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Uchwata sktadu 7 sedziéw SN z dnia 18 maja 2021 ., sygn. lil

CZP 30/20

Justyna Sitnikow

18 maja 2021 r. zapadla wazna uchwala siedmioosobowego
sktadu Izby Cywilnej Sadu Najwyzszego pod przewodnic-
twem Prezesa Sadu Najwyzszego Dariusza Zawistowskiego.
Wydaje sie, ze uchwala ma duze znaczenie dla ochrony
znakéw towarowych krajowych i Unii Europejskiej i przecina
trwajgca dyskusje w zakresie sposobu liczenia terminu
przedawnienia roszczen z tytulu naruszenia prawa ochron-

nego na znak towarowy, ktdére to naruszenie ma charakter

ciagly.

W zwigzku z dlugotrwalodcig stanu naruszenia, ktéry moze
wynikaé z powtarzalnych czynéw lub z jednokrotnego
wkroczenia w cudze prawo, trwajgcego bez przerwy przez
dluzszy czas, zagadnienie sposobu liczenia biegu terminu
przedawnienia bylo trudne do wustalenia i brak bylo
jednolitego pogladu w tym zakresie. Warto odnotowaé, ze
art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo
wlasnos$ci przemystowej (Dz.U. z 2021 1., poz. 324) (,pwp”)
moéwi ogdlnie o roszczeniach z tytulu naruszenia, nie
réznicujac sytuacji naruszenia jednorazowego i cigglego.

Uchwala zapadla na kanwie postepowania zainicjowanego
przez koncern Audi, ktdry wytoczyt powddztwo polskiemu
sprzedawcy elementéw samochodowych ze znakiem Audi.
Powddztwo Audi dotyczgce typowych roszczen niepieniez-
nych (ochronnych), takich jak zakaz uzywania oznaczenia,
wycofanie wszystkich wyprodukowanych atrap oraz publi-
kacja ogloszenia o orzeczeniu, zostalo oddalone. Sad I
instancji uznal bowiem zarzut przedawnienia pozwanego.
Zdaniem Sadu w tej sytuacji piecioletni termin przedawnie-
nia roszczen okreslony w art. 289 pwp dawno juz uplynal, co
uczynilo caly pozew bezskutecznym. Powdd ztozyt apelacje

od wyroku oddalajgcego powddztwo i

przed Sadem

Apelacyjnym pojawily sie watpliwosci, ktére spowodowaly
sformulowanie zagadnienia prawnego o nastgpujacej tresci:

"Czy roszczenia niepienigzne, w tym roszczenie o zakazanie
naruszania prawa ochronnego na znak towarowy Unii
Europejskiej, przedawniajg si¢ bezwzglednie z uplywem
piecioletniego okresu przedawnienia liczonego od pierwsze-
go dnia wkroczenia w prawa wylgczne uprawnionego do
znaku towarowego, mimo ze dziatania naruszyciela nie
mialy charakteru jednorazowego, ale charakter ciggly
(powtarzalny) i trwajg w chwili zgloszenia roszczen?"

Chodzilo zatem o to, od kiedy liczy¢ termin przedawnienia

roszczen niepienieznych o ochrone unijnego znaku
towarowego — od pierwszego dnia naruszenia czy tez inaczej
— biorgc pod uwage, ze dzialania naruszyciela nie majg
charakteru jednorazowego, sg ciagle, powtarzalne i trwajg w

chwili zgloszenia roszczerni.

Sad Najwyzszy obradujagcy w siedmioosobowym skladzie
orzekl, ze: ,jezeli naruszenie prawa ochronnego na unijny znak
towarowy ma _charakter powtarzalny i trwa w _chwili zgloszenia

roszczenia _niepienigznego, W tym roszczenia o zakazanie

naruszenia, piecioletni termin przedawnienia okreslony w art.
289 ust. 1 w zwigzku z art. 298 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 7.
Prawo wlasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2021 1., poz.
324) biegnie od kazdego dnia, w ktdrym naruszenie nastgpito”.

W konsekwencji, w niniejszej sprawie nie mozna przyjaé, ze
przedawnienie rozpoczelo bieg, gdy pozwany producent
naruszajgcy prawo do znaku rozpoczal dziatalnosé i bieg ten
uplynal po uplywie 5 lat, lecz przedawnienie powinno biec
odrebnie od kazdego dnia w ktérym naruszenie
nastapilo.

Wydaje sie, ze Sad Najwyzszy przyjal stanowisko, ktdre
zapewnia silng ochrone praw wlasnosci przemystowe;j.
Nadal czekamy na opublikowanie uzasadnienia, ktére
przyblizy nam omawiany temat.




Zwiqzanie organu (Urzedu Patentowego RP) ocenq dokonang
przez sqd administracyjny

dr Anna Sokofowska-Eawniczak

Sprawa dotyczgca znaku towarowego MISTRZ trwa od 2008
r. i jeszcze sie nie zakoniczyla — w niedawno wydanym (26
maja 2021 r.) wyroku Naczelny Sad Administracyjny
zadecydowal, ze Urzad Patentowy RP jeszcze raz (a doktadnie
trzeci raz) bedzie rozpatrywat te sprawe.

W 2008 1., powolujgc sie na art. 129 ust. 1 pkt 1 pwp, zlozono
wniosek o uniewaznienie ponizszego znaku towarowego
zarejestrowanego dla klasy 16 (m.in. krzyzéwki, ksigzki z

krzyzéwkami i czasopisma):

Urzad Patentowy wniosek oddalil, ale WSA (wyrok z dnia 10
lutego 2014 r., sygn. akt: VI SA/Wa 1874/13), wskazujac na
liczne mankamenty procesowe, wyrokiem uchylil decyzje
UPRP i przekazal sprawe do ponownego rozpatrzenia. NSA
(w wyroku z 8 lipca 2015 ., sygn. II GSK 1417/14), wskutek
skargi uprawnionego, skarge kasacyjng oddalil. NSA podzielil
w tym zakresie ustalenia WSA m.in. w zakresie braku
dokonania calo$ciowej oceny zdolnosci odrdzniajacej
spornego znaku. Wskutek ponownego rozpatrzenia sprawy
UPRP ponownie oddalil wniosek o uniewaznienie spornego

znaku towarowego.

UPRP za niezasadny uznal zarzut udzielenia spornego prawa
w odniesieniu do krzyzéwek z naruszeniem art. 129 ust. 1 pkt
1w zw. z art. 120 ust. 1 p.w.p. W tym kontekscie wyjasnil, ze
krzyzéwka jest towarem, ktéry moze by¢ przedmiotem
transakcji handlowych, jako czasopismo szaradziarskie
tylko
(krzyzéwki), ale i inne zagadki (np. szarady), w tym takze

mogace zawieral nie zadania diagramowe
podawane na stronach internetowych réznych kolporteréw.
Organ nie dopatrzyl sie takze, aby w sprawie doszlo,
wskutek udzielenia prawa ochronnego na sporny znak, do
naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 112
p-w.p. w odniesieniu do towaréw: "krzyzéwki, czasopisma i

ksigzki z krzyzéwkami".

WSA wyrokiem z dnia 17 pazdziernika 2017 r. oddalit skarge
wnioskodawcy, zgadzajac si¢ z argumentacja przyjeta przez
UPRP. Sprawa ponownie stala sie¢ przedmiotem skargi do
NSA, w ktérej najwazniejszymi, z punktu widzenia niniej-
szego omodwienia, zarzutami staly sie zarzuty naruszenia
przez WSA przepiséw postepowania polegajgce na niezasto-
sowaniu sie do oceny prawnej oraz wskazan co do dalszego
postepowania wyrazonych w wyroku NSA z 8 lipca 2015 (II
GSK 1417/14)[1] oraz utrzymanie przez WSA w mocy decyzji
UPRP mimo niezastosowania si¢ przez organ do oceny
prawnej oraz wskazadl co do dalszego postepowania
wyrazonych w wyroku WSA z dnia 10 lutego 2014 r., sygn.
akt: VI SA/Wa 1874/13, zaaprobowanej wyrokiem NSA sygn.
akt: 11 GSK 1417/14 [2].

NSA ocenit za trafne ww.
ypodkreslenia wymaga, ze na podstawie art. 153 p.p.s.a.

zarzuty wskazujac, ze:

ocena prawna i wskazania co do dalszego postepowania

[1] Naruszenie art. 145 § 1 pkt 1lit. ¢ p.p.s.a. w zw. z art. 153 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a. w zw. z art. 134 § 1 p.p.s.a. - to poprzez zaaprobowanie stanowiska

UPRP, ktdry w zaskarzonej decyzji, bez nalezytego uzasadnienia, przyjal, iz element stowny "Mistrz" nadaje calemu spornemu znakowi towarowemu "Mistrz"

(R.175836) charakter dystynktywny, podczas gdy w powolanym wyroku NSA stwierdzil, iz przy ogélnym wrazeniu jakie calo$§ciowo znak wywiera na

obserwatorze - element stowny "Mistrz" nie ma istotnego znaczenia.

[2] Naruszenie art. 145 § 1 pkt 1lit. ¢ p.p.s.a. w zw. z art. 153 p.p.s.a. w zw. z art. 134 § 1 p.p.s.a. — poprzez: poprzez:

(i) brak nalezytej calosciowej oceny konkretnej zdolnosci odrézniajgcej spornego znaku towarowego, z uwzglednieniem elementéw

nieodrézniajacych tego znaku, charakterystycznych dla wewnetrznych stron czasopism krzyzéwkowych, tj. kolorowej ramki oraz diagramu

krzyzéwkowego, podczas gdy WSA zobowiazal UPRP do rozwazania, jakie znaczenie dla dostatecznych znamion odrézniajacych spornego znaku

towarowego ma fakt, iz te elementy moga w istocie stanowi¢ przedstawienie samego rodzaju towaru,

(ii) brak nalezytego rozwazenia przez UPRP odbioru elementu stownego "Mistrz" w spornym znaku towarowym przez odbiorcéw zainteresowanych

rozwigzywaniem krzyzéwek (tzw. hobbystéw), podczas gdy WSA zobowigzal UPRP do rozwazenia mozliwosci odczytania tego elementu jako

informacji o towarze przez tych wlasnie odbiorcéw.




wyrazone w orzeczeniu sagdu wigzg w sprawie ten sgd oraz
organ, ktérego dzialanie, bezczynnos¢ lub przewlekle
prowadzenie postepowania bylo przedmiotem zaskarzenia.
Pojecie "ocena prawna", w rozumieniu powolanego art. 153
p.p-s-a., oznacza wyjasnienie istotnej tresci przepiséw praw-
nych i sposobu ich zastosowania w konkretnym wypadku, w
zwigzku z rozpoznawang sprawg. Ocena ta moze si¢ odnosic
zaréwno do przepis6w prawa materialnego, jak i procesowe-
go. Ponadto powinna pozostawaé w logicznym zwigzku z
trescig orzeczenia sagdu administracyjnego, w ktérym zostata
sformulowana. Zwigzanie oceng prawng oznacza, ze ani
organ administracji, ani sad administracyjny nie moga w
przyszlosci formulowad innych, nowych ocen prawnych,
ktére pozostawalyby w sprzecznosci z pogladem wczesniej
wyrazonym w uzasadnieniu wyroku i majg obowigzek
podporzadkowania sie mu w pelnym zakresie”.

NSA potwierdzil, ze w sprawie zapad! juz uprzednio wyrok
WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1874/13,
utrzymany w mocy przez NSA wyrokiem w sprawie o sygn.
akt IT GSK 1417/14, a zatem zgodnie z art. 153 p.p.s.a. zaréwno
wskazania sgdu co do dalszego postepowania, jak tez oceny
prawne wyrazone w uzasadnieniu sgdu, wigzg w sprawie ten
sad oraz organ, ktérego dzialanie bylo przedmiotem
zaskarzenia.

NSA dalej podnidst, ze :"Urzad Patentowy w zaskarzonej
decyzji z dnia (...) kwietnia 2016 r. nie tylko nie uwzglednit
oceny prawnej, zawartej w wyroku NSA w sprawie o sygn.
akt I GSK 1417/14, ale oceniajac sporny znak przyjal catko-

wicie odmienne stanowisko - co nieprawidlowo zaakcepto-
wal Sad I instancji w zaskarzonym wyroku. Mianowicie,
Urzad Patentowy uznal, ze element slowny "Mistrz" w
spornym znaku towarowym nadaje calemu spornemu
oznaczeniu charakter dystynktywny, wyrézniajacy (s. 20
uzasadnienia zaskarzonej decyzji). Tymczasem NSA w cyt.
wyroku stwierdzil, ze Urzad Patentowy nadmierne i
decydujgce znaczenie dla oceny zdolnosci odrézniajgcej
spornego znaku towarowego jako calosci przypisal elemen-
towi stownemu "Mistrz". Zdaniem NSA ten element stowny -
przy ogdlnym wrazeniu, jakie calo$ciowo sporny znak
towarowy wywiera na odbiorcy - nie ma istotnego
znaczenia. Zatem Urzad Patentowy nie tylko nie zastosowat
sie do oceny prawnej, sformulowanej przez NSA w cyt.
wyroku, zgodnie z ktérym element stowny "Mistrz" nie ma
istotnego znaczenia w percepcji catego spornego znaku, ale
wbrew tej ocenie przyjal, ze wlasnie z uwagi na ten element
stowny "Mistrz" sporny znak towarowy jest w stanie
przyciaggngé uwage zainteresowanego kregu odbiorcéw i
pozwoli¢ mu na odrdznienie towardw, co nastepnie podzielit
Sad Iinstancji”.

NSA, wymieniajac uchybienia UPRP, jeszcze raz wyraznie
wskazal jakie aspekty organ powinien uwzglednié¢ w swojej
juz czwartej decyzji w sprawie tego znaku towarowego (jesli
uwzglednimy w tym decyzje o udzieleniu prawa do znaku
towarowego). Nie odmawiajac stusznosci i wnikliwosci
ostatniemu wyrokowi NSA, to jednak na pierwszy plan
wybija sie okoliczno$é, ze po 13 latach sprawy nadal nie ma

ostatecznego rozstrzygniecia w tej sprawie.




Czy klocki Lego bedqg nadal chronione w Unii Europejskiej,
czyli kilka uwag na tle wyroku Sgdu z 24 marca 2021r. w

sprawie T-515/19 (Lego A/S przeciwko EUIPO i Delta Sport
Handelskontor GmbH)

Julia Kostrzewa

Niedawno wydany wyrok Sadu unijnego dotyczy dwdch
interesujagcych kwestii na gruncie art. 8 Rozporzadzenia
6/2002[1], ktéry reguluje wyjatek cech funkcjonalnych
wzoréw (ust. 1), wyjatek przeznaczony dla tzw. cech must-fit
(ust. 2) oraz ograniczenie wyjatku zarezerwowanego dla cech
must-fit i ochrone tzw.

zapewniajgcego systemom

modutowym (ust. 3).

Art. 8

1. Wzdr wspdlnotowy nie obejmuje cech postaci produktu

wynikajgcych wylgcznie z jego funkcji technicznej.

2. Wzdr wspdlnotowy nie obejmuje cech postaci produktu,
ktére muszq byc koniecznie odtworzone w doktadnej formie
i wymiarach, aby umozliwié produktowi, w ktéry wigczono
wzdr lub w ktérym jest on zastosowany, aby mdgt zostad
mechanicz-nie ztozony lub potgczony z innym produktem
lub mdgt zostac umieszczony w nim, na nim lub dookota
niego, tak aby oba produkty mogty spetniac swoje funkcje.

3. Bez wzgledu na przepis ust. 2 wzdr wspdlnotowy, zgodnie
z warunkami okreslonymi w art. 5 i 6, obejmuje wzor
stuzqcy zapewnieniu wielokrotnego sktadania lub tgczenia
wzajemnie wymienialnych produktow w ramach systemu
modutowego.

Rozumienie powyzszej regulacji okazalo sie by¢ sporne w
ocenie stron postepowania przed Sgdem, a wiec spétki Lego
A/S jako skarzacej oraz EUIPO[2], ktéry wydal zaskarzong
decyzje (wspieranego przez uczestnika postepowania - Delta
Sport Handelskontor GmbH).

Tlo postgpowania

2 lutego 2010 spétka Lego A/S wniosta do EUIPO wniosek o
rejestracje jako wzoru wspdlnotowego produktu, ktéry
przedstawiono w sposéb widoczny ponizej, przy czym do
wniosku dodano opis wzoru ,klocki z zestawu zabawek do

budowania”.
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Wzér zostal zarejestrowany przez urzad. 8 grudnia 2016 r.
Spétka Delta Sport Handelskontor wniosta wniosek o
uniewaznienie wobec wzoru nalezgcego do spétki Lego A/S,
jako podstawe wskazujac w szczegdélnosci art. 8 ust. 1
Rozporzadzenia 6/2002, a wiec zarzut, ze wzér obejmuje
wylgcznie cechy postaci produktu wynikajgce z jego funkcji
technicznej. Wydzial Uniewaznienl oddalil jednak wniosek,
w decyzji wskazujac, ze Delta Sport nie zdotala udowodnié,
ze pelnienie funkcji technicznej produktu, tj. zdolnosci do
polaczenia z innymi elementami konstrukcyjnymi w celu
gry, bylo jedynym czynnikiem, ktéry zadecydowatl o wygla-
dzie produktu. Zauwazono réwniez, ze zestaw klockéw

[1] Rozporzadzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych (OJ L 3, 5.1.2002, p. 1-24), dalej jako

»Rozporzadzenie 6/2002”.
[2] Dalej réwniez jako ,,urzad”.



odpowiada definicji systemu modulowego (art. 8 ust. 3

Rozporzadzenia 6/2002) i ze nie jest wlasciwe wylaczenie

spornego wzoru z ochrony z tego wzgledu.

Delta Sport odwolala si¢ od decyzji Wydzialu Uniewaznieri
EUIPO, czego efektem byto wydanie przez Izbe Odwotawcza
EUIPO decyzji uwzgledniajgcej $rodek odwolawczy Delta
Sport i wuchylenie weczesniejszej decyzji Urzedu. Po
zidentyfikowaniu cech wzoru stwierdzono, ze kazda z tych
cech jest zdeterminowana przez funkcje techniczng (4.
przy

stabilnosci, z innymi klockami z zestawu w celu stworzenia

y,mozliwos¢ laczenia, zachowaniu odpowiedniej
zabawkowej budowli”). W postepowaniu Delta Sport miata
przedstawic przekonujgce wyjasnienia poparte ilustracjami,
w jaki sposéb klocki z zestawu s3 ze sobg taczone oraz w jaki
sposéb kazda z cech ich wygladu umozliwia montaz i

demontaz tych klockéw.

W tym stanie rzeczy Lego A/S wniosto skarge na decyzje Izby
Odwotawczej EUIPO, podnoszgc kilka zarzutéw wobec
decyzji. Ponizej opisane zarzuty zostaly uwzglednione przez
Sad, ktéry uchylit decyzje Izby Odwolawczej EUIPO.

Zarzut naruszenia art. 8 ust. 3 Rozporzadzenia
6/2002

Po pierwsze spétka Lego A/S zarzucita EUIPO naruszenie art.

8 ust. 3 Rozporzadzenia nr 6/2002, ktdry powinien by¢
uwzgledniony przez urzad, a przez to wzdr nie powinien byé
uznany za niewazny w niniejszej sprawie. Zdaniem skarzgcej
przepis ten powinien by¢ interpretowany jako wyjatek od art.
8 ust. 1 Rozporzadzenia nr 6/2002, bezposrednio lub w
zwigzku z art. 8 ust. 2 tego Rozporzadzenia. W przypadku
uznania, ze art. 8 ust. 3 Rozporzadzenia nr 6/2002 stanowi
wyjatek jedynie od art. 8 ust. 2 tego rozporzadzenia, art. 8
ust. 2 i 3 stalyby si¢ bezskuteczne, co byloby sprzeczne z
celem regulacji, jakim jest ochrona systeméw modulowych

(8 24).

Relacja cech funkcjonalnych wzoru i cech

ymust-fit”

W zwigzku z powyzszym Sad musial przeanalizowad
zalezno$¢ pomiedzy art. 8 ust. 1 a art. 8 ust. 2 i ust. 3
Rozporzadzenia 6/2002. Wzigl wiec pod uwage funkcje
produktu objetego wzorem, tj. klocka przedstawionego
powyzej, ktérg zdefiniowano jako umozliwienie skladania
klocka z innymi klockami i jego rozkladania. Sad stwierdzil,
ze jezeli okazaloby sie, ze ta funkcja jest determinujaca dla
cech produktu objetego wzorem, wzér musialby byé uznany
za niewazny na gruncie art. 8 ust. 1 Rozporzadzenia 6/2002.
Co wiecej, jezeli w celu spelnienia powyzszej funkeji okaze
sie, ze cechy wygladu produktu zidentyfikowane przez Izbe
Odwolawczg, muszg by¢ odtworzone w doktadnie tych
samych wymiarach, aby umozliwi¢ ich polaczenie, to
wchodzg one réwniez w zakres art. 8 ust. 2 tego
rozporzadzenia. Tym samym cechy wzoru moga wchodzié
w zakres zaré6wno art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr
6/2002, jak i art. 8 ust. 2 tego rozporzadzenia, poniewaz
wylacznie
techniczng tego produktu, a jedoczesnie stanowié ,,wzdr

moga one byé podyktowane funkgcja
sluzacy zapewnieniu wielokrotnego skladania lub
laczenia wzajemnie wymienialnych produktéw w
ramach systemu modulowego”, o ktérym mowa w art. 8
ust. 2. Sad pokre§lil tym samym, ze nie kazdy funkcjonalnie
zdeterminowany wzér bedzie stanowil ceche must-fit, i
kazdy bedzie

zdeterminowany. podstaw

odwrotnie — nie element must-fit

funkcjonalnie Kazde =z
uniewaznienia musi by¢ zatem oceniane niezaleznie, wedlug

innych przestanek (8 60-68).

Sad potwierdzil samodzielno$¢ kazdej z podstaw wymienio-
nych w art. 8 ust. 11 art. 8 ust. 2 Rozporzadzenia 6/2002, co
jest zgodne z wczesniejszymi wypowiedziami doktryny][3].
Zauwazalne jednak byly glosy, wedlug ktérych wyjatek
przewidziany w art. 8 ust. 2 byt przeznaczony nie tylko dla
cech, ktére spelnialy przestanki wymienione w tym przepi-
sie, ale réwnocze$nie przestanki wymienione w art. 8 ust. 1, a
wiec posiadaly funkcjonalny charakter. Wydaje sie, ze Sad
rozwial watpliwosci w tym zakresie. Co si¢ jednak tyczy
wniosku Sadu dotyczacego mozliwosci nakladania sie
dwdch podstaw uniewaznienia w przypadku jednego wzoru
— nie jest wykluczone, ze zalozeniem ustawodawcy unijnego
bylo raczej, aby art. 8 ust. 2 Rozporzadzenia 6/2002 stanowit
lex specialis wobec art. 8 ust. 1 tego rozporzadzenia[4]. W
takim wypadku jezeli cecha wzoru bylaby uznana za tzw.
ceche must-fit, nie mogltaby podlegaé pod ogdlny wyjatek z
art. 8 ust. 1.

[3] A. Tischner [w:] W. Jarosiriski, B. Widla, A. Tischner, Komentarz do rozporzadzenia nr 6/2002 w sprawie wzoréw wspdlnotowych, LEX/el. 2012, art. 8.
[4] https://ipkitten.blogspot.com/2021/04/guest-post-lego-case-t-51519-building.html




Ochrona systeméw modulowych na gruncie
art. 8 Rozporzadzenia 6/2002

W zakresie z kolei relacji pomiedzy art. 8 ust. 2 i ust. 3
Rozporzadzenia 6/2002, Sad podkreslil, ze w tym zakresie
nalezy mie¢ na wzgledzie ryzyko, ze jezeli cecha wzoru
spelnialaby zaréwno cechy okreslone w art. 8 ust. 1, jak i te
opisane w art. 8 ust. 2 Rozporzadzenia 6/2002, to sktadajacy
wnioski o uniewaznienie woleliby zawsze za podstawe
wniosku wskazywaé wylacznie art. 8 ust. 1, tj. zarzut
funkcjonalno$ci wzoru. Tym samym mogliby zapobiec
sytuacji, gdzie uprawniony ze wzoru odeprze zarzut,
powolujgc sie na wyjatek zarezerwowany dla systeméw
modutowych, opisany w art. 8 ust. 3 Rozporzadzenia 6/2002
(§71-73).

Ze wzgledu wlasnie na to ryzyko oraz cel zapewnienia

skutecznosci  ochrony systeméw modulowych, Sad
stwierdzil, Ze nawet, kiedy wniosek o uniewaznienie wzoru
wspdlnotowego jest oparty wylacznie na art. 8 ust. 1
Rozporzadzenia 6/2002, a uprawniony do wzoru powoluje
sie na wyjatek okreslony w art. 8 ust. 3 tego rozporzadzenia,
urzad ma obowiagzek wziaé pod uwage réwniez art. 8 ust.
2 i sprawdzié, czy cechy produktu nie odpowiadaja tzw.
cechom must-fit. Jezeli tak, urzad musi nastepnie przejs$é do
oceny, czy wniosek nie powinien byé¢ odrzucony ze
wzgledu na norme¢ wyrazona w art. 8 ust. 3. Jak podkreslit
urzagd nie mozna uzaleznia¢ mozliwosci polegania na
wyjatku chronigcym systemy modutowe od woli wnoszgcego

wniosek o uniewaznienie wzoru (§ 80-81).

Stanowisko Sgdu unijnego w tym zakresie jest po czesci
konsekwencjg wczesniejszego uznania, ze w przypadku
jednej cechy wzoru moze dochodzié¢ do kumulacji wyjatku z
art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 Rozporzadzenia 6/2002.
Réwnoczesnie jednak Sad nie wskazal, ze zastosowanie
ochrony systeméw modutowych jest wykluczone nawet w
przypadku zidentyfikowania cech must-fit a jednoczesnie
spelnienia przestanek z ogdlnej reguly przewidzianej w art. 8
ust. 1. Tym samym przepis dotyczacy systeméw modulowych
zostal przez Sad potraktowany bardzo szeroko, co bedzie
korzystne dla uprawnionych ze wzoréw wspdlnotowych. Nie
jest jednak pewne, czy tak szeroka wykladnia jest w pelni

zgodna z zatozeniami systemu wzoréw.

Zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 Rozporzadzenia

6/2002

Niezaleznie od powyzszego, skarzacy, tj. Lego A/S, zarzucita
urzedowi, ze dokonal blednej oceny technicznego charakteru
produktu, czym naruszyt art. 8 ust. 1 Rozporzgdzenia 6/2002.
Zdaniem spodtki, EUIPO mial m. in. blednie zidentyfikowad

cechy produktu objetego wzorem 1 nie uwzglednid

estetycznych aspektéw, ktére mialty wplyw na wyglad klocka
(§ 87-88).

.
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W tej czesci decyzji Sad przypomnial, jak nalezy rozpatrywaé
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zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 Rozporzadzenia 6/2002.
Analiza wzoru na gruncie tego przepisu powinna bowiem
by¢ przeprowadzana w sposéb usystematyzowany i $cisle
okreslony. Na poczgtku zatem urzad jest zobligowany
okresli¢ funkcje produktu objetego wzorem. Nastepnie
konieczne jest wymienienie cech wygladu tego produktu.
Ostatnim krokiem jest badanie, czy w swietle wszystkich

istotnych  obiektywnych okolicznosci, cechy te sg
podyktowane wyltgcznie funkcjg techniczng danego
produkeu (8 98).

Po wyroku Trybunalu Sprawiedliwo$ci UE w sprawie
Doceram[5], obowigzujgca wykladnia art. 8 ust. 1 Rozporza-
dzenia 6/2002, przy ocenie funkcjonalnego charakteru
poszczegdlnych cech produktu, kaze uwzgledniaé, czy
funkcja techniczna produktu jest jedynym czynnikiem, ktéry
zdeterminowat te cechy. Istnienie alternatywnych wzordw
nie jest zatem juz w tym wzgledzie decydujace. W omawia-
nym orzeczeniu, co ciekawe, Sad podkreslil, ze wszystkie
cechy produktu muszg byé uznane za funkcjonalne, zeby
wzor zostal uniewazniony. Dodal, ze ,jezeli przynajmniej
jedna z cech wygladu produktu, ktérego dotyczy zakwestio-
nowany wzdr, nie jest podyktowana wylgcznie funkcja
techniczng tego produktu, sporny wzdr nie moze zostac
uznany za niewazny na podstawie art. 8 ust. 1 rozporza-
dzenia nr 6/2002” (8 96). Na poparcie tego stwierdzenia Sad
przytoczyl zapis z Propozycji Komisji z dnia 3 grudnia 1993 r.
w sprawie rozporzgdzenia w sprawie wzoréw wspdlnoto-
wych. Zgodnie z nim, konsekwencjg tak rygorystycznej
wykladni art. 8 ust. 1 Rozporzadzenia 6/2002 bedzie
mala liczba przypadkéw uniewaznien wzoréw na
podstawie tego przepisu. Wiekszos¢ wzorédw, zdaniem
Komisji, bedzie posiadad tylko niektére cechy, ktére sz
podyktowane funkcjg produktu, a to nie wystarczy do
uznania wzoru za w calosci funkcjonalny (8 97).

Ten nacisk Sgdu na konieczno$¢ wykazania, ze wszystkie
cechy wzoru muszg by¢ uznane za funkcjonalne w celu jego
uniewaznienia, wydaje si¢ prébg ograniczenia szerokiej i
czesto krytykowanej wyktadni art. 8 ust. 1 Rozporzadzenia
6/2002, ktéra narzucil Trybunal Sprawiedliwosci we
wspomnianym orzeczeniu w sprawie Doceram. Powinno
jednoczesnie zostaé odnotowane odwolanie sie Sadu do
Propozycji Komisji z 1993 r., w ktérej przyjeto przeciez, ze
wlasciwym badaniem funkcjonalnosci wzoru bedzie tzw.
test wielosci form, a wiec test rézny od aktualnie
obowigzujacego testu przyczynowego.




»Gladka powierzchnia gérnej czesci klocka”

czy ,,brak wypustek na gérnej cze¢sci klocka”?

W zakresie, w jakim Sad ocenial przeprowadzong przez
EUIPO analize cech produktu objetego wzorem wspdlnoto-
wym, stwierdzono, ze urzad zaniechal zakwalifikowania
»gladkiej powierzchni gdérnej czesci klocka” jako cechy
produktu (8 105). Zamiast tego urzad wyrdznil nastepujace
cechy: (i) rzad wypustek na gérnej powierzchni klocka; (ii)
rzad mniejszych okregéw na dolnej powierzchni klocka; (iii)
dwa rzedy wiekszych okregdw na dolnej powierzchni klocka;
(iv) prostokatny ksztalt klocka; (v) grubos¢ scianek klocka
oraz (vi) cylindryczny ksztalt wypustek (§ 55). W odpowiedzi
na ten zarzut urzad zauwazyl, ze powierzchnia produktu jest
jego elementem, ktdry w niniejszym przypadku charaktery-
zuje si¢ brakiem wypustek i przez to nie podlega ocenie w
$wietle art. 8 ust. 1 Rozporzadzenia nr 6/2002. Co wiecej, to
do uprawnionego do wzoru (a nie do wnioskodawcy)
nalezalo, by w postepowaniu odwotaé sie do szczegdlnych
proporcji gladkiej powierzchni klocka, ktéra mogla poten-
cjalnie nadawad wizualnego efektu produktowi (co mogtoby
podwazy¢ wniosek o jego calkowicie funkcjonalnym
charakterze). Jak dodat urzad, zawsze w sprawach tego typu
mozliwa jest do przyjecia linia obrony polegajaca na
wymienianiu kolejnych elementéw wzoru, ktérych urzad
rzekomo nie wziagl pod uwage przy ocenie (§106).

Sad nie przyznal jednak racji takiej argumentacji urzedu.
Podkreslil, ze gladka powierzchnia gérnej cze¢sci klocka
jest specyficzng cecha produktu i powinna byla zostaé
wymieniona wsréd innych wyréznionych cech oraz
oceniona pod katem funkcjonalnosci. Nie moze byé
sprowadzona wylacznie do ,braku wypustek na gdrnej
powierzchni klocka” i przez to nie uwzgledniona w ocenie.
Dodatkowo ciezar dowodu wskazania tej cechy lezy na
wnioskodawcy, ktdry wnosi o uniewaznienie wzoru, a nie,
jak chcial urzad, na uprawnionym. Sad nie przyznat réwniez
racji twierdzeniu o tym, jakoby zawsze byloby to mozliwe,
zeby wymieniac kolejne nowe cechy produktu i formutowaé
na tej zasadzie zarzut przeciwko decyzjom EUIPO. Jak
podkreslono, uniewaznienie wzoru na gruncie art. 8 ust. 1
Rozporzadzenia 6/2002 zawsze musi uwzgledniaé wszystkie
cechy wzoru (8§ 107-110, 113).

Uzasadnienie wyroku Sadu wydaje sie by¢ kolejnym
przykladem ograniczajacej wykladni art. 8 ust. 1
Rozporzadzenia 6/2002. Jak widaé, uznanie jakiego$
elementu za ceche danego produktu jest determinujgce dla
prawidlowej oceny potencjalnego naruszenia ww. przepisu.
Co réwniez wynika z omawianego orzeczenia, ten sam
yiragment” wytworu — tutaj: gladka powierzchnia klocka —
moze zosta¢ uznany za jego ceche podlegajacg ocenie pod
katem funkcjonalno$ci, a moze réwniez zostad zignorowany
jako zbyt mato charakterystyczny, by mdglt stanowié ceche
(,brak wypustek na gdérnej powierzchni”). W omawianym
gtadka

powierzchnia réwniez stanowita ceche klocka, a w obliczu jej

wyroku Sad przychylit sie do wuznania, ze
potencjalnie estetycznego charakteru, decyzja EUIPO w tym
zakresie byla bledna.

Tre$é wyroku dostepna na
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=239258&pagelndex=0&doclang=EN&mode=ls
t&dir=&occ=first&part=1&cid=8191423



https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239258&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8191423
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239258&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8191423

Europa chce przeciwdziataé naruszeniom praw wtasnosci
intelektualnej

Malgorzata Kutaj

W dniu 26 maja 2021 r. Rada Unii Europejskiej (dalej: ,Rada”)
przyjeta konkluzje okreslajgce priorytety Unii Europejskiej
(UE) na lata 2022-2025 w zakresie walki ze zorganizowang
przestepczoscia (o najbardziej powaznym charakterze) za
posrednictwem europejskiej multidyscypli-narnej platformy
przeciwko zagrozeniom przestepczym (EMPACT). W ramach
programu EMPACT paristwa czlon-kowskie UE, agencje i
inne podmioty beda $cisle wspdlpraco-waé, aby
przeciwdzialad najistotniejszym zagrozeniom przestepczym.
W tym celu wykorzystywane bedg narzedzia takie jak
szkolenia organdéw scigania i wspdlne dzialania operacyjne
majace prowadzi¢ do likwidacji siatek przestep-czych, ich
struktur i modeli biznesowych. Na podstawie przedstawionej
przez Europol oceny zagrozenia powazng i zorganizowang
przestepczoscia w UE w 2021 r. panistwa czlonkowskie
okreslity 10 priorytetéw w tym zakresie:

¢ sieci przestepcze wysokiego ryzyka;

¢ cyberprzestepczosé;

¢ handel ludZmi;

¢ wykorzystywanie seksualne dzieci;

e przemyt migrantéw;

¢ handel narkotykami;

¢ naduzycia finansowe, przestepstwa gospodarcze i

finansowe (w ramach ktérych zdefiniowano takze
przestepstwa przeciwko wlasnosci intelektualnej);

e zorganizowana przestepczos$¢ przeciwko mieniu;
e przestepstwa przeciwko srodowisku;

¢ handel bronig palng.

EMPACT to multidyscyplinarna inicjatywa UE, ktdrej celem
jest przeciwdziatanie gléwnym zagrozeniom przestepczosci,
z jakimi boryka sie Unia. Projekt jest kierowany przez
panistwa czlonkowskie i angazuje wiele organéw, w tym
organy s$cigania, instytucje i agencje UE, organizacje
publiczne i prywatne oraz kraje i organizacje spoza UE.
Obejmuje zaréwno dzialania prewencyjne i represyjne, jak i
dzialania operacyjne i strategiczne. Inicjatywa ta zostala po
raz pierwszy wdrozona w latach 2012-2013, a nastepnie w
dwdch czteroletnich cyklach w latach 2014-2017 i 2018—
2021. W marcu 2021 r. Rada przyjeta konkluzje w sprawie
statej kontynuacji programu EMPACT jako podstawowego
instrumentu wspolpracy operacyjnej w walce z powazng i
zorganizowang przestepczoscia miedzynarodows. Jak
zostalo juz wskazane, pomocy w okresleniu kluczowych

obszaréw zagrozen udzielit Europol, ktéry zgodnie z
wytycznymi
wspoélpracowaé z panstwami UE w ramach podjetej

inicjatywy.

dalszymi réwniez w przyszlo$ci winien

W bardziej szczegblowych zalozeniach omawianego projek-
tu odnosnie do $cigania zagrozen zwigzanych z naruszaniem
wlasnosci intelektualnej czytamy, ze celem inicjatywy jest
»zwalczanie 1 rozbijanie sieci przestepczych, jak réwniez
przestepczych podmiotéw indywidualnych zaangazowa-
nych w przestepstwa przeciwko wlasnosci intelektualnej
oraz w produkcje, sprzedaz lub dystrybucje (te fizyczng i
internetowa) podrobionych towaréw lub walut, ze szczegdl-
nym uwzglednieniem towaréw szkodliwych dla zdrowia i
bezpieczenistwa konsumentéw, srodowiska oraz gospodarki
UE”.

Z dalszych wytycznych dowiadujemy sie takze, ze wlasciwe
organy krajowe, w tym odpowiednie organy $cigania panistw
cztonkowskich, organy sagdowe, instytucje, agencje i organy
UE, powinny zapewnic $cislg i regularng wspdlprace przy
realizacji priorytetéw UE w zakresie przestepczosci,
gwarantujac w ten sposob wielonarodowe i multidyscypli-
narne podej$cie. W tym przypadku istotne znaczenie ma
dobra wspdlpraca pomiedzy policja, strazg graniczng i
przybrzezng, organami celnymi, podatkowymi, sgdowymi i
administracyjnymi, a takze z instytucjami, agencjami i
organami UE, sieciami europejskimi i grupami ekspertéw
oraz, w stosownych przypadkach, z sektorem publicznym i
prywatnym.



W powyzszym kontekscie i wspomnianej roli Europolu w
dzialaniach podejmowanych przez Unie Europejska warto
takze zwrdci¢ szczegdlng uwage na operacje OPSON IX
(koordynowang przez Europol), ktéra miata charakter
miedzynarodowy. W maju tego roku ukazal sie raport
dotyczacy jej przebiegu. Operacji tej przyswiecaly nastepuja-
ce cele: ochrona zdrowia publicznego, walka ze zorganizowa-
nymi grupami przestepczymi zajmujacymi sie handlem
falszywg i niespelniajgca norm zywnoscig, zacies$nianie
wspdlpracy miedzynarodowej, zaciesnianie wspdlpracy
krajowej miedzy organami administracji, agendami regulujg-
cymi kwestie zywnos$ci oraz wzmocnienie wspoélpracy z
partnerami prywatnymi z branzy spozywczej i branzy
napojéw. Z uwagi na pandemi¢ COVID-19 wspomniana
operacja przedluzyta sie do korica czerwca 2020 r.; wczesniej
zakladano, ze zakonczy sie do korca kwietnia 2020 r. W
prowadzonych dzialaniach przyjrzano sie w szczegdlnosci
przestepstwom dotyczacym praw wlasnosci intelektualne;j,
ktére stanowig ok. 8% zidentyfikowanych naruszen. Chociaz
szczegblowe zglaszane raporty mialy pewne luki informacyj-
ne, to mozna na ich podstawie uzyskaé wskazdéwki dotyczace
potencjalnego rozkladu przestepczosci w zakresie praw
wlasnos$ci intelektualnej, identyfikowane poprzez rodzaj
naruszenia i rodzaj produktu. W zwigzku z tym mozna
przyjaé konkluzje, ze wiekszo$¢ naruszeri praw wiasnosci
intelektualnej dotyczy napojow alkoholowych,
dodatkéw/suplementéw diety, przypraw oraz produktéw
miesnych i nabialu. W 92 przypadkach naruszenia praw
wlasno$ci intelektualnej pozostaly nieustalone. Z kolei w 25
przypadkach dotyczyly one znaku towarowego, w 10 —
geograficznego oznaczenia pochodzenia, a w 5 — praw
autorskich.

Podejmowane inicjatywy na szczeblu unijnym czy miedzy-
narodowym od lat pokazujg, jak powaznie traktowany jest
problem naruszen praw wlasnosci intelektualnej, zwtaszcza
pod katem naruszen internetowych czy dotyczacych
produktéw spozywczych. Determinacja w dzialaniach Unii

jest widoczna i oby przyniosta zapowiadane efekty.

Omawiane inicjatywy oraz raporty mozna odnalezé pod

ponizszymi linkami:

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-
releases/2021/05/26/fight-against-organised-crime-
council-sets-out-10-priorities-for-the-next-4-years/?
utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=Fight+against+
organised+crime:+Council+sets+out+10+priorities+for+the
+next+4+years&fbclid=IwAR39Bf4BO0ZGs5UHulGAjK7w7S
q8Z-g4cvviDUd-ynLnMopxXh_GIMHG7i0

https://www.europol.europa.eu/publications-
documents/operation-opson-ix-%E2%80%93-analysis-

report



https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/05/26/fight-against-organised-crime-council-sets-out-10-priorities-for-the-next-4-years/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Fight+against+organised+crime:+Council+sets+out+10+priorities+for+the+next+4+years&fbclid=IwAR39Bf4B00ZGs5UHulGAjK7w7Sq8Z-g4cVVfDUd-ynLnMopxXh_GlMHG7i0
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/operation-opson-ix-%E2%80%93-analysis-report

~Sprzedaz" débr cyfrowych opatrzonych NFT wzgledem prawa

autorskiego

Dariusz Grzywaczewski

Poczatki rynku NFT

25 lutego 2021 r. na aukcje w domu aukcyjnym Christie’s
zostal wystawiony utwér 5000 days, artysty znanego pod
pseudonimem Beeple (Mike Winkelman). Dzielo bylo
kompilacjg pieciu tysiecy grafik wykonywanych przez artyste
codziennie, na przestrzeni prawie czternastu lat. Utwér zostat
ostatecznie ,sprzedany”[1] za 69 milionéw dolaréw, czyniac
Mike’a Winkelmana trzecim najlepiej zarabiajgcym zyjacym
artysta.

Sama transakcja — cho¢ niewgtpliwie duzej warto$ci — nie
bylaby niczym nadzwyczajnym, gdyby nie fakt, ze 5000 days
istnieje wylgcznie w wersji cyfrowej i kazda osoba majaca
dostep do Internetu moze pobrad lub wyswietli¢ ten utwér w
identyczny sposéb jak nabywca, ktdry zaplacil za niego
prawie siedemdziesigt milionéw dolaréw.[2] Jedyna rdznica
pomiedzy plikiem cyfrowym, ktéry zostal wystawiony na
aukcje w stosunku do grafiki dostepnej na oficjalnej stronie
Christie’s[3] jest to, ze zostal on powigzany z tzw. NFT (non-
fungible token).

[1] Cudzystéw wyjasniony w dalszej czesci tekstu.

To wlasnie NFT sprawily w ciggu ostatnich paru lat, ze tresci
cyfrowe, ktére zazwyczaj nie posiadaly istotnej wartosci
pienieznej obecnie osiggajg wyzsze ceny niz dziela klasykdw.
Poza najbardziej znanymi i najwiekszymi domami aukcyj-
nymi, ktdre od kilku miesiecy nie stronig od oferowania na
swoich aukcjach débr cyfrowych, obecnie na rynku funkcjo-
nuje przynajmniej klika znaczacych platform oferujgcych
mozliwo$¢é przypisania NFT do konkretnej tresci cyfrowej, a

nastepnie jej ,odsprzedaz”. [4]

Czym jest NFT?

NFT to kryptoaktywo oparte na technologii blockchain, ktére
wykorzystuje smart-contracts w celu przeprowadzenia
transakcji.[5] Najwazniejsza rdéznica pomiedzy NFT a
kryptowalutg taka jak Bitcoin znajduje sie juz w samej jego
nazwie — non-fungible oznacza niewymienny i wlasnie to
stanowi istote NFT. Kazdy NFT jest unikalny i jedyny w
swoim rodzaju, wobec czego (teoretycznie) zawsze powinien
istnie¢ wylgcznie jeden token (kod) ktéry zostaje powigzany
z konkretnym plikiem cyfrowym czyniac go tym samym
wyraznie odréznialnym od wszystkich pozostalych cyfro-
wych kopii konkretnego utworu. Do pewnego stopnia mozna
wiec traktowaé NFT podobnie do autografu malarza na jego
obrazie. [6]

W zwigzku z powyzszym, pojawia sie wiele prawnych
watpliwosci takich jak: kto jest uprawnionym do praw
autorskich do wutworu, ktéry zostal opatrzony NFT a
nastepnie sprzedany?; jakimi prawami dysponuje nabywca
NFT?; czy opatrzenie cudzego dobra cyfrowego (niebedacego
utworem w rozumieniu prawa autorskiego) NFT a nastepnie
jego odsprzedaz narusza prawa dysponenta takiego dobra
cyfrowego?; jak powinna by¢ skonstruowana poprawna
umowa majgca za przedmiot dobro cyfrowe opatrzone NFT?

[2] Kilka godzin przed zamknieciem tego tekstu kod Zrédltowy do world wide web, réwniez opatrzony NFT, zostal wylicytowany w domu aukcyjnym Sotheby’s

za 5,4 miliona dolaréw - https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/this-changed-everything-source-code-for-www-x-tim-berners-lee-an-

nft/source-code-for-the-www

[3] https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/beeple-b-1981-1/112924
[4] Sa to przyktadowo: https://superrare.com/ ; https://rarible.com/; https://zora.co/ ; https://dappradar.com/
[5] Najpopularniejsze obecnie wydaja sie smart-contracts w standardzie ERC-721 —jego tre$é mozna znalez(¢ tutaj: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721. Na

marginesie nalezy réwniez wskazaé, ze smart-contract co do zasady nie jest réwnowazny z umowa w rozumieniu prawa cywilnego, poniewaz zazwyczaj nie

gwarantuje istnienia dwdch zgodnych oswiadczenl woli, wobec czego nalezy go raczej postrzegaé jako sposéb wykonania umowy, a nie umowe sama w sobie.

[6] Dobre objasnienie technologii i zastosowania NFT mozna znalezé tutaj: https://ethereum.or/en/nft/



https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/this-changed-everything-source-code-for-www-x-tim-berners-lee-an-nft/source-code-for-the-www
https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/beeple-b-1981-1/112924
https://superrare.com/%20;%20https:/rarible.com/%20;%20https:/zora.co/%20;%20https:/dappradar.com/
https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721
https://ethereum.or/en/nft/
https://ethereum.or/en/nft/

A takze wiele innych. Natomiast, niewgtpliwie w pierwszej

kolejnosci nalezy odpowiedzie¢ na podstawowe pytanie
znajdujace sie ponizej.

Czy dobro cyfrowe mozna sprzedac?
Jesli

uregulowang w Kodeksie cywilnym, lub jakgkolwiek inng

przez ,sprzedaz” rozumiemy umowe sprzedazy
umowe, ktéra ma skutek rozporzadzajacy (. powoduje
przeniesienie wlasnosci z jednego podmiotu na drugi
podmiot) to w obecnym stanie prawnym nalezy udzielié na to

pytanie odpowiedzi przeczace;j.

W Unii Europejskiej przyczyng takiego stanu rzeczy jest
przede wszystkim art. 3 ust. 1 tzw. dyrektywy InfoSoc[7], a w
szczegolnosci wyktadnia tego przepisu przez TSUE — cholby
W najnowszym orzeczeniu zwigzanym z ww. artykutem, czyli
Tom Kabinet. [8]

W przedmiotowym judykacie, Trybunal uznal, iZ nie ma
mozliwosci aby doszlo do skutecznego odsprzedania dobra
cyfrowego (w tym wypadku ebooka) nawet jesli nabywca
upewnit sig, ze taki obrét wtérny nie bedzie wigzaé sie ze
zwigkszeniem ilosci pierwotnie sprzedanych kopii danego
dobra cyfrowego. Wynika to z faktu, iz zgodnie z dyrektywsg
InfoSoc dobra cyfrowe mogg by¢ jedynie udostepnione, a nie
rozpowszechnione — innymi stowy, na dobro cyfrowe moze
zosta¢ udzielona jedynie licencja, ale nie moze dojs¢ do
jakiegokolwiek przeniesienia wlasnosci.[9]

Dodatkowo, mozna zauwazy(, ze prawo UE nie jest na
$wiecie odosobnione w traktowaniu ddébr cyfrowych w taki
sposéb, bowiem juz od lat 90’ dwudziestego wieku w Stanach
Zjednoczonych dominuje bardzo zblizona i majgca niemal
identyczne skutki prawne RAM copy doctrine. [10]
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Czy nabycie NFT powoduje przeniesienie praw
autorskich do utworu?

Zasadniczo i na to pytanie nalezy udzieli¢ negatywnej
odpowiedzi, choé nie jest to niemozliwe. Teoretycznie
bowiem, twdrca utworu opatrzonego NFT mdglby zawrzel z
nabywcg umowe przeniesienia majatkowych praw autor-
skich wraz ze wszelkimi innymi postanowieniami zabezpie-
czajgcymi jego korzystanie z nabytych w ten sposéb praw
autorskich do konkretnego dobra cyfrowego. Jest to jednak
rozwigzanie zupelnie niespotykane w praktyce, a wzorcowe
postanowienia uméw pomiedzy zbywcg NFT a jego nabywcg
(jesli takowe s3) na najpopularniejszych platformach do
obrotu NFT zazwyczaj przewiduja, ze na dobro cyfrowe
opatrzone NFT nabywca zasadniczo udziela zbywcy licencji,
a jej zakres i warunki moga by¢ rdzne.

b
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Ponadto, jesli taka transakcja mialaby odby¢ sie pod prawem
polskim oraz byé wazna i skuteczna, to konieczne byloby
zawarcie w tej sprawie umowy w formie pisemnej[11], co w
praktyce sie nie zdarza.

Automatyczne droit de suite

Ciekawym aspektem obrotu NFT jest réwniez fakt, iz
dokonujgc nabycia wtdérnego NFT, cze$é¢ ceny takiej
transakgji jest kazdorazowo przekazywana do tworcy (lub
osoby, ktéra opatrzyta konkretng tresé cyfrowg NFT) i
zazwyczaj to twdrca moze zdecydowad jakiej wysokosci

bedzie procent, ktéry otrzyma od kazdego zbycia NFT.

Technicznie odbywa sie¢ to w niezwykle prosty sposdb,

bowiem kazde zbycie konkretnego NFT powoduje
automatyczne przeniesienie odpowiedniej kwoty na konto
twércy powiagzane z platforma, na ktdrej udostepnit swoje
NFT. Taka praktyka kontraktowa jest konieczna, aby twdrcy
débr cyfrowych mogli otrzymywad wynagrodzenie od obrotu
swoimi dzielami, poniewaz wydaje sig, ze wykladnia art. 19
prawa autorskiego, w ktdrym mowa o odsprzedazy
oryginalnych egzemplarzy utworu nie zapewnialaby twodrcy

mozliwosci skorzystania z ustawowego droit de suite.

[7] Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektdrych aspektédw praw autorskich i

pokrewnych w spoleczenstwie informacyjnym

[8] Wyrok Trybunatu z dnia 19 grudnia 2019 r., Nederlands Uitgeversverbond i Groep Algemene Uitgevers przeciwko Tom Kabinet Internet BV i in., sprawa C-263/18.

[9]Oczywiscie wyjatkiem od tej reguly jest cyfrowa dystrybucja programéw komputerowych, z ktérg TSUE zmierzyt sie¢ w znanym orzeczeniu UsedSoft
(Wyrok Trybunatu z dnia 3 lipca 2012 r., UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp., sprawa C-128/11).
[10] Por. MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511 (9th Cir. 1993); Advanced Computer Servs. of Mich., Inc. v. MAI Sys. Corp., 845 F. Supp. 356, 30

U.S.P.Q.2d (BNA) 1443 (E.D. Va. 1994).

[11] art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021r. poz. 1062).




Podsumowanie

Rynek NFT rozwija si¢ w zawrotnym tempie i obecnie trudno
wyrokowad czy moze by¢ to technologia, ktéra wymusi
rewolucje w prawie autorskim. Niemniej jednak, mozna
sadzié, iz NFT ma potencjal do rozwigzania podstawowego
problemu prawa autorskiego od momentu pojawienia sie
pierwszych komputeréw, tj. doprowadzi¢ do sytuacji, w
ktérej kazda cyfrowa kopia utworu bedzie niepowtarzalna i
tatwo bedzie mozna orzec, czy zostala wykonana legalnie,
czy tez nie.

Nie ulega jednak watpliwosci, ze na chwile obecng NFT nie
daja wymiernej pewnosci prawnej nabywcom, poniewaz de
lege lata nie istnieje mozliwos¢, aby na nabywce rzeczywiscie
dobra
cyfrowego, mimo technicznego zabezpieczenia jakie daje mu
NFT.

przeniesiona zostala wlasnos¢  konkretnego

Ponadto, dochodzi do tego wiele probleméw zwigzanych z
prawem autorskim, ktére mogg prowadzié np. do sytuacji, w
ktérej administrator platformy z NFT otrzyma pismo ws.
zaprzestania naruszenia praw autorskich podmiotu trzeciego
poprzez dystrybucje konkretnego utworu, co moze prowa-
dzi¢ do koniecznosci zupelnego usuniecia danego NFT z
takiej platformy. Ostatecznie powodujac przy okazji, ze
nabywca takiego NFT moze zostal z niczym (ewentualnie
majac roszczenie odszkodowawcze w stosunku do platformy
lub zbywcy).

Abstrahujac jednak od tego rodzaju granicznych przypad-
kéw, zasadnym jednak wydaje sie postawienie ustawodawcy
pytania dlaczego dwa podmioty chcace spowodowad, aby
transakcja majgca za przedmiot unikalne dobro cyfrowe
posiadata skutek rozporzadzajacy, nie mogg tego uczynié¢ w
$wietle obowigzujacych uregulowari?
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