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ZDATNOSC ARBITRAZOWA W SPORACH
7 ZAKRESU WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ
W PRAWIE POLSKIM NA TLE PRAWA NIEMIECKIEGO
ORAZ PRAWA AMERYKANSKIEGO

WPROWADZENIE

Zdatno$¢ arbitrazowa w polskim systemie prawnym jest uregulowana w z art.
1157 Kodeksu postepowania cywilnego', zgodnie z ktorym jezeli ,,[...] przepis
szczegblny nie stanowi inaczej, strony moga podda¢ pod rozstrzygnigcie sadu
polubownego:

1) spory o prawa majatkowe, z wyjatkiem spraw o alimenty;
2) spory o prawa niemajatkowe, jezeli moga one by¢ przedmiotem ugody sadowe;”.

Przepis ten trzeba interpretowac¢ tacznie z ogdlnymi przepisami k.p.c., ktore
dotycza sprawy cywilnej i dopuszczalnosci drogi sadowej (art. 1 k.p.c. oraz art.
2 kp.c)’

Majatkowy albo niemajatkowy charakter praw moze by¢ traktowany jako kry-
terium zdatnosci arbitrazowej sporu.

Takie problemy pojawiajg si¢ odno$nie do tendencji do uwzglgdniania warto$ci
osobistych jako praw majatkowych, niewatpliwie utrudnia to rozréznienie obu
rodzajow praw. Szczegdlnie widoczne jest to na obszarze wlasnosci intelektualne;,
gdzie szczegdlnie intensywnie przenikaja sic wartosci osobiste i majatkowe”.
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! Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postgpowania cywilnego, Dz. U. z 2019 r., poz.
1460 [dalej cyt.: k.p.c.].

2 T. ErReciNskl, K. WEITZ, Sqd Arbitrazowy, Warszawa: LexisNexis 2008, s. 117.

3 Z. RADWAKSKL, Prawo cywilne. Cze$é ogélna, Warszawa: C.H. Beck 2005, s. 100.
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Jesliby uznaé, ze autorskie prawa osobiste sg zbywalne (moga by¢ przedmiotem
obrotu cywilnoprawnego o okreslonej warto$ci majatkowej), to oznacza, ze moga
shuzy¢ bezposredniej realizacji interesow majatkowych tworcy. W porownaniu
Z przeniesieniem wytacznie autorskich praw majatkowych twdrca przenoszac row-
niez autorskie prawa niemajatkowe ma podstawy do wyzszego wynagrodzenia za
ich przeniesienie. Skoro oferuje kupujacemu wigcej praw, to ich warto§¢ majatkowa
jest wyzsza. Przyklad ten wskazuje na zacieranie si¢ réznicy miedzy autorskimi
prawami osobistymi i majatkowymi z punktu widzenia podziatu wedlug kryterium
interesu majatkowego®. Nalezy doda¢, ze arbitraz w sporach z zakresu wiasnosci
intelektualnej ograniczony jest natura powstania tych praw’. Jako podstawe do
prawnoporownawczej analizy wybralem dwa najbardziej reprezentatywne porzadki
prawne: prawo niemieckie jako reprezentanta prawa kontynentalnego oraz prawo
amerykanskie jako reprezentant prawa systemu common law.

ZDATNOSC ARBITRAZOWA W SPORACH
7 ZAKRESU WEASNOSCI INTELEKTUALNEJ W PRAWIE NIEMIECKIM

W prawie niemieckim dopuszczalnos¢ drogi sadowej nie rzutuje na zdatnosé
arbitrazowa. Nie ma zatem znaczenia, w $wietle materii nas interesujacej, podziat
jurysdykcji dotyczacej naruszenia patentu oraz jego waznos$ci. Sprawy o naruszenie
patentu rozpatruja specjalne wydziaty do spraw wilasnosci intelektualnej sadoéw
cywilnych, natomiast kwestie niewaznosci patentu zastrzezono dla Federalnego
Urzedu Patentowego (Bundespatentamt), a w drugiej instancji dla Federalnego
Sadu Najwyzszego (Bundesgerichtshof, BGH)®.

Strony maja mozliwo$¢ poddania pod rozstrzygnigcie sadu arbitrazowego
spory dotyczace umoéw licencyjnych’, wykreslenie znaku towarowego, o prawa na
dobrach niematerialnych oraz wiekszos¢ sporow dotyczacych praw patentowych®
(m.in. umdéw o przeniesienie praw z patentu). Niesporna jest rowniez kwestia
wyzej wymienionych sporéw dotyczacych naruszen patentoéw. Watpliwosci budzi

4 M. ROMANOWSKI, Podzial praw podmiotowych na majgtkowe i niemajqtkowe, , Panstwo
i Prawo” 3 (2006), s. 35.

> G. SACHA, Arbitraz w sporach z zakresu wlasnosci intelektualnej, ,ADR Arbitraz i Mediacja”
43 (2018), nr 3, s. 88.

6 R. SIKORSKI, Zdatno$¢ arbitrazowa spraw z zakresu wlasnosci intelektualnej, ,ADR Arbitraz
i Mediacja” 6 (2009), nr 2, s. 49.

7 Tamze.

8 A. BUDNIAK, Charakter prawny oraz dopuszczalno$é zawarcia zapisu na sqd polubowny
w prawie polskim i niemieckim (cz. 1I), ,Rejent” 10 (2008), s. 79.
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natomiast kwestia dopuszczalnosci zdatnosci arbitrazowej sporow dotyczacych
waznosci patentow. Wedlug dominujacego pogladu spory te nie majg zdatnosci
arbitrazowej’. Orzeczenie sadu polubownego stwierdzajace niewazno$¢ patentu,
zostatoby uznane za orzeczenie naruszajace porzadek publiczny. Dziatanie urzedu
patentowego polegajace na udzieleniu patentu ma charakter wladczy, a jurysdykcja
Federalnego Sadu Patentowego w tej materii ma charakter wytaczny'”.

Nalezy nadmieni¢ o dwoch odosobnionych pogladach sprzecznych z powyz-
szym twierdzeniem.

Wedtug pierwszego z nich!! sad arbitrazowy moze orzekaé w kwestii niewaz-
nosci patentu, ale rozstrzygniecie to ma jedynie skutek inter partes®.

Kolejny® przyjmuje, ze sad polubowny ma prawo nakazywac zlozenie wniosku
o wykreslenie patentu do wilasciwego urzedu patentowego. Sad arbitrazowy nie
moze jednak w tym wypadku orzekaé bezposrednio o uniewaznieniu patentu'®,

Poglad reprezentowany przez P. Schlossera (o mozliwos$ci orzekania przez sad
arbitrazowy w kwestii niewaznosci patentu jedynie ze skutekiem inter partes)
zyskat ostatnio na znaczeniu®.

Ustawodawstwa innych krajow, m.in. Chin, takze dopuszczaja zdatnos¢ arbitra-
zowa sporow dotyczacych naruszen praw wlasnosci intelektualnej, z wytaczeniem
sporéw o wazno$é¢ danego prawa'®.

Tak szerokie ujecie dopuszczalno$ci umow arbitrazowych rozwigzato wiele
sporow doktrynalnych prowadzonych w literaturze niemieckiej, dotyczacych do-
puszczalno$ci rozstrzygania sporéw z zakresu prawa wynalazczego, autorskiego,
kartelowego, znakow towarowych!”.

° SIKORSKI, Zdatnosé, s. 49.

10 J. PAGENBERG, The Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany, Worldwide
Forum on Arbitration Of Intellectual Property Disputes, [w:] http, s.//www.wipo.int/amc/en/events/
conferences/1994/pagenberGabrielahtml [dostgp: 29.08.2019].

I Reprezentowanego na gruncie doktryny niemieckiej przez P. Schlosser w Das Recht der in-
ternationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit, Tibingen: Mohr Siebeck 1989, s. 232.

12 SIKORSKI, Zdatnosé, s. 49.

13 Reprezentowanego na gruncie doktryny niemieckiej przez I. Saenger w Zivilprozessordnung:
Handkommentar, Baden-Baden: Nomos 2006, s. 1748.

4 BubNiak, Charakter, s. 79.

15 ML.A. SmitH, M. CousTE, T. HIELD [i in.], Arbitration of Patent Infringment and Validity Issues
Worldwide, ,,Harvard Journal of Law and Technology” 19 (2006), no. 2, s. 333-334.

16 SACHA, Arbitraz, 92.

7 B. PANKOWSKA-LIER, D. PFAFE, Miedzynarodowy arbitraz handlowy w stosunkach polsko-
-niemieckich, ,,Monitor Prawniczy” 1 (2000), s. 60.
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ZDATNOSC ARBITRAZOWA
W SPORACH Z ZAKRESU WELASNOSCI INTELEKTUALNE]
W PRAWIE AMERYKANSKIM

Na uwagg zasluguje sposob uregulowania dopuszczalnosci zdatnos$ci arbitra-
zowej w prawie wlasnos$ci intelektualnej w prawie amerykanskim i ratio deci-
dendi kluczowych wyrokow dotyczacych tej dziedziny. Kwestie te sg zasadniczo
odmiennie uregulowane niz w prawie polskim. Tam gdzie prawo polskie stawia
pewne obostrzenia (prawo wlasnosci przemystowej), tam prawo amerykanskie
jest liberalne, a z kolei w prawie autorskim mieli§my do czynienia z sytuacja
odwrotng.

Na gruncie dawnego stanu prawnego zdatnos¢ arbitrazowa sporow z za-
kresu wtasnos$ci intelektualnej budzila szereg watpliwosci. Korespondowato to
z niechecig ustawodawcy federalnego do uznania zdatnos$ci arbitrazowej spraw
dotyczacych prawa patentowego, prawa antymonopolowego oraz papierow
warto$ciowych'®.

W sprawie Leesona Corp. v. Cotwool Mfg. Corp. sad orzekl, ze sprawy dotyczace
waznosci oraz naruszen patentu wychodza poza zakres The Federal Arbitration
Act®. Sad Najwyzszy USA w sprawie Lear, Inc. v. Adkins®® uznal, ze kwestia
waznosci patentdow powinna by¢ rozstrzygana przed sagdem, a nie w postepowaniu
prywatnym, poniewaz niewazno$¢ patentu ogranicza zasad¢ wolnej konkurencji,
ktora jest czgscia domeny publicznej. W kolejnej sprawie, Beckman Instruments,
Inc. v. Technical Develop. Corp.”', dotyczacej tej materii sad uznat, ze ze wzgle-
du na wazny interes publiczny kwestie patentowe nie powinny by¢ rozstrzygane
przez sady arbitrazowe. Nastepne warte uwagi orzeczenie, w sprawie Hanes Corp.
v. Miliard®* oprécz odnoszenia do powyzszej materii, dotyczylo rowniez sporéw
wyniktych z umoéw licencyjnych uprawniajacych do korzystania patentu. O ile
odmawialo ono zdatno$ci arbitrazowej sporow w pierwszym zagadnieniu, o tyle
spory dotyczace uiszczania optat licencyjnych za korzystanie z patentu uznano za
materi¢ prawa umow, a co za tym idzie, za moggce by¢ poddane pod rozstrzyg-
niecie sadu arbitrazowego®.

18 SikORSKI, Zdatnosé, s. 45.

19204 F. Supp. 141, 143 (W.D.S.C. 1962), aff’d 315 F.2d 538 (4™ Cir. 1963).
20395 U.S. 653 (1969).

21 433 F.2d 55, 63 (7™ Cir. 1970) (1).

22 53] F.nd 585 (D.C. Cir. 1976).

23 SIKORSKI, Zdatnosé, s. 46.



ZDATNOSC ARBITRAZOWA W SPORACH 123

Narastajaca krytyka orzecznictwa®* oraz cheé¢ przyspieszenia rozstrzygnie¢, a co
za tym idzie zmodernizowania systemu patentowego®> doprowadzity w 1982 r. do
nowelizacji Federalnego Aktu o Arbitrazu. Paragraf 294 Federalnych Praw Patento-
wych, ktory wszedt w zycie w 1983 r., ostatecznie przekreslit wszelkie argumenty
przeciwko dopuszczalnosci zdatnosci arbitrazowej sporow dotyczacych waznosci
oraz naruszen patentéw>S. Taki sam poglad panuje w innych krajach common
law, tj. Kanadzie?” i Australii’®. Ustawodawca amerykanski zastrzegl jednak, iz
orzeczenie arbitra w tych sprawach wywoluje skutek jedynie inter partes, a nie
erga omnes®’.

Podobnie jak przy dopuszczalno$ci zdatnosci arbitrazowej w prawie patentowym,
w prawie autorskim powolywano si¢ na interes publiczny, kwestionujac zdatno$¢
arbitrazowg spraw o spelnienie przestanek prawnoautorskiej ochrony (copyright
validity) oraz o jego naruszenie (copyright infrigment)®.

Zdatno$¢ arbitrazowa sporow dotyczacych naruszenia praw autorskich zostata
uznana w orzeczeniu w sprawie Kamazaki Music Corp. v. Robbins Music Corp.>..
Sad Apelacyjny uznat, ze poddanie tych sporow pod rozstrzygnigcie sadu arbitrazo-
wego nie sprzeciwia si¢ porzadkowi publicznemu, a kwestia interesu publicznego
moze wystepowa¢ w sporach, ktore dotycza prawnoautorskiej ochrony>2.

Natomiast w sprawie Saturday Evening Post Co. v. Rumbleseat Press, Inc.>
Sad Apelacyjny uznat, ze zdatno$¢ arbitrazowa jest dopuszczalna w sporach doty-
czacych wypetiania przestanek ochrony prawnoautorskiej, poniewaz ustawodaw-
stwo federalne nie zakazuje przeprowadzania postepowania w tych sprawach. Sad
Apelacyjny odnidst sie negatywnie do zapatrywania, w my$l ktorego rozstrzyganie
tych sporéw narusza interes publiczny. W uzasadnieniu wyroku odwotano si¢ do
§ 294 Federalnych Praw Patentowych, szybkosci postepowania oraz braku mozli-
wosci powstania monopolu prawnoautorskiego. Powotano si¢ takze na, omdéwione
przeze mnie powyzej, orzeczenie w sprawie Mitsubishi Motors v. Soler Chrysler

24 MM. L, ADR of Patent Disputes: A Customized Prescription, Not an Over-The-Counter
Remedy, ,,Cardozo Journal of Conflict Resolution” 6 (2004), s. 167.

23 SIKORSKI, Zdatnosé, s. 46.

26 Tamze s. 45.

27 SACHA, Arbitraz, s. 92.

28 Smrth, Coust, HIELD, Arbitration, s. 347.

2 1. BaLoS, Zdatno$é arbitrazowa sporéw dotyczqeych patentu, Warszawa: C.H. Beck 2017, s. 171.

39D W. PLANT, The Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States, Worldwide
Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes, [w:] https.//www.wipo.int/amc/en/events/
conferences/1994/plant.html [dostep 29.08.2019].

31 684 F.2d 228 (2 Cir. 1982).

32 PLANT, The Arbitrability.

33816 F.2d 1191, 1200 (7" Cir. 1987).
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— Plymouth, Inc. Skoro Sad Najwyzszy USA nie uznal za grozace porzadkowi
publicznemu postepowanie w sprawie antymonopolowej, dotyczacej monopolu
ekonomicznego, to tym bardziej mniejsze zagrozenie stwarza mniej niebezpieczny
monopol — tj. monopol prawny>*.

Wyzej zaprezentowane stanowisko amerykanskiego sadownictwa znajduje
zastosowanie do okreslenia dopuszczalno$ci zdatno$ci arbitrazowej innych spraw
dotyczacych wiasno$ci intelektualnej, m.in. trade secrets czy tez znakow towa-
rowych?.

,»O ile na gruncie orzecznictwa kwestia zdatnosci arbitrazowej praw autorskich
nie budzi watpliwosci, to jednak, w przeciwienstwie do prawa patentowego, za-

gadnienie to nie zostalo jednoznacznie rozstrzygnigte przez ustawodawce°.

ZDATNOSC ARBITRAZOWA W SPORACH
7 ZAKRESU WEASNOSCI INTELEKTUALNEJ W PRAWIE POLSKIM

Pojecie wihasnosci intelektualnej obejmuje z jednej strony wlasno$¢ naukowa,
literacka 1 artystyczna, ktorg reguluje prawo autorskie, a z drugiej wtasnos¢ prze-
mystowa, do ktorej odnosi si¢ prawo wlasnosci przemystowej*’.

W praktyce w postepowaniach przed sadami polubownymi najczesciej rozstrzy-
ganymi sporami sg te, ktore dotycza umow licencyjnych, porozumien o transferze
technologii oraz porozumien badawczo-rozwojowych®®,

Spory te wynikaja z niewykonania badz nienalezytego wykonania zobowigzan,
w szczegolnosci:

— braku zaptaty optat licencyjnych w ogodle badz w niewlasciwej wysokosci;

— niepodejmowania niezbednych dziatan przez licencjodawce w celu utrzy-
mania ochrony;

— niepodejmowania dziatan przeciwko podmiotom, ktore naruszajg prawo
wlasnosci intelektualnej, bedace przedmiotem licencji, czy tez zwigzane z wadami
udostepnionych dobr niematerialnych®.

3 SIKORSKI, Zdatnosé, s. 48.

35 PLANT, The Arbitrability.

3 K. Ryszkowskl, Klauzula porzqdku publicznego w postepowaniu przed sqdem polubownym
a zdatnos¢ arbitrazowa, ,,ADR Arbitraz i Mediacja” 21 (2013), nr 1, s. 92.

37 ¥.. BLASZCZAK, M. LUDWIK, Sgdownictwo Polubowne (Arbitraz), Warszawa: C.H. Beck 2007,
s. 110-111.

38 P. PODRECKI, Mediacje i arbitraz w sporach o ochrone wlasnosci intelektualnej, Warszawa [b.w.]
2017, [w:] https://docplayer.pl/59900291-Mediacje-i-arbitraz-w-sporach-o-ochrone-wlasnosci-intelek-
tualnej-prof-inp-pan-dr-hab-pawel-podrecki.html [dostep 27.08.2019], s. 6.

¥ SIKORSK1, Zdatnosé, s. 43.
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Sady arbitrazowe rozstrzygaja rowniez spory dotyczace naruszenia praw wias-
nosci intelektualnej oraz waznosci tych praw, a takze sprawy dotyczace ustalenia
podmiotu uprawnionego*’. W literaturze zagranicznej*' wskazuje sie, ze wickszo$é
systemow prawnych uznaje w zasadzie zdatno$¢ arbitrazowa sporow wynikaja-
cych z umow licencyjnych lub uméw o przeniesienie praw, a takze powstajacych
w zwigzku niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan stron. R6z-
nice pojawiajg si¢ w ocenie dopuszczalnosci rozstrzygania przez sady polubowne
o wazno$ci praw wlasnosci intelektualnej oraz ich naruszen. W szczegdlnosci
watpliwosci dotycza praw powstajacych zwykle wskutek decyzji wlasciwego
organu panstwowego, tj. zdatno$ci naruszen oceny waznosci patentow, znakow
towarowych oraz wzoréw uzytkowych i przemystowych*?.

Powracajac na grunt prawa polskiego warto przypomnie¢ o pogladzie, wedtug
ktorego zdatno$¢ arbitrazowa maja jedynie te sprawy cywilne, w ktorych dopusz-
czalna jest droga sadowa®.

Zgodnie z art. 283 Prawa wlasnosci przemystowej** sprawy ,,[...] dotyczace
roszczen cywilnoprawnych z zakresu ochrony wtasnos$ci przemystowej, nienalezace
do kompetencji innych organow, rozstrzygane sg, z zastrzezeniem art. 257, w trybie
postepowania cywilnego na zasadach ogoélnych”, natomiast wedle art. 257 p.w.p.
na,,[...] decyzje oraz postanowienia Urzedu Patentowego w sprawach, o ktorych
mowa w art. 255, stronom przystuguje skarga do sadu administracyjnego”.

Biorac pod uwage powyzsze nalezy wykluczy¢ jako nie nalezace do drogi sg-
dowej, a co za tym idzie nieposiadajace przymiotu zdatnosci arbitrazowej, sprawy
poddane przez art. 255 ust. 1 p.w.p. Przepis ten okresla kategori¢ spraw rozpatrywa-
nych w postepowaniu spornym, toczacym si¢ przed Urzgdem Patentowym. Wobec
tego ponizsze kategorie spraw nie beda miaty przymiotu zdatnosci arbitrazowe;:

— uniewaznienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego
albo prawa z rejestracji;

— uniewaznienie patentu europejskiego, udzielonego w trybie okreslonym
w Konwencji o patencie europejskim;

40 Tamze.

4 Zob. F. DESSEMONTET, Intellectual Property and Arbitration, [w:] http://www.unil.ch/webdav/
site/cedidac/shared/Articles/M%C3%A9langes%20Bercovitz.pdf [dostgp 28.08.2019].

2 SIKORSKI, Zdatnosé, s. 43-44.

4 T. ERECINSKI, Zdatnosé arbitrazowa (art. 1157 KPC), [w:] Miedzynarodowy i krajowy arbitraz
handlowy u progu XXI wieku. Ksiega pamigtkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi
Szurskiemu, red. P. Nowaczyk., S. Pieckowski, J. Poczobut [i in.], Warszawa: C.H. Beck 2008, s. 7.

# Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoéci przemystowej, Dz. U. z 2020 r., poz.
286 [dalej cyt.: p.w.p.].
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— uniewaznienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
migdzynarodowego znaku towarowego;

— stwierdzenie wygasnigcia patentu na wynalazek dotyczacy materiatu biolo-
gicznego lub jego uzycia, w przypadku okreslonym w art. 90 ust. 1 pkt 4 p.w.p.;

— stwierdzenie wygasniecia dodatkowego prawa ochronnego, w przypadkach
okreslonych w art. 75% ust. 3 p.w.p.;

— stwierdzenie wygasnigcia prawa ochronnego na znak towarowy, w przypad-
kach okreslonych w art. 169 p.w.p.;

— stwierdzenie wygasniecia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
migdzynarodowego znaku towarowego w przypadkach okre§lonych w art. 169
p-w.p.;

— uniewaznienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
migdzynarodowego wzoru przemystowego;

— stwierdzenie wygasniecia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego,
w przypadku okreslonym w art. 192 ust. 1 p.w.p.;

— stwierdzenie wygasnigcia prawa z rejestracji topografii, w przypadkach okre-
slonych w art. 221 ust. 2 p.w.p.;

— udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, wzoru uzytko-
wego, wzoru przemystowego albo topografii;

—udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, na ktory udzie-
lono patentu w trybie okreslonym w Konwencji o patencie europejskim;

— zmiang decyzji o udzieleniu licencji przymusowej;

— stwierdzenie bezzasadno$ci zmiany warunkow korzystania z oznaczenia
geograficznego, w przypadku okreslonym w art. 188 ust. 3 p.w.p.;

— uniewaznienie patentu, prawa ochronnego na wzor uzytkowy albo prawa
z rejestracji na skutek ztozonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za
bezzasadny.

Polski ustawodawca zajmuje w tej kwestii stanowisko podobne do ustawodawcy
niemieckiego. Ze wzgledu na skomplikowang materi¢, postuluje si¢ utworzenie
stalych specjalistycznych instytucji arbitrazowych, ktore rozstrzygalyby spory z tej
dziedziny®. Jednakze konsekwencje powotania tych sadow w obydwu porzadkach
prawnych sg inne.

Z kolei przyktadowa lista wyliczajaca kategorie spraw cywilnych, w ktorych
droga sadowa jest dopuszczalna, znajduje si¢ w art. 284 p.w.p. Sa to:

— ustalenie autorstwa projektu wynalazczego;

— ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji;

4 A. GEBALA, Granice dopuszczalnosci arbitrazu — Limits of Arbitrability, ,Biuletyn Arbitra-
zowy” 6 (2008), s. 66.
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— wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego;

— wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, wzoru uzytkowego lub topografii
dla celow panstwowych;

— odszkodowanie za przejécie na Skarb Panstwa prawa do patentu lub prawa
ochronnego odpowiednio na wynalazek tajny lub na wzor uzytkowy tajny;

— naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub
prawa z rejestracji;

— stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru
przemystowego w przypadkach okreslonych w art. 711 75 p.w.p.;

— stwierdzenie prawa uzywania w ramach lokalnej dziatalno$ci oznaczenia
zarejestrowanego jako znak towarowy na rzecz innej osoby;

— stwierdzenie prawa uzywania oznaczenia geograficznego;

— stwierdzenie utraty prawa uzywania oznaczenia geograficznego;

— przeniesienie patentu, prawa ochronnego na wzor uzytkowy albo prawa z reje-
stracji wzoru przemystowego lub topografii, uzyskanego przez osobe nieuprawniona;

— przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku okreslonym
w art. 161 p.w.p.

Dotychczasowa zbieznos¢ przekonan doktryny ulega ostabieniu w kwestii
zdatnos$ci arbitrazowej sporéw dotyczacych praw autorskich i praw pokrewnych,
uregulowanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych*®. Wedtug
pierwszej koncepcji zdatno$¢ arbitrazowa praw autorskich ogranicza si¢ jedynie do
autorskich praw majatkowych. Artykut 17 u.p.a.p. jest zbudowany na wzor prawa
wlasnosci w Kodeksie cywilnym, a wigec tworca podobnie jak wlasciciel rzeczy
moze z wylaczeniem innych osob korzysta¢ z utworu, rozporzadza¢ prawem do
korzystania z dzieta oraz upowazni¢ w drodze réznego rodzaju uméw do korzy-
stania z utworu. Totez zapis na sad arbitrazowy dotyczy¢é moze sporoéw, ktore
powstaty na tle prawa do korzystania i rozporzadzania utworem oraz prawa do
wynagrodzenia. Wiasnie te ptaszczyzny autorskich praw majatkowych kwalifikuja
si¢ do rozstrzygniecia przez sad polubowny®’.

Druga koncepcja opowiada si¢ za szerokim zakresem zdatno$ci arbitrazowej
sporéw dotyczacych praw autorskich, jak i praw pokrewnych. Sprawy te maja bez
watpienia charakter spraw cywilnych. Zadne przepisy szczegdlne nie przekazaly
tych spraw wiasciwosci innych organdw, totez przystuguje droga sadowa. Autor

46 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2019 .,
poz. 1231 [dalej cyt.: u.p.a.p.].
4 Braszczak, LUDWIK, Sgdownictwo, s. 111.
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opowiada si¢ za zdatnos$cig nie tylko autorskich praw majatkowych, ale takze
autorskich praw osobistych oraz praw pokrewnych*®.

WNIOSKI

Osobiscie opowiadam si¢ za drugim pogladem, dopuszczajacym zdatno$¢ arbi-
trazowa wszelkich praw autorskich, jak i pokrewnych. Przeciwnik tego zatozenia
sam nie znalazt zadnych argumentdéw na poparcie swych twierdzen, zawezajacych
zdatno$¢ arbitrazowa tylko do autorskich praw majatkowych.

W kwestii dopuszczalnosci zdatnosci arbitrazowej praw wlasnosci przemysto-
wej popieram opinie wyrazone powyzej, w odpowiednim wywodzie (tj. Zdatno$¢
arbitrazowa w sporach z zakresu wlasnosci intelektualnej w prawie polskim).
Nalezy zaznaczy¢, ze polskie rozwiazanie nie odbiega znaczaco od rozwigzania
przyjetego w Niemczech.

Ze wzgledu na zréznicowanie ustawodawstw krajowych w zakresie zdatnos$ci
arbitrazowej sporéw z zakresu wtasnosci intelektualnej nalezy wskazac, ze ,,[...]
skuteczno$¢ wyroku sadu arbitrazowego nie zalezy tylko i wyltacznie od zdatnosci
arbitrazowe]j sprawy ocenianej wedtug porzadku prawnego panstwa, w ktorym
zostal wydany. Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy przepisy, na podstawie ktorych
wyrok ma by¢ uznany lub ma zosta¢ stwierdzona jego wykonalnos$¢, zaktadaja
zdatno$¢ arbitrazowa w danej sprawie. W przypadku braku tej zdatnosci wyrok
sadu arbitrazowego [...]”*" nie bedzie mogl zosta¢ uznany albo nie bedzie mozna
stwierdzi¢ jego wykonalnosci przez sad panstwowy kraju, gdzie miatby odnies¢
skutki prawne.

Powyzsze wskazuje na atrakcyjnos¢ polskiego systemu prawnego jako prawa
wlasciwego dla postepowania arbitrazowego, ale rowniez jako prawa wilasciwego
dla postgpowania postarbitrazowego (mozliwos¢ uznania lub stwierdzenia wyko-
nalnos$ci wiekszo$ci wyrokow saddéw arbitrazowych lub ugdd przed nimi zawartymi
przez polski sad panstwowy), ze wzgledu na nieodbieganie od innych systemow
prawnych, ale jako postulat de lege ferenda nalezatoby rozwazy¢ dopuszczalnose
zdatno$ci arbitrazowej praw wiasnosci przemystowej w zakresie odpowiadajacym
systemom prawnych krajow common law, w szczegolno$ci prawa amerykanskiego.

48 SikoRsKI, Zdatnosé, s. 52.
49 SAcHA, Arbitraz, s. 93.
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ZDATNOSC ARBITRAZOWA W SPORACH Z ZAKRESU WELASNOSCI
INTELEKTUALNEJ W PRAWIE POLSKIM NA TLE PRAWA NIEMIECKIEGO
ORAZ PRAWA AMERYKANSKIEGO

Streszczenie

Zar6wno, na gruncie prawa polskiego, jak i zagranicznych systemoéw prawnych wystepuja wat-
pliwosci odnosénie do zdatnos$ci arbitrazowej sporow z zakresu wlasnosci intelektualne;.

W niniejszym artykule podjatem probe okreslenia zdatnosci arbitrazowej tych sporéw na gruncie
prawa polskiego. W tym celu postuzytem si¢ nastepujacymi metodami: historyczna, dogmatyczna
oraz prawnoporownawcza. Polskie rozwigzania w zakresie tematu artykutu zostaly poréwnane
z niemieckimi oraz amerykanskimi, co umozliwito nie tylko charakterystyke zdatnos$ci arbitrazowej
w polskim systemie prawnym, ale rOwniez postawienie postulatu de lege ferenda.

Stowa Kkluczowe: ochrona wilasnosci intelektualnej; arbitraz; postgpowanie arbitrazowe; sadownictwo
polubowne

ARBITRABILITY OF INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES
IN THE POLISH LAW IN RELATION TO GERMAN AND U.S. LEGAL SYSTEMS

Summary

Both under Polish law and foreign legal systems there are doubts as to the arbitrability of intel-
lectual property disputes.

In this article I have attempted to determine the arbitrability of these disputes under Polish law.
I have used the following methods: historical, dogmatic and comparative. Polish solutions in the
subject of the article were compared with German and American ones, which allowed not only to
characterize arbitration in the Polish legal system, but also to postulate de lege ferenda.

Key words: intellectual property protection; arbitration; arbitral tribunal; arbitration proceedings



