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Streszczenie:

Celem niniejszego artykulu jest proba ukazania przez autoréw w jaki sposob nowa unij-
na dyrektywa 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. wplynie na polska regulacje w zakresie
ochrony prawnej dysponenta niejawnego know-how i tajemnicy przedsiebiorstwa. Na sa-
mym poczatku zostanie oméwiona problematyka charakteru prawnego aktu jakim jest
dyrektywa. Zaznaczone zostang konsekwencje braku jej implementacji do porzadku kra-
jowego. Nastepnie autorzy przedstawia tlo i motywy powstania dyrektywy. Poruszone
zostang najwigksze i najwazniejsze réznice w rozumieniu podstawowych poje¢ dla tej
problematyki prawnej, takich jak np. tajemnica przedsigbiorstwa. Opisane zostang row-
niez $rodki, ktore maja stuzy¢ ochronie opisanych débr w toku postepowania sagdowego.
Na sam koniec autorzy postaraja si¢ odpowiedzie¢ na pytanie, czy prognozowane zmiany
beda korzystne dla polskich przedsiebiorcow oraz w jakim zakresie polski ustawodawca
bedzie zobligowany dokona¢ nowelizacji.

Stowa kluczowe: know-how, tajemnica przedsigbiorstwa, dyrektywa

1. Wstep

Celem artykulu jest analiza poszczegolnych zalozen dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w pordwnaniu z polska regulacja w tym

! Autorzy sg studentami prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego
w Krakowie.
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zakresie. Zdaniem autoréw temat jest niezwykle aktualny i interesujacy. Warto dla pod-
kreslenia wagi omawianych zagadnien przytoczyc¢ stowa F. Zolla, ktory juz dawno akcen-
towal, iz ,Im wyzszy etap rozwoju prawnego, tym wiecej dobr, ktére jednostka opanowac
moze. Zwlaszcza prawa na dobrach niematerialnych rozszerzyty ich zakres niezmier-
nie. (...) bo zrédlem ich s3: -bezgraniczna praca ludzka, tworczos¢ i ped fantazji”>. Nalezy
wiec zwroci¢ uwage, iz wraz z uplywem czasu bedzie tez istniala coraz wigksza potrzeba
wprowadzania lepszych unormowan prawnych chronigcych owe dobra.

Zagadnienia tajemnicy handlowej, niejawnego know-how, sposobéw ich naruszen
i ochrony funkcjonuja w polskiej doktrynie intensywnie od prawie pét wieku. Spory
na tym tle pojawiaja sie jednak coraz czgsciej. Jest to zwigzane z rosngcg wciaz konku-
rencyjnoscig podmiotéw funkcjonujacych na rynku, a takze niezwykla wagg i ekono-
miczng wartos$cia poufnych informacji dotyczacych sposobu prowadzenia przedsiebior-
stwa i nie tylko. Brak jednoznacznej kwalifikacji tych dobr niematerialnych, do ktérych
nie majg zastosowania wprost srodki ochrony prawa wlasnosci intelektualnej, rodzi
potrzebe znalezienia alternatywnych, skutecznych i odstraszajacych, ktére pozwola
dysponentom tych dobr na pelne z nich korzystanie.

Autorzy opisza, czy polska regulacja jest dostateczna w tym zakresie i w jakim
stopniu implementowana dyrektywa zmienia ksztalt polskiej regulacji. Przedstawione
zostang rowniez powody, dla ktdrych unijny prawodawca zdecydowat si¢ na ustano-
wienie owej dyrektywy oraz stanowisko i uwagi zgtaszane przez polski rzad w trakcie
negocjacji porozumienia.

Jak bardzo istotna jest ochrona tajemnicy przedsigbiorstwa najlepiej swiadczy znany
casus koncernu Coca-Cola. Warto nadmienic¢, iz ,,grupa posiada prawa do licznych pa-
tentow, praw autorskich (...), tajemnic handlowych oraz know-how i technologii. Dwa
ostatnie elementy odnoszg si¢ do produktow firmy oraz proceséw produkcji, opakowan,
schematéw i funkcjonowania procedur oraz oprogramowania i wyposazenia uzywa-
nego w dziatalnosci przedsiebiorstwa. (...) Formuly napojow nie podlegaja ochronie
prawnej, stanowig natomiast najistotniejszg tajemnice handlowa Grupy™.

Taktyka koncernu jest skuteczna. Koncern Coca-Cola jest wedlug wielu rankin-
géw najbardziej rozpoznawalng marka na $wiecie. Przykladowo wedtug reportu In-
terbrand z 2008 r. najcenniejszg $wiatowg markga, utrzymujaca pozycje lidera réwniez
w roku 2007 jest marka Coca-Cola*.

W odniesieniu do kazusu grupy Coca-Cola na podkreslenie zastuguje fakt, iz ,,wla-
snos¢ intelektualna jest niekiedy klasyfikowana jako: jawna (patenty, wzory uzytkowe,
prawa autorskie, oprogramowanie, prawa wydawnicze, znaki towarowe), ukryta (taj-
ne receptury, metody analityczne, bazy danych, prace badawcze, procedury obstugi
rynku, etc. — czyli szeroko pojety tzw. know-how)™. W zwigzku z powyzszym, dla

2 E Zoll, Prawo cywilne opracowane gléwnie na podstawie przepiséw obowigzujgcych w Matopolsce, przy
wspoétudziale J. Gwiazdomorskiego, L. Oberlendera i T. Soltysika, t. II, Prawa rzeczowe i rzeczowym
podobne, Poznan 1931, s. 178.

> R. Zaborowska, Kapitat intelektualny w przedsigbiorstwie, Poznan 2009, s. 161-162.

* Ibidem, s. 126.

> Ibidem, s. 14.
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maksymalizacji profitow przedsiebiorstwa i konkurencyjnosci rynkowej wynikajacych
z jego kapitalu na réznych dobrach, konieczna jest wiec skuteczna ochrona wszystkich
jego roszczen, ktora zapewni sukces marki, jak w przypadku koncernu Coca-Cola.

2. Dyrektywa jako akt prawa Unii Europejskiej

Dyrektywy sa niezwykle specyficznymi aktami prawnymi, stosowanymi bardzo po-
wszechnie w praktyce obrotu prawnego Unii Europejskieje.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej: ,,podstawa prawng projektowanej dyrekty-
wy jest art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE). Przepis ten
upowaznia Parlament Europejski i Rad¢ - dla urzeczywistniania celéw okreslonych
w art. 26 TfUE, czyli dla ustanowienia lub zapewnienia funkcjonowania rynku we-
wnetrznego (...)"".

Zgodnie za$ z art. 288 TfUE dyrektywy s3 jednym ze Zrédel prawa pochodnego
w Unii Europejskiej: ,,dyrektywa wigze kazde Panstwo Czlonkowskie, do ktérego jest
kierowana, w odniesieniu do rezultatu, ktéry ma by¢ osiagniety, pozostawia jednak
organom krajowym swobode¢ wyboru formy i srodkow”.

Dyrektywy sa srodkiem harmonizacji prawa. Maja na celu przede wszystkim w jak
najwigkszym stopniu zblizy¢ do siebie przepisy krajowe poszczegélnych panstw czlon-
kowskich, tak aby kazdy obywatel UE mdgt korzysta¢ z réwnej ochrony i praw na te-
renie calej Unii Europejskiej. W tym miejscu nalezy zaznaczy¢, ze: ,Harmonizacja
praw krajowych, integrowanie ich w pewnym celu, wymaga wprowadzenia do nich
odpowiednio zmian, to za$ grozi naruszeniem harmonii wewnetrznej poszczegdlnych
systemdéw prawnych. Powyzszy konflikt miedzy harmonia wewnetrzng i zewnetrzna
nie jest zreszta tylko zagrozeniem teoretycznym, ale jednym z gléwnych powodéw
tego, ze w praktyce harmonizacja praw okazuje si¢ zadaniem niezwykle trudnym™.
Polskiego ustawodawce czeka wigc duze wyzwanie legislacyjne, ktoére musi by¢ wyko-
nane rzetelnie i terminowo.

W przeciwnym wypadku obywatel kraju, ktéry zaniechal swoich obowigzkow
w tym zakresie, moze przed organami powotywac si¢ na nieimplementowang dyrek-
tywe w zwiazku z zasada bezposredniego skutku dyrektywy. Obywatel nie moze po-
nosi¢ negatywnych konsekwencji z powodu uchybien panstwa. ,,Jak przyjeto bowiem
w orzeczeniu w sprawie Brasserie du Pecheur i Factorame®, niewdrozenie dyrektywy

¢ M.M. Kenig-Witkowska, A. Lazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, War-
szawa 2015, s. 182.

7 P. Sobolewski, T. Jaroszynski [w:] Biuro Analiz Sejmowych, Opinia z 3 lutego 2014 r. w sprawie wnio-
sku dotyczgcego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how
i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wyko-
rzystaniem i ujawnieniemn (COM (2013) 813 final), s. 11.

8 T. Pajor, P. Machnikowski [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne- czes¢ ogélna, red. M. Safjan, t. I,
Warszawa 2012, s. 267.

® Wyrok ETS z dnia 5 marca 1996r. w potaczonych sprawach C-46/93 I C48/93 Brasserie du Pecheur
i Factorame.
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lub jej niewlasciwe wdrozenie przez panstwo moze by¢ podstawa jego odpowiedzial-
nosci odszkodowawczej (...)""°.

Przepisy dyrektyw s3 na réznym stopniu uszczegétowienia. Unijny ustawodawca
ustanawia pewne standardy w dyrektywach, ale bierze réwniez pod uwage fakt, ze prze-
pisy te sg kierowane do panstw, ktdre zasadniczo rdznig si¢ poziomem rozwoju gospo-
darczego. Dlatego tez okreslone kraje bedg musialy podjac rozne $rodki — adekwatne
do potrzeb. Dobdr odpowiednich metod i sSrodkéw implementacji wynika takze z po-
szanowania suwerennosci panstw, a ponadto ,,pozwala (...) na uwzglednienie specyfiki
i szczegdlnych uwarunkowan gospodarczych, spotecznych i prawnych, wynikajacych
z wewnetrznych realiow™!. Podsumowujac, panstwa czlonkowskie realizuja swoj obo-
wigzek implementacyjny odpowiednio tworzac, badz modyfikujac, obowiazujace juz
akty prawa krajowego'.

3. Geneza powstania dyrektywy 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r.

Rozwoj gospodarki opartej na wiedzy zostat zdefiniowany jako cel i jeden z prioryte-
tow dla Unii Europejskiej w komunikacie Komisji z dnia 3 marca 2010 r. ,,Europa 2020
Strategia na rzecz inteligentnego i zréwnowazonego rozwoju sprzyjajacego wlaczeniu
spolecznemu”. Zostal przygotowany takze nowy program ,,Unia innowacji”, w ramach
strategii Europa 2020 r., ktéry ma na celu wprowadzenie nowych srodkéw prawnych
oraz podnoszenie poziomu innowacyjnosci'.

Projekt omawianej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zostal przedstawio-
ny w listopadzie 2013 r. Rada UE w maju 2014 r. zaakceptowala projekt. Stanowisko
wyrazilta takze Polska'. 5 lipca 2016 r. weszla w zycie dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady Unii Europejskiej 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r., ktéra musi zosta¢
implementowata do porzadkéw krajowych panstw czlonkowskich do 9 czerwca 2018 r.

Ratio legis dyrektywy z preambuly odwotuje si¢ do doniostosci problematyki, ktéra
nie jest jednolicie uregulowana w krajach czlonkowskich, a ktéra w znacznej mierze
przyczynia sie do lepszej konkurencyjnosci przedsigbiorstw na rynku. Ustawodawca
unijny zauwaza:

Przedsigbiorstwa i instytuty badawcze o charakterze niekomercyjnym inwestuja
w pozyskiwanie, opracowywanie i wykorzystywanie know-how i informacji, ktére
s3 waluta gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewniajg przewage konkurencyjna. In-
westycja w tworzenie i wykorzystywanie kapitatu intelektualnego jest czynnikiem de-
cydujacym dla konkurencyjnosci i osiagnie¢ wynikajacych z innowacyjnosci na ryn-
ku, a zatem o zwrotach z inwestycji, co jest podstawowa motywacja do prowadzenia

107 Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010, s. 396.

' M. Szwarc, Warunki poprawnej implementacji dyrektyw w porzgdkach prawnych patnistw cztonkowskich
w Swietle prawa wspélnotowego, PPE 2001, nr 2, s. 6.

2 M. M. Kenig-Witkowska, A. Lazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne..., s. 186.

3 P. Sobolewski, T. Jaroszynski [w:] Biuro Analiz Sejmowych, Opinia z 3 lutego 2014 . ..., s. 4.

4 J. Kepinski [w:] System Prawa Handlowego, tom 3, Prawo Wlasnosci Przemystowej, red. E. Nowinska,
K. Szczepanowska-Kozlowska, Warszawa 2015, s. 166-167.
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dzialalnosci badawczo-rozwojowej przez przedsiebiorstwa (...) przedsigbiorstwa ko-
rzystajg z réznych srodkéw pozwalajacych na zachowanie dla siebie wynikow swojej
dzialalnosci zwigzanej z innowacyjnoscia. Jednym z takich $rodkéw jest korzystanie
z praw wlasnosci intelektualnej takich jak patenty, prawa do wzoru przemystowego lub
prawa autorskie. Innym $rodkiem pozwalajacym na zachowanie dla siebie wynikéw
innowacji jest ochrona dostepu do wiedzy, ktdra jest wartosciowa dla danej jednostki
i ktora nie jest powszechnie znana, oraz wykorzystanie takiej wiedzy. Tego rodzaju
cenny know-how i informacje handlowe, ktére sa niejawne i ktére maja pozostacé
poufne, okresla si¢ jako tajemnice przedsigbiorstwa'.

Tajemnica przedsiebiorstwa jest wigc réwnie cenna, co dobra chronione prawem
patentowym, a takze innym rodzajami prawa wiasnosci intelektualnej. Szczegoélnie
wazne jest to dla malych i srednich przedsigbiorstw.

Ustawodawca unijny podkresla, Ze brak nalezytej i jednolitej ochrony tajemnicy
przedsigbiorstwa na terenie calej Unii moze negatywnie ograniczy¢ tworczos¢ intelek-
tualng i zniecheci¢ przedsigbiorcéw do lokacji przedsigbiorstw na terenie UE.

Wazne jest stwierdzenie, ze ,mimo iz tajemnice przedsi¢biorstwa naleza do naj-
powszechniej stosowanych przez przedsigbiorstwa sposobéw ochrony tworczosci inte-
lektualnej i innowacyjnego know-how, sa one jednoczesnie najstabiej chronione przez
obowigzujace unijne ramy prawne w zakresie ich bezprawnego pozyskiwania, wyko-
rzystywania lub ujawniania przez inne osoby™.

Warto réwniez zauwazyc¢, iz ostateczny ksztalt dyrektywy rézni si¢ od jego projektu.
Przykladowo, w projekcie zaproponowany termin przedawnienia roszczen wynosit mi-
nimum rok, a maksymalnie dwa lata, w ktérym przedsigbiorca dowiedzial si¢ lub miat
powody, by si¢ dowiedzie¢ o ostatnim zdarzeniu naruszajacym tajemnice. Zgloszono
uwagi do tego punktu i w ich wyniku - w dyrektywie termin przedawnien roszczen
z tytulu naruszenia tajemnicy przedsiebiorstwa zostal wydluzony do szesciu lat.

4. Tajemnica przedsi¢biorstwa w polskim systemie prawnym

Obecnie obowigzujacg definicje tajemnicy przedsigbiorstwa odnajdujemy w art. 11
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktory stanowi: ,,przez tajemnice
przedsiebiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje tech-
niczne, technologiczne, organizacyjne przedsi¢biorstwa lub inne informacje posiadajace
warto$¢ gospodarczg, co do ktorych przedsigbiorca podjat niezbedne dziatania w celu
zachowania ich poufnosci™’.

> DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 1.
w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsigbior-
stwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, u. 1.

16 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPE]JSKIEGO I RADY (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 1.
w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiebior-
stwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, u. 3.

7" USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211),
art. 11 ust. 4.
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Nalezy stwierdzi¢, iz ,,(...) aby dana informacja podlegala ochronie na podstawie
art. 11 u.z.n.k., musi spelnia¢ nastepujace warunki a) poufnosci, b) braku ujawnienia,
c)zabezpieczenia informacji (...) powyzsze przeslanki da si¢ sprowadzi¢ do jednego
wspolnego mianownika tj. poufnosci (...). Przedsiebiorca musi bowiem mie¢ kontro-
le, nad informacja poufna, tak jak tego wymaga art. 39 porozumienia TRIPS. Jezeli
informacja jest powszechnie dostgpna i w zaden sposob niezabezpieczona, takiej kon-
troli nie ma, ergo informacja nie ma charakteru tajemnicy przedsigbiorstwa™®. Dla
prawidfowego rozumienia owej regulacji nalezy nadmienic¢ za Sagdem Najwyzszym, iz
»Przepis art. 11 ust. 114 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyklucza objecie
tajemnicg informacji, ktére osoba zainteresowana moze uzyskac¢ w zwyklej i dozwolo-
nej drodze™”. W tym samym orzeczeniu SN zaznaczyl, iz dla oceny czy mozna uzna¢
konkretng informacj¢ poufng za tajemnice, jest wola przedsiebiorcy, by pozostata ona
tajemnicg dla pewnego kregu podmiotéw, a wola ta musi zosta¢ ujawniona.

Pomimo réznych typéw informacji ujetych w przepisie, to wyliczenie ustawowe
nie jest wyczerpujace®’. Nowelizacjg u.z.n.k z 2002 r. zamieniono katalog chronionych
tajemnic na klauzule ,informacji posiadajacych wartos¢ gospodarcza”. Na tym polu
otworzyla si¢ dla orzecznictwa droga do interpretacji zakresu pojecia sktadnikéw mo-
gacych potencjalnie stanowic tres¢ tajemnicy przedsigbiorstwa. Przyktadowo Sad Ape-
lacyjny w Krakowie stwierdzil, ze takze: ,,Poufne informacje o planach wydawniczych
moga przedstawia¢ samodzielng warto$¢ handlowa w relacjach z konkurencyjnymi
dostawcami i z tego wzgledu zachodzi potrzeba ochrony przed ich bezprawnym ujaw-
nieniem i wykorzystaniem”™*.

Tajemnice przedsigbiorstwa odnajdziemy wymieniong jako jeden ze sktadnikow
przedsigbiorstwa w kodeksie cywilnym. Art. 55 (1) pkt 8 k.c. stanowi, iz: ,,przedsie-
biorstwo jest zorganizowanym zespolem sktadnikéw niematerialnych i materialnych
przeznaczonym do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. (...) Obejmuje ono w szcze-
golnosci (...) tajemnice przedsigbiorstwa”. Pismiennictwo zalicza tajemnice przed-
siebiorstwa jako podstawowy, zasadniczy element przedsiebiorstwa, doceniajac jego
wage i wartos¢ ekonomiczng®*. Warto jednak przyjrze¢ si¢ blizej redakcji omawianego
art. 55 (1) k.c. Ustawodawca w punkcie 6 artykulu wyodrebnil patenty i inne prawa
wlasnosci przemystowej, wylaczajac z nich tajemnice przedsiebiorstwa do punktu 8,
pokazujac, Ze nie miesci si¢ ona w obrebie powyzszych zagadnien®.

8 A. Michalak, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka,
Warszawa 2011, s. 309.
¥ Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 5 wrzesnia 2001 r. I CKN 1159/00, OSNC 2002, nr 5, poz. 67.

2 E. Nowinska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2010,

s. 168.

2L A. Michalak, Ustawa o zwalczaniu..., s. 317.

2 Orzeczenie SA w Krakowie z dnia 11 czerwca 2003 r., I ACa 469/03.

» USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

2 E. Wojcieszko-Gluszko, Tajemnica przedsigbiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona, PIPWI U] ,,Z pro-
blematyki praw na dobrach niematerialnych’, 2005, z. 89, s. 14.

% Ibidem, s. 19.
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W k.c. odnajdujemy wart. 72 (1) § 1 srodek chronigcy przedmiot negocjacji umow-
nych. Stanowi on: ,,Jezeli w toku negocjacji strona udostepnila informacje z zastrzeze-
niem poufnosci, druga strona jest obowigzana do nieujawniania i nieprzekazywania
ich (...).” Warto zauwazyg, iz ,,Analizowany przepis Kodeksu cywilnego pozwala
chroni¢ takze informacje, ktdre nie s tajemnicami przedsiebiorstwa”2.

5. Know-how w polskim porzadku prawnym

Pojecie know-how zasadniczo nie jest pojeciem normatywnym. Polska doktryna sta-
nowi, ze

jednym z podstawowych problemdéw zwiazanych z prawnym kontekstem know-how,
polega na tym, ze know-how nie posiada ogdélnej, obowigzujacej dla calego systemu
prawa polskiego definicji. (...) Nie oznacza to jednak, iz nie ma mozliwosci usta-
lenia, na czym polega istota know-how na uzytek praktyki obrotu gospodarczego.
Z jednej strony wypracowane zostaly okreslone interpretacje doktrynalne tego po-
jecia, z drugiej za$ strony, na kontekst prawny know-how rzutujg niewatpliwie inne
pokrewne konstrukcje normatywne, ktére w ostatnich latach zostaly w systemie
prawa polskiego odrebnie uregulowane?”.

Natomiast inna z definicji doktrynalnych stanowi: ,,know-how to wiadomosci i do-
$wiadczenia o charakterze technicznym lub techniczno-organizacyjnym, nadajace si¢
bezposrednio do zastosowania w procesie produkcji, ktére nie s3 zmonopolizowane
na rzecz ich dysponenta na podstawie prawa o wlasnosci przemystowe;j”®.

Nalezy zaznaczy¢, ze: ,,Jedyng kwestig bezsporng w dyskusjach dotyczacych pojecia
know-how jest poglad, ze pod pojecie to nie podpadajg opatentowane i zarejestrowane
rozwigzania techniczne”. Know-how moze by¢ odrebnym przedmiotem obrotu. Jego
konstytutywng cechg jest poufnos¢®.

Wedtug zas orzecznictwa

Know-how to zesp6! informacji poufnych, istotnych i zidentyfikowanych we wtasci-
wej formie. Termin ,,poufny” oznacza, ze przedmiot umowy nie jest powszechnie
dostepny i znany. Termin ,,istotny” oznacza, ze informacje s3 wazne i niebanalne,
za$ termin ,niezidentyfikowany”, oznacza, ze know-how jest opisane lub utrwalone
w taki sposob, aby mozliwe bylo sprawdzenie, ze spelnia ono kryterium poufnosci
i istotnosci’.

6 S. Soltysinski [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja,
Warszawa 2006, s. 483.

7 R. Golat, Know-how Status prawny i podatkowy, Gdansk 2007, s. 9.

M. Niedospial, Know-how i spawa porozumier miedzynarodowych, ZNU] PWiOWI 1977, z. 10, s. 205.
¥ B. Gawlik, Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, ZNU] PWiOWI 1974, z. 3, s. 12.

** R. Golat, Know-how..., s. 9.

' 'Wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2003 r., sygn. Akt IIT SA 1661/01.
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6. Czy know-how i tajemnica przedsi¢biorstwa to pojecia tozsame?

W polskiej doktrynie istnieje spdr dotyczacy pojemnosci pojecia know-how w po-
réwnaniu z definicja tajemnicy przedsiebiorstwa. Wedlug niektérych przedstawicieli
doktryny, mimo analogii i podobienstw, stawianie znaku réwnosci miedzy know-how
a tajemnica przedsiebiorstwa byloby systemowo nieuzasadnione®?. Niektdrzy postuluja
rozumienie pojecia tajemnicy przedsigbiorstwa szerzej niz know-how, nawet rozumiane
bardzo szeroko. Sg tez glosy, iz: ,,Nie jest uzasadnione zamienne uzywanie obu tych
poje¢, gdyz ich desygnatami sa odmienne rodzaje informacji, gtéwnie z tego wzgledu,
iz pojecie know-how obejmuje takze jawne know-how”*. Jesli zas chodzi juz cisle o po-
ufne know-how to jest ono uznawane za pojecie szersze niz tajemnica przedsigbiorstwa.
Uzasadnia si¢ to argumentem, iz poufne know-how nie musi naleze¢ do przedsigbior-
stwa, w przeciwienstwie do tajemnicy przedsigbiorstwa*.

Z innej perspektywy ujmuja wskazany problem przedstawiciele doktryny postugu-
jacy sie tymi terminami zamiennie. Nalezy tutaj pamietacd, iz z jednej strony termin
know-how jest pojeciem szerszym anizeli pojecie tajemnicy przedsigbiorstwa, gdyz
obejmuje takze jawng wiedze i doswiadczenia. Z drugiej jednak strony jest on po-
jeciem wezszym, gdyz definicja tajemnicy przedsiebiorstwa miesci w sobie réwniez
informacje nienadajace sie do praktycznego zastosowania®. Jak wida¢ nie wypraco-
wano wspolnego stanowiska.

7. Wprowadzenie tajemnicy przedsi¢biorstwa do dyrektywy

Polska jest wspottworca Swiatowej Organizacji Handlu. Do porozumienia konstytuuja-
cego organizacje jako zalacznik zostalo zamieszczone porozumienie w sprawie Han-
dlowych Aspektéw Praw Wlasnosci Intelektualnej (ang. TRIPS).

Doktryna zaznacza, iz: ,(...) TRIPS jest pierwsza w istocie miedzynarodowa kon-
wencja, ktorej regulacja obejmuje wszystkie sfery wlasnosci intelektualnej (...) takze
ochroneg poufnego know-how. (...) na tre§¢ Porozumienia sktadaja sie obok norm mate-
rialno-prawnych réwniez postanowienia dotyczace dochodzenia i egzekucji praw wta-
snoéci intelektualnej”*®. Pomimo, iz wszystkie panstwa czlonkowskie UE zgodnie z de-
cyzja Rady 94/800/WE sa czlonkami porozumienia TRIPS to wcigz istniejg powazne
réznice w krajowych porzadkach prawnych np. brak definicji tajemnicy przedsiebiorcy.

Definicja tajemnicy przedsiebiorstwa zostala zamieszczona w dyrektywie w arty-
kule 2 punkcie 1 i oznacza

informacje, ktdre spetniaja wszystkie nastepujace wymogi: a) s3 poufne w tym sen-
sie, ze jako calo$¢ lub w szczegdlnym zestawie i zbiorze ich elementdw nie s ogdlnie

32 R. Golat, Know-how..., s. 13.

3 A. Michalak, Ustawa o zwalczaniu..., s. 319.

J. Kepinski [w:] System Prawa Handlowego..., s. 166.

% E. Wojcieszko-Gluszko, Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawnoporéwnawczym,
ZNUJ PWiOWI 2002, z. 81, s. 62-63.

% ], Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie w Swiatowej Organizacji Handlu, Krakéw 1996, s. 11-12.

34

63



Weronika Stefaniuk, Pawel Karkowski

znane lub fatwo dostepne dla 0séb z kregow, ktore zwykle zajmuja sie tym rodzajem
informacji; b) majg warto$¢ handlowg dlatego, Ze s objete tajemnica; ¢) poddane zo-
staly przez osobe, ktdra zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrole, rozsagdnym,
w danych okolicznosciach, dzialaniom dla utrzymania ich w tajemnicy.

Jedna z pierwszych zmian, ktére wprowadza dyrektywa, jest jednolita definicja ta-
jemnicy przedsiebiorstwa, ktéra od tej pory bedzie obowigzywala na terenie calej Unii
Europejskiej. W naszym porzadku prawnym spowoduje pozadane doprecyzowanie
przepiséw. Wplynie jednak na zmiane przepiséw naszych sasiadéw, co w perspektywie
polskich przedsiebiorcow jest korzystne, gdyz beda chronieni jednolicie na terenie calej
Unii Europejskiej. Zmiane w redakeji przepisu definiujacego tajemnice przedsiebior-
stwa nalezy odnotowac w zakresie podmiotowym - osoby zobligowanej do zabezpiecze-
nia tajemnicy przedsigbiorstwa. W polskiej regulacji, zgodnie z powyzej oméwionym
art. 11 u. 4 u.z.n.k. jest to obowigzek przedsigbiorcy. Zas w nowej regulacji unijnej be-
dzie to takze osoba, ktora zgodnie z prawem sprawuje nad konkretnymi informacjami
bedacymi czgscia tajemnicy przedsigbiorstwa rozsadna kontrole w danych okoliczno-
$ciach dla utrzymania ich w tajemnicy.

8. Tajemnica przedsigbiorstwa w polskim postepowaniu sadowym

Ochrona tajemnicy przedsiebiorstwa nie bylaby pelna, gdyby byta chroniona jedynie
na podstawie przepisdw prawa materialnego. Duze znaczenie odgrywajg réwniez re-
gulacje prawa procesowego”. Wielu polskich przedsiebiorcéw z obawy przed jeszcze
wiekszym udostepnieniem tajemnicy przedsiebiorstwa tj. upowszechnieniem w wyniku
procesu sagdowego, nie decyduje sie¢ dochodzi¢ swoich roszczen.

Z przepiséw miedzynarodowych wynikaja pewne zobowigzania. Zgodnie z art. 42
TRIPS in fine: ,Procedura zapewni $rodki dla ustalenia i ochrony informacji poufnych,
chyba ze bedzie to sprzeczne z istniejacymi wymogami konstytucyjnymi”. Réwnie waz-
na jest tres¢ art. 43 w punkcie 1 TRIPS: ,,(...) organy sgdowe beda miaty prawo nakazac
tej stronie okazanie tego dowodu, pod warunkiem ze w stosowanych przypadkach
zostang stworzone warunki zapewniajace ochrong¢ informacji poufne;j”.

Z powyzszych wywodow i sformutowan porozumienia TRIPS wytania si¢ problem
szerszej natury dot. relacji pojecia tajemnicy i jej ochrony w postepowaniu sagdowym,
a dazenia do ustalenia prawdy i wydania sprawiedliwego wyroku. Wazna jest réwno-
legta analiza przepiséw prawa materialnego i procesowego®. Wedtug J. Preussner-Za-
morskiej owa analiza zagadnienia wymaga okreslenia: ,,1) plaszczyzny szczegdlnego
interesu, bedacego uzasadnieniem ochrony owej tajemnicy i wplywajacego na kon-
strukcje okreslonych norm prawa materialnego, oraz 2) ptaszczyzny procesowej oraz
licznych instrumentéw prawnych, ktére w okreslony sposob koryguja, czy uzupetniajg
rozumienie i realizacje postulatu ustalania prawdy w toku postgpowania sadowego™.

7 E. Wojcieszko-Gluszko, Ochrona prawna know-how..., s. 165.

*® Ibidem, s. 167.
¥ J. Preussner-Zamorska, Zakres chronionej tajemnicy w postepowaniu cywilnym, KPP 1998, z. 2, s. 301.
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Siegajac juz po polskie przepisy postepowania nalezy przede wszystkim zaznaczy¢
tre$¢ art. 153 k.p.c. Zgodnie z § 1 (1): ,,Sad na wniosek strony zarzadza odbycie posiedze-
nia lub jego cze¢sci przy drzwiach zamknigtych, gdy moga by¢ ujawnione okolicznosci
stanowigce tajemnice jej przedsigbiorstwa”. Dodanie do artykulu 153 cytowanego pa-
ragrafu zostalo dokonane ustawa z dnia 16 wrzesnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks
postepowania cywilnego oraz niektérych ustaw — w wyniku uchylenia art. 479 (10)*.
W omawianym paragrafie artykulu, znajdujemy bezposrednie odwotanie do tajemnicy
przedsigbiorstwa, czyli do art. 11 ust. 4 u.z.n.k. Warto nadmienic, iz ,,Odbycie posie-
dzenia przy drzwiach zamknietych oznacza jego utajnienie na zewnatrz. W obecnym
stanie prawnym nie ma natomiast podstaw do utajnienia okolicznosci, o ktérych mowa
w komentowanym przepisie, wzajemnie wzgledem stron procesu takze w zakresie ta-
jemnicy przedsiebiorstwa (...)™".

W paragrafie 1 wymienione sg przestanki, w razie ktérych spelnienia sad obliga-
toryjnie zarzadza odbycie posiedzenia przy drzwiach zamknietych. Moze to nastapic¢
w przypadku, gdy istnieje ryzyko ujawnienia okolicznosci objetych ochrong infor-
macji niejawnych.

Wrylaczenie z urzedu bedzie moglo mie¢ miejsce przykladowo, gdy swiadek bedzie
mogl skorzystac z prawa odmowy odpowiedzi na konkretne pytania na gruncie art. 261
par. 2 k.p.c., w przypadku wylaczenia dowodu ze swiadkow z art. 259 pkt 2 k.p.c.,
czy ograniczenia mozliwosci przeprowadzenia dowodu z dokumentu na plaszczyznie
art. 248 k.p.c.

Art. 248 ustanawia ogolny obowigzek przedstawienia dokumentu w postepowaniu.
Paragraf 2 wymienia przestanki, ktére warunkujg mozliwo$¢ uchylenia si¢ od tego
obowiazku. Jedng z nich jest sytuacja, gdy $wiadek moze odmoéwi¢ zlozenia zeznan.
Znajdujemy wiec odestanie do art. 261 par. 2 k.p.c., ktéry stanowi, iz §wiadek moze
odmoéwi¢ odpowiedzi na zadane mu pytanie, jezeli zeznanie mogloby by¢ potaczone
z pogwalceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Nie mozna poming¢ tez tresci art. 259
pkt. 2 k.p.c., ktdry stanowi, ze $wiadkami nie moga by¢ ,wojskowi i urzednicy nie-
zwolnieni od zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli «zastrzezone»
lub «poufne», jezeli ich zeznanie mialoby by¢ polaczone z jej naruszeniem”. Przepis
ten odsyta nas z kolei do regulacji art. 11 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Ustawa o ochronie informacji niejawnych zostata znowelizowana w 2011 r. i zlikwido-
wano wtedy podzial istniejacy na poprzednim gruncie prawnym na tajemnice stuzbowa
i panstwowa.

Na gruncie poprzednio obowigzujacego stanu prawnego, wymienione przepisy uza-
lezniaty ich zastosowanie od charaktery chronionej tajemnicy. Od tego bowiem zalezata
mozliwos¢ skorzystania z poszczegolnych instytucji procesowych*.

Warto wspomniec o szczegdlnej regulacji z art. 479 (33) k.p.c. chronigcego w poste-
powaniu przed sgdem ochrony konkurencji i konsumentéw tajemnice przedsiebiorstwa.

10 . Gudowski [w:] Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz, red. T. Erecinski, t. I, Warszawa 2016,
s. 865.

- Ibidem, s. 866.

2 E. Wojcieszko-Gluszko, Ochrona prawna know-how..., s. 168.
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Odmienna na jego gruncie, w poréwnaniu z przepisem art. 153 par. 1 k.p.c., jest kwestia
utajnienia niektérych okolicznosci wzgledem stron postepowania sagdowego.

Zgodnie bowiem z art. 479 (33) k.p.c. w postepowaniu przed tym sadem chroni
sie tajemnice przedsiebiorstwa (...). W zwigzku z tym sad ochrony konkurencji
i konsumentéw moze, w drodze postanowienia, ujawni¢ stronie postepowania
sadowego informacje chronione w postepowaniu przed Prezesem UOKIiK jako
tajemnica przedsigbiorstwa drugiej stronie tylko wtedy, gdy zmienity sie istotnie
okolicznosci bedace podstawa wydania przez Prezesa UOKiK postanowienia ogra-
niczajacego prawo wgladu do materialu dowodowego zalaczonego przez strony
do akt sprawy albo, gdy strona, ktérej tajemnica przedsigbiorstwa jest chroniona,
wyrazila zgode (...)*.

Ponadto na gruncie art. 69 ust. 1 u.o.k.k. w postepowaniu administracyjnym przed
Prezesem UOKIK, moze on w niezbednym zakresie ograniczy¢ prawo do wgladu
do materialu dowodowego sprawy;, jezeli jego udostepnienie mogloby grozi¢ ujawnie-
niem tajemnicy przedsiebiorstwa**.

Warto dla podsumowania podkresli¢, wlagnie iz: ,,Rola tajemnicy handlowej i pro-
dukcyijnej jest istotna, gléwnie w kontekscie postepowania w sprawach gospodarczych
oraz w procedurze dotyczacej przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji™>.

9. Lepsza ochrona tajemnicy przedsi¢biorstwa w unijnej dyrektywie

Niedopuszczalna jest sytuacja, w ktorej podmiot niewtasciwie chroniony przepisami
krajowymi ma de facto zamknietg droge do rzetelnego i sprawiedliwego procesu, co jest
jawnym przyzwoleniem na dalsze naruszenia prawa.

W artykule 9 zatytulowanym ,,Zachowanie poufnosci tajemnic przedsiebiorstwa
w trakcie postepowania sgdowego” czytamy:

Panstwa czlonkowskie zapewniajg, aby strony, (...) oraz wszystkie inne osoby
biorace udzial w postepowaniu sgdowym dotyczacym bezprawnego pozyskania,
wykorzystywania lub ujawnienia tajemnicy przedsi¢biorstwa lub majace dostep
do dokumentéw stanowigcych cze$¢ takiego postgpowania sadowego nie mogty
wykorzystywac ani ujawniac jakiejkolwiek tajemnicy przedsiebiorstwa lub domnie-
manej tajemnicy przedsigbiorstwa, ktora wlasciwe organy sadowe, w odpowiedzi
na nalezycie uzasadniony wniosek zainteresowanej strony, okreslity jako poufna
i o ktorej dowiedzialy si¢ w wyniku takiego udziatu lub dostepu (...).

Z kolei w akapicie nr 2 czytamy: ,Panstwa cztonkowskie zapewniajg réwniez, aby
wlasciwe organy sadowe — na nalezycie uzasadniony wniosek strony — mogty zastoso-
wac srodki szczegdlne niezbedne do zachowania poufnosci wszelkich tajemnic przed-
siebiorstwa (...)”. Dalej czytamy, iz:

#J. Gudowski [w:] Kodeks postepowania cywilnego..., s. 866.
#T. Erecinski [w:] Kodeks postepowania cywilnego..., s. 727.
# K. Flaga-Gieruszyniska, Instytucja tajemnicy w postepowaniu cywilnym, Rejent 1998, nr 1, s. 54.
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Srodki, o ktérych mowa w akapicie pierwszym, obejmuja co najmniej mozliwo$¢:
a) ograniczenia dostepu do wszelkich dokumentéw zawierajacych tajemnice przed-
siebiorstwa (...) przedkiadanych przez strony lub osoby trzecie, w catosci lub w cze-
$ci, do ograniczonej liczbie 0sdb; b) ograniczenia dostepu do rozpraw i posiedzen,
podczas ktérych moga zosta¢ ujawnione tajemnice przedsigbiorstwa (...), oraz
do protokotéw lub zapiséw z takich rozpraw i posiedzen, do ograniczonej liczby
0s6b; ¢) udostepnienia wszelkim osobom innym niz osoby nalezace do ograniczonej
liczby 0s6b, o ktérej mowa wlit. a) i b), kazdego orzeczenia sagdu w wersji nieopatrzo-
nej klauzulg poufnosci, z ktdrej usunieto lub w ktdrej przeredagowano fragmenty
zawierajace tajemnice przedsiebiorstwa.

Nalezy zaznaczy¢, iz ,,Projekt dyrektywy spotkal sie co do zasady z aprobata Rza-
du RP. Krytycznie zostala oceniona jedynie propozycja «zmierzajaca do ograniczenia
stronie przeciwnej dostepu do dowoddéw i udziatu w postgpowaniu sagdowym w spra-
wach o naruszenie tajemnicy przedsi¢biorstwa» (art. 8 projektu dyrektywy) (...)™.

Na tle analizowanej problematyki $cierajg si¢ dwa istotne interesy. Gdyby spojrzec
jedynie z perspektywy przedsiebiorcy, to planowe zmiany nalezy oceni¢ pozytywnie.
Wplyna bowiem one na ,,uszczelnienie” ochrony tajemnicy przedsigbiorstwa w poste-
powaniach. Z drugiej jednak strony, stworzenie mozliwosci powolywania si¢ na ,ta-
jemnice przedsigbiorstwa” w postepowaniu bedzie mogto prowadzilo do naduzy¢, ktére
uniemozliwig przeprowadzanie postepowania dowodowego i w rezultacie ogranicza
sytuacje procesowa drugiej strony? Jednakze warto wspomnie¢, ze przed takimi ne-
gatywnymi konsekwencjami zapobiec ma art. 9 u. 3 dyrektywy w ktérym czytamy,
ze ,,Przy podejmowaniu decyzji dotyczacej srodkéw, o ktoérych mowa w ust. 2, oraz
przy ocenie ich proporcjonalnosdci wlasciwe organy sadowe uwzgledniaja potrzebe za-
pewnienia prawa do skutecznego srodka prawnego i rzetelnego procesu, uprawnione
interesy stron i, w stosownych przypadkach, oséb trzecich oraz wszelkie potencjalne
szkody dla ktorejkolwiek ze stron i, w stosownych przypadkach, dla oséb trzecich,
wynikajace z przyjecia lub odrzucenia takich srodkow”.

Podsumowanie

W niniejszym artykule autorzy poswiecili uwage gtéwnie dwom zagadnieniom: defi-
nicji tajemnicy przedsigbiorstwa i jej ochrony w toku postepowania sadowego w kon-
tekscie nowej dyrektywy unijnej.

W podsumowaniu rozwazan nalezy oceni¢ pozytywnie wprowadzenie odgdrnej
regulacji, celem ujednolicenia przepiséw porzadkéw krajowych w zakresie ochrony
niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsigbiorstwa)
przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

Na gruncie analizy przepiséw dot. definicji tajemnicy przedsigbiorstwa i jej ochrony,
ktéra obejmowata stan obecnej regulacji w polskich przepisach, takze w porozumieniu
TRIPS poszerzong o dorobek doktryny, a takze orzecznictwo, nalezy stwierdzi¢ de lege
lata, iz biorac pod uwage znaczenie ekonomiczne i nie tylko omawianych dobr - dla

6 J. Kepinski [w:] System Prawa Handlowego..., s. 167.
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przedsigbiorstwa oraz dla spofeczenstwa nastawionego na rozwdj poprzez innowacyj-
nos¢, dotychczasowa ich ochrona nie byta petna i proporcjonalna do ich wagi, zwlaszcza
w kontekscie przepiséw innych panstw cztonkowskich.

Owa dyrektywa wymusi harmonizacje przepisow w obrebie porzadkéw krajowych
i ustanowi pewien poziom standardu legislacyjnego, do ktorego, jesli panistwa czlon-
kowskie si¢ nie zastosujg w drodze implementacji dyrektywy, zostang pociagniete
do odpowiedzialnosci i zostang wyegzekwowane ich zobowigzania. W ocenie auto-
réw powyzsze zmiany bedg bardzo korzystne dla polskich przedsigbiorcow. Beda oni
mogli bez obaw prowadzi¢ swoje przedsi¢biorstwa na terenie calej Unii Europejskiej,
majac zapewniong jednolita ochrone prawna tajemnicy przedsigbiorstwa. Tym samym
zostang spelnione zalozenia i cele stojace za omawiang dyrektywa.

Jezeli zas chodzi o zmiany w polskich przepisach - dotychczasowa regulacja tajem-
nicy przedsiebiorstwa znajdujaca si¢ w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,
a takze w kodeksie postepowania cywilnego i ustawie o ochronie konkurencji i kon-
sumentow nie ulegnie, w opinii autoréw, duzym zmianom. Polskie przepisy omawiang
problematyke reguluja w stopniu zadowalajacym, a wejscie w Zycie dyrektywy spowo-
duje jedynie dopracowanie ich ksztaltu.

The Concept of Corporate Secret and Its Protection in Polish Court
Proceedings in the Light of the New Directive of the European
Parliament and of the Council (EU) 2016/943 of 8 June 2016

The purpose of this article is to show how the new EU directive 2016/943 of 8 June 2016 will
affect the Polish regulations in the field of legal protection that disposer of secret know-how
and business secrets has. At the beginning the authors will discuss character of the directive
as a legal act and the consequences of lack of it’s implementation to the national legal system.
Then the authors present backgrounds and motives of creating this directive. They will empha-
size the biggest and the most important differences in understanding of the basic concepts for
this legal issue, such as business secret. Described are also measures that are intended to serve
the protection of the described goods. At the end the authors will try to answer the question
of whether the predicted changes will be beneficial to Polish entrepreneurs or not and how
the Polish legislative is obliged to amendt regulations due to aforementioned directive.
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