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PROBLEMY UJEDNOLICENIA OCHRONY WEASNOSCI
PRZEMYSLOWEJ I SWOBODNEGO PRZEPLYWU TOWAROW
W EUROPEJSKIM JEDNOLITYM RYNKU WEWNETRZNYM
ORAZ W OBROCIE Z KRAJAMI TRZECIMI'

I. WPROWADZENIE

31 grudnia 1992 r. w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarczej powstaé
ma jednolity rynek wewnetrzny. Wspdlny Rynek o cha-
rakterze ,,do wewnegtrznego podobnym' przeksztatcié sig, ma w prawdzi-
wy rynek wewnetrzny, tj. ,,przestrzen bez granic wewnetrznych, w kto-
rej zapewniony jest swobodny przeptyw towardw, osdb, ustug i kapitatu,
stosownie do postanowienh niniejszego Traktatu"’. Uroczyécie zobowiazaty
siec do tego rzady panstw cztonkowskich w Jednolitym Akcie Europej-
skim, a politycy europejscy wiaza z ta data wielkie nadzieje. Przedsic-
biorstwa europejskie spogladaja jednak w niezbyt juz odlegla przy-
szto$¢ konca 1992 r. nie tylko z nadzieja, lecz takze z pewna troska. Nie
wiedza bowiem doktadnie, co ostatecznie przyniesie im jednolity rynek
wewnetrzny i jak sie do niego najlepiej przystosowaé. Przedsiebiorstwa
z krajow trzecich, np. polskie, przejawiaja t¢ troske naturalnie w jeszcze
wickszym stopniu, poniewaz obawiaja si¢, ze ich i tak niewielkie obroty
handlowe z krajami EWG moga spada¢ w miare jak wewnetrzny handel
w ramach Wspdlnoty wyzwalaé si¢ bedzie z ostatnich istniejacych jeszcze
barier i odpowiednio wzros$nie. Ponadto obawiaja si¢, ze Wspdlnota Euro-
pejska ze swymi 12 krajami cztonkowskimi i rynkiem liczacym ponad
300 miliondw mieszkancow stanie si¢ dla poszczegdlnych krajow trzecich

' Niniejszy artykul jest tekstem wyktadu wygloszonego przez Profesora F.-K..

Beiera z okazji pobytu w Poznaniu w zwiazku z nadaniem mu doktoratu honoris
causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Autor jest dyrektorem Instytutu Maxa
Plancka w Monachium, czotowej placéwki zachodnioeuropejskiej zajmujacej sig
problemami ochrony wtasno$ci przemystowej [przyp. ttum.].

* Art. 8a Uktadu o utworzeniu Europejskiej Wspdlnoty Gospodarczej, w redak-
cji Jednolitego Aktu Europejskiego (Dz.Urz. EWG 1987, nr L 169). [Uktad ten,
zawarty w Rzymie w 1957 r., cytowany bedzie dalej jako , Traktat Rzymski" —
dop. tium.].
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zbyt poteznym partnerem i jeszcze bardziej niz dotychczas uszczelni swo-
je granice zewnetrzne. Nie sadze wprawdzie, aby polski handel zagranicz-
ny, jesli oferowaé bedzie dobre wyroby, miat si¢ sta¢ ofiara takiego neo-
-protekcjonizmu. Bardziej moga si¢ tego obawia¢ Japonia i dynamicznie
rozwijajace sie kraje Azji Wschodniej.

Nie jestem wszakze politykiem ani ekonomista, aby ferowaé swoje
opinie jako $ciste prognozy. Nie jest to takze moim zadaniem. Temat ar-
tykutu jest prawniczy i ogranicza si¢ do problematyki stosunku pomiedzy
ochrona wtasnosci przemystowej a swobodnym przeptywem towardw i to
zarbwno w ramach jednolitego europejskiego rynku wewnetrznego jak
i w obrocie z krajami trzecimi. Jak aktualnie przedstawiaja si¢ te zagad-
nienia w ustawodawstwie i orzecznictwie oraz czego nalezy oczekiwaé po
1902 r.?

Aby kwestie te nie wzbudzaly u czytelnikdw mylnych oczekiwan, na-
dziei badz obaw, juz na wstepie stwierdzam: zaktadane na dzien 31 XII
1092 r. utworzenie jednolitego rynku wewngtrznego jest dla ochrony wta-
sno$ci przemystowej tylko punktem orientacyjnym, nie za$ data brze-
mienna w zasadnicze zmiany dotychczasowego stanu prawnego. Ow stan
prawny mimo wszystkich osiagni¢¢ i zabiegdw harmonizacyjnych w dal-
szym ciagu cechowaé si¢ bedzie tym, ze ochrona wtasnosci przemysto-
wej, udzielanie patentéw, ochrona wzoréw’, rejestracja znakéw towaro-
wych, nadal pozostana sprawa poszczegdlnych krajow cztonkowskich, kto-
re udzielaja ochrony tylko na swoje wlasne terytorium. W dalszym ciagu
prawa ochronne bg¢da musiaty by¢ uzyskiwane dla kazdego panstwa czton-
kowskiego, zamykaé si¢ beda w granicach poszczegdlnych panstw i ko-
lidowa¢ moga z innymi krajowymi prawami wtasnosci przemystowej. Do-
tyczy to takze patentu europejskiego, ktory po udzieleniu rozpada si¢ na
wiazke terytorialnie ograniczonych patentéw krajowych, majacych jed-
nak pewien wspélny ,,rys europejski” *.

Prawdziwy rynek wewnegtrzny, na ksztalt krajowego obszaru gospo-
darczego, stanowi¢ musiatby nie tylko jednolity obszar celny i waluto-
wy, lecz takze jednolity obszar ochrony wltasnos$ci
przemystowej, na ktorym nie bytoby juz niemieckiego, francus-
kiego, angielskiego czy wtoskiego patentu, wzoru uzytkowego, wzoru
zdobniczego badz znaku towarowego, lecz tylko europejskie prawa och-
ronne, ktoére obowiazywatyby dla catego obszaru Wspdlnoty. Taka Euro-
pa bez granic praw wlasnos$ci przemystowej, w ktérej nie bytoby nie tyl-

’ Przez ogdlne pojecie ,wzér" (Mustern) nalezy rozumieé wzory zdobni-
cze i przemystowe. W niemieckim prawie wzoréw zdobniczych (Geschmackmuster-
recht) pojgcia ,,wzoru" uzywa si¢ do okre$lenia rysunkéw (Flachenformen), nato-
miast pojecia ,modelu” (Modell) do okres§lenia form przestrzennych (Raumformen)
[przyp. ttum.].

* Por. F.-K. Beier, w: Europdisches Patentiibereinkommen, Miinchener Gemein-
schaftskommentar, cz. 2, z. 1, uwaga 9.
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ko krajowych celnikéw, krajowych walut, krajowych kontroleréw $rod-
kéw zywnosci, lecz takze krajowych urzedow patentowych i urzedow zna-
kéw towarowych oraz urzednikdw, ktorzy egzekwowaliby krajowe ty-
tuty ochronne — taka Europa nie tylko do 1992 r., ale dtugo jeszcze nie
powstanie.

II. STAN UJEDNOLICENIA OCHRONY WELASNOSCI PRZEMYSLOWE]

Jak dalece zaszty juz we Wspdlnym Rynku sprawy ujednolicenia
ochrony wtasnos$ci przemystowej wraz z prawem konkurencji i czego jesz-
cze mozna spodziewaé si¢ do konca 1992 r.? Biorac pod uwage rozwdj
Wspélnoty od 1958 r., to wprawdzie w pewnych dziedzinach, zwtaszcza
W prawie patentowym, osiagni¢to juz sporo i to rzeczy zdumiewajacych,
jednakze wiele pozostaje jeszcze do zrobienia dla peinej harmonizacji
krajowych ustawodawstw oraz stworzenia wspdélnych praw wtasnosci
przemystowej dla Wspdlnoty i duzo wody uptynie jeszcze w Renie zanim
wspélne europejskie prawa ochronne catkowicie wypra wspodtistniejace
z nimi krajowe prawa ochronne, zanim ostatecznie zniesione zostana gra-
nice ochrony. Takim wnioskiem zakonczyto si¢ sympozjum na temat uje-
dnolicenia ochrony wtasno$ci przemystowej i prawa autorskiego w EWG,
ktére Instytut Maxa Plancka zorganizowat w 1985 r. na zamku Ring-
berg’.

1. PRAWO WZOROW ZDOBNICZYCH

a. Najmniejsze postepy poczyniono w prawie wzordw zdobniczych,
,przybranym dziecku" ochrony wlasnosci przemystowej, jakkolwieck bez-
sporne jest gospodarcze znaczenie wzordw i modeli, zwlaszcza w zakresie
wzornictwa przemystowego ®, a wickszo$¢ ustawodawstw o ochronie wzo-
row wymaga reform. Pomijajac jednak pochodzace sprzed 25 lat studium
Rosconiego, nie wykonanego jeszcze wniosku o ekspertyze skierowanego
do dr K. Haertla, ,o0jca" europejskiego prawa patentowego, w Brukseli
bynajmniej nie zblizono sie do ujednolicenia prawa wzoréw’. Nie wia-
domo jeszcze nawet doktadnie, czy obok zamierzonej harmonizacji prze-
pisow krajowych stworzone ma by¢ — jak w prawie patentowym i pra-
wie znakow towarowych — wspdlne europejskie prawo wzordw. Z uwa-

> Por. komunikat w Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internatio-

naler Teil (dalej: GRUR Int.) 1986, s. 157-172.

® Por. M. Levin i in., Der Schutz fiir Formgebungen, GRUR Int. 1985, s. 713
in.

7 Pomijajac studium wstepne zamoéwione przez Dyrekcje Generalna w Zwiazku
Przedstawicieli Przemystu Europejskiego w 1988 r. (nr XIII).
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gi na istniejace réznice pomigdzy krajowymi systemami prawa ochrony
wzordéw oraz ich stosunek do ochrony praw autorskich, harmonizacja na
tym odcinku dotychczas uwazana byta zawsze za zadanie szczegdlnie
trudne.

b. Watpliwosci te wydaja mi si¢ jednak nieuzasadnione. Wprawdzie
tradycyjne koncepcje i obowiazujace systemy praw ochrony wzordéw sa
znacznie zréznicowane. Jednakze we wszystkich niemal krajach wyma-
gaja one zmian, a poglady zainteresowanych $rodowisk na temat kie-
runku reform sa w duzej mierze zgodne®. Wskazuja na to ostatnie prace
AIPPI’, do ktérych mozna by nawiazaé. Komisja EWG i poszczegdlne
kraje cztonkowskie lokuja jednak prawo wzordw ciagle na koncu swojej
listy priorytetow. Zagadnienia te postawiliSmy w Instytucie Maxa Planc-
ka na pierwszym miejscu i chcemy si¢ nimi gruntownie zajaé w bieza-
cym i przysztym roku. W naszym matym gronie zamierzamy naszkico-
waé koncepcje europejskiego prawa wzorow i w formie projektu Instytu-
tu Maxa Plancka przedyskutowaé ja z kolegami z krajow cztonkow-
skich na tygodniowym sympozjum w lecie 1990 r.

Zapoczatkowane w ten sposéb ewentualne prace w ramach Komisji
i Rady Ministrow EWG potrzebuja jednak z pewno$cia jeszcze wielu lat,
zanim dojdzie do urzeczywistnienia kolejnego fragmentu jednolitego ryn-
ku wewnegtrznego.

2. PRAWO KONKURENCIJI

a. Niewiele lepiej przedstawia si¢ sytuacja w prawie konku-
rencji, $ciSle mowiac w prawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, dla ktéorego harmonizacji Instytut nasz pod kierunkiem
Eugena Ulmera juz w latach sze$édziesiatych opracowat ostroznie ujgte,
lecz szeroko zakrojone propozycje'’. Obejmowaly one takze ochrong
nazw handlowych oraz geograficznych oznaczen pochodzenia i nazw po-
chodzenia, ktore jako oznaczenia indywidualne i zbiorowe odgrywaja
duza role¢ w migedzynarodowym obrocie gospodarczym. Na dtuzsza mete
ustawodawstwa krajowe nie moga pozostaé¢ nie zharmonizowane, je$li nie
chce sie stwarzaé zagrozenia dla sukcesu bliskiego juz systemu prawa
znakéw towarowych Wspdlnoty i zwiazanej z tym harmonizacji prawa
znakéw towarowych ''. Dotychczas jednak Komisja EWG nie skorzystata

* Trafnie zwrécit na to uwage E. Armitage w trakcie sympozjum na Zamku
Ringberg; GRUR Int. 1986, s. 170.

’ Rocznik Association Internationale de la Protection de Proprieté Industriel
1983, 111, Question 73 — Dessins et modeles.

" E. Ulmer i in.,, Das Recht des unlauteren Wetthewerbs in den Mitglied-
staaten der  Europdischen  Wirtschafigemeinschaft, t. 1 - VI, Minchen 1965.

" Por. tez R. Knaak, Das Verhdltnis dlterer Handelsnamen zur eingetragenen
Marke, GRUR Int. 1987, s. 560 i n.
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z naszych propozycji i catkowicie koncentruje si¢ na obszarze reklamy
konsumenckiej. Szczupte zalecenia w sprawie reklamy wprowadzajacej
w brad z 1986 r."’, pozostajace pod silnym wptywem idei ochrony kon-
sumentéw, przynosza nieznaczne tylko postepy w dziele harmonizacji'”.
Planowane sa dalsze zalecenia harmonizacyjne w sprawie reklamy nie-
uczciwej i porownawczej, dotad jednak nie przedstawiono nawet ich
projektu.

3. PRAWO ZNAKOW TOWAROWYCH

Znacznie bardziej pomys$lna sytuacja panuje w europejskim prawie
znakow towarowych, ktére po diugoletnich, rozpoczetych juz w poczatku
lat szeéédziesiatych i w 1973 r. ponownie podjetych pracach'®, znajduje
si¢ obecnie w ostatniej fazie przygotowan ”

a. Ogtoszony w pierwszej redakcji w 1980 r. projekt zalecenn Komisji
w sprawie ujednolicenia prawa znakéw towarowych krajow czlonkow-
skich ' po gruntownych konsultacjach w Radzie Ministréw zostal uchwa-
lony w konicu 1988 r."” Do konca 1992 r. kraje cztonkowskie maja dosto-
sowaé swoje krajowe prawo znakdéw towarowych do przepiséw zalecen.
Niektére panstwa, np. Republika Federalna Niemiec, rozpoczegly juz prace
przygotowawcze do zmiany swego Kkrajowego prawa znakéw towaro-
wych.

b. Natomiast jadro europejskiego prawa znakéw towarowych, mia-
nowicie chroniony na catym obszarze Wspdlnoty europejski znak towa-
rowy, zmaga si¢ jeszcze z ostatnimi przeszkodami natury polityczne;j.
Ogloszony po raz pierwszy w 1980 r. projekt zarzadzenia o europejskim
znaku towarowym ", ktéry w toku obrad Rady Ministréw doznat jeszcze
znacznych zmian, nie mégt — wbrew pierwotnemu harmonogramowi —

"? Zalecenia Rady EWG z 10 IX 1984 r. w sprawie ujednolicenia prawa i prze-
piséw administracyjnych krajow cztonkowskich o nicuczciwej reklamie, GRUR Int.
1984, s. 688.

" Na temat rozwoju prawa nieuczciwej konkurencji oraz prac nad ujednoli-
ceniem tego prawa por.: F.-K. Beier, w GRUR Int. 1984, s. 61 i n.; H. Schricker,
w GRUR Int. 1973, s. 141 i n.; tenze, w: Festschrift fiir Konrad Zweigert, 1981,
s. 537 i n.

“ Na temat pierwszej fazy prac zob.: F.-K. Beier, Ziel und Leitgedanken des
europdischen Markenrecht, GRUR Int. 1976, s. 373 i n.; tenze, w: Pravnik 1980,
s. 311 i n.; tenze, Entwicklung und Grundziige des europdischen Markenrechts,
Europarecht 1982, s. 30 i n.; zob. tez Memorial w sprawie utworzenia europejskiego
znaku towarowego, GRUR Int. 1976, s. 481 i n.

" Por. tez A. Krieger, Zur Weiterentwicklung des Markenrechts, 1986, s. 75
i n.; A. von Mihlendahl, Das neue Markenrecht der Furopdischen Gemeinschaft,
GRUR Int. 1989, s. 353 i n.

' GRUR Int. 1981, s. 30.

" Pierwsze zalecenia Rady EWG z 21 XII 1988 r., Dz.Urz. EWG 1989, nr L
40/1; zob. tez GRUR Int. 1989, nr 4.

* DOK KOM (80) 635 z 27 XI 1980 r., GRUR Int. 1981, s. 86
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zostaé uchwalony do konca 1987 r., mimo iz sprawy zasadnicze niemal
w petni zostaly przez ekspertéw uzgodnione. Dwa gtdédwne punkty, ktdre
dotad pozostaja sporne, to problem siedziby i jezyka. Z pierwotnych 12
kandydatur do siedziby Europejskiego Urzedu Znakéw Towarowych, po-
zostaty jeszcze cztery: Haga, Londyn, Madryt i Monachium. Madryt, acz-
kolwiek nie potozony w centrum Europy, bedac jednak stolica nowo
przyjetego i nie posiadajacego dotad europejskich instytucji kraju, ma
bodaj najwicksze szanse, Monachium za$ najmniejsze, miesci si¢ bowiem
tu juz Europejski Urzad Patentowy, a sasiedztwo z nim (i z Instytutem
Maxa Plancka) jest wprawdzie dobrym, jednak nieprzekonywajacym
politycznie argumentem.

Do 1992 r. rozstrzygnigte jednak zostana réwniez te delikatne kwestie
i otwarty zostanie Europejski Urzad Znakoéw Towarowych. Powstanie
wowczas mozliwos¢ — takze dla przedsicbiorstw z krajow trzecich —
uzyskania, na podstawie jednego tylko zgloszenia, europejskiego znaku
towarowego dla catego obszaru Wspdlnego Rynku, a wigc dla 12 Kkrajow
cztonkowskich i ten europejski znak wszedzie chroniony bedzie wedtug
jednakowych zasad. Rejestracja znaku europejskiego nie bedzie wpraw-
dzie sprawa prosta, bedzie mu bowiem moglo by¢ przeciwstawione kazde
wczesniejsze krajowe prawo do znaku i oznaczenia wyrdzniajacego, cho-
ciazby istniato w jednym tylko kraju czlonkowskim. Rejestracja bedzie
rowniez zapewne drozsza niz rejestracja znaku Kkrajowego. Jednakze
oszczedno$ci i utatwienia, jakie wynikaja ze zgloszenia dokonywanego
przez jednego tylko pelnomocnika i z jednego tylko post¢gpowania reje-
stracyjnego, a zwlaszcza fakt uzyskania jednolitej, poprzedzonej nowo-
czesnym badaniem ochrony znaku europejskiego na calym obszarze
Wspdblnoty, sprawiaja, ze europejski znak towarowy bedzie miat znaczna
atrakcyjnos¢.

c. Odnosi sie to oczywiscie szczegdlnie do przedsiebiorstw z krajow
trzecich, ktére — jak Polska — nie moga korzystaé z miedzynarodowej
ochrony znakéw towarowych wedtug Porozumienia Madryckiego. Mig-
dzynarodowa rejestracja znaku w Genewie bytaby wprawdzie — w kaz-
dym razie dotad jeszcze — znacznie tansza i prostsza niz przyszie poste-
powanie w sprawie rejestracji europejskiego znaku towarowego. Jednak-
ze miedzynarodowa ochron¢ znaku mozna obecnie uzyskaé tylko dla czes-
ci krajow cztonkowskich EWG, poniewaz W. Brytania, Irlandia, Dania
i Grecja nie naleza do Porozumienia Madryckiego. Ta luka w ochronie
miata by¢ zlikwidowana w czerwcu 1989 r. w Madrycie w drodze przy-
jecia protokotu w sprawie zmiany Porozumienia Madryckiego'”. Projek-

" Por. tez informacje Swiatowej Organizacji Ochrony Wtasnodci Intelektual-
nej (WIPO), w: Industrial Property 1988, s. 60, 101; Kunz-Hallstein, Vdlkerrechtliche
Fragen einer Anderung des Madrider Markenabkommens und seiner Verkniipfung
mit dem kiinftigen System der Gemeinschaftsmarke, GRUR Int. 1988, s. 809 i ru
oraz cytowana tam literatura.
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towany zwiazek pomiedzy znakiem uzyskanym z mig¢dzynarodowej re-
jestracji oraz europejskim znakiem towarowym umozliwiaé bedzie na-
bycie — w toku miedzynarodowej rejestracji w Genewie — europejskie-
go znaku towarowego dla catego obszaru Wspdlnego Rynku i wraz z nim
ochron¢ takze w tych krajach EWG, ktére nie naleza do Porozumienia
Madryckiego. Mozliwo$¢ uzyskania w ten sposéb utatwionego dostepu do
europejskiego jednolitego rynku wewnetrznego wzbudzita juz zreszta
duze zainteresowanie krajow trzecich przystapieniem do Porozumienia
Madryckiego (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Izrael).

Jedno wszakze jest pewne i to bez wzgledu na to, jak zakoncza sic
rokowania w Madrycie: zaktadane na 1992 r. utworzenie jednolitego
rynku wewnetrznego nadato znacznego przyspieszenia pracom nad ujed-
noliceniem prawa znakow towarowych w Europie.

4. PRAWO PATENTOWE

W prawie patentowym poczynione zostaly najwicksze postepy na
drodze do stworzenia europejskiego systemu ochrony wtasno$ci przemy-
stowej.

a. Europejskie postgpowanie patentowe, powotane do zycia przez Kon-
wencje Monachijska z 1973 r.”* i obowiazujace od 1978 r., stanowi bez-
precedensowy sukces, ktéry niczym brodway'owski musical od z géra 10
lat wystawiany jest przed wypeiniona widownia i ciagle zdobywa coraz
wiecej wielbicieli. Do Konwencji Monachijskiej nalezy obecnie 13 panstw:
9 krajéow EWG i 4 kraje EFTA: Austria, Szwecja, Lichtenstein i Szwaj-
caria. Réwniez Dania pokonata juz przeszkody polityczne i jeszcze w bie-
zacym roku przystapi do Konwencji, a do 1992 r. spodziewane jest przy-
stapienie Irlandii i Portugalii. Europejski jednolity rynek wewnegtrzny
bedzie mégt woéwczas byé patentowo zabezpieczony na podstawie jed-
nego tylko zgloszenia. Stanowi to o ogromnej atrakcyjno$ci europejskie-
go systemu patentowego, ktdra przejawia si¢ w nieprzerwanym wzroscie
europejskich zgloszen patentowych. W 1988 r. po raz pierwszy osiagnety
one liczb¢ ponad 50 000 (52 312), ze skala wzrostu — 13,8% w pordw-
naniu z rokiem poprzednim (45 960 zgtoszen w 1987 r.). Europejski Urzad
Patentowy spodziewa si¢ do roku 2000 ponad 100 000 zgloszenr europej-

* Konwencja o europejskim systemie udzielania patentéw, zwana tez kon-
wencja o patencie europejskim lub konwencja monachijska, ma na celu wytacznie
utatwienie uzyskania patentdw na ten sam wynalazek w kilku panstwach czton-
kowskich. Jest to porozumienie otwarte dla wszystkich panstw europejskich. Zgto-
szen europejskich w urzedzie patentowym w Monachium dokonuja takze zglasza-
jacy z Polski. Natomiast powotywana ponizej przez autora konwencja luksembur-
ska dotyczy wprowadzenia patentu europejskiecgo dla Wspdlnego Rynku, a jej
celem jest utworzenie na obszarze panstw EWG jednolitego systemu patentowego
[przyp. ttum.].
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skich. Biorac pod uwage fakt, ze w zgloszeniu europejskim zada sie
ochrony przecietnie dla siedmiu panstw cztonkowskich, to aktualna licz-
ba zgloszen wynosi odpowiednio ponad 350 000 krajowych zgtoszen paten-
towych, za§ w przysztosci osiagnie liczbe 700 - 800 tys. krajowych zgto-
szen. Dane te ilustruja ogromny efekt racjonalizacyjny europejskiego sy-
stemu patentowego.

Europejski Urzad Patentowy pe¢ka w szwach: dopiero co ukonczony
budynek jest juz za ciasny. Nalezy wznie$¢ dwa duze, nowe gmachy
w Monachium i w filii haskiej. Koszty budowy wynoszace prawie miliard
DM bez trudu moga zosta¢ pokryte z budzetu Europejskiego Urzedu Pa-
tentowego, ktéry w 1989 r. wynosi 914 milionéw DM, jakkolwiek ciagle
jeszcze naptywaja wptywy z optat zgloszeniowych. Kiedy wplyna pro-
gresywnie wzrastajace optaty roczne za udzielone juz patenty europej-
skie, ktérych jest dotychczas dopiero 100 000, to nie tylko Europejski
Urzad Patentowy, lecz takze krajowe urzedy panstw cztonkowskich,
ktére zatrzymuja dla siebie 50% optat rocznych, wcale niezle beda sig
mogty z nich utrzymaé. Zatem takze od strony ekonomicznej europejski
system patentowy stal si¢ bardzo efektywnym przedsiebiorstwem. Opta-
ca si¢ zosta¢ jego udziatowcem.

Odwrotna strona tej ogromnej atrakcyjnosci patentu europejskiego
jest regres patentéw krajowych, ktére wspotistnieja i konkuruja z paten-
tem europejskim. Od czasu inauguracji Europejskiego Urzedu Patento-
wego w 1977 r. zgloszenia krajowe spadty np. w Belgii do 18%, we
Francji do 54% i nawet w Republice Federalnej Niemiec, przy jej dob-
rze funkcjonujacym systemie badan patentowych, do 80%°'. Mozliwie
najdtuzej bedziemy utrzymywaé nasz krajowy system badan patento-
wych, w szczegdlnosci dla zgloszenn pochodzacych z samej Republiki Fe-
deralnej Niemiec. Jednakze Holendrzy zamierzaja juz teraz zrezygno-
waé ze swego krajowego systemu patentowego-, a Anglicy przeniesli swdj
urzad patentowy z Londynskiego City do Cardiff, na prowincje, co w opi-
nii wielu oznacza poczatek konca.

b. Dodaé¢ trzeba — i jest to drugi ,,cud europejski" — ze europejskie
kraje cztonkowskie Konwencji (z wyjatkiem Luksemburga) w ostatnich
latach w znacznym stopniu zeuropeizowaly swoje krajowe prawo
patentowe, tzn. dostosowaly je do przepisow Konwencji Monachijskiej,
a nawet po czesci do przepisdOw jeszcze nie obowiazujacej Konwencji
Luksemburskiej”. Jest to nieprzewidziany skutek harmonizacji. Na dob-

* Por. Braendli, Haertel, Singer, European Patent Convention 10 Years on,

Industrial Property 1987, s. 369 i n.

? K. Haertel, Die Harmonisierungswirkung des europdischen Patentrechts,
GRUR Int. 1981, s. 479 i n.; tenze, Die Harmonisierung der nationalen Patentrechte
durch das europdische Patentrecht, GRUR Int. 1983, s. 200 i n.



Problemy ujednolicenia ochrony wtasnos$ci 113

rej drodze jest takze kolejny zabieg harmonizacyjny, a mianowicie pro-
jekt zalecen w sprawie ochrony wynalazkéw z zakresu biotechnologii®,
ktory w catos$ci niemal jest dzietem prof. Strausa z naszego Instytutu,
eksperta Komisji EWG. Zalecenia te w istotny sposob zlagodza, o ile jest
to mozliwe bez zmiany Konwencji Monachijskiej, kardynalny btad tej
Konwencji, jakim byto wytaczenie z ochrony patentowej metod biolo-
gicznych, odmian ros$lin i ras zwierzat. Warto takze wspomnie¢ o uchwa-
lonych niedawno zarzadzeniach w sprawie zwolnienia licencji patento-
wych” i uméw know-how”, ktére po wieloletnich zmaganiach przemystu
europejskiego ze strozami konkurencji w Brukseli wypadty zupetnie niez-
le . Zapewnia one wickszy stopien pewnosci prawa w trakcie licencyj-
nego korzystania z wynalazkéw i know-how w ramach Wspdlnego Ryn-
ku. Przepisy te nie sa wprawdzie jeszcze doskonate, nie sa to jednak
uchybienia zbyt istotne.

c. Tym, czego brakuje jeszcze w gmachu europejskiego jednolitego
prawa patentowego, jest patent europejski dla Wspdlnego Rynku, jedno-
lite prawo ochronne dla krajéow EWG uchwalone w 197(5 r. w Luksembur-
gu. Trudnodci polityczne w Irlandii i Danii, opory przemystu i dodatko-
we zadania niektérych krajéw-stron Konwencji Luksemburskiej, zwtasz-
cza W. Brytanii, odnosnie do postgpowania o naruszenie i uniewaznienie
patentu uniemozliwiaty dotychczas wprowadzenie w zycie patentu euro-
pejskiego dla Wspdlnoty Rynku. Takze podjeta na drugiej konferencji
luksemburskiej w 1985 r. ,prédba ratunku", a mianowicie decyzja o wej-
§ciu w zycie patentu EWG tylko dla czesci krajéw Wspdlnoty, lacznie
z utworzeniem wspdlnego sadu odwolawczego w sprawach patentowych
(COPAC) jest w gruncie rzeczy nieudana’’. Watpie, czy uda sie¢ do kon-
ca 1992 r. wprowadzi¢ patent EWG dla wszystkich badz tylko dla

»* GRUR Int. 1989, s. 52 i n.

* Zarzadzenie z 23 VII 1984 r., Dz. Urz. EWG 1984, nr L 219, s. 15; zob. tez
GRUR Int. 1984, s. 606 i n.

* Zarzadzenie z 30 XI 1988 r., Dz. Urz. EWG 1989, nr L 61/1; zob. tez GRUR
Int. 1989, nr 4.

* Na podstawie art. 85 ust. 3 Traktatu Rzymskiego Komisji EWG przystuguje
kompetencja do udzielania indywidualnych i zbiorowych zwolnien od dziatania
prawa antytrustowego Wspoélnoty. Zwolnienia te powoduja uchylenie zakazdw sto-
sowania pewnych praktyk restrykcyjnych, jesSli ograniczenia Kkonkurencji kom-
pensowane sa przez pozytywne skutki spoteczno-gospodarcze (np. jesli dana umo-
wa umozliwia postep techniczny, obnizenie ceny itp.) [przyp. ttum.].

¥ Zmienione i ponownie przyjete na konferencji luksemburskiej w 1985 r.
teksty dokumentédw (jeszcze nie podpisane) opublikowane zostaly w GRUR Int.
1986, s. 314 i n.; por. tez K. Haertel, Die Luxemburger Konferenz 1985 und ihre
wesentlichen Ergebnisse, GRUR Int. 1986, s. 293 i n.; D. Stauder, Die Vereinba-
rung iiber Gemeinschafispatente, das Streitregelungsprotokoll und das Anderungs-
protokoll, GRUR Int. 1986, s. 302.
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czeSci krajow czlonkowskich. Tak wiec patentu ecuropejskiego dla Wspdl-
nego Rynku, bedacego uwienczeniem ecuropejskiego systemu patentowego,
bedzie nam prawdopodobnie brakowad jeszcze po 1992 r., jakkolwiek
oferuje on przemystowi znaczne korzysci.

5. PODSUMOWANIE

Prace nad utworzeniem europejskich praw ochronnych i ujednolice-
niem ochrony wlasnosci przemystowej oraz prawa konkurencji w Kkra-
jach cztonkowskich nie zostana ukonczone do konca 1992 r., lecz pla-
nowane w tym terminie utworzenie jednolitego rynku wewngtrznego
stanowi dla nich silny bodziec.

a. Wktad dotychczasowych i oczekiwanych jeszcze rezultatéw ujed-
nolicenia prawa w utworzenie europejskiego jednolitego rynku wewnetrz-
nego polega przede wszystkim na tym, Zze znacznie utatwiony zostanie
dostep przedsicbiorstw do ochrony prawnej we wszystkich czegéciach ryn-
ku europejskiego. Jednolita ochrona eliminuje ryzyko inwestycyjne
i rynkowe. W pelnym zakresie korzystne jest to takze dla przedsigbiorstw
z krajow trzecich, ktdore maja nieograniczony dostgp do europejskich
praw ochronnych i ktére w swojej dziatalnosci eksportowej i inwestycyj-
nej czerpia korzysci z daleko posunig¢tej harmonizacji prawa gospodar-
czego krajow Wspdlnoty.

b. Natomiast nie zostat osiagni¢gty — o czym wspomniatem we wstg-
pie — cel europejskiego jednolitego rynku wewnetrznego, tj. eliminacja
krajowych praw ochronnych i immanentnie z nimi zwiazanych granic
terytorialnych ich obowiazywania. Cel ten moze realizowaé si¢ tylko
w diugim procesie reorientacji, w ktéorym gospodarka, stosownie do
swoich wielkich potrzeb w zakresie ochrony wtasnosci przemystowej,
przejdzie od ochrony krajowej do atrakcyjnej ochrony europejskiej. Taka
,Zmiany warty" zaznacza si¢ juz w prawie patentowym. Jednak moim
zdaniem takze w prawie patentowym musimy zachowaé¢ obok patentu
europejskiego takze nie poprzedzone petnym badaniem techniczne pra-
wa ochronne® dla ,,matych" i ,krétkowiecznych" wynalazkéw, tzn. na-
dal musimy utrzymywaé krajowe patenty lub wzory uzytkowe. Nie moze
z nich zrezygnowaé¢ zwtaszcza maty i §redni przemyst. Takze na obszarze
prawa wzoréw zdobniczych, w znacznej czeSci zwiazanych z przemystem
Sredniej wielko$ci, nadal potrzebne bedzie krajowe prawo wzordéw; to
samo dtugo jeszcze bedzie dotyczyé prawa znakdw towarowych. Juz cho-
ciazby z uwagi na duza ilo$¢ ,starszych", nie wszedzie chronionych
i cze$ciowo z soba kolidujacych znakéw towarowych, jak réwniez z po-
wodu réznic jezykowych nie mozna z dnia na dzien rezygnowaé ze zna-

* Mianem ,technicznych praw ochronnych" okreéla sie¢ w pi$miennictwie nie-
mieckim prawa ochronne na wynalazki i wzory uzytkowe |[przyp. tium.].



Problemy ujednolicenia ochrony wtasno$ci 115

kéw krajowych i stawia¢ wytacznie na trudno osiagalny europejski znak
towarowy’’. Dopoki jednak europejskie prawa ochronne wspdtistnieja
z prawami Kkrajowymi, mimo harmonizacji przepisow krajowych moga
one z soba kolidowa¢ i w ten sposéb utrudniaé¢ swobodny przeptyw to-
waréw chronionych patentami, wzorami badz znakami towarowymi. Pro-
blem sprowadza si¢ do pytania, czy takie i inne ograniczenia wolnego
ruchu towaréw beda tolerowane w orzecznictwie sadu EWG po 1992 r.
z takim skutkiem, ze jeszcze przez jaki$ czas nie w petni zostanie urze-
czywistniony europejski jednolity rynek wewnetrzny. Kwestii tej po-
$§wicce jeszcze kilka stéw na zakonczenie, a moja konserwatywna odpo-
wiedz brzmi: Takze w orzecznictwie nie zajda po 1992 r. jakie$ zasad-
nicze zmiany.

I11. SWOBODNY PRZEPLYW TOWAROW CHRONIONYCH PRAWAMI
WLASNOSCI PRZEMYSLOWE]J NA JEDNOLITYM RYNKU EUROPEJSKIM

1. BRAK ZASADNICZYCH ZMIAN PO ROKU 1992

Punktem wyjécia dla naszych rozwazan bedzie artykut 36 Traktatu
Rzymskiego. Zgodnie z jego trescia ograniczenia swobodnego przeptywu
towarow sa usprawiedliwione, je$li stuza ochronie wlasnosci przemysto-
wej lub handlowej, a nie sa przy tym jedynie zawoalowanymi $rodkami
dyskryminacji w handlu miedzy krajami cztonkowskimi. Przepis ten jest
wyjatkiem od zasady wyrazonej w art. 30 i 34 Traktatu, ktéra zakazuje
wszelkich ograniczen eksportu i importu pomiedzy krajami cztonkowski-
mi oraz dziatan o podobnym charakterze.

Na tle wzajemnego stosunku tych dwoch przepiséw powstato juz
bogate orzecznictwo Sadu EWG, do ktéorego niekiedy trafiaja sprawy
z zakresu tej nie dla kazdego jasnej problematyki. Przed organem tym
staje wowczas zadanie odpowiedniego dostosowania i wywazenia zaréwno
interesd6w chronionych przez krajowa regulacje w dziedzinie wlasnosci
przemystowej, jak i interesdw wolnego rynku towaréw i ustug. Auto-
rzy Jednolitego Aktu Europejskiego, znajac orzecznictwo do art. 30 i 36
Traktatu Rzymskiego, nie zmienili jednak tresci postanowien co do za-
sady swobodnego przeptywu towardw i przewidzianych od niej wyjat-
kow.

Moim zdaniem nastgpstwa tego stanu rzeczy sa nast¢pujace: W roz-
wazaniach nad stosunkiem zasady swobodnego przeptywu towaréw do

* Por. tez F.-K. Beier, Das europdische Markenrecht und sein Verhdltnis zum
nationalen Marken- und Wettbewerbrecht, GRUR Int. 1976, s. 1 i n.; A. von Miih-
lendahl, Koexistenz und FEinheitlichkeit im europdischen —Markenrecht, GRUR Int.
1976, s. 27 i n.

8*
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ograniczen wynikajacych z systemow prawa wtasno$ci przemystowej do-
tychczasowe orzecznictwo Sadu Wspdlnoty zachowuje miarodajnos$é takze
po roku 1992*°. Naturalnie bedzie sie ono nadal rozwijato i doskonalito,
ale nie nalezy spodziewaé si¢ zmian o charakterze zasadniczym. Chociaz
Sad EWG w wielu dziedzinach uczynit wiccej dla integracji Wspdlnego
Rynku niz europejski prawodawca, a zwtaszcza realizujaca partykularne
interesy Rada EWG, to jednak granice prawotwodrstwa Sadu sa wyraznie
okredlone. Samo orzecznictwo nie moze bowiem wykreowaé jednolitego,
nie uwzgledniajacego granic wewnetrznych terytorium ochrony praw-
nej, skoro nie czyni tego sam Traktat Rzymski, pozostawiajac na tym
obszarze w zasadzie nietkni¢te kompetencje ustawodawcze panstwom
cztonkowskim. W tym stanie wspdlnej regulacji Sad EWG nie moze ani
nie uznawaé¢ wewnetrznego prawodawstwa krajéow czrtonkowskich, ani
nawet zredukowaé¢ do minimum przewidzianego przez nie zakresu ochro-
ny, zwlaszcza w dziedzinach, w ktérych EWG nie stworzyta jeszcze jed-
nolitych kryteriéw. Poglad, w mysl ktérego Sad EWG zmieni zasadni-
czo kierunek swojego orzecznictwa po 1992 r., nalezy uznaé jedynie za
spekulacje réznych , doradcéw prawnych" Wspdlnoty, ktérzy staraja sic
w ten sposdéb umocnié¢ swoja pozycje polityczna.

Odmienny poglad reprezentuje na przyktad Koenig’', wedtug ktére-
go orzecznictwo Sadu juz dzi§ powinno uwzglednia¢ cel Traktatu w dro-
dze jednolitej wyktadni i zastosowania krajowych przepiséw, aby osiag-
naé¢ petna integracje Wspdlnoty pod koniec 1992 r. oraz najwazniejsze
wynikajace stad nastepstwa, a zwlaszcza to, ze: ,,zakres ochrony krajo-
wych systeméw prawa wlasnos$ci przemystowej, jak np. prawo znakow
towarowych czy oznaczen i nazw handlowych, okredlony bedzie nie tylko
przez wewngetrzne ustawodawstwo i orzecznictwo Kkrajow cztonkow-
skich. Przy jego ustalaniu musi by¢ takze uwzglednione prawo Wspdl-
noty, dla ograniczenia do niezbednego minimum ochrony wlasno$ci prze-
mystowej i handlowej w mys$l art. 36 Traktatu".

Tak jak doniosta i oczywista jest konieczno$¢ dokonywania w ra-
mach Wspdlnoty jednolitej wyktadni krajowego prawa gospodarczego,
tak niedorzeczna jest teza o ograniczeniu do ,niezbednego minimum"
zakresu przewidzianej przez nie ochrony. Dlatego tez, moim zdaniem,
znéw zyskuja na aktualno$ci sugestie Stuzby Prawnej przy Komisji

* Kompetencje do rozstrzygania w sprawach zwiazanych ze stosowaniem Trak-
tatu Rzymskiego i jego aktéw wykonawczych przystuguja sadom krajéw cztonkow-
skich. Ponadto niektére sprawy zastrzezone sa do wytacznej jurysdykcji Sadu
Wspdlnoty, z siedziba w Luksemburgu. Nalezy do nich w szczegdlnosci udzielanie
odpowiedzi na pytania prawne dotyczace wyktadni prawa EWG, formutowane na
wniosek sadéw municypalnych [przyp. ttum.].

' Koenig, Rechtsfolgen der einheitlichen europdichen Akte fiir den gewer-
blichen Rechtsschutz, w: Lohn der Leistung und Rechtssicherheit, Festschrift fiir
Albert Preu zum 70. Geburtstag, Miinchen 1988, s. 267 i n.
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EWG 1z lat siedemdziesiatych, ktore nie znalazty jednak odzwierciedle-
nia w orzecznictwie. Ani zamiary politykdw stworzenia jednolitego ryn-
ku europejskiego do konica 1992 r., ani tre$¢ przepisow Jednolitego Aktu
Europejskiego nie usprawiedliwiaja odzywania herezji (bo inaczej tego
nazwaé¢ nie moge), ktéra postuluje ograniczanie zakresu ochrony prze-
widzianej w krajowych systemach wlasno$ci przemystowej. Przy braku
wspolnej regulacji, a taki stan trwaé bedzie jeszcze przez pewien czas,
petna i skuteczna ochrona wlasnosci przemystowej musi by¢é zagwaran-
towana przez krajowe systemy prawne i orzecznictwo. Taka ochrone zda-
ja sie tez przewidywaé najnowsze, opracowywane w ramach EWG akty
prawne (por. np. art. 69 Konwencji Monachijskiej oraz art. 8 projektu
rozporzadzenia o europejskim znaku towarowym).

Obok dazen do wzmocnienia innowacyjno$ci i konkurencyjnosci prze-
mystu EWG pojawiaja si¢ jednoczesnie anachroniczne zadania, by ogra-
niczy¢ istotny instrument wspierania postepu, jakim jest ochrona wy-
nalazkdw, wzornictwa przemystowego, znakow towarowych i innych
oznaczen. Wskazaé¢ nalezy, ze nalezyta ochrona wtasno$ci przemystowej,
a zwlaszcza znakdédw towarowych i innych oznaczen, tacznie z geograficz-
nymi oznaczeniami pochodzenia i oznaczeniami regionalnymi, wspiera
nie tylko innowacje, ale i integracje rynkéw krajéw cztonkowskich®.

Mam nadzieje, ze zarowno Sad EWG, jak i sady najwyzsze wszy-
stkich krajéow wchodzacych w sklad Wspdlnoty beda wystrzegaty sie
ograniczania zakresu ochrony w swoim orzecznictwie. Analiza najnow-
szych orzeczen Sadu EWG zdaje si¢ wskazywaé, ze ma on $wiadomosé
znaczenia ochrony wtasnos$ci przemystowej dla rozwoju gospodarczego
Wspdblnoty. Niepokdj jednak budzi fakt, ze nadal niektére biura Ko-
misji Europejskiej przedstawiaja krajowe regulacje w tej dziedzinie jako
szkodzace wolnemu przeptywowi towaréw na rynku.

2. ORZECZNICTWO SADU EWG DO ART. 36 TRAKTATU RZYMSKIEGO.
ZASADY

Orzecznictwo Sadu EWG w dziedzinie prawa wtasnos$ci przemysto-
wej 1 wolnego przeptywu towaréow na rynku jest nader rozlegte; trud-
no je zatem przedstawi¢ w sposéb sumaryczny i wyczerpujacy . Jego

* Por. Die Denkschrift fiir die Schaffung einer EWG-Marke, GRUR 1976, s. 482,
uwaga 20 i n.; por. tez F.-K. Beier, Das Schutzbediirfnis fiir Herkunftsangaben und
Ursprungsbezeichnungen im Gemeinsamen Markt, GRUR Int. 1977, s. 1 i n.

* Odno$nie do patentéw por. min. orzeczenie z 31 X 1974 r., GRUR Int.
1974, s. 454 — Centrafarm/Sterling Drug.; orzeczenie z 14 VII 198(1 r., GRUR Int.
1982, s. 47 — Marck/Stephar; orzeczenie z 9 VII 1985 r., GRUR Int. 1985, s. 822 —
Pharmon/Hoechst. Odno$niec do znakdéw towarowych por. m.in. orzeczenie z 3 VII
1974 r., GRUR Int. 1974, s. 456 — Centrafarm/Winthrop; orzeczenie z 15 VI 1976r.,
GRUR Int. 1976, s. 398 — EMI/CBS; orzeczenie z 22 VI 1976 r., GRUR Int. 1976,



118 Friedrich-Karl Beier

analiza pozwala jednak ustali¢ wiele zasad — statych i wielokrotnie po-
twierdzonych .

Zgodnie z trescia tez przedstawionych w najnowszych orzeczeniach,
art. 36 Traktatu wymaga dostosowania warunkéw swobodnego przepty-
wu towaréow do potrzeb ochrony wtasnos$ci przemystowej, zwtaszcza w
drodze: ,legalnego korzystania z ochrony, przyznanej przez krajowe sy-
stemy prawne, prowadzacej do stanowienia usprawiedliwionych zakazéw
importowych w rozumieniu art. 36 Traktatu Rzymskiego. Niewatpliwie
jednak kazde naduzycie tych uprawnien, prowadzace do tworzenia badz
utrzymania sztucznych barier wewnatrz Wspdlnego Rynku, jest zabro-
nione" *.

Uwalniajac si¢ w tym miejscu od trudnego, a w zasadzie niemozli-
wego do sformutowania testu dla oceny tresci tego zakazu, Sad EWG
odwotuje si¢ do prostego rozgraniczenia pomiedzy wykonywaniem i nad-
uzyciem uprawnien wynikajacych z wtasnos$ci przemystowej. Zakres
,Wykonywania" uprawnien ustalany jest zasadniczo na gruncie krajo-
wych systemédw prawnych, za§ granice ,naduzycia" wyznacza prawo
Wspdlnoty, a doktadnie rzecz ujmujac, zdanie drugie art. 36 Traktatu.
Zabrania ono kategorycznie dyskryminacji w stosunkach handlowych,
a przede wszystkim tworzenia ,sztucznych barier w ramach Wspdlnego
Rynku".

3. NADUZYCIE UPRAWNIEN WYNIKAJACYCH Z WELASNOSCI PRZEMYSLOWE]

Kiedy zatem, w S$wietle orzecznictwa Sadu EWG, mamy do czynie-
nia z naduzyciem uprawnien w rozumieniu art. 36 zd. 2 Traktatu Rzym-
skiego?

s. 402 — Terranova/Terrapin; orzeczenie z 23 V 1978 r., GRUR Int. 1979, s. 99 —
Centrafarm/American Home Products; orzeczenie z 22 I 1981 r., GRUR Int. 1981,
s. 93 — Dansk Supermarked/A.S.; Imerco; orzeczenie z 3 XII 1981 r., GRUR Int.

1982, s. 187 — Pfizer/Eurim-Pharm. Odnos$nie do wzoréw zdobniczych por. m.in.
orzeczenie z 14 IX 1982 r., GRUR Int. 1983, s. 643 — Keurkoop/Nancy Kean Gifts;
orzeczenie z 5 X 1988 r. — Consorzio Italiano della Componentistica di Ricampio

per Autoveicoli et Maxicar/Regie Nationale des Usines Renault; orzeczenie z 5
X 1988 r. — A.B. Volvo/Veng/U.K./Ltd. — oba ostatnie orzeczenia podaje Joliet,
Geistiges Eigentum und freier Warenverkehr, GRUR Int. 1989, s. 177 i n.

* Ich przeglad podat ostatnio G. Reischel, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht in der Rechtsprechung des Europdischen Gerichtshofs, GRUR Int.
1982, s. 151 i n., a takze Gotzen, GRUR Int. 1984, s. 146 i n. oraz Joliet, Geistiges
Eigentum und freier Warenverkehr — Die Entwicklung der Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europdischen Gemeinschaften in den Jahren 1987 und 1985, GRUR
Int. 1989, s. 177 i n.

* Por. orzeczenie w sprawie Keurkoop/Nancy Kean Gifts, uwaga 24 z uzasad-
nienia orzeczenia. Podobnie w orzeczeniu z 22 VI 1976 r. w sprawie Terranova/
/Terrapin, uwaga 7 (patrz przypis 33).
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A. Dziatania przeciwko importowi rownolegtemu z krajow
cztonkowskich™

Do najczestszych przypadkéow naleza tutaj dziatania podejmowane
przeciwko importowi i sprzedazy towardw, wczesniej wprowadzonych
na rynek Wspdlnoty’’ przez samego uprawnionego z tytulu wlasnosci
przemystowej badz osobe trzecia zwiazana z nim gospodarczo lub po-
siadajaca jego zezwolenie”. Owo ,tworzenie sztucznych barier" pomig-
dzy rynkami krajowymi widaé¢ tu jak na dtoni. Rozwinig¢ta przez Sad
EWG ,zasada wyczerpania"”, znajdujaca zastosowanie w systemie prawa
wlasnosci przemystowej i prawa autorskiego jest niczym innym, jak
tylko przetransformowana na obszar Wolnego Rynku ,teoria wyczerpa-

"

nia", powszechnie aprobowana w krajach cztonkowskich. Zgodnie z ta
teoria niedopuszczalne jest wysuwanie roszczen przez uprawnionego z ty-
tutu prawa wiasnosci przemystowej przeciwko dalszemu sprzedawcy
oryginalnych towarow (genuine goods, produits authentiques), wprowa-
dzonych na rynek wtasnego kraju przez samego uprawnionego albo za
jego zgoda przez osobe trzecia .

% Import réwnolegly” oznacza sytuacje, gdy towary chronione za pomoca

identycznego znaku towarowego w krajach A i B zostaja wprowadzone z jednego
z tych rynkow na drugi bez zgody wylacznie uprawnionego w kraju importu (np.
hurtownik win w RFN importuje wino opatrzone znakiem ,,Cinzano" z Hiszpanii,
gdzie jest ono tansze niz identyczny lub podobny towar w RFN, bez zgody osoby
kontrolujacej prawo do znaku na terenie RFN).

Podobnie import réwnolegty opatentowanych towardéw nastepuje wowczas, gdy
wyroby uzyskane za pomoca tego samego wynalazku chronione sa w kilku
krajach, a importerzy zakupuja je w kraju o najnizszym poziomie cen [przyp.
ttum.].

7 Por. orzeczenia Gentrafarm/Sterling Drug. oraz Centrafarm/Winthrop (patrz
przypis 27).

* Ostatnio wylacznie uzywana formuta ,lub za jego zgoda" (oder mit seiner
Zustimmung) dotyczy wypadkéw wprowadzenia towaré6w do obrotu przez licencjo-
biorcg lub przedsigbiorstwo od niego zalezne (np. kontrolowana przezen spéikg),
niekoniecznie za§ sytuacji, gdy przy braku upowaznienia ze strony wytacznie
uprawnionego towar zostaje wprowadzony do obrotu przez firme¢ zwiazana z nim
prawnie lub gospodarczo (np. wchodzaca w sktad tej samej grupy przedsie-
biorstw).

* Por. dla prawa znakéw towarowych; F.-K. Beier, von Miihlendahl, Der
Grundsatz der internationalen Erschopfung des Markenrechts in den Mitgliedstaaten
der EG und ausgewdhliten Drittstaaten, Mitt. 1980, s. 101 i n.; dla prawa patento-
wego: Bernhardt, Krasser, Lehrbuch des Patentrechts, Minchen 1986, s. 577 i n.;
Schatz, Die Erschipfung des Patentrechts, GRUR Int. 1970, s. 207 i n. Co do Fran-
cji, ktérej doktryna przewaznie nie uznaje ,theorié de l'epuisement”, cytuje chet-
nie wypowiedz Rogera Gajacd, jednego z ,o0jcOw" nowej francuskiej ustawy pa-
tentowej: ,Le droit francais, depuis 1844, faisait l'epuisement sans le savoir", ze
wskazaniem na to, ze pojecie ,contrefacon" zawsze wymaga wytworzenia oraz/lub
wprowadzenia do obrotu ,towaréow podrobionych" (objets contrefaits). Tak tez wie-
lokrotnie w prawie znakéw towarowych Cour de Cassation w orzeczeniach: np.
z 18 V 1983 r., GRUR Int. 1988, s. 687 — Guerlain.
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Takze w systemach prawa krajowego takie czynienie uzytku z ochro-
ny majacej zréodto we wlasnosci przemystowej uwaza siec za naduzycie
uprawnien, bowiem czynienie z niej instrumentu polityki cenowej czy
marketingowej godzi w jej podstawowa funkcje, ktdra jest zapobiezenie
produkcji i sprzedazy wyrobow fatszywych (infriging goods, objects con-
trefaits).

Stosowana przez sadownictwo niemieckie od poczatku naszego stule-
cia, a wielokrotnie btednie interpretowana za granica zasada , wyczer-
pania" praw wtasnos$ci przemystowej i praw autorskich nie jest niczym
innym, jak tylko obrazowym wyrazem oczywistej zasady, w my$l ktorej
po wprowadzeniu na rynek oryginalnego towaru przez uprawnionego
badz przedsigbiorstwo powiazane z nim gospodarczo (w drodze umowy
lub w inny sposdb) dalszy obrdét tym towarem powinien by¢ wolny od
ograniczen®. Tak wiec zaréwno w systemach prawa krajowego, jak i w
prawie Wspdlnoty ,zasada wyczerpania praw" opiera si¢ na istotnym
zatozeniu swobody obrotu towarami raz wprowadzonymi na rynek przez
uprawnionego lub inny podmiot za jego zgoda''.

W wielu orzeczeniach, takze wydanych przez Sad EWG, spotkaé¢ moz-
na dodatkowe uzasadnienie teorii wyczerpania. Zgodnie z ta koncepcja
ochrona konczy sie¢ woéwczas takze dlatego, ze uprawniony w chwili
wprowadzenia towaru do obrotu otrzymat juz ,nalezne mu wynagrodze-
nie za swa dziatalno$é tworcza"”. Myél te uznaé nalezy jedynie za do-
datkowe dogmatyczne uzasadnienie, z ktorego nie mozna wszakze wy-
ciagna¢ jakichkolwiek dalej idacych wnioskéw, mogacych stuzyé ewen-
tualnemu rozszerzeniu badz ograniczeniu koncepcji ,,wyczerpania pra-
wa".

Na marginesie tych rozwazan wspomnieé¢ nalezy, ze w sytuacji, gdy
towar wprowadzita na rynek osoba trzecia, jedynym miarodajnym kry-
terium, ktérym postuguje sie¢ Sad EWG przy odréznianiu towaréw
,oryginalnych" od tych, ktérych produkcja, sprzedaz i uzywanie narusza
prawa wynikajace z wtasnos$ci przemystowej, jest istnienie badz brak
zgody uprawnionego na wprowadzenie towaréw do obrotu.

B. Dziatania przeciwko importowi réwnolegtemu z krajéw trzecich

W $wietle regulacji Wspodlnoty zakres stosowania odzwierciedlonej
w ustalonej linii orzecznictwa Sadu EWG teorii ,,wyczerpania" praw wtas-

¥ Por. F.-K. Beier, Territorialitit des Markenrechts und internationaler Wirt-
schaftsverkehr, GRUR Int. 1968, s. 8 i n.; por. tez Journal du Droit International
1971, s. 51 n.

* Znalezé ja mozna juz w pierwszym orzeczeniu Sadu Rzeszy Niemieckiej w
sprawie ,konsumpcji prawa z patentu”, Reichsgericht z 26 III 1902 r., Reichsge-
richt Zivilsachen, t. 51, s. 139.

“ Por. przypis 41, a takze orzeczenic Sadu EWG z 31 X 1974 r. w sprawie
Centrafarm/Sterling Drug. (przypis 27).
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nosci przemystowej oraz praw autorskich jest w zasadzie ograniczony.
Dotyczy on jedynie tych standéw faktycznych, gdy towary zostaly wpro-
wadzone na rynek Wspdlnoty w jednym z krajéw cztonkowskich przez
uprawnionego (ewentualnie za jego zgoda), ktory zmierza nastepnie do
nieuzasadnionego ,przegrodzenia" Wspdlnego Rynku przy pomocy pra-
wa krajowego.

a) W sytuacji, gdy towary ,oryginalne" zostaty wprowadzone do
obrotu poza obszarem Wspdlnoty (np. przez polska spdtke z udziatem
,wtadciciela" patentu), a nast¢pnie importowane przez osobe trzecia na
teren EWG, nie znajdzie zastosowania wyinterpretowana przez Sad EWG
z art. 30 i 36 Traktatu Rzymskiego zasada ,europejskiego wyczerpania
prawa". Tre$¢ tych przepiséw sprowadza sic bowiem do stanowienia za-
kazéw ograniczania eksportu i importu zaweg¢zajacych handel miedzy
krajami cztonkowskimi, nie za§ pomiedzy obszarem Wspdlnoty a pan-
stwami spoza EWG. Stad tez mozna w dopuszczalny sposdb zapobiec
importowi rownolegtemu z krajéw trzecich na teren Wspdlnoty jedynie
poprzez stosowanie prawa krajowego, o ile oczywiscie krajowy system
prawny przewiduje takie $rodki ochrony”. W tym zakresie miarodajne
jest orzeczenie Sadu Wspdlnoty, znane pod tadna nazwa ,Arlekin" (Har-
lequin), dotyczace importu z krajéw trzecich, ktére, jak np. bedaca czton-
kiem EFTA" Portugalia, zwiazane sa z EWG umowa o wolnym handlu,
zawierajaca postanowienia podobne do art. 30 i 36 Traktatu Rzymskiego.
Takze w tym zakresie nie nalezy spodziewaé si¢, zasadniczej zmiany
orzecznictwa po roku 1992.

b) Ogdlne dopuszczenie zakazu importu réwnolegtego z krajéw trze-
cich na terytorium EWG nie odpowiada jeszcze na pytanie, czy takie-
mu importowi z takich krajéw jak np. Stany Zjednoczone, Japonia czy
Polska mozna rzeczywiscie zapobiec. Jest to bowiem problem prawa we-
wnetrznego panstwa importera, ktore znajdzie zastosowanie w zakresie
nie uregulowanym przez ustawodawstwo Wspdlnoty. W kazdym Kraju
cztonkowskim, w ktdorego systemie prawnym, jak np. od dawna w RFN,
obowiazuje zasada eksterytorialnego wyczerpania prawa'’ (a obowiazuje
ona w wielu krajach, takze poza obszarem EWG), nie mozna w oparciu
o prawo z rejestracji znaku towarowego z Kkraju importera zapobiec
réwnolegtemu sprowadzaniu oryginalnych towaréw bez wzgledu na to,

“ Por. orzeczenie Sadu EWG w sprawie 96/75 — EMI Records Ltd./CBS
Schalplatten GmbH, GRUR Int. 1976, s. 398, sprawa importu ptyt gramofonowych
z USA do EWG.

“ Orzeczenie Sadu EWG z 9 II 1982 r. w sprawie 270/80 — Polydor Ltd./Harle-
quin Record Shops Ltd., GRUR Int. 1982, s. 372.

“ Por. orzeczenie Sadu Najwyzszego RFN z 22 1 1964 r., GRUR Int. 1964,
s. 202, z glosa F.-K. Beiera-Maja, oraz orzeczenie SN RFN z 2 II 1973 r., GRUR
1973, s. 562 (sprawa ,Cinzano") z glosa F. Beiera; por. tez F. Beier, Territorialitit
des  Markenrechts und internationaler  Wirtschaftsverkehr — (przypis  40).
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czy wprowadzono je wczes$niej do obrotu poza obszarem Wspodlnoty, czy
tez w obrebie jej granic.

Ta wyktadnia prawa znakéw towarowych jest konsekwencja faktu, iz
poprzez import i sprzedaz artykutédw wczesniej opatrzonych znakiem to-
warowym i prowadzonych do obrotu przez uprawnionego nie ulega za-
tarciu podstawowa funkcja oznaczania pochodzenia przez znak towaro-
wy, ktory udziela nabywcom prawidtowej informacji w tym zakresie.

Dla praw z tytulu wynalazkéw i wzoréw uzytkowych oraz praw au-
torskich teoria eksterytorialnego wyczerpania prawa jest z kolei wy-
jatkiem, a nie zasada', z uwagi na pelnienie przez nie innej funkcji,
a mianowicie zagwarantowania uprawnionemu najlepszego; z gospodar-
czego punktu widzenia, wykorzystania wynalazku lub dzieta na okre$-
lonym terytorium ochrony prawnej.

c¢) Jakie znaczenie ma wyzej przedstawiona sytuacja prawna dla
polskiego przedsigbiorstwa, ktéremu np. firma zachodnioniemiecka udzie-
lita licencji uprawniajacej do korzystania z patentu i znaku towarowego
przy produkcji opatentowanego grzejnika marki ,,Helios"? Zatézmy, ze
licencja patentowa lub licencja obejmujaca znak towarowy zawiera jaw-
na badz tez — w przypadku ograniczenia jej zasiegu do obszaru Pol-
ski — dorozumiana klauzule, zakazujaca eksportu grzejnikow do RFN.
Nastepnie polski producent dostarcza wyroby licencyjne przedsicbior-
stwu handlu zagranicznego nie czyniac wzmianki o wynikajacym z umo-
wy zakazie, a w konsekwencji oferuje ono grzejniki , Helios" takze na
rynku zachodnioniemieckim. Nie uchybiajac w niczym prawu EWG
niemiecki licencjodawca moze woéwczas wszczaé postgpowanie przeciwko
importowi i sprzedazy wyrobow licencyjnych na podstawie prawa pa-
tentowego Republiki Federalnej Niemiec; jako wytacznie uprawniony
wyrazit on bowiem zgode¢ na wprowadzenie grzejnikdOw do obrotu wy-
tacznie poza terytorium RFN. Gdyby jednak patent okazat sie przypad-
kiem niewazny lub nie istniejacy, nie usprawiedliwiony bytby zaréwno
umowny zakaz eksportu, jak i postepowanie przeciwko importowi réow-
nolegtemu. Wszczecie takiego postepowania, zgodnie z pogladem wyrazo-
nym w wydanych na podstawie zasady wyczerpania prawa orzeczeniach
Sadu Najwyzszego RFN, a znanych pod nazwami ,,Maja" i ,,Cinzano",
nie mogtoby bowiem znalezé podstawy w samym tylko prawie z reje-
stracji znaku towarowego, cho¢ byloby to usprawiedliwione w Swietle
prawa EWG (orzeczenia ,,EMI" i ,Arlekin")"". Jeéli jednak towar do-

* Odnognie do niemieckiego prawa patentowego por. Bernhardt, Krasser,
Lehrbuch, s. 581 in. z wytycznymi SN RFN z 29 II 1968 r., GRUR 1968, s. 195,
oraz GRUR 1976, s. 579 — Tylosin; odno$nie do niemieckiego prawa autorskiego —
Schricker, Loewenheim, Urheberrecht. Kommentar, Miinchen 1987, uwaga 23 i n.
az do § 17, prawnopordéwnawczo: D. Reimer, Der FErschiopfungsgrundsatz im Urhe-
berrecht und gewerblichen Rechtsschutz, GRUR Int. 1972, s. 221 i n.

Y Por. przypis 43 i 44.
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statby sic raz do obrotu w jednym z krajéw cztonkowskich, mégiby byé
réwniez sprzedawany jako towar ,,oryginalny" w pozostatych panstwach
nalezacych do EWG.

d) Z ekonomicznego punktu widzenia zasada eksterytorialnego wy-
czerpania prawa ma ten skutek, ze nie pozwala Wspdlnemu Rynkowi
izolowaé¢ si¢ za pomoca krajowych znakéw towarowych od wytwarza-
nych za granica badz stamtad reimportowanych towardw oryginalnych
lub produktéw licencyjnych. Takze niemozliwe, a co najmniej bardzo
utrudnione staje si¢ prowadzenie takiej polityki rynkowej w ramach
EWG, ktéra prowadzitaby do sztucznego zawyzania cen. Powinno to
okaza¢ si¢ korzystne nie tylko dla eksporterow z krajow trzecich, ale
i dla konsumentéw z catego Wspdlnego Rynku.

Na koniec pragne jeszcze zasygnalizowaé mozliwo$¢ zmiany wyzej
przedstawionej sytuacji, ktéra prawdopodobnie nastapi z chwila wej-
§cia w zycie prawa o europejskim znaku towarowym. W pierwszych
pracach nad projektem tego aktu normatywnego, w ktérych bratem
udziat do 1980 r. w charakterze doradcy Komisji EWG, organ ten jako
oczywista zaakceptowat zasade eksterytorialnego wyczerpania prawa do
znaku towarowego. W Memorandum w sprawie utworzenia wspolnego
znaku towarowego EWG oraz w pierwszych projektach Komisja pod-
kredlita, iz zasada ta harmonizuje z dobrze pojeta funkcja znaku towaro-
wego — funkcja oznaczania pochodzenia oraz ze zaakceptowato ja takze
orzecznictwo sadéw najwyzszych krajéw cztonkowskich®. Jednakze péz-
niej, w toku obrad Rady Ministrow reprezentanci wszystkich krajow
cztonkowskich z wyjatkiem RFN oraz przedstawiciele két przemysto-
wych EWG byli juz innego zdania i zadali zmiany projektowanych prze-
pisow. Uwazali oni, ze do wyczerpania prawa z rejestracji znaku towaro-
wego powinno doj$¢ jedynie w wyniku wprowadzenia opatrzonych zna-
kiem towaréw do obrotu na obszarze Wspdlnoty. Pod wptywem tych na-
ciskéw, z nie do konca wszakze zrozumiatych dla mnie powodow, Ko-
misja EWG odeszta od poprzedniego stanowiska i o 180 stopni zmienita
swoje poglady.

Obecnie opracowywane teksty: Propozycia utworzenia znaku europej-
skiego w art. 11 oraz juz uchwalone Zalecenia w sprawie ujednolicenia
krajowego prawa znakow towarowych w art. 7 ust. 1, brzmia zgodnie:
,Uprawniony z tytulu znaku towarowego nie moze zakazal osobie trze-
ciej korzystania z tego znaku, jesli opatrzone znakiem towary zostaty
wprowadzone do obrotu na obszarze Wspdlnoty przez samego upraw-
nionego albo za jego zgoda".

Jednomy$lna opinia wyrazona przez przedstawicieli két przemysto-
wych EWG zdaje sie¢ prowadzi¢ do wniosku, ze prawodawca curopejski

“ Por. F.-K. Beier, von Miihlendahl, Der Grundsatz der internationalen
Erschopfung des Markenrechts in den Mitgliedstaaten, s. 101.



124 Friedrich-Karl Beier

poprzez sformutowanie ,zostaly wprowadzone do obrotu na obszarze
Wspéblnoty" zgotowat koniec zasadzie eksterytorialnego wyczerpania pra-
wa takze w systemach prawa krajowego; zarazem zezwolil on krajom
cztonkowskim jedynie na stosowanie wspdlnej zasady ,europejskiego
wyczerpania prawa".

Czy poglad ten nalezy uznaé za trafny? Czy sady najwyzsze w kra-
jach cztonkowskich musza zmieni¢ Kkierunek swego dotychczasowego
orzecznictwa, np. czy Bundesgerichtshof ma odstapi¢ od opinii wyrazo-
nej w orzeczeniach ,,Maja" i ,,Cinzano", zas Hoge Raad i brytyjski Court
of Appeals maja odtozy¢ do lamusa orzeczenia ,,Grundig" i ,,Revlon" dla-
tego, ze pod naciskiem przemystowego lobby Komisja EWG dopisata do
opracowywanego przepisu, majacego regulowaé instytucje, wyczerpania
prawa, stowa ,,na tereniec Wspdlnoty"?

Jestem innego zdania. Za jedynie dopuszczalna i poprawna uwazam
taka interpretacjg¢, ktéra wprawdzie nakltada na panstwa cztonkowskie
obowiazek uwzgledniania zasady europejskiego wyczerpania prawa po
wprowadzeniu towaru na rynek EWG, jednakze z uwagi na funkcje
oznaczania pochodzenia, realizowana przez znak towarowy, zmierza w
istocie do zachowania tego celu ochrony, zostawiajac krajom cztonkow-
skim swobode¢ wyboru zastosowania zasady eksterytorialnego wyczerpa-
nia w systemach prawa krajowego. Oczywiscie, sady dokonujac takiej
wyktadni sprzeciwiatyby si¢ stanowisku i interesom przemystowego lob-
by, ktérego gtos znajduje wszak postuch u wickszodci przedstawicieli
rzadéw krajéw cztonkowskich. Uwazam jednak, ze taki ,,nonkonfor-
mizm" lepszy jest od lekcewazenia powszechnie aprobowanych zasad
prawa znakéw towarowych oraz ustalonych pogladéw orzecznictwa sa-
dow najwyzszych w poszczegdlnych panstwach. Nie przemys$lana z punk-
tu widzenia ekonomii i krdotkowzroczna polityka doprowadzi¢ moze do
protekcjonistycznego izolowania si¢ Wspdlnoty od reszty $§wiata, z ktérym
jestesmy potaczeni wieloma wigzami gospodarczymi. Swiata, obok ktore-
go my, mieszkancy Europy Zachodniej, zyjemy i z ktérym musimy prze-
ciez wspotzyé.

Ttumaczenie 7 jezyka niemieckiego —
Aurelia Nowicka i Przemystaw Szmyt

THE PROBLEMS OF UNIFORMIZING THE PROTECTION OF INDUSTRIAL
PROPERTY AND FREE FLOW OF GOODS IN THE EUROPEAN UNIFORM
INTERNAL MARKET AND IN TRADE WITH OTHER COUNTRIES

Summary

The author, Director of the Max Planck Institute for International Patent,
Copyright and Competition Law in Munich considers the influence of full uni-
formization of the EEC market after 1992 on the protection of industrial property
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and on free flow of goods within the Community. He pays much attention to
the relations between the internal legal systems regulating the protection of
patents, trademarks, designs and copyrights to the law of the Community. Both
in the present as well as in the past — 1992 prospective regulation of the EEC
law a departure from the protection granted by internal (national) legal systems
seems not only undesirable but also impossible. Much time is needed for com-
mon European protection laws to supersede the coexisting protection provided
by internal systems. The analysis of particular industrial property rights allows
the author to formulate the conclusion that the greatest progress in that respect
has been achieved in the EEC patent law; European patents granted on the
strength of the Munich Convention of 1973 are much in demand. It should be
stressed that the creation by the end of 1992 of uniform internal EEC market
is a strong incentive for intensifying the works on the uniformization of industrial
property protection.

The author also analyses the decisions of the EEC Court with respect to the
law on industrial property and free flow of goods on the EEC market, paying
special attention to decisions based on Art. 36 of the Treaty of Rome. As to the
relation between the principle of free flow of goods and the restrictions resulting
from internal systems of industrial property law hitherto existing decisions of
the EEC Court will fully remain in force also after 1992. The Court adopted
a principle, well known in German law since long, of exhaustion of a right to
trademark. This principle allows neither to divide the Common Market by means
of national trademarks nor to isolate it from goods produced or reimported from
the outside of the Common Market as long as such goods have been provided
with a trademark by an authorized person. Circulation restrictions are to maintain
arificially high prices for trademarked goods.

Towards the end of his article the author points out that there is a danger
of changing that situation once the European trademark law comes into force.

Recently, under the pressure of industrial lobbies, views have been expressed
that this law should regulate only the institution of , European” and not ,exter-
ritorial" exhaustion of a right. Such a short-sighted and economically unjustified
regulation could lead to the protectionistic isolation of the Community from the
rest of the world.

The author is strongly for retaining the conception of exterritorial exhaustion
of a right to a trademark.





