie dluzszego tekstu. Faktem jest jednak, ze wyrok Sadu
Apelacyjnego niszczy fundamenty prawa autorskiego. Granice
ochrony prawnoautorskiej, ktére i tak sg trudne do ustalenia,
przestaja juz wlasciwie istnieé. Byly juz oczywiscie wyroki, w
ktérych sady przyznawaly ochrone przedmiotom, ktére na nig nie
zastugiwaly (projekt znicza, produkt ubezpieczeniowy) i zdarzaly
sie w nich watpliwie fragmenty uzasadnienia. Trudno jednak
sobie przypomnied orzeczenie, ktére do tego stopnia lekcewazy
najbardziej podstawowe zasady ochrony prawnoautorskiej. Nie
mam przy tym watpliwosci, Ze znajdzie si¢ wielu, ktérzy temu
wyrokowi przyklasng i dlatego wlasnie jest on tak groZny.
Zarysowana w nim ,koncepcja” nie da sie¢ przeciez zamknaé w
ramach tej jednej sprawy.

Odpowiedz na drugie z zadanych wyzej pytani nalezy juz do sfery
spekulacji. Najbardziej oczywiste wyjasnienia to brak
kompetencji polaczony z typowym i trudnym do generalnego
potepienia, ale mimo to czesto szkodliwym dgzeniem sgdu do
»stusznego” rozstrzygniecia konkretnego przypadku. Zapewne
sad uwazal, ze pozwany zachowal sie nieuczciwie wykorzystujac
skojarzenia z cudzym utworem i za to nie ptacgc. W podobnym
stanie faktycznym Sad Apelacyjny w Krakowie w sprawie
wykorzystania w reklamie frazy ,ciemno$é widze, ciemnosé”
odrzucil oczywiscie ochrone prawnoautorsks, ale zasugerowal, ze
mozna by si¢ zastanowié nad ochrong dobra osobistego w postaci
twérczosci (art. 23 k.c.), co zreszty tez byloby dyskusyjne. Sady
czesto zdajg sobie nie zdawad sprawy, ze poglady wyrazone w
wyzszych
promieniujg poza konkretng sprawe, a juz zwlaszcza w przypadku

orzeczeniach  zwlaszcza instancji naprawde

praw bezwzglednych. Sadze jednak, ze problem jest nieco glebszy.

Gdyby wymagato
fundamentalnych zasad prawa cywilnego, Sad zapewne by sie na

»stuszne”  rozstrzygniecie naruszenia
nie mimo wszystko nie zdecydowal. Prawo autorskie nie jest
darzone podobnym szacunkiem. Nikt nie boi sie zarzutéw
dotyczacych tak ,egzotycznej” dziedziny. Pozostaje tylko czekaé
nie czy, ale kiedy kolejna, do niedawna nienaruszalna bariera,
zostanie przelamana. Potem pozostanie juz chyba tylko uchyli¢

prawo autorskie w catosci i zaczaé od nowa.




Plan dziatania w zakresie wtasnosci intelektualnej wspierajgcy
odbudowe i odpornosé UE - planowane istotne zmiany unijnego

systemu wtasnosci intelektualnej

apl. adw. Julia Jewgraf, Junior Associate

Wtlasnos¢ intelektualna pelni istotng role w rozwoju gospo-
darki europejskiej i stanowi cenne aktywa jej uczestnikéw.
Dostrzegajac potrzebe zmodernizowania podej$cia Unii
Europejskiej do ochrony ddébr niematerialnych, w szczegdl-
nosci poprzez uwzglednienie zmian gospodarczych dokonuja-
cych sie w ramach rewolucji cyfrowej, Komisja Europejska 25
listopada 2020 r. opublikowata nowy ,,Plan dziatania w zakre-
sie wlasnosci intelektualnej wspierajacy odbudowe i odpor-

no$¢ UE” (,,Plan dzialania”).

Gléwnym celem wdrozenia Planu dzialania jest pomoc
przedsiebiorstwom, zwlaszcza matym i rednim, w jak najlep-
szym zagospodarowaniu ich prawami wlasnosci intelektual-
nej oraz zapewnienie im korzysci, ktére beda rezonowaly do
europejskiej gospodarki i spoleczeristwa. Kryzys zwigzany z
pandemig Covid-19 uwypuklil réwniez pewne uzaleznienie od
kluczowych innowacji i technologii, dlatego tez w Planie
dziatania uwzgledniono te wyzwaniai jednoczesnie przedsta-
wiono postulaty w zakresie dostepnosci krytycznej wlasnosci

intelektualne;j.

W dokumencie Komisja zidentyfikowata pie¢ kluczowych
obszaréw, ktérym planuje poswiecié¢ szczegélng uwage oraz
zaproponowata konkretne propozycje dziatan.

Poprawa ochrony wlasnosci intelektualnej
Komisja planuje dazy¢ do rozwigzania problemu rozdrob-
nienia i ztozonosci proceduralnej systemu wilasnosci intelek-
tualnej w UE. W tym celu Komisja proponuje :

¢ Uruchomienie jednolitego systemu patentowego;

e Wdrozenie jednolitego patentu jest wskazane w Planie
dzialania jako priorytet. Jednolity system patentowy ma
na celu zmniejszenie rozdrobnienia w zakresie zglasza-
nych wynalazkéw, obnizenie kosztéw i zniwelowanie
r6znicy miedzy kosztami ochrony patentowej w Europie
w poréwnaniu z USA i innymi krajami.

e Podjecie dzialaii zmierzajacych do zakoriczenia przez
panistwa czlonkowskie procesu ratyfikacji Porozumienia

w sprawie Jednolitego Sadu Patentowego;

¢ Dokonanie oceny mozliwosci wprowadzenia jednolitego
mechanizmu przyznawania dodatkowego swiadectwa
ochronnego (SPC) lub utworzenia jednolitego tytutu SPC.

e Stworzenie nowej strategii farmaceutycznej dla Europy,
w szczegolnosci dokonanie analizy systemu dotyczgcego
sierocych i pediatrycznych produktéw leczniczych oraz
wyjatku Bolara;

¢ Dokonanie przegladu unijnego prawodawstwa dotycza-
cego ochrony wzoréw przemystowych, w celu poprawy
dostepnosci i przystepnosci cenowej, szczegdlnie w
odniesieniu do ekosystemdéw wildkienniczych, meblowych
i elektronicznych. Komisja wskazata réwniez, ze koniecz-
ne jest stworzenie klarownego systemu ochrony nowych
form wzoréw dostosowanych do ery cyfrowej takich jak
animowane wzory czy graficzne interfejsy uzytkownika
oraz zharmonizowanie ochrony wzoréw czesci wykorzy-
stywanych do naprawy zlozonych produktéw.

e 7Zbadanie mozliwosci wzmocnienia, unowocze$nienia i
lepszego egzekwowania oznaczeri geograficznych
produktéw rolnych, zywnosci, win i napojéw spirytuso-
wych oraz stworzenie mozliwo$¢ utworzenia unijnego
systemu ochrony oznaczen geograficznych dla produk-
téw nierolnych (takich jakk np. rekodzielo);

e Przeprowadzenie ewaluacji prawodawstwa unijnego w
zakresie ochrony odmian roslin;



e Podjecie dzialarn w celu prowadzenia dialogéw branzo-
wych w takich sprawach jak wykorzystanie nowych
technologii w procesie ochrony wiasnosci intelektualnej
oraz ochrony dziel i wynalazkéw opartych na technolo-
giach wykorzystujacych sztuczng inteligencje;

e Wpydanie wytycznych w celu wsparcia panistw cztonkow-
skich we wdrazaniu art. 17 Dyrektywy 2019/790 w spra-
wie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym
rynku cyfrowym, ktéry ustanawia specjalny system praw-
ny dotyczacy wykorzystywania tresci chronionych pra-
wem autorskim przez platformy wymiany tresci zamiesz-
czanych przez uzytkownikéw.

Komisja zamierza réwniez pracowaé nad sprawozdaniami
wynikajacymi z przepiséw szczegdtowych, takich jak klauzule
przegladowe okreslone w szeregu unijnych instrumentach
dotyczacych praw autorskich, w tym min. w Dyrektywie
2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego,
Dyrektywie 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarzgdzania
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania
licencji wieloterytorialnych dotyczacych praw do utworéw
muzycznych do korzystania online na rynku wewnetrznym.

Promowanie skutecznego wykorzystywania
i wdrazania wlasnosci intelektualnej,

w szczeg6lnosci przez MSP
Komisja dostrzegla, ze male i $rednie przedsiebiorstwa (MSP)
nie korzystaja w pelni z mozliwosci oferowanych przez ochro-
ne wilasnosci intelektualnej. Komisja zamierza przedstawic do
2021 r. program bonéw IP dla MSP dotknietych kryzysem
zwigzanym z pandemig COVID-19.

We wspdlpracy z Urzedem Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej Komisja stworzy platforme, ,Europejskie
Centrum Informacji o Wtasnosci Intelektualnej”, ktdra zosta-
nie polaczone z jednolitym portalem cyfrowym i bedzie ofero-
waé dostep do wszystkich istotnych informacji na temat
formalnosci zwigzanych nie tylko z wlasnoscig intelektualna,
ale takze na temat powigzanych z nig ustug (np. informacji o
wystepowaniu o ochrone nazwy domeny, mozliwosci rejestra-
¢ji nazw firm).

Latwiejszy dostep do aktywdéw chronionych

prawem wlasnosci intelektualnej i ich wymiana
W Planie Dzialania podkreslono ponadto, ze odporna, ekolo-
giczna 1 konkurencyjna gospodarka potrzebuje narzedzi
ulatwiajgcych dostep do kluczowych technologii chronionych
prawami wlasnosci intelektualnej w czasach kryzysu, ulatwia-
jacych licencjonowanie praw autorskich i patentéw oraz
wspierajacych wymiane danych.

CORC/ ..\ VIRUS

Kryzys COVID-19 pokazal zaleznos¢ od krytycznych innowacji

i technologii, zwlaszcza w sektorze zdrowia. Komisja przewi-
duje, ze do 2021-2022 r. wdrozy narzedzia majgce na celu
zapewnienie dostepnosci krytycznej wlasnosci intelektualne;j.
Wysitki te obejmowalyby nowe narzedzia licencjonowania
oraz system koordynacji licencji przymusowych.

Komisja bedzie dazyta do stworzenia nowoczesnego modelu
zarzagdzania prawami autorskimi, wykorzystujacego nowe
technologie oraz wysokiej jakosci metadane, w celu osiggnie-
cia wigkszej przejrzystosci, jezeli chodzi o tytuly wlasnosci, w
tym mozliwos¢ identyfikacji wilascicieli praw.

W kwestii patentéw niezbednych do spelnienia normy (SEP),
szczegllnie istotnych w kontekscie rozwoju 5G i Internetu
Rrzeczy (I0T), Komisja rozwazy reformy majace na celu dalsze
wyjasnienie i usprawnienie ram regulujgcych deklaracje,

licencjonowanie i egzekwowanie.

W interesie promowania dostepu do danych i ich wymiany
Komisja dokonuje obecnie oceny Dyrektywy 2016/943. w
sprawie ochrony niejawnego know-how 1 niejawnych
informacji handlowych (tajemnic przedsiebiorstwa) przed ich
bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnia-
niem. W szczegdlnosci przeanalizowane zostang kwestie
dotyczace tego, jakie rodzaje danych mozna zakwalifikowad
jako "tajemnice handlowe", czy obecny zestaw wyjatkéw
moze wspierac dane i gospodarke ekologiczng, a takze czy i jak
mozna wykorzystac narzedzia oferowane przez Dyrektywe do
skutecznego przeciwdzialania nielegalnemu pozyskiwaniu,

wykorzystywaniu i ujawnianiu w danych i zbioréw danych.

Komisja postanowila réwniez, w ramach europejskiej strategii
na rzecz danych, dokonad przegladu Dyrektywy 96/9/WE w
sprawie baz danych, aby zapewnié¢ réwnowage miedzy
potrzeba promowania wymiany danych a potrzeba ochrony
uzasadnionych intereséw, zwlaszcza w celu ulatwienia
wymiany danych wygenerowanych maszynowo i danych

wygenerowanych w kontekscie wdrazania Internetu Rzeczy
(IoT).




Zwalczanie podrabiania towaréw i poprawa

egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej

W kwestii zwalczania podrabiania towardéw i piractwa
Komisja dostrzegla wyrazng potrzebe intensyfikacji dzialan, w
szczegdlnosci wobec pojawienia sie w Internecie nowych form
naruszenn praw wlasnosci intelektualnej, takich jak cyber-
kradziez tajemnic przedsiebiorstwa, nielegalna telewizja
internetowa IPTV oraz inne formy nielegalnej transmisji
strumieniowej. Przed koricem roku za posrednictwem nowych
przepiséw zwigzanych z Kodeksem Uslug Cyfrowych, Komisja
wyjasni i udoskonali obowiazki platform internetowych, a
takze usunie czynniki zniechecajace do dobrowolnych dziatan
majgcych na celu zaradzenie nielegalnym tresciom (towarom
lub uslugom), w ktérych rozpowszechnianiu platformy te
posrednicza.

Komisja postuluje wzmocnienie roli organdéw $cigania,
poprzez uwzglednienia przestepstw dotyczacych wilasnosci
intelektualnej wsrédd priorytetow kolejnego cyklu polityki
unijnej, rozszerzenie uprawnienl Europejskiego Urzedu ds. ds.
Zwalczania Naduzy¢ Finansowych (OLAF), tak aby nie tylko
zapobiegal on wprowadzaniu towaréw podrobionych na
jednolity rynek, ale takze aby mdgl podejmowad dzialania
przeciwko nielegalnej produkcji towaréw podrabianych w UE.
Komisja bedzie dgzyla do wzmocnienia wspdipracy miedzy
wszystkimi zaangazowanymi podmiotami — wilascicielami
praw, dostawcami, réznymi grupami posrednikéw (np.
platformy internetowe, media spolecznosciowe, branza
reklamowa, ustugi platnicze, podmioty rejestrujace nazwy
domen/rejestr nazw domen oraz przedsiebiorstwa transpor-
towe i logistyczne) a organami publicznymi zajmujacymi sie
egzekwowaniem prawa (w tym organami administracji,
organami celnymi, policjg, organami nadzoru rynku i prokura-
torami generalnymi) — w tym celu ustanowi unijny zestaw
narzedzi przeciwko podrabianiu towardw opierajacy sie
miedzy innymi na zglaszanych praktykach i zasadach
opracowywanych w kontekscie réznych inicjatyw realizowa-
nych przez przemysl, oparty na nowych technologii takich jak
rozpoznawanie obrazu, sztuczna inteligencja i taricuch blokéw

Promowanie réwnych warunkéw dzialania na
Swiecie

Komisja planuje zwigkszenie udzialu Unii Europejskiej w
ksztaltowaniu $§wiatowych standardéw w zakresie wiasnosci
intelektualne;j.

W tym celu Komisja bedzie min. :
¢ dazy¢ do rozszerzenia uméw o wolnym handlu (FTA) o
postanowienia dotyczgce praw IP, aby zapewnié réwne

warunki dzialania przedsiebiorstwom i zapewnié wzrost

gospodarczy;

e regularnie aktualizowad liste zagrozern zwigzanych z
piractwem i podrabianiem produktéw;

e rozwazy przystapienie UE do Traktatu singapurskiego o
prawie znakéw towarowych;

e aktywnie uczestniczy¢ w negocjacjach WIPO w celu
osiggniecia porozumienia w sprawie nowego traktatu
zapewniajgcego ochrone miedzynarodows organizacji
nadawczych;

e podejmowad dzialania w celu zapewnienia ratyfikacji
przez UE Traktatu Pekiriskiego (podpisanego przez UE w
2013 r.), na podstawie ktérego przyznaje sie ochrone
miedzynarodows artystycznym wykonaniem
audiowizualnym;

¢ uruchomi nowy punkt informacyjny w zakresie wlasnosci
intelektualnej dla MSP wspierajacy przedsiebiorstwa
europejskie w Indiach (poczatek 2021 r.);

¢ zintensyfikuje swoje dzialania w zakresie oferowania
wykwalifikowanej pomocy technicznej w celu wsparcia

krajow rozwijajgcych sie.

Komentarz:

W planie dzialania UE w zakresie wlasnosci intelektualnej
przedstawiono wiele ambitnych inicjatyw, ktére moga
przynies¢ wiele korzy$ci na polu ochrony, eksploatacji i

szeroko rozumianej promocji praw wlasnosci intelektualne;j.

Ramy wiasnosci intelektualnej UE ulegng znacznym zmianom
w nadchodzacych latach. Najwazniejsze zmiany, ktore nalezy
obserwowad, to
l.publikacja wytycznych Komisji dotyczacych art. 17
Dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw
pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (oczekiwana
przed koricem 2020 r.)
2.Przeglad Dyrektywy w sprawie bazy danych (2021r.)
3.Wyjasnienie niektérych kluczowych przepiséw Dyrektywy
w sprawie tajemnic handlowych (2021r.)

4.Przeglad prawodawstwa UE w zakresie wzordéw
przemystowych (2021r.)
Pelna tresé dokumentu:

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/PL/CO
M-2020-760-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF



https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/PL/COM-2020-760-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/PL/COM-2020-760-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF

Dziatanie nieuczciwego agenta lub przedstawiciela dotyczy
rédwniez zgloszenia znaku podobnego do znaku
wczeshiejszego.

Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej

z 11 listopada 2020 r. (C-809/18 P)

7z. pat. dr Anna Sokolowska-Eawniczak, Partner

Okolicznosci sporu

18 wrzesnia 2013 r. spétka John Mills dokonata w Urzedzie EU
ds. wlasnoséci intelektualnej (dalej jako: EUIPO) zgloszenia
unijnego slownego znaku towarowego MINERAL MAGIC dla
towaréw w klasie 3 tj. dla: plynéw do pielegnacji wloséw;
preparatéw $ciernych; mydel; perfumeryjnych (produkty-);
esencjonalnych (olejki-); kosmetykéw; srodkéw do oczyszcza-
nia i pielegnacji skéry, skory glowy i wloséw; dezodorantéw
do uzytku osobistego.

23 kwietnia 2015 r. spélka Jerome Alexander Consulting
wniosla sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku
towarowego w odniesieniu do wszystkich towaréw. Sprzeciw
opieral sie na nastepujacych wczedniejszych znakach
towarowych:

e amerykaniskim stownym znaku towarowym MAGIC
MINERALS BY JEROME ALEXANDER nr 4274584,
oznaczajacym nastepujace towary: ,puder do twarzy
zawierajacy mineraly”;

e amerykanskim niezarejestrowanym sltownym znaku

towarowym MAGIC MINERALS, oznaczajacym nastepuja-

ce towary: ,kosmetyki”.

W uzasadnieniu sprzeciwu powolana zostala podstawa
odmowy rejestracji okreslona w art. 8 ust. 3 Rozporzadzenia

zgodnie z ktérym w_wyniku sprzeciwu wtiasciciela znaku

towarowego znaku towarowego nie rejestruje sie, w

przypadku gdy agent lub przedstawiciel wiasciciela znaku

towarowego wystepuje o rejestracje na swoja rzecz bez zgody,

wiasciciela, chyba ze agent lub przedstawiciel usprawiedliwi

swoje_dzialanie. Jerome Alexander Consulting argumento-
wala, ze przedmiotowy przepis ma zastosowanie w sytuacji, w
ktérej wnoszacy sprzeciw jest wlascicielem wczesniejszego
znaku, zglaszajacy znak towarowy powinien w danej chwili
lub wczesniej by¢ agentem lub przedstawicielem tego
wlasciciela znaku, zgloszenie powinno zosta¢ dokonane na
rzecz agenta lub przedstawiciela bez zgody wiasciciela znaku

oraz bez istnienia uzasadnionych powoddéw usprawiedliwiajg-
cych dzialania agenta lub przedstawiciela, jak réwniez powinno

ono dotyczy¢ oznaczen i towaréw identycznych lub podobnych.

Sprzeciw zostal oddalony, ale w wyniku odwotania, Pierwsza
Izba Odwotawcza EUIPO uchylila decyzje I instancji i odmd-
wila zarejestrowania spornego znaku towarowego. Izba
Odwotawcza wskazala m.in., ze zostaly spelnione warunki
zastosowania art. 8 ust. 3 Rozporzgdzenia, w tym zawarta
miedzy stronami sporu umowa dystrybucji przewidywala, iz
spotka John Mills zobowigzuje sie do prowadzenia dystrybucji
towaréw spolki Jerome Alexander Consulting w Unii. Ogét
dowoddéw przedlozonych w postepowaniu wykazal okolicz-
nos¢, ze spétka John Mills byta ,agentem” w rozumieniu art. 8
ust. 3 Rozporzadzenia. Ponadto, Izba Odwolawcza potwier-
dzita, ze towary spornego znaku towarowego i znakéw
wczesniejszych sg identyczne lub podobne, a oznaczenia

réwniez nalezy uznaé za podobne.

Zglaszajgcy sporny znak odwolala sie od tej decyzji sktadajac
skarge do Sadu i podnoszac zarzut naruszenia przez Izbe
Odwotlawczg EUIPO art. 8 ust. 3 Rozporzadzenia, sktadajacego
sie z trzech cze$ci. Pierwsza z tych czesci dotyczyla blednego
stwierdzenia przez Izbe Odwolawcza, ze sp6tka John Mills jest
yagentem” lub , przedstawicielem” wtasciciela wcze$niejszego



znaku towarowego w rozumieniu wspomnianego przepisu. W
ramach drugiej_czegci zarzutu spdtka John Mills podnosita, ze

Izba Odwolawcza naruszyla prawo poprzez uznanie wspom-

nianego przepisu za znajdujacy zastosowanie, nawet jezeli

kolidujace ze sobg_oznaczenia sg_po prostu podobne, a nie

identyczne. Trzecia czes¢ zarzutu opierala sie na tym, ze Izba
Odwotawcza nieprawidlowo stwierdzila, iz przepis ten stosuje
sie, mimo Zze towary oznaczane wczesniejszym znakiem
towarowym nie sg identyczne z towarami, do ktérych odnosi
sie sporny znak towarowy. W wyroku Sad uwzglednit podno-

szony zarzut — wylgcznie na podstawie jego drugiej cze§ci—iw

konsekwencji stwierdzit niewaznos¢ spornej decyzji. W konse-

kwencji dalszych skarg, sprawa trafila do rozstrzygniecia
przez Trybunal Sprawiedliwosci EU.

Rozstrzygniecie Trybunalu

Z racji tego, ze najbardziej sporne stalo si¢ zagadnienie doty-
czace tego czy art. 8 ust. 3 Rozporzadzenia ma zastosowanie
wylacznie wéwczas, gdy znak towarowy weczesniejszy i zgto-
szony sg identyczne czy réwniez kiedy oznaczenia sg podobne,
Trybunal zajal si¢ interpretacjg tej przestanki.

Odnosnie do brzmienia przepisu art. 8 ust. 3 Rozporzadzenia
to nie mozna z niego jednoznacznie wywies¢ czy znajduje on
zastosowanie wylacznie w przypadku identycznosci koliduja-
cych ze sobg oznaczenia czy réwniez w sytuacji ich podobien-
stwa. Trybunat siegngt do prac przygotowawczych dotycza-
cych art. 8 ust. 3 Rozporzgdzenia i ustaleri poczynionych w ich
ramach i stwierdzil, ze nie mogg postuzy¢ jako podstawa dla
wniosku, ze ze wzgledu na brak w przepisie art. 8 ust. 3
Rozporzadzenia wzmianki o podobieristwie miedzy wczesniej-
szym znakiem towarowym a znakiem zgloszonym przez
agenta lub przedstawiciela wlasciciela wczesniejszego znaku
towarowego zakres stosowania owego przepisu jest ograni-
czony wylgcznie do przypadkéw identycznosci kolidujacych ze
sobg znakéw towarowych. Za taka interpretacjg przemawia
réwniez odwolanie si¢ przepisu Konwencji Paryskiej (art. 6
septies), ktéry stuzyt jako wzdr dla przepisu Rozporzadzenia. Z
aktéw konferencji lizboniskiej, ktéra odbyta sie w dniach 6-31
pazdziernika 1958 r. w celu dokonania rewizji konwencji
paryskiej, a podczas ktérej zostal wprowadzony art. 6 septies,
wynika bowiem, ze postanowieniem tym mozna objaé takze
znak towarowy zgloszony przez agenta lub przedstawiciela
wiasciciela wczesniejszego znaku towarowego, gdy znak ten
jest podobny do tego wczesniejszego znaku (akty konferencji
lizboriskiej, s. 681). Wynika z tego, ze nie mozna przyjaé
wykladni, zgodnie z ktdrg w zakresie, w jakim art. 8 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009 nie odnosi sie do identycznosci
lub podobienistwa miedzy wczedniejszym znakiem towaro-
wym a znakiem zgloszonym przez agenta lub przedstawiciela
wiasciciela wezedniejszego znaku towarowego, stosowanie

tego przepisu ogranicza sie do wylacznie do przypadku
identycznosci kolidujacych ze sobg znakéw towarowych, z
wylgczeniem wszelkich innych czynnikdéw.

Trybunal skorygowal zawezajacg wykladnie art. 8 ust. 3
Rozporzadzenia, ktérg zastosowal Sad EU. Kierunek objety
przez Trybunal wydaje si¢ prawidlowy — zawezenie przypad-
kéw mozliwosci sprzeciwienia si¢ dzialaniom nieuczciwego
agenta lub przedstawiciela tylko do wypadkdw identycznosci
oznaczenn nie odpowiadaloby potrzebom rynkowym i
tworzyloby luke umozliwiajacg do$¢ latwe naruszenie praw

wiasciciela wezesniejszego znaku towarowego.




Uniewaznienie prawa do znaku towarowego w oparciu o zarzut
ztej wiary w braku precyzji wykazu towaréw i ustug
(sprawa C-371/18 Sky v. SkyKick)

rz. pat. Krzysztof Wasilewski, Senior Associate

W sprawie Sky v. Skykick sad brytyjski zadal do TSUE pytania
prejudycjalne, w ktdérych zastanawiat si¢ czy mozna zazadaé
uniewaznienia znaku towarowego na tej podstawie, ze zostal
zgltoszony w zlej wierze poniewaz cze$é towardéw lub ustug

zawartych w jego wykazie zostata okreslona nieprecyzyjnie.

Spotki Sky sg wiladcicielami znakéw unijnych i brytyjskich,
ktdre zawierajg oznaczenie stowne SKY. Znaki zostaly zareje-
strowane dla szerokiego zakresu towardw i ustug, w tym m. in.
dla szerokiego terminu ,,oprogramowania komputerowego” w
klasie 9 czy ,ustlug zwigzanych z portalami internetowymi
oraz ustug komputerowych w zakresie dostepu do i wyszuki-

wania informacji” z klasy 38.

W oparciu o te znaki Sky wniosto przed brytyjskim High Court
of Justice (England & Wales) powddztwo o stwierdzenie
naruszenia praw do znakéw towarowych przeciwko spétkom
SkyKick. W odpowiedzi, SkyKick wniosto roszczenie wzajemne
o uniewaznienie wskazanych wyzej praw do znakéw towaro-
wych, a w uzasadnieniu podniesiono mi. in., ze znaki towaro-
we SKY zarejestrowano dla towardw i ustug, ktdre nie zostaly
wskazane w sposdb wystarczajaco jasny i precyzyjny,
powolujac sie przy tym na wyrok z dnia 19 czerwca 2012 r., w
sprawie Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10,
EU:C:2012:361). Wobec powyzszego brytyjski High Court of
Justice postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrdcié sie do
Trybunalu Sprawiedliwosci UE w Luksemburgu, m. in. z
nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

,»1) Czy prawo do unijnego znaku towarowego lub prawo do
krajowego znaku towarowego zarejestrowanego w paristwie
czlonkowskim moze zosta¢ uniewaznione w calosci lub w
czesci na takiej podstawie, ze cze$é okresler lub wszystkie
okreslenia w specyfikacji towaréw i uslug nie sg dostatecznie
jasne i precyzyjne, aby umozliwi¢ wlasciwym organom i
osobom trzecim ustalenie wylacznie na podstawie tych
okreslent zakresu ochrony wynikajgcej z prawa do znaku
towarowego?

2) Na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzgcej na pytanie
pierwsze, czy okreslenie takie jak »oprogramowanie kompu-
terowe« jest zbyt ogélne i obejmuje towary, ktére sg zbyt

zréznicowane, aby moglo ono by¢ zgodne z funkcjg znaku
towarowego polegajaca na wskazaniu pochodzenia w ten
sposdb, by okreslenie to bylo dostatecznie jasne i precyzyjne,
tak aby wtasciwe organy i osoby trzecie mogly okregli¢ jedynie
na podstawie tego okreslenia zakres ochrony wynikajacej z

prawa do znaku towarowego?

3) Czy dzialaniem w zlej wierze jest zwykle zgloszenie znaku
towarowego bez zamiaru uzywania go w odniesieniu do

wskazanych towaréw lub ustug?

4) Na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzgcej na pytanie
trzecie, czy mozna uznad, ze zglaszajacy dokonal zgloszenia
czesciowo w dobrej wierze, a cze$ciowo w zlej wierze, jezeli —
oraz w zakresie, w jakim — zglaszajacy miat zamiar uzywad
znaku towarowego w odniesieniu do niektorych ze wskaza-
nych towaréw lub uslug, lecz nie mial zamiaru uzywad tego
znaku towarowego w odniesieniu do pozostalych wskazanych

—

towar6éw lub ustug?

.

-~




W wyroku z dnia 29/01/2020 r. w sprawie C-371/18 TSUE
orzekl, ze brak jasnosci i precyzji okreslen uzytych do oznacze-
nia towaréw lub uslug objetych rejestracjg unijnego lub
krajowego znaku towarowego nie mozna uznaé za podstawe
uniewaznienia prawa w rozumieniu art. 3 pierwszej dyrekty-
wy 89/104 lub art. 71 51 rozporzadzenia nr 40/94 (860). TSUE
zauwazyl, ze wymogu jasnosci i precyzji w odniesieniu do
towar6w i ustug, dla ktérych zarejestrowano znak towarowy
nie mozna wprost powigzywaé z wymogiem przedstawienia
graficznego, ktdry wynikatl dla unijnych znakéw towarowych
z art. 4 w zwigzku z art. 7 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94,
a dla krajowych znakéw towarowych z art. 2 w zwigzku z art.
3 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy 89/104. Trybunat podkre$-
lit, zZe wymdg ten ma zastosowanie jedynie do samych ozna-
czen, ktére mogg stanowi¢ znak towarowy. Tym samym, nie
mozna z nich wywodzié, ze wymdg jasnosci i precyzji powi-
nien mieé¢ réwniez zastosowanie do okresleri uzytych w
odniesieniu do towardéw i uslug, dla ktérych zarejestrowano
znak towarowy (862-64). Co wiecej, Trybunal wskazal, ze
brak jasnosci i precyzji okreslenn oznaczajacych towary lub
uslugi nie mozna uznaé za sprzeczny z porzadkiem publicz-
nym i tym samym nie moze by¢ uniewazniony réwniez na tej
podstawie (867). Mimo to, w praktyce, taki znak towarowy

moze by¢ chroniony jedynie w odniesieniu do towaréw i
ustug, dla ktdrych byt rzeczywiscie uzywany (§70). Podsumo-
wujac, TSUE wskazal, ze prawa do unijnego lub krajowego
znaku towarowego nie mozna uniewazni¢ w calosci lub w
czesci na tej podstawie, ze okresleniom uzytym do oznaczenia
towaréw lub uslug, dla ktérych zarejestrowano ten znak,
brakuje jasnosci i precyzji (871).

Mimo to, w odpowiedzi na trzecie i czwarte pytanie
prejudycjalne TSUE wskazal, ze zgloszenie znaku towarowego
bez jakiegokolwiek zamiaru jego uzywania w odniesieniu do
towardw i ustug objetych rejestracjg moze stanowic dzialanie
w zlej wierze pod warunkiem, ze zgtaszajacy ,mial zamiar
naruszania” w sposéb niezgodny z uczciwymi obyczajami lub
»uzyskania, nawet bez odniesienia si¢ do konkretnej osoby
trzeciej, wylacznego prawa w celach innych niz cele zwigzane
z funkcjami znaku towarowego” [podkreslenie wlasne — KW].
Co wiecej, Trybunal wskazal, ze w razie gdy brak zamiaru
uzywania danego znaku towarowego zgodnie z podstawowy-
mi funkcjami dotyczy tylko niektérych towaréw lub ustug,
zgloszenie to stanowi dzialanie w zlej wierze jedynie w
zakresie, w jakim odnosi si¢ ono do tych towaréw lub ustug

(881).
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Czy Spotify znalazto rozwigzanie umozliwiajgce twércom

wykrywanie tzw. podswiadomego plagiatu?

apl. adw. Julia Jewgraf, Junior Associate

Plagiat utworu muzycznego moze mieé rézne przejawy.
Wystepuje on najczedciej jako przypisanie sobie autorstwa
cudzego dziela, przejecie w spos6b bezposredni elementéw
tworczych cudzego utworu przy dokonaniu modyfikacji o
nieistotnym charakterze w celu utrudnienia rozpoznania
oryginalu czy pobieranie fragmentéw nagran dzwiekowych i
ich umieszczanie we wlasnych dzietach muzycznych (tzw.
»samplowanie”).[1]

Nie istniejg obiektywne kryteria, ktére pozwalalby jasno
stwierdzié, kiedy mamy do czynienia z plagiatem. Przyjmuje
sie, ze bez znaczenia dla okreslenia czy dane dziatanie stanowi
plagiat pozostaje rozmiar przyjetych z cudzego utworu czesci -
ilos¢ dzwiekéw, taktow i czas nie majg znaczenia. Plagiatem
pozostanie przejecie zaréwno nieznacznych fragmentéw
utworu, jak réwniez i calego dziela. Decydujace znaczenie ma
natomiast fakt czy skopiowany fragment cudzego utworu jest
przejawem dzialalnosci twdrczej o indywidualnym charakte-
rze. Pojecie plagiatu w rozumieniu prawa autorskiego, nie
obejmuje tych przedmiotéw, ktére nie s3 objete ochrong
prawa autorskiego, np. pomysiéw lub idei. W niektérych
przypadkach ich ochrona mozliwa bedzie jednak na podstawie
przepiséw dotyczacych ochrony débr osobistych - naruszenia
twdrczosci artystycznej[2].

Jednym ze sposobéw wykrywania naruszen sg technologie
filrowania tresci. Istnieja dwa giéwne rodzaje takich
technologii: ,pobieranie odciskéw palcéw” (ang. fingerprin-
ting) i ,znakowanie wodne” (ang. watermarking[3]).Pierwszy
z nich opiera si¢ na bazach danych, w stosunku do ktérych
sprawdzana jest kazda nowo dodana tresé. Jesli dopasujg sie
do siebie, nowa zawarto$¢ zostanie usunieta lub dostep do niej
zostanie zablokowany . Druga technologia dziala w odwrotny
spos6b. Tylko zawartos¢ z nadrukowanym znakiem wodnym
jest akceptowana przez system. Aby stuzyly swojemu celowi
obie technologie wymagaja sprawdzenia wszystkich nowo
przestanych tresci oraz poréwnania z istniejagcym rejestrem
danych.

b

Do najbardziej znanych systemdéw stosowanych przez portale
spolecznosciowe i serwisy internetowe naleza:

e Content ID - cyfrowy system opracowany przez Google,
ktéry sluzy do latwego identyfikowania tresci chronio-
nych prawem autorskim i zarzgdzania nimi w YouTube.
Filmy przestane do YouTube s3 poréwnywane z plikami
audio i wideo znajdujacymi sie w bazie danych zarejestro-
wanymi w systemie Content ID przez wlascicieli tresci. W
przypadku wykrycia dopasowania uprawnieni moga
zdecydowac si¢ na blokowanie naruszajgcych materialéw,
$ledzenie wykorzystania ich tresci albo na zarabianie na
spornych materiatach np. poprzez reklamy. Kazde z tych
dzialait mozna zastosowaé w odniesieniu do wybranego
kraju. Na filmie mozna zarabiaé¢ w jednym kraju lub
regionie, a blokowac lub monitorowaé go w innym.

e Technologie stosowane przez Audible Magic Corporation
- spotke bedacg posrednikiem pomiedzy podmiotami
praw autorskich (w tym wytwodrniami, studiami, dystry-
butorami, wydawcami i organizacjami zbiorowymi zarzg-
dzania) a platformami takimi jak Facebook, SoundCloud,
Dailymotion i Twitch. W swojej ofercie Audible Magic
oferuje ustugi identyfikowania naruszen praw autorskich
do tresci audio i wideo przesylanych i rozpowszechnia-
nych w Internecie, rejestracji tresci, zarzagdzania prawami
wlasnodci intelektualnej, w tym licencjonowanie tych
praw. Spélka posiada ponad 30 udzielonych patentéw
dotyczacych m.in. technologii cyfrowego wykrywania
nosnikéw opartych na odciskach palcéw, identyfikacja
tre$ci w trakcie ich przeplywu przez sieci, wykrywanie
tresci na urzadzeniach do odtwarzania no$nikéw.

[1] Kwestia problematyki legalnosci samplingu utworédw muzycznych budzi liczne kontrowersje zaréwno w doktrynie jak i orzecznictwie. [2]
[2] art. 23124 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
[3] Commision Staff Working Document Impact Assessment on the modernisation of EU copyright rules, SWD(2016)301 final, cze$é 3/3, str. 164

[4] https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=pl

[5] https://www.audiblemagic.com/
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e Platforma ACRCloud[6] oparta min. na ogdlnoswiatowej
bazie danych ponad 30 tys. stacji radiowych, ktdra
umozliwia klientom monitorowanie muzyki i ich wias-
nych tresci w stacji radiowej bez zbierania strumienio-
wych adreséw URL stacji.

W maju 2019 r. Spotify, muzyczny gigant streamingowy,
dokonal europejskiego zgloszenia patentowego wynalazku pt.
~Wykrywacz ryzyka plagiatu i interfejs” (“Plagiarism risk
detector and interface”)[7]. Wynalazek ma na celu pomdc
twércom unikngé sporéw prawnych poprzez umozliwienia
sprawdzenia podobieristwa przygotowywanego utworu z
elementami juz opublikowanych piosenek.

Zgodnie ze zgloszeniem artysta przed opublikowaniem
utworu, a nawet podczas jego pisania, moze wgrac do systemu
»lead sheet” — dokument nakreslajacy zarys utworu, zazwy-
czaj zawierajgcy tylko czesciowe teksty, symbole akordéw czy
linie melodyczna piosenki. W ramach wynalazku algorytm
sztucznej inteligencji przeklada dokument na format kompu-
terowy, a nastepnie poréwnuje go z muzyks juz znajdujgcg sie
w bazie danych Spotify. System okresla poziom plagiatu w
utworze w czasie zblizonym do rzeczywistego i daje uzytkow-
nikowi wynik ,wartosci podobieristwa” z innymi utworami
lub wykazuje, ze utwor jest zupelnie nowy.

Wynalazek Spotify to takze graficzny interfejs uzytkownika,
ktéry w intuicyjny sposéb wraz z dynamicznym efektem
wizualnym prezentuje informacje uzytkownikom i pozwala na
ich interakcje z programem.

Spotify tworzy ,produkt”, ktéry daje autorom podstawy do
wykrywania plagiatu w ich wlasnych pracach. Jest to
niezwykle rzadkie, jesli nie calkowicie nowatorskie. Ma on
poméc w wykrywaniu w tzw. podéwiadomego plagiatu
(zjawiska ,ukrytej pamieci”), polegajacego na tym, ze autor,
tworzac utwdr, powiela cudze pomysly lub tresci, myslac, ze
sg jego. O ile ciezko broni¢ stanowiska o pod$wiadomym
zapamietaniu akapitu czy nawet calego zdania utworu
tekstowego, o tyle istnieje mozliwo$¢ nieswiadomego przeje-
cie sposobu wyrazenia np. melodii, sekwencji oryginalnych
wspotbrzmien, sekwencji akordéw. Twércy do tej pory mogli
prébowaé weryfikowaé swoje utwory za pomocg programow
do rozpoznawania piosenek (np. Shazam) jednak w wigkszo-
§ci przypadkdéw nie byly one miarodajne.

[6] https://www.acrcloud.com/
[7] https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP3742433A1

Zgloszenie Spotify moze zmieni¢ proces powstawania
utwordéw, umozliwiajgc twdércom, w szczegdlnosci twércom
muzyki elektronicznej, dokonanie odpowiednich zmian na
etapie tworzenia utworéw tak aby unikngl potencjalnych

sporéw i proceséw sgdowych.
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Prawo do integralnosci utworu - jak je rozumiecé?

adw. Malgorzata Kutaj, Senior Associate

Prawo do integralnosci utworu, wskazane w art. 16 pkt 3 Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(dalej: ,,u.p.a.p.p”), jest jednym z praw osobistych przystuguja-
cych tworcy dziela. Nalezy je takze uznad za jedno z najbardziej
swoistych i czesto trudno uchwytnych praw. Stanowi ono o
nienaruszalnosci tredci i formy utworu, a takze prawie do jego
rzetelnego wykorzystania. W jaki sposdb nalezy je wykladaé i
jakie prawa przystugujg autorowi? Po raz kolejny nalezy uzyé
znanej i czesto powtarzanej z przymruzeniem oka konkluzji
prawnikéw — to zalezy. I faktycznie w tym przypadku wiele zalezy
od tego, w jaki sposéb utwdr jest wykorzystywany i na ile jest to
po mysli tworcy.

Prawo do integralnosci utworu bardzo czesto okreslane jest jako
prawo wyrazajace wiez psychiczng i emocjonalng twdrcy ze
stworzonym przez niego dzietem. To, jaka przyjeto ono ostatecz-
ng postaé, ktdre jego elementy zostaly bardziej uwypuklone, a
ktdére usuniete na drugi plan, zawsze laczy sie z konkretnym
tworczym zamyslem autora. Obrazowo prawo to mozna
zdefiniowad jako zakaz modyfikacji dziela, dokonywania popra-
wek, pominiecia czedci jego tresci czy tez uzupelnienia o
dodatkowe elementy. Co takze istotne, prawo to laczy sie z
koniecznoscig respektowania rzetelnego wykorzystywania dzieta.
Ta rzetelno$é objawia sie przede wszystkim w poszanowaniu
sposobu, w jakim utwdr jest przedstawiany — nie moze zostaé
wypaczony jego sens, gléwny motyw. Co istotne, moze sie¢
réwniez okazaé, ze nie kazde wykorzystanie dzieta, np. w
reklamie czy poprzez inne komercyjne uzycie, bedzie po mysli
twdrcy. Przedstawiciele doktryny sprzeczajg sie takze co do tego,
czy prawo to nalezy traktowaé w sposéb absolutny, czy istnieje
jednak taki rodzaj ingerencji w utwor, ktéry nie zmaterializuje
funkcji ochronnej przyznanego prawa. W odniesieniu do
powyzszego czesto wskazuje si¢ na sytuacje, gdy ingerencja w
utwér powoduje np. zwiekszenie wartodci dzieta pierwotnego.
Niezaleznie jednak od tych okolicznosci warto wskazad, ze art. 16
pkt 3 u.p.a.p.p. wydaje sie brzmieé jasno i kategorycznie: twércy
przysluguje prawo do nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz
do jego rzetelnego wykorzystania. Przepis nie formuluje zadnych
okolicznodci (przestanek), ktére moglyby te ocene zmienié, a
przede wszystkim stanowié kierunkowe wytyczne, kiedy takg
ingerencje nalezy uznac za dozwolong.

Co takze istotne, na podstawie art. 78 ust. 2 u.p.a.p.p. po $mierci
tworcy z roszczeniami o ochrone praw osobistych moze wystgpid
malzonek, a w jego braku kolejno: zstepni, rodzice, rodzeristwo,
zstepni rodzeristwa (jesli twdrca nie wyrazil innej woli). W

doktrynie prawniczej od lat trwajg dywagacje w przedmiocie

powyzszego uregulowania, przelamuje ono bowiem ogdlng
zasade, iz dobra osobiste wygasajg wraz ze $miercig osoby, ktdrej
przysluguja. Na gruncie tego przepisu pojawiajg sie watpliwosci,
czy nalezy je traktowad jako nadal trwajgce dobra twdrcy
(pomimo jego $mierci), czy tez stanowig pewien interes
powszechny w utrzymywaniu tych wartosci, ktdre przystugiwaly
autorowi za zycia. Istniejg takze inne koncepcje, w mysl ktérych
prawa te wygasajg, ale przeksztalcaja sie¢ w inny rodzaj praw,
aktualnie przystugujacy kregowi oséb wymienionych w art. 78
ust. 2 u.p.a.p.p. Bez wzgledu jednak na to, ktérg z koncepcji sie
przyjmie, skutek jest taki, ze spadkobiercy moga wystgpic¢ z
roszczeniami o ochrone praw osobistych twércy.

Zrédto:
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Jakie problemy zwigzane z uzyciem dziela mogg sie¢ wdéwczas
pojawié? Przykltadéw dostarczajg codzienne sytuacje, opisywane
szeroko w mediach. W 2015 r. na rynku pojawila sie niecodzienna
reklama piwa Grolsch pod hastem ,Za Grolsch kultury”,
stworzona w zwigzku z 400. rocznicg powstania marki. Ideg
kampanii bylo zestawienie slynnych dziel sztuki z hastami
nawigzujacymi do codziennodci mlodych ludzi, co mialo w
nieoczywisty i zabawny sposéb pokazal polaczenie wyzszej
kultury ze wspdlczesnoscia. Kampania niewatpliwie byla jedna z
ciekawszych na rynku i choé z uwagi na wykorzystanie
wiekowych utworédw dotarcie do spadkobiercéw zapewne nie
byloby juz mozliwe, to jest to doskonaly przyklad pokazujacy
niekonwencjonalne uzycie dzieta (utworu). Dziela te bowiem nie
tylko podlegaly modyfikacji, lecz takze zostaly przedstawione w
kontekscie promocji piwa, co przypuszczalnie nie jest oczywistym
kontekstem uzycia tego typu utwordw.
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Podobny przyklad mdégltby dotyczyd uzycia tego typu dziet czy
tez innych utworéw nalezgcych do wspdéiczesnych artystow
(rzeZb, grafik) na ubraniach lub dodatkach, takich jak torebki,
buty, bizuteria. Takie wykorzystanie bowiem wielokrotnie
powodowaloby nie tylko zmniejszenie oryginalnego wymiaru
utworu, lecz takze np. uwypuklenie tylko jego niektdrych
elementdéw, ktére bylyby elementami najbardziej rzucajacymi
sie w oczy. W obydwu przypadkach, tj. zaréwno reklamy, jak i
tworzenia nadrukéw na konfekcji, pojawia sie pytanie
dotyczace rzetelnego wykorzystania dzieta. Nie kazdy twdrca
chcialby bowiem, aby jego dzieto bylo taczone np. z chwytem
marketingowym dotyczacym alkoholu czy tez mialo trafi¢ do
masowej sprzedazy ubran, abstrahujac juz od sposobu jego
uzycia, przyjetych proporcji, koloréw, calos$ciowego odbioru
dziela. Sg to niewatpliwie sytuacje graniczne i trudne do

oceny.

Ciekawym przykladem, ktéry mozna sobie wyobrazié, sg

réwniez tatuaze, ktdre stajg sie coraz popularniejszg formg
ksztaltowania wizerunku, gléwnie przez osoby publicznie
znane. Niewgtpliwie niektére tatuaze zasluguja na miano
utworéw, bardzo czesto tworzg zlozone formy, ktére wrecz
mozna uznaé¢ za miniaturowe obrazy. W zwiazku z tym
pojawia sie pytanie, w jaki sposéb mozna przerobi¢ dany
tatuaz wedlug wilasnej koncepcji. Problem ten moze pojawic
sie zwlaszcza w przypadku oséb publicznie znanych. Bardzo
czesto eksponujg one wykonane na swoim ciele tatuaze, ktére
staja si¢ elementem wizerunku tych oséb, z ktérego z kolei
czerpia wymierne korzysci. Wéwczas — w zaleznosci
oczywiscie od tego, w jaki sposéb beda eksploatowane —
roszczenia twdércéw tych tatuazy moga mie¢ podstawy
prawne, nie tylko pod kgtem wykorzystania takiego utworu
komercyjnie, lecz takze w zwigzku z jego przerobieniem lub
uzyciem w innej formie, niekoniecznie akceptowanej przez

autora.

Do podobnych sytuacji moze dochodzié¢ réwniez przy wyko-
rzystywaniu zdjeé. Mogg one zostaé nie tylko wykadrowane
niezgodnie z wolg twércy, lecz takze uzyte w sposéb, ktéry np.
sprzeciwia sie pogladom politycznym lub religijnym autora.
Wdéwczas ponownie wracamy do sposobu rozumienia pojecia
»rzetelnego wykorzystania” utworu. Niewatpliwie opatrzenie
zdjecia nieadekwatnym podpisem czy tez umieszczenie danej
fotografii w kontekscie wydarzeri, z ktérymi twdrca nie chce
byé laczony, moze zosta¢ uznane za brak rzetelnosci w

wykorzystaniu utworu.

"‘(

Zrédlo: http://artyzm.com/obraz.php?id=1929

Na koniec warto przedstawié jeszcze jedng sytuacje, ktéra
dobrze obrazuje owo osobiste prawo twdrcy. Kilkanascie lat
temu rodzina malarza Wojciecha Weissa natknela sie w
sklepie na dzem, na ktérego wieczku widniat obraz artysty
Promienny zachdd slorica. Strzyzéw z 1900 r. Dzielo to
nalezalo do kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Niezaleznie od zakresu roszczern spadkobiercéw malarza,
ktére w pelni nie s3 znane (ostatecznie sprawa zakoriczyta sie
ugoda), jest to réwniez bardzo dobry przyktad wykorzystania
dziela w niekonwencjonalny sposéb. Z jednej strony takie
dzialanie mozna uznaé za ciekawe polaczenie sztuki z
tradycyjnym produktem spozywczym, a z drugiej — za
przyktad komercjalizacji dziela i byé moze niestosownosci
uzycia tego typu utworu, zapewne w zmniejszonej wersji, na
powszechnie uzywanym produkcie spozywczym.

Wskazane przyklady pokazujg, ze prawa autorskie to nie tylko
prawa majgtkowe, lecz takze katalog uprawnien osobistych,
ktére przybierajg rozmaitg postaé. Najbardziej znane jest
zapewne prawo do autorstwa utworu, ale nie mozna tez
zapominac o bardzo istotnym uprawnieniu twodrcy do ochrony
formy i tresci powstalego utworu, co stanowi wyraz wiezi
autora z dzielem i w konsekwencji prowadzi do tego, ze

powinno ono podlegad rzetelnej eksploatacji.
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1. Jednolity Sqd Patentowy coraz blizej
26 listopada 2020 r. Niemiecki Bundestag zatwierdzil projekt ustawy ratyfikacyjnej w sprawie utworzenia Jednolitego Sadu
Patentowego - miedzynarodowego wyspecjalizowanego sadu dla rozstrzygania spraw udzielanych przez Europejski Urzad

Patentowy.

2. Oznaczenia geograficzne — nowa baza danych

Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) oglosil powstanie nowej baze danych dotyczacej
oznaczeni geograficznych zarejestrowanych w UE- Glview. Zawiera on réwniez szczegélowe informacje na temat oznaczen
geograficznych spoza UE chronionych na szczeblu UE na mocy umdéw dwustronnych i wielostronnych oraz na temat oznaczen

geograficznych UE chronionych w krajach spoza UE.

3. EUVIPO publikuje wyniki badani: postrzeganie IP przez obywatelu UE

EUIPO za posrednictwem Europejskiego Obserwatorium ds. Naruszania Praw Wlasnosci Intelektualnej rozpoczeto ogélnounijne
badanie dotyczace postrzegania wlasnosci intelektualnej (IP) przez obywateli europejskich. Badanie dotyczace postrzegania
wlasnosci intelektualnej w 2020 r. ma na celu zebranie wiedzy na temat stosunku Europejczykéw do wlasnosci intelektualnej,

stopnia, w jakim przestrzegajg oni tych praw, oraz koncepcji wlasnosci intelektualnej jako calosci.

4. WIPO Inspire - nowe narzedzie wyszukiwania informacji patentowej

WIPO INSPIRE to wyszukiwarka skierowana zaréwno dla poczatkujacych i doswiadczonych uzytkownikéw wyszukiwarek
informacji patentowych, dzieki ktdrej mozliwe bedzie poréwnywanie zawartosci nawet 4 baz patentowych oraz korzystanie z
interaktywnej s$wiatowej mapy zasiegu, pozwalajacej na okreslenie jaki jest zasieg jurysdykcji dla poszczegdlnych baz
patentowych. WIPO INSPIRE jest zintegrowany z portalem rejestru patentowego WIPO i eTISC.

5. WIPO PROOF uzyskato certyfikat zgodnosci z rozporzqdzeniem

Nowe narzedzie stworzone dla ochrony praw twdércéw WIPO PROOF uzyskato certyfikaty wydawane przez zewnetrzne, akredytowane
miedzynarodowe organy oceny zgodnosci jako narzedzie spelniajgce normy ustanowione na mocy Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 (,,Rozporzadzenia eIDAS”) oraz normy ISO/IEC 27001 dotyczgce zarzgdzania bezpieczeristwem
informacji. Uzyskujgc oba te certyfikaty, ustugi WIPO PROOF s3 odtad uznawane za zgodne ze wszystkimi regulacjami UE dotyczacymi

dostawcéw ustug zaufania wydajgcych zaawansowane elektroniczne znaczniki czasu.


https://www.epo.org/news-events/news/2020/20201126b.html
https://www.tmdn.org/giview/
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Perception_study_2020/Perception_study_full_en.pdf
https://inspire.wipo.int/
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0029.html

Zapraszamy do kontaktu

Prof. INP PAN dr hab. Pawel Podrecki
Adwokat, Starszy Partner
pawel.podrecki@traple.pl

Beata Matusiewicz-Kulig
Adwokat, Partner

beata.matusiewicz@traple.pl

dr Anna Sokolowska-Eawniczak
Rzecznik patentowy, Partner
anna.sokolowska@traple.pl

Artykuly zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowig porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegélowych

informacji dotyczacych omawianych kwestii proszone sg o bezposredni kontakt z prawnikami kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspdlnicy.




