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Zdatnos¢ arbitrazowa spraw z zakresu
wlasnosci intelektualnej

I. Wprowadzenie

W literaturze wskazuje si¢ na nastepujace zalety rozstrzygania sporéw w postepowaniu
przed sagdami arbitrazowymi: szybko$¢ postepowania, nizsze koszty postepowania, moz-
liwo$¢ wyboru arbitréw majgcych doswiadczenie w rozpatrywaniu okreslonego rodzaju
sporéw, wiekszy stopien poufnosci postepowania arbitrazowego oraz neutralno$¢ forum
dla rozstrzygania sporéw. Wskazane powyzej zalety postepowania przed sagdami polu-
bownymi powodujs, ze arbitraz jest rowniez atrakcyjnym forum dla rozstrzygania sporéw
z zakresu praw wlasnosci intelektualnej, tj. praw autorskich czy praw pokrewnych, oraz
praw wlasnosci przemystowej, takich jak patenty, wzory uzytkowe, wzory przemyslowe,
znaki towarowe, topografie uktadéw scalonych czy know-how!.

W praktyce w postepowaniach przed sagdami polubownymi najczesciej rozstrzygane
sg spory dotyczace uméw licencyjnych?, wynikajace z niewykonania badz nienalezytego
wykonania zobowigzan, a w szczegdlnosci: braku zaptaty optat licencyjnych badz zapta-
ty optat licencyjnych w niewlasciwej wysokosci, niepodejmowania niezbednych dziatan
przez licencjodawce w celu utrzymania ochrony, niepodejmowania dziatan przeciwko
podmiotom naruszajacym prawa wlasnosci intelektualnej, bedace przedmiotem licencji,
czy wreszcie zwigzane z wadami udostepnianych dobr niematerialnych. Przed sagdami
arbitrazowymi rozstrzygane sa réwniez spory dotyczace naruszenia praw wlasnosci in-
telektualnej oraz waznosci tychze praw, a takze sprawy dotyczace ustalenia podmiotu
uprawnionego®.

W rozwazaniach nad postepowaniem arbitrazowym w dziedzinie prawa wlasnosci in-
telektualnej istotne miejsce zajmuje problematyka zdatnosci arbitrazowej (niem. objektive
Schiedsfihigkeit, ang. arbitrability, fr. arbitrabilite). Kwestia zdatno$ci arbitrazowej spo-
réw z zakresu wlasno$ci intelektualnej, tj. dopuszczalno$ci poddania takich spraw (spo-
réw) pod rozstrzygniecie sadu polubownego, budzi wiele kontrowersji, a przyjmowane
przez roézne systemy prawne rozwigzania czesto roznia si¢ miedzy soba w sposéb istotny.
W literaturze wskazuje si¢, ze w zasadzie wiekszo$¢ systemdéw prawnych uznaje zdatnos$¢é
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arbitrazowg sporéw powstajacych w zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym wy-
konaniem zobowigzan stron, wynikajacych z uméw licencyjnych lub uméw o przenie-
sienie praw. Roznice pojawiajg si¢ przy ocenie zdatnosci arbitrazowej spraw dotyczacych
naruszen praw wlasnosci intelektualnej oraz dopuszczalnosci rozstrzygania przez sady
polubowne o wazno$ci tychze praw*. W szczeg6lnosci watpliwosci te dotyczg zdatnosci
arbitrazowej spraw odnoszacych si¢ do naruszen oraz oceny waznosci patentéw, wzordéw
uzytkowych, znakéw towarowych czy wzoréw przemystowych - tj. praw powstajacych
zwykle na skutek decyzji wydawanej przez wla$ciwy organ panstwowy.

Ponizsze rozwazania maja na celu przyblizenie stanowiska prawa polskiego oraz wy-
branych systeméw prawnych w kwestii zdatnosci arbitrazowej sporéw z zakresu wlasno-
$ci intelektualnej. Doboér systemdéw prawnych nie jest przypadkowy. Wéréd wybranych
systemow prawnych znalazly sie systemy prawne zajmujace stanowisko przyjazne wobec
arbitrazu w sprawach z zakresu wlasnosci intelektualnej (prawo amerykanskie, prawo
szwajcarskie) oraz systemy prawne zajmujace stanowisko bardziej powsciagliwe (prawo
niemieckie, prawo francuskie). Na tle rozwiazan obcych przedstawione zostanie nastepnie
stanowisko ustawodawcy polskiego.

II. Zdatnos¢ arbitrazowa sporow z zakresu wlasnosci
intelektualnej w wybranych systemach prawnych

1. Prawo szwajcarskie

W prawie szwajcarskim krajowe postepowanie arbitrazowe oraz postepowanie mie-
dzynarodowe zostalo uregulowane odrebnie. Krajowe postepowanie arbitrazowe uregulo-
wane zostalo w Szwajcarskiej Miedzykantonalnej Konwencji Arbitrazowej z 27.3.1968 r.
(zwanej rowniez Concordat), obowiazujacej na terenie wszystkich kantonéw z wylacze-
niem Lucerny. Z kolei w Rozdziale 12 ustawy z 18.12.1987 r. — Prawo prywatne miedzy-
narodowe uregulowano postepowanie arbitrazowe, jesli miejscem postepowania arbi-
trazowego jest Szwajcaria oraz w ktorym przynajmniej jedna ze stron w chwili zawarcia
umowy o arbitraz nie miata miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Szwajcarii.
Zdatno$¢ arbitrazowg uregulowano w art. 5 Concordat oraz art. 177 ustawy — Prawo
prywatne miedzynarodowe. Pierwszy ze wskazanych przepiséw stanowi, ze postepowa-
nie arbitrazowe moze dotyczy¢ kazdego prawa, ktérym strony moga swobodnie dyspo-
nowac¢, chyba ze sprawa nalezy do wylacznej jurysdykcji organdéw panstwa na podstawie
bezwzglednie wigzacych przepisoéw prawa. W $wietle art. 177 szwajc. Prawa prywatne-
go miedzynarodowego pod rozstrzygniecie sadu arbitrazowego mozna poddaé wszelkie
sprawy dotyczace wlasnosci, przy czym pojecie wlasnosci obejmuje wszelkiego rodzaju
dobra, takze niematerialne.

Na gruncie prawa szwajcarskiego, zaréwno Concordat, jak i ustawy — Prawo prywatne
miedzynarodowe, zdatnos¢ arbitrazowa spraw z zakresu wlasnosci intelektualnej nie jest

*F. Dessemontet, Intellectual Property and Arbitration, http://www.unil.ch/webdav/site/cedidac/shared/
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kwestionowana®. Przyjmuje sie, ze zdatno$¢ arbitrazowa majg spory wynikajace z uméw
o przeniesienie praw wlasnosci intelektualnej oraz uméw licencyjnych. Nie budzi row-
niez watpliwosci dopuszczalnos¢ poddania pod rozstrzygniecie sagdu polubownego spraw
dotyczacych naruszenia patentu, praw do znaku towarowego czy wzoru przemystowego
oraz praw autorskich®.

Jednak szczegdlnie interesujace jest stanowisko prawodawstwa szwajcarskiego w spra-
wie dopuszczalnosci poddania pod rozstrzygniecie sagdu arbitrazowego kwestii waznosci
patentu czy prawa znaku towarowego lub wzoru przemystowego. Juz w 1945 r. Federalny
Sad Najwyzszy stwierdzil, ze przewidziana w ustawodawstwie patentowym jurysdykcja
sadow panstwowych w sprawach dotyczacych patentéw nie ma charakteru wyltacznego.
Przyjeto rowniez, ze sady arbitrazowe moga orzeka¢ o waznosci innych praw wlasnosci
przemyslowej. Waznos¢ danego prawa wiasnosci moze by¢ zatem przedmiotem rozstrzy-
gniecia sagdu polubownego jako samodzielna sprawa. Ponadto wazno$¢ praw wtasno-
$ci intelektualnej moze by¢ rozstrzygana na zarzut strony — najczeéciej strony pozwanej
w sprawie o naruszenie prawa wlasnoéci intelektualnej”.

Na gruncie ustawodawstwa szwajcarskiego przyjmuje sig, ze rozstrzygniecie sadu ar-
bitrazowego w sprawie niewaznosci praw wlasnosci intelektualnej jest podstawa do wy-
kres$lenia takiego prawa ze stosownego rejestru patentowego. By tak sie stato, wyrok sadu
arbitrazowego musi zostaé zaopatrzony, zgodnie z brzmieniem art. 193 § 2 ustawy — Prawo
prywatne miedzynarodowe, w klauzule wykonalno$ci przez sad panstwowy wlasciwy ze
wzgledu na miejsce siedziby sadu arbitrazowego. Wyrok sadu arbitrazowego, w ktérym
stwierdza si¢ niewazno$¢ np. patentu, znaku towarowego czy wzoru uzytkowego lub prze-

mystowego, wywoluje w takiej sytuacji skutki erga omnes8.

2. Prawo amerykanskie

W prawie amerykanskim postepowanie arbitrazowe zostalo uregulowane w Arbitra-
tion Act z 1925 r. Jednak do 27.2.1983 r., gdy wszed! w zycie uchwalony przez Kongres
27.8.1982 r. przepis 35 U.S.C. § 294, kwestia zdatnosci arbitrazowej sporéw z zakresu
wlasnoéci intelektualnej budzita szereg watpliwosci. W szczegolnosci watpliwosci te do-
tyczyly zdatno$ci arbitrazowej sporéw dotyczacych naruszen patentéw i praw autorskich
oraz waznosci tychze praw. Mimo duzej przychylnosci ustawodawstwa amerykanskiego
wobec postepowania arbitrazowego z jednej strony silna byta réwniez tendencja do od-
mawiania zdatnos$ci arbitrazowej w sprawach uregulowanych przez prawodawce federal-
nego, takich jak sprawy dotyczace papieréw warto$ciowych, prawa antymonopolowego
i patentowego.

>R. Briner, The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with Particular Emphasis on the Situation
in Switzerland, Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes, http://www.wipo.int/
amc/en/events/conferences/1994/briner.html.

6 Ibidem.
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8 Ibidem, s. 323.
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Do 1983 r. sady odmawialy uznania zdatnoéci arbitrazowej sporéw dotyczacych waz-
nosci patentu oraz naruszenia patentu i uzasadnialy swe stanowisko, wskazujac, ze wzglad
na interes publiczny przesadza o tym, Ze spory te powinny by¢ poddane wylgcznej ju-
rysdykeji sadow federalnych. W orzeczeniu w sprawie Leesona Corp. przeciwko Cotwool
Mfg. Corp.® sad wskazal, ze sprawy takie nie mieszcza sie w zakresie Federal Arbitra-
tion Act. W sprawie Beckman Instruments, Inc. przeciwko Technical Develop. Corp.’ sad
wskazal, ze kwestie patentowe nie powinny by¢ rozstrzygane przez sady arbitrazowe ze
wzgledu na wazki interes publiczny w mozliwosci kwestionowania waznosci patentdw.
Z kolei w sprawie Lear, Inc. przeciwko Adkins'! Sad Najwyzszy wskazal, ze niewazny pa-
tent ogranicza wolng konkurencje w korzystaniu z rozwigzan, ktére w istocie stanowia
cze$¢ domeny publicznej, dlatego tez waznos¢ patentéw powinna by¢ kwestionowana
w postepowaniu toczacym sie przed sadem, a nie w ramach postepowania prywatnego.
W niektérych orzeczeniach powolywano si¢ na wzgledy znacznie bardziej prozaiczne,
cho¢ w istocie stanowigce watpliwe uzasadnienie braku zdatno$ci arbitrazowej. W spra-
wie Hanes Corp. przeciwko Miliard'? sad stwierdzil np., ze arbitrzy nie majg nalezytego
wyksztalcenia i wiedzy, by rozstrzyga¢ o skomplikowanych problemach o naturze tech-
nicznej i prawnej.

Natomiast jeszcze przed 1983 r. przyjmowano, ze zdatnos$¢ arbitrazowa maja spory
powstate na tle umoéw licencyjnych upowazniajacych do korzystania z patentu. We wspo-
mnianym juz powyzej orzeczeniu w sprawie Hanes Corp. przeciwko Miliard sad stwier-
dzil, ze spdr dotyczacy zaplaty optat licencyjnych z tytutu korzystania z patentu moze by¢
rozstrzygany w postepowaniu przed sadem arbitrazowym. Spory takie traktowane byty
bowiem jako spory dotyczace prawa umodw, a nie federalnego prawa patentowego.

Stanowisko sagdow amerykanskich odmawiajace zdatnosci arbitrazowej spraw doty-
czgcych naruszenia patentéw oraz ich waznosci spotykato sie z narastajaca krytyka. Wska-
Zywano, ze rozszerzenie zakresu przedmiotowej ochrony patentowej spowodowato wzrost
liczby udzielanych patentéw, a co z tym idzie — réwniez wieksza liczbe skomplikowanych,
kosztownych i czesto bardzo czasochlonnych sporéw prawnych!>. Od momentu wejscia
w zycie 35 U.S.C. § 294 zdatno$¢ arbitrazowa sporéw dotyczacych patentow, w szczegol-
noéci dotyczacych naruszenia oraz waznoéci patentu, nie moze juz by¢ kwestionowana.
Poprzez nowe rozwiazania chciano umozliwi¢ szybsze rozstrzyganie sporéw dotyczacych
patentdw przez sady arbitrazowe, co z kolei miato sie przyczyni¢ do usprawnienia ame-
rykanskiego systemu patentowego i wzrostu innowacyjnoscil.

Przepis 35 U.S.C. § 294 reguluje jednolicie problematyke zdatnosci arbitrazowej dla
sporéw krajowych i postepowan w arbitrazu miedzynarodowym. W $wietle 35 U.S.C.
§ 294 (a) strony w umowie moga podda¢ pod rozstrzygniecie sadu arbitrazowego wszelkie

9204 F. Supp. 141, 143 (W.D.S.C. 1962), aff’d 315 F.2d 538 (4'h Cir. 1963).

10433 F.2d 55, 63 (7th Cir. 1970) (1).

11395 U.S. 653 (1969).

12531 F.2d 585 (D.C. Cir. 1976).

13 M.M. Lim, ADR of Patent Disputes: A Customized Prescription, Not an Over-The-Counter Remedy,
Cardozo Journal of Conflict Resolution 2004, vol. 6, s. 167.

Y Ibidem, s. 167.
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przyszle spory dotyczace wazno$ci oraz naruszenia patentu. Ponadto strony juz istnieja-
cego sporu w przedmiocie waznosci lub naruszenia patentu moga poddac ten spér pod
rozstrzygniecie sadu arbitrazowego, zawierajac umowe na pismie.

Przepis § 294 (b) stanowi, ze wszelkie zarzuty dopuszczalne w $wietle 35 U.S.C. § 282
beda rozwazone przez sad arbitrazowy, jesli zostang podniesione przez strony, w toku
postepowania. Z kolei § 282 okresla zarzuty, jakie moga by¢ podnoszone w sporach, kto-
rych przedmiotem jest wazno$¢ lub naruszenie patentu. Chodzi tu o zarzuty co do istnie-
nia tytutu do korzystania z praw wlasnoéci intelektualnej, waznoéci oraz dopuszczalno-
$ci skutecznego dochodzenia takich praw w oparciu o koncepcje naduzycia patentu czy
naruszenia postanowien prawa antymonopolowego. Znaczenie praktyczne wskazanego
postanowienia jest donioste, gdyz zarzut niewaznosci patentu opierajacy si¢ twierdze-
niu, ze okreslone rozwigzanie techniczne nie spetnia przestanek, od ktérych spelnienia
uzaleznia sie¢ przyznanie patentu, moze by¢ i w istocie czesto jest podnoszony nie tylko
w sprawach o naruszenie patentu, ale takze w sprawie o niewykonanie zobowigzania wy-
nikajacego z kontraktu polegajacego np. na nieuiszczeniu opfat licencyjnych.

Przepis § 294 (c) okresla skutki, jakie wywoluje wyrok arbitrazowy. Przepis stanowi,
ze rozstrzygniecia sadow arbitrazowych w sprawach dotyczacych patentéw sg orzeczenia-
mi ostatecznymi, wigzg one jednak wylgcznie strony postepowania arbitrazowego. Nie
moga one zatem, inaczej niz to przewidziano w ustawodawstwie szwajcarskim, wywrzeé
skutkow erga omnes. Zgodnie z § 294 (e) orzeczenie sadu arbitrazowego nie jest wykonal-
ne do czasu zawiadomienia Urzedu Patentowego i Znakéw Towarowych. Na podstawie
§ 294 (d) zgloszenia faktu wydania orzeczenia przez sad arbitrazowy do Urzedu Patento-
wego i Znakow Towarowych moga dokona¢ uprawniony z patentu, nabywca patentu lub
licencjobiorca. W rejestrze dokonuje si¢ wzmianki o postepowaniu arbitrazowym.

Kwestia zdatnosci arbitrazowej sporéw dotyczacych praw autorskich nie zostata w pra-
wie amerykanskim rozstrzygnieta jednoznacznie, tak jak to si¢ stato w odniesieniu do
prawa patentowego. Podobnie jak to mialo miejsce w przypadku prawa patentowego,
na gruncie prawa autorskiego kwestionowano zdatnos¢ arbitrazowg spraw o naruszenie
(copyright infringment) oraz sporéw dotyczacych spelniania przez dane dobro niemate-
rialne przestanek prawnoautorskiej ochrony (copyright validity), powolujac si¢ na interes
publiczny w ustaleniu zakresu monopolu prawnoautorskiego!®.

W orzeczeniu w sprawie Kamazaki Music Corp. przeciwko Robins Music Corp.!®, wy-
danym w 1982 r., sad uznat zdatno$¢ arbitrazowa sporéw dotyczacych naruszenia praw
autorskich. Spotka Kamazaki Music zarzucita spotce Robins Music naruszenie praw au-
torskich, polegajace na tym, ze Robins Music korzystal z dzieta, w stosunku do ktérego
prawa autorskie przystugiwaly Kamazaki Music, juz po wygasnieciu umowy licencyjnej.
Sad stwierdzit, ze porzadek publiczny nie sprzeciwia sie¢ poddaniu sporéw dotyczacych
naruszenia praw autorskich pod rozstrzygniecie sadu arbitrazowego. Zdaniem Sadu

15 D.W. Plant, The Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States, Worldwide Forum
on the Arbitration of Intellectual Property Disputes, http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/
plant.html.

16684 F.2d 228 (2 Cir. 1982).
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Apelacyjnego interes publiczny moze sie przejawiaé w sytuacjach, gdy spor dotyczy kwe-
stii spelnienia przestanek prawnoautorskiej ochrony. W przedmiotowej sprawie kwestia
ta nie budzita watpliwosci i w ogéle nie byta podnoszona przez strony.

Kwestia zdatnoéci arbitrazowej sporu dotyczacego spelniania przez dane dzieto prze-
stanek prawnoautorskiej ochrony byta przedmiotem orzeczenia wydanego przez Sad Ape-
lacyjny w sprawie Saturday Evening Post Co. przeciwko Rumbleseat Press, Inc.'” Wydaw-
ca gazety Saturday Evening Post pozwal swego dotychczasowego kontrahenta — spotke
Rumbleseat Press, Inc. — zarzucajac mu naruszenie praw autorskich poprzez korzystanie
z materiatéw, w stosunku do ktérych przystugiwaty mu prawa autorskie, juz po wyga-
$nieciu kontraktu licencyjnego. Pozwany z kolei argumentowat, ze materialy powoda
nie spetniajg przestanek autorskoprawnej ochrony i w konsekwencji uznat, ze sprawa nie
moze by¢ przedmiotem rozstrzygniecia sadu arbitrazowego.

Sad Apelacyjny stwierdzil, ze ustawodawstwo federalne nie zakazuje prowadzenia
postepowania arbitrazowego w sprawach dotyczacych spelniania przestanek prawnoau-
torskiej ochrony. Odrzucil tez poglad, zgodnie z ktérym rozstrzygniecie kwestii istnienia
lub braku prawnoautorskiej ochrony przez sad arbitrazowy narusza interes publiczny.
Sedzia Posner, ktoéry uzasadnial wyrok Sadu Apelacyjnego, wskazal na postanowienia
35 U.S.C. § 294 i stwierdzil, Ze uznanie kompetencji arbitréw do oceny kwestii spetnia-
nia przestanek prawnoautorskiej ochrony nie stanowi istotnego zagrozenia powstania
szkodliwego monopolu prawnoautorskiego w stosunku do débr niematerialnych, ktére
nie spelniaja przestanek prawnoautorskiej ochrony. W uzasadnieniu wskazal réwniez,
ze odmienne rozstrzygniecie byloby szkodliwe dla efektywnosci postepowania arbitra-
zowego dotyczacego praw autorskich, zmuszaloby bowiem do przerwania postepowania
arbitrazowego do momentu ustalenia kwestii spelniania przestanek prawnoautorskiej
ochrony przez sad. Pozwany otrzymalby w takiej sytuacji narzedzie pozwalajace na ob-
strukcje procesu arbitrazowego.

Sad Apelacyjny powolal si¢ réwniez na orzeczenie Sadu Najwyzszego w sprawie Mit-
subishi Motors Corp. przeciwko Soler Chrysler-Plymouth, Inc.'8, i stwierdzit, ze skoro po-
stepowanie w sprawie antymonopolowej, dotyczace monopolu w sensie ekonomicznym,
nie zostalo uznane za stanowigce zagrozenie dla porzadku publicznego, to réwniez poste-
powanie dotyczace mniej niebezpiecznego monopolu, jakim jest monopol prawny, ktory
zresztg fatwo mozna zdaniem sadu obej$¢, nie moze stanowic¢ zagrozenia dla porzadku
publicznego.

Podsumowujac rozwazania dotyczace zdatnosci sporéw dotyczacych praw autorskich
i patentéw, nalezy stwierdzi¢, ze zdatnos¢ arbitrazowa majg spory powstajace na tle wy-
konania kontraktow licencyjnych, spory dotyczace kwestii ustalenia, kto jest podmiotem
uprawnionym'?, a ponadto spory o naruszenie oraz sprawy, ktérych przedmiotem jest
waznos¢ tychze praw, tj. spetnianie przez dobro niematerialne przestanek patentowalno-
$ci lub ochrony prawnoautorskiej. Powyzsze stanowisko sadéw amerykanskich znajduje

17816 F.2d 1191, 1198-99.
18473 U.S. 614 (1985).
19 Folkways Music Publisher przeciwko Weiss, 989 F.2d 108 (2 Cir. 1993).
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zastosowanie do oceny zdatno$ci arbitrazowej spraw dotyczgcych innych praw wlasnosci
intelektualnej, np. znakoéw towarowych czy trade secrets®.

3. Prawo niemieckie

W prawie niemieckim zdatnos$¢ arbitrazowa zostata uregulowana w § 1030 ZPO.
W $wietle wskazanego przepisu zdatnos$¢ arbitrazowa majg wszelkie spory o roszczenia
majatkowe, a niemajatkowe tylko o tyle, o ile spetnione jest kryterium zdatnosci ugodo-
wej. Ograniczenia zdatnosci arbitrazowej pojawiaja sie jednak w przepisach szczegélnych,
ktore wprowadzaja ograniczenia m.in. w niektérych sprawach dotyczacych patentow.

Podobnie jak w innych systemach prawnych w prawie niemieckim nie budzi watpli-
wosci zdatno$¢ arbitrazowa sporéw dotyczacych uméw licencyjnych oraz umoéw o prze-
niesienie praw z patentu. Zgoda panuje réwniez co do tego, ze zdatno$¢ arbitrazowa maja
sprawy o naruszenie patentu. Sg to w oczywisty sposob sprawy odnoszace sie do wlasnosci
prywatnej w rozumieniu § 1030 ZPO?!. Inaczej natomiast wyglada kwestia oceny zdatno-
$ci arbitrazowej w przypadku sporéw dotyczacych waznosci udzielonego patentu, cho¢
i tu wida¢ pewng ewolucje podejscia??.

Odmienne podejscie do kwestii wazno$ci patentu oraz jego naruszenia znajduje swe
odzwierciedlenie w podziale kompetencji do orzekania w obu rodzajach spraw. O ile jurys-
dykcja w sprawach naruszenia patentu przystuguje zwyklym sagdom cywilnym, w ramach
ktérych powotano specjalne wydziaty do spraw wlasnoéci intelektualnej, o tyle w sprawie
niewaznosci patentu orzeka najpierw Federalny Urzad Patentowy (Bundespatentamt),
badajac dane zgloszenie, oraz pdzniej specjalnie powolany w tym celu Sad Patentowy
(Bundespatentgericht), dziatajacy jako sad pierwszej instancji, od ktérego orzeczen przy-
stuguje $rodek odwolawczy do Federalnego Sadu Najwyzszego (Bundesgerichtshof)?.

Sprawy dotyczace waznosci patentdw nie maja zdatnosci arbitrazowej, a orzeczenie,
w ktérym stwierdzono niewazno$¢ patentu, byloby potraktowane jako orzeczenie naru-
szajace porzadek publiczny. Przyjmuje sie, ze jurysdykcja Federalnego Sadu Patentowego
w takim zakresie ma wylgczny charakter w §cistym znaczeniu. Udzielenie patentu przez
urzad patentowy jest dzialaniem wladczym, dokonywanym po przeprowadzeniu badania
zdolno$ci patentowej. Decyzja sadu arbitrazowego stwierdzajaca niewaznos¢ patentu nie
moze zastapi¢ decyzji Federalnego Sadu Patentowego®?.

Powyzszy poglad spotyka si¢ jednak rowniez z krytyka. Profesor Schlosser np. zdaje
sie dopuszczaé mozliwos¢ rozstrzygniecia sprawy dotyczacej niewaznoéci patentu, ale
ogranicza skutecznos$¢ orzeczenia sadu arbitrazowego w przedmiocie waznosci takiego
patentu wylacznie inter partes. Poglad ten ma jednak charakter odosobniony.

20 D.W. Plant, op. cit.

2L M.A. Smith, M. Cousté, T. Hield, R. Jarvais, M. Kochupillai, B. Leon, ].C. Rasser, M. Sakamoto, A. Shaug-
nessy, J. Branch, Arbitration of Patent Infringment and Validity Issues Worldwide, Harvard Journal of Law
and Technology 2006, Nr 2, s. 335.

2 Ibidem, s. 334.

2 Ibidem, s. 334.

24]. Pagenberg, The Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany, Worldwide Forum on Arbi-
tration Of Intellectual Property Disputes, http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/plant.html.
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4. Prawo francuskie

Pojecie zdatnosci arbitrazowej zostato uregulowane w art. 2059 1 2060 fr. KC. Pierwszy
ze wskazanych przepiséw stanowi, ze wszystkie osoby moga umowi¢ si¢ na arbitraz co do
praw, ktérymi moga swobodnie dysponowa¢. Ograniczenia co do zdatnosci arbitrazowej
znajdujg sie natomiast w nastepnym przepisie, tj. w art. 2060 fr. KC. Stwierdza sie¢ w nim,
ze pod arbitraz nie mozna podda¢ m.in. spraw, ktére dotycza porzadku publicznego.
Stosowanie wyjatkow, o ktérych mowa w art. 2060 fr. KC, jest jednak ograniczone badz
calkowicie wylaczone w arbitrazu miedzynarodowym.

W prawie francuskim przyjmuje sie, ze spory dotyczace patentéw moga by¢ rozstrzygane
przez sady arbitrazowe, chyba ze odnosza si¢ do porzadku publicznego. Wskazuje sig, ze pa-
tent powstaje na skutek wladczej decyzji organu panstwa, dlatego tez kwestia jego waznosci
oraz wszelkie sprawy zwiazane z jego przyznaniem nie moga by¢ rozstrzygane w postepo-
waniu przed sadem arbitrazowym. Konsekwentnie przyjmuje si¢ réwniez, ze orzeczenie
sadu arbitrazowego w przedmiocie waznosci patentu nie zostaloby uznane z powodu badz
braku zdatno$ci arbitrazowej lub ze wzgledu na naruszenie porzadku publicznego®.

Nie budzi zatem watpliwosci fakt, ze sad arbitrazowy nie moze wyda¢ orzeczenia wy-
wolujacego skutki erga omnes stwierdzajacego niewaznos$¢ patentu. Pojawia si¢ pytanie
w odniesieniu do kwestii dopuszczalnosci rozstrzygniecia takiej kwestii, przy jednocze-
snym wskazaniu, ze takie orzeczenie wywotuje skutki inter partes. Dopuszczalno$¢ roz-
strzygania takich spraw przez sady arbitrazowe ma wielu zwolennikéw, ktérzy odwoluja
si¢ m.in. do pragmatycznej argumentacji, ze pozwala to na szybsze i bardziej wydajne
zalatwienie sprawy. Poglad ten spotyka si¢ jednak z krytyka, w §wietle ktdrej nie mozna
aspektu waznosci czy niewaznosci prawa ogranicza¢ do danej osoby czy grupy oséb,
z natury rozstrzygniecie takiej kwestii ma skutek erga omnes.

W doktrynie wskazuje si¢ na brak przeszkod dla uznania zdatnosci arbitrazowej spo-
réw dotyczacych naruszenia patentu. Zauwaza si¢ jednak, ze deliktowy charakter roszczen
w przypadku naruszenia powoduje, ze sporoéw takich nie jest wiele?®. Nie budzi takze
watpliwosci zdatno$¢ arbitrazowa sporéw z zakresu ustalenia podmiotu uprawnionego
do patentu?.

II1. Zdatnos¢ arbitrazowa sporow z zakresu wlasnosci
intelektualnej w prawie polskim

W prawie polskim kwestia zdatnosci arbitrazowej zostata uregulowana w przepisach
Czesci piatej Kodeksu postepowania cywilnego w art. 1157. W przepisie tym okreslono
rodzaje sporéw, ktdre moga by¢ poddane przez strony pod rozstrzygnigcie sadu polubow-
nego. Moga to by¢ zaréwno sprawy o prawa majatkowe, jak i niemajatkowe, jesli moga

25 M.A. Smith, M. Couste, T. Hield, R. Jarvais, M. Kochupillai, B. Leon, ].C. Rasser, M. Sakamoto, A. Shaug-
nessy, J. Branch, op. cit., s. 333.

26 Ibidem.

27 Ibidem.
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by¢ przedmiotem ugody sadowej. W literaturze wskazuje sie, ze przepisu art. 1157 KPC
nie nalezy interpretowaé w oderwaniu od przepiséw dotyczacych pojecia sprawy cywilnej
oraz dopuszczalnosci drogi sagdowej (art. 1 i 2 KPC) i dlatego tez nalezy przyjac, ze zdat-
no$¢ arbitrazowq maja jedynie te sprawy cywilne, w ktérych ponadto dopuszczalna jest
droga sadowa?®. Przed sagdem polubownym nie mogg by¢ rozpoznawane sprawy cywilne
wylaczone z drogi sagdowej, tj. takie sprawy cywilne, ktére na mocy szczegdlnych przepi-
sow zostaly przekazane wlasciwosci innych organéw.

Autonomiczng regulacje drogi sadowej w sprawach z zakresu wlasnosci przemystowej
zawiera ustawa z 30.6.2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (t. jedn.: Dz.U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej jako: PrtW1Przem). Przepis art. 283 PrWiPrzem stanowi,
ze sprawy z zakresu roszczen cywilnoprawnych dotyczacych ochrony wlasnosci prze-
mystowej naleza do drogi sadowej, chyba ze zostaly przekazane do kompetencji innych
organéw. Kompetencje innego organu przewidziano w przepisach art. 255 ust. 1 pkt 1-9
PrWiPrzem.

Przepis art. 255 ust. 1 pkt 1-9 PrW1Przem okresla kategorie spraw rozpatrywanych
W tzw. postepowaniu spornym, ktdre toczy sie przed Urzedem Patentowym. Sg to: sprawy
o uniewaznienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na wzér
uzytkowy lub znak towarowy albo prawa z rejestracji wzoru przemystowego; uniewaz-
nienie patentu europejskiego udzielonego w trybie okreslonym w Konwencji o paten-
cie europejskim; uniewaznienie uznania na terytorium RP ochrony migdzynarodowego
znaku towarowego; stwierdzenie wygasniecia patentu na wynalazek dotyczacy materiatu
biologicznego lub jego uzycia w przypadku okreslonym wart. 90 ust. 1 pkt 4 PrW1Przem;
stwierdzenie wygasniecia dodatkowego prawa ochronnego w przypadku okreslonym
wart. 75° ust. 3 PrW1Przem; stwierdzenie wygasniecia prawa ochronnego na znak towaro-
wy, w przypadkach okreslonych w art. 169 PrWiPrzem, tj. np. z powodu nieuzywania lub
utraty znamion odrézniajacych; stwierdzenie wygasnigcia na terytorium RP ochrony mie-
dzynarodowego znaku towarowego w przypadkach okreslonych w art. 169 PrWiPrzem;
stwierdzenie wygasniecia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego w przypadku
okreslonym w art. 192 ust. 1 PrWiPrzem; stwierdzenie wygasniecia prawa z rejestracji
topografii w przypadkach okre§lonych w art. 221 ust. 2 PrWiPrzem; udzielenie i zmiana
decyzji o udzieleniu licencji przymusowej; stwierdzenie bezzasadno$ci zmiany warunkéw
korzystania z oznaczenia geograficznego; uniewaznienie patentu, prawa ochronnego do
wzoru uzytkowego lub znaku towarowego albo prawa z rejestracji na skutek ztozonego
sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny.

Wymienione powyzej sprawy jako nienalezace do drogi sadowej nie bedg réwniez
posiada¢ przymiotu zdatnosci arbitrazowej. Wida¢ tu wyraznie, ze w wazkiej z punktu
widzenia okre$lenia zakresu zdatno$ci arbitrazowej kwestii dopuszczalnoéci rozstrzygania
przez sady polubowne o waznosci tychze praw oraz dopuszczalnosci stwierdzenia w po-
stepowaniu arbitrazowym nie spelniaja one warunkéw wymaganych do ich uzyskania,

28T, Erecinski [w:] Miedzynarodowy i krajowy arbitraz u progu XXI wieku. Ksiega pamiatkowa dedyko-
wana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008, s. 7.
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a polski ustawodawca zajmuje stanowisko podobne do stanowiska zajmowanego przez
ustawodawcow francuskiego i niemieckiego.

W Tytule IX PrWiPrzem znajduja sie przepisy dotyczace dochodzenia roszczen cy-
wilnoprawnych z zakresu ochrony wlasnosci przemystowej na drodze sadowej. Przepis
art. 284 pkt 1-12 PrW1Przem zawiera przykladowe wyliczenie spraw, w ktérych dro-
ga sagdowa jest dopuszczalna. Sg to sprawy o: ustalenie autorstwa projektu wynalazcze-
go; ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego do znaku towarowego lub na wzér
uzytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemystowego; wynagrodzenie za korzystanie
z projektu wynalazczego; naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa
ochronnego do znaku towarowego lub na wzér uzytkowy lub prawa z rejestracji wzoru
przemystowego; stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru uzytkowego albo
wzoru przemystowego w przypadkach okreslonych w art. 71 i 75 PrWPrzem; stwierdzenie
prawa uzywania w ramach lokalnej dziatalnosci oznaczenia zarejestrowanego jako znak
towarowy na rzecz innej osoby; stwierdzenie prawa uzywania oznaczenia geograficzne-
go; stwierdzenie utraty prawa uzywania oznaczenia geograficznego; przeniesienie paten-
tu, prawa ochronnego na wzér uzytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemystowego
lub topografii uzyskanego przez osobe nieuprawniong; przeniesienie prawa ochronnego
na znak towarowy w przypadku okreslonym w art. 161 PrwiPrzem.

Powyzsze sprawy z kolei sg sprawami cywilnym, w ktérych droga sadowa jest do-
puszczalna. Sprawy te mozna zatem w zasadzie uzna¢ za posiadajace przymiot zdatnosci
arbitrazowej. Zauwazmy, ze wérdd spraw wymienionych w art. 284 PrWiPrzem znalazty
sie sprawy o ustalenie podmiotu uprawnionego oraz o naruszenie. Nalezy podkresli¢,
ze rozwigzania przyjete w prawie polskim w kwestii zdatnosci arbitrazowej spraw z za-
kresu wlasno$ci intelektualnej nie odbiegaja od rozwigzan przyjetych w ustawodawstwach
innych panstw.

Odrebnego oméwienia wymaga réwniez zagadnienie zdatnosci arbitrazowej spo-
réw dotyczacych praw autorskich oraz praw pokrewnych (praw do artystycznych wyko-
nan, praw do fonograméw i wideograméw, praw do nadan, praw do pierwszych wydan
oraz wydan naukowych i krytycznych), ktére zostaly uregulowane przepisami ustawy
2 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 ze zm.).

Sprawy dotyczace praw autorskich i praw pokrewnych, takie jak sprawy o ustalenie
podmiotu, ktéremu prawa te przystuguja, sprawy o naruszenie czy sprawy zwiazane
z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem zobowiazan wynikajacych z uméw
licencyjnych oraz uméw o przeniesienie praw autorskich lub pokrewnych niewatpliwie
maja charakter spraw cywilnych. Ponadto w sprawach tych bez watpienia przystuguje
droga sadowa, gdyz zadne przepisy szczego6lne nie przekazaty ich do wlasciwosci innych
organéw. W konsekwencji nalezy réwniez przyjaé, Zze maja one zdatnos$¢ arbitrazowa
w rozumieniu przepiséw KPC. Wydaje si¢ tez, ze nie ma przeszkdéd w uznaniu zdat-
nosci arbitrazowej spraw o ustalenie, czy dane dobro niematerialne spetnia warunki
konieczne dla uznania go za dobro chronione na gruncie ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
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IV. Podsumowanie

Analiza prawnoporéwnawcza wskazuje na podobienistwo co do rozwigzan prawnych
przyjmowanych w poszczegolnych systemach prawnych w kwestii zakresu zdatnos$ci arbi-
trazowej w sprawach odnoszacych sie do praw wilasnosci intelektualnej. Podobienstwo
dotyczy réwniez argumentéw powolywanych w debacie dotyczacej zdatnosci arbitrazo-
wej spraw z zakresu wlasno$ci intelektualnej w poszczegdlnych porzadkach prawnych.
Istnieje wyrazna tendencja do rozszerzania zakresu zdatnosci arbitrazowej w sprawach
dotyczacych wlasnosci intelektualnej. Obecnie w zasadzie panuje zgodnos¢ co do zdat-
nosci arbitrazowej spraw dotyczacych umoéw licencyjnych i umoéw o przeniesienie praw
wlasnoéci intelektualnej, spraw o ustalenie podmiotu uprawnionego oraz spraw o naru-
szenie praw wlasnosci intelektualnej. Natomiast nadal duze réznice wystepuja w kwestii
dopuszczalnoéci uniewaznienia praw wilasnosci intelektualnej. Warto jeszcze na koncu
podkreslié, ze ustawodawstwo polskie w kwestii zdatnosci sporéw z zakresu wlasnoéci
intelektualnej zawiera rozwiazania, ktére nie odbiegaja od standardéw przyjmowanych
w ustawodawstwach innych panstw.
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