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WIPO GREEN — wsparcie dla zielonych
iInnowacji i transferu technologii

Platforma WIPO GREEN

jest odpowiedzig
WIPO na wdrazanie
Zrdbwnowazonych
Celbéw Rozwoju
Agendy Naroddéw
Ziednoczonych
dotyczqcej
Zrbwnowazonego
Rozwoju do 2030
roku. Baza danych
WIPO GREEN
zawiera juz ponad

3 tysigce technologii,
jak i zgtoszonych
zapotrzebowah

od podmiotéw
poszukujqcych
wZielonych' rozwiqzan.

Ewa Lisowska-Bilinska
UPRP

WIPO GREEN to rodzaj partnerstwa publiczno-prywatnego, powo-
tanego w 2013 roku przez Swiatowqg Organizacje Wtasnosci Intelek-
tualnej. Jest platformqg internetowq, ktéra wspiera wszelkie dziatania
na rzecz przyspieszenia postepu w dziedzinie zielonych innowacji i roz-
woju nowych technologii przyjaznych srodowisku oraz ich upowszech-
niania w spoteczehstwach w skali globalne;j.

Poprzez swoje bazy danych, sieci wspdtpracy i liczne wydarzenia ne-
tworkingowe WIPO GREEN kojarzy ze sobq wynalazcédw ,zielonych”
innowaciji i tych, ktérzy takich ,zielonych” rozwigzan dla konkretnego
problemu poszukuja. Przyktadowo, moze to by¢ zrbwnowazony dostep

do wody, czy przyjazne srodowisku zarzgdzanie systemem sanitarnym.

Gdy przyjrze¢ sie blizej celom Agendy ONZ dot. zrdwnowazonego
rozwoju do 2030 roku, wyraznie widaé, ze realizacja wiekszosci z nich
wymaga zastosowania ,zielonych” technologii. Z kolei jednym z dzie-
wieciu celéw strategicznych WIPO jest — jak okresla to Sredniookresowy
Plan Strategiczny i dwuletni Program i Budzet — ,wykorzystanie wtasno-
sciintelektualnej do rozwigzywania wyzwan globalnych”.

Dla osiggniecia tego celu, WIPO wykorzystuje wiedze specjalistyczng
dot. wtasnosci intelektualnej koncentrujgc sie na trzech kwestiach glo-
balnych: zmianach klimatu, zdrowiu publicznym oraz bezpie-
czenstwie zywnosciowym. W Programie i Budzecie WIPO na lata
2012-2017 panstwa cztonkowskie udzielity organizacjimandatu w spra-
wie ustanowienia i prowadzenia specjalnej platformy dla otwartychin-
nowagciji i rozpowszechniania ,zielonych” technologii, czyli wtasnie dla
platformy WIPO GREEN.

Dostep do platformy jest bezptatny dla kazdego, kto zarejestruje sie
w systemie jako uzytkownik WIPO GREEN. Finansowana jest z regular-
nego budzetu WIPO, cho¢ wsparcia finansowego dla konkretnych
projektéw udzielajqg jej zardwno rzqdy poszczegdinych panstw, jak
i stowarzyszenia zwigzane z wtasnoscig intelektualng. Takze pan-
stwa cztonkowskie WIPO mogg wspierac te inicjatywe na poziomie
tak krajowym, jak i regionalnym, oraz finansowa¢ poszczegdlne pro-
jekty powstajgce w jej ramach poprzez powierzenie swoich srodkow
depozytowych.
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Widok na The Green School w Bali, Indonezja, gdzie wykorzystuje sie wiele
»Zielonych” technologii w codziennym funkcjonowaniu placéwki, m.in.
hydropanele Source (ktére przy pomocy energii stonecznej uzyskujg wilgoé

z powietrza) stuzgce do produkcji wody pitnej dla studentdw i personelu szkoty
Irédto: WIPO Magazine

Platforma jest unikalnym pomystem, bo w jednym miejscu groma-
dzi technologie na wszystkich poziomach rozwoju, od prototypdw
do w petni atrakcyjnych produktéw rynkowych. Technologie te sg do-
stepne jako przedmioty licencji, wspotpracy, spodtkijoint venture, czy tez
mogg by¢ udostepnione na sprzedaz.

Baza danych WIPO GREEN zawiera juz ponad 3 tysigce technologii,
jak i zgtoszonych zapotrzebowan od podmiotéw poszukujgcych , zie-
lonych" rozwigzah. Jest podzielona na siedem kategorii: budownictwo
i konstrukcje, produkty, materiaty i procesy, energia, rolnictwo i leénic-
fwo, zanieczyszczenie i odpady, transport oraz woda. Zarejestrowani
uzytkownicy powinni jedynie opisa¢ korzysci, jakie ich technologia
moze przynies¢ srodowisku.

Obecnie, z platformy korzysta prawie 1 500 uzytkownikdw z ponad 60
krajow. Wéréd nich sg mate i Srednie przedsiebiorstwa, uniwersytety,
instytuty badawcze, jak i miedzynarodowe firmy.

Wszystkie technologie udostepnione na platformie WIPO
GREEN pozostajg wtasnoscig uprawnionego, a zainteresowa-
ne strony same negocjujg miedzy sobg warunki wspdtpracy.

Imiany klimatu i bezpieczenstwo zywnosciowe

W ogtoszonym w zesztym roku Planie Strategicznym WIPO GREEN
na lata 2019-2023 wskazano jako jeden z trzech celdw strategicznych
potrzebe ,wspierania pahstw cztonkowskich w wykorzystaniu wtasno-
sci intelektualnej i innowacji w globalnych dziataniach na rzecz walki
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Prognozowany rozwdéj ,zielonych” technologii do 2025 roku w stosunku do stanu na 2016 rok w poszczegdlnych

sektorach (w miliardach euro)

Zrédto: WIPO GREEN Strategic Plan 2019-2023

ze skutkamizmianklimatycznych, zapewnienia bezpieczehstwa zywno-
Sciowego oraz ochrony srodowiska". Kwestie zmian klimatu iich wptyw
na produkcje rolng i bezpieczenstwo zywnosciowe sqg ze sobq tak silnie
zwigzane, ze bazy danych WIPO GREEN planujg rozwijac sie intensyw-
nie takze w dziedzinie technologii zrbwnowazonej produkciji zywnosci,
wtqczajgc technologie redukciji odpaddw zywnosciowych.

Wyzwaniom zwigzanym ze zmianami klimatycznymi i zapewnieniem
bezpieczenstwa zywnosciowego stawia czoto takze tzw. rolnictwo
dostosowane do zmian klimatu (ang. climate-smart agriculture), ktére
ma na celu poprawe odpornosci plondw i zmniejszenie ich podatno-
$ci na zmiany klimatyczne, wzrost produktywnosci i redukcje emisji ga-
z6w cieplarnianych. Przyktadowo, w 2019 roku w ramach WIPO GREEN
w Ameryce Potudniowej uruchomiono projekt majgcy za zadanie zba-
danie mozliwosci zastosowania nowatorskich rozwigzan dostosowa-
nych do zmian klimatu dla produkcji wina w Chile, a takze dla uprawy
ziemi i jej zarzgdzania w Argentynie i Brazylii.

Innowacje na poziomie regionalnym

Od 2015 roku WIPO GREEN organizuje liczne projekty na szczeblu re-
gionalnym dla przys$pieszenia rozwoju innowaciji i rozpowszechniania
wZielonych' technologii w ramach poszczegdlinych sektordw. W trakcie
realizacji sq juz projekty dotyczgce oczyszczania sciekdw w Indonezji,
na Filipinach i w Wietnamie, projekt usprawniajgcy rolnictwo i zarzg-
dzanie gospodarkg wodng w Etiopii, Kenii i Tanzanii, zarzgdzanie zaso-
bami wodnymi w Szwajcarii, czy projekt dotyczgcy zasobdw energe-
tycznych, czystego powietrza, wody i rolnictwa w Kambodzy, Indonezji
i na Filipinach.

W efekcie miedzynarodowych projektéw nawigzano takze wzajem-
nie korzystne partnerstwa. Przyktadowo, w 2018 roku dzieki projekto-
wi uruchomionemu w Potudniowo-Wschodniej Azji w ramach WIPO
GREEN, ,Zielona Szkota" w Bali, w Indonezji, nawigzata wspdtprace
z amerykanhskq firmqg Zero Mass Water. W rezultacie tej wspdtpracy caty
kampus szkoty w Bali zyskat mozliwos¢ korzystania z hydropaneli Sour-
ce udostepnionych przez amerykanskqg firme dla statego zaopatrze-
nia w wode pitng. Szkota w Bali funkcjonuje juz catkowicie w oparciu
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Zasieg geograficzny projektdw na rzecz przyspieszenia rozwoju ,zielonych” innowacji oraz partnerdw,
technologii, zgtoszonych potrzeb i ekspertdw zaangazowanych w ramach inicjatywy WIPO GREEN

Irédto: WIPO Magazine

o zasady zrownowazonego rozwoju wykorzystujgc takze inne ,zielo-
ne" technologie, np. oparte na energii odnawialnej, ktére pokrywajg
nawet 85 procent zapotrzebowania energetycznego szkoty, czy eko-
logiczny system filtrowania wody, stacje kompostowania, akwaponike
czy autobusy napedzane biopaliwem. Jak podkresla dyrektor Cen-
tfrum innowaciji ,Zielonej Szkoty” w Bali, znalezienie wtasciwego part-
nera do wspotpracy nie zawsze jest tatwym zadaniem.

W podjeciu decyzji dotyczqgcej wdrazania nowej technologii trzeba
bra¢ pod uwage wiele czynnikdw, takich jak obszar, na ktérym pra-
cujemy, czy np. czynniki geograficzne i klimatyczne miejsca naszej
pracy. Taka wspdtpraca dostawcdw technologii i potencjalnych klien-
tow moze odbywac sie nie tylko poprzez wyzej przedstawione projek-
ty na rzecz rozwoju innowacji, ale takze poprzez bazy danych WIPO
GREEN, poprzez ktdre zarejestrowani uzytkownicy z najbardziej odle-
gtych krajdbw mogg skontaktowac sie ze sobqg bezposrednio i zapo-
czatkowac partnerstwo, ktére umozliwi im znalezienie rozwigzania dla
konkretnych wyzwan zwigzanych ze zmianami klimatu.

Inicjatywa WIPO GREEN stale doskonali swoje narzedzia
i funkcjonalnosci baz danych, aby coraz lepiej stuzyé swoim uzyt-
kownikom w poszukiwaniach zaréwno najbardziej efektywnych, przy-
jaznych $rodowisku technologii, jak i odbiorcéw nowatorskich rozwig-
zan, ktére warto wdrazac z pozytkiem dla srodowiska i cztowieka.
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Lielone innowacje a znaki towarowe

Virginia Melgar
EUIPO

W zwigzku ze Swiatowym Dniem Wtasnoéci Intelektualne;
Virginia Melgar, przewodniczgca Pigtej Izby Odwotawczej
EUIPO, zwrdcita uwage na istotng role wtasnosci intelektual-
nej w ochronie zielonych innowaciji.

Sformutowanie ,zielone innowacje” wyewoluowato z synoniméw
i innych powigzanych konstruktow, jak np. ,,innowacje srodowiskowe”,
»ekoinnowacje”, ,ekoefektywnost”, czesto uzywanych wymiennie
w literaturze.

Od dtuzszego czasu do EUIPO, a wczesniej do OHIM, wptywaty zgto-
szenia dotyczgce rejestracji okreslen zwigzanych z zielonymi innowa-
cjami dla wszelkiego rodzaju towardw i ustug.

Jednak juz na bardzo wczesnym etapie EUIPO zaczeto klasyfikowad
jako pozbawione charakteru odrdézniajgcego okreslenia sugerujgce
koncepcje bycia zielonym, ekologicznym lub zrébwnowazonym albo
opisujace w ten sposdb jakgs wtasciwos$E danych towardw i ustug.

W niniejszym artykule skupiam sie na trzech gtéwnych koncepcjach
zielonych innowaciji: (1) zielone, (2) ekologiczne i (3) zrbwnowazone.

W artykule przedstawiono orzecznictwo i zdobyte do$wiadczenia
w zakresie sposobdw unikania monopolizacji terminéw uzywanych
przez przedsiebiorcéw do oznaczania towardw lub ustug w obszarze
zielonych innowacji.

Kluczowa koncepcija 1: zielony

W sprawie Carbon green (11.04.2013, T-294/10, Carbon green,
EU:T:2013:165) Sqgd wskazuje, ze zgtoszenie dotyczyto znaku stownego
odnoszgcego sie do ,regeneratu gumowego, a mianowicie do po-
chodzgcych z recyklingu materiatéw wegtowych, a mianowicie
do tworzyw sztucznych, materiatéw elastomerowych lub materiatow
napetnionych kauczukiem ofrzymanych z odpadu po pirolizie opon
i zwigzkdw tworzyw sztucznych, zwigzkéw elastomerowych lub kauczu-
kowych powstatych z wykorzystaniem takich materiatéw do napetnia-
nia” w klasie 17.

Sad podirzymat decyzje Izby Odwotawczej o odmowie rejestraci,
stwierdzajgc, ze ,znak CARBON GREEN ma wystarczajgco bezpo-
Sredniikonkretny zwigzek z przedmiotowymi towarami i umozliwia wta-
Sciwemu kregowi odbiorcdw zrozumienie w sposdb natychmiastowy
i bez dalszych rozwazan opisu tych towardw iich wtasciwosci”.
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W odniesieniu do stowa ,,green” (zielony) Sqd stwierdzit, co nastepuje:
,oznacza to korzysci ekologiczne. Jednakze z opisu przedmiotowych towa-
réw, w ktérym mowa o produktach nregenerowanyche i npochodzgcych
z recyklingu«, wyraznie wynika, ze ich cechg jest to, ze przyczyniajg sie one
do utrzymania réwnowagi ekologicznej. W tym kontekscie stowo nzielony«
ma bezposredni i konkretny zwigzek z przedmiotowymi towarami i pozwala
wtasciwemu kregowi odbiorcdw na zrozumienie w sposdb natychmiasto-
wy i bez dalszych rozwazan opisu wtasciwosci tych towardw™.

W sprawie Greenworld (27.02.2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123)
zgtoszenie dotyczyto znaku stownego dla towardw w klasie 4 i ustug w klasie
35i39. Sqd podtrzymat decyzje Izby o odmowie rejestracii, stwierdzajgc ze:
»Stowo ngreenworld« (zielony $wiat) jako catosé, w zwiqgzku z przedmio-
towymi towarami, na ktére sktadajq sie w szczegdlnosci paliwa i energia
elektryczna, oraz przedmiotowymi ustugami dotyczgcymi dostarczania
i dystrybuciji paliw, energii elektrycznej, gazu, ogrzewania i wody, jasno
i jednoznacznie okresla towary i ustugi, ktdre ogdinie rzecz biorgc, przyczy-
niajq sie do ochrony srodowiska".

Analizujgc stowo ,zielony”, Sqgd stwierdzit, ze ,termin “zielony” nie odnosi
sie wytqcznie do koloru zielonego, ale oznacza réwniez ,,przyjazny dla §ro-
dowiska" i jest to znaczenie bardzo powszechne. Towar lub ustuge opisane
jako zielone uznaje sie zazwyczaj za towar lub ustuge przyjazne dla srodo-
wiska lub przynajmniej mniej szkodliwe dla srodowiska”.

| wreszcie w sprawie GREEN STRIPES ON A PIN (03.05.2017, 1-36/16, GREEN
STRIPES ON A PIN (col.), EUT:2017:295), potwierdzonej przez Trybunat
Sprawiedliwosci (25.10.2018, C-433/17 P, GREEN STRIPES ON A PIN (col.),
EU:C:2018:860), zgtoszenie dotyczyto znaku stanowigcego kolor w odnie-
sieniu do konwerteréw energii wiatrowej i cze$ci do nich w klasie 7. Sqd
uznat, ze ,,nawet jedli spornego znaku, sktadajgcego sie z koloru biatego
i pieciu odcieni koloru zielonego, nie mozna byto uzna¢ wytqgcznie za od-
noszqcy sie do ekologicznego charakteru towardw, ktérych dotyczy, fak-
tem pozostaje, ze to zastosowanie koloru zielonego jest znane wtasciwemu
kregowi odbiorcéw i nie pozwoli im uzna¢ go za wskazanie pochodzenia
towardw (zob. takze wyrok z 28 stycznia 2015 r., Pie¢ niuanséw koloru zielo-
nego, T-655/13, nieopublikowany, EU:T:2015:49, ust. 40). [...] [K]olor zielony,
nawet w pieciu réznych odcieniach, umozliwi — wbrew temu co podnosi
zgtaszajgey - zredukowanie kontrastu pomiedzy roslinnosciq a przetworni-
kami energii wiatrowej (wyrok z 28 stycznia 2015 r., Pie¢ niuanséw koloru
zielonego, T 655/13, nieopublikowany, EU:T:2015:49, ust. 35). Obecnos¢ ko-
loru biatego nie ma zadnego wptywu na ten wniosek ze wzgledu na neu-
tralny charakter tego koloru. Ponadto uktad kolordw na nizszej czesci
obiektu réwniez nie ma charakteru odrézniajgcego i stanowi tylko zabieg
estetyczny umorzliwiajgcy towarom lepsze wtopienie sie w otoczenie (zob.
takze wyrok z 28 stycznia 2015 r., Pie¢ niuansdw koloru zielonego, T 655/13,
nieopublikowany, EU:T:2015:49, ust.38). Jest rzeczq bezdyskusyjnq, ze turbin
wiatrowych nie instaluje sie na obszarach miejskich, ale na obszarach rol-
niczych lub leSnych”.

Kluczowa koncepcja 2: ekologiczny/eko

Na bardzo wczesnym etapie rozwoju orzecznictwa Urzgd i Sgdy musiaty
zmierzy¢ sie z kwestiq znaczenia stowa ,,ekologiczny” lub ,,eko” w odnie-
sieniu do réznych towardw i ustug.

W 2009 r. firma Daimler AG chciata zarejestrowaé znak stowny ECOLOGIC
(ekologiczny) dla samochoddw osobowych i strukturalnych czesci do nich

LT
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(ujetych w klasie 12). Czwarta lzba Odwotawcza
(28.09.2009, R 0186/2009-4, ECOLOGIC) odmowita re-
jestracji znaku, stwierdzajqc, ze:

.chociaz w jezyku angielskim istniejg inne terminy
o takim samym znaczeniu (»ecofriendly«, »environ-
ment-friendly«, necological«), nie zmienia to faktuy,
ze termin »ECOLOGIC« objety zgtoszeniem wspdl-
notowego znaku towarowego ma jasne znaczenie,
ktére bedzie oczywiste dla wtasciwego kregu odbior-
codw zgtaszanych towardw bez gtebszego zastano-
wienia. Odbiorcy bedq réwniez rozumiec termin ob-
jety zgtoszeniem wspdlnotowego znaku towarowego
W powiqzaniu ze zgtaszanymi towarami, bez dalszych
rozwazan, jako wskazanie ich wtasciwosci, a miano-
wicie jako opis przyjaznego charakteru tych towaréw
dla $rodowiska. Potencjalne szkody dla srodowiska
naturalnego powodowane przez uzywanie pojazdéw
mechanicznych, a zwtaszcza zwigzane z tym emisje
azotu, dwutlenku wegla i innych zanieczyszczen, sta-
nowiqg niezwykle aktualny temat w ramach publicznej
debaty na temat srodowiska. Rodzi to pytania natu-
ry etycznej, ale réwniez ma skutki gospodarcze, np.
wptywa na stawke podatku od pojazddédw mecha-
nicznych. Pod tym wzgledem wptyw na $srodowisko
stanowi podstawowq ceche charakterystyczng zgta-
szanych towardw".

Od czasu wydania tej decyzji Izby wydaty
ponad 111 decyzji odmownych w odniesieniu
do znakdw z przedrostkiem ,,eko” lub stowem
+ECOLOGIC" o takim samym znaczeniu.

W innej sprawie w 2012 r. (24.04.2012, T-328/11,
EcoPerfect, EU:T:2012:197) znak stowny EcoPerfect
zostat zgtoszony dla réznych towardw w klasie 21,
gtéwnie urzgdzen i materiatdw do sprzgtania i czysz-
czenia. Sqd potwierdzit decyzje Izby, uznajgc, ze neo-
logizm EcoPerfect zrozumiano by bez zastanowienia
jako oznaczajgcy ,ecologically perfect” (ekologicz-
nie doskonaty). Znak EcoPerfect nie jest jedynie suge-
stywnym znakiem, ale tez przekazuje konsumentom
bezposrednio i natychmiast informacje o przyjaznym
dla srodowiska pochodzeniu lub zastosowaniu przed-
miotowych towardw.

W innym wyroku (25.04.2013, T-145/12, Eco Pro,
EU:T:2013:220) Sad podirzymat decyzje Izby
Odwotawczej w sprawie odrzucenia zgtoszenia BMW
dotyczgcego rejestraciji znaku ECO PRO w odnie-
sieniu do urzgdzen elektrycznych i elektronicznych
do sterowania, wskazywania, gromadzenia i regula-
cji, urzgdzen do przetwarzania danych i do kompu-
teréw oraz do pojazddédw mechanicznych i ich czesci
ujetych w tej klasie. Sgd uznat, ze:

,potgczenie elementu stownego »eco« i zachwa-
lajgcego elementu stownego n»pro« nie prowadzi
do sytuacji, gdzie znak ECO PRO, rozpatrywany jako
catose, stanowitby cos wiecej niz sume jego czesci.

Po pierwsze, element stowny »pro« jedynie wzmacnia
wtasciwose¢ sugerowang przez element stowny necog,
ktérg zgtaszajacy chce przypisaé oznaczonym towa-
rom. [...] Po drugie, jesli chodzi o zastosowang kon-
strukcje leksykalng, ktéra w niniejszej sprawie polega
na umieszczeniu elementu o charakterze zachwala-
jacym po elemencie opisowym, jest ona powszech-
na w jezyku reklamy i w przedmiotowym kontekscie
komercyjnym (zob. takze Kit Pro i Kit Super Pro, ust. 27
powyzej, ust. 30, i ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIP-
MENT, ust. 27 powyzej, ust. 64). tgczne znaczenie tych
elementédw nalezy rozumiec jako necological profes-
sional« (ekologiczny profesjonalista) lub »ecological
supporting« (ekologicznie wspierajgcy) (zob. takze

EcoPerfect, ust. 25 powyzej, ust. 44). [...] Jesli cho-
dzi o zwiqzek pomiedzy tresciqg semantyczng znaku
ECO PRO i przedmiotowymi towarami [...] znak ten

bytby postrzegany przez wtasciwy krgg odbiorcdw,
w obszarze, ktérego dotyczy wniosek o rejestracje,
jako wskazanie, ze oznaczone towary sq przeznaczo-
ne dla »ekologicznych profesjonalistowe« (ecological
professionals) lub sg ekologicznie wspierajgce(ecolo-
gical supporting)”.

Z powyzszego wynika, ze odbiorcy postrzegaliby fres¢
semantyczng tego znaku jaoko zawierajgcq informa-
cje o pewnych wtasciwosciach danych towardw,
a nie jako wskazujgcq na ich pochodzenie. A zatem
znak ECO PRO podlega postanowieniom art. 7 ust. 1
lit b rozporzgdzenia w sprawie znaku fowarowego Unii
Europejskiej jako znak pozbawiony jakiegokolwiek
odrézniajgcego charakteru.

Znak ECO DOOR zostat zgtoszony przez Bosch und
Siemens Hausgerdte dla réznych towardéw w klasie 7,
91 11. Sad (15.01.2013, T-625/11, EcoDoor, EU:T:2013:14)
uznat, ze Izba Odwotawcza mogta zasadnie stwier-
dzi¢, ze w optyce wtasciwego kregu odbiorcow
zgtoszony znak fowarowy stanowi opis podstawowej
wtasciwosci towardw, a mianowicie ich ekologiczne-
go charakteru, poniewaz opisuje ekologiczne wtasci-
wosci drzwi, w ktdre sg one wyposazone. Wyrok ten
zostat potwierdzony przez Trybunat Sprawiedliwosci
(10.07.2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065).

Kluczowa koncepcja 3: zrwnowazony

Juz w 2008 r. Izba rozpatrywata sprawe znaku SU-
STAIN A BLE TECHNOLOGY CAPITAL (14.05.2008,
R 19/2008-1, SUSTAIN A BLE TECHNOLOGY CAPI-
TAL) zgtoszonego dla ustug w klasie 36. Izba potwier-
dzita odmowe udzielonqg przez eksperta na podsta-
wie nastepujgcej argumentacii:

wJermin nzrbwnowazony« (sustainable) jest powszech-
nie uzywany jako przymiotnik w znaczeniu »odnoszqcy
sie do form dziatalnosci gospodarczej i kultury czto-
wieka, ktére nie prowadzg do degradacji srodowiska,
a w szczegdlnosci pozwalajg unikngé wyczerpywania



KWARTALNIK UPRP

sie zasoboéw naturalnych w dtugim okresie, lub wska-
zujacy na takie formy dziatalnosci i kultury« (definicja
ze stownika oksfordzkiego). Jako takitermin ten jest cze-
sciq wielu ztozonych wyrazen w obszarze ekologii. [...]

A zatem nzréwnowazony rozwdj« dotyczy nwykorzy-
stania i rozwijania zasobéw naturalnych w sposéb
zgodny z utrzymaniem tych zasobdw i ochrong srodo-
wiska na rzecz przysztych pokolen« (definicja ze stow-
nika oksfordzkiego). Zrbwnowazony rozwdj wymaga
rozwijania odpowiedniej technologii.

Ekspert stusznie wskazat zatem, ze »technologie
zrbwnowazone to technologie, ktdre zuzywajg mniej
energii, mniej zasobdw naturalnych, nie powodujg
wyczerpywania sie zasobdéw naturalnych, nie zanie-
czyszczajq Srodowiska naturalnego bezposrednio ani
posrednioimogq zostac ponownie uzyte lub poddane
recyklingowi pod koniec ich okresu uzytkowaniax.

Inaczenie wyrazenia »technologia zréwnowazona«
w zgtaszanym znaku jest zatem jednoznaczne ijasne.
Opisuje ono jedynie technologie majgce na celu
zrobwnowazony rozwdj lub dokonanie znaczgcych po-
stepdw w celu ograniczenia wptywu proceséw pro-
dukcji na zuzycie materiatéw, energii i na srodowisko.
Biorgc pod uwage fakt, ze ustugi dotyczg ninwesto-
wania w spdtki dostarczajgce przyjaznych dla srodo-
wiska towardw lub ustuge, tfrudno jest przyjgc, ze przy-
miotnik nzrdwnowazony« mozna uznac za okreslajgcy
termin pkapitatq, jak twierdzi zgtaszajgcy.

Coraz wiecej firm chce przyjmowadé nczyste« tech-
nologie, co wigze sie z kwestig sposobdw uzyskiwa-
nia przez te firmy finansowania dla zrbwnowazonych
innowacji technologicznych. A zatem wobec faktu,
ze przedmiotowe ustugi sq zwigzane z inwestycjami
kapitatowymi i finansowaniem, potgczenie tych fer-
mindw w zgtaszanym znaku wskazuje jedynie, ze zgta-
szajgcy udziela ustug wsparcia (rkonsultacje, rozwdj
i zarzqdzanie«) przedsiebiorstwom, ktére chcq ze-
bra¢ fundusze lub nabyé aktywa do wykorzystania
wraz z zastosowaniami technologicznymi majgcymi
na celu ograniczenie oddziatywania ich proceséw
na Srodowisko oraz zuzycia materiatdw i energii. In-
westorzy réwniez coraz czesciej sq zainteresowani za-
kupem akgji nprzyjaznych dla srodowiskat spotek.

Zgtaszany znak, ktéry obejmuje ustugi polegajgce
na yinwestowaniu w firmy dostarczajgce przyjaznych
dla $rodowiska towardw lub ustug« zawiera jedno-
znacznie zrozumiate odniesienie do faktu, ze zgta-
szajgcy Swiadczy tylko takie ustugi. Co za tym idzie,
zgtaszany znak jako catos¢ stanowi natychmiasto-
we, bezposrednie i tatwo zrozumiate okreslenie cha-
rakferu i przeznaczenia ustug objetych zgtoszeniem
i nie stwarza wrazenia wystarczajgco odbiegajgcego
od wrazenia wywotanego przez zwykte potqczenie
wskazdwek, jakich dostarczajg elementy sktadowe.
W zgtaszanym znaku nie ma nic aluzyjnego, jak suge-
ruje zgtaszajqcy”.

Od tego czasu lzba potwierdzata juz podejscie
do koncepciji zrbwnowazonego charakteru przyjete
w tej pierwszej decyzji. W najbardziej aktualnej decy-
zji dotyczqcej tej koncepcji (31.10.2016, R 101/2016- 5,
S SOSTENIBILIDAD + SOSTENIBILIDAD PLUS (fig.)). wnio-
skodawca zgtosit znak graficzny w odniesieniu do to-
wardw w klasie 29 — mieso, ryby, dréb i dziczyzna;
ekstrakty miesne; owoce i warzywa konserwowane,
suszone i gotowane; galaretki, dzemy, kompoty; jaja,
mleko i wyroby z mleka; jadalne oleje i ttuszcze i w kla-
sie 31 — produkty rolnicze, ogrodnicze i lesne oraz ziar-
na nieujete w innych klasach; zywe zwierzeta; Swieze
owoce i warzywa; nasiona, naturalne rosliny i kwiaty;
pasza dla zwierzgt, stod.

Inak zawiera elementy stowne w jezyku hiszpanskim,
a mianowicie ,,sostenibilidad plus”, co oznacza ,,zréw-
nowazony charakter plus”. Izba uznata, ze stowa te
przekazujg oczywistg informacje na temat sposobu
otrzymywania takich towaréw - nie tylko w sposéb
zrownowazony, ale w sposéb ,,ekstrazrownowazony”
(wplus”). Innymi stowy, takie produkty zywnosciowe
zostaty wyprodukowane ,poprzez dochowanie wy-
jatkowej lub szczegdinej dbatosci o sposdb produkcii,
aby nie oddziatywaé na $srodowisko, nie szkodzi¢ mu
i nie niszczy¢ ekosystemu”. Ponadto kolory niebieski
i biaty nie nadajg znakowi zadnego charakteru od-
rézniajgcego. Odmdwiono rejestraciji znaku.

Nalezy w tym miejscu wspomniel jeden z wyrokdw
Sqdu: dotyczy on znaku SUSTAINABLEI, zgtoszo-
nego m.in. w odniesieniu do ustug w klasie 35 i 42.
Sad (16.10.2018, T-644/17, Sustainablel, EU:T:2018:684)
stwierdzit, ze:

»,znak Sustainablel, niezaleznie od btedu ortograficz-
nego, bedzie rozumiany przez odbiorcdw, jako po-
siadajqcy znaczenie przypisane angielskiemu przy-
miotnikowi, z ktérego przedmiotowy znak zasadniczo
i W przewazajgcej mierze sie sktada, a mianowicie sto-
wa nsustainable« (zrdbwnowazony), a zatem w wiekszo-
$ci przypadkdw nie doprowadzi do innej interpretacii
ze strony konsumenta. [...] Stowo nsustainable, z kté-
rego sktada sie zgtaszany znak, przekazuje koncep-
cje powigzang z »rozwojem gospodarczym, zrodtami
energii, ktére mozna utrzymaé na statym poziomie
bez nadmiernej eksploatacjizasobdw naturalnych lub
spowodowania znaczgcych szkéd ekologicznyche,
co mozna podsumowac, w odniesieniu do przedmio-
towych ustug, jako charakteryzujgce ustuge, »ktéra
moze [zapobiec] szkodom ekologicznyme.

(Virginia Melgar jest przewodniczgcq Pigtej Izby
Odwotawczej EUIPO. Jest obywatelkq Francji, ktora
po zdobyciu wyksztatcenia jako sedzia, dotqczyta
do Urzedu w 1995 1. jako prawnik w Wydziale Prawnym
EUIPO)

(Ttum. Elzbieta Brudnicka)
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Znaki towarowe
w marketingu ekologicznym

Zielony marketing

nie jest juz chwilowqg
modg, ale poczagtkiem
procesu zmiany

w mysleniu

o produktach

i ich reklamie. Liczba
firm, ktére mogq
stanowié wzér

do nasladowania stale
ro$nie, choC niestety
jeszcze wiele firm
uzywa ekomanipulacii
jedynie po to, aby
lepiej prezentowad sie
w oczach klientéw.

Blanka Butacz
asesor, UPRP

Przedsiebiorcy zmieniajg swoje myslenie o produktach i ustu-
gach. Starajq sie, aby byty one bardziej przyjazne srodowisku
naturalnemu. Konsumenci przyktadajg coraz wiekszg wage
do warunkdw produkcji danego towaru czy jego sktadu.
Popularnos¢ zdrowego i §wiadomego sposobu zycia jest wiec wyko-
rzystywana przez specjalistobw od marketingu.

Marketing ekologiczny - czym wiasciwie jest?

Coraz wyrazniej widac¢, ze ochrona Srodowiska bedzie jednym
z wazniejszych trenddéw ksztattujgcych zachowania przedsiebiorcow.
Ten ,ekotrend” wywodzi sie z fzw. marketingu spotecznego, to zna-
czy nakierowanego na okreélenie potrzeb, wymagah oraz intereséw
rynkdw docelowych, a nastepnie dostarczenie pozgdanego zado-
wolenia w sposdb bardziej efektywny i wydajny niz konkurencja, przy
jednoczesnym zachowaniu lub podniesieniu dobrobytu konsumenta
i spoteczenstwal. W ramach tego rodzaju marketingu wyrdznia sie
m.in. marketing odpowiedzialny ekologicznie, nazywany réwniez mar-
ketingiem ekologicznym, zielonym marketingiem, ekomarketingiem
czy marketingiem srodowiskowym?2,

Marketing ekologiczny jest wiec odpowiedzig na proekologiczne na-
stawienie konsumentéw. Jak wskazuje J. Ledniak, jest to ,proces za-
rzgdzania majgcy na celu rozpoznawanie i prognozowanie potrzeb
konsumentdw w zakresie proekologicznych wyrobdw i ustug oraz za-
spokajanie ich poprzez kreowanie podazy wyrobdw i ustug przyja-
znych dla srodowiska naturalnego oraz informowanie konsumentow
i producentdw o ekologicznych cechach produktows.

Marketing ekologiczny przyjmuje réznorodne formy. Dziatania wskazu-
jgce na zaangazowanie przedsiebiorstwa w ochrone srodowiska natu-
ralnego wystepujq na kazdym etapie cyklu zycia produktu.

Przez przedsiebiorcow promowane sg juz nie tylko atuty samego
produktu, ale i procesu jego wytwarzania. Na marketing ekologicz-
ny sktadajq sie wiec produkty ekologiczne per se, ktdre nie tylko
nie zanieczyszczajq Srodowiska, lecz takze je chroniq. Istotne sqg réw-
niez ekologiczne opakowania, stanowigce integralng cze$¢ produk-
tu, ktére powinny by¢ wykonane z materiatdéw przyjaznych srodowi-
sku, a ich wielko$¢ powinna by¢ ograniczona do minimum. Nie bez
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znaczenia jest rowniez ekologiczna dystrybucja towardw, uwzgled-
niajgca kryteria Srodowiskowe przy planowaniu wysytki towaru, a takze
stosowanie ekologicznych, zoptymalizowanych metod dostaw produktéw.
Waznym elementem marketingu ekologicznego sqg rowniez akcje spotecz-
ne, a mianowicie inicjatywy zwigzanie z ochrong srodowiska naturalnego.
Przytgczanie sie przez firmy lub wdrazanie wtasnych pomystdw na kampanie
ekologiczne przynosi réznorodne korzysci — nie tylko ekonomiczne, ale row-
niez spoteczne i srodowiskowe.

~EKOZNAKI” w marketingu ekologicznym

Przyjazne $rodowisku naturalnemu produkty konsumenci rozpoznajg za po-
mocq ,,ekoznakdw"”, ktére réwniez stanowiq forme marketingu ekologicz-
nego. Sg one oznaczeniami graficznymi lub stowno-graficznymi, wykorzy-
stywanymi do oznaczania tych towardw, ktdre wyrdzniajg sie wirdd innych
mniejszg szkodliwosciq dla srodowiska naturalnego. Ich obecnos$¢ na da-
nym produkcie stanowi dla konsumentéw informacje o dziataniach w zakre-
sie szeroko pojetej ochrony srodowiska podjetych przez samq firme, a takze
o posiadanych certyfikatach.

Istnieje wiele réznych oznaczen charakterystycznych dla okrelonych ro-
dzajéw artykutdw, m.in. oznaczenia wskazujgce na kosmetyki nietestowa-
ne na zwierzetach (rys. 1), opakowania podlegajgce recyklingowi (rys. 2)
czy ekologiczne wtasciwosci towardw (rys. 3).

Umieszczenie na wyrobie oznaczen i certyfikatéw ekologicznych pomaga
przedsiebiorstwu w kreowaniu proekologicznego wizerunku firmy dbajg-
cej o ochrone $srodowiska naturalnego. Nalezy jednak podkresli¢, iz w celu
umieszczenia na swoich produktach danego oznaczenia trzeba spetnic wy-
mogi, ktére stawia dana organizacja.

,Ekoznaki towarowe”

W ostatnich latach mozna zauwazyé znaczgcy wzrost popularnosci prze-
drostka ,,eko-", stowa ,ekologiczny” i wyrazenia ,przyjazny Srodowi-
sku”, we wszelkich dziedzinach zycia, a takze w zgtaszanych do Urzedu
Patentowego RP znakach towarowych. Coraz czesciej pojawiajqg sie ozna-
czenia, ktére nawigzujg do ekologicznych waloréw produktéw lub ustug
danego przedsiebiorstwa. Nalezy jednak pamietad, iz na terytorium Unii
Europejskiej kwestie oznaczenh wskazujgcych na pochodzenie
ekologiczne produktéw spotecznych reguluje Rozporzgdzenie
Rady 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji eko-
logicznej i znakowania produktéw ekologicznych i uchylajgce
rozporzgdzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20 lipca 2007 r.) (dalej:
Rozporzgdzenia Rady 834/2007).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 tego rozporzgdzenia termin ,,ekologiczny” oraz
jego pochodne lub ich wersje skrécone (jak np. ,,bio” czy ,eko”) uzywa-
ne samodzielnie lub tgcznie mogaq byc¢ stosowane w obrocie wytgcznie
w znakowaniu produktu, ktéry spetnia wymogi okre$lone w tym rozpo-
rzqgdzeniu, tj. produktu ekologicznego. Pod pojeciem znakowania nalezy
natomiast rozumieé, zgodnie z tresciq niniejszego rozporzadzenia, row-
niez oznaczanie towardw znakami towarowymi odnoszgcymi sie do pro-
duktu ekologicznego.

Istotnym jest, iz zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporzgdzenia Rady 834/2007 zakazu-
je sie stosowania w znakach towarowych termindw, ktére mogqg wprowadzi¢

Rys. 3
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konsumenta w btgd poprzez sugerowanie, ze produkt
opatrzony tym znakiem lub jego sktadniki spetniajg
wymogi wymienione w tym rozporzgdzeniu (a za-
tem majg charakter ekologiczny). Rozporzgdzenie
to szczegdtowo okresla, kiedy mozna stosowac termi-
ny odnoszgce sie do ekologicznych wtasciwosci. ROw-
niez takie wymogi okresla ustawa z dnia 25 czerwca
2009 r. o rolnictwie ekologicznym (j.t. Dz. U. 2009 .
Nr 116 poz. 975).

Konsekwencje prawne

Nalezy mieé wiec na uwadze, iz bezprawne uzywa-
nie oznaczeh ,bio”, ,eko”, ,organic” ma swoje kon-
sekwencje prawne. Zgtaszajgc jako znak towarowy
oznaczenie sugerujgce ekologiczne wtasciwosci pro-
duktéw lub ustug w Urzedzie Patentowym RP, mozemy
napotka¢ pewne problemy. Przede wszystkim takie
oznaczenie nie moze wykazywadé opisowosci w sto-
sunku do towardw lub ustug wskazanych w zgtoszeniu,
a mianowicie wskazywac na sposdéb wytwarzania lub
cechy danego produktu/ustugi.

Jezeli jednak takie oznaczenie zostanie uznane
za dystynktywne, Urzgd Patentowy RP poinformuje,
ze uzyskanie prawa ochronnego na znak fowarowy
nie zapewnia w kazdym przypadku legalnosci uzy-
wania takiego oznaczenia w obrocie. Réwniez osoby
frzecie, poprzez zgtoszenie uwag, mogq zakwestiono-
wadé zasadno$¢ udzielenia takiej rejestracii, wskazujgc
na wprowadzenie odbiorcéw w btqd, w szczegdino-
§ci co do charakteru, jakosci lub pochodzenia geo-
graficznego towaru, bqdz tez w przypadku uzyskania
ochrony, takie oznaczenie moze zostac uniewaznione
w postepowaniu spornym przez konkurencje.

Badajgc oznaczenie z urzedu, eksperci nie majq od-
powiednich narzedzi do zweryfikowania produktéw,
do oznaczania ktérych stuzy dany znak i sprawdze-
nia, czy faktycznie spetniajg one odpowiednie normy.
Jednakze postugiwanie sie terminami nawig-
zujgcymi do produkcji ekologicznej podlega
na rynku kontroli wtasciwych jednostek cer-
tyfikujgcych. Wéwczas przedsiebiorca naraza sie
na konsekwencje prawne na gruncie ustawy z dnia
25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U.
2009 r. Nr 116 poz. 975) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
1993 r. Nr 47 poz. 211).

Zielony marketing a ekomanipulacje

Zielony marketing jest coraz chetniej wykorzystywany
przez przedsiebiorcdw, poniewaz pomaga ociepli¢
wizerunek marki i przyciggng¢ zaangazowanego,
swiadomego i odpowiedzialnego konsumenta. Ba-
dania CBOS wskazujg, iz sktonnos$¢ do wybierania

produktdw mniej ucigzliwych dla Srodowiska kosz-
tem ich wyzszej ceny wzrosta w Polsce juz w latach
1993-19994. Konsumenci chetniej wybierajq produkty,
ktore sugerujg ich ekologiczne pochodzenie, utoz-
samiajgc je bezposrednio ze zdrowym stylem zycia.
Jednak takie produkty ze wzgledu na ich produkcje
lub koszty uzyskania niezbednych certyfikatoéw potra-
fig by¢ o wiele drozsze od swoich odpowiednikdw.
Pomimo tego wieksza cze$¢ osdb, majgc do wyboru
marke ekologiczng i takq, ktéra nie zwaza na kwestie
Srodowiska naturalnego, wybierze pierwszqg z nich.

Z tych powoddw przedsiebiorcy chetnie umieszcza-
ja na swoich produktach takie oznaczenia, jak ,,bio”,
»eko", ,,organic”, bqd? tez uzywajg sugerujgcqg kolo-
rystyke, jak kolor zielony.

Niestety, wiele firm uzywa ekomanipulacji jedynie
po to, aby lepiej prezentowac sie w oczach klien-
tébw. Praktykowane jest wiec znakowanie swoich pro-
duktéw watpliwej jakosci certyfikatami o podobnie
brzmigcych nazwach do oryginatu, a nawet bezpod-
stawne uzywanie symboli organizacji ekologicznych.

Don’t panic
Go organic!

Nalezy pamietaé, Zze zielony marketing nie jest
juz chwilowg modaq, ale poczagtkiem procesu zmiany
w mysleniu o produktach i ich reklamie. Liczba firm,
ktdre mogg stanowi¢ wzdr do nasladowania, stale ro-
$nie. Jest to zwigzane ze wzrostem Swiadomosci eko-
logicznej konsumentdw, a tym samym ich oczekiwan
odno$nie autentycznych dziatan firm w kontekicie
ochrony $rodowiska naturalnego. W ekologicznym
marketingu najwazniejsza jest wiec rzetelna informa-
cja, uczciwos¢ oraz czystose intenciji.

Wszelkie formy ,,eko$ciemy” mogqg zostac szybko zwe-
ryfikowane zaréwno podczas kontroli jednostek certy-
fikujgcych, jak i przez samych konsumentéw, co zna-
czgco wptynie na odbiér danego przedsiebiorstwa
na rynku.

1 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrazanie i kontrola,
GebethneriS-ka, Warszawa 1994, s. 26.

2 S. Zaremba-Warnke, Pojecie marketingu ekologicznego,
[w:] Marketing ekologiczny, red. S. Zaremby-Warnke, Wydawnic-
two Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu, Wroctaw 2009,
s. 100.

3 J. Lesniak, Rola instrumentdw marketingu ekologicznego
we wdrazaniu rozwoju zrbwnowazonego na przyktadzie Szwecji,
[w:] Ekonomia a zréwnowazony rozwdj, 1. 2, red. F. Piontek, Eko-
nomia i Srodowisko, Biatystok 2001, s. 87.

4 Jak chronimy nasze srodowisko naturalne?, CBOS, Badanie
z 7-13.07.1999, Komunikat nr 2200, Warszawa 1999, s. 3.
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Pandemia COVID-19 a wynalazczosc

Elzbieta Krupska
ekspert UPRP

Moéwimy ,,potrzeba jest matkg wynalazkdéw”, majgc
na mysli to, ze najlepsze pomysty pojawiajg sie wte-
dy, kiedy jesteSmy zmuszeni radzi¢ sobie w trudnych
sytuacjach.

Powiedzenie to sprawdza sie takze w aktualnej sytu-
acji pandemicznej. Okazuje sie, ze pandemia nie spo-
wolnita wptywu nowych wnioskdw o ochrone prawng
ani fez negatywnie nie wptyneta na przebieg proce-
su uzyskiwania praw wytgcznych w Polsce.

Od konca lutego do konca maja br. w Urzedzie
Patentowym RP odnofowano ponad 100 zgto-
szeh wynalazkdw i wzordw uzytkowych, ktd-
rych przedmioty sq $cisle powigzane z epi-
demig koronawirusa - przyktadowo sq to $rodki
czyszczgce, dezynfekujgce, lecznicze, a takze ma-
seczki ochronne czy urzgdzenia do dekontaminacii.
Warto réwniez zauwazyé, ze w czasie epidemii pra-
ca Urzedu Patentowego RP nie zostata zatrzymana.
Zmianie ulegt tylko sposéb pracy — w czasie epide-
mii ponad 80% pracownikdw UPRP $wiadczy prace
zdalnie.

Nalezy tu podkredli¢, ze ostatnia nowelizacja Prawa
wtasnosci przemystowej (obowigzujgca od 27 lutego
2020 r.) przyspiesza niektére czynnosci w procedurze
rozpatrywania zgtoszeh wynalazkéw. Wedtug zmie-
nionego art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 . Pra-
wo wtasnosci przemystowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286)
Urzgd Patentowy sporzgdza, w terminie dziewieciu
miesiecy od daty pierwszenstwa dla kazdego zgto-
szenia wynalazku podlegajgcego ogtoszeniu, spra-
wozdanie o stanie techniki, obejmujgce wykaz pu-
blikacji, ktére bedq brane pod uwage przy ocenie
zgtoszonego wynalazku (zmieniony ust. 1 w artyku-
le 47 p.w.p.).

A wraz ze sprawozdaniem o stanie techniki Urzqd Pa-
fentowy sporzgdza wstepng ocene dotyczgcg wy-
mogu jednolitosci zgtoszenia i spetnienia warunkdw

wymaganych do uzyskania patentu. Urzgd Patentowy
przekazuje wstepng ocene zgtaszajgcemu niezwtocz-
nie po jej sporzgdzeniu. Udostepnienie wstepnej oce-
ny osobom trzecim przed publikacjq zgtoszenia jest
niedopuszczalne (patrz zmieniony ust. 3 w artykule 47
ustawy p.w.p.).

Z kolei przy formutowaniu treéci zastrzezeh patento-
wych nalezy pamietac, ze zmianie ulegta takze tres¢
artykutu 33 ust. 3 ustawy p.w.p., zgodnie z ktérym za-
strzezenia patentowe okreslajq zastrzegany wyna-
lazek i zakres zgdanej ochrony przez podanie cech
technicznych rozwigzania odnoszgcych sie do sktadu
lub struktury wytworu, czynnosci oraz srodkdéw tech-
nicznych sposobu, budowy lub zwigzkdw konstrukcyj-
nych urzgdzenia bgdz nowego zastosowania znane-
go wytworu.

Informacje o opracowaniu nowych rozwigzah tech-
nicznych (takze tych powigzanych z koronawiru-
sem) czesto podawane sqg przez twdércoéw wynalaz-
ku do powszechnej wiadomosci w wielu mediach,
a takze w publikacjach naukowych. Nalezy jednak
pamietaé, aby takie informacje (w przypadku, gdy
zgtaszajgcy zamierza ubiegac sie o ochrone patento-
wq) nie pojawity sie w prasie przed dniem wptyniecia
zgtoszenia wynalazku do Urzedu Patentowego.

Zgodnie bowiem z tre$cig artykutu 25 ust. 2 ustawy
p.w.p. przez stan techniki rozumie sie wszystko fo,
co przed datqg, wedtug ktdrej oznacza sie pierwszen-
stwo do uzyskania patentu, zostato udostepnione
do wiadomosci powszechnej w formie pisemnego
lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub
ujawnienie w inny sposdb. W rozumieniu zacytowa-
nego powyzej przepisu jesli doszto do utraty nowosci,
to dla oceny jej skutkdw nie ma znaczenia, kto i w ja-
kich okolicznosciach ujawnit wynalazek — niweczy
jg nawet ujawnienie dokonane przez samego twérce
wynalazku.
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Jak algorytmy sztucznej inteligencji
przewidujg epidemie?

Elzbieta Krupska
ekspert UPRP

Na poczatku 2020 roku $wiat z uwaggq $ledzit sytuacje w 11 milionowym
chinskim miescie Wuhan i okolicznych miejscowosciach. Chinskie wta-
dze objety kwarantanng obszar zamieszkaty przez ponad 30 miliondw
ludzi. Swiatowa Organizacja Zdrowia (WHQ) oraz chinskie wtadze poin-
formowaty o epidemii nowego wirusa na poczqtku stycznia br.
Sztuczna inteligencja nalezgca do kanadyjskiej firmy BlueDot wykryta
nowq epidemie juz pod koniec ubiegtego roku.

Czy maszynowo wyuczone algorytmy pozwolg nam lepiej
przewidywac przyszto$ce Tak — juz to robig z powodzeniem
w wielu dziedzinach zycia.

Tak naprawde zastosowanie sztucznych inteligencji do prognozowa-
nia pewnych zjawisk rozpoczeto sie w momencie, kiedy nauczylismy
sie budowac algorytmy zdolne do samodzielnej, maszynowej nauki,
wykorzystujgce ztozone, wielowarstwowe sieci neuronowe. Same sie-
ci neuronowe jednak nie wystarczg. Aby maszyna mogta sie czego$
nauczy¢, to — podobnie jak nam, ludziom - trzeba dostarczy¢ jej ma-
teriatu dydaktycznego. Dla nas jest fo wiedza nauczycieli, podreczniki,
pomoce naukowe ifp. Dla maszyn — dane. Olbrzymie zbiory danych.
Im bardziej ucyfrowiona jest nasza rzeczywisto$é, tym wiecej danych
jest generowanych i tym szerzej mozna wykorzystywac inteligentne,
samouczgce sie maszynowo sieci neuronowe i sztuczne inteligencje.
Olbrzymig zaletg maszyn jest to, ze sqg w stanie przetwarza¢ dane,
a tym samym — uczy¢ sie okre$lonych zagadnien i wytapywac pew-
ne wzorce miliony razy szybciej niz bytby w stanie zrobi¢ to cztowiek.
Maszyny majg tez wady — nie sg nieomylne. Niemniej coraz skuteczniej
potrafig przewidzie¢ pewne zdarzenia znacznie efektywniej niz starsze
mechanizmy obserwacji wypracowane przez ludzi.

Wirus z Wuhan a BlueDot

O kanadyjskiej firmie BlueDot mato kto styszat. Przynajmniej do czasu,
az rozeszta sie wiesé, iz wykorzystywane przez nig algorytmy sztucznej
inteligencji powiadomity klientéw firmy o ryzyku epidemii w Chinach
na ponad tydzieh przed oficjalnym komunikatem Swiatowej Organi-
zacji Zdrowia o epidemii koronawirusa w Wuhan. Wiele serwiséw za-
czeto sie interesowaé zaawansowang technologig, podkreslajgc,
ze ofo sztuczna inteligencja okazata sie lepsza od WHO. Tymczasem
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fo niekoniecznie prawda. Pamietajmy, ze WHO to or-
ganizacja, ktéra nie moze siac plotek, czy przypusz-
czen, d jej raporty muszg opierac sie na zweryfiko-
wanych danych empirycznych, a nie na prognozach
— chocby te - jak w przypadku sztucznej inteligencji
BlueDot — byty frafne. Fakt, ze BlueDot poinformowa-
ta o ryzyku epidemii przed WHO wcale nie oznacza,
ze ekspercii biolodzy w WHO o niej réwniez wczesniej
nie wiedzieli, musieli jednak informacje zweryfikowac.

Przypomnijmy, S$Swiatowa Organizacja  Zdrowia
9 stycznia 2020 roku poinformowata opinie publiczng
0 ognisku zachorowah na zapalenie ptuc w chihskim
miescie Wuhan, stolicy prowincji Hubei. Warto jednak
wiedzieé, ze US Centers for Disease Control and Pre-
vention (Amerykanskie Centra Kontroli i Zapobiega-
nia Chordb) ujawnity to rowniez wczesniej niz WHO,
bo juz 6 stycznia. Nie zmienia to jednak faktu, ze fir-
ma BlueDot poinformowata swoich klientéw o ryzyku
juz 31 grudnia 2019 roku.

Warto tez przyjrze¢ sie, na podstawie jakich danych
algorytm BlueDot odkryt ryzyko epidemii. Jak wcze-
$niej wspomniano istotg funkcjonowania, warunkujg-
cg w ogdle skutecznoé¢ inteligentnych, maszynowo
wyuczonych algorytmdéw sq duze zbiory danych.
O tym jakie dane majg by¢ analizowane muszq zde-
cydowad ludzie projektujgcy okreslone rozwigzanie.
Algorytm BlueDot analizowat takie informacje jak
informacje prasowe z catego $wiata (z danej tema-
tyki; sztuczna inteligencja rozpoznaje 65 jezykdw
i przetwarza wypowiedzi w jezyku naturalnym), sie-
ci monitorowania chordb roslinnych i zwierzecych,
a takze dane globalnej sieci sprzedazy biletéw lot-
niczych. Zatozyciel firmy BlueDot, dr Komran Khan
wyjasnia, ze sztuczna inteligencja catkowicie pomija

sieci spotecznosciowe. Na pierwszy rzut oka moze sie
to wydawac¢ dziwne, przeciez ludzie o czyms$ nietypo-
wym czesto informujg wtasnie za posrednictwem sie-
ci spotecznosciowych. Niemniej Khan argumentuje,
ze informacje publikowane na Facebooku, Instagra-
mie czy chinskich odpowiednikach tych sieci sg zbyt
chaotyczne, nieuporzgdkowane i czesto — co wiemy
od dawna - po prostu fatszywe.

Co ciekawe, dzieki analizie danych dotyczgcych bile-
tow lotniczych, kanadyijska sztuczna inteligencja traf-
nie przewidziata réwniez kierunki rozprzestrzeniania
sie infekcji z Wuhan: Bangkok, Seul, Tokio czy Tajpe;.

Maszyna tylko podpowiada, decydujg
wciqgz ludzie

Niezwykle wazne jest zrozumienie, ze cho¢ korzysta-
my dzi§ z algorytmdw predykcyjnych i sztucznych in-
teligenciji, ktére potrafig szybciej przewidzie¢ pewne
zagrozenia, to finalng analizg wynikdéw pracy inteli-
gentnego algorytmu zajmujg sie ludzie, specjalisci
z danej dziedziny. Nie inaczej byto w przypadku Blue-
Dot. Khan wyraznie podkresla, ze kiedy automatyczne
przesiewanie danych przez algorytm jest zakohczone,
analize przejmujg epidemiolodzy, ktérzy sprawdzajqg,
czy whnioski jakie wysnuta sztuczna inteligencja majg
realny sens. To bardzo istotne, gdyz maszyny pracujg
bardzo szybko i sq w stanie btyskawicznie (w stosunku
do cztowieka) znalez¢ korelacje w réznych zbiorach
danych, ale to jeszcze nie oznacza, ze pomiedzy sko-
relowanymi czynnikami faktycznie zachodzi zwigzek
przyczynowo-skutkowy.

Inakomitg ilustracjg tego problemu jest zjawi-
sko tzw. pozornych korelacji. Maszyny sg w stanie
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znalezé powigzania pomiedzy elementami, ktére
juz na pierwszy rzut oka wydaijq sie absurdalne. Wiele
przyktaddw tego typu korelacji znajdziemy na stronie
internetowej Spurious Correlations prowadzonej przez
Tylera Vigena, badacza i analityka danych. Przykta-
dowo, gdybySmy wszystko pozostawili maszynom, te
stwierdzityby, ze wskaznik rozwoddéw w amerykan-
skim stanie Maine jest wyjgtkowo silnie skorelowany
(wspdtczynnik korelacji az 99,26%) z... konsumpcijqg
margaryny per capita. Maszyny potrafig znalez¢é ab-
surdalne powigzania w analizowanych danych.

Na pozér moze sie to wydawaé $mieszne, takich
wzbudzajgcych $miech przyktaddédw na wspomnia-
nej stronie jest znacznie wiecej — np. maszyny odnaj-
dujg zwigzek pomiedzy utonieciami ludzi w wyniku
wpadniecia do basenu, a... liczbg filméw, w ktdrych
grat Nicolas Cage. Gdyby $lepo wierzyé maszynom
nalezatoby nakazaé panu Cage'owi zaprzestania ar-
tystycznej dziatalnosci w celu zmniejszenia liczby uto-
nie¢. Kazdy cztowiek dostrzeze tu absurd. Cztowiek,
ale nie maszyna.

Google Flu Trends - smiaty projekt, ktéry
okazat sie porazkqg

Przewidywanie ognisk zachorowan i poczgtkéw
epidemii przez maszyny to nie jest nowy pomyst,
a BlueDot nie jest pierwszqg firmg, ktéra zajeta sie tym
tematem. Juz w 2008 roku uruchomiony zostat pro-
jekt, ktérego zadaniem miato by¢ przewidywanie
epidemii grypy. Twércq tego projektu byto Google
— internetowy potentat znany kazdemu internaucie
w naszym (i nie tylko) kraju.

Projekt o nazwie Google Flu Trends wydawat sie bar-
dzo dobrym pomystem i istotnie, predykcje maszyn
w poczgtkowym okresie jego funkcjonowania oka-
zywaty sie zaskakujgco trafne. Wyniki analizy danych
przeprowadzane przez Google Flu Trends poczgtko-
wo pokrywaty sie z oficjalnymi danymi amerykanskiej
CDC (Centers for Disease Control) azw 97 proc. W 2010
roku Google Flu Trends byto w stanie przewidzie¢
gwattownie narastajgcq fale zachorowah na grype
w $srodkowoatlantyckim regionie Stanéw Zjednoczo-
nych dwa tygodnie szybciej niz CDC. W przypadku
epidemii czas ma kluczowe znaczenie — im szybciej
zareagujg odpowiednie stuzby tym wieksza szansa,
ze dany patogen zbierze mnigjsze zniwo ofiar. Nieste-
ty ludzie przedwczesnie zachtysneli sie skutecznoscig
maszyn.

Idea wydawata sie zaskakujgco prosta, Google
Flu Trends byto algorytmem, ktéry analizowat za-
pytania wprowadzane przez uzytkownikéw wy-
szukiwarki Google w ponad 25 krajach. Zatozenie
twoércodw byto takie, ze ludzie, ktdrzy czeiciej poszu-
kujg informacji o grypie lub o swoistych objawach

charakterystycznych dla wirusa grypy,
bo sami gorzej sie poczuli.

robig to,

Niestety, o ile poczatkowo predykcja maszyn byta za-
skakujgco trafna, to z czasem wskazania Google Flu
Trends zaczety sie mocno rozmijaé z rzeczywistosciq.
Kulminacjg byt rok 2013, kiedy to algorytmy Google
niedoszacowaty szczyt sezonowych zachorowan
na grype o 140 procent! Tak duzy btgd rzecz jasna
eliminuje od razu sensownos¢ takiej predykcji. Projekt
zostat zamkniety w 2015 roku, dane Google Flu Trends
dla zainteresowanych badaczy i analitykdw danych
sq dostepne do dzis.

Jaki popetniono btgd? Zbytnio zaufano maszynom
i niedoszacowano tego, ze ludzie poszukujqgcy infor-
macji w wyszukiwarce majg za matg wiedze by wie-
dzie¢ czego szukacé. Wszak, gdyby kazdy z nas wie-
dziat, ze akurat zapadt na grype, lekarze byliby
niepotrzebni, prawda? Ponadto pozostawienie ana-
lizy wytgcznie maszynom moze powaznie wypaczyé
wynik, ktéry nijak nie bedzie przystawat do rzeczywi-
stosci. Zwykli ludzie nie wiedzq jak diagnozowad gry-
pe, wiele oséb ignoruje objawy grypy uznajgc, ze sie
po prostu ,przeziebili”. Z kolei inni poszukiwali informa-
cji o grypie, mimo ze w istocie wcale na nig nie cho-
rowali. Dlatego , doktor” Google wcigz nie zastgpi
wyksztatconego lekarza.

Google Flu Trends nie uwzgledniato tez wielu innych
czynnikdéw, ktére mogg mieé wptyw na wynik. Na
przyktad jezeli oglgdamy/czytamy teraz informacje
o wirusie z Wuhan, z pewnosciq wiele oséb prébu-
je dowiedziec sie wiecej wpisujgc stosowne hasta
w wyszukiwarke, co z kolei — podczas analizy takich
zapytah — mogtoby powodowaé powstanie mylne-
go obrazu, ze oto mamy nowe ognisko zachorowan,
a tymczasem to efekt nagtosnienia tematu w srod-
kach masowego przekazu.

Mimo btedow - sztuczna inteligencja (Al)
to przysztosé

Warto jednak podkresli¢, ze nie chodzi o to by ne-
gowacd skutecznos¢ analizy duzych zbioréw danych.
W przypadku Google Flu Trends dziatanie maszyny
w dtuzszym okresie spowodowato generowanie ztych
wynikéw, ale przyktad BlueDot udowadnia duzg war-
tos$¢ olbrzymich zbioréw danych w modelowaniu roz-
przestrzeniania sie chordéb, czy innych kryzysowych
zjawisk (np. makroekonomicznych). Algorytmy, gdy
odpowiednio zaprojektowane i wtasciwie dopaso-
wywane radzg sobie lepiej, niz fradycyjne metody
analizy statystycznej. Zresztq przyktaddw trafnej pra-
cy sztucznych inteligencji jest wiecej.

Skoro na ustach wszystkichjest teraz stowo ,,wirus”, war-
to wiedzie¢, ze niezwykle istothg kwestig w badaniu
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nowo odkrytego patogenu jest zsekwencjonowanie
jego kodu genetycznego. Kod wirusa z Wuhan zostat
juz zsekwencjonowany. A szybkie rozkodowywanie
genomu réznych organizmdw rowniez nie udatoby sie
bez komputeréw i maszynowo wyuczonych algoryt-
mow. | tak np. w 1984 roku pojawita sie idea projektu
Human Genome Project, czyli pomyst, by zsekwen-
cjonowac ludzki genom. Ostatecznie projekt ruszyt
w 1990 roku. Pierwsze sekwencjonowanie ludzkiego
genomu trwato 13 lat i kosztowato ok. 3 miliardy do-
laréw. Dzi§ wiele placdwek naukowych i firm biotech-
nologicznych jest w stanie oferowaé zainteresowa-
nym badanie ludzkiego genomu za kwote zaledwie
20 dolaréw, a czas trwania tego procesu liczony jest
w godzinach, a nie w latach. To m.in. zastuga olbrzy-
miej wydajnosci komputerdw i maszynowo wyuczo-
nych algorytmaow.

Juz dzi§ wyuczone technikg gtebokiego ucze-
nia maszynowego inteligentne algorytmy dia-
gnostyczne funkcjonujg w wielu placéwkach
medycznych na $wiecie.

Szczegdblnie wymowne sg wyniki  pozyskiwa-
ne przez algorytmy w analizie obrazéw diagno-
stycznych tkanek podejrzewanych o zmiany no-
wotworowe. Juz 5 lat temu uczeni z Uniwersytetu
Stanforda w Stanach Zjednoczonych opracowali al-
gorytm diagnostyczny, ktéry wytrenowany duzqg licz-
bq obrazdéw patomorfologicznych tkanek pobranych
od pacjentdw byt w stanie okredli¢ i rozpoznac
zmiany nowotworowe w obrazach diagnostycznych

ze skutecznosciq wiekszg od wielu wykwalifikowa-
nych patologéw. Doktadno$¢ to jedno, ale nie za-
pominajmy o podstawowe] przewadze maszyn
- szybkosci. W przypadku nowotworéw — podobnie
jak w przypadku epidemii — liczy sie czas reakcji. Im
szybciej pacjenta chorujgcego na raka zacznie sie le-
czyé, tym wieksze szanse ma on na catkowite wyzdro-
wienie. Pamietajmy tez, ze fakt, iz maszyna jest lepsza
w diagnozie od wykwalifikowanego patologa wcale
nie neguje sensu ksztatcenia patologéw. Lekarz, czto-
wiek, moze skupi¢ sie dzieki temu na najwazniejszym
— na ratowaniu ludzkiego zycia. Tego maszyny jeszcze
nie potrafiq.

Wracajgc do epidemii, w takich przypadkach — war-
to to powtdrzy¢ - kluczowq role gra czas. Im szybciej
zareagujg wtadze i stuzby medyczne, tym mniej ludzi
umrze. Niestety wiele krajéw nie zawsze reaguje odpo-
wiednio szybko jezeli chodzi o powiadomienie WHO
czy innych panstw. Przyktadem mogg by¢ wtasnie
Chiny. W 2002 roku Panstwo Srodka najpierw starato
sie ukry¢ epidemie wirusa SARS, ktéra wéwczas mia-
ta miejsce. Dobra wiadomos¢ jest taka, ze obecnie
Chinczycy rozumiejq, ze szybkie informowanie dziata
na korzy$¢ wszystkich, niemniej jeszcze lepszg wiado-
mosciqg jest to, ze polega¢ mozemy réwniez na inteli-
gentnych algorytmach, ktére nie patrzg na polityke,
lecz wykonujg zadania, do ktérych je zaprojektowa-
no. | robig to skutecznie.

Zrédto: Komputer Swiat
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Ruszajq specjalistyczne sgdy
chronigce wtasnosc intelektualng

1 lipca 2020 r. weszta w zycie przygotowana w Ministerstwie
Sprawiedliwosci nowelizacja Kodeksu postepowania cywil-
nego, ktéra wprowadza wyspecjalizowane sgdy ds. ochrony
wtasnosci intelektualne;.

Specjalne wydziaty zostaty utworzone w Sgdach Okregowych w War-
szawie, Gdanhsku, Lublinie, Poznaniu i Katowicach. W drugiej instancji
orzekac¢ bedq Sqdy Apelacyjne w Warszawie i Poznaniu.

Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postepowania
cywilnego oraz niektérych innych ustaw, ktéra obowigzuje od 1 lipca
br., to odpowiedz na formutowane od lat postulaty tworcdw, wyna-
lazcdw, wtascicieli znakdw towarowych oraz wzordw przemystowych,
przedsiebiorcdw, a takze przedstawicieli organizacji zbiorowego za-
rzadzania prawami autorskimi i prawnikéw — praktykdw, dotyczgca
wprowadzenia takich wyspecjalizowanych sqgddw, ktére rozstrzygaty-
by sprawy z zakresu wtasnosci intelektualnej. Liczba takich spraw z roku
na rok ros$nie.

Szybsze postepowania

Nowe przepisy majqg przyczynic sie do skrécenia czasu postepowania.
Wprowadzajg w sprawach z dziedziny ochrony wtasnosci intelektual-
nej przymus reprezentowania strony przez zawodowego petnomoc-
nika (adwokata, radce prawnego lub rzecznika patentowego), z wy-
jatkiem spraw, w ktérych wartos¢ przedmiotu sporu nie przekracza
20 000 ztotych oraz spraw, w ktdrych sgd zwolnit strony ze wskazanego
obowigzku.

Sqdy ds. ochrony wtasnosci intelektualnej zajma sie sprawami z zakresu
prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw wtasnosci przemystowej,
a takze sprawami zwigzanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji
oraz pewnymi kategoriami spraw o ochrone débr osobistych.

Chodzi np. o bezprawne wykorzystywanie praw autorskich i znakéw
towarowych, kopiowanie produktdéw, nieuprawnione korzystanie
z cudzych wynalazkdw, a takze o przypadki zwigzane z wykorzysta-
niem dobra osobistego w celach reklamowych i promocyjnych lub
naruszeniem dobra osobistego w zwigzku z dziatalnoscig naukowg
i wynalazczg.
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(PB)

Ochrona konkurencji

Ministerstwo przygotowato te nowelizacje doceniajgc znaczenie takich spraw dla
rozwoju gospodarczego kraju, dbajgc o ochrone innowacyjnoséci oraz konkuren-
cji. Poniewaz zwykle sg to zagadnienia skomplikowanie pod wzgledem prawnym,
ich rozpoznawanie zostanie powierzone wyspecjalizowanym jednostkom. Tego ro-
dzaju rozwigzania z powodzeniem funkcjonujg juz m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Por-
tugalii czy Wielkiej Brytanii.
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Wazne dla przedsiebiorcow

Rodzina znakdw towarowych

W postepowaniu sprzeciwowym

Magdalena Podbielska
asesor, UPRP

»Rodzina jest w zyciu oparciem, czyms$, co chroni, co daje site”. So-
phia Loren, wypowiadajgc te stowa, z pewnoscig nie myslata o wtasnosci
intelektualnej. Cytat ten ma jednak znaczenie takze w kontekicie... znakdw
towarowych.

Rodzina moze réwniez oznaczacd serie znakdw towarowych i by¢ silng bronig
w reku przedsiebiorcy. Pozwala zablokowac rejestracje pdzniejszego znaku to-
warowego, ktéry nie jest podobny do poszczegdinych, wezesniejszych znakdw
wtasciciela rozpatrywanych indywidualnie, jednak moze sprawiaé wrazenie,
ze nalezy do rodziny tych znakdw rozpatrywanych tqcznie.

Przemys$lana strategia uzywania i rejestracji oznaczeh towardw
czy ustug nalezgcych do jednej marki moze dac przedsiebiorcy zna-
czgcq przewage przy wykluczaniu rejestraciji pdzniejszych znakéw
towarowych. Aby skutecznie powotac sie na rodzine znakdw towarowych,
nalezy jednak spetni¢ szereg warunkdw. Jakich? To wyjasniam w tym artykule.

Klasyczne postepowanie sprzeciwowe oparte jest na art. 132! ust. 1 pkt 3 Usta-
wy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (Dz. U. z 2020 .,
poz. 286, dalej jako ,,pwp”). Artykut ten wskazuje, iz po rozpatrzeniu sprzeci-
WU, uznanego za zasadny, nie udziela sie prawa ochronnego na znak towa-
rowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na ktéry udzielono pra-
wa ochronnego z wczesniejszym pierwszehstwem na rzecz innej osoby dla
towardw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcéw w btqgd, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku
zgtoszonego ze znakiem wczesniejszym. Faktyczng podstawq sprzeciwu moze
by¢ wiele znakdw nalezgcych do jednego podmiotu. W takim wypadku eks-
pert ocenia indywidualnie istnienie kolizji kazdego znaku przeciwstawionego
ze znakiem zgtoszonym.

Co sie zmienia, jesli wnoszgcy sprzeciw — wskazujgc jako podstawe faktycz-
ng te same znaki — powota sie na rodzine znakdw towarowychg Co wtasciwie
ta rodzina znakdéw towarowych oznacza?

Rodzina znakéw towarowych - co to takiego?

Pojecie rodziny znakdw towarowych nie jest wprost przewidziane w ustawie Pra-
wo wtasnosci przemystowej czy w prawie unijnym. Zagadnieniem tym zajmuje

Posiadanie
rodziny znakdéw
towarowych
poszerza ochrone
catej marki i jest
szczegOllnie
przydatne wtedy,
gdy indywidualne
rozpatrywanie
kolizji kazdego
znaku ze znakiem
zgtoszonym

nie dgje
wnoszgcemu
sprzeciw
pozytywnego
rezultatu.
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sie doktryna i orzecznictwo, ktére przyjeto, ze okolicz-
nos¢, iz znak towarowy nalezy do rodziny znakdw, ma
istotne znaczenie przy dokonywaniu oceny wystepo-
wania prawdopodobiehstwa wprowadzenia w btqgd,
w rozumieniu art. 132! ust. 1 pkt 3 pwp.

Najistotniejszym wyrokiem w tej tematyce jest wyrok

SUE z dnia 23 lutego 2006 r., sygn. akt T-194/03 ,,Bain-

bridge”. Wedtug niego rodzina znakdw to znaki

towarowe posiadajgce wspdlng ceche, dzieki
ktorej przecietny odbiorca asocjuje je z jed-
nym przedsiebiorcqg. Cechqg takg moze byé:

e posiadanie w catosci tego samego elementu od-
rézniajgcego z dodatkiem innych elementéw gra-
ficznych czy stownych;

e powtdrzenie w znakach tego samego prze-
drostka lub przyrostka, wystepujgcego w znaku
pierwotnym.

Na wskazany wyzej wyrok powotuje sie rowniez
orzecznictwo polskie m.in. w wyroku WSA w Warsza-
wie z 10 marca 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 2476/14
+CAPTIBION" czy w wyroku WSA w Warszawie
z 12 wrzeénia 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 665/14 ,,SPIRY-
TUS REKTYFIKOWANY™,

Jesli mamy do czynienia z rodzing znakdw, prawdo-
podobieAstwo wprowadzenia w btgd moze wynikaé
z tego, ze przecietny odbiorca skojarzy znak zgtoszo-
ny jako nalezgcy do rodziny znakdw wczesdniejszych,
a co za tym idzie powigze towary czy ustugi oznaczo-
ne tym znakiem jako pochodzgce od przedsiebiorcy
posiadajgcego rodzine znakdéw. Takie prawdopodo-
bienstwo wprowadzenia w btgd moze byc¢ stwierdzo-
ne rowniez wtedy, gdy w wyniku poréwnania znaku
zgtoszonego z kazdym ze znakdw wczedniejszych
z osobna prawdopodobienstwa wprowadzenia
w btqgd nie stwierdzono.

Kilka zarejestrowanych znakow
- czy to wystarczy?

Posiadanie kilku zarejestrowanych znakéw towaro-
wych, posiadajgcych wspdine cechy, to dopiero po-
czatek. Przyjrzyjmy sie przestankom z art. 132" ust. 1
pkt 3 pwp, majgc na wzgledzie rodzine znakdw towa-
rowych. Przepis fen wymaga istnienia:

e rodziny znakdéw towarowych;

e podobienstwa lub identycznosci w zakresie towa-
réw i ustug, dla ktérych chroniona jest rodzina zna-
kow towarowych, do towardw i ustug, dla jakich
zostat zgtoszony znak sporny;

e podobienstwa znaku zgtoszonego do rodziny wcze-
Sniejszych znakdéw towarowych;

e prawdopodobiehstwa wprowadzenia odbiorcéw
w btad, wynikajgcego z wywotania wrazenia,
ze znak zgtoszony nalezy do rodziny wczesniejszych
znakdw towarowych.

Jak wykaza¢ istnienie rodziny znakéw
towarowych

Ciezar wykazania, ze poszczegdlne znaki nalezig
do rodziny, lezy po stronie wnoszgcego sprzeciw.
Wnoszgcy sprzeciw musi powotac¢ sie na znaki towa-
rowe, ktére posiadajg wspdlne cechy, a takze wyka-
zac¢, ze uzywa tych znakdéw towarowych na rynku.

Czy najlepiej powotac sie na wszystkie znaki towaro-
we, ktére posiada Wnoszgcy Sprzeciw?e Niekoniecz-
nie. Do istnienia rodziny znakdw potrzebne sg co naj-
mniej 3 znaki towarowe. Teoretycznie im wieksza
rodzina, czyli wiecej znakdw istniejgcych na rynku,
tym czesciej przecietny odbiorca ma z nimi styczno$é
i bardziej rozpoznaje te rodzine. Musimy jednak pa-
mietaé, ze znaki towarowe nalezgce do rodzi-
ny muszg miec te samg strukture (wiecej dalej).

W sprawie o uniewaznienie znaku fowarowego
rozpatrywanej przez Wydziat Uniewaznien Euro-
pejskiego Stowarzyszenia ds. Wtasnosci Intelektualnej
(dalejjako ,,EUIPO") nr 7723 C, wnioskodawca przeciw-
stawit znakowi graficznemu EUTM 5538012

nastepujqce znaki:

IR 644636 657 053 (Wiochy)

G9 e

EUTM 122093

EUTM 4472081

EUTM 4517827 EUTM2751535

EUTM 122051
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W decyzji tej wskazano, ze istnienie rodziny znakéw
tfowarowych jest wagtpliwe. Pomimo ze znaki zawie-
rajqg dwie litery ,,G", to same litery, ich kompozycja
i ustawienie wzgledem siebie sg znaczgco rdzne.
Nie zawieradjg wiec one wspdlnego elementu, ktd-
ry mogtyby je potgczy¢é w oczach konsumenta.
Warto tez pamietac, iz powotanie kilku rejestracji
przedstawiajgcych te same znaki nie jest najlepszym
rozwigzaniem. W powyzszym przyktadzie, pomimo
ze powotano 7 rejestracji, naprawde mamy do czynie-
nia z 4 oznaczeniamiistniejgcymi na rynku. Przecietny
odbiorca nie odréznia bowiem znaku EUTM 4517827
od znaku EUTM 2751535. Dla niego jest fo to samo
oznaczenie, a wiec w takim wypadku ewentualnie
do rodziny zalicza sie jedno oznaczenie, a nie dwa
znaki towarowe.

EUTM 4517827 EUTM 2751535

Sytuacja, gdzie nie mamy do czynienia zrodzing zna-
kow towarowych, poniewaz powotane znaki sktadajg
sie wytqcznie z jednego elementu, a wiec nie sg po-
strzegane jako znakirézne, wystqpita tez w sprzeciwie
B3050770 (EUIPO). Wnoszqcy sprzeciw przeciwstawit
znakowi stowno-graficznemu BIO2 EUTM 17580606

[ |
BiO.
nastepujqgce znaki:

02
EUTM 9279456

0,

2279371 (Wielka Brytania)

0,

EUTM 13108139

Oz

EUTM 15167307

W tym sprzeciwie wnoszgcy sprzeciw popetnit do-
datkowo inny btgd. Twierdzit, ze przyzwyczait konsu-
mentéw do wystepowania na rynku elementu ,,02"
samodzielnie, bgdz z innymi elementami takimi jak:
O2 PROTECT; O2 SHOP; O2 SKUP TRUNKING; O2 Health;
02 Money; O2 Music itd. Nie powotat jednak wymie-
nionych znakdéw jako podstawy sprzeciwu, wobec
czego nie mogty by¢ one brane pod uwage przy roz-
patrywaniu tej sprawy.

W sprzeciwie B2554585 (EUIPO) wnoszqcy sprze-
ciw przeciwstawit znakowi stowno-graficznemu
OMESCAPE EUTM 13953906

&

OMESCAPE

nastepujqce znaki:

Q2

IR 771474

)
OMEGA

IR 966589

()
OMEGA
IR 997036
()
OMEGA
IR 865357

Izba Sprzeciwowa EUIPO wskazata, ze do uznania,
ze osoba wnoszgca sprzeciw posiada rodzine zna-
kdw, potrzeba co najmniej trzech znakdédw towaro-
wych. Znakdw powotanych przez wnoszgcego sprze-
ciw nie mozna jednak uzna¢ za rodzine, poniewaz
wystepujg one w dwdch wariantach.

Z kolei w sprzeciwie rozpatrywanym przez Wydziat
EUIPO B2844721 wnoszqcy sprzeciw przeciwsta-
wit znakowi stownemu CHUBBY UNICORN EUTM
16153983 nastepujgce znaki:

cHUBRY
CORLLA

EUTM 14810428

UNICRON BOTTLE

EUTM 16007676

CHUBBY GORILLA CHUBBY

EUTM 16042665 EUTM 16042608

CHUBBY GORILLA

EUTM 16998502 EUTM 17351206

GORILLA

EUTM 15970593 EUTM 15964976

W decyzji tej zaznaczono, ze wskazane znaki nie two-
rzq ani rodziny znakdéw ,chubby”, ani rodziny znakéw
,unicorn”. Tylko jeden znak zawiera element ,,uni-
corn”, trzy z pozostatych znakdw nie zawierajqg ele-
mentu ,,chubby”. Co prawda gtéwnym powodem,
dla ktérego odmodwiono uznania rodziny znakdw, byt
brak dowodoéw potwierdzajacych uzywanie znakéw
na rynku, jednak gdyby EUIPO kontynuowat ocene
znakdw pod kgtem przynaleznosci do jednej rodziny,
najprawdopodobniejitak uznatby, ze ona nie istnieje.
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Pozostatyby nam bowiem do rozpatrzenia nastepujg-
ce znaki:

CHURERY
GORILLA CHUBBY GORILLA

EUTM 14810428 EUTM 16998502

CHUBBY GORILLA CHUBBY

EUTM 16042665 EUTM 16042608

Pierwsze trzy z tych znakdw postrzegane bytyby przez
krgg przecietnych odbiorcéw jako jedno oznaczenie,
wobec czego nie mielibySmy do czynienia z 3 réznymi
znakami, ktdre wykorzystujg jeden wspdiny element.

Bardzo waznym jest takze, ze wspdina cecha/element
znakdw musi by¢ elementem dystynktywnym. Rodzi-
na znakdw nie istnieje, jesli powtarzajgcy sie element
to na przyktad element opisowy. Dzieje sie tak z pro-
stej przyczyny — przecietny odbiorca nie rozpoznaje
danego elementu jako wskazujgcego na pochodze-
nie towaréw czy ustug, wobec czego nie postrzega
towardéw zawierajgcych ten element jako pochodzg-
cych od jednego przedsiebiorcy.

W sprawie B2240979 wnoszqcy sprzeciw powotat sie
na nastepujgce znaki:

b ZI|I:I.!.-‘

Palmolive

Y e TN
THI R AP

A0 LD AL,

THERAPY .
T

EUTM 2089480 EUTM 2653087

EUTM 8929176 EUTM 8926479

EUTM 8926 46 EUTM 8144743

Wspodlny element tych znakéw ,,AROMA THERAPY" jest
staby i nie pozwala na bezposrednie powigzanie mie-
dzy zawierajgcymi go znakami. ,,AROMA THERAPY”
odczytywane bedzie jako zwigzane z aromatycznymi
ekstraktami roslinnymi stosowanymi w sektorze zdro-
wia i urody. Znaki te chronione byty dla kosmetykdw
i preparatéw farmaceutycznych, sq wiec elementem
opisowym dla tych towardw.

Podobnie orzeczono w sprawie R 549/2013-1, gdzie
WNOSZQCY sprzeciw przeciwstawit znakowi stownemu
BPOST EUTM 8897811 znaki:

POST
30012966 (Niemcy)

E€POST E«POST

EUTM 5850193

Deutsche Post

EUTM 1798701

EUTM 8408056

Pierwsza Izba Apelacyjna wskazata w tej sprawie,
Ze pomimo ze wnoszgcy sprzeciw jest wtascicielem
wielu znakdw zawierajgcych element ,,POST”, to jest
to element opisowy dla ustug pocztowych i ustug
powigzanych. Krgg przecietnych odbiorcdw nie be-
dzie postrzegat zgtoszonego znaku jako nalezgcego
do rodziny znakdéw. Podobnie Wydziat sprzeciwdw
EUIPO stwierdzit w sprawie sprzeciwu B2284548, gdzie
wnoszgcym sprzeciw byt ten sam podmiot, ktéry
na podstawie swoich znakdw zndw powotywat sie
na rodzine znakdw ,,POST". Znakiem zgtoszonym byt
znak Post LUXEMBOURG. Wskazano, ze powotywanie
sie na rodzine znakdw opartg na uzyciu terminu ogodl-
nego w sposdb oczywisty nie wpisuje sie w ugrunto-
wang praktyke dotyczgcg rodziny znakdw.

Z analizy tych spraw wynika, ze znaki wchodzg-
ce w sktad deklarowanej rodziny nalezy wybieracé
bardzo doktadnie. Minimum trzy rézne znaki, za-
wierajgce jednak ten sam element, o takim samym
wyglgdzie i pozycji w oznaczeniu muszq stanowic
podstawe sprzeciwu. Pamietajmy, iz wspdlnym ele-
mentem nie moze by¢ element niemajgcy zdolnosci
odrézniajgcej, np. element opisowy.

Czy wskazanie odpowiednich znakéw o wszystko?
Niestety nie.

Dla wykazania rodziny znakdéw musimy jeszcze przed-
stawi¢ dowdd uzywania w obrocie wszystkich znakdw
nalezgcych do wskazanej przez nas rodziny. Chodzi
o to, aby wykaza¢, ze towary oznaczone tymi znaka-
mi byty dostepne na rynku dla konsumentow.

W sprzeciwie B2895566 (EUIPO) ,,Easyroad” wskazano,
ze dokumenty ztozone przez Wnoszqgcego sprzeciw
nie zawierajg wystarczajgcych wskazéwek co do za-
kresuiczasuuzywaniakazdegoztychznakdédw. Wnoszg-
cy sprzeciw mogt udowodnic to na przyktad poprzez
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przedtozenie faktur lub innych dowoddéw transakciji
handlowych, ktére mogtyby pokazaé, ze znaki rze-
czywiscie byty wykorzystywane komercyjnie na do-
nym ferytorium oraz ze towary lub ustugi opatrzone
tymi znakami zostaty udostepnione konsumentom
na rynku.

W sprzeciwie B2638412 ,,Iron King” (EUIPO) wskazano,
Ze wnoszqcy sprzeciw nie podotat udowodnieniu uzy-
wania rodziny znakdw. Zatgczyt jedynie zdjecie strony
Facebook, zdjecie strony firmowej oraz artykut ze stro-
ny Wikipedia. Zdarzajqg sie réwniez sprawy, w ktérych
wnoszgcy sprzeciw, wskazujgc na rodzine znakdw,
nie zatgcza zadnych dowoddw, np. patrz Sprzeciw
B2782541 ,Real ESPRESSO” (EUIPO).

Musimy réwniez pamietac, ze wybrane znaki
muszg by¢ chronione dla tych samych towa-
réw, na ktére zgtoszono znak sporny. Réwniez
dowody na uzywanie tych znakdw muszg wyka-
zacé, ze rodzina uzywana byta w odniesieniu do tych
towardw.

W  sprawie B2628256 ,My MONSTER COACH
sport&nutricion” (EUIPO) wnoszgcy sprzeciw ztozyt
jedynie dowody na uzywanie znaku w odniesieniu
do towardw z klasy 32: napoje energetyczne. Nie zto-
zyt za§ zadnych dowoddéw dotyczgcych towardw
i ustug z klasy 25 i 41, a to miedzy innymi co do tych
klas ztozony byt sprzeciw. Co wiecej wnoszqcy sprze-
ciw powotat sie na trzy znaki, z ktérych dwa byty
chronione w klasie 25, a frzeci w klasie 41. Oznacza to,
ze w tej sprawie nie byto trzech znakdéw towarowych
sktadajgcych sie na rodzine znakdéw chronigcych te
same towary i ustugi.

W sprzeciwie B2998402 ,,ASENDER Performance Cyc-
ling Wear” (EUIPO) wnoszgcy sprzeciw jako dowdd
zatgczyt tylko prezentacje historyczng przedstawia-
jacg liste oznaczen zawierajgcych wspdiny element,
ktére pojawiaty sie na przestrzenilat. W tym wypadku
réwniez nie uznano rodziny znakdw.

Z kolei w decyzji Drugiej lzby Odwotawczej EUIPO
z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie R 972/2017-2 ,,Mcdre-
ams hotels” uznano, ze przede wszystkim badania
rynku przeprowadzone na podstawie ankiety oraz
niezaprzeczalna obecnos¢ znakdw towarowych
wnoszgcego sprzeciw w felewizji i innych mediach
pozwala na stwierdzenie, ze rodzina znakdw ,Mc"
wystepuje i jest postrzegana przez krqg przecietnych
odbiorcéw.

W sprawie uniewaznienia Nr 17263 C ,EASYWITCH”
EUIPO uznato za$, ze dokumenty przedstawione
przez skarzgcqg nie wskazujg wystarczajgco na za-
kres i czas uzywania znakdw towarowych. Skarzgca
nie udowodnita, ze znaki, ktére rzekomo tworzqg ro-
dzine, sg uzywane, na przyktad przez przedtozenie
faktur lub innych dowoddw transakcji handlowych,
ktére mogtyby wykazac rzeczywistos¢ komercyjnego

wykorzystania znakdé4w na danym terytorium, oraz
ze towary lub ustugi opatrzone tymi znakami zostaty
udostepnione konsumentom na rynku. Nie ma prze-
konujgcych informaciji $wiadczgcych o tym, ze konsu-
menci zdajg sobie sprawe, ze istnieje rodzina znakdéw
uzywanych w tych samych dziedzinach, co znaki ob-
jete zakwestionowanym znakiem towarowym.

Jaki standard powinny mie¢ dowody

Z pewnoscig nalezy ztozy¢ analogiczne dowody
jak przy wykazaniu wtérnej zdolnosci odrézniajqce.
W takim przypadku zgtaszajgcy musi wykazaé, iz znak
nieposiadajgcy pierwotnej zdolnosci nabyt jg po-
przez uzywanie znaku w obrocie.

W przypadku rodziny znakdw wnoszgcy sprzeciw
musi wykazag, iz zdolno$¢ odrézniajgcg nabyta ro-
dzina znakéw,dlatego taki rygor dowodowy wydaje
sie adekwatny. Zaréwno w doktrynie, jak i w orzecz-
nictwie miedzynarodowym i krajowym ugruntowany
zostat poglad, ze nabycie przez znak wtérnej zdolno-
$ci odrézniajgcej wymaga potwierdzenia dtugotrwa-
tosci i intensywnosci uzywania oznaczenia w obrocie
gospodarczym — przede wszystkim w wyniku inten-
sywnej reklamy.

W $Slad za orzeczeniem Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci w sprawie Chiemsee (wyrok z 4 maja
1999 r. w potqczonych sprawach C-108/97 i C-109/97)
przyjmuje sie, ze dla uzyskania wtérnej zdolnosci od-
rézniajgcej oznakowane towar lub ustuga muszqg byé
wprowadzone na rynek i dostepne dla kupujgcych
(tzw. rzeczywiste uzywanie znaku). Przy ustalaniu
zdolnosci odrézniajgcej znaku, w zwigzku z ktérym
wnosi sie o rejestracje, mogq by¢ brane réwniez pod
uwage czynniki takie jak: udziat w rynku, intensyw-
nos¢, zasieg geograficzny i dtugotrwatosé uzywania
znaku, kwota zainwestowana przez przedsiebior-
stwo w promocje znaku, procent oséb danej kate-
gorii, ktére ze wzgledu na znak, identyfikujg towary
jako pochodzgce z konkrethnego przedsiebiorstwa,
a takze o$wiadczenia stosownych izb handlowych
i przemystowych oraz innych stowarzyszenh handlo-
wych i zawodowych. Analogicznie nalezy uznad,
ze w przypadku rodziny znakdw nalezy wykazag,
iz fowary oznaczone znakami nalezgcymi do rodziny
sg wprowadzone na rynek i dostepne dla kupujg-
cych. Z dowoddéw musi réwniez wynikaé, ze rodzina
znakdw istniata na rynku w dniu zgtoszenia oznacze-
nia spornego do rejestracji. Wnoszgcy sprzeciw po-
winien dopilnowa¢, aby dowody byty réwniez wy-
starczajgce do stwierdzenia okresu uzywania fego
oznaczenia oraz zakresu uzywania znakdw, a wiec
dla jakich towaréw byty one uzywane.

Jesli chodzi o stopien upowszechnienia rodziny zna-
kéw na rynku i jej rozpoznawalnos$ci wérdd wtasciwe-
go kregu odbiorcow, jaki jest niezbedny, by uznad,
ze taka rodzina istnieje, orzecznictwo nie przewi-
duje $ciSle okreSlonego odsetka rozpoznawalnosci
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tych znakdw na rynku wsrdéd wtasciwego kregu
odbiorcéw. Zamiast stosowania scisSle okresSlonego
udziatu procentowego wtasciwego kregu odbior-
céw na danym rynku, dowody powinny wskazywad,
ze znaczna cze$¢ odbiorow postrzega dane znaki
jako rodzine. Srodki dowodowe przydatne w toku
wykazywania rodziny znakdw nie sg jednak wobec
siebie rownowazne.

Orzecznictwo sqddw unijnych w sprawie wtoér-
nej zdolnosci odrézniajgce] wyrdznia wsrdéd
tych dowoddéw dwie kategorie: bezposrednie
i posrednie (wtdrne). Bezposrednim dowodem
o charakterze empirycznym sg wyniki opinii pu-
blicznej oraz opinie branzowych stowarzyszen
i izb handlowo-przemystowych. Do posred-
nich nalezg informacje o wysokosci udziatu
w rynku, naktadach na reklame itd. Sq to dane,
ktére pozwalajg na ustalenie zakresu, czasu oraz in-
tensywnosci uzywania znaku towarowego.

Musimy takze pamietac, ze dowody oceniane sq ca-
toSciowo. Czasem z jednego dowodu moze nie wyni-
ka¢ uzywanie rodziny znakdw, jednak w potgczeniu
zinnym (innymi) juz tak.

Wnoszqcy sprzeciw czesto zatgczajg opakowania
swoich towaréw oznaczonych znakiem czy ulotki
bqdz gazetki reklamowe. Czasem sg to nawet pro-
jekty takich materiatdéw. Dowody takie powinny bycé
opatrzone co najmniej datg roczng, jednak same
w sobie nie sq wystarczajgce. Swiadczg one o tym,
Ze wnoszgcy sprzeciw przygotowat takie materiaty.
Nie potwierdzajg jednak, ze konsument miat z nimi
styczno$¢. Nalezy wiec uzupetniagjgco wskazac¢ do-
wody $wiadczgce o tym, gdzie i w jakim czasie takie
materiaty byty rozdysponowane. Podobnie z rekla-
mami felewizyjnymi. Samo zatgczenie reklamy nie jest
wystarczajgce. Nalezy wskazaé, w jakich mediach
byta ona fransmitowana, ile wynosit koszt takiej rekla-
my i w jakim czasie byta ona fransmitowana. Materia-
ty zawierajgce opakowania produktéw powinny byé
za$ poparte dowodami potwierdzajgcymi wprowa-
dzenie towardw na rynek, np. fakturami VAT czy zo-
mowieniami od Klientéw.

Faktury VAT sq bardzo istotnymi dowodami — skazujqg,
kiedy, jaki towar i w jakiej ilosci byt sprzedany, a wiec
trafit na rynek. Wazne jest jednak, aby towary byty
na nich dobrze opisane — przede wszystkim, aby zna-
lazta sie na nich nazwa odpowiadajgca znakowi to-
warowemu. W innym wypadku taki dowdd nie moze
zostaé potqczony z dowodami w postaci opakowah
towardw i nie $wiadczy o tym, ze towar sprzedany
opatrzony byt danym znakiem towarowym. Ro&w-
nie dobrym dowodem jest zestawienie sprzedazy.
Jest to co prawda wewnetrzny dowdd pochodzgcy
od strony, jednak jedli zostanie uzupetniony o kilka
przyktadowych faktur czy zamdwien, stanowi solidny
dowdd nato, ile produktéw oznaczonych danym zna-
kiem zostato wprowadzonych na rynek.

Innym dowodem $wiadczgcym o obecnosci rodzi-
ny znakdw towarowych na rynku mogg by¢ reklamy
w magazynach. W takim wypadku nalezy przedsta-
wi¢ doktadng kopie przynajmniej pierwszej strony
magazynu, na ktérej widnieje jego data wydania
i nazwa, oraz strony z reklama.

Dopuszczalnymi  dowodami sg réwniez wydruki
ze stron internetowych, np. sklepdw. Wazna jest jed-
nak data wydruku takiej strony. Musi wskazywaé
na oferowanie w obrocie towardw oznaczonych zna-
kami najpdzniej na dzieh zgtoszenia znaku spornego.

Najbardziej pozgdanym dowodem sq badania opi-
nii publicznej dotyczace rozpoznawalnosci rodziny
znakéw. O ile sg wiasciwie przeprowadzone, mogq
Swiadczy¢ o rzeczywistym postrzeganiu znakdw przez
wtasciwy krgg odbiorcédw, czyli bezposrednio wskazy-
wac, ze odbiorcy postrzegajg dane znaki towarowe
jako rodzine. Wtasciwe sformutowane i przeprowa-
dzone badania opinii publicznej powinny by¢ praw-
dziwie neutralne i reprezentatywne. Nalezy unikaé
naprowadzajgcych pytan, niereprezentatywnych
prob i zbytniej ingerencji w odpowiedzi, poniewaz
mogg one przesqdzi¢ o mocy dowodowej takich
sondazy. Ponadto moc dowodowa badania opinii
publicznej zalezy od zastosowanej metody (wyrok
z 12 lipca 2006 r. w sprawie T-277/04). Moc dowodowa
moze by¢ ostabiona z uwagi na fakt, ze badane oso-
by nie odpowiadaty w sposdb spontaniczny, np. dla-
tego, ze uzyte formularze wskazywaty im omawiane
oznaczenie i towary. Dodatkowo kryteria wyboru an-
kietowanej opinii publicznej nalezy réwniez uwaznie
oceni¢. Préba musi by¢ reprezentatywna dla catego
wtasciwego kregu odbiorcéw, a co za tym idzie musi
by¢ wybrana losowo.

Zebranie dowoddw na istnienie rodziny znakéw sta-
nowi wyzwanie dla przedsiebiorcdw. Czesto poszcze-
gdélne dokumenty i materiaty znajdujg sie w réznych
dziatach przedsiebiorstwa — w dziale marketingu i re-
klamy, w dziale ksiegowosci, w dziale sprzedazy. Jesli
juz dotrzemy do wszystkich materiatéw, ktére mogg
nam sie przydaé, nalezy w przemyslany sposdb ze-
brac¢ te najbardziej istotne i usystematyzowacd je tak,
aby potwierdzaty istnienie rodziny znakdéw. W pierw-
szym kroku nalezy wyeliminowac te, ktére nie majq
daty, bgdz nie wynika z nich, dla jakich fowardw byty
uzywane znaki. Nastepnie nalezy zastanowic sie, kto-
re zdowoddw bedg samodzielne, a ktdre nalezy wes-
przec innymi. Pamietajmy, ze nie liczy sie ilo$¢, ajakose
takich dowoddéw. Dobrze wybrane i uporzgdkowane
dowody pozwalajg ekspertowi na ich szybkg i do-
ktadng analize.

Etap porownywania

Kiedy juz wykazemy, ze posiadamy rodzine znakdw
dla konkretnych towardw i ustug, zaczyna sie etap
porownywania. W pierwsze kolejnosci pordwnujemy
wykazy towardw i ustug znaku zgtoszonego i rodziny
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znakdéw. Kolizia moze wystgpic¢ tylko wtedy, gdy te to-
wary i ustugi sq identyczne lub podobne.

W sprzeciwie B2683996 (EUIPO) ,,RED LIPSTICK MON-
STER” wnoszgcy sprzeciw nie zdotat udowodnic uzy-
wania rodziny znakdw ,Monster” na tym samym polu
co znak zgtoszony. W sprzeciwie B2677790 (EUIPO)
»eTrike” wnoszgcy sprzeciw udowodnit uzywanie ro-
dziny znakdéw dla ustug wypozyczania pojazddw, kté-
re jednak nie miaty nic wspdlnego z towarami zno-
ku zgtoszonego w klasie 18, 25, 28 czy 32. Podobnie
w sprzeciwie B3053263 (EUIPO) ,MiniMoky” wnoszgcy
sprzeciw udowodnit uzywanie rodziny znakdéw ,,MINI"
wytgcznie dla towardw, jakim sg samochody, a takie
towary sq niepodobne do towardw i ustug z klasy 25
i 35 znaku zgtoszonego.

W decyzji tej podkreslono, ze podobiehstwo towa-
réw i ustug jest warunkiem koniecznym do stwier-
dzenia wprowadzenia odbiorcéw w btad. Sytuacja
taka miata miejsce rowniez w sprzeciwie B3066390
(EUIPO) ,,FlamArmour”, gdzie wskazano, ze poza tym,
Ze WNOoSzZqcy sprzeciw nie udowodnit istnienia rodziny
znakdw, to wskazane towary i ustugi nie sq podobne
do towardw i ustug znaku zgtoszonego. Przescieradta
i pokrycia mebli wskazane w klasie 24 nie sq bowiem
ani identyczne, ani podobne do towardw z klasy 18,
25 czy 38. Nalezy wiec pamietaé, ze nalezy
udowodnic¢ istnienie rodziny znakdéw nie dla ja-
kichkolwiek towardéw czy ustug, ale dla towa-
réw identycznych lub podobnych do towardéw
znaku zgtoszonego.

~Wpasowanie” sie w rodzine znakéw

Na kolejnym etapie poréwnujemy znak zgtoszony z ro-
dzing znakdw. Znak zgtoszony powinien by¢ podobny
do rodziny znakdw, a wiec wykorzystywacé ten sam,
powtarzajgcy sie element, co wiecej w taki sposdb,
aby méc wpasowacd sie w te rodzine — co nie jest takie
proste.

W sprzeciwie B2334871 (EUIPO) znakowi stownemu
NESPORT EUTM 12487435 przeciwstawiono nastepu-
jacg rodzine znakdéw ,,NES-,,

NESTLE
(stowny)

NESCAFE
(stowny)

EUTM 2977569 EUTM 346053

NESTEA
(stowny)

NESPRESSO
(stowny)

EUTM 3386704 EUTM 2793792

NESQUIK
(stowny)

EUTM 2228696

W sprawie uznano uzywanie rodziny znakdw, ktd-
rej cechqg jest prefiks ,,NES-", tgczgcy sie z opisowym
sufiksem np. -TEA (herbata); -CAFE (kawa); -QUICK
(szybki). Wskazano jednak, iz sam zbieg frzech pierw-
szych liter w znakach nie jest wystarczajqcy, aby
odbiorcy kojarzyli ten znak z rodzing znakdw ,,NES-".
W znaku NESPORT prefiks ,,NES” nie bedzie odczyty-
wany przez krqg przecietnych odbiorcéw, poniewaz
oznaczenie to zawiera element ,SPORT". W konse-
kwencji krag przecietnych odbiorcéw nie bedzie po-
strzegat tego znaku jako ,,NES” i ,,PORT", ale jako ,,NE"
i ,,SPORT". Zakwestionowane oznaczenie nie zawiera
kombinaciji pierwszej sylaby ,,NES" i sufiksu opisowego,
ktére wnoszqcy sprzeciw uwaza za charakterystycz-
ne dla swojej rodziny znakdw.

W sprzeciwie B3075623 (EUIPO) znakowi stownemu
Elmea EUTM 17980821 zostaty przeciwstawione na-
stepujgce znaki:

mea
(stowny)

mea
(stowny)

302015055683
(niemiecki)

302011029584
(niemiecki)

302014025551

(niemiecki EUTM 14674642

direkt

EUTM 17946463

meadirect
(stowny)

EUTM 17946465

MEA
(stowny)

EUTM 324581

W decyzji wskazano, ze zgtoszony znak towarowy
musi by¢ nie tylko podobny do znakdw nalezgcych
do serii, ale takze posiada¢ cechy charakterystycz-
ne pozwalajgce na powigzanie go z serig. Oznacza
to, ze element wspdlny rodziny znakdw musi by¢ uzyty
w znaku spornym w tym samym potozeniu, w ktérym
wystepuje on w rodzinie. W tej sprawie, chociaz
znak zgtoszony zawiera element ,mea”, konsumenci
nie bedq dzieli¢ oznaczenia ,Elmea” na ,EI" i ,mea”
i bedq postrzegac¢ sporne oznaczenie jako catosé.
Oznaczenie to wystarczajgco rézni sie od rodziny zna-
kow towarowych wnoszgcego sprzeciw i nie bedzie
postrzegane jako nalezgce do rodziny znakdw ,,mea”.

Z kolei w sprzeciwie B3079918 (EUIPO) LO2W, gdzie
przeciwstawiono znaki stowne i stowno-graficzne za-
wierajgce element ,,02" wskazano, ze znak zgtoszony
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nie moze by¢ postrzegany jako nalezgcy do rodziny
znakdéw ,,O2" (ktdraitak nie zostata uznana, ze wzgle-
du na brak ztozenia jakichkolwiek dowoddw), ponie-
waz zaden ze znakdw wczesniejszych nie posiada
elementu ,,02" wystepujgcego w srodku znaku.
Oznacza to, ze znak zgtoszony nie tylko musi
zawiera¢ element wspdiny rodziny znakdw,
ale réwniez element ten musi sie znajdowac
w tym samym miegjscu w strukturze znaku,
co w rodzinie znakdw.

Ciekawym przyktadem sq sprzeciwy, w ktdrych
wnoszgcym sprzeciw byt McDonald’s International
Property Company Ltd. Przeciwstawiat on znakom
zgtoszonym rodzine znakdéw ,,McC", ktdrg skutecznie
udowadniat. Powotywat on znaki wybrane z poniz-
szego zestawienia.

McDONALD’S McFISH
(stowny) (stowny)
EUTM 62497 EUTM 5056429
McTOAST McMUFFIN
(stowny) (stowny)

EUTM 4699054

EUTM 4562419

CHICKEN McNUGGETS McCHICKEN
(stowny) (stowny)
EUTM 16196 EUTM 16188

McRIB McFLURRY
(stowny) (stowny)S
EUTM 1391663 EUTM 864694
BIG MAC MC
(stowny) (stowny)
EUTM 62638 EUTM 10392835
McCAFE McBreakfast
(stowny) (stowny)
EUTM 9062118 EUTM 14890131
McDouble McBITES
(stowny) (stowny)
EUTM 11642519 EUTM 11205093
McCOUNTRY McINTERNET
(stowny) (stowny)

EUTM 11596442

EUTM 11955929

McCOMPASS
(stowny)

EUTM 2982658

McFAMILY
(stowny)

EUTM 10633436

Poczgtkowo EUIPO uznawato rodzine znakdw, skta-
dajgcych sie z prefiksu ,Mc" zestawionego z nazwqg
jedzenia, np. MCMUFFIN (McMAFINKA), McCHICKEN
(MCKURCZAK), MCcTOAST  (McTOST). Wskazywa-
no, ze niektére znaki zawierajg inne elementy, np.
McCHOICE (McWYBOR) czy McINTERNET, jednak jest
to wyjgtek od reguty.

Sprzeciwy byty ztozone m.in. wobec nastepujgcych
znakéw:

McGym ™.
(stowny) McNI h]l
EUTM 9480062 EUTM 11536836

mc
reams
kodels

EUTM 14942941

EUTM 14735435

9 Ve

Mo Deal-Paris

e Blo s ™eoa oo § K

EUTM 17013244 EUTM 17945429

W decyzji Drugiej Izby Odwotawczej z 21 kwietnia
2015 r. R.654/2014-2 ,McGym" wskazano, ze znak
McGym nie wpisuje sie w rodzine znakdw, poniewaz
element ,,gym” nie odnosi sie do jedzenia, a taka
wtasnie struktura charakteryzuje wiekszo$¢ znakow
z rodziny ,Mc". Element ,,gym” jest rozumiany jako
miejsce do ¢wiczeh fizycznych (z angielskiego si-
townia) i nie bedzie wpasowywato sie w rodzine
znakdw ,,Mc".

W decyzji Drugiej Izby Odwotawczej z 6 sierpnia
2015 r. R 2477/2014-2, gdzie znakiem zgtoszonym byt
znak stowno-graficzny ,,McVital” wskazano podob-
nie, ze ,vital" nie jest nazwqg rodzajowq dla jedzeniaq,
tak jak ,-rib” (zeberko), ,-toast” (tost), ,-fish” (ryba)
czy napoju ,-cafe” (kawa). Dodatkowo znak zgtoszo-
ny posiadat element graficzny serca. Zaden ze zna-
kdw wezesniejszy nie miat takiego elementu, dlatego
uznano, ze znak McVital nie wpisuje sie w strukture ro-
dziny znakdw ,,Mc".

Jeszcze inaczej byto w przypadku sprzeciwu B2702002
(EUIPO) ,MaK Tea". W tym wypadku réwniez uznano,
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ze znak zgtoszony nie bedzie asocjowany z rodzing
znakdw, pomimo Zze jego drugi element jest nazwqg
rodzajowqg napoju (Tea - herbata). W tym wypadku
zdecydowata odmienno$¢ pierwszego elementu.
Wskazano, ze element ,Mc" i ,,MaK" pokrywajqg sie
wytgcznie w zakresie pierwszej litery. Elementy te
sqg krotkie i bedqg widoczne na pierwszy rzut oka, dla-
tego réznice zostang zauwazone natychmiast i bedg
miaty znaczgcy wptyw na ogdlne wrazenia wywo-
tane przez sporne oznaczenie i rodzine znakdéw prze-
ciwnika. Dodatkowo wskazano, iz réznig sie one kon-
cepcyjnie, poniewaz element ,,Mc” bedzie kojarzony
ze szkockimi lub irlandzkimi nazwiskami.

Ochrona rodziny znakdéw ,,Mc" zostata rozszerzona
w decyzji Drugiej Izby Odwotawczej EUIPO z 18 kwiet-
nia 2018 r. R-972/2017-2 ,Mcdreams hotels”. lzba
uznata, ze rodzina znakdéw ,,Mc" sktada sie z prefiksu
»Mc" oraz rodzajowej nazwy jedzenia, np. ,,McFISH"
(McCRYBA), ,McRIB” (McZeberko”), ,McMUFFIN”
(MCMAFINKA), bgdZ innego elementu opisowego,
np. ,McBITES" (McGRYZY), ,McDOUBLE" (McPO-
DWOINY) czy McCOUNTRY (McWIES). Zdaniem Izby
dominujgcy element znaku zgtoszonego McDreams
(McSny) idealnie wpisuje sie w rodzine znakdw towa-
rowych ,Mc". Sprzeciw B3029009 (EUIPO) McDealPa-
ris powielit to zatozenie. Wskazano, ze element ,deal”
bedzie rozumiany przez krag przecietnych odbiorcéw
jako okazja do kupna. Dystynktywny element znaku
sktada sie wiec z elementu ,Mc" oraz elementu opi-
sowego — ma on wiec te samq strukture co rodzina
znakdw ,,Mc".

Podobnie w sprzeciwie B3070002 (EUIPO) ,,Mc Yolo",
gdzie uznano, ze przecietny odbiorca odbierze ele-
ment ,Yolo” jako zwrot promocyjny (You Only Live
Once - Zyje sie tylko raz), zachecajgcy do skorzysta-
nia z ustug zgtaszajgcego.

Stoczona bitwa czy wygrana walka

Czy ostateczne zwyciestwo w udowodnieniu przyna-
leznosci znaku do naszej rodziny bedzie skutkowac
wygrang walkg? Co do zasady, jesli posiadamy udo-
wodniong rodzine znakdw dla podobnych lub iden-
tycznych towardw i ustug, dla jakich zostat zgtoszo-
ny znak, a znak ten wpasowuje sie w naszq rodzine,
mozemy stwierdzi¢, ze istnieje prawdopodobiehstwo
wprowadzenia odbiorcéw w btgd. Konsumenciiden-
tyfikujg naszg rodzine znakdw z konkretnymi towarami,

za§ znak zgtoszony wywotuje wrazenie, ze nalezy
do tej rodziny. Musiatyby wystgpic¢ jakies dodatkowe
okolicznosci, wskazujgce na to, ze pomimo spetnienia
tych warunkdw konsumenci nie bedqg mylili pocho-
dzenia znakdw. Takim warunkiem moze by¢ dodatko-
wy element znaku wskazujgcy na pochodzenie.

W sprzeciwie B1828220 (EUIPO) ,LEASYSHOP BY
MONDADORI" wnoszqcy sprzeciw przeciwstawit zna-
kowi zgtoszonemu rodzine znakdw z prefiksem ,,EASY”.
W sprzeciwie stwierdzono, ze element ,EASY" nie jest
catkiem opisowy i pozbawiony charakteru odréznia-
jgcego, jednak jest to element staby. Nie to jednak
przesqdzito o negatywnym dla wnoszgcego sprzeciw
rezultacie sprzeciwu. EUIPO wskazato, ze sporny znak
zawiera dystynktywny element ,,BY MANDADORI"
wprost wskazujgcy na osobe czy firme, ktéra stoi
za sklepem uzywajgcym nazwy EASYSHOP. Dlatego
pomimo wystepowania w znaku zgtoszonym elemen-
tu EASY, cze$¢ wskazujgca na pochodzenie towardw
od konkretnego przedsiebiorcy pozwala stwierdzic,
ze nie wystepuje wprowadzenie kregu przecietnych
odbiorcéw w btad.

Gra warta swieczki?

1 pewnosciqg powotywanie sie na rodzine znakdw
fowarowych nie jest proste. Przed wnoszgcym sprze-
ciw stawiane sqg szczegdlne wymagania dowodowe,
a takze wymagania co do struktury samych znakdw.

Musimy o tym pamietad juz na etapie zgtaszania ko-
lejnych znakdw towarowych nalezgcych do rodziny,
a takze uzywaniaich narynku. Pokazuje to, jak wazna
dla przedsiebiorcdw jest strategia wizerunku i ochro-
ny marki. Jesli jednak pamietamy o tym na wczesnym
etapie, moze okazad sie, ze w przysztosci wtozony wy-
sitek przyniesie im wymierne skutki.

Posiadanie rodziny znakdéw towarowych po-
szerza bowiem ochrone catej marki i jest
szczegOllnie przydatne wtedy, gdy indywi-
dualne rozpatrywanie kolizji kazdego znaku
ze znakiem zgtoszonym nie daje wnoszgcemu
sprzeciw pozytywnego rezultatu. Z pewnosciq
powotywanie sie na rodzine znakdw jest ta-
twiejsze dla duzych graczy rynkowych, jednak
przy odpowiednim przygotowaniu taka stra-
tegia bedzie skuteczna réwniez dla matych
i Srednich przedsiebiorstw.



NIEOPATENTOWANY PoMYSE KUSI

Agnieszka Popek-Banach, plakat zgtoszony na konkurs organizowany przez Urzgd Patentowy RP na plakat
o tematyce zwigzanej z ochrong wtasnosci intelektualnej



KLUCZ DOTPATENTU

Frydrychowicz Joanna, Skrzypczyk Krzysztof, plakat zgtoszony na konkurs organizowany
przez Urzgd Patentowy RP na plakat o tematyce zwigzanej z ochrong wtasnosci intelektualnej
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Pakiet patentowy

prof. dr hab. Aurelia Nowicka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan

Okreslenie ,pakiet patentowy” oznacza akty prawne stanowigce pod-
stawe utworzenia jednolitej ochrony patentowej!, ktéra — wskutek usta-
nowienia patentu europejskiego o jednolitym skutku — ma obowigzywac
w wiekszosci panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

W sktad tego pakietu wchodza:

1) rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012z 17.12.2012r. wpro-
wadzajgce wzmochiong wspobtprace w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu
ochrony patentowej (Dz. Urz. UE L 361 2 31.12.2012r., 5. 1),

2) rozporzgdzenie Rady (UE) nr 1260/2012 z 17.12.2012 r. wprowadzajgce wzmocniong
wspdtprace w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w od-
niesieniu do majgcych zastosowanie ustaleh dotyczgcych ttumaczeh (Dz. Urz. UE
L 361z 31.12.2012r., 5. 89),

3) porozumienie w sprawie Jednolitego Sgdu Patentowego, podpisane w Brukseli
19.02.2013 r. przez 25 pahstw cztonkowskich UE (podpisu nie ztozyty: Hiszpania, Pol-
ska i Chorwacja).

Oba wymienione wyzej rozporzgdzenia sg aktami prawnymi Unii Europejskiej, nato-
miast porozumienie w sprawie Jednolitego Sgdu Patentfowego (dalej: porozumienie
JSP) jest umowg miedzynarodowq, w ktdrej Unia nie uczestniczy. Umowa ta nie jest
czesciqg prawa Unii2. Rozporzgdzenia nr 1257/12inr 1260/12 weszty w zycie 20.01.2013r.,
lecz majg by¢ stosowane od dnia wejscia w zycie porozumienia JSP, co — mimo upty-
wu blisko siedmiu lat od dnia jego podpisania — dotychczas nie nastgpito.

Wbrew sugestiimogacejwynikac¢ z nazwy porozumienia JSP, nie tylko tworzy ono Jed-
nolity Sgd Patentowy oraz okresla jego strukture i kompetencje, lecz réwniez reguluje
wiele innych zagadnieh, np. tre$¢ praw wytgcznych wynikajgcych z obu rodzajow
patentdw, tj. patentu europejskiego oraz patentu europejskiego o jednolitym skutku,
ograniczenia tych praw oraz srodki ochrony obu patentéw i dodatkowych §wiadectw
ochronnych (SPC), w tym réwniez roszczenia przystugujgce w razie naruszenia tych
praw.

Warto przypomniec, ze w 2013 r. Rzeczpospolita Polska podjeta decyzje o niepodpi-
saniu porozumienia JSP. Decyzja ta powinna by¢ utrzymana, gdyz niezwigzanie sie
tg umowg miedzynarodowqg pozwoli unikng¢ wysoce negatywnych konsekwenciji,
jakie dla gospodarki polskiej i polskich przedsiebiorcéw wigzatyby sie z obowigzywa-
niem jednolitej ochrony patentowej w Polsce?d.

Jak wspomniano, powstanie jednolitej ochrony patentowej jest uzaleznione od wej-
$cia w zycie porozumienia JSP. Warunki wejscia w zycie tej umowy miedzynarodowej
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sq okreslone w art. 89 ust. 1. Obecnie — wedtug stanu na 28 listopada
2019 r. — do spetnienia pozostat warunek dotyczgcy ratyfikowania tej
umowy przez Republike Federalng Niemiec. Stosownie bowiem do po-
wotanego przepisu porozumienie JSP ma wejs¢ w zycie pierwszego
dnia czwartego miesiqca po ztozeniu frzynastego dokumentu ratyfi-
kacyjnego lub aktu przystgpienia, w tym przez trzy panstwa cztonkow-
skie, w ktérych najwieksza liczba patentdéw europejskich pozostawata
w mocy w roku poprzedzajgcym rok, w ktérym miato miejsce podpisa-
nie porozumienia (w 2012 r. byty to Francja, RFN i Wielka Brytania).
Dotychczas ratyfikacji dokonato 16 panstw (co stanowi liczbe wiekszg
niz wymagana minimalna liczba 13 panstw), a mianowicie: Austria,
Francja, Belgia, Szwecja, Dania, Malta, Luksemburg, Portugalia, Finlan-
dia, Butgaria, Holandia, Wtochy, Estonia, Litwa, totwa i Wielka Bryta-
nia (ostatnio wymienione panstwo dokonato ratyfikacji 26.04.2018 r.,
a wiec juz po notyfikowaniu zamiaru wystgpienia z Unii Europejskiej).
Formalnie rzecz biorgc, do wejscia w zycie porozumienia JSP brakuje
tylko jednej sposrdd trzech ,,obligatoryjnych” ratyfikacji (RFN).

Ratyfikowanie porozumienia JSP przez Republike Federalng Niemiec
nie jest jednak pewne. Wprawdzie juz 9.03.2017 r. Bundestag uchwalit
dwie ustawy umorzliwiajgce dokonanie tego aktu, tj. 1. Gesetz zu dem
Ubereinkommen vom 19. Februar 2013 Uber ein Einheitliches Patentge-
richt oraz 2. Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf
Grund der europdischen Patentreform (zostaty one zaakceptowane
przez Bundesrat 31.03.2017 r.), jednak ustawy te nie zostaty dotych-
czas podpisane przez Prezydenta RFN z powodu skargi konstytucyj-
nej podwazajgcej ich zgodnos$¢ z ustawq zasadniczg (Grundgesetz),
whniesionej do Federalnego Trybunatu Konstytucyjnego (Bundesver-
fassungsgericht). Od wiosny 2017 r. skarga ta (sygn. akt 2 BvR 739/17)
oczekuje na rozpoznanie, co oznacza zamrozenie procedury ratyfika-
cyjnej. W niedawnej publikacji internetowe] pojawita sie wiadomosé,
ze rozpoznanie skargi nastgpi prawdopodobnie na poczgtku 2020 r.4

Innym zZrédtem niepewnosci co do wejscia w zycie porozumienia JSP
jest brexit. W tej kwestii nalezy mie¢ na wzgledzie, ze regulacije jedno-
litej ochrony patentowej byty tworzone przy zatozeniu, ze udziat Wiel-
kiej Brytanii jest warunkiem sine qua non powstania jednolitej ochrony
i Jednolitego Sgdu Patentowego.

Perspektywa wystgpienia tego panstwa z Unii Europejskiej powaznie
skomplikowata te sprawy. Porozumienie JSP jest bowiem oparte na za-
tozeniu, ze w umowie tej mogq uczestniczy¢ tylko panstwa cztonkow-
skie Unii Europejskiej. W tekscie porozumienia JSP panstwa te sg okre-
Slane jako ,umawiagjgce sie panstwa cztonkowskie” (Contracting
Member States), przy czym ,,panstwo cztonkowskie" oznacza panstwo
cztonkowskie Unii Europejskiej (zob. art. 2 lit. b). Innym zrédtem kompli-
kacjijest fakt, ze w Londynie ma sie miesci¢ jedna z dwdch filii oddziatu
centralnego Jednolitego Sgdu Patentowego, co nie bedzie mozliwe
po wystgpieniu z Unii Europejskiej (chyba ze zostanie dokonana zmia-
na porozumienia JSP).

Zrédtem watpliwosci dotyczgceych dalszego udziatu Wielkiej Brytanii
po wystgpieniu z Unii sg, obok okolicznoéci wspomnianych wyzej,
m.in. regulacje zawarte w art. 20 i 21 porozumienia JSP. Artykut 20
jest opatrzony nagtowkiem ,Pierwszehnstwo prawa Unii i jego

Zob. szerzej A. Nowicka, Patent europej-
ski o jednolitym skutku (w perspektywie
powstania) [w:] System Prawa Prywatnego,
tom 14A - Prawo wtasnosci przemystowej
(red. R. Skubisz), 2. wydanie, Warszawa
2017, s. 239-299.

Mimo to tekst porozumienia JSP zostat
opublikowany —w celach informacyjnych -
w Urz. UEC 175220.06.2013r., 5. 1.

Zob. np. List otwarty podpisany przezS. Sot-
tysinskiego, A. Szajkowskiego, J. Szwaje,

R. Markiewicza, A. Nowickqg i R. Skubisza,
wRzeczpospolita™ z 18.06.2012 . (dodatek)
oraz m.in. na stronie: www.rzecznikpaten-
towy.org.pl; A. Nowicka, R. Skubisz, Pakiet
patentowy (ocena z perspektywy Polski),
wEuropejski Przeglgd Sgdowy"” 2013, nr 4,

s. 12in.; A. Nowicka, Ekspertyza prawna
na temat jednolitej ochrony patentowej

w Unii Europejskiej z punktu widzenia Polski,
»Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmo-
wych”, nr2(38)/2013, s. 93-117. Zob. tez
Analize w sprawie potencjalnych skutkéw
gospodarczych wprowadzenia w Polsce
systemu jednolitej ochrony patentowej
(sporzgdzong 1.10.2012r. na zlecenie Mini-
sterstwa Gospodarki przez firme Deloitte).
Zob. P. Wingrove, Breaking: UPC Case

to be Decided in Early 2020, https://www.
managingip.com/Article/3905225/Man-
aging-Patents-Archive/Breaking-UPC-
case-to-be-decided-in-early-2020.html
(20.11.2019).

Warto zaznaczyé, ze obecna wersja
umowy o wystgpieniu (zob. nizej) przewi-
duje okres przejsciowy (art. 126 i nast. tej
umowy), majacy trwaé do 31.12.2020r.,

w ciggu ktérego ,,prawo Unii” ma miec
zastosowanie do Zjednoczonego Krélestwa
inajego ferytorium, przy czym pojecie
prawa Unii obejmuje m.in. ,umowy migdzy
panstwami cztonkowskimi, ktére te pan-
stwa zawarty jako panstwa cztonkowskie
Unii” (the agreements between Member
States entered into in their capacity as
Member States of the Union) — zob. art. 2

lit. a pkt v umowy o wystgpieniu. Nie jest
jasne, czy porozumienie JSP bedzie zali-
czane do tej grupy umow.


http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/
http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/
https://www.managingip.com/Article/3905225/Managing-Patents-Archive/Breaking-UPC-case-to-be-decided-in-early-2020.html
https://www.managingip.com/Article/3905225/Managing-Patents-Archive/Breaking-UPC-case-to-be-decided-in-early-2020.html
https://www.managingip.com/Article/3905225/Managing-Patents-Archive/Breaking-UPC-case-to-be-decided-in-early-2020.html
https://www.managingip.com/Article/3905225/Managing-Patents-Archive/Breaking-UPC-case-to-be-decided-in-early-2020.html

Nr 2/2020

35

Na temat problemdw prawnych

w tej sprawie zob. ostatnio: EU Patent
and Brexit, In-Depth Analysis, November
2019; opracowanie zamdwione przez
Komisje Prawnqg Parlamentu Europej-
skiego (http://www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/IDAN/2019/596800/
IPOL_IDA(2019)596800_EN.pdf).

Zob. Umowe o wystgpieniu Zjednoczo-
nego Krélestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
P&tnocnej z Unii Europejskiej i Europejskiej
Wspdlnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE
C 3841z12.11.2019 ., 5. 1-177). Wtasnos¢
intelektualna jest w tej umowie regulo-
wana w art. 54-61.

Zob. Deklaracje polityczng okreslajgcqg
ramy przysztych stosunkdéw miedzy Unig
Europejskg a Zjednoczonym Krélestwem
(Dz. Urz. UE C 3841z 12.11.2019 1., 5. 178-193).
Pierwotnym terminem wystgpienia,
wynikajgcym z art. 50 Traktatu u Unii
Europejskiej, byt 30.03.2019 r. (dwa lata
po notyfikacji zamiaru wystgpienia; zamiar
ten zostat przez Wielkg Brytanie notyfiko-
wany Radzie Europejskiej 29.03.2017 r.).
Termin ten zostat po raz pierwszy prze-
dtuzony do 12.04.2019r., a po raz drugi
—do 31.10.2019 r. Oba terminy uptynety
bezskutecznie. Obecne przedtuzenie
brexitu wynika z decyzji Rady Europejskiej
(UE) 2019/1810z 29.10.2019 r. (Dz. Urz. UE

L 278 230.10.2019r., 5. 1) i ma ono trwac do:
1.12.2019 1. (co przestato by¢ realne) albo
do 1.01.2020r., albo do 1.02.2020 .

(wystgpienie na konferencji UPRP
nt. Wtasnos¢ intelektualna
wczoraj i dzis. 100 lat cztonkostwa
Polski w Konwencji paryskiej,
listopad 2019 r.)

poszanowanie” i stanowi: ,,Sad stosuje prawo Unii w catosci i uznaje
jego pierwszenstwo". Z kolei art. 21 porozumienia JSP, opatrzony na-
gtéwkiem ,Wnioski o orzeczenia w trybie prejudycjalnym”, stano-
wi: ,Jako sgd wspdlny dla umawiajgcych sie panstw cztonkowskich
i cze$¢ ich systemu sgdowego Sad wspdtpracuje z Trybunatem Spra-
wiedliwosci Unii Europejskiej, by zapewni¢ prawidtowe stosowanie
i jednolitg wyktadnie prawa Unii, tak jak kazdy sgd krajowy, zgodnie
w szczegdlnosci z art. 267 TFUE. Orzeczenia Trybunatu Sprawiedliwosci
Unii Europejskiej sg dla Sgdu wigzgce” (wyraz ,,Sqd” w obu przepisach
oznacza Jednolity Sgd Patentowy).

Jak wynika z przytoczonych unormowan, Jednolity Sgd Patentowy jest
w nich definiowany jako ,,sad wspdlny dla umawiajgcych sie panstw
cztonkowskich” (court common to the Contracting Member States),
co nie bedzie miato zastosowania do Wielkiej Brytanii po brexicie, gdyz
panstwo to od dnia wystgpienia z Unii przestanie by panstwem czton-
kowskim, a stanie sie panstwem trzecim?.

Jak wskazano wyzej, Wielka Brytania ratyfikowata porozumienie JSP
26.04.2018 r., w zwigzku z czym wejscie w zycie tej umowy jest obecnie
formalnie uzaleznione tylko od jej ratyfikowania przez Republike Fede-
ralng Niemiec, co zkolei jest uzaleznione od rozstrzygniecia wspomnia-
nej skargi konstytucyjnej (2 BvR 739/17).

Nie mozna wykluczyé, ze rozpatrujgc te skarge, niemiecki Federalny
Trybunat Konstytucyjny wystgpi z pytaniami prejudycjalnymi do Try-
bunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej w celu uzyskania stanowiska
tego Trybunatu w kwestii zgodnosci porozumienia JSP z prawem Unii Eu-
ropejskiej (kwestia ta nasuwa, moim zdaniem, powazne watpliwosci).
Nawet jednak w przypadku oddalenia skargi przez niemiecki Federal-
ny Trybunat Konstytucyjny pozostanie niepewnos$¢ co do dopuszczal-
noéci udziatu Wielkiej Brytanii w porozumieniu JSP (i jednolitej ochronie
patentowej) po wystgpieniu tego panstwa z Unii Europejskiejé. Nie-
pewnosé ta nie daje sie usungé ani na podstawie wynegocjowanej
przez Wielkq Brytanie i Unie Europejskg umowy o wystgpieniu’, ani to-
warzyszgcej tej umowie deklaracji politycznej®. Dodaé zresztq trzeba,
ze nawet samo zawarcie umowy o wystgpieniu i jej ostateczny ksztatt
nie sg pewne (poprzednia wersja umowy zostata odrzucona przez par-
lament brytyjski).

Obecnie - po dwukrotnym przedtuzeniu terminu wystgpienia Wiel-
kiej Brytanii z Unii Europejskiej’ — jako termin wystgpienia zostat przy-
jety 1 stycznia 2020 r. albo 1 luty 2020 r. Mozna przypuszczad, ze jeden
z tych terminéw okaze sie realny (biorgc pod uwage date wyboréw
parlamentarnych w Wielkiej Brytanii wyznaczong na 12.12.2019r.), cho-
ciaz nie mozna wykluczy¢ kolejnego przedtuzenia wspomnianego ter-
minu, a nawet odstgpienia przez Wielkg Brytanie od zamiaru wystgpie-
nia z Unii Europejskie;.

Podsumowujac, sprawa ewentualnego wejscia w zycie porozumienia
JSP i zwigzanego z tym uruchomienia jednolitej ochrony patentowej
wyjasni sie zapewne w 2020r., w zaleznosci od rozstrzygniecia przez Fe-
deralny Trybunat Konstytucyjny skargi 2 BvR 739/17, a takze w zaleznosci
od tego, czy, kiedy i na jakich warunkach Wielka Brytania wystgpi z Unii
Europejskiej. Obecnie, wobec tak wielu niewiadomych, trudno formu-
towac jakiekolwiek przewidywania.


http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/596800/IPOL_IDA(2019)596800_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/596800/IPOL_IDA(2019)596800_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/596800/IPOL_IDA(2019)596800_EN.pdf
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Klauzula napraw

W prawie wzordw przemystowych

Anna Tischner!
Uniwersytet Jagiellonski

1. Prawo do naprawy

Wspdtczesnie na problem dostepu do czesci zamiennych nalezy pa-
trze¢ z perspektywy uwzgledniajgcej nie tylko wymiar prokonkurencyj-
ny, ale robwniez ekologiczny i konsumencki tego zagadnienia.

Niewgtpliwie dostep do czescizamiennych zarozsgdng cene lezy win-
teresie konsumenta. Stosowane od lat przez przedsiebiorcdw strategie
planowanego postarzania produktéw? (a wiec takiego projektowa-
nia, ktére celowo ogranicza czasowo ich uzytecznos$é¢, a takze opta-
calno$¢ napraw) oraz skutki tych dziatah, m.in. w postaci globalnego
ocieplenia, rodzq sprzeciw, ktéry zaczyna przybieraé normatywnq for-
me. W tym klimacie wyznaczonym wyzwaniami ekologii oraz potrzebg
dowarto$ciowania intereséw konsumentdw krystalizuje sie tzw. prawo
do naprawy, ktére — poza postulatamiwtasciwymidlaruchu spoteczne-
go —zaczyna owocowadé konkretnymi inicjatywami ustawodawczymis.

Konkurencyjny wymiar tej problematykizwigzany jest natomiast zdomi-
nacjg producentdw produktdw ztozonych na rynku pierwotnym (rynku
produktéw ztozonych) i wtérnym (rynku czesci zamiennych). Ochrona
postaci czesci zamiennych prawami wtasnosci intelektualnej oraz spe-
cyficzna dla tego rynku konieczno$¢ odtworzenia czesci identycznej
ogranicza innym przedsiebiorcom wolnos¢ prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i konkurowania na wtérnym rynku czesci zamiennych.
Choc¢ obie te wolnosci sg zakorzenione w Traktacie o Funkcjonowaniu
UE oraz Karcie Praw Podstawowych UE, ich praktyczne urzeczywist-
nienie w formie wprowadzenia w prawie krajowym obowigzkowego
ograniczenia prawa do wzoru przemystowego w zakresie umozliwia-
jacym odtwarzanie i oferowanie czesci zamiennych do celéw napra-
wy nie byto dotychczas mozliwe ze wzgledu na brak konsensusu wéréd
panstw cztonkowskich UE.

Pewng nadziejg na zmiane sytuacji w Europie jest przygotowywana
reforma prawa wzordw przemystowych oraz planowane zmiany w pra-
wie niemieckim, ktére majg zaowocowad wkrdtce wprowadzeniem
klauzuli napraw do niemieckiego prawa wzoréw?,

Dzi§ mniejszym
problemem jest
tworzenie z pomocqg
ochrony witasnosci
intelektualnej zachet
do produkowania

i sprzedawania

w ogdle.

Palgce staje sie
natomiast pytanie,

na ile zasady ochrony
wtasnosci intelektualnej
mogg promowadé
produkcije, ktéra

jest ekologicznie

i spotecznie pozgdana.
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2. Unijna klavzula napraw

Jedynie na ptaszczyznie unijnej ochrony wzordw
w jednolitym prawie do wzoru wspdlnotowego w art.
110 rozporzgdzenia 6/2002 o wzorze wspdlinotowym
wprowadzono klauzule napraw, tj. ograniczenie pra-
wa, ktére umozliwia wytwarzanie i oferowanie czesci
sktadowych produkfu ztozonego wykorzystywanych
do celdéw naprawy tego produktu ztozonego, aby
przywrdcic mu jego pierwotng postaé. Podobng
klauzule wprowadzity tez niektére panstwa cztonkow-
skie UE do ustaw krajowych (m.in. Polska w art. 104!

p.w.p.).

Klauzula napraw zostata ostatnio opatrzona przez
Trybunat Sprawiedliwosci UE rozbudowang wyktad-
nig w wyroku z 20.12.2017 r. w sprawach potgczo-
nych C-397/16 i C-435/16 Acacia/Audi oraz Acacia/
Porsche, z ktérej przebija idea liberalizacji rynku cze-
§ci zamiennych. Przede wszystkim Trybunat zapro-
ponowat na potrzeby stosowania klauzuli napraw
szerokg wyktadnie zakresu pojecia czesci zamienne;j,
nie ograniczajgc go wymogiem uwarunkowania wy-
glgdu tej czesci wyglgdem catego produktu ztozone-
go, dotychczas stosowanym w niektérych panstwach
cztonkowskich.

Zdaniem Trybunatu , klauzula »naprawy« ma na celu
zapobieganie tworzeniu zamknietych rynkéw dla nie-
ktérych czeséci zamiennych, a w szczegdlnosci ochro-
ne konsumenta, ktéry zakupit produkt dtugotrwaty,
ktéry moze by¢ kosztowny, przed zwigzaniem w nie-
skohczono$¢ z producentem produktu ztozonego
przy zakupie czesci zewnetrznychs.

Na beneficjentéw klauzuli napraw - producentdw
i dystrybutoréw czesci zamiennych natozono jednak
bardzo dolegliwe obowigzki nalezytej starannosci
w zakresie przestrzegania warunkéw klauzuli napraw
przez uzytkownikéw tych czesci na dalszych etapach
dystrybuciji. Obejmujg one zardwno obowigzki infor-
macyjne (jasna i widoczna informacja na produkcie,
na opakowaniu, w katalogach i dokumentach han-
dlowych, ze produkt odtwarza chroniony wzérinnego
podmiotu oraz ze jest przeznaczony jedynie do celu
naprawy produktu ztozonego w celu przywrdcenia
mu wyglgdu poczgtkowego), jak réwniez obowig-
zek powstrzymania sie od wprowadzania do obrotu

takich czesci w sytuacji, gdy beneficjent klauzuli ma
pozytywng wiedze lub powinien wiedzie¢, ze czesci
nie bedqg wykorzystywane zgodnie z warunkami klau-
zuli napraws.

W orzeczeniach sgdéw krajowych zapadtych
juz po wyroku TSUE w sprawie Acacia’ obowigzki te
sg egzekwowane z wielkg pieczotowitoscig (np. wy-
maga sie informacji o celu naprawy na produkcie,
na opakowaniu, w katalogach i na stronie interne-
towej w jezyku odbiorcéw oferty oraz wyraznej in-
formaciji o odtworzeniu wzoru chronionego prawem
na rzecz innego podmiotu), co biorgc pod uwage
realia dystrybucji czesci zamiennych w Europie, jest
z pewnoscig duzym utrudnieniem organizacyjnym.

3. Czesci zamienne w prawie znakdw towarowych
i w prawie autorskim

Spér o zakres ochrony czes$cizamiennych prowadzony
jest réwniez na innych frontach prawa wtasnosci inte-
lektualnej. Skutecznym orezem w tej walce jest z pew-
nosciq prawo ochronne na znak towarowy, ktére
nie zawiera ograniczenia analogicznego do klauzuli
napraw w prawie wzordw?é. Tymczasem uzycie znaku
towarowego moze wynika¢ z koniecznosci odtworze-
nia doktadnego wyglgdu czesci zamiennej; w pew-
nych przypadkach moze tez wynika¢ z uwarunkowan
funkcjonalnych (np. w przypadku, gdy na czesci za-
miennej umieszczany jest element potrzebny do za-
mocowania emblematu znaku towarowego, ktéry
wyglgdem przypomina znak towarowy). W odniesie-
niu do takiego elementu zamieszczonego na atrapie
chtodnicy - tzw. grillu, w orzecznictwie stwierdzono
naruszenie prawa do znaku towarowego?®.

Nieprzewidywalnym w skutkach instrumentem obez-
wtadniajgcym liberalizacje rynku czeséci zamiennych
moze by¢ réwniez ochrona prawnoautorska, kté-
rej zakres przedmiotowy jest do$¢ nieprzewidywal-
ny po niedawnym wyroku Trybunatu z 12.09.2019 r.
w sprawie C-683/17 Cofemel. Skoro mechanizmy
ograniczajgce dostep do ochrony prawnoautorskiej
rozwigzaniom uzytkowym, takie jak wymdg wartosci
estetycznej lub artystycznej, zostaty odrzucone jako
wychodzgce poza uniwersalne w prawie autorskim
Unii Europejskiej kryterium ,wtasnej tworczosci inte-
lektualnej”, to palgce staje sie stosowanie na gruncie
prawa autorskiego wytgczenia ze wzgledu na funk-
cjonalnoé¢ techniczng, interpretowanego spdjnie
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z rezimem wzorniczym!'?. Wskazéwek w tym zakresie nalezy spo-
dziewac sie w wyroku Trybunatu w sprawie C-833/18 Brompton
Bicycles, w ktérej sqd krajowy zapytuje o mozliwo$¢ wytgczenia
z zakresu ochrony prawnoautorskiej dziet, ktérych forma jest nie-
zbedna do osiggniecia efektu technicznego oraz o kryteria stoso-
wania tego wytqczenia na gruncie prawa autorskiego.

Pozostaje mie¢ rowniez nadzieje, ze nieobowigzkowe ogranicze-
nie tresci przewidziane w art. 5 ust. 3 lit. | dyrektywy 2001/29/WE
o prawie autorskim w spoteczenstwie informacyjnym (ktérego
odpowiednikiem jest art. 334 pr.aut.) umozliwiajgce korzystanie
z utwordw w zwiqzku z naprawq sprzetu, zmieni swéj status na obo-
wigzkowy w prawie krajowym i doczeka sie autonomicznej wy-
ktadni Trybunatu, ktéra uwzgledni ducha i cele klauzuli napraw
w prawie wzordw przemystowych oraz wazne wolnosci traktato-
we za nim stojgce. Skoro bowiem prawo autorskie zaczyna siegac
po wytwory, ktdre sqg rezultatem inwestycji, a ochrona poszukiwa-
na jest, by ograniczyé konkurentom dostep do atrakcyjnych go-
spodarczo rozwigzan, to prokonkurencyjne granice tej ochrony
stajqg sie koniecznoscig'l.

4. Konwencja Paryska i wyzwania wspétczesnosci

W kwestii zasad ochrony wzordw przemystowych Konwencja Pa-
ryska jest bardzo oszczedna, zobowigzujgce jedynie w art, 5quinquies
panstwa Zwigzku Paryskiego do zapewnienia jakiej$ formy ochro-
ny wzornictwa. W piSmiennictwie pojawiaqjqg sie gtosy, iz klauzu-
la napraw jest pogwatceniem konwencyjnego zobowigzania
do ochrony wzordw z niej wynikajgcego'2. Biorgc pod uwage za-
prezentowane tu argumenty prokonkurencyjne, prokonsumenc-
kie i proekologiczne, gtosy te wydajqg sie oderwane od wyzwan
XXI wieku.

Okrggta rocznica przystgpienia Polski do Konwencji Paryskiej po-
winna nas zacheci¢ do krytycznego spojrzenia na role ochrony
wtasnosci intelektualnej w kreowaniu dobrostanu we wspdtcze-
snym Swiecie.

100 lat temu prawnicy zastanawiali sie, jak zasady ochrony wta-
snosci intelektualnej mogq skutecznie wspieraé¢ handel miedzy-
narodowy. Dzi§ mniejszym problemem jest tworzenie z pomocg
ochrony wtasnosci intelektualnej zachet do produkowania i sprze-
dawania w ogdle.

Palgce staje sie natomiast pytanie, na ile zasady ochrony wtasno-
sciintelektualnej mogq promowaé produkcje, ktéra jest ekologicz-
nie i spotecznie pozgdana.

1

Dr hab. Anna Tischner, prof. UJ, Katedra Prawa
Wtasnosci Intelektualnej, Wydziat Prawa i Admini-
stracji UJ (e-mail: anna.tischner@uj.edu.pl).
Strategie te (ang. planned obsolescence) byty
stosowane przez przemyst motoryzacyjny USA
juz w latach 20. XX w. w celu wyprowadzenia
gospodarki amerykanskiej z kryzysu. Innym zna-
nym przyktadem tej strategii byt utworzony w tym
czasie kartel zaréwkowy Phoebusa.

Zob. np. przyjety przez Komisje UE 1 paz-
dziernika 2019 r. pakiet regulacji ecodesign
C(2019)2120-2127, ktére majq zapewnic¢ dostep
do czesci zamiennych przez 7-10 lat od zakupu
sprzetu RTV/AGD i zobowigzaé do udostepniania
informacji niezbednych do przeprowadzenia
naprawy profesjonalnym punktom napraw.
Zasady te zaczng obowigzywac od 1 marca
2021 r.

Zob. nowy § 40a niemieckiej ustawy o wzorach
(Designgesetz).

Wyrok C-397/16 1 C-435/16 Acacia, pkt 50.
Opinia rzecznika generalnego w sprawie
C-397/16 1 C-435/16 Acacia, pkt 131-137; wyrok
C-397/161C-435/16, Acacia, pkt 82-89.

Zob. wyrok niemieckiego Trybunatu Fede-
ralnego BGH 7 26.07.2018 — | ZR 226/14
Kraftfahrzeugfelgen Il.

Zob. w tej kwestii postanowienie Trybunatu

2 6.10.2015r., w sprawie C-500/14 Ford Motor
Company v. Wheeltrims srl, EU:C:2015:680, wska-
zujgce na brak podstaw do stosowania miedzy-
rezimowych analogii.

Zob. wyrok SO w Warszawie z 27.08.2018 r., sygn.
akt XXIl GWzt 6/17, w ktérym kohcowa ocena
byta zréznicowana w zaleznosci od stopnia
podobienstwa tego elementu do znaku towa-
rowego powoda (zarys znaku fowarowego byt
na czesciach zamiennych petny, czesciowy lub
byto tylko puste miejsce na znak); a fakze wyrok
niemieckiego Trybunatu Federalnego BGH
27.03.2019 ., | ZR 61/18 (KUhlergrill), w ktérym przy-
jeto, ze element ten stanowi §rodek techniczny
potrzebny do zamontowania emblematu znaku
towarowego na pojezdzie, ale takze wskazéwke
komercyjnego pochodzenia tego produktu
(atrapy) od powoda (tu: producenta Audi) lub
jego licencjobiorcy.

Zob. wyrok Trybunatu z 8.03.2018 r. w sprawie
C-395/16 Doceram.

Zob. opinie rzecznika generalnego M. Szpunara
w sprawie C-683/17 Cofemel, pkt 50-66.

Tak N. P. de Carvalho, The TRIPS Regime of Trade-
marks and Designs, Hague 2014, s. 408-410
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Naruszenie patentu w prawie
prywatnym miedzynarodowym

dr hab. Marek Swierczynski
prof. Uniwersytetu Kardynata Stefana Wyszynskiego

Ogdlng norme kolizyjng dla zobowigzan wynikajgcych z naru-
szenia krajowych oraz europejskich patentéw zawiera art. 8 ust. 1
rozporzgdzenia Rzym Il, ktéry stanowi, ze prawem wtasciwym dla
zobowigzan pozaumownych wynikajgcych z naruszenia prawa
wtasnosci intelektualnej jest prawo panstwa, na podstawie ktérego
dochodzi sie ochrony. Jest to reguta prawa kraju ochrony (lex loci
protectionis).

Podstawowe znaczenie przy ustalaniu prawa wtasciwego, w przypadku
naruszenia patentu, ma art. 8 rozporzgdzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z 11.07.2007 r. dotyczgcego prawa wtasciwego dla zo-
bowigzah pozaumownych (,Rzym II"). Rdwniez ustawa z 4.02.2011 r. — Prawo
prywatne miedzynarodowe? zawiera przepisy kolizyjne dla wtasnosci intelek-
tualnej, w tym —wskazujgcy na wtasciwose prawa kraju ochrony —art. 46 ust. 3.

Jednakze w art. 33 tej ustawy wyjasniono, ze ,prawo wtasciwe dla zobowig-
zania ze zdarzenia niebedgcego czynnoscig prawng okresla rozporzgdzenie
Rzym II". Z powyzszego wynika cze$ciowe wytgczenie zastosowania normy
z ust. 3 art. 46 p.p.m. ze wzgledu na obowigzywanie ujednoliconych unijnych
przepisdw kolizyjnych rozporzgdzenia Rzym II.

Zakres zastosowania rozporzgdzenia Rzym Il nie obejmuje natomiast takich
zagadnien, jak ustalenie istnienia patentu, jego zakresu czy tego, kto jest
uprawnionym z patentu. Artykut 8 rozporzgdzenia Rzym Il dotyczy tylko cywil-
noprawnych konsekwenciji naruszeh patentow.

Ogding norme kolizyjng dla zobowigzah wynikajacych z naruszenia krajo-
wych oraz europejskich patentdéw zawiera art. 8 ust. 1 rozporzgdzenia Rzym
Il, ktéry stanowi, ze prawem wtasciwym dla zobowigzah pozaumownych wy-
nikajgcych z naruszenia prawa wtasnosci intelektualnej jest prawo panstwa,
na podstawie ktérego dochodzisie ochrony. Jest to reguta prawa kraju ochro-
ny (lex loci profectionis).

Na podstawie ust. 1 art. 8 rozporzgdzenia Rzym Il uprawniony, opierajgc
roszczenie na okre$lonym prawie materialnym, dokonuje wyboru panhstwa,
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dla ktérego dochodzi ochrony, a prawo tego panh-
stwa decyduje o tym, czy kwestionowane przez
uprawnionego dziatanie stanowi naruszenie prawad
wytgcznego.

W przypadku, gdy uprawniony twierdzi, ze ochro-
na przystuguje mu na podstawie réznych systemaow
prawnych, konieczne jest odrebne dla kazdego pan-
stwa ustalenie, czy dane dziatanie jest objete zakre-
sem ochrony danego systemu prawnego.

Norma kolizyjna z ust. 1 art. 8 rozporzgdzenia Rzym |l
zawiera w istocie subiektywny tqcznik. W ujeciu tego
aktu prawnego kwestia, czy doszto do naruszenia, jest
zagadnieniem prawa materialnego, a nie prawa pry-
watnego miedzynarodowego, co oznacza, ze to pra-
wo materialne kraju ochrony (a nie prawo kolizyjne
panstwa sgdu) odpowie na pytanie, czy naruszenie
moze by¢ powigzane z terytorium danego panstwa.

W przypadku, gdy dojdzie do skutecznego wprowa-
dzenia instytucji patentu jednolitego, zastosowanie
znajdzie ust. 2 art. 8 rozporzadzenia Rzym I, ktéry
ma charakter komplementarny (uszczegdtawiajgcy)
wzgledem ust. 1. Wynika z niego, ze w przypadku
zobowiqgzania pozaumownego wynikajgcego z na-
ruszenia jednolitego unijnego prawa wtasnosci inte-
lektualnej prawem wtasciwym do wszelkich kwestii
niepodlegajgcych odpowiedniemu unijnemu aktowi
prawnemu (tu: pakietu patentowego) jest prawo pan-
stwa, w ktérym naruszenie to miato miejsce. W tej nor-
mie wykorzystany zostat tgcznik miejsca naruszenia
prawa wtasnosci przemystowej (locus delicti).

Utrzymanie zasady witasciwosci legis loci protectio-
nis bez jej dalszego doprecyzowania, gdy chodzi
o ujednolicone unijne prawa wtasnosci przemysto-
wej, nie bytoby mozliwe, skoro ochrona jest ponad-
krajowa, a jednolity zakres ochrony wynika z przepi-
sOw prawa unijnego — w zakresie nieuregulowanym
w stosownym rozporzqdzeniu zastosowanie znajdg
srodki ochrony prawnej wynikajgce z prawa panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej, w ktérym doszto
do naruszenia.

Reguty lex loci delicti oraz lex loci protectionis pozo-
stajg tu w zgodnosci, przy czym locus protectionis sta-
nowi terytorium catej Unii Europejskiej.

Niedopuszczalny jest wybdr prawa dla zobowigzah
Z naruszenia prawa wtasnosci przemystowej (art. 8 ust.

3 rozporzgdzenia Rzym Il). Rozwigzanie to uzasadnia
sie potrzebg ochrony oséb trzecich, a takze obowig-
zywaniem zasady terytorializsmu w dziedzinie praw
wtasnosci intelektualnej. Zasada ta wytgcza mozli-
wos¢ wyboru prawa innego pahstwa niz prawo kraju
ochrony. Dlatego zobowigzania wynikajgce z naru-
szeh praw wtasnosci intelektualnej powinny podle-
gac wytqcznie legi loci protectionis.

Przyjecie odrebnych norm kolizyjnych w art. 8 rozpo-
rzgdzenia Rzym |l oznacza, ze nie znajdqg zastosowa-
nia ogdlne zasady kolizyjne dotyczgce zobowigzan
z czyndw niedozwolonych, wynikajace w szczegdlno-
§ci z art. 4 tego rozporzqdzenia, takze w przypadku,
gdy naruszenie dotyczy jednolitych unijnych praw
wtasnosci intelektualnej. Te ogdlne zasady przewi-
dujg wtasciwose prawa miejsca bezposredniej szko-
dy (art. 4 ust. 1), z zastrzezeniem pewnych wyjatkdw,
tj. mozliwosci zastosowania wspdlnego prawa per-
sonalnego stron (art. 4 ust. 2) oraz mozliwosci skorzy-
stania przez sqd z klauzuli korekcyjnej pozwalajgcej
na zastosowanie innego prawa anizeli przewidziane
wedtug powyzszych regut (art. 4 ust. 3).

W praktyce waqgtpliwosci wywotuje przypadek, gdy
do naruszenia patentdw dojdzie w wiecej niz jed-
nym panhstwie lub okolicznosci stanu faktycznego
sq rozproszone pomiedzy rézne panstwa bgdz w inny
sposdb powstanie potrzeba ochrony patentu. Chodzi
tu przede wszystkim o problem naruszen wielomiej-
scowych w Srodowisku cyfrowym.

Przepis art. 13 rozporzqgdzenia Rzym Il rozszerza zakres
zastosowania art. 8 co do innych niz delikt, a niewy-
nikajgcych z czynnosci prawnych zrédet odpowie-
dzialnosci z tytutu naruszenia praw wtasnosci intelek-
tualnej, tj. z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia,
prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia, bqgdz
culpa in contrahendo.

' Dz.Urz. UEL 199, s. 40. W polskiej literaturze zob. A. Nowicka,
Prawo wtasciwe dla zobowiqzan wynikajqcych z czyndw nie-
dozwolonych w swietle przepiséw rozporzqdzenia nr 864/2007
[w:] Prawo wtasnosci intelektualnej. Wczoraj, dzis i jutro, red.
J. Barta, A. Matlak, Krakéw 2007, s. 311-335; A. Nowicka, Koli-
zyjnoprawna problematyka prawa wtasnosci przemystowej
[w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwanski, . 14b, Prawo
wtasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 1533;
J. Szwaja, A. Kubiak-Cyrul [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2016, s. 237.

2 Dz.U.z2015r1. poz. 1792.
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Kilka uwag o zasadach
ochrony wzornictwa przemystowego
— historia i wspotczesnosce

Dopiero w XIX wieku tak
do jezyka prawnego,
jak i prawniczego
wprowadzono

pojecia ,wtasnos¢
literacka i artystyczna”
oraz ,witasnosé
przemystowa".

Prof. dr hab. Ewa Nowinska
Uniwersytet Jagiellonski

Przez wieki ani takie wytwory, ani nawet opracowania dzi$ zaliczane
do kategorii dziet sztuki, nie byty chronione jako takie. Pewnych zasad
w tej mierze doszukiwac sie mozna w przepisach cechowych, jednak-
ze produkt i jego uksztattowanie traktowane byty jako dobro wspdine,
przynalezne wszystkim rzemiesinikom-cztonkom cechu.

Mijajg wieki, szukajac przyktaddédw poczgtkdw prawnych ochrony wzo-
réw przywotaé mozna date 1 marca 1712 r., kiedy we Francji zapadt
pierwszy wyrok Rady Panstwa naktadajgcy kare za nasladownic-
two wzordw jedwabnych tkanin, powstatych w lyonskich fabrykach.
W 1787 roku rozszerzono ochrone na wszystkie produkty jedwabne, kté-
re zostaty wyprodukowane we Francji. Byta to zatem ochrona wyglgdu
produktu/tkaniny, niewagtpliwie w zatozeniach zblizona do zbudowa-
nego nastepnie odpowiedniego, wtasciwego wzorom — systemu.

Ochrona wzoréw przepisami z zakresu prawa autorskiego

W ogdle nie dostrzegano w omawianych opracowaniach w cza-
sie, o ktérym mowa, cech wskazujgcych na ich twérczy charakter,
co nie dziwi, zwazywszy, iz z frudem przebijata sie ochrona utwordw
(w szczegdlnosci pismienniczych). Wtasciwe zasady w tym zakresie,
juz obejmujgce szerszqg kategorie opracowan, anizeli pierwotne utwo-
ry piSmiennicze, przynosi wiek XIX. Tak do jezyka prawnego, jak i praw-
niczego wprowadzono wdwczas pojecia ,wtasnos¢ literacka i arty-
styczna” oraz ,wtasnosé przemystowa”!. Budowane sqg krajowe zreby
ochrony przedmiotéw tych ,wtasnosci”, niewystarczajgce ani dla po-
frzeb wewnetrznych, ani dla szybko rozwijajgcej sie wymiany miedzy-
narodowej. Rozpoczeto zatem prace nad rozwigzaniami wspdinymi,
porzgdkujgcymi systemy krajowe. | tak, jesli chodzi o ochrone dziet
iich autoréw, podpisana zostata w Bernie 9 wrze$nia 1886 r. Konwencja
o ochronie miedzynarodowej dziet literackich i artystycznych, ktéra
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weszta w zycie 5 grudnia 1887 r. (wielokrotnie nastep-
nie uzupetniana i zmieniana). Kategoria dziet sztuki
stosowanej jako przedmiot ochrony, zostata wprowa-
dzona w pdziniejszych tekstach Konwencji (w wersji
berlinskiej).

W konsekwenciji, w teksicie paryskim, obowigzujgcy
nadal w tej tfreci art. 2 ust. 7 otrzymat brzmienie: Usta-
wodawstwu panstw nalezqgcych do Zwiqzku zastrze-
ga sie ustalenie zakresu stosowania przepiséw pra-
wa dotyczqcych dziet sztuki uzytkowej oraz wzorow
i modeli przemystowych, jak tez warunkéw ochrony
tych dziet, wzordw i modeli, z uwzglednieniem arty-
kutu 7 ustep 4 niniejszej konwencji. Dla dziet chronio-
nych w panstwach pochodzenia jedynie jako wzory
imodele mozna zqgdaé w innym panstwie nalezqcym
do Zwiqzku tylko ochrony specjalnej, udzielanejw tym
panstwie wzorom i modelom; jezeli jednak w tym
panstwie nie ma takiej specjalnej ochrony, dzieta te
powinny by¢ chronione jak dzieta artystyczne. O ile
wiec inne dzieta, wymienione w art. 2 ust. 1 Kon-
wencji sg chronione niezaleznie od formy wyrazenia
i wartosci estetycznej, o tyle w odniesieniu do sztuki
stosowanej mogqg by¢ formutowane w prawie krajo-
wym panstw Zwigzku Bernenhskiego warunki dodatko-
we. Co ciekawe, rozrézniono w przepisie powyzszym
,dzieta sztuki uzytkowej” oraz ,wzory i modele prze-
mystowe”. Stanowity zatem takie opracowania od-
rebne przedmioty ochrony, w odniesieniu do ktdérych
ustawodawcy krajowi mieli swobode w ksztattowaniu
jejzasad, cho¢ generalnie stanowi¢ mogty przedmiot
objety prawami autorskimi.

Konsekwencjg powyzszego byta mozliwosé powota-
nia sie na zawartg w art. 2 ust. 7 Konwencji klauzule
wzajemnosci, bowiem stosowanie w omawianych
przypadkach zasady asymilacji stawiato w nieko-
rzystnej sytuacji panstwa udzielajgce ochrony praw-
noautorskiej bez gwarancji analogicznej ochrony
w panstwach, ktdre takiej ochrony nie przewidywa-
ty2. Wedle tej klauzuli, jezeli w jakim$ panstwie Zwiqz-
ku poza ochrong szczegding wzordw przemystowych
przystuguje ochrona prawnoautorska, wéwczas moze
by¢ ona podstawq ochrony dziet pochodzgcych zin-
nego panstwa Zwigzku, w ktérym dzieta te chronione
sq jako dzieta artystyczne; jezeli w panstwie przyzna-
na jest ochrona szczegdlna wzordw przemystowych
(sui generis), wowczas pahstwo to nie ma obowigzku
udzielania ochrony prawnoautorskiej wzorom pocho-
dzgcym z pahstw, w ktérych ochrona przyznawana
jest na gruncie prawa autorskiego. Jezeli jednak pan-
stwo przyznaje ochrone prawnoautorskg (niezaleznie,
czy obok, czy zamiast specjalnej), wowczas wzory za-
graniczne korzystajg z ochrony prawnoautorskiej, o ile
ochrona ta przystugiwataby im réwniez w panstwach
ich pochodzenia. Dzieto sztuki uzytkowej chronione
w jednym panstwie zarobwno prawem autorskim, jak

i na podstawie sui generis, w innym panstwie — przy-
znajgcym takim przedmiotom jedynie ochrone praw-
noautorskg — bedzie chronione wytgcznie prawem
autorskim.

Ten skomplikowany system udzielania wzajemnej
ochrony wzorom, opartej na rezimie prawnoau-
torskim, byt wynikiem konwencyjnego dozwolenia
na dowolne wprowadzenie zasad ochrony dla roz-
wigzan, o ktérych mowa. Stan taki trwa do dzis.

Ochrona szczeg6ina dla wzoréw
stosowanych w przemysle

Wzdr zaprojektowany dla celu przemystowego od-
twarzania, wedle stanowiska projektantow-tworcodw
XIX-wiecznych, miat by¢ emanacjqg sztuki, zamknietej
w przedmiotach stuzgcych nam codziennie i prébg
uczynienia z nich — nosnikdéw sztuki, cho¢ z przymiot-
nikiem ,uzytkowej”. Realizacje tego zatozenia moze-
my dostrzec chocéby w okresie mody na styl w sztu-
ce europejskiej okreslany mianem secesji. Istotg byto
dagzenie do stylowej jednosci sztuki dzieki tgczeniu
dziatah w réznych jej dziedzinach, a w szczegdlnosci
rzemiosta artystycznego, architektury wnetrz, rzezby
i grafiki. Przedmioty uzyteczne w zyciu codzienny mia-
ty zawiera¢ pierwiastki sztuki, cho¢ jako takie dzietem
w rozumieniu klasycznym — nie byty.

Ta wtasnie odmiennosé, polegajgca na tworzeniu
przedmiotu, ktéry miat zostaé powielony w produkciji
przemystowej, zadecydowata o pofrzebie objecia
ich odrebng ochrong, odbiegajgcg od tej, przewi-
dzianej dla utworéw. Odpowiednie prace zostaty
formalnie zapoczgtkowane w czasie tfrwania $wiato-
wych wystaw przemystu i handlu w Wiedniu (1873 r.)
oraz w Paryzu (1878 r.). Ich zwiehczeniem stato sie
podpisanie w 1883 r. Konwencji Paryskiej o ochro-
nie wtasnosci przemystowej, wskazujgcej jako jeden
z przedmiotéw tej wtasnosci — rysunki i modele prze-
mystowe. Zawarte w tym zakresie rozwigzania kon-
wencyjne mozna okresli¢ jako co najmniej oszczed-
ne. Ciezar ustalenia zasad ochrony przejgé miaty
systemy krajowe.

Pojecie ,wzér przemystowy" wprowadzono do tek-
stu Konwenciji w czasie spotkania w Lizbonie w 1958 r.
Wowczas takze wskazano w art. 5 quinquies: ,,\Wzory
przemystowe bedq chronione we wszystkich Pan-
stwach bedgcych cztonkami Zwigzku”. Obligowato
to zatem do dokonania odpowiednich korekt w sys-
temach krajowych panstw, ktdre zwigzaty sie tym
wtadnie tekstem Konwencji®. Pozostawiono swobo-
de w zakresie zdefiniowania wzoru i ustalenia zasad
ochrony. Wskazany przepis, wtgczony do tekstu sztok-
holmskiego Konwencji (rewizja w 1967 r.), rozszerzyt
powyzszy obowigzek na szereg dalszych pahstw.
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Kolejna, miedzynarodowa regulacja, obejmujgca
wzornictwo przemystowe, to zawarte w 1994 r. Po-
rozumienie w sprawie Handlowych Aspektéw Praw
Wtasnosci Intelektualnej (Porozumienie TRIPS), stano-
wigce zatgcznik do Porozumienia w sprawie utwo-
rzenia Swiatowej Organizacji Handlu (WTO)4. Zgod-
nie z art. 25 ust. 1 ,,Pahnstwa cztonkowskie przyznajg
ochrone niezaleznie stworzonym wzorom przemysto-
wym, ktére sq nowe lub oryginalne, przy czym moz-
liwe jest wytgczenie ochrony w odniesieniu do wzo-
réw, ktdére nie odrdézniajg sie wyraznie od wzordw
znanych lub kombinacji cech znanych wzordw". Istot-
ne, ze w cyfowanym przepisie wskazano cechy de-
finiujace takie rozwigzania, fj nowos¢ i oryginalnose,
a takze przywotano zasady ocenne, wtasciwe dla tej
kategorii przedmiotdw wtasnosci intelektualnej (wy-
razne odrdznianie sie od dotychczasowych wzoréw),
odmienne od tych, ktére przesqgdzajg o przypisaniu
cech utworu.

Przepisy unijne

W koncu wspomniec nalezy odpowiednie rozwigza-
nia unijne. Droga do unifikacji prawa wzordw w ramach
Unii byta zblizona do wczesniejszych prac nad prawem
znakdw towarowych. Mianowicie najpierw dyrektywa
harmonizowata systemy krajowe, nastepnie przyjeto
rozporzgdzenie w petni odpowiadajgce rozwigzaniom
zawartym w dyrektywie. W efekcie podjetych prac
przyjeta zostata zatem dyrektywa nr 98/71/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z 13 pazdziernika 1998 r.
w sprawie prawnej ochrony wzoréw® oraz rozporzqg-
dzenie Rady WE nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w spra-
wie wzordéw wspdlnotowych®.

Krajowa ochrona wzornictwa
przemystowego

Pierwsze polskie regulacje w omawianym zakresie
dotyczyty, wedle przyjetej terminologii, wzoréw zdob-
niczych i zawarte zostaty w dekrecie Prezydenta Rze-
czypospolitejz 1919 r. o ochronie wzordw rysunkowych
i modeli, zastgpionym ustawq z dnia 5 lutego 1924 .
o ochronie wynalazkéw, wzordw i znakdw towaro-
wych. Po Il wojnie Swiatowej w 1963 r. weszto w zycie
rozporzgdzenie Rady Ministrdw w sprawie ochrony
wzordéw zdobniczych. Obowigzywato do czasu przyje-
cia ustawy Prawo wtasnos$ci przemystowej, ktéra ode-
szta od poprzednio stosowanego okreslenia przed-
miotu ochrony ,wzory”, wprowadzajgc w to miejsce,
za Konwencjq Paryskg w wersji ratyfikowanej — ,,wzory
przemystowe".

Wedle definiujgcego takie rozwigzania art.102 ust.1:
Wzorem przemystowym jest nowa i posiadajgca
indywidualny charakter posta¢ wytworu lub
jego czeéci, nadana mu w szczegdlnosci przez cechy

linii, konturdw, ksztattdw, kolorystyke, strukture lub ma-
teriat wytworu oraz jego ornamentacje. Takie ujecie
przesqdza, iz wtasciwie kazdy przedmiot (wytwor),
niezaleznie od jego funkcjonalnosci, formy tworczej
czy walordow estetycznych — moze stanowié przedmiot
ochrony. Dalsze przepisy przyblizajg pojecia podsta-
wowe dla powyzsze] definicji, tj. nowos¢ i indywidu-
alny charakter. Szczegdlnie ta ostatnia przestanka
prowadzi niekiedy do ocen zblizonych do tych, ktére
sg wtasciwe na gruncie prawa autorskiego, o czym
ponizej.

Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych

Wzorem odpowiednich przepisdw unijnych, nie jest
wykluczona réwnolegta ochrona wzordw przepisami
wtasciwymi dla utwordw.

Obowiqgzujgca ustawa wskazuje w art. 1 ust. 1, iz
»Przedmiotem prawa autorskiego jest kazdy przejaow
dziatalnosci tworczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od war-
tosci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia (utwor)”.
Wymieniajqc przyktadowo w ust. 2 przedmioty ochro-
ny, wskazuje m.in. wzornictwo przemystowe. Pomimo
zbieznej terminologii podkresli¢ nalezy, iz odpowied-
nie zasady oceny sg odmienne. | tak, wedle przepi-
sOw prawa witasnosci przemystowej, punktem od-
niesienia przy ustalaniu indywidualnego charakteru
wzory, jest zbidr wszystkich wzoréw udostepnionych
publicznie i to wzoréw zawartych w wytworach tego
samego rodzaju, ocenianych oczami ,zorientowane-
go uzytkownika”. Z kolei ocen indywidualnego cha-
rakteru utworu dokonuje sie z uwzglednieniem wszyst-
kich dostepnych opracowan, niezaleznie od tego,
czy przynalezg do tej samej kategorii dziet; mamy
tfu do czynienia z ocenami normatywnymi, dokony-
wanymi w razie sporu - przez sqd’. Zwykta odmien-
no$S¢ wytworu zawierajgcego wzdr w poréwnaniu
do wczedniejszych kreacji, moze zatem tu nie wystar-
czac¢ do stwierdzenia indywidualnosci (oryginalnosci)
wymaganej w prawie autorskim, cho¢ moze prze-
sgdzac¢ o spetnieniu tozsamo brzmigcej przestanki
art. 104 ust. 1 p.w.p.

Trudno jednak nie zauwazy¢é niezmiernej tatwosci
W przyznawaniu przez sqgdy ochrony na gruncie oma-
wianej ustawy, co prowadzi do wypaczenia celu,
dla ktérego budowano odpowiedni system prawny.
W szczegdlnosci jest to dostrzegalne w zakresie opra-
cowan wyglgdu przedmiotéw uzytkowych, w od-
niesieniu do ktérych uzyskanie takiej ochrony moze
prowadzi¢ do znacznego, a zatem niezasadnego
ograniczenia powszechnego korzystania z rozwigzah
praktycznie przydatnych, budujgc dtugotrwaty mo-
nopol eksploatacyjny. Jak podkresla sie w literaturze,
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nie powinno by¢ celem ochrony prawnoautorskiej
utatwienie monopolizowania rozwigzah o charakte-
rze uzytkowym, przeznaczonych do przemystowego
zastosowania i jednoczesnie wyjatowionych z pier-
wiastka twérczej indywidualnosci. Przyznanie row-
nolegtej ochrony na podstawie dwdch ustaw two-
rzy wrazenie frudnego do uzasadnienia naddatku
ochrony, jedli udziela sie jej wzorom w rodzaju ,,solnicz-
ki o osobliwym ksztatcie"8. Gdyby podsumowad po-
WYyZsze nasuwa sie nastepujgca uwaga: historycznie
zatem uksztattowat sie system ochrony kumulowanej
dla wzornictwa przemystowego. Jednakze kumula-
cja taka w ramach systemu sui generis z ich ochrong
jako utwordéw na podstawie prawa autorskiego jest
przyczynq wielu kontrowersji. Jak wspomniano, fakze
w odniesieniu do tego przedmiotu ochrony daje sie
zaobserwowadé pewien nadmiar ochrony, bowiem
oprdécz powyzszych przepisdw, wzér moze takze sta-
nowi¢ przestrzenny znak towarowy, wzgledem kté-
rego funkcjonuje szczegdlny rezim prawny. | wreszcie
tfrudno nie zauwazy¢ znaczenia ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwe] konkurencji dla bytu prawnego
omawianej kategorii opracowan. Niewqgtpliwie tak
ustalony system moze niekiedy prowadzi¢ w obro-
cie do naduzycia przystugujgcych uprawnien, zwa-
zywszy na niezwyktg tatwos¢ w uzyskaniu ochrony
dla przedmiotéw — utwordw, majgc na uwadze niski
stopien tworczosci przyjmowanej na gruncie prawa
autorskiego oraz niedookreslonos¢ przestanek wa-
runkujgcych odpowiedzialno$¢ na gruncie ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Techniczna funkcjonalnosé wzoru jako
przeszkoda rejestracyjna

Co do ustawowego rozwigzania pozwalajgcego
na ograniczenie przyznanych praw wytgcznych, za-
sadniczo obejmujgcych ich wyglad, w tym zakresie
mogaqg powstac¢ w praktyce istothe watpliwosci, jako
ze bardzo czesto charakterwytwordw jest bardzo funk-
cjonalny i techniczny, realizujgcy odrebnie lub tgcz-
nie szereg funkciji, w tym zwigzanych z ich przydatno-
scig techniczna. Aby tej ostatniej nie monopolizowad,
stosownie do art. 107 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wta-
snosci przemystowej wskazano, iz ,,Prawo z rejestracji
wzoru przemystowego nie obejmuje cech wytworu:
1) wynikajgcych wytgcznie z jego funkcji fechnicznej
(...)". Podobne rozwigzanie zawiera art. 7 dyrektywy
W sprawie prawnej ochrony wzordw, o tresci: Prawo
z rejestracji wzoru nie obejmuje cech wyglgdu pro-
duktu wynikajgcych wytqcznie z jego funkcji tech-
nicznych. Zestawiajgc obie regulacje w kazdym razie
nalezatoby przyjgé, iz ograniczenie prawa ma miej-
sce wowczas, gdy dana cecha wytworu wyfgcznie
realizuje okreslong funkcje techniczng. Powigzanie

miedzy wybrang formqg a jej funkcjg techniczng ozna-
czaq, ze jej realizacja, tqczy sie $cisle z postaciq wzoru?.

Ocena cech wzoru, ktére wynikajg wytgcznie z funk-
cji technicznej produktu, ,,od zawsze"” budzita kontro-
wersje. Wyrazano mianowicie poglgd, zgodnie z kté-
rym ocena powinna by¢ dokonywana na podstawie
tzw. kryterium wieloéci (mnogosci) form!®, Ocena
fa zaktada, ze jezeli dana cecha wzoru jest jedyng
formq, dzieki ktérej produkt moze osiggng¢ okreslo-
ny rezultat fechniczny zgodny z jego przeznaczeniem,
wtedy cecha ta powinna by¢ traktowana jako wyni-
kajgca wytqcznie z funkcji towaru, a w zwigzku z tym
by¢ wytgczona spod ochrony na podstawie prawa
ze wzoru. Jedli jednak mozliwe jest ustalenie, ze funk-
cja produktu bedzie realizowana takze wtedy, gdy
zastosowana zostanie inna forma badanej cechy,
to uznaje sie, ze cecha ta nie wynika wytgcznie z funk-
cjitechnicznejtowaru, atym samym jest objeta ochro-
ng. Kryterium wielosci form sprowadza sie do wykaza-
nia istnienia alternatywnej formy danej cechy wzoru.
Poglagd ten poddany zostat krytyce. Wskazywano,
iz w praktyce stosunkowo rzadko spotykamy sie z ta-
kimi cechami wzoru, ktdre stanowiq jedyne mozliwe
do zastosowania rozwigzanie, realizujgce okreslong
funkcje produktu, bez mozliwosci zastosowania form
alternatywnych.

W aktualnych decyzjach EUIPO daje sie zaobserwo-
wacé odejicie od powyzszej koncepcii.

Coraz czesciej bowiem dokonuje sie analizy, czy de-
cyzja o wyborze cechy produktu byta catkowicie
uwarunkowana wzgledami tfechnicznymi, czy tez
projektantowi przyswiecaty jakie$ inne pobudki.
Takie stanowisko znajdujemy np. w decyzji Trzeciegj
Izby Odwotawczej z 22 pazdziernika 2009 r. w spra-
wie R 690/2007-3, w ktérej podkrelono rzeczywisty
charakter zastosowania cech produktu, z odejsciem
od badania istnienia formy alternatywnej rozwigza-
nia. Skoncentrowano sie zatem na ustaleniu, czy wy-
bdér danej cechy jest podyktowany wytqcznie zapew-
nieniem funkcjonalnosci produktu (np. zwiekszeniem
efektywnosci realizacji okreslonej funkcji), czy tez
— cho¢by w niewielkim stopniu - wptywa na wyglad
(postac) produktu, a wiec czy wzgledy inne niz czysto
techniczne byty brane pod uwage przy konstruowaniu
danej cechy wzoru w okreslony sposdb. Gdyby pod-
sumowac: dana cecha nie podlega ochronie, gdy
koniecznos¢ osiggniecia lub poprawy funkcji tech-
nicznej produktu jest jedynym czynnikiem, z powodu
ktérego zostata zastosowana. Jesli jednak wzgledy
inne niz funkcjonalne odgrywajq role w jej opracowa-
niu, to cecha ta nie podlega wytqczeniu z ochrony
na mocy omawianego ograniczenia. W konsekwen-
cji nalezy podkresli¢, iz nie ma przeszkdd, by udzielac
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ochrony wzorom, ktére sg w duzym stopniu, lecz
nie wytgcznie, determinowane wzgledami funkcjo-
nalnymi. Niemniej jednak nalezy mie¢ na uwadze,
ze udzielona ochrona moze zostac¢ cofnieta (przy za-
stosowaniu wskazanego powyzej toku rozumowania
EUIPO), gdy wzgledy estetyczne sqg catkowicie bez
znaczenia dla postaci produktu, aistotne jest jedynie
to, czy produkt dobrze funkcjonuije.

Klauzula napraw w prawie wzoréw
przemystowych

Dyskusja nad potrzebg ograniczenia ochrony czesci
zamiennych trwa w Unii Europejskiej od poczatku lat
90.ido dzisiaj nie udato sie tej kwestiirozwigzac w spo-
s6b zadowalajgcy. Projekty kolejnych zmian zwykle
wywotywaty burzliwg dyskusje tak wsrdd prawnikdw,
jak i praktykdw, funkcjonujgcych na tym segmencie
rynku. Nic dziwnego, bowiem $cierajqg sie tu wzajem-
nie sprzeczne interesy tak producentdw czesci orygi-
nalnych, jak i oferentéw ich zamiennikéw z oczywi-
stym, cenowym zainteresowaniem nabywcow.

Panstwa cztonkowskie UE odpowiednie rozwigzania
ksztattujg niezaleznie, a i niejednolicie, przyznajgc
szersze uprawnienia jednej lub drugiej grupie. Re-
medium na ten stan rzeczy miaty by¢ prowadzone
od lat prace legislacyjne, majgce na celu zharmo-
nizowanie zakresu ochrony w catej Unii Europejskiej.
Jednak brak konsensusu polityczno-gospodarczego
spowodowat, Ze do odpowiednich uzgodnieh nie do-
szto. Dyskusja obejmowata zwtaszcza problematyke
zwigzang z uzasadnieniem ewentualnej liberalizacii
ochrony wzordw dotyczgcych czesci zamiennych!!,
co poddawano w wagtpliwos$¢ uzasadniajgc, iz ogra-
niczanie praw wtasnosci intelektualnej ze wzgledu
na interesy ekonomiczne okreslonej gatezi prze-
mystu jest niezasadne i sprzeczne z istotg ochrony.
Ewentualne odstepstwa mogtyby by¢ podyktowano
konkretnymi przypadkami, w ktérych dochodzitoby
do naduzycia regut konkurenciji. Wptyw na ujednoli-
cenie krajowych zasad w tym zakresie miata na celu
nowelizacja dyrektywy nr 98/71 w sprawie prawnej
ochrony wzordw, wprowadzajgca rozwigzanie odpo-
wiadajgce trescig art. 110 rozporzgdzenia nr 6/2002
w sprawie wzoréw wspdlnotowych. Przypomne, jak
ksztattowata sie ochrona w powyzszym zakresie
na gruncie rozporzgdzenia. | tak, wzorem chronio-
nym moze by¢ wyglad catego produktu lub jedynie
jego czesc. Wyrdzniono takze kategorie produktu zto-
zonego, czyli takiego, ktéry sktada sie z wielu zaste-
powalnych czesci, co umozliwia jego roztozenie i po-
nowne ztozenie. Czesci te mogq takze by¢ chronione
jako wzory, o ile po wtgczeniu do produktu ztozone-
go pozostajg widoczne podczas zwyktego uzywania.

Ponadto muszqg spetniac przestanki nowosci i indywi-
dualnego charakteru. Klasycznym przyktadem pro-
duktu ztozonego jest samochdd. Producenci reje-
strujg zatem jako wzory nie tylko wyglad samochodu
jako catosci, ale takze jego czesci sktadowe, takie jak
fragmenty karoserii (btotniki), ksztatt Swiatet, uksztat-
towanie felg, dywaniki podtogowe czy stynne ,gril-
le”, 1j. maskownice chtodnic. Nic zatem dziwnego,
ze to branza motoryzacyjna zabiegata o odpowied-
nig tres¢ przepiséw regulujgcych ochrone produktéw
ztozonych. Nietrudno zauwazyé, iz dochdd ze sprze-
dazy tzw. czesci oryginalnych znakomicie uzupet-
niat ich zyski. Problem dla uzytkownikéw pojawia
sie w momencie koniecznosci naprawy, szczegdinie
gdy awarii ulegnie cze$¢ widoczna w trakcie uzywa-
nia samochodu. Aby wiec utrzymac jego pierwotny
wyglad, uzyta cze$é¢ zamienna musi by¢ w sposéb
oczywisty —kopiqg tej oryginalnej. Jeslijednak jest ona
chroniona jako wzér, inny producent nie ma praw-
nych mozliwosci (poza licencjg) wytwarzania takich
czesci, cho¢ zwykle ich produkcja nie jest specjalnie
skomplikowana. W tej sytuaciji nie istnieje zatem kon-
kurencja cenowa, z odpowiednim skutkiem finanso-
wym dla nabywcdéw.

W wyniku analizy rynku w powyzszym zakresie,
uwzgledniajgc postulaty tak producentdw, jak i po-
trzeby konsumentéw, do tekstu rozporzgdzenia
w sprawie wzordw wspdlnotowych wprowadzono
(przejéciowy) art. 110, w brzmieniu: ,,Ochrona z tytutu
wzoru wspodlnotowego nie przystuguje wzorowi, ktéry
stanowi cze$¢ sktadowq produktu ztozonego wyko-
rzystywanego, w rozumieniu art. 19 ust. 1, do celdw
naprawy tego produktu ztozonego, aby przywrdcié
mu jego pierwotng postac”. A zatem produkcja lub
sprzedaz np. czesci zamiennej do samochodu nie na-
rusza prawa, jesli bedzie stuzyta wytgcznie do napra-
wy produktu ztozonego przywracajgcej mu pierwot-
ny wyglgd. Czes¢ taka nie powinna by¢ natomiast
wykorzystywana w innych celach, np. do produkciji
nowych pojazddw.

Cytowany przepis miat by¢ przepisem przejsciowym,
tj. miat obowigzywac do czasu osiggniecia konsen-
susu pozwalajgcego na petng harmonizacje przepi-
séw krajowych. Nie udato sie jednak tego dokonaé
do tego czasu. W wyniku realizacji zaleceh unijnych
w noweli z 2007 roku, w ustawie Prawo wtasnosci
przemystowej problematyke czesci zamiennych ure-
gulowano w art. 106", o tresci: ,,1. Ochrona z tytutu
prawa z rejestracji wzoru nie przystuguje wytworowi,
ktoéry stanowi czesé¢ sktadowq wytworu ztozonego,
uzywanq do naprawy tego wytworu w taki sposdb,
by przywréci¢ mu jego wyglad poczgtkowy. 2. Oso-
by trzecie mogq korzystaé z wytworu, o ktérym mowa
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w ust. 1, poprzez jego wytwarzanie, oferowanie,
wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub uzywa-
nie wytworu, w ktérym wzér jest zawarty bqd? zasto-
sowany, lub poprzez sktadowanie takiego wytworu
dla takich celdw”. Redakcja tego przepisu budzita
szereg zastrzezen tak pod wzgledem jego stylizacii,
jak i poprawnosci przejecia. Podkreslano mianowi-
cie, iz ustawodawca wprowadzajgc powyzszy prze-
pis nie uwzglednit jego relacji do dotychczasowego
art. 115 pkt 7, ktéry przewiduje ograniczenie tresci pra-
wa poprzez tzw. klauzule napraw!2. Zgodnie bowiem
ze wskazang regulacjq: ,Uprawniony z rejestracji wzo-
ru przemystowego nie moze zakazac¢ osobie trzeciej
korzystania zwzoru (...) przez wykonanie na indywidu-
alne zamdwienie naprawy zwiqzanejz odtworzeniem
czesci sktadowej wytworu ztozonego, w celu przy-
wrécenia mu pierwotnego wyglqd”. W konsekwencji,
ostatnio przywotane rozwiqzanie zostato zasadniczo
zastqgpione przez art. 106(1).

Tak skonstruowana klauzula napraw nie zmienia do-
tychczasowych przestanek i zasad rejestrowania wzo-
réw przemystowych. Modyfikuje natomiast tre$¢ pra-
wa zrejestracjiwzoru w ten sposdb, ze zaweza granice
uprawnienia do wytgcznego korzystania ze wzoru.

Przywotane powyzej rozwigzania budzg szereg wat-
pliwosci, stanowigcych przedmiot rozwazah orga-
néw orzekajgcych - mozna przywotac przyktado-
wo orzeczenie TSUE z 20 grudnia 2017 r. (sprawach
potqczonych C-397/16 i C-435/16) w sporze Acacia vs.
Audi i Porsche. Trybunat wypowiedziat sie w kwestii
wydawatoby sie oczywistej, a mianowicie, jak rozu-
mie¢ ,naprawe majqgcq na celu przywrdcenie pier-
wotnej postaci produktu ztozonego”. Uznat mianowi-
cie, ze wytwdrcy zamiennikdbw mogg, powotujgc sie
na klauzule napraw, produkowac takze takie czesci,
ktérych wyglad nie jest determinowany wygladem
samochodu. Odnidst sie rowniez do kwestii, czy cze$c
zamienna musi by¢ identyczna z oryginalng i uznat,
ze powotujqgc sie na klauzule napraw wymagane jest,
aby naprawa byta dokonana w celu przywrdcenia
.pierwotnego” wyglgdu. W konsekwenciji, dla moz-
liwosci zastosowania klauzuli ,naprawy” czes¢ musi
by¢ uzyta w celu przywrdcenia produktowi ztozone-
mu jego wyglgdu, ktéry posiadat w momencie wpro-
wadzenia go do obrotu. Zatem klauzule ,naprawy”
wedtug Trybunatu stosuje sie wytqcznie do czesci pro-
duktu ztozonego, ktdre sq wizualnie identyczne z cze-
sciami oryginalnymi.

Z uwagi na krajowq klauzule napraw powyzsze stano-
wisko Trybunatu bedzie stanowito cenng wskazéwke
interpretacyjng.

! Obok pierwszego z nich z czasem pojawito sie okreslenie ,prawo
autorskie”. Terminu tego jako pierwszy uzyt Augustin Charles
Renouard w publikacji ogtoszonejw 1838 r.iw 1839 r., zastepujgc
w ten sposdéb wczesniejszg ,wtasnos¢ literackg i artystyczng”.

2 Por. blizej J. Barta, Wzory przemystowe w prawie autorskim krajo-
wym i miedzynarodowym, ZN UJ PPWI 1983, Nr 32, s. 113.

3 Por. M. Pozniak-Niedzielska [w:] Konwencja paryska o ochronie
wtasnosci przemystowej, red. A. Adamczak, A. Szewc, Warszawa
2008r., 5. 179; A. Tischner, Wzory przemystowe w prawie mie-
dzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej [w:] System Prawa
Prywatnego, t. 14b.

4 por. blizej J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie w Swiatowej
Organizacji Handlu (WTO), Krakdw 1996.

5 Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 pazdziernika 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzordw,

Dz. Urz. WE 1998 L 289/28; tekst w jezyku polskim opublikowany
w Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 13, t. 21,
s. 120.

6 Rozporzgdzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie wzoréw wspoélnotowych, Dz. Urz. WE 2002 L 3/1, tekst
w jezyku polskim opublikowany w Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne 2004, rozdz. 13, t. 27, 5. 142.

7 Por. np. wyrok SO w Warszawie, Sqd Wspdlnotowych Znakdw
Towarowych i Wzoréw Przemystowych z 29 listopada 2010 .

(XXI GWwp 14/10, niepubl.), w ktérym Sad podkresla, ze jego
kompetencje w zakresie oceny ogdlnego wrazenia wywoty-
wanego przez wzdr nie mogq by¢ cedowane na biegtego.
Podkresla m.in.: ,w polskim procesie cywilnym, biegty — spe-
cjalista w zakresie wzornictwa przemystowego, nie moze by¢
utozsamiany ze zorientowanym uzytkownikiem [...]. Rbwnocze-
$nie, nie moze on wydawac opinii w imieniu innej osoby, a tym
bardziej dokonywac oceny z punktu widzenia modelowej
postaci o okrelonych ogdlnie cechach, ktéra wymaga zdefi-
niowania przez sqd w kazdej konkretnej sprawie, z pewnosciq
jednak nie jest ona ekspertem ani znawcgq, nie ma jego wiedzy
ani do$wiadczenia zawodowego'.

8 Por. D. Flisak, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz,
Warszawa 2011 r., s. 63 oraz W. Machata, Wzornictwo przemy-
stowe — miedzy wtasnosciqg przemystowq a prawem autorskim,
IN UJ PiPWI 2007, z. 100, s. 249.

?  Por. K. Szczepanowska-Koztowska, Zdolnos¢ rejestracyjna wzoru
w prawie Unii Europejskiej, PPH 2005 nr 3, s. 464.

10 Por. np. uwagi L. Brancusi-Cieslak, Podstawy niewaznosci wzo-
row wspdlnotowych w $wietle decyzji OHIM, EPS 2008, nr 10.

' Por. szczegdtowo A. Tischner, Spdr o zakres ochrony czesci
zamiennych prawem do wzoru przemystowego, ZN UJ seria PWI,
2008, nr 2, s. 148-157.

12 Por. w szczegdlnosci A. Tischner [w:] System Prawa Prywatnego,
t. 14b, Prawo Wtasnosci Przemystowej, red. R. Skubisz, s. 238 oraz
E. Nowinska [w:] E. Nowinska, U. Prominska, K. Szczepanowska-
Koztowska, Prawo wtasnosci przemystowej, Warszawa 2011 r.,

s. 178.

(Z wystgpienia na konferencji zorganizowanej

przez UPRP w listopadzie 2019 r. poswieconej
problematyce ,,\Wtasnos¢ intelektualna wczoraj i dzis.
100 lat cztonkostwa Polski w Konwencji Paryskiej”, ktéra
zakresem tematycznym obejmowata szereg zagadnien,
stanowigcych przedmiot regulacji wskazanej umowy
miedzynarodowej. Jednym z nich byta problematyka
zwigzana ze statusem prawnym i rynkowymi zasadami
funkcjonowania wzordw przemystowych)
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Z orzecznictwa TSUE | EUIPO

~Monaco” oraz ,,Monte-Carlo”
jako znak towarowy

dr Maja Czarzasty-Zybert

Niewiele panstw przywotuje obrazy bogactwa, przepychu i intryg tak bardzo,
jak Ksiestwo Monako - kraj pieknych ksiezniczek, szybkich samochoddw, scenerii
wielu filmow i skgpanych w ztocie kasyn, w ktérych James Bond gra w baccarat.
Miedzynarodowa stawa Ksiestwa Monako przycigga wielu turystow i poszukiwa-
czy przyjemnosci. Zapewne renoma tej europejskiej enklawy miata wptyw na to,
ze rzqd Monako podjagt dziatania, by nazwa ,,Monaco” oraz ,,Monte-Carlo” stata
sie markg samqg w sobie.

Od 2012 roku Monako chroni wiec swojg nazwe jako znak towarowy,
dlatego nie jest tatwo uzywac stéw ,,Monaco” lub ,Monte-Carlo” w na-
zwie firmy czy jako nazwe marki produktu. Jednak w wielu krajach,
zwtaszcza w Unii Europejskiej, nadal mozna uzywac znaku ,,Monaco”
lub ,,Monte-Carlo” w konkretnych przypadkach.

Spor w sprawie uznania nazwy ,Monaco” jako znaku towarowego

Migdzynarodowq rejestracje stownego znaku towarowego ,,Monaco” obejmujg-
cego terytorium UE Ksiestwo Monako uzyskato w Swiatowej Organizacji Wtasnosci
Intelektualnej (WIPO) w 2010 roku.

Panstwowq spdtke z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg w Monako o na-
zwie Monaco Brands (MB) utworzono é kwietnia 2012 r. Spdtka ta jest wtascicie-
lem miedzy innymi znakdw towarowych ,Monaco” oraz ,Monte-Carlo” w imieniu
Ksiestwa Monako. Tym samym spdtka ta chroni, promuje oraz nadzoruje wykorzy-
stywanie znaku ,,Monaco” przez firmy, ktére podpisaty z MB umowe licencyjng
na korzystanie z tego zastrzezonego znaku. Srodki pozyskane w ramach uméw
licencyjnych pozwalajg MB broni¢ swoich licencjobiorcéw przed fatszowaniem
ich marek oraz przeznaczone sq do kontrolowania uzywania swoich znakdw to-
warowych na poziomie krajowym i miedzynarodowym.

MB posiada réwniez kilkka domen, gdzie zostaty uzyte znaki ,,Monaco”
i ,Monte-Carlo".
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W 2013 r. Urzgd Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) odmowit jednak reje-
stracji znaku ,Monaco” jako znaku towarowego dla niektérych towardw i ustug
(np. magnetycznych noénikdw danych, drukdw, fotografii, transportu, organizacii
podrdzy, rozrywki, zajec sportowych i zakwaterowania tymczasowego). W odnie-
sieniu do art. 7 ust. 1 lit. bi c rozporzgdzenia (WE) nr207/2009 OHIM opart swojg od-
mowe na opisowym charakterze znaku towarowego, bowiem ,Monaco” ozna-
cza terytorium o tej samej nazwie, a zatem moze by¢ rozumiane w dowolnym
zjezykdw urzedowych UE jako oznaczajgce pochodzenie lub miejsce przeznacze-
nia danych towardw i ustug. OHIM uznat ponadto, ze sporny znak towarowy jest
wyraznie pozbawiony charakteru odrézniajgcego.

MB zakwestionowat decyzje OHIM przed Trybunatem Sprawiedliwosci Unii Euro-
pejskiej (TSUE) i wnidst o stwierdzenie niewaznosci tej decyzji. MB twierdzit miedzy
innymi, ze Izba Odwotawcza OHIM nie uzasadnita w wystarczajgcym stopniu swo-
jej decyzjii ze zakres stosowania prawa Unii nie rozcigga sie na terytorium Ksiestwa
Monako.

Wyrokiem w sprawie T-197/13 zdnia 15 stycznia 2015 r. TSUE oddalit skarge MB w ca-
toscii w ten sposdb potwierdzit decyzje OHIM. W szczegdlnosci TSUE odrzucit za-
rzut MB, ze zakres stosowania prawa Unii nie rozcigga sie na terytorium Ksiestwa
Monako. Przeciwnie, sktadajgc wniosek o wyznaczenie UE do miedzynarodowej
rejestracji spornego znaku ftowarowego, Ksiestwo niejako samo objeto sie zakre-
sem stosowania prawa Unii. W odniesieniu do rzekomego charakteru odréznia-
jgcego znaku towarowego ,,Monaco” TSUE ustalit, ze stwierdzony opisowy cha-
rakter samego znaku towarowego implikuje brak charakteru odrdézniajgcego dla
danych towardw lub ustug.

Zgodnie z wyrokiem TSUE, OHIM stwierdzit réwniez, ze znak ,Monaco” moze by
uzyty w obrocie handlowym do oznaczenia pochodzenia, przeznaczenia geo-
graficznego lub miejsca $wiadczenia ustug, gdyz ten znak towarowy dotyczy
odniesienia do towardw i ustug o charakterze opisowym. Uznat, ze: ,»sMonaco«
to nazwa Ksiestwa [...], ktére pomimo swojej powierzchni ok. 2 km? i populacji
nie wiekszej niz 40 000 mieszkancdow —jest znane na catym swiecie, chocby —choc
nie tylko — ze wzgledu na swojq stynnq ksiqzecq rodzine oraz organizacje Grand
Prix Formuty 1 ifestiwalu cyrkowego. Znaczenie Ksiestwa Monako jest jeszcze wiek-
sze w przypadku obywateli Unii, w szczegdlnosci ze wzgledu na wspdlng granice
Monako z jednym panstwem cztonkowskim, Francjq, i jego bliskos¢ z innym pan-
stwem cztonkowskim, Wtochami, oraz uzywanie w tym kraju trzecim wspdlnej wa-
luty, euro, z 19 7 28 panstw cztonkowskich. Nie ma zatem watpliwosci, ze znak ,,Mo-
naco”, niezaleznie od przynaleznosci jezykowej wtasciwego kregu odbiorcdw,
bedzie odnosit sie do terytorium geograficznego o tej samej nazwie” (ttum. aut.).

Rejestracja towaru lub ustugi z uzyciem znaku towarowego
»Monaco” lub ,Monte-Carlo”

Jak wspomniano, znak ,,Monaco” oraz ,Monte-Carlo” sg chronionymi znakami
fowarowymi od 6 kwietnia 2012 r. Oczywiste jest, ze ,,Monaco” i ,,Monte-Carlo”-
sg magnesem dla prestizowych i luksusowych marek, dlatego tez MB oferuje umo-
wy partnerskie i licencyjne na stosowanie tych znakdéw. Tylko na podstawie za-
wartej umowy partnerskiej bqdz licencyjnej mozna zarejestrowad znak towarowy
z uzyciem ,Monaco” lub tez ,Monte-Carlo” w Wydziale Wtasnosci Intelektualnej
Departamentu Rozwoju Gospodarczego Monako. Rejestrujgc znak w Wydziale
Witasnosci Intelektualnej Departamentu Rozwoju Gospodarczego, korzysta sie


http://www.internationalcommerciallawblog.com/2015/01/the-principality-of-monaco-cannot-benefit-from-the-protection-of-the-trade-mark-monaco-in-the-eu-in-respect-of-certain-goods-and-services/%E2%80%8Ecuria.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013TJ0197&lang1=en&type=TXT&ancre=
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z ochrony krajowej na 10 lat, ktéra moze zostaé przedtuzona na czas nieokreslony.
Ochrona ta skutkuje przyznaniem podmiotowi monopolu na eksploatacje na rzecz
posiadacza znaku, ktéry jest nastepnie uprawniony do uzywania go i zabraniania
stfronom trzecim uzywania fego znaku.

Studium przypadku

MB przeciwko Rainier Enterprises LLC w sprawie umieszczenia znaku ,,Monte-Carlo”
w marce wodki Monte-Carlo Vodka oraz w domenie montecarlovodka.com (sprawa
nr D2013-0099)

16 stycznia 2013 r. rzqd Monako oraz MB oficjalnie ztozyli skarge do Cenfrum Arbitrazu
i Mediacji WIPO (Centrum) przeciwko uzywaniu domeny monte-carlovodka.com, kté-
ra jest nie tylko nazwq domeny, ale i markq wodki.

MB nie byt zadowolony z umieszczenia jego znaku na wddce, takze na logo na bu-
telce, ktére wedtug MB przypomina herb Ksiestwa Monako, bez jego zgody. Ponadto
wodka ta nie zostata wyprodukowana w Monako, ale we Francji.

Centrum przyjeto, ze MB ma prawa w odniesieniu do znaku ,,Monte-Carlo” na podsta-
wie znaku fowarowego nr 10.27960 zarejestrowanego 14 lipca 2010 r. oraz miedzynaro-
dowego znaku towarowego nr 1069076 zarejestrowanego 1 grudnia 2010 r., a sporna
nazwa domeny zawiera w catosci znak towarowy ,,Monte-Carlo”, nalezgcy do MB.
Z wyjgtkiem tqcznika miedzy ,,Monte" a ,,Carlo”, jedyng réznicq miedzy spornq nazwqg
domeny a znakiem jest wtqgczenie ogdinego terminu ,,vodka”.

Dlatego tez Centrum uznato, ze ,Monte-Carlo" jest wyrdzniajgcym sie i widocznym
sktadnikiem spornej nazwy domeny, a dodanie ogdlnego terminu ,vodka” jako
tgcznika nie wptywa na odrdznienie spornej nazwy domeny od znaku towarowego
MB. Istotnym jest réwniez to, iz Rainier Enterprises LLC nie byt zwiqgzany z MB zadng
umowq licencyjng oraz nie byt upowazniony przez MB do uzywania znaku towarowe-
go ,Monte-Carlo”.

Centrum wskazato réwniez, ze Rainier Enterprises LLC poprzez strone internetowq
ze spornq nazwq domeny prowadzi sprzedaz wodki, co wyklucza jakikolwiek argu-
ment, ze sporna nazwa domeny jest uzywana w celu uzyskania zgody na korzystanie
ze znaku ,,Monte-Carlo” na cele niekomercyjne lub w zakresie dozwolonego uzytku.
Ponadto wddka nie jest powiqzana z miastem Monte-Carlo ani Ksiestwem Monako,
a faktycznie jest destylowana i butelkowana we Francji. Taka sytuacja wprowadza
w btqgd konsumenta, bowiem na kazdej butelce wodki widnieje duzqg czcionkg nazwa
»Monte-Carlo”, a takze logo podobne do herbu Ksiestwa Monako.

W zwiqzku z tym Centrum WIPO potwierdzito, ze Rainier Enterprises LLC wykorzystuje
renome i znajomos¢ znaku towarowego ,,Monte-Carlo” w celu marketingu i/lub sprze-
dazy wodki.

W rezultacie MB wygrat sprawe przeciwko Rainier Enterprises LLC, produkujgcej
Monte-Carlo Vodka, w celu odzyskania nazwy domeny montecarlovodka.com.

www.mchercberg.com
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W orzecznictwie TSUE i NSA

Nabycie wtdrnej zdolnosci odrozniajgcej
przez oznaczenie pierwotnie opisowe

dr Michat Mazurek
Uniwersytet im. Marii Curie-Sktodowskiej

Wtérna zdolnos¢ odrézniajgca oznaczenia — jako warunek
uzyskania rejestracji przez oznaczenia pierwotnie niedystynk-
tywne (art. 129" ust. 1 pkt 2—-4 ustawy Prawo wtasnosci przemysto-
wej — p.w.p.) — jest jednqg z najdonioslejszych instytuciji prawa znakdéw
tfowarowych.

Przyznanie jej faktycznie stanowi nagrode dla zgtaszajgcego za wysi-
tek w budowaniu marki. Wtérng zdolno$¢ odrdzniajgeq (art. 130 p.w.p.)
nalezy bowiem potwierdzi¢ w kazdej sytuaciji, gdy wskutek dtugotrwa-
tego i intensywnego uzywania oznaczenia dla konkretnych towaréw
lub ustug, przecietny odbiorca traktuje oznaczenie jako wskazdwke po-
chodzenia tych towardw lub ustug od konkretnego przedsiebiorstwa.

Z punktu widzenia interpretacji i stosowania przedmiotowej
instytucji kluczowe znaczenie ma orzecznictwo Trybunatu
Sprawiedliwosci UE, wydane w trybie prejudycjalnym (art. 234
TWE, obecnie at. 267 TFUE). Dostarcza ono istotnych wskazéwek
w tak kluczowych kwestiach, jok czasowy punkt odniesienia oceny
wtérnej zdolnosci odrézniajgcej, czynniki wyznaczajgce te zdolnosé
(udziat w rynku towardéw pod znakiem, zasieg czasowy i geograficzny
uzywania itd.) czy srodki dowodowe, za pomocg ktérych podlega ona
wykazaniu.

Jak sie wydaje, w tym kontekscie najistotniejsze sq nastepujace wy-
roki Trybunatu: z 4 maja 1999 r., w sprawach potgczonych C-108/97
i C-109/97, Windsurfing Chiemsee, z 18 czerwca 2002 r. w sprawie
C-299/99. Koninklijke Philips Electronics/Remington, z 19 czerwca 2014r.,
w sprawach potgczonych C-217/13 1 C-218/13, Oberbank orazz 16 wrze-
$nia 2015 1. w sprawie C-215/14, Nestle.
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Obowigzek uwzgledniania ww. judykatdw, w praktyce Urzedu Paten-
towego RP i sqddw administracyjnych, wynika z samego faktu cztonko-
stwa Polski w Unii Europejskie;.

Dotychczas, instytucja wtdrnej zdolnosci odrdzniajgcej byta przed-
miotem licznych wypowiedzi sgddw administracyjnych zardéwno
na tle obecnej, jak i poprzednio obowigzujgcej regulacji. W bardzo
wielu przypadkach ww. sqdy frafnie odwotywaty sie do wtasciwej
judykatury unijnej, recypujgc wtasciwe tezy do kwalifikacji rozpatry-
wanej sprawy. Sposrdéd wielu wtasciwych przyktaddw wskazaé moz-
na na wyrok z 31 stycznia 2017 r. w sprawie VI SA/Wa 2048/16, znak
ebilet. W tej sprawie WSA zwazyt na réznorodnos¢ srodkéw dowodow
dla ustalenia wtérnej zdolnosci odrdzniajgcej, podkreslajgc znacze-
nie dowoddw bezposrednich. Na tle stanu faktycznego sprawy traf-
nie zaakcentowat, iz ,,wéréd materiatu dowodowego nie mozna do-
patrze¢ sie bezposredniego dowodu rozpoznawalnosci znaku wérdéd
relewantnego kregu odbiorcéw, chociazby w postaci badania opinii
publicznej”, i dalej: , dla uzyskania przez oznaczenie wtérnej zdolnosci
odrézniajgcej, konieczne jest przedstawienie dokumentdw na okolicz-
nos¢, ze zainteresowany krgg odbiorcdw postrzega towar oznaczony
tym tylko znakiem, z pominieciem wszelkich innych znakdw, ktére row-
niez mogqg by¢ obecne, jako pochodzgcy z okreslonego przedsiebior-
stwa”. To stanowisko wprost nawigzuje do wyroku Trybunatu w sprawie
C-215/14, Nestle.

Przyznac¢ jednak nalezy, ze w orzecznictwie sgdowo-administracyjnym
dotyczgcym przedmiotowej instytucji pojawiaty sie takze tezy dysku-
syjne — nawet jesli sam kierunek wydanego orzeczenia byt w danym
przypadku prawidtowy. Przyktadem jest wyrok z 14 stycznia 2015 r.
w sprawie Il GSK 1815/14 oddalajgcy skarge kasacyjng od wyroku utrzy-
mujgcego w mocy decyzje o uniewaznieniu prawa z rejestracji znaku
»KRUPNIK”. W tym wyroku NSA wyrazit m.in. poglad, iz ,przestuchanie
Swiadka zwigzanego z podmiotem zgtaszajacym ten wniosek dowo-
dowy, na okoliczno$¢ nabycia wtdrnejzdolnosci odrézniajgcej, bytoby
niecelowe. Bowiem z natury osobowego $rodka dowodowego wynika,
ze jest on nieprzydatny dla stwierdzenia okoliczno$ci na wykazanie na-
bycia wtdérnej zdolnosci odrézniajgcej, tzn.: uzywanie znaku w danej
funkcji, w okre§lonym rozmiarze, intensywnos$ci oraz przez okreslone
podmioty”. Teza ta jest zbyt daleko idgca. Charakter dowodu (zezna-
nie $wiadka) sam w sobie nie moze dyskwalifikowac jego znaczenia
dla ustalenia wtdrnej zdolnosci odrézniajgcej. Taki dowdd moze prze-
ciez dobitnie przyczyni¢ sie do odtworzenia intensywnosci uzywania
znaku (kanaty dystrybucyjne towardw, wielko$¢ ich zbytu) i tym samym
mie¢ wazne znaczenie dla oceny wtdrnej zdolnosci odrézniajgce).
Rzecz jasna, zdarzajgce sie dyskusyjne tezy, na tle przedmiotowej in-
stytuciji, nie umniejszajg doniostosci orzecznictwa sgdowo-administra-
cyjnego w tym zakresie. Szczegdtowe omodwienie tego orzecznictwa
wymagatoby odrebnej, szerszej wypowiedzi.
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. orzecznictwa TS

Wadliwos¢ rejestraci

W prawie wzordw przemystowych
ze szczegdlnym uwzglednieniem

technicznej funkcjonalnosci

dr Lavinia Brancusi
Centrum Prawa Nowych Technologii,
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk UKSW

W zharmonizowanym prawie wzordw przemystowych, zardbwno na po-
ziomie krajowym, uregulowanym przepisami ustawy prawo wtasnosci
przemystowej (dalej jako PWP)!, jak i na poziomie unijnym, uregulowa-
nym przepisami Rozporzgdzenia nr 6/2002 (dalej jako Rozp.)? rejestra-
cja wzordéw nastepuje zasadniczo bez merytorycznej kontroli zgtoszen.
Z tego powodu system wzordw przemystowych nie operuje, $cisle mé-
wigc, kategorig przeszkdd rejestracji na podobiehstwo tych zawartych
w prawie znakdw towarowych.

Tylko w nielicznych sytuacjach ustawodawca polski postuguje sie zwro-
tem ,,nie udziela sie prawa z rejestraciji...”, a mianowicie w odniesieniu
do wzordw sprzecznych z porzgdkiem publicznym/moralinoscig oraz
zawierajgcych elementy o szczegdlnej warto$ci symbolicznej (art. 106
PWP). Ponadto, art. 110 ust. 1 PWP przewiduje, ze Urzgd Patentowy moze
odmodwic¢ udzielenia prawa z rejestraciji, jezeli zgtoszona postaé pro-
duktu w ,,sposdb oczywisty” nie posiada cech nowosci, indywidual-
nego charakteru lub nie spetnia warunku widocznosci. W pozostatych
sytuacjach Urzgd wydaje decyzje o udzieleniu rejestraciji, sprawdzajgc
tylko formalng prawidtowo$¢ zgtoszenia.

W wiekszosci przypadkow wadliwose prawa z rejestracji wzoru wy-
danego z naruszeniem przepisdw materialnych koryguje sie zatem
w postepowaniu zmierzajgcym do stwierdzenia niewaznosci decyzji
administracyjnej stanowigcej podstawe wydania wadliwego prawas.
W takim Swietle pojecie tzw. ,przeszkdd rejestracji” w prawie wzordw
przemystowych mozna rekonstruowacd, interpretujgc systemowo prze-
pisy stanowiqce podstawy stwierdzenia niewaznosci takiej decyzji (lub
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mowiqgc inaczej - podstawy uniewaznienia wzordw)*.
W ramach niniejszego artykutu poruszone bedqg dwie
kategorie podstaw, a mianowicie odnoszgca sie
do braku indywidualnego charakteru oraz do funk-
cjonalnosci technicznej. tgcznikiem dla tych dwdch
odrebnych podstaw jest kwestia statusu oraz sposobu
oceny zakresu cech zwigzanych z funkcjonalnosciq
produktu.

Ocena indywidualnego charakteru wzoru opiera sie
na pordéwnaniu ogdlnego wrazenia zakwestionowa-
nego wzoru z ogdlnym wrazeniem wywotanym przez
inny wzdér ze stanu techniki (ujawniony publicznie
na zasadach przewidzianych w ustawie). Miarodajna
jest perspektywa zorientowanego uzytkownika wraz
z uwzglednieniem zakresu swobody twdrczej dostep-
nej dla projektanta przy opracowywaniu wzoréw
tego rodzaju®. W praktyce EUIPO utrwalita sie zasa-
da postugiwania sie kryterium swobody twoérczej jako
czynnikiem uelastyczniajgcym ocene sedziowskq,
ktéry pozwala przewartosciowac znaczenie podo-
bienstw/réznic w zaleznosci od stopnia i rodzaju ogra-
niczen projektowych, a doktadniej od tego, czy do-
wody pozwalajg ustali¢ in casu zakres swobody
twérczej jako szeroki lub wagskié. Wedtug wytycznych
orzecznictwa gtéwnymi wyznacznikami ograniczen
projektowych sqg wymagania zwigzane z funkcjqg
tfechniczng lub z przepisami prawnymi. Koncentrujqc
sie tu na kwestiach funkcjonalnych, w istocie akcep-
tuje sie podobiehstwa miedzy produktami wynikajg-
ce z koniecznosci stosowania pewnych standardéw
fechnicznych/produkcyjnych, Iub nadane przez
okreslony sposdéb uzytkowania/funkcjonowania pro-
duktu, ktéry jest wtasciwy (zwyczajny) ekonomiczny/
ergonomiczny dla produktéw danego rodzaju’. W ta-
kim $wietle funkcjonalno$¢ produktu wcale nie sta-
nowi rodzaju automatycznej przeszkody na drodze
jego ochrony jako wzér. Co najwyzej, moze to ozna-
czac, ze uprawniony z takiego wzoru musi sie liczy¢
z sgsiedztwem (wspodtistnieniem) innych podobnych
wzordw, a zatem zakres ochrony takiego wzoru
bedzie stosunkowo wagski.

Istothe w tym miejscu jest podkreslenie, ze przy ba-
daniu indywidualnego charakteru wzoru operuje
sie, co do zasady, catosciowq postacig wzoru. Inny-
mi stowy, cechy funkcjonalne wzoru analizowane
w kontekscie przestanki swobody twdrczej nie sq wy-
tqgczone z przedmiotowego zakresu ochrony wzoru;
nie sg one réwniez wytgczone z tresci prawa z reje-
stracji. Jak zaznaczono powyzej, takie cechy funkcjo-
nalne bedqg miaty tylko ,zmienne” — czyli ewentualnie

mniejsze — znaczenie przy ocenie podobienstw lub
réznic na etapie kohcowego okreslenia ogdlne-
go wrazenia wywotywanego przez wzory. Wynika
to z tego, ze z perspektywy interesdw uprawnionego
Ze WzOoru operowanie przestankg swobody tworczej
jest o tyle bezpieczne, ze nie doprowadza do ,wykro-
jenia” jakiego$ kawatka wyglgdu produktu, fj. jakie-
gos zakresu cech funkcjonalnych, z zakresu udzielonej
wytgcznosci prawnej. Inaczej sie ma sprawa w przy-
padku odrebnej podstawy normatywnej poswieco-
nej $cisle funkcjonalnosci technicznejwzordw, o ktérej
mowa ponize;.

W Swietle art. 107 PWP (art. 8 Rozp.) ,prawo z rejestra-
Cji wzoru przemystowego nie obejmuje cech wytwo-
ru wynikajgcych wytqgcznie z jego funkcji technicznej”
— jest to przepis analogiczny do jednej z przeszkdd
bezwzglednych zawartych w prawie znakéw towaro-
wyché — jak réwniez cech produktu, , ktére muszqg byé
odtworzone w doktadnej formie i wymiarach w celu
umozliwienia mechanicznego potgczenia go lub
wspdtdziatania zinnym wytworem” —jest to tzw. wyjg-
tek must-fit umozliwiajgcy dopasowanie, wspdtdzia-
tanie wyrobdw réznych producentdw. Brzmienie tych
przepisdw uzasadnia stwierdzenie, ze nie odnoszqg sie
one do kazdego wzoru funkcjonalnego, lecz hipo-
feza normy prawnej adresowana jest do pewnych,
pojedynczych cech wzordw o szczegdlnym stopniu
technicznosci. Takie cechy nie bedqg objete wytgcz-
noscig prawa z rejestraciji wzoru (1j. sq to cechy wytag-
czone z przedmiotu zakresu ochrony i tresci prawa),
natomiast pozostata czes¢ wzoru moze by¢ chronio-
na na zasadach ogdlnych. W doktrynie zagranicznej
nie brakuje watpliwosci, czy rzeczywiscie ustawo-
dawca unijny zamierzat ,wykroi¢” cech uwarunko-
wanych wytgcznie funkcjg techniczng z tresci prawa
ze wzoruy, czy moze jest to tylko gorliwa nadinterpre-
tacja, niekorzystna dla wzoréw funkcjonalnych. Po-
stuluje sie czasem traktowanie ich na podobienstwo
cech badanych na podstawie przestanki swobody
twérczej, a zatem zachowujqgc je w obrebie relewant-
nego wyglgdu wzoru, przyznajgc im jedynie zmniej-
szone znaczenie wizualne przy kreowaniu ogdlnego
wrazenia wzoru®. W mojej opinii de lege lata trudno
jest takie stwierdzenie obroni¢, a pewne dowody
nasuwajqg sie wprost z przepisdw unijnych. W pkt 14
Preambuty Dyrektywy istnieje zapis, méwigcy o tym,
ze ,[...] cechy wzoru, ktére z tych powoddw nie pod-
legajg przyznaniu ochrony, nie powinny by¢ brane
pod uwage w celu okreslenia, czy inne cechy wzoru
spetniajg wymagania stuzgce przyznaniu ochrony”.
Ponadto, w Swietle art. 25 ust. 6 Rozp. dopuszczalne
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jest czesciowe stwierdzenie niewaznosci wzoru, jezeli
mozliwe jest zachowanie jego w zmienionej formie,
pod nastepujgcymi warunkami: uprawniony zgodzi
sie zrzec tej cze$¢ wzoru, ktéra nie spetnia wymagan
ustawowych; wzdér w zmienionej formie musi zacho-
wadé tozsamose (poczatkowego) wzoru oraz spetnic
wymagania ochrony na zasadach ogdlnych. W tym
kontekscie rozdziat 5.10 Wytycznych EUIPO ws. stwier-
dzenia niewaznosci wzordw zawiera przyktad cech
wzoru, ktére mogqg by¢ usuniete lub zniesione (ang.
wremoved or disclaimed”) dla zachowania waznosci
pozostatej czesci wzoru, i wskazuje m.in. na cechy wy-
tqcznie uwarunkowane funkcjg fechniczng lub cechy
must-fit10,

Bardziej dotkliwy dla uprawnionego i czesciej wyste-
pujacy w praktyce jest przyktad wzoru sktadajgcego
sie w przewazajgcym stopniu z cech objetych ww.
wytgczeniami. W tym przypadku réwniez w praktyce
w EUIPO utrwalita sie zasada, ze jezeli wszystkie domi-
nujgce cechy wzoru objete sq hipotezg art. 8 Rozp.,
to nalezy stwierdzi¢ niewaznos¢ wzoru w catosci (por.
rozdziat 5.3 Wytycznych)''. Metodyka badania, w tym
sposdéb ustalenia dominujgcego charakteru cech,
zwykta przypomina¢ w duzej mierze metodyke sto-
sowang w prawie znakéw towarowych'?, Moze sie
to wydawac nieco kontrowersyjne z uwagi na istnie-
jace réznice w tresci prawa oraz skutkach prawnych
miedzy przepisami dotyczgcymi technicznej funkcjo-
nalnosci w prawie wzordw oraz znakdw towarowych.
W tym kontekscie nalezy wskazaé, ze w prawie wzo-
row to wytgczenie moze by¢ podniesione skutecznie
rowniez w trakcie postepowania o naruszenie — skoro
przyjmuje sie, ze dane cechy nie sqg objete wytgczno-
$cig prawnq - jako zarzut zmierzajgcy do oddalenia
roszczenia o naruszenie, jezeli podobiehstwo miedzy
spornymi produktami dotyczy wtasnie tych cech funk-
cjonalnych wskazanych w art. 107 PWP (art. 8 Rozp.)

Istotny krok w kierunku umocnienia samodzielnego
statusu podstawy technicznej funkcjonalnosci w pra-
wie wzordw przyniést niedawno wyrok Trybunatu
Sprawiedliwosci w sprawie C-395/16 Doceram’®, wy-
dany na skutek pytan prejudycjalnych skierowanych
przez sqd z DuUsseldorfu, ktéry rozpatrywat sprawe
o naruszenie't. Spdr dotyczyt wspdlnotowej rejestracii
wzordéw spawalniczych kotkdw centrujgcych — kté-
re z uwagi na konkretng technologie spawalniczg'®
mogg wystepowacd w trzech réznych ksztattach geo-
metrycznych, a kazdy z nich w szesciu réznych ro-
dzajach - przy czym wszystkie te postacie (zob. CDR
000242730) byty zarejestrowane jako ksztatt w kolorze

niebieskim na rzecz jednego podmiotu (zob. kilka od-
mian przedstawionych ponizej). Sgd uznat, ze wszyst-
kie zasadnicze cechy badanych wzordw byty wy-
tgcznie uwarunkowane funkcjg techniczng — odcien
koloru do nich nie nalezat i nie byt rozstrzygajgcy dla
ochrony wzordw.

Z uwagi na waqgtpliwosci interpretacyjne odnosnie
do wytgczenia cech uwarunkowanych funkcjonal-
nie, szczegdlnie w Swietle réznorodnych rozwigzan
krajowych powstatych w okresie przed harmoniza-
cja. Trybunat Sprawiedliwosci uznat, ze zwrot ,cechy
postaci produktu wynikajgce wytqgcznie z jego funkciji
technicznej” oznacza autonomiczne pojecie prawa
Unii, ktére powinno by¢ zinterpretowane jednolicie
we wszystkich panstwach cztonkowskich'é. Idgc da-
lej tym tropem, odrzucono tzw. teorie mnogosci form,
ktora opierata sie naistnieniu alternatywnych wzoréw
joko dowodzie rozstrzygajgcym o oddaleniu zarzutu
co do formy uwarunkowanej wytgcznie funkcjq fech-
niczng. Zamiast tego, Trybunat potwierdzit interpreta-
cje koncentrujgcg sie na znaczeniu funkcji technicz-
nej jako ,jedynym czynniku” okreslajgcym badane
cechy, rozumiejgc to jako przeciwstawienie sie od-
wotaniu do wyglgdu produktu (ang. appearance).
Innymi stowy, to funkcja odgrywa takqg pierwszorzed-
ng, jedynq role, ,gdy wzgledy innego rodzaju niz ko-
niecznos¢ spetniania przez wspomniany produkt jego
funkcji technicznej, w szczegdlnosci wzgledy zwigza-
ne z aspektem wizualnym, nie odgrywaty zadnej roli
w ramach wyboru wspomnianych cech”.

Odrebne pytanie prejudycjalne dotyczyto perspek-
tywy i sposobu dokonania oceny uwarunkowania
cech funkcjg techniczng produktu. Trybunat za-
uwazyt, ze inaczej niz przy przestance indywidual-
nego charakteru wzoru, ktéra opiera sie na pojeciu
zorienfowanego uzytkownika, przepisy dotyczgce
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funkcjonalnosci technicznej nie precyzujg zadnego
wzorca osobowego. Z fego powodu nie nalezatoby
sie postugiwac jakim$ innym, sztucznie wykreowanym
do takich potrzeb wzorcem, takim jak ,obiektyw-
ny obserwator”, ktdéry przez jakis czas funkcjonowat
w praktyce EUIPO'8. W opinii Trybunatu to sqd krajowy
ma kompetencje do samodzielnego okreslenia, przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych obiektywnych
okolicznosci rozpatrywanego przypadku, czy kwe-
stionowane cechy produktu objete sg zakazem funk-
cjonalnosci technicznej. Zaproponowano kilka przy-
ktadowych kryteriow oceny, takich jak obiektywne
okolicznosci zwigzane z wyborem cech postaci da-
nego produktu, dane dotyczgce uzywania, ale row-
niez istnienie alternatywnych wzoréw, ktére mogg
spetni¢ te samq funkcje techniczng'?.

Niewqfpliwie orzeczenie TS w sprawie Doceram
wzmachnia swobode sedziowskg w zakresie oceny
dowoddw. Pozostawia ono jednak dalsze wgtpliwo-
sci odno$nie rozumienia pojecia ,funkcji technicz-
nej”, a takze sposobu dokonywania pewnego war-
tosciowania wsérdéd wskazanych powyzej kryteridow
pomocniczych, ktére bedzie wymuszone przez rdz-
norodno$¢ spordw. Praktyka rzadko kiedy ma do czy-
nienia z sytuacjami zero-jedynkowymi. Ustalenie, kie-
dy wzgledy wizualne miaty znaczenie przy wyborze
uksztattowania cech produktéw funkcjonalnych, po-
niewaz nie tylko funkcja techniczna byta tym czynni-
kiem decydujgcym, bedzie sprawiato duzo proble-
mow praktycznych. Mozna sie spodziewad rowniez
wzrostu udziatu opinii biegtych w tym zakresie.

! Ustawa z dn. 30.06.2000 r. Prawo wtasnosci przemystowe;j,
tj. Dz. U. 22019 r. poz. 501.

2 Rozporzqdzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie
wzordw wspdlnotowych (Dz. Urz. WE L 3z 2002r., s. 1, ze zm.).

3 Zob. zamiast wielu J. Sienczyto-Chlabicz, Uniewaznienie i wyga-
sSniecie prawa z rejestracji wzoru przemystowego, Warszawa
2013,s5.32in.

4 W Dyrektywie 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
7 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw (Dz. Urz. WE
L 289, s. 28) przepis art. 11 zawiera zamkniety katalog podstaw
stwierdzenia niewaznosci wzoru. W przepisach ustawy PWP

brakuje przepisu regulujgcego te problematyke w sposdb syste-
mowy, stad nalezy analizowac przepisy art. 102-119 w zw. z prze-
pisami dotyczgcymi wynalazkdw i wzordw uzytkowych, w czesci,
do ktérej odsytajq przepisy art. 117 118 PWP.

Por. A Tischner, Indywidualny charakter wzoru przemystowego
[w:] Rozdz. XXVII, System Prawa Prywatnego. Prawo wtasnosci
przemystowej Tom. 14B (red. Ryszard Skubisz), Warszawa 2017,

s. 96-122; K. Szczepanowska-Koztowska, Zakres swobody twor-
czej w ocenie naruszenia [w:] Rozdz. XXX w : System..., op. cit,

s. 311-312.

Zob. wyrok Sqdu UE z 10.09.2015 r. w sprawie T-525/13 H&M v. YSL,
ECLI:EU:T:2015:617.

Zob. wyrok TS 2 20.10.2011 r. w sprawie C-281/10 PepsiCo v. Grupo
Promer, ECLI:EU:C:2011:679 oraz z dn. 18.03.2010r. w sprawie
T-9/07 Grupo Promer v. OHIM & PepsiCo, ECLI:EU:T:2010:96;
wyrok Sqdu z 9.09.2011 r. w sprawie T11/08 Kwang Yang Motor,
ECLI:EU:T:2011:447.

Zob. art. 4 (1)(e)(ii) ostatniej dyrektywy (UE) 2015/2436 oraz art.
7(1)(e)(ii) najnowszego rozporzgdzenia (UE) Nr 2017/1001. O tej
podstawie prawnej zob. ostatnio L. Brancusi, Funkcjonalnos¢
techniczna i estetyczna jako przeszkoda rejestracji [w:] Znaki
towarowe i ich ochrona (red. Ryszard Skubisz), Warszawa 2019,
s. 15,

Zob. wczedniejsze wypowiedzi D. Musker, Community Design
Law. Principles & Practice, Londyn 2002, s. 41; L. Bently, B. Sher-
man, Intellectual Property Law, wyd. 3, Oksford, New York 2009,
s. 634.

Zob. https://guidelines.euipo.europa.eu/1004805/904865/
designs-guidelines/5-10-partial-invalidity.

Zob. https://guidelines.euipo.europa.eu/1004805/904777/
designs-guidelines/5-3-1-rationale.

Szerzej L. Brancusi, Komentarze do art. 8 Rozp. [w:] Community
Design Regulation. Article-by-Article Commentary (red. Gordian
Hasselblatt), wyd. 2, Monachium, Oksford, Baden-Baden 2018,
s. 149-157.

Wyrok TS z 8.03.2018 1. w sprawie C-395/16 Doceram GmbH

v. CeramTec GmbH, ECLI:EU:C:2018:172.

W pierwszejinstancji zob. wyrok LG DUsseldorf z 13.08.2015r.,
14c O 98/13; w instanciji apelacyjnej wyrok OLG DUsseldorf
z07.07.2016 ., 1-20 U 124/15, ktéry zawiesit postepowanie i skiero-
wat zapytanie do Trybunatu Sprawiedliwosci.

Kotek jest umieszczany w korpusie dolnej elekfrody spawalniczej
tak, ze tylko jego stozkowy, zaokrgglony wierzchotek wystaje

do strefy spawania; podczas spawania na ten wierzchotek
nasadza sie kolejno element blaszany z otworem i nakretke,

po czym dociska sie je z gory stemplem gdrnej elektrody;

w wyniku wytadowania elektrycznego pomiedzy gérng i doing
elektrodq nastepuje spojenie elementu blaszanego z nakretkq,
przy czym kotek zapewnia wysrodkowanie otworu w elemencie
blaszanym z otworem nakretki.

Wyrok TS w sprawie Doceram, jw., pkt 21.

Wyrok TS w sprawie Doceram, jw., pkt. 31-32.

Wyrok TS w sprawie Doceram, jw., pkt 35.

Wyrok TS w sprawie Doceram, jw., pkt. 36-37.
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Miedzynarodowy znak towarowy APART

We wrzesniu 2014 r. do Urzedu Patentowego RP wptynat sprzeciw |. sp. z 0. 0. z siedzi-
bg w S., wobec uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony miedzynaro-
dowego znaku fowarowego APART. Powyzsza ochrona udzielona zostata narzecz A.
z siedzibg w H., N., a znak towarowy przeznaczony zostat do oznaczania towardw
i ustug zawartych w klasach: 3, 9, 16, 25 i 35 Miedzynarodowej Klasyfikacji Towaréw
i Ustug (zwanej dalej: klasyfikacjqg nicejskq).

Jako podstawe prawng sprzeciwu wskazano art. 131 ust. 1 pkt 1, art. 131 ust. 2 pkt 1,
art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wtasnosci przemystowe;.

W uzasadnieniu wnoszqcy sprzeciw podnidst, ze jest uprawnionym do pieciu znakdéw
towarowych zawierajgcych element stowny APART. Wnoszqcy sprzeciw dokonat oce-
ny podobienstwa towardw i ustug, dla ktérych przeznaczone zostaty pordwnywane
w sprawie znaki towarowe, stwierdzajgc, ze czes¢ towardw i ustug jest identyczna,
pozostata zas podobna, w tym komplementarna. Wnoszqcy sprzeciw dokonat anali-
zy podobienhstwa samych znakdéw towarowych, wskazujgc, ze elementem wspdlnym
i jednoczes$nie dominujgcym poréwnywanych znakdw towarowych jest wyraz APART.
W ocenie wnoszgcego sprzeciw, przy braku innych, szczegdlnie istotnych elementéw
spornego znaku towarowego, istnieje ryzyko, ze znak ten bedzie wprowadzat odbior-
cow w btgd, co do zrédta pochodzenia towardw.

Uzasadniajqc zarzut naruszenia praw osobistych i majatkowych wnoszgcy sprzeciw
podnidst, ze oznaczenie APART jest nazwg, dziatajgcej od lat 70. firmy Apart, ktéra
jest wspdlnikiem wnoszgcego sprzeciw. Stwierdzit jednoczesnie, ze dobrem osobi-
stym i majgtkowym jest nazwa jego firmy, tj. APART.

Wnoszqgcy sprzeciw podnidst, ze ,marka” APART cieszy sie niewatpliwg renomaq w Pol-
sce, co potwierdzajq liczne nagrody oraz intensywna reklama. Wskazat, ze renoma
marki APART zostata uznana przez Izby Odwotawcze OHIM w dwdch sprawach (de-
cyzja Drugiejlzby Odwotawczejz dnia 26 wrzeénia 2011 r. w sprawie R 2381/2010-2 oraz
decyzja Pigtej Izby Odwotawczej z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie R 1637/2011-5).
Wnoszgcy sprzeciw stwierdzit takze, ze cze$¢ salondw sprzedazy APART znajduje
sie w znanych i prestizowych hotelach oraz miejscach w Polsce, a pozycje ,,marki”
ugruntowuje stata i wyrazista jej obecnos¢ w telewizji, swiecie mody, konkursach
i imprezach. Wskazat, ze obecnie pod ,,markqg” APART dziata w Polsce 188 salonéw
sprzedazy.

Zdaniem wnoszgcego sprzeciw renoma marki rozcigga sie nie tylko na bizute-
rie czy zegarki, ale réwniez inne ptaszczyzny dziatalnosci wtasciciela praw, w tym
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zwigzane z modg. Uzasadniajgc zarzut naruszenia
art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., wnoszgcy sprzeciw pod-
nidst, ze uprawniony do spornego znaku towarowego,
ubiegajgc sie o ochrone, miat §wiadomos¢, ze znaki
towarowe APART sq obecne narynku od wielu lat. Po-
nadto strony postepowania prowadzity juz wczesniej
spory, czego konsekwencjg byty decyzje o odmowie
rejestracji lub o uniewaznieniu praw uprawnionego
do spornego znaku towarowego.

Uprawniony stwierdzit, ze sprzeciw jest bezzasadny.
Odnoszqgc sie do zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2
pkt 2 p.w.p., podnidst, ze w klasie 25 klasyfikacji nicej-
skiej sporny znak towarowy jest chroniony jedynie dla
ubranh i nakry¢ gtowy, co powoduje, ze nie wystepuje
ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w btgd w tej klasie
towarowej. Uprawniony wskazat na réznice wyste-
pujgce miedzy postaciami poréwnywanych znakdéw
fowarowych na ptaszczyznach wizualnej oraz fone-
tycznej. Wskazat réwniez, ze stowo APART ma charak-
fer opisowy i w jezyku niemieckim oznacza tyle co:
»,nNa bok, szczegdlny, oddzielny, osobny, wytworny,
oryginalny, osobliwy i niezwykty”, co w odniesieniu
do towardw w klasie 25 moze sugerowadé opisowy,
a nie wyrdézniajgcy charakter znaku towarowego.
Podnidst, ze uwazny odbiorca nie pomyli znakéw wy-
korzystujgcych jeden wspdlny element.

Uprawniony stwierdzit ponadto, ze korzystajuzz ochro-
ny innego znaku towarowego APART z pierwszen-
stwem od dnia 27 lutego 1998 r., przeznaczonego
do oznaczania towardw z klas 25 i 26 klasyfikacji nicej-
skiej. Zdaniem uprawnionego sporny znak fowarowy
jest kontynuacjg znaku stownego zarejestrowanego
wczesniej. Analogiczna sytuacja ma miejsce w zwiqz-
ku z ochrong na rzecz uprawnionego innego znaku
towarowego APART IMPRESSIONS, przeznaczonego
do oznaczania towardw z klas 16, 18 i 24. Uprawniony
podkreslit, ze wnoszgcy sprzeciw nie korzysta z ochro-
ny znakdw towarowych dla towardw z klas: 3, 9 i 16.
Przywotane zas wczesniejsze prawa niweczq réwniez,
W Oocenie uprawnionego, zarzut zgtoszenia spornego
znaku fowarowego w ztej wierze oraz z naruszeniem
praw do firmy APART.

Odnoszgc sie do zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2
pkt 3 p.w.p., uprawniony podnidst, ze materiaty do-
wodowe majgce na celu wykazanie renomy dotyczg
wytgcznie bizuterii i zegarkdw. Zdaniem uprawnione-
go wnoszqcy sprzeciw nie wykazat natomiast, ze sto-
sowanie przez uprawnionego znaku towarowego
dla innych towardw, w szczegdlnosci z klasy 25 kla-
syfikacji nicejskiej, powoduje uzyskanie przez upraw-
nionego nienaleznych korzysci lub ze jest szkodliwe

dla odrézniajgcego charakteru znakdw APART wno-
szqcego sprzeciw. Podnidst, ze na terytorium Polski
chronione sq takze inne znaki towarowe z elementem
APART na rzecz innych podmiotdw. Stwierdzit, ze sto-
sowanie spornego znaku towarowego dla towardw,
dla jakich zostat zgtoszony, nie zmniejsza atrakcyjno-
$ci znakdw wnoszgcego sprzeciw.

Kolegium Orzekajgce, po szczegdtowym rozpatrzeniu
wszystkich materiatéw dowodowych zgromadzonych
w przedmiotowej sprawie, wystuchaniu stron i doktad-
nym, wszechstronnym wyjasnieniu stanu faktycznego,
uniewaznito uznanie na tferyforium Rzeczypospolite]
Polskiej ochrony miedzynarodowego znaku fowaro-
wego APART w zakresie wszystkich towardw i ustug
zawartych w klasach: 3, 9 i 25 Miedzynarodowej Kla-
syfikacji Towardw i Ustug oraz w czesci dotyczgcej na-
stepujgcych towardéw zawartych w klasie 16: papier,
produkty z papieru i tekfury (gdzie indziej niesklasy-
fikowane), wyroby drukarskie, zdjecia, artykuty pa-
piernicze oraz w czesci dotyczqcej nastepujgcych
ustug zawartych w klasie 35: ustugi sprzedazy deta-
licznej, hurtowej i wysytkowej, w tym przez Internet,
w szczegdlnosci mydet, perfum, olejkdw eterycznych,
kosmetykdw, balsamdw do wtosdw, past do zebdw,
okularéw stonecznych, etui do okularéw, magnetycz-
nych nosnikdw rejestrujgcych, ptyt akustycznych, ptyt
DVD, ptyt kompaktowych, mini ptyt iinnych noénikdw
dzwieku lub danych, bizuterii, kamieni szlachetnych,
zegarkdw i urzqdzeh chronometrycznych, papieru,
produktow z papieru i tektury (gdzie indziej niesklasy-
fikowanych), wyrobdw drukarskich, zdje¢, artykutéw
papierniczych, ubran, obuwia i nakry¢ gtowy.

Kolegium oddalito sprzeciw w czescidotyczgcejtowa-
réw zawartych w klasie 16, 1j.: tektury, artykutéw intro-
ligatorskich, tworzyw sztucznych do opakowan (gdzie
indziej niesklasyfikowanych) oraz w czesci dotyczqcej
ustug zawartych w klasie 35, tj.: sprzedazy detalicz-
nej, hurtowej i wysytkowej, w tym przez Internet: tek-
tury, artykutdw introligatorskich i tworzyw sztucznych
do opakowan (gdzie indziej niesklasyfikowanych).

Kolegium Orzekajgce uznato za zasadne rozpatrze-
nie w pierwszej kolejnosci zarzutu sformutowanego
na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. W myél art. 132
ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wtasnosci przemystowej
nie udziela sie prawa ochronnego na znak fowaro-
wy, jezeli jest on identyczny lub podobny do reno-
mowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono
prawe ochronnego z wczesniejszym pierwszehstwem
na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towardw, je-
zeli mogtoby to przynie$¢ zgtaszajgcemu nienalez-
ng korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla odrézniajgcego
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charakteru bgdz renomy znaku wczesdniejszego. Znak
towarowy APART korzysta z ochrony od dnia 23 marca
2011 r., wobec czego ewentualne stwierdzenie istnie-
nia renomy przeciwstawionego (przeciwstawionych)
znakdéw towarowych po tej dacie nie ma znaczenia
dla przedmiotowej sprawy i nie podlega ocenie Ko-
legium Orzekajgcego. Nalezy takze podkresdli¢, ze re-
noma znakdw towarowych powinna zosta¢ wykaza-
na w odniesieniu do krajowych odbiorcéw, a wiec
na terytorium Polski (np.: wyrok NSA z dnia 30 sierpnia
2011 r., sygn. akt Il GSK 727/10).

Analizujgc zgromadzone w aktach sprawy dowody,
Kolegium Orzekajgce uznato, ze stowny znak stow-
ny APART (R.) jest znakiem renomowanym. Znak fen
przeznaczony zostat do oznaczania najszerszej (spo-
srod przeciwstawionych znakdw towarowych) grupy
towardw ujetych w klasach: 1, 2, 4, 5, 11, 13, 14, 18,
20, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 42, 44, 45 klo-
syfikacji nicejskiej. Sg to: produkty chemiczne stoso-
wane w przemysle, rolnictwie, ogrodnictwie, nawozy
sztuczne, produkty chemiczne do konserwacji zyw-
nosci; farby, pokosty, lakiery, srodki zapobiegajgce
korozji i zabezpieczajgce drewno, barwniki, zaprawy
farbiarskie; oleje przemystowe i ftuszcze, smary, ma-
teriaty oSwietleniowe, $wiece, knoty; produkty farma-
ceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, zywnos¢ dla
niemowlqgt, plastry, materiaty opatrunkowe, $rodki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy; urzg-
dzenia do oswietlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chtodzenia, suszenia, wentylaciji,
zasilania wodq i do celdéw sanitarnych; bron paina,
amunicja, materiaty wybuchowe, sztuczne ognie;
wyroby jubilerskie, bizuteria, wyroby zegarmistrzow-
skie, wyroby z metali szlachetnych: pudetka, szkatut-
ki, buteleczki, czajniczki, dzbanki, dziadek do orze-
chéw, emblematy, etui, figurki, Swieczniki, serwisy,
kieliszki, breloczki, kosze, kétka na serwetki, przybory
kuchenne, kufle, patery, portmonetki, puchary, pu-
derniczki, serwetniki, solniczki, spodeczki, tabakierki,
wazy, zegary, zegarki; wyroby ze skéry i ich imitaciji:
torby, torebki, teczki, walizki, walizy plecaki, kufry,
tornistry, worki, etui, sakiewki, portfele, portmonetki,
dyplomatki, parasole; meble, lustra, ramy obrazowe,
wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kosci,
muszli, bursztynu, masy pertowej, imitacji tych surow-
cow; narzuty na tézka, kapy, obrusy, posciele i bieli-
zna domowe; obuwie; mieso, wyroby miesne, wedli-
niarskie, ryby, konserwowane, suszone i gotowane
owoce i warzywa, jaja, sery, produkty mleczne, ole-
je i ttuszcze jadalne; kawa, herbata, wyroby cukier-
nicze i piekarnicze, stodycze, lody, przyprawy, sosy;
Swieze owoce, warzywa i kwiaty, nasiona, karma dla
zwierzgt, pasze dla zwierzat; napoje bezalkoholowe:

soki, napoje, wody mineralne, syropy, piwo; napoje
alkoholowe; papierosy, tyton, przybory dla palaczy;
ustugi zegarmistrzowskie: naprawa i konserwacja;
ustugi jubilerskie: poztacanie, posrebrzanie, powle-
kanie, platerowanie, obrobka; ustugi graficzne, ustugi
architektéw, ustugi projektantdw mody, wzornictwo
przemystowe, ustugi dekoratora wnetrz; ustugi fry-
zjerskie, ustugi kosmetyczne, ustugi masazu i solarium;
agencje matrymonialne, ustugi agencji ochrony
0sdb i mienia i detektywistyczne. Pomimo tak szero-
kiego zakresu ochrony, analiza dowoddéw pozwala
stwierdzi¢, ze renoma znaku towarowego wigze sie
z wykorzystaniem tego znaku do oznaczania bizuterii
oraz do oznaczania ustug w postaci sprzedazy bizu-
terii i zegarkow.

W ocenie Kolegium Orzekajgcego o renomie znaku
towarowego APART (R.) Swiadczq w pierwszej kolejno-
$ci nagrody: European Trasted Brands z lat 2010 2011,
MARQA z lat 2006, 2008, 2009, 2010 i 2011, Premium
Brand 2008 oraz Superbrands z lat 2008, 2010 i 2011
(spis nagréd: karta 8527). Jak wynika z publikacji Rze-
czypospolitej pt.: ,Ranking polskich marek. Najdroz-
sze, najsilniejsze, najbardziej znane” z roku 2013 APART
zostat uznany za ,,Najmocniejszg polskg marke” w la-
tach: 2008, 2009, 2010i 2011 w kategorii: ,produkty nie-
spozywcze” (karta 9). Ponadto, jak wynika z ,,Raportu
Oszacowania Wartoéci Znaku Towarowego i Zorga-
nizowanej Czesci Przedsiebiorstwa Apart Sp. z o. 0.”
z dnia 9 grudnia 2010 r. sporzgdzonego przez KMPG
Advisory sp. z 0. 0. sp. k. (karty: 8264-8276), w dacie
sporzgdzania raportu Apart pozostawat liderem
branzy jubilerskiej, a wedtug ogdlnopolskiego bada-
nia konsumentéw TNS OBOP, APART pozostawat ,,naj-
bardziej znang i ceniong markqg jubilerskg w Polsce”.
Druga lzba Odwotawcza w decyzji z dnia 26 wrzesnia
2011 r. (karty: 8395-8396) stwierdzita: , Komisja zwra-
ca uwage na fakt, ze wiarygodnos¢ Superbrands jest
niepodwazalna. Jest to organizacja, ktéra niezalez-
nie wybiera najwieksze marki w poszczegdlnych kra-
jach. Komisja zauwaza, ze w dowodach przedstawio-
ny jest znak graficzny APART Nr 176345, podczas gdy
certyfikaty wydane sq dla znaku APART, ktéry moze
oznaczac albo ww. znak, albo stowny znak Nr 192732,
W obydwu przypadkach, jako ze obydwa znaki sg po-
wszechnie znane w sektorze bizuterii, Komisja zwraca
uwage na fakt, ze renoma ta moze zostac¢ przypisana
obydwu znakom. Fakt, ze znak APART zostat nagro-
dzony tytutem Supermarki Polski 2007/2008 w prze-
mysle bizuteryjnym w 2008 wyraznie wskazuje, ze jest
to mocna i znana marka na polskim rynku”.

Stwierdzenie istnienia renomy przeciwstawionego
W niniejszej sprawie znaku towarowego APART (R.)
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skutkuje koniecznoscig dokonania oceny podobienh-
stwa tego znaku do spornego znaku towarowego
APART.

W ocenie Kolegium Orzekajgcego porownywane
w sprawie znaki towarowe nalezy uznaé za podob-
ne. Zgodnie z ustalong praktykg oraz orzecznictwem
oznaczenia powinny by¢ oceniane jako catos¢, gdyz
sama powtarzalno$¢ wyodrebnionych elementéw
lub zbieznos¢ cztondw oznaczehn nie musi determi-
nowac stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorcow
w btgd. Wyraz APART jest jednoczesnie zarejestrowa-
nym i przeciwstawionym w ninigejszej sprawie renomo-
wanym znakiem towarowym. Oznacza to, ze w war-
stwie fonetycznej pordwnywane znaki towarowe
sq identyczne, za$ na ptaszczyznie wizualnej sq wy-
raznie do siebie podobne. Prowadszi to jednoznacznie
do wniosku, ze znaki te sg do siebie podobne takze
w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Dla zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jako pod-
stawy uniewaznienia prawa ochronnego niezbedne
jest ustalenie istnienia powigzah miedzy znakami to-
warowymi, skutkujgcymi przewidzianymi w powyz-
szym przepisie konsekwencjami w postaci mozliwosci
przyniesienia uprawnionemu nienaleznej korzysci lub
szkodliwosci dla odrdzniajgcego charakteru baqdz
renomy znaku wczesniejszego. Istniejgce miedzy po-
réwnywanymi znakami towarowymi podobienstwo
jest wyrazne i bazuje na wykorzystaniu identycznego
wyrazu ,,APART".

Renoma wczesdniejszego znaku towarowego APART
wynika nie tylko ze znajomosci tego znaku towaro-
wego, ale takze z pewnych pozytywnych skojarzeh
wywotywanych przez to oznaczenie. Tym samym sita
renomy znaku fowarowego wnoszgcego Sprzeciw
wynika nie tylko z kryterium iloSciowego, ale i jako-
Sciowego. Oznacza to, ze znak towarowy wnoszgce-
go sprzeciw zastuguje na szerokg ochrone. Ponad-
to czes¢ towardw i ustug wskazanych dla spornego
znaku towarowego jest podobna do towardw i ustug
oznaczanych znakiem przeciwstawionym, a miano-
wicie bizuterii oraz ustug sprzedazy bizuterii i zegar-
kow. Dotyczy to wskazanej dla spornego znaku towa-
rowego sprzedazy detalicznej, hurtowej i wysytkowej,
w tym przez Internet, bizuterii, kamieni szlachetnych,
zegarkdw i urzgdzeh chronometrycznych. Podobien-
stwo fo nie wymaga gtebszego uzasadnienia. Sto-
sowanie znaku spornego dla tych samych towaréw
(ustug), co znak przeciwstawiony, w sposéb nieunik-
niony prowadzi bowiem do wykorzystania renomy
tego ostatniego.

Kolegium Orzekajgce uznato, ze brak jest uzasad-
nionych podstaw do twierdzenia, ze stosowanie

spornego znaku towarowego dla towardw i ustug
specjalistycznych moze powodowacd nastepstwa
wskazane w art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w postaci przy-
niesienia zgtaszajgcemu nienaleznej korzysci lub
szkodliwosci dla odrdzniajgcego charakteru bqdz
renomy znaku wczesniejszego. W powyzszym zakresie
Kolegium Orzekajgce w petni podziela argumentacje
zawartg w decyzji Drugiej Izby Odwotawczej z dnia
26 wrzesnia 2011 r. w sprawie R 2381/2010-2 prowadzo-
nej miedzy tymi samymi stronami.

Uniewaznienie ochrony miedzynarodowego znaku
towarowego w czeéci na podstawie art. 132 ust. 2
pkt 3 p.w.p. oznacza réwniez, ze bez znaczenia po-
zostaje zasadnosé pozostatych zarzutdw sformutowa-
nych przez wnoszgcego sprzeciw w oparciu o inne
podstawy prawne w zakresie, w jakim uznanie tej
ochrony zostato uniewaznione.

W niniejszej sprawie trzy przeciwstawione znaki towa-
rowe: APART, APART o oraz SPLEND’ORO COLLECTION
APART zostaty przeznaczone wytgcznie do oznacza-
nia towardw z klasy 14, w tym wyrobdw jubilerskich
i zegarmistrzowskich, natomiast znak fowarowy APART
LIDER JUBILERTSWA zostat przeznaczony do oznacza-
nia tych samych towardw z klasy 14 oraz obuwia z kla-
sy 25. Jak wynika zatem z przedstawionego wykazdw
towardw tych znakdéw, ocena ich podobiehstwa
do tektury, artykutdw introligatorskich oraz tworzyw
sztucznych do opakowan (gdzie indziej niesklasyfi-
kowanych) jest identyczna z oceng dokonang przez
Kolegium Orzekajgce w kontekscie art. 132 ust. 2 pkt 3
p.w.p. Nie mozna bowiem uznac za podobne, takze
w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., fowary skiero-
wane do réznych odbiorcow.

Kolegium Orzekajgce oddalito sprzeciw sformutowa-
ny w oparciu o przepis art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Kolegium Orzekajgce nie podzielito rowniez stanowi-
ska wnoszgcego sprzeciw o zgtoszeniu spornego zna-
ku towarowego w ztej wierze.

Decyzje wydato Kolegium Orzekajgce w sktadzie:
Sylwia Wit vel Wilk - Przewodniczgca Kolegium
Orzekajgcego

Karol Cena - ekspert — orzecznik

Elzbieta Trzewik — ekspert

Opracowanie tresci decyzji na potrzeby ,,Kwartalnika
UPRP": Karolina Wojciechowska
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Dziatalnos¢ UPRP w sieci
podczas epidemii

Radostaw Pleskot
UPRP

Pandemia koronawirusa oraz zwigzana z nig kwarantanna sprawity,
ze podobnie jak inne instytucje, musielismy odwota¢ wydarzenia, ktérych
przygotowania byty dalece zaawansowane. Szybko jednak nasze projek-
ty edukacyjne i promujgce ochrone wtasnosci intelektualnej przenieslismy
do Internetu.

Ponizej zapoznacie sie Panstwo z dziataniami on-line Urzedu Patentowego i jego pra-
cownikéw w sieci w czasie ogdlnopolskiej kwarantanny.

Juz 25 marca odbyto sie spotkanie zatytutowane ,,Makerthon: Makerzy i Lekarze ra-
zem przeciwko Covid19" zaaranzowane przez Stowarzyszenie Robisz.to.

Inicjatywa miata na celu organizacje pomocy ze strony osdb, ktére mogtyby wspo-
moc medykdw, wytwarzajgc w btyskawiczny sposdb odpowiednie srodki do walki
z pandemiq. Podczas wydarzenia poruszono kwestie potrzeb szpitali, prawne, spo-
teczne oraz techniczne aspekty wytwarzania sprzetu medycznego. Przedstawiciele
Urzedu Patentowego odnigili sie i podsumowali kwestie patentowe, ktére sg kluczowe
w procesie planowania produkcji na potrzeby szpitali. Udziat wzieli Marek Truszczyn-
ski, zastepca dyrektora w Departamencie Badan Patentowych, Matgorzata Gebler,
specjalista oraz Marek Gozdera, naczelnik Wydziatu Wspierania Innowacyjnosci z De-
partamentu Promocji i Wspierania Innowacyjnosci UPRP.

Prelegenci z Urzedu Patentowego zwrdcili uwage na istotne zagadnienia zwigzane
z kwestiami wtasnosci intelektualnej w kontekscie poruszanych tematow. Podejmu-
jac sie wytwarzania sprzetu medycznego, trzeba pamietaé, iz w branzy medycznej
ochrona wtasnosci przemystowej jest wazna szczegdlnie z dwdch powoddw. Po pierw-
sze, ochrona wtasnosci przemystowej daje pewnos$é pochodzenia i jakosci wyrobdw
medycznych, od ktérych zalezy zycie i zdrowie. Muszg by¢ one chronione prawnie,
gdyz podrabianie takich towaréw mogtoby nies¢ realne zagrozenie dla pacjentéw.
Po drugie, naruszenie patentdéw z omawianego obszaru moze sie wigzac z powazny-
mi konsekwencjami prawnymi i finansowymi — nawet dziatajgc non-profit.

W tym kontekécie warto przypomnied, iz w rozdziale VIl Ustawy Prawo wtasnosci prze-
mystowej, w art. 82, czytamy m.in.: Urzgd Patentowy moze udzieli¢ zezwolenia na ko-
rzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby (licencja przymusowa), gdy jest
to konieczne do zapobiezenia lub usuniecia stanu zagrozenia bezpieczehstwa Pan-
stwa, w szczegdlnosci w dziedzinie obronnosci, porzgdku publicznego, ochrony zycia
i zdrowia ludzkiego oraz ochrony srodowiska naturalnego.
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31 marca eksperci Urzedu Patentowego, Pawet Biaty i Blanka Butacz oraz Marek
Gozderaq, zostali zaproszeni do poprowadzenia webinarium dla uczestniczek Shesn-
novation Academy, programu akceleracyjnego prowadzonego przez Fundacje Edu-
kacyjng Perspektywy i Citi Foundation.

Spotkanie nosito tytut ,\Wtasnos¢ intelektualna dla startupdw”. Prelegenci poruszy-
li podstawowe tematy prawa ochrony wtasnosci przemystowej dla przedsiebiorcéw
zaktadajgcych nowe innowacyjne firmy.

Webinarium wpisato sie w cykl szkolen o sztuce prowadzenia biznesu, ktdéry wcho-
dzi w sktad programu Shesnnovation Academy. Przedstawiono podstawowe pojecia
z zakresu prawa wtasnosci przemystowej. Zwrécono szczegdlng uwage miedzy innymi
na kwestie rejestracji znakdw towarowych i procedury postepowania przed Urzedem
Patentowym. Uczestniczki dowiedziaty sie takze o kryteriach patentowalnosci i po-
znaty réznice miedzy patentami, wzorami uzytkowymi i wzorami przemystowymi.

7 kwietnia odbyto sie kolejne webinarium, ktére prowadzity wspdlnie Prezes Urzedu
Patentowego RP, Edyta Demby-Siwek oraz radca prawny w Gabinecie Prezesa, mec.
Aleksandra Jabtonska. Pandemia przerwata codzienng dotychczasowq dziatalno$é
Urzedu, w zwigzku z czym pojawito sie wiele znakdw zapytania i niepewnosci. Prele-
gentki odpowiadaty na szereg pytan odnosnie termindw i procedur w postepowaniu
przed Urzedem Patentowym, w tym takze odnoszgc sie do kwestii, ktére wytonity sie
ze wzgledu na wejscie w zycie tzw. tarczy antykryzysowej. Nalezy podkresli¢, ze spo-
tkanie cieszyto sie ogromnym zainteresowaniem, a pytan i wgtpliwosci uczestnikow
byto tak wiele, iz cate wydarzenie tfrwato ponad trzy godziny.

16 kwietnia, w ramach projektu ,Wtasnos¢ intelektualna w Twojej szkole” odbyto
sie pierwsze tegoroczne webinarium skierowane do ucznidw i nauczycieli szkdt po-
nadpodstawowych zatytutowane ,,Jeste$ zwyciezcq! No dobrze, i co daleje”. Spo-
tkanie poprowadzit Zastepca Prezesa Urzedu Patentowego RP, dr Piotr Zakrzewski.
Podzielit sie z uczestnikami pomystami i wskazéwkami, jak w trudnym czasie kwaran-
tanny realizowadé swoje pasje i podjgc¢ ciekawe wyzwania. Podczas webinarium pro-
wadzqgcy zachecit stuchaczy do gtebszego wglgdu w samego siebie — poszukania
odpowiedzi na pytania o swoje wartosci i zasady, zaznaczajgc, ze czas kwarantanny
jest doskonatqg okazjg do rozwoju osobowosci.

Urzad juz od wielu lat organizuje konferencije z okazji Swiatowego Dnia Wtasnosci In-
telektualnej (,IP Day”, 26 kwietnia), ktére zwykle cieszq sie duzym zainteresowaniem
i frekwencjg. W tym roku, w dniach 23 oraz 27 kwietnia odbyty sie wirtualne spotkania
z tej okazji. Webinarium w dniu 23 kwietnia byto zatytutowane ,,Gra w zielone” i tema-
tykg nawigzywato do hasta przewodniego tegorocznych obchoddw IP Day - ,,Inno-
wacje dla zielonej przysztosci”.

Jako panelisci wystgpili eksperci Urzedu Patentowego oraz przedstawiciel Swiatowej
Organizacji Wtasnosci Intelektualnej (WIPO).

Iwazywszy, ze to wtasnie WIPO jest pomystodawcg miedzynarodowego Dnia Wta-
snosci Intelektualnej - IP Day, pierwszq, specjalng prezentacje wygtosit Ryszard Frelek,
Assistant Program Officer z WIPO. Dowiedzielismy sie, ze na szczegdlng uwage zastu-
guje projekt WIPO pod nazwg ,IP Green”, stuzgcy promociji zielonych, ekologicznych
innowacii.

Marek Truszczyhski zapoznat uczestnikéw z prezentacjg pod tytutem ,Innowacje dla
zielonej przysztosci”, w ktdrej wyjasnit doktadnie pojecie innowacji oraz przedstawit
sposoby na wyszukiwanie w bazach catego $wiata zgtoszonych i udzielonych eko-
logicznych patentdw. Poznalismy tez wiele ciekawostek, miedzy innymi na temat
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pioniera polskich zielonych innowaciji — firmy Clariter, ktéra wykorzystuje innowacyj-
ne procesy recyklingu chemicznego, aby wytwarza¢ nowe produkty z wycofanych
z eksploatacji odpaddw tworzyw sztucznych, gtéwnie poliolefin. Polska firma zamie-
rza do 2028 roku przyczyni¢ sie do oczyszczania naszej planety z 2 miliondw ton nie-
chcianych odpaddw z tworzyw sztucznych.

Blanka Butacz, asesor w Departamencie Znakdéw Towarowych UPRP zaprezentowa-
ta wystgpienie zatytutowane ,,Green marketing a znaki towarowe - czy warto graé
w zielone"(wiecej w tym wydaniu Kwartalnika — na s. 11), w ktérym objasnita zasady
uzywania oznaczeh ,,ekologicznych”. Omdwita polityke Urzedu w zakresie rejestracii
znakdéw towarowych odnoszgcych sie do ,zielonych” produktdw oraz przedstawita
dobre praktyki firm, ktére unikajg tfzw. greenwashingu.

Okazuje sie, ze ,warto gra¢ w zielone”, gdyz wraz ze wzrostem eko-Sswiadomosci kon-
sumentéw, rynek ekologicznych produktdédw nieustannie sie powieksza. Prelegentka
zaznaczyta jednak, ze wazne jest, by przestrzegacé regut i uczciwie grac¢ w ,zielone”,
gdyz odbiorcy bardzo szybko to weryfikujg, wykrywajac wszelkie proby oszustwa.

Do wystgpienia w trakcie drugiego webinarium, 27 kwietnia, zaprosilismy specjalistéw
zajmujgcych sie prawem autorskim. Spotkanie zatytutowano ,,Bgdz iPRO - Jak korzy-
stac¢ z zasobdw Internetu z poszanowaniem praw wtasnosci intelektualnej”. Przyjrze-
lismy sie sposobom legalnego korzystania z przepastnych zasobdw Internetu, gdyz
temat ten w czasie epidemii, kiedy wiekszo$¢ zadan wykonuje sie zdalnie, jest wyjgt-
kowo aktualny.

Natalia Mileszyk, z Fundacji Centrum Cyfrowe, w prezentaciji ,,Jak korzystac z zasobdw
w Internecie z poszanowaniem prawa?”, przedstawita sposoby darmowego i legal-
nego korzystania z Internetu. Zaznajomita uczestnikdw z pojeciami domeny publicznej
oraz réznymi rodzajami licencji creative commons i obostrzeniami prawnymi dotyczg-
cymi dzielenia sie materiatami z innym uzytkownikami.

Dorota Gatan-Niedziela z Fundaciji Legalna Kultura zaprezentowata darmowe bazy
danychizrédta, z ktérych mozemy legalnie czerpac zdjecia, muzyke i filmy, a nastep-
nie wykorzystywac je do swojej twbrczosci, a nawet komercyjnie. Zaskakujgce dla
wszystkich byto, jak wiele materiatdw w Internecie jest dostepnych darmowo i legal-
nie zarazem.

7 maja przedstawiciele Urzedu Patentowego wrzieli udziat w miedzynarodowej konfe-
rencji on-line dla uczestnikdw programu IP in Education, zorganizowanej przez Urzgd
Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO). W trakcie spotkania, w ktérym
uczestniczyli reprezentanci urzedéw patentowych oraz ministerstw edukacji z catej
Unii Europejskiej, omawiano inicjatywy promujace wtasnosc intelektualng wérdd dzie-
ciimtodziezy. Joanna Kupka, zastepca dyrektora w Departamencie Promocijii Wspie-
rania Innowacyjnosci UPRP zaprezentowata szerokiej publice projekt realizowany
od 2019 roku przez Urzgd Patentowy we wspdbtpracy z partnerami o nazwie ,Wtasno$é
intelektualna w Twojej szkole”. Nasz projekt cieszy sie duzym zainteresowaniem ze stro-
ny partneréw w EUIPO, gdyz przedstawiciele wielu krajéw Unii Europejskiej planujg
wdrozy¢ podobne dziatania u siebie.

Tego samego dnia, 7 maja, odbyto sie kolejne webinarium w ramach wspomnia-
nego wyzej projektu ,,Wtasnos¢ intelektualna w Twojej szkole”. Tym razem uczniowie
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i nauczyciele biorgcy udziat w projekcie mieli okazje wystuchac prezentacji Piotra
Wiatrowskiego, gtéwnego specjalisty w Departamencie Promocji i Wspierania In-
nowacyjnosci UPRP. Spotkanie zatytutowane ,Innowacje i kreatywnos¢ w codzien-
nych przyktadach” poruszato przede wszystkim zagadnienia innowacyjno$ci oraz
kreatywnosci — prowadzqgcy zaprezentowat korzysci ptyngce z tych dwdch postaw
oraz pomysty i sposoby na ich wyzwalanie w zyciu codziennym. Ponadto, przypo-
mniat uczestnikom podstawowe informacje z zakresu prawa wtasnosci intelektualnej,
ze szczegdlnym uwzglednieniem zagadnieh prawa wtasnosci przemystowej. Ucznio-
wie brali udziat w quizie, odpowiadajgc na pytania o zdolno$¢ patentowqg hipote-
tycznych wynalazkdw oraz sami zadawali pytania dotyczgce rejestracji w przysztosci
swoich potencjalnych znakdéw towarowych.

Urzad od kilku lat organizuje regularne spotkania z wybitnymi specjalistami w za-
kresie prawa wtasnosci przemystowej, zwane potocznie spotkaniami konsultacyj-
nymi. Wyktad z tego cyklu, zatytutowany ,Wybrane zagadnienia zmian w ustawie
Prawo wtasnosci przemystowej i ich wptyw na zakres ochrony znakdw towarowych
i wzoréw przemystowych”, odbyt sie 20 maja w formie webinarium, na ktére za-
prosilismy dr. Dariusza Kuberskiego, prokuratora bytej Prokuratury Generalnej, ad-
iunkta Kujawsko-Pomorskiej Szkoty Wyzszej w Bydgoszczy. Poruszono miedzy innymi
zagadnienia dotyczgce aspektéw intertemporalnych Prawa wtasnosci przemysto-
wej w ujeciu procesowym i materialnoprawnym, wynikajace z nowelizacji ustawy
Prawo wtasnosci przemystowej (p.w.p.) w tym ekstensywnego ujecia definicji znaku
towarowego, zmiany w definicji wzoru przemystowego i ich skutkdw; zakresu ochrony
znaku towarowego Unii Europejskiej i znaku rejestrowanego w trybie miedzynarodo-
wym; ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy; ochrony wzoru przemy-
stowego w prawie autorskim i na gruncie Prawa wtasnosci przemystowej, a takze
najczesciej wystepujacych bteddw w praktyce orzeczniczej stosowania przepiséw
art. 303 305 p.w.p.

Kolejnym wydarzeniem on-line w maju byto trzecie z rzedu webinarium dla uczestni-
kéw projektu edukacyjnego. 28 maja zaprosilismy ucznidw i nauczycieli do wystucha-
nia wywiadu z mtodym wynalazcg, laureatem wielu konkurséw (m. in. konkursu E[x]
plory, organizowanego przez partnera projektu, Fundacje Zaawansowane Technolo-
gie), Filipem Wylegatq. Uczestnicy dowiedzieli sie, co inspiruje mtodych wynalazcédw,
jakie trudnosci muszg oni pokonad, jak planowac kariere, jak wyzwala¢ w mtodych
ludziach kreatywno$¢ i gdzie szukaé wsparcia dla realizacji swoich pomystéw.

Podczas webinarium miata miejsce premiera komiksu wydanego przez Urzgd Paten-
towy pt. ,,\W warsztacie Hermesa Robociarza. Przygoda o ochronie wtasnosci przemy-
stowej i imaginaciji hrabiny Vokulskiej”. Pomystodawcq oraz autorem scenariusza jest
dr Piotr Brylski, radca w Gabinecie Prezesa UPRP, za$ autorkg grafik Agata Juskowiak,
gtéwny projektant w Departamencie Promocijii Wspierania Innowacyjnosci UPRP. Nie-
typowa, lekka forma komiksu jest prébg dotarcia z tematykg ochrony wtasnosci prze-
mystowej do szerokiego grona mtodziezy.

Warto zaznaczyé, ze wiekszos¢ materiatdéw prezentowanych w trakcie webinariéw,
jest dostepna na naszej stronie internetowej www.uprp.pl. Z witryny www Urzedu Pa-
tentowego mozna pobraé réwniez komiks Piotra Brylskiego i Agaty Juskowiak.

Zachecamy do §ledzenia naszych aktywnosci i udziatu w kolejnych wydarzeniach,
webinariach i dziataniach on-line organizowanych przez Urzqad Patentowy.
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Konferencja UPRP

Projektowanie

W dniach 29 i 30 czerwca miata miejsce pierw-
sza konferencja on-line zorganizowana przez
Urzgd Patentowy RP, przy wspétudziale Urzedu
Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO)
i Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualnej
(WIPO). Wydarzenie wpisato sie w cykl dorocznych
konferencji odbywajgcych sie w siedzibie Gietdy
Papierow Wartosciowych w Warszawie w ramach
cyklu ,Innowacyjnos¢ i kreatywnos¢ w gospodarce”.
W tym roku spotkanie odbyto sie pod hastem ,,Pro-
jektowanie wizerunku przedsiebiorstwa — PRZEBRALA
SIE MIARKA".

wizerunku przedsiebiorstwa

W organizacji konferencji potgczyli wysitki partnerzy l k'
UPRP: Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczo-

ci, Instytut Wzornictwa Przemystowego, Sto-

warzyszenie Twoércow Grafiki Uzytkowej, Naro-

dowe Centrum Kultury, VZOR i Polish Graphic

Design Awards. Partnerami medialnymi byli: maga-
zyn ,,Grafmag”, magazyn ,,Prestiz — racje gospo-
darcze” oraz IBRA Instytut Brandingowy.

Konferencje otworzyta Edyta Demby-Siwek, Prezes
UPRP. Jako goscie specjalni wystqpili: Francis Gurry,

Dyrektor Generalny Swiatowej Organizaciji Wtasnosci
Intelektualnej, Christian Archambeau, Dyrektor

Generalny Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Inte-

lektualnej oraz Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu projektowanie

w Ministerstwie Rozwoju. wizerunku
przedsiebiorstwa

Cze$¢ merytoryczna konferencji sktadata sie z prelek- m I n Rl(n

cji indywidualnych oraz paneli dyskusyjnych. °

Pierwsze z wystgpien indywidualnych, Czy Polskie
marki coraz skuteczniej zarzgdzajg doswiad-
czeniami klientow?e, wygtosita Magdalena Ma-
ruszczak, dyrektor marketingu CEE w KPMG Polska.
OdpowiedZz na pytanie zadane w tytule brzmi
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Prezes UPRP Edyta Demby-Siwek otwiera konferencje

Jfak!”. Wyniki badanh (obejmujgcych 10 sektoréw,
ponad 5 tys. respondentdw i 202 firmy) zaprezento-
wanych przez Magdalene Maruszczak (a zawarte
w raporcie CX gtdwnym celem fransformacji biz-
nesowej) pokazujq, ze polskie firmy ktadg ogrom-
ny nacisk na zarzqgdzanie do$wiadczeniami klienta
(Customer Experience, CX). Prelegentka podkresla-
ta, ze nie chodzi tylko o marketingowq ,misje” firm,
ale rzeczywiste dziatania i ich zgodno$¢ z deklo-
racjami, gdyz na to klienci zwracajg szczegding
uwage. Kluczowy wniosek, jaki ptynie z raportu,
to wskazéwka, by dziatania firm byty spdjne przede
wszystkim z tym, co komunikuje ich marka.

Drugim indywidualnym prelegentem byt Wiestaw
Bartkowski, projektant interakcji i badacz systemdw
ztozonych ze School of Form w Warszawie. W wy-
stgpieniu pod tytutem Projektujmy unikalne do-
swiadczenia tqgczgc swiat fizyczny z cyfrowym
zaprezentowat teze, iz projektowanie produktdw
i ustug w czasach digitalizacji i przenoszenia gospo-
darki do sfery online musi obejmowa¢ doswiadcze-
nie sensoryczne. Zaprezentowat wiele przyktadéw
produktdw i dziet sztuki, ktére wedtug prelegenta
stanowig wtasciwie jedno$é. Podkreslat istotnose
osobistego, bezposredniego kontaktu, tak z ludZmi,
jak i z urzgdzeniami, znaczenie przezycia, emocji
i percepciji sensoryczne;j.

Kolejne wystgpienie indywidualne wygtosita Jessa-
myn Honculada, dyrektor Sekcji ds. rozwoju i pro-

mocji Systemu Haskiego ze Swiatowej Organizacii
Wtasnosci Intelektualnej, zatytutowane Skufeczna

ochrona wzornictwa wg systemu haskiego
na $wiecie. Zaznaczyta, ze Polska jest na 16. miejscu
w World Design Ranking, jeéli chodzi o liczbe wzoréw
przemystowych i ich wptyw na Swiatowqg gospodar-
ke. Wzory przemystowe nalezg wedtug prelegentki do
+DNA Polski" i cieszq sie Swiatowym uznaniem. Jednak
niestety maty procent z tego ogromnego potencjatu
jest chroniony na arenie miedzynarodowej poprzez
zgtoszenia do WIPO.

Pierwsze wystgpienie indywidualne drugiego dnia
konferencji wygtosit Rafat  Wisniewski, dyrek-
tor Narodowego Centrum Kultury (NCK), ktéry za-
poznat uczestnikdw z prezentacjqg pt. Kreowanie
marki instytucji kulfury. Kluczowe dla budowania
marki instytucji kultury jest — moéwit — znalezienie od-
powiedniego jezyka komunikacji, dostosowanego
do odbiorcéw danego podmiotu. Aby kreowad
skuteczng i rozpoznawalng marke instytucji kultu-
ry nalezy: szukaé¢ nowatorskich rozwigzan, mowié
o kulturze w nowoczesny sposdb (korzystajgc takze
z dostepnych narzedzi i nowych technologii), tgczy¢
kulture wysokq z kulturg popularng, blisko wspotpra-
cowac z mediami i budowacé wspdtprace pomiedzy
réznymi instytucjami.

Nastepnie o tym, Jak jezyk graficzny stat sie sym-
bolem tozsamosci i sukcesu marki? méwit Jens
MUller, grafik i dyrektor kreatywny Vista Design Stu-
dio z DUsseldorfu. Prelegent zapoznat uczestnikdw
z historig nowoczesnego loga poczawszy od dale-
kich korzeni siegajgcych starozytnosci, monogramaow
z czasdw Imperium Rzymskiego, poprzez znaki graficz-
ne pozostawione przez architektdéw i budowniczych
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gotyckich katedr, herby rodowe szlachty europej-
skiej i japonskiej (ktérych japonskie firmy rodzinne
uzywdajqg do dzi$) oraz herby cechdw rzemiesiniczych,
po wczesne znaki rozpoznawcze firm z XIX wieku.

Ostatnie wystgpienie indywidualne Inge Buffolo,
dyrektor Departamentu ds. obstugi klienta w Urzedzie
Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej, doty-
czyto kwestii, Jak wykorzystac informacje zwrot-
ne od klienta, aby zaprojektowac lepsze ustugi
i skuteczniejszg komunikacje? Inge Buffalo pod-
kreS§lata m.in., ze pozyskiwanie informaciji zwrotnej
(feedbacku) jest koniecznoicig dla EUIPO i urzeddw
zajmujgcych sie wtasnosciqg intelektualng oraz drogg
do nieustannego podnoszenia jakosci ustug.

Pierwszy panel dyskusyjny konferenciji, zatytutowany
Projektowanie spersonalizowanych produktéw
w erze cyfrowych technologii, moda czy po-
trzeba?, poprowadzita Bozena Gargas, prezes
Instytutu Wzornictwa Przemystowego. Moderatorka
we wprowadzeniu zwrdcita uwage, ze personaliza-
cja projektowania nie jest niczym nowym. Wyroby
rzemieslnicze, znane cywilizacji od wiekdw, sqg prze-
ciez produktami spersonalizowanymi. Dzi§ widzimy,
ze moda na indywidualnie zaprojektowane produkty
to droga do sukcesu rynkowego i staty trend.

W panelu wrzieli udziat: Andrzej Dobrucki, zatozy-
ciel i prezes Timeqube, Patryk Kabaqj, CPO & Co-
-Founder firmy Packhelp, Grzegorz Kosch, CEO,
Co-Founder firmy Glaze Prostetics, Adam Zdano-
wicz, konstruktor i projektant roweréw customowych

Uczestnicy paneli

oraz lzabela Banas, Zastepca dyrektora Depar-
tamentu Analiz i Strategii z Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Uczestnicy zwrdcili uwage, ze sukces biznesowy
w przypadku indywidualnie projektowanych ustug
i produktdéw mozna osiggnaé pod kilkoma warunka-
mi: nalezy zbadac¢ zatozenia projektowe na rynku,
aby inwestycja mogta sie ,samofinansowad”, dac
uzytkownikom mozliwo$¢ wysokiej personalizacji (np.
sukces Glaze Prostetics zapewnito rowniez podejicie
,emocjonalne”, w ktérym klient niejako ,buduje sa-
mego siebie”, dzieki produktowi, ktéry mozna dalece
spersonalizowad).

Drugi panel, zatytutowany Jak budowac wartoscio-
wy kontent komunikacji przedsiebiorstwa?g popro-
wadzit Michat Bachowski, Creative content mana-
ger portalu noizz.pl. Udziat wzieli: Dariusz Andrian,
Chief Executive Officer z VMLY&R Poland, Jakub
Matyka, Dyrektor kreatywny i wspdtzatozyciel studia
MELT wraz z Kamilg Staszczyszyn, Dyrektor kreatyw-
ng i artystyczng oraz wspédtzatozycielkg MELT oraz
Woijtek Kardys, wyktadowca w Wyzszej Szkole Han-
dlu, Dyrektor kreatywny w formie Good For You.

W trakcie panelu mocno wybrzmiata teza, iz marki,
aby odnie$¢ sukces rynkowy, muszg angazowacd sie
w dziatania w obszarze spotecznej odpowiedzial-
nosci biznesu (tzw. Corporate Social Responsibility —
CSR), gdyz, jak zauwazyt Michat Bachowski, ,,dzisiejsi
konsumenci gtosujg swoimi portfelami”. Jednak to za-
angazowanie musi by¢ autentyczne i naprawde an-
gazujgce konsumenta, w przeciwnym razie fatszywe
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podczas konferencji na GPW

dziatania obliczone na efekt marketingowy bedqg
bardzo szybko rozpoznane i odbijg sie negatywnie
na wizerunku marki.

Ostatni panel pierwszego dnia konferenciji, zatytuto-
wany Prawna ochrona wizerunku marki, mode-
rowata Matgorzata Szymanska-Rybak, dyrektor
Departamentu Znakdéw Towarowych w Urzedzie Pa-
tentowym RP. Udziat wzieli: Aleksandra Sewerynik,
radca prawny, dyrygent chéralny i reprezentantka
kancelarii Hasik, Rheims i Partnerzy, dr Karolina Szto-
bryn z Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu
tédzkiego, reprezentantka Kancelarii Radcodw Praw-
nych Lubasz&Wspdlnicy, Marta Rzgczyhska z Kan-
celarii Brandingowej Brandelaw (nazwane.pl, projek-
towane.pl, zastrzezone.pl) oraz Anna Piechdwka,
adwokat i reprezentantka CD PROJEKT RED.

Wsréd najciekawszych tematéw, ktdre poruszono
byta ochrona domen internetowych poprzez prawa
ochronne na znak towarowy. Zwracano uwage, ze fo,
co jest atutem domeny, czyli krétkos¢ i uzycie nazw
rodzajowych, stanowi niestety przestanke do od-
rzucenia wniosku o rejestracje znaku towarowego.
Zainteresowanie wzbudzito wystgpienie Anny Pie-
chéwki, ktéra zaprezentowata stuchaczom tematyke
rynku gier video. Okazuje sie ze dzisiejsze gry sqg tak
realistyczne, iz rodzi to mndstwo problemdw natury
prawnej, zwtaszcza dotyczgcych wtasnosci intelek-
tualnej. Wszystkie prelegentki jednogtoénie zacheca-
ty tworcow i przedsiebiorcéw do korzystania z ustug
prawnikéw-specjalistdw z zakresu prawa wtasnosci
intelektualnej, aby unikngé problemdéw z kwestiami
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umodw, ochrony logotypdéw, domen i znakdw towa-
rowych. Dodaty réwniez, ze swiadomosé wagi tych
tematéw wirdd tworcdw i przedsiebiorcodw jest wcigz
niska, co czesto prowadzi do pdzniejszych proble-
mow w postaci pozwdw sgdowych, zarédwno od stro-
ny juz istniejgcych podmiotdw, ktérych prawa mozna
nieSwiadomie naruszy¢, jak i pdzniej pojawiajgcej sie
konkurencji, ktéra moze chciec korzystac z pracy nie-
swiadomego przedsiebiorcy.

Pierwszy panel dyskusyjny drugiego dnia konferencii
zostat zatytutowany Art branding —promocja marki
przez sztuke. Prowadzgcym byt lgor Gatgzkiewicz,
dyrektor kreatywny w firmie PLATO. Udziat wazieli
Maja Ganszyniec, projektantka w Studiu Ganszy-
niec, Paulina Jaworska, Brand Experience Mana-
gerz BMW Group Polska oraz Jedrek Nykowski, Cre-
ative Partner w Ewenement Workshop.

Panelisci odniedli sie do sytuacji postpandemicznej,
ktéra zmusza wiele organizacji do przyjecia nowych
wartosci i priorytetow, co akurat, mimo smutnych
okolicznosci, cieszy i jest zwiastunem pozytywnych
zmian — branze kreatywne zaczynajg bowiem inwe-
stowaé w dtugoterminowe planowanie, ponadse-
zonowq estetyke i trwatos¢. Jest to ogromne pole
do popisu dla projektantow i sytuacja, w ktérejkonczy
sie karuzela narzucania co sezon nowych trendow
i ustalonych ram.

Kolejny panel dyskusyjny, pt. Szukanie tozsamosci
w grafice uzytkowej. Identyfikacje panstw, miast
i regiondw moderowat Filip Tofil, ze Stowarzyszenia
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Tworcow Grafiki Uzytkowej, wspdtzatozyciel Syfon-
Studio, ktéry przedstawit stuchaczom najlepsze przy-
ktady logotypdw i systemow identyfikacji wizualnej
(SIW) z wybranych krajow. Zaprezentowat réwniez,
wcigz niespdjne, identyfikacje wizualne i logotypy
polskich centralnych instytucji publicznych. W pane-
lu udziat wzieli: Marcin Wtadyka, Profesor w Kate-
drze Komunikacji Wizualnej w Akademii Sztuk Piek-
nych w Warszawie, reprezentant Headmade Studio,
Magda Ponagajbo, dyrektor kreatywny w Partner
MaMaSTUDIO oraz Marcin Wolny, dyrektor kreatyw-
ny w firmie Studio Otwarte.

Dyskutowano przede wszystkim o przysztej pozgda-
nej, spojnej identyfikacji wizualnej polskich instytucji
oraz marki ,Polska”. Zaznaczono, ze spdjny wizerunek
jest drogg do uzyskania poczucia, iz pahstwo funkcjo-
nuje sprawnie i jest godne zaufania a takze zwrécono
uwage na korzy$¢ wynikajgcq z wprowadzenia spdj-
nej identyfikacji wizualnej, czyli oszczednos$ci kosztéw
i czasu.

Panel zatytutowany User experience i strategia ko-
munikacji w praktyce, moderowat Marcin Samexk,
STRATEGY&SoMe, dyrektor strategiczny polskiego od-
dziatu McCann Worldgroup. Panelistami byli: Maria
Sznuk-Olewczynska, dyrektor Centrum Informacii
ds. Ochrony Wtasnosci Przemystowej Urzedu Paten-
towego RP, Kinga Pasternak, Community Manager
w programie GovTlech Polska oraz Natalie Pilling,
Chief Executive Officer w EL Passion.

Najciekawszym wnioskiem ptyngcym z dyskusji byto
zauwazenie, iz sektor publiczny wcale nie odbiega
obecnie od biznesu, jesli chodzi o projektowanie do-
Swiadczen klientéw. Dzieki konkretnym dziataniom
(takze w Urzedzie Patentowym RP) administracja
wdraza podejscie oparte o Customer Experience
(o ktérym mowita w pierwszym wystgpieniu indywi-
dualnym Magdalena Maruszczak). Ciekawym pro-
jektem tgczgcym administracje z biznesowym po-
dejsciem jest platforma Govlech, ktéra przycigga
mtodych uzytkownikdw.

Ostatni panel konferencji Prawne aspekty ochrony
branzy kreatywnej prowadzita Magdalena Mier-
nik, moderatorka wydarzenia. Udziat wzieli: Marta
Metylska, dyrektor ds. marketingu w agencji MaViIL,
Maciej Slusarek, wspdinik w kancelarii Lesnodorski
Slusarek i Wspdlnicy oraz dr Damian Flisak, Head
of Group Public Affairs, Ringier Axel Springer Media.

Dyskutowano o relacjach miedzy $wiatem prawni-
czym i marketingowym. Paneli$ci zgodzili sie do tego,
ze potrzeba, aby obie strony ,,sporu” szukaty wspdlne-
go jezyka i pamietaty, ze w biznesie grajg do jednej
bramki. Wedtug mec. Slusarka warto korzystaé z opi-
nii prawnika juz na etapie scenariusza, czy projekto-
wania kampanii reklamowej (zwtaszcza w przypadku

fzw. reklam sensytywnych, czyli dotyczgcych np. al-
koholu lub lekéw), aby unikng¢ przysztych strat, wie-
lokrotnie przewyzszajgcych koszt eksperckiej opinii
prawnika.

Uczestnicy panelu poruszyli rbwniez temat etyki i au-
tentycznosci w reklamie, ktéry tqczy sie z kwestiami
prawnymi. Nieetyczne dziatania czy braki auten-
tycznosci w komunikacji mogqg nie$¢ powazne kon-
sekwencje prawne. Zauwazono, ze tego typu spra-
wy sg bardzo trudne i ztozone, gdyz prawodawstwo
nie zawsze nadgza za rozwojem gospodarczym
i technologicznym.

Konferencje podsumowat dr Piotr Zakrzewski, Wice-
prezes Urzedu Patentowego RP, dziekujgc wszystkim
osobom i instytucjom zaangazowanym w organiza-
cje wydarzenia oraz prelegentom i gosciom. Podkre-
§lit, ze korzystanie z systemu ochrony praw wtasnosci
intelekfualnej jest szansg na osigganie wiekszych
efektdéw z wtasnej pracy i nie powinno sie go trakto-
wac jako blokera rozwoju.

Wedtug réznych zrédet, w konferenciji wzieto udziat
ponad 7 tysiecy odbiorcdw, tgczgcych sie za po-
mocqg kilku platform, na ktérych wydarzenie byto
fransmitowane. Organizatorzy zebrali bardzo pozy-
tywne opinie, w ktérych podkreslano profesjonalizm
organizaciji, niezwyktq atrakcyjnosé tematykiizache-
cano organizatoréw, aby nie rezygnowad z formuty
on-line, gdy wszystko wréci do normy po ustaniu pan-
demii, gdyz daje to mozliwos¢ udziatu szerokiej pu-
blicznosci, ktéra w tradycyjnej formule nie dotartaby
do Warszawy.

Podczas konferencji mia-
ta miejsce oficjalna pre-
miera komiksu dotyczqg-
cego ochrony wtasnosci
przemystowej, wydanego
przez Urzgd Patentowy RP,
autforstwa jego pracow-
nikéw, Piotra Brylskiego
i Agaty Juskowiak pod
tytutem W pracowni Her-
mesa Robociarza. Przygo-
da o ochronie wtasnosci
przemystowej i imaginacji
hrabiny Vokulskiej”, ktdrg
pobra¢ mozna ze strony in-
fernefowej Urzedu.

Radostaw Pleskot
Zdj. UPRP
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45. wydanie

Kwartalnika UPRP

Tak, tak - to juz 45. wydanie Kwartalnika UPRP, cho¢ 10 lat
wydawania go gtdwnie w formule papierowej mineto
w styczniu br. To zarazem ostatnie z ponad 10 lat mojej wie-
loletniej pracy zawodowej w dziennikarstwie. Ciesze sie,
ze koncze jg wydajgc wtasnie Kwartalnik UPRP, nad ktérym
praca i jego redagowanie przyniosto mi wiele nowych do-
Swiadczen i satysfakciji.

Za te ponad 10 lat dziekuje przede wszystkim czytelnikom
Kwartalnika UPRP, bo to z myslg o nich powstawat i byt wy-
dawany Kwartalnik UPRP. Szczegdlnie dziekuje tez wspot-
pracownikom, ktérzy wspierali mnie w tej pracy, autorom
tekstow, pomystodawcom tematdw, wszystkim, ktoérzy
pracowali w ciggu tych lat w naszym Urzedzie, pracujq,
dzielgc sie swg wiedzqg, radami, doswiadczeniami itp.,
co wzbogacato tresci w nim zawarte. Dziekuje tez szefom,
ktérzy w ciggu tych lat kierowali Urzedem i jego departa-
mentami, i umozliwiali wydawanie Kwartalnika.

Wizja Kwartalnika i jego koncepcja, w ciggu tych ostatnich 10 lat
- moge chyba tak powiedzie¢ - potwierdzita swojq przydatnosé,
ewoluujgc stosownie do potrzeb promociji Urzedu jako takiego i jego
rosngcego znaczenia dla sprawnie funkcjonujgcej, konkurencyjnej
gospodarki. W globalnym $wiecie, co wyraznie byto widaé, znaczenie
praw wtasnosci przemystowej, szerzej intelektualnej, stawato sie coraz
bardziej warunkiem szczegdlnym pozycjonowania tak poszczegdinych
firm, przedsiebiorstw, jak catych gospodarek na rynku globalnym i mia-
to wptyw na budowanie gospodarczych przewag w réznych dziedzi-
nach. Kwartalnik przedstawiat réwniez rosngcq role i dziatalnos¢ urze-
déw patentowych na $wiecie a takze miedzynarodowych organizacii
odpowiedzialnych za ochrone wtasnosci intelektualneji przemystowe;j,

nasze kontakty z nimi i wspotprace.

Kwartalnik zmieniat sie wiec w tych latach, stosownie do zmieniajqg-
cych sie zadan Urzedu, czego wyrazem stata sie towarzyszgca im m.in.
bliska wspotpraca tak ze Srodowiskami naukowymi, uczelniami wyz-
szymi, ich o$rodkami transferu technologii, jak i sSrodowiskami biznesu,
jego organizacjami, do ktdérych byt m.in. przekazywany. Celem byto
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uSwiadamianie i prezentowanie bogatejizmieniajqcejsie na przestrze-
ni tych lat materii prawnej — istothego rosngcego znaczenia i w Polsce
praw wtasnosci przemystowej i intelektualnej dla procesdw innowacyj-
nosci oraz ochrony polskiej wynalazczosci w konkurencyjnym swiecie.

Redagujac Kwartalnik UPRP chciatam takze, przedstawiajgc w nim
problemy, sprawy, wydarzenia, prezentowac¢ ludzi — pracownikéw
Urzedu, ktérzy realizowali te zadania. Wérdd nich spotkatam wielu pa-
sjonatdéw, nie tylko szczegdlnie zaangazowanych w swe — mozna po-
wiedzie¢ - standardowe, zawodowe obowiqgzki, ale aktywnie uczest-
niczgcych i w tych i innych, zréznicowanych formach dziatalnosci
Urzedu. Do tego przewaznie bardzo skromnych i niezwykle ciekawych
osobowosci, o ktérych w ponad 500-osobowej zatodze jako$ mato
wiedziano. Nie bytabym zapewne dziennikarzem, redaktorem, takze
poprzednio wielokrotnie naczelnym w prasie gospodarczej, prawnej
czy tzw. ilustrowanej, kolorowej, gdybym nie wykorzystywata tych mo-
ich do$wiadczen. Tak zrodzit sie np. cykl rozméw z nimi o ich zyciowych
pasjach i zawodowym zaangazowaniu w promocyjng dziatalno$é
Urzedu iinnych.

A ponadto - co dla mnie jako redaktora byto szczegdinie istotne i cen-
ne, okazato sie, ze pracownicy Urzedu — chod przeciez dalece nie wszy-
sCy — juz w momencie, gdy powstawat - chcieli pisa¢ do ,swojego”
Kwartalnika. Tak pozyskatam wielu $wietnych, nie tylko merytorycznie
autoréw réznych artykutdw, materiatdw, informacii, relacji z wielu zda-
rzeh organizowanych przez Urzgd, co podkreslitam na wstepie z wiek-

szosci departamentdw UPRP.

Swojg obecno$¢ merytoryczng na tamach Kwartalnika zaznaczali
zwtaszcza eksperci z takich departamentdw, jak Znakdw towarowych,
Patentowy, Orzecznictwa, Gabinetu Prezesa i wielu innych. Z pewno-
$ciq poszerzajgcy ciggle zakres swej dziatalnosci tak merytorycznej, jak
i organizacyjnej Departament Promociji i Wspierania Innowacyjnosci
UPRP stat sie, realizujgc swe cele, szczegdlinym wsparciem dla Kwartal-
nika, ze nie wspomne o naszej wspdtpracy zwigzanej z graficzng strong
czasopisma. Szczegdlnie chce tez podziekowa¢ Departamentowi Wy-
dawnictw UPRP, ktory ,,zadebiutowat” bardzo udanie w obszarze prasy
kolorowe;.

Prositabym, aby z tych moich podziekowan, sposrdd tych, ktdrzy wspodt-
pracowali ze mnqg przez te lata, jedni dtuzej, inni okazjonalnie, kazdy
wzigt jak najwiecej dla siebie. Mam nadzieje, ze wspdlne doswiadcze-
nia, dobry klimat tej naszej wspdtpracy pozostang nie tylko w mojej
pamieci, ale tez w pamieci wielu oséb, z ktérymi bylismy najblizej przy
realizacji tego przedsiewziecia, jakim byt Kwartalnik UPRP.

Sqdze, ze mozemy powiedzieé, ze wspdlnie zostawiamy - poprzez
wtasnie Kwartalnik UPRP (cho¢ przeciez nie tylko) — swéj §lad w ponad
100-letniej historii Urzedu Patentowego RP. Dwa lata temu zaczelismy
juz drugq setke. Tempora mutantur. Teraz inni, w inny sposéb, bedq
robi¢ to, co zaczelismy 10 lat temu, kontynuujgc wydawanie Kwartalni-
ka UPRP juz w formule internetowej, na stronach www.uprp.pl.

Anna Szymanska-Kwiatkowska
Redaktor naczelny Kwartalnika UPRP
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Letnia Szkota

Prawa Wtasnosci Intelektualnej

Objeta honorowym patronatem Urzedu Patentowego RP Letnia Szkota
Prawa Wtasnosci Intelektualnej, organizowana przez Katedre Prawa
Wtasnosci Intelektualnej Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiel-
lonskiego, odbedzie sie, ze wzgledu na ograniczenia w zwigzku z pandemiq
CQOVID-19, w formule on-line w dniach 14-18 wrzeénia 2020 .

Program tegorocznej edycji wydarzenia obejmuje problematyke jakosci
i wartosci ochrony prawami wtasnosci intelektualnej (IP Quality). Wyktady
otwierajgce na temat Patent Quality wygtoszq: prof. Christoph Ann z Techni-
sche Universitdt MUnchen, prof. Estelle Derclaye z University of Nottingham,
dr Johannes Druschel — prawnik z firmy Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.
Goséciem specjalnym bedzie dr Eleonora Rosati z Stockholm University reda-
gujgca Oxford Journal of Intellectual Property Law & Practice.

Wyktadowcy Letniej Szkoty Prawa Wtasnosci Intelektualnej sg uznanymi spe-
cjalistami z uczelni polskich i zagranicznych, reprezentujq takze urzedy pa-
tentowe i organizacje miedzynarodowe. Udziat w Szkole biorg rowniez prak-
tycy majgcy bezposrednie doswiadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu IP.

Szkota otwarta jest dla studentow i doktorantdw prawa oraz profesjonalistow
dziatajgcych w obszarze IP — adwokatéw, radcdw prawnych, rzecznikdw pa-
tentowych oraz aplikantéw w zawodach prawniczych.

Uczestnictwo w wyktadach wymaga dobrej znajomosci jezyka angielskie-
go oraz posiadania komputera/tabletu/smartfona z tgczem internetowym
do odbioru fransmisji on-line.

Organizatorzy podkreslajg, ze wyktady przeznaczone sq dla oséb pragng-
cych pogtebic¢ swojq wiedze specjalistyczng w zakresie prawa wtasnosci in-
telektualnejinie stanowiq szkolenia podstawowego.

Tegoroczna edycja wydarzenia bedzie stanowi¢ platforme wymiany do-
swiadczen na temat jakosci i wartosci wtasnosci intelektualne;j.

W ramach Szkoty odbedq sie réwniez warsztaty dla pracownikédw nauko-
wych oraz praktykdw w obszarze IP.

Rejestracja uczestnikdw Szkoty odbywa sie poprzez strone internetowq Uni-
wersytetu Jagiellonskiego: www.ipsummer.law.uj.edu.pl, na ktérej znajdujg
sie szczegdtowe informacije zwigzane z programem wyktaddw. Osoby, ktdre
ukonczqg Letnig Szkote Prawa Wtasnosci Intelektualnej, otrzymajqg specjalne
certyfikaty. Studenci bedg mogli uzyska¢ ponadto punkty ECTS.

(AT)
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Warto przeczytac

Protokét dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'v

Joanna Modrzynska, Wolters Kluwer, 2016

Ksiagzka jest przeznaczona dla dyplomatdw, pracownikdw administracji centralnej
i samorzgdowej, biznesmendw i studentdw. Moze by¢ przydatna takze osobom za-
trudnionym w dziatach wspdtpracy miedzynarodowej, czesto podrdzujgcym za gra-
nice oraz wszystkim tym, ktérzy chcg utrwali¢ swojg znajomo$é etykiety i dobrych
manier oraz aspirujg do miana kulturalnego i dobrze wychowanego Europejczyka.
W pierwszej czesci publikaciji przyblizone zostaty zagadnienia z zakresu protokotu dy-
plomatycznego i etykiety, w czesci drugiej — reguty savoir-vivre'u.

Szczegdtowo omodwione zostaty takie zagadnienia, jak:

e ewolucja dyplomaciji i podstawowe pojecia w niej stosowane,

e wewnetrzne i zewnetrzne organy pahstwa i ich rola w stosunkach
miedzynarodowych,

e zasada precedencijiijej nastepstwa,

e przygotowanie wizyt na wysokim szczeblu oraz negocjowanie i podpisanie poro-
zumieh miedzynarodowych,

e podstawy organizacji uroczystoscii ceremonii oficjalnych,

e protokdt dyplomatyczny w organizacjach miedzynarodowych (ONZ, NATO, Unia
Europejska, Rada Europy),

e korespondencja dyplomatyczna (m.in. netykieta),
e organizacja przyjec i spotkan towarzyskich oraz etykieta w biznesie.

Zapomniana historia nauki. Panny apteczkowe, znachorzy, kottuny
(ebook)

Krzysztof Rejmer, PWN, 2019

W kazdym dworze i dworku polskim znajdowata sie domowa apteczka [...].
Spizarnia panska z apteczkg zostawata pod zarzgdem i pieczg panny ap-
teczkowej, ktéra wydawata kucharzom, smazyta konfitury, urzgdzata nalew-
ki i domowe lekarstwa, piekta pierniki i z dziewczetami zbierata ziota lecznicze.
Byta to zwykle albo daleka krewna, albo uboga panna i sierota, ktéra za mqgz
nie wyszta, ale w domu mozniejszym znalazta opieke i ciepto rodzinne [...].
Panna aptfeczkowa, jako opiekunka chorych we dworze wiejskim, jako najwier-
niejsza przyjaciétka domu i rodziny swoich panstwa, jako niestrudzona i umiejetna
pracownica, byta w dawnem spoteczenstwie polskim, nie znajgcem dzisiejszego
roznerwowania, bardzo pospolitym a sympatycznym typem starej panny. (Z. Gloger,
Encyklopedia staropolska) (Informacje o tresci

To kolejna ksigzka z cyklu stanowigcego zbidr przewrotnych esejéw, opisujgcych nie- publikacji zaczerpnieto
znane fakty naukowe oraz epizody z zycia dawnych wizjonerdw. Tym razem poznaje- z notki wydawniczej)

my marzenia o zawojowaniu swiata nauki przez przedstawicieli matematyki, medy-
cyny, archeologii, entomologii i geografii. Opracowata MFW
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