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Postepowania w sprawach dotyczqcych wlasnosci
przemystowej — podsumowanie aktualnych regulacji
prawnych w swietle panujgcej epidemii COVID-19

Justyna Sitnikow

1. Postepowania krajowe

W dniu 14 maja 2020 r. zostala ostatecznie uchwalona tzw.
Tarcza 3.0. zawierajaca m.in. kolejng nowelizacje Ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwig-
zanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
Covid-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (dalej
,Specustawa”). Tarcza 3.0. uchylita art. 15zzr i art. 15zzs Spe-
custawy uruchamiajgc tym samym bieg terminéw sgdowych,
procesowych i administracyjnych. Terminy, ktérych bieg
zostal wstrzymany lub zawieszony na podstawie Specu-
stawy rozpoczynaja bieg lub biegna dalej poczawszy od
24 maja 2020r.

Co to oznacza w praktyce? W odniesieniu do terminéw, ktdére
nie zaczely biec przed wejsciem w zycie Specustawy tj. 31
marca 2020 r. — bieg tych terminédw rozpoczal sie 24 maja
2020 r. Oznacza to, ze np. jesli Urzad Patentowy RP dostar-
czyl stronie pismo po 31 marca 2020 r. to wéwczas termin
wyznaczony w pi$mie na zajecie stanowiska zaczal biec 24

maja 2020 r. (pierwszy dzieni terminu).

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku
terminéw, ktére na mocy Specustawy ulegly zawieszeniu.
Termin, ktéry biegl przed 31 marca 2020 r. i ulegt zawie-
szeniu na podstawie Specustawy, biegnie dalej poczawszy od
24 maja 2020 r. Podmiot, ktdérego termin dotyczy musi sam
dokonacd obliczeri matematycznych i wyliczy¢ kiedy ostatecz-
nie jego termin upltynie. W tym celu niezbedne jest obliczenie
ile dni minelo od momentu wyznaczeniu terminu do 31
marca 2020 r., a nastepnie ile tacznie dni pozostalo do uply-
wu terminu - dni ktére pozostaly zaczely biec od 24 maja
2020 r. Zatem, je$li np. przed 31 marca 2020 r. zaczal biec 30
dniowy termin na wniesienie skargi do sagdu administra-
cyjnego i przed tym dniem uplyneto 10 dni terminu, wéwczas
pozostate 20 dni zaczelo biec od 24 maja 2020 r.

Warto réwniez wspomnieé, ze rozprawy w sprawach spor-
nych przed Urzedem Patentowym RP zostaly wznowione.

2. Postgpowania dotyczace znakow

towarowych Unii Europejskiej

i wspolnotowych wzoréw przemystowych

Po dwukrotnym przedluzeniu terminéw na mocy decyzji
Dyrektora Wykonawczego Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wtasno$ci Intelektualnej (EUIPO) — ostatnia decyzja z dnia 29
kwietnia 2020 r. przedtuzajgca do 18 maja wszystkie terminy,
ktére mialy uplynaé pomiedzy 1 maja a 17 maja 2020 r., EUIPO
zdecydowalo si¢ nie udziela¢ odgérnie dalszych przediuzen
terminéw. Nie wyklucza to jednak mozliwosci ubiegania sie
indywidualnie o przedluzenie terminu na dokonanie danej

czynnosci, zgodnie z przepisami proceduralnymi EUIPO.

3. Postgpowania przez Europejskim Urzedem

Patentowym

Zawiadomieniem z dnia 1 maja 2020 r. Europejski Urzad
Patentowy (EPO) przedluzyl do dnia 2 czerwca 2020 r.
przedtuzyt do dnia 2 czerwca 2020 r. terminy uplywajace w
dniu lub po dacie 15 marca 2020 r. Dotyczy to réwniez
zgloszeri miedzynarodowych dokonanych na podstawie
Uktadu o wspdlpracy patentowej (PCT).

EPO komunikatem z dnia 21 maja 2020 r. zdecydowalo si¢ na
dalsze odroczenie postepowan ustnych prowadzonych przez
Wydzialem ds. Sprzeciwéw. Urzad odroczyl do odwolania
wszystkie postepowania ustne zaplanowane w terminie do 14
wrzesnia 2020 r., o ile nie potwierdzono ze postepowanie
takie zostanie przeprowadzone w formie wideokonferencji.
Postgpowania ustne przez Wydzialem Badan prowadzone sa
w formie wideokonferencji i w ten sposéb bedg kontynu-

owane.



Innowacyjne obuwie sportowe a znaki towarowe.
Nike chce zrejestrowaé znak towarowy FOOTWARE

adw. Malgorzata Kutaj

Swiat mody i sportu coraz czesciej otwiera sie na nowe tech-
nologie, oferujac ,inteligentne” buty sportowe o licznych in-
nowacyjnych funkcjach. Obuwie moze by¢ wyposazone w
systemy elektroniczne, ktdre pomoga zmierzy¢ liczbe prze-
bytych kilometréw, spalonych kalorii, a nawet spowodowad,
ze buty same sie zasznuruja, idealnie dopasowujgc sie do
ksztaltu stopy. Znane spodtki przescigaja sie w swoich po-
mystach, wérdd ktérych prym wiodg tacy globalni gracze, jak
Nike, Puma czy Adidas. Tak nowatorskie dziatania nie mogg
sie jednak oby¢ bez udzialu wiasnodci intelektualnej, gdyz
rejestracja istotnego rynkowo znaku towarowego jest jedng z

wazniejszych wartosci w prowadzonej dzialalnosci.

Tak tez sie stalo w przypadku jednej z czotowych marek
odziezy i obuwia sportowego. Spétka Nike wniosta do United
States Patent and Trademark Office (USPTO) wniosek o
rejestracje slownego znaku towarowego FOOTWARE dla
towaréw i uslug zwigzanych ze sprzetem oraz oprogramo-
waniem komputerowym. Po pierwszych uwagach egzamina-
tora spdtka musiala dookre$li¢ wskazany wykaz towardéw i
uslug, co tez uczynila. Egzaminator poprosil takze o wy-
jasnienie, czy stowo FOOTWARE ma jakiekolwiek znaczenie w
branzy zwigzanej z oprogramowaniem komputerowym lub
sprzetem komputerowym, w branzy telekomunikacyjnej oraz
w stosunku do towaréw i uslug, ktére oferuje sama spétka
Nike, jak réwniez o to, czy mozna powyzsze okre$lenie uznaé
za oznaczenie rodzajowe w branzy wnioskodawcy. Jest to o
tyle istotna kwestia, ze gdyby faktycznie tak bylo,
wnioskowane oznaczenie nie mogloby by¢ uzywane do
oznaczania towaréw ani uslug pochodzacych tylko z jednego
Zrédla, tj. wylgcznie od spdtki Nike, a tym samym nie mogloby
by¢ znakiem towarowym. Spéltka zaprzeczyla powyzszym

watpliwosciom.

Nie bylo to jednak ostatnie utrudnienie, gdyz do USPTO
skierowane zostaly uwagi podmiotu trzeciego o przeszko-
dach w rejestracji (letter of protest) znaku towarowego
FOOTWARE. Podmiotem tym byl jeden z wiekszych kon-
kurentéw rynkowych spéiki Nike, niemieckie przedsiebior-
stwo Puma SE, wprowadzajace na rynek odziez i obuwie
sportowe pod znang markg Puma. Konkurent wskazal, iz
oznaczenie FOOTWARE ma charakter opisowy i nie moze
oznacza¢ towardéw ani uslug pochodzacych tylko z jednego
Zrédla. Do listu protestacyjnego zostala dolgczona obszerna
dokumentacja pokazujaca rynek technologicznie inteligen-

tnych butdéw, wsrdd ktérych znalazly sie m.in.: buty sportowe
Nike Adapt z systemem automatycznego sznurowania,
uwzgledniajacego ksztalt stopy, samowigzgce buty Puma Fit
Intelligence, obuwie Puma RS Computer, ktdre jest kontynu-
acja rewolucyjnego pomystu spéitki z lat 80. ub. w., zawierajace
pod pietg modul elektroniczny zliczajacy przebyte kilometry
lub spalone kalorie, czy tez ,inteligentne” buty do biegania
marki Adidas, a takze wiele innych modeli oferujgcych
rozmaite udogodnienia, jak choéby pomoc w wypracowaniu
odpowiedniej techniki biegania.

Powyzsze uwagi zostaly uwzglednione przez egzaminatora,

niemniej zgloszenie znaku zgodnie z procedurg zostalo opubli-
kowane, co otworzyto mozliwos¢ sktadania sprzeciwéw przez
zainteresowane strony, ktére widzg przeszkody w rejestracji
znaku towarowego FOOTWARE. Przedsiebiorstwo Puma SE
wniosto o przedluzenie terminu na zlozenie sprzeciwu o 90
dni, co zostato przez USPTO uwzglednione. Dalsze losy ozna-
czenia nie zostaly zatem jeszcze przesgdzone.

Branza obuwia sportowego zwigzana jest z wysokimi nakla-
dami finansowymi, zwtaszcza w kontekscie nowych technolo-
gii, ktérych stosowanie stato sie od pewnego czasu znaczacym
trendem. Wedle licznych doniesied medialnych spory na
gruncie wlasnosci intelektualnej w opisywanej branzy sg dosy¢
powszechne, co zwigzane jest z checia ochrony udzielonych
patentéw czy tez zarejestrowanych znakéw towarowych.
Sprawy te budzg liczne emocje takze wsréd konsumentow,
zwlaszcza entuzjastéw sportu. Rozstrzygniecia sporéw sg réw-
niez istotnym miernikiem zmian, jakie zachodza w prawie
wlasnodci intelektualnej. Niewatpliwie musi ono sprostaé
wyzwaniom, jakie niesie za sobg rozwéj nowych technologii.

Informacje na temat zgloszenia znaku FOOTWARE dostepne sg

pod tym linkiem.



http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=88350648&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch.

Uwazaj, czym karmisz swojq sztucznq inteligencje,
czyli spor o baze z wiedzqg prawniczqg w tle

r.pr. dr Katarzyna Menszig-Wiese

Na poczatku maja amerykariskie sSrodowiska prawnicze zelek-
tryzowala informacja, iz twdrcy chetnie przez nie uzywanej
bazy wiedzy prawniczej Westlaw wnie$li pozew przeciwko
okreslanej jako start-up spdlce Ross Intelligence. W pozwie
zarzucono jej bezprawne i potajemne uzyskanie dostepu do
bazy Westlaw i kopiowanie zawartych w niej tresci. Spétka
Ross Intelligence miata naméwid inny podmiot (LegalEase),
ktéry dysponowat licencjg na korzystanie z bazy Westlaw, by
udostepnit jej znaczne ilosci zebranych tam materialéw, w
szczegdlnosci stworzony przez powoddéw system numerowa-
nia porzadkujacy tresci i utatwiajgcy wyszukiwanie interesu-
jacych uzytkownika informacji. Pozyskane dane mialy by¢
wykorzystane do stworzenia przez spdlke konkurencyjnego
produktu.

Odpierajac te zarzuty, Ross Intelligence przedstawila inny
obraz sprawy. Z relacji spétki wynika, ze zlecila LegalEase
jedynie opracowanie powigzan pomiedzy pytaniami praw-
nymi a prawem precedensowym (orzecznictwem), ktére jako
zbiér danych miaty postuzy¢ do ,karmienia” sztucznej inte-
ligencji. Uczgc sie na podstawie tych danych, Al mialaby
umozliwié uzytkownikowi uzyskanie odpowiedzi na pytanie
zadane w formie gramatycznie sformutowanego zdania, takie-
go jak w jezyku méwionym, w odréznieniu od konwencjonal-
nych narzedzi wspierajacych prace prawnika, opierajacych sie
na tagach i stowach kluczach. Ross Intelligence wskazala przy
tym, ze sp6lka zmierzata do zebrania danych umozliwiajacych
dotarcie do relewantnego fragmentu orzeczenia, a nie uzyska-
nie opracowanej odpowiedzi.

Na tym tle pojawia sie kilka ciekawych problemdéw. Po pierw-

sze, podstawg formulowania roszczen twércéw bazy Westlaw
zwigzanych z wykorzystywaniem zawartych w niej tresci jest
prawo autorskie, a nie prawo do bazy danych. Przyczyna jest
prosta — szczegdlne prawo chronigce bazy danych opiera sie w
Polsce na przepisach implementowanej dyrektywy Unii Euro-

pejskiej, podczas gdy w USA taka ochrona wywodzona jest
wlasnie z prawa autorskiego. Co interesujace, na gruncie pol-
skiego prawa z ochrony mogg korzystaé takze elementy nie-
twércze bazy danych, gdyz chroniony jest nie tyle wysitek

tworczy, ile istotny naktad inwestycyjny.

Drugim ciekawym zagadnieniem jest wlasnie ewentualna
ochrona prawnoautorska prawa precedensowego umieszczo-
nego w bazie danych, czyli wyrokéw sagdéw. Okolicznosé, czy
spotka Ross Intelligence korzystata z materialéw tego typu
pozyskanych z bazy Westlaw, czy tez z wlasnych zasobdw,
pozostaje — jak sie zdaje — sporna. Wydaje sie jednak watpli-
we, by mozliwe bylo zadanie ochrony na gruncie prawa autor-
skiego dla tego typu tre$ci. W prawie polskim dokumenty
urzedowe (a rozumie sie przez nie takze wyroki sgdowe wraz z
ich uzasadnieniami) sg wyraznie wylgczone spod ochrony
jako utwory, tj. nie stanowig przedmiotu prawa autorskiego.
Uregulowanie tej kwestii wywodzi sie z prawa miedzynarodo-
wego, wiec mozna przypuszczad, iz podobnie zapatrujg sie na

to za oceanem.

Trzecim niezwykle interesujagcym zagadnieniem, wychodza-
Ccym juz poza ramy zarysowanego sporu, jest pytanie o prawa
do tresci (danych), ktére wykorzystywane sg do trenowania
sztucznej inteligencji. Z jednej strony dane, ktdrymi sie j3
»karmi”, nie zawsze stanowig przedmiot prawa autorskiego
(moga nie mieé twdrczego charakteru lub —jak prawdopodob-
nie w niniejszej sprawie — z innej przyczyny nie stanowig
przedmiotu prawa autorskiego). Z drugiej strony dane maja
czesto istotng warto$é gospodarczg, gdyz moga pozwolié¢ na
wyciaganie z nich za pomocg narzedzi analitycznych bardzo
przydatnych wnioskéw oraz na ulepszanie produktéw i ustug.
Jesli przedsiebiorca dba o zachowanie danych w poufnosci,
mogg one stanowi¢ nawet tajemnice przedsiebiorstwa. Jest
wysoce prawdopodobne, Ze pytanie o status prawny danych
stanie sie¢ w niedalekiej przyszlosci przedmiotem zaintereso-
wania prawodawcéw, szczeg6lnie w krajach stawiajacych na
rozwdj nowych technologii. Tymczasem mozemy oczekiwad
na rozstrzygniecie sporu o baze Westlaw. Niezaleznie od wy-

niku z pewnoscig zasili ono niejedng baze wiedzy prawnicze;j.

Wiecej o sprawie mozna poczytac pod linkiem.


https://www.lawsitesblog.com/2020/05/thomson-reuters-sues-ross-intelligence-claiming-theft-of-proprietary-data.html.

Trademark trolling jako naduzycie prawa — decyzja Wielkiej
Izby Odwotawczej EUIPO w sprawie nieuczciwej

dziatalnosci Michaela Gleissnera

apl. adw. Julia Jewgraf

Trollami od znakéw towarowych (ang. trademark trolls)
nazywane sg podmioty, ktére dla wlasnego zysku finan-
sowego nieuczciwie wykorzystujg przepisy prawa wlasnosci
intelektualnej. Trolle dokonujg zazwyczaj rejestracji cudzych
znakéw towarowych, nie z zamiarem ich legalnego wykorzy-
stywania do oznaczania sprzedawanych towaréw lub $wiad-
czonych ustug, ale w celu wystepowania z roszczeniami finan-
sowymi: grozg postepowaniami sgdowymi lub zgdaja odku-
pienia praw do znaku albo podpisania odptatnej umowy
licencyjnej. Najczesciej dotyczy to nalezgcych do przedsie-
biorstw o ustalonej pozycji rynkowej znakéw, ktére nie byly
przedmiotem zgloszenia w ramach danej jurysdykeji. Zjawi-
sko trademark trollingu cieszy sie niestety coraz wiekszg
popularnoscia. Zaden troll nie zyskat jednak w ciggu ostatnich
kilku lat tak ztej stawy jak Michael Gleissner.

Jak wykazano w $ledztwie zwanym The Gleissner Files,
prowadzonym przez Word Trademark Review, do pazdzier-
nika 2017 r. przedsiebiorca- milioner Michael Gleissner zlozyt
ponad 2500 zgloszeri znakéw towarowych i 5300 zgloszeri
nazw domen za posrednictwem ponad 1100 spdétek fasado-
wych. W Wielkiej Brytanii w 2017 r. bral udzial w 5% wszyst-
kich spraw dotyczacych znakéw towarowych i w 40% wszyst-
kich zgloszenn znakéw towarowych na Lotwie w 2018 r.
Ponadto przedsiebiorca byl odpowiedzialny za zlozenie do
EUIPO 850 wnioskéw o stwierdzenie wygasniecia prawa
ochronnego na nieuzywany znak towarowy, co sprawilo, ze
wladciciele tych znakéw towarowych musieli prowadzid
kosztowne i czasochlonne dzialania w celu zebrania i przed-

stawienia dowoddéw uzywania.

Ostatnia sprawa rozwazana przez Wielkg Izbe Odwolawczg
EUIPO z udzialem powigzanej z Gleissnerem spétki — Fashion
TV Brand Holdings C.V. (dalej: Fashion TV) — potozyta kres
jego nieuczciwym praktykom. Wielka Izba jednoznacznie
stwierdzila, ze wieloletnia dzialalno$¢ Gleissnera stanowi
naduzycie prawa[l].

Tlo sprawy

W 2016 r. spétka Fashion TV zlozyla wniosek o stwierdzenie
wygasniecia unijnego znaku towarowego Sandra Pabst, zare-
jestrowanego na rzecz CBM Creative Brands Marken GmbH
(dalej: CBM).

W odpowiedzi na wniosek CBM przedstawila szereg doku-

mentéw majacych na celu udowodnienie uzywania spornego
znaku. Ponadto podniosta , ze przedmiotowy wniosek nalezy
zakwalifikowaé jako dzialanie stanowigce naduzycie prawa.
Kilka lat wczesniej jedna ze spdtek powigzanych z Gleissnerem
bezskutecznie prébowata naby¢ od CBM dwa znaki towarowe.
W celu wywarcia presji na negocjacje Gleissner zlozyt jedno-
czed$nie 37 wnioskdw o stwierdzenie wygasniecia znakéw to-
warowych nalezacych do grupy Peek & Cloppenburg, ktérej
CBM jest czescig. Sama spotka Fashion TV powstala zaledwie
kilka dni przed zlozeniem wniosku i posiada jedynie adres
ywirtualnego biura”. Wskazuje to na fakt, ze zostala ona
utworzona wylgcznie do celéw postepowania bedacego przed-
miotem niniejszej sprawy.

Wydzial Uniewaznierd EUIPO odrzucil wniosek Fashion TV na
podstawie tego, iz stanowil on naduzycie prawa. Zostat zlo-
zony dla celu niezwigzanego z interesem publicznym, ktéry le-
zy u podstaw postepowan w sprawie stwierdzenia wygasniecia
znaku. Spétka Fashion TV odwolala sie¢ od decyzji, argumen-
tujac, ze ma rzeczywiste prawo do zwalczania nieuzywanych
znakow towarowych i dzialala zgodnie z ogélnym celem prze-
piséw lezacych u podstaw postepowania w sprawie stwierdze-
nia wygasniecia, tj. w celu usuniecia z rejestru nieuzywanych
znakow. Spétka podkredlita takze, ze wnioskodawca wnoszacy
o stwierdzenie wygasniecia prawa nie musi wykazywad szcze-
gblnego interesu prywatnego w tym dzialaniu. Na péZniejszym
etapie postepowania odwolawczego spétka Fashion TV
argumentowala réwniez, ze zarzuty dotyczace dzialalnosci
Gleissnera w tak duzej liczbie postepowan sg teorig spiskows i
powinny zostaé pominiete.

W grudniu 2017 r. Prezydium Izb Odwolawczych przekazalo
sprawe Wielkiej Izbie Odwolawczej z uwagi na znaczenie
zwigzanych z nig kwestii prawnych, w szczegdlnosci wyjadnie-
nie zagadnienia naduzycia prawa podmiotowego i prawa
procesowego.

[1] Decyzja Wielkiej Izby Odwolawczej z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie R 2445/2017-G, Fashion TV Brand Holdings C.V. przeciwko CBM Creative Brands Marken

GmbH.



Decyzja Wielkiej I1zby

Wielka Izba po rozpoznaniu sprawy przychylila sie do stano-
wiska CBM. Opierajac sie na orzeczeniu w sprawie Kratzer[2],
wymienila kryteria, jakie nalezy bra¢ pod uwage w celu
stwierdzenia naduzycia: element obiektywny, stwierdzajacy,
czy pomimo formalnego przestrzegania przepiséw UE cel tych
przepiséw zostal osiggniety, oraz element subiektywny, usta-
lajacy, jaki jest cel podmiotu dopuszczajgcego sie naduzycia i
czy polega on tylko na uzyskaniu nienaleznej korzysci. Ele-
ment subiektywny moze wynikac z czynnikéw obiektywnych,
np. brak jakiegokolwiek uzasadnienia danej czynnosci poza

samym uzyskaniem nienaleznej korzy$ci.

Whiosek o stwierdzenie wygasniecia prawa zlozony przez
Fashion TV nie byl niczym uzasadniony. Chociaz wystepowa-
nie przeciwko znakom konkurentéw nie wymaga przedsta-
wiania wyjasniel, ogromna liczba podobnych postepowarn
zainicjowanych na szczeblu unijnym i szczeblach krajowych
przez spotki powigzane z Gleissnerem wskazywata juz sama w
sobie na naduzycie. Ponadto Wielka Izba zwrdcita uwage, ze
wiele spraw dotyczyto renomowanych znakéw towaréw (np.
znakéw nalezgcych do Apple czy Baidu) lub byly to postepo-
wania zainicjowane w zlej wierze (np. Trump, EUIPO).

Takie nadmierne wykorzystywanie srodkéw procesowych nie
stuzy celowi, dla ktérego stworzono procedury w sprawach
uniewaznienl. W rzeczywistosci dzialania te zmierzaly jedynie
do obciazenia uprawnionych oraz urzedéw ucigzliwymi po-
stepowaniami. W zwigzku z tym dla Wielkiej Izby bylo
oczywiste, ze wniosek bedgcy przedmiotem postepowania jest
czescig wigkszej, uporzadkowanej i systematycznej strategii

opracowanej przez Gleissnera.

Analizujgc sprawe, Wielka Izba stwierdzila, ze Gleissner
dziatal za posrednictwem kilku firm-przykrywek i firm fasa-
dowych, z ktérych czesé zostala zarejestrowana jedynie na po-
trzeby postepowan przed urzedami, a zadna nie byla faktycz-
nie fizycznie obecna w Europie. Wigzalo sie to ze sztucznymi
korzysciami proceduralnymi, takimi jak brak ryzyka koszto-
wego poza oplatami na rzecz Urzedu lub brak kosztéw
powolania zawodowego pelnomocnika zgodnie z art. 119 ust. 2
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towaro-
wego Unii Europejskiej (dalej: Rozporzadzenie 2017/1001).

Mimo ze dowody zlozone przez wlasciciela znaku, wskazujace
na jego uzywanie, nie zostaly zbadane w postepowaniu,
Wielka Izba podkreslita, ze faktyczna obecno$é kwestionowa-

nego znaku na rynku byla kolejng przestankg do uznania
wniosku za stanowigcy naduzycie. Biorgc pod uwage okolicz-
nodci, nie ulega watpliwosci, Zze wniosek ten mial charakter
oszukaniczy i stanowil $rodek odwetowy w nastepstwie
nieotrzymania zgdanych znakéw towarowych od CBM. Cho-
ciaz Gleissner prébowat podkreslié¢ swoje prawo do nabywania
znakéw towarowych jako przyjeta i standardows strategie
biznesowa, Wielka Izba wyraznie stwierdzila, ze istnieje prawo
do sprzedazy swojego znaku towarowego, ale nie ma prawa do

nabycia znaku wbrew woli wlasciciela.

Wielka Izba zwrdcila uwage, ze naduzywanie praw proceso-

wych, jako przeszkoda w dopuszczalnosci wnioskéw o stwier-
dzenie wygasniecia prawa na znak towarowy otwiera Izbie
uprawnienia do badania niektdrych faktéw z urzedu, o ile
mozna je wywnioskowaé z innych spraw, ktérymi izby lub
urzedy krajowe sie zajmowaly.

Znaczenie rozstrzygniecia

Decyzja Wielkiej Izby stanowi wazny precedens dla przysztych
sporéw z trollami znakowymi oraz daje uprawnionym argu-
menty mozliwe do wykorzystania w walce z bezprawnymi
atakami. Wielka Izba wyraznie stwierdzila, ze interes pu-
bliczny lezacy u podstaw art. 58 Rozporzadzenia 2017/1001,
umozliwiajgcy kazdemu zlozenie wniosku o stwierdzenie wy-
gasniecia znaku, nie jest bezwzgledny. W interesie publicznym
lezy uniewaznienie nieuzywanego znaku towarowego, ale nie
jest w interesie publicznym zalewanie innych stron lub nawet
urzed6éw dokuczliwymi zgdaniami i postepowaniami.

Ponadto sprawa ma réwniez bezposredni wplyw na setki
podobnych — zainicjowanych przez firmy powigzane z
Gleissnerem — ktére zostaly zawieszone do czasu ostatecznego

rozstrzygniecia niniejszej.

[2]Wyrok TSUE z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie C-423/15, Nils-Johannes Kratzer przeciwko R+V Allgemeine Versicherung AG.
[3]W przypadku nieuwzglednienia wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa na znak towarowy, istnieje ryzyko, ze uprawniony do tego znaku nie bedzie mdgt

wyegzekwowad zwrotu kosztéw postepowania od przedsiebiorstwa, ktére jedynie prowadzi skrzynke pocztows i nie posiada zadnych aktywdw ani nie prowadzi

dziatalnos$ci gospodarcze;j.




Pierwsza w historii rozprawa telefoniczna przed amerykanskim
Sqdem Najwyzszym - sprawa znaku towarowego
BOOKING.COM, USPTO przeciwko Booking.com B.V.

rz.p. Krzysztof Wasilewski

Z powodu pandemii koronawirusa Sgd Najwyzszy Standw
Zjednoczonych po raz pierwszy w historii wystuchal ustnych
argumentéw za posrednictwem telekonferencji. Sprawa do-
tyczyta walki holenderskiej firmy $wiadczgcej uslugi tury-
styczne za posrednictwem Internetu o uzyskanie praw na znak
towarowy BOOKING.COM. W trakcie rozprawy strony przed-
stawily swoje stanowiska, a sedziowie zadawali pytania. Byla
to pierwsza w historii rozprawa telefoniczna przeprowadzona
w amerykariskim Sgdzie Najwyzszym (a takze pierwsza roz-
prawa w sprawie BOOKING.COM). Przed rozprawg Sad wydat
komunikat prasowy ze szczegdtowymi informacjami dotyczg-
cymi sposobu organizacji jej przebiegu. To Sad dzwonit do
pelnomocnikéw obu stron, tak aby przylaczyli si¢ do tele-
konferencji. Po rozpoczeciu rozprawy jako pierwszy zabrat glos
pelnomocnik wnoszacego apelacje, tj. amerykaniski urzad
patentowy (USPTO), po czym przewodniczacy Sgdu rozpoczal
zadawanie pytan. Nastepnie zadawali je pozostali sedziowie, w
kolejnosci ustalonej na podstawie starszeristwa, do momentu
wyczerpania czasu przeznaczonego na posiedzenie sagdowe.

W 2011 i 2012 r. firma Booking.com B.V. zlozyla w amerykari-
skim urzedzie patentowym zgloszenia znakéw towarowych z
oznaczeniem stownym BOOKING.COM. Wnioski te zostaly
odrzucone przez USPTO, ktéry stwierdzil, ze BOOKING.COM
jest oznaczeniem rodzajowym i dlatego nie moze uzyskaé
ochrony prawnej. Zgodnie z prawem tylko oznaczenia, ktdre
pozwalajg na odréznienie towaréw lub ustug jednego przed-
siebiorcy od innych, mogg by¢ znakami towarowymi. Holen-
derska firma wygrata sprawe przed sagdem federalnym, ktdry
wskazal m.in., ze dodanie elementu ,.com” na koricu znaku
sprawia, Ze oznaczenie to nie jest rodzajowe. USPTO zlozyt
apelacje do Sadu Najwyzszego — powolano si¢ w niej na
przypadki, w ktérych dodanie koncédwki ,.com” nie bylo

wystarczajace do uzyskania ochrony.

Wsrdd wielu interesujacych pytant zadawanych podczas tele-
konferencji sedzia Thomas zapytal m.in., dlaczego adresy URL,
takie jak booking.com, nie s3 analogiczne do popularnych w
Stanach Zjednoczonych numerdéw 1-800, ktére moga by¢ chro-
nionymi znakami towarowymi. Wczesniej USPTO prébowatl
uzy¢ tego argumentu na wlasng korzysé, podnoszac, ze ponie-
waz adresy URL sg unikatowe, nie ma potrzeby rozszerzania na

nie dodatkowej ochrony.

1-800-LAWYERUP
1-800-LAWYERUP
1-800-LAWYERUP
1-800-LAWYERUP
1-800-LAWYERUP
1-800-LAWYERUP
1-800-LAWYERUP
1-800-LAWYERUP

Materiat promocyjny z serialu Better Call
Saul z wykorzystaniem oznaczenia ,,1-800”

Z kolei sedzia Ginsburg podniosta kwestie, ze orzeczenie na ko-
rzy$¢ amerykaniskiego rzagdu (USPTO) moze wymagad uniewaz-
nienia wielu obecnie zarejestrowanych juz znakéw towaro-
wych. W odpowiedzi USPTO argumentowal, ze takich znakéw
istnieje o wiele mniej, niz sugeruje druga strona. Sedzia
Ginsburg zapytala réwniez, czy w takim razie nalezy uznad, ze
precedens z numerem 1-800 byt bledny, na co USPTO odpowie-
dzial, ze tylko dlatego, ze mozna mieé znak towarowy w
numerze telefonu lub adresie, nie oznacza, ze mozna mieé znak
towarowy pod ,dowolnym” numerem telefonu lub oznacze-
niem. Podobnie, jedli ktos moze mieé znak towarowy w nazwie
domeny, nie oznacza to, ze powinien by¢é w stanie zarejestro-
waé znak w nazwie domeny zawierajacej termin rodzajowy. W
dalszej czedci telefonicznej rozprawy sedzia Kagan zapytala,
dlaczego stanowisko rzadu jest bardziej kategoryczne niz sta-
nowisko wyrazone w podreczniku USPTO dotyczacym badania
formalnego zgloszerni znakéw towarowych. W odpowiedzi
USPTO argumentowal, ze tak naprawde nie réznig sie one od

siebie.

Jednak gdy sedzia Alito zapytal, czy holenderska firma sprzeci-
wilaby sie np. rejestracji oznaczenia EBOOKING.COM lub innej
drobniejszej wariacji tego znaku, pelnomocnik wskazal, ze jego
klient nie zglosilby sprzeciwu. Kilku sedziéw wyrazilo wtedy
zaniepokojenie, ze dopuszczenie do rejestracji oznaczen rodza-
jowych z konicéwka ,.com” stworzy ryzyko niepotrzebnych
proceséw sadowych. OdpowiedZ Booking.com byla taka, ze
obecnie takie procesy nie majg miejsca, ale firma holenderska
chcialaby mieé¢ mozliwosé ich wszczecia w wypadku ewen-
tualnego oszustwa. To z kolei doprowadzilo do watpliwosci,
dlaczego tak naprawde Booking.com dazy do uzyskania reje-
stracji znaku towarowego, skoro nie zamierza egzekwowadé

swego prawa.

Zapis audio z rozprawy telefonicznej przed amerykariskim
Sadem Najwyzszym jest dostepny pod tym linkiem.


https://www.c-span.org/video/?471417-1/supreme-court-oral-argument-patent-trademark-office-v-bookingcom

Co wynika z orzeczenia w sprawie Cofemel,
czyli wzornictwo chronione prawem autorskim

Julia Kostrzewa

Wzér przemyslowy jest forma, ktéra wymyka sie jedno-
znacznej kwalifikacji jako przedmiot ochrony w prawie wia-
snosci intelektualnej. Inkorporowany w produkcie moze spet-
niaé przestanki znaku towarowego, utworu chronionego pra-
wem autorskim oraz, co oczywiste, wzoru przemyslowego, na
ktéry moze by¢ przyznane prawo z rejestracji. Ta wieloposta-
ciowos$¢ designu doprowadzila do powstania watpliwosci na
temat mozliwosci jego réwnoczesnej ochrony w réznych rezi-
mach prawnych. Przede wszystkim gto$no dyskutowany by-
wal problem styku prawa autorskiego i prawa z zarejestro-
wanego lub z niezarejestrowanego wzoru przemyslowego.
Zasady ochrony wiasciwe dla wyzej wymienionych dziedzin
znaczgco sie¢ bowiem od siebie réznia, w szczegdlnosci od-
mienne s3 uzasadnienia przyznania ochrony dla poszczegdl-
nych wytwordw.

Mozliwosci kumulacji ochrony?

Spory co do uznania wytworéw wzornictwa za utwér byly
spowodowane niejednoznacznym sformulowaniem art. 17
Dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorédw|1],
ktéry — opisujac relacje wzordéw z prawem autorskim — stano-
wi, ze ,zakres i warunki, zgodnie z ktérymi taka [prawnoau-
torska] ochrona jest przyznana, tacznie z poziomem wymaga-
nej oryginalnosci, sg okreslane przez Pariistwo Czlonkowskie”.
Dla wielu przepis ten stal sie¢ podstawg do twierdzenia o do-
wolnodci ustawodawcéw krajowych w tworzeniu zasad
ochrony prawnoautorskiej dla wzoréw przemystowych. Pani-
stwa czlonkowskie wprowadzaly rézne mierniki uznania desi-
gnu za utwor — jednym z pomystéw bylto nawet kryterium po-
jawiania sie na wystawach w muzeach lub w galeriach sztuki.

Ujednolicenie wymogow

Te réznorodnosé regulacji wewnetrznych paristw cztonkow-
skich Unii Europejskiej zakoriczyl wyrok Trybunalu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 12 wrze$nia
2019 r. w sprawie Cofemel — Sociedade de Vestudrio SA
przeciwko G-Star Raw CV (C-683/17). Rozstrzygnieto w nim,
ze w $wietle autonomicznego i jednolitego pojecia utworu w
calej Unii Europejskiej brak jest miejsca na tworzenie dodat-
kowych standardéw dla réznej kategorii utworéw (w sprawie,
w ktdrej wyrokowat Trybunal, prawo portugalskie uzaleznialo
ochrone wzoru jako utworu prawnoautorskiego od posiadania

estetycznie odrdzniajgcego efektu wizualnego). Stalo sie za-

tem jasne, ze wytwor kazdej dziedziny dzialalnosci ludzkiej
powinien by¢ oceniany wedlug jednakowych przestanek
ukutych dla utworu w mys$l prawa autorskiego. Tym samym
TSUE potwierdzil mozliwo$¢ skumulowania sie przepiséw
dotyczacych prawa autorskiego i wzoréw przemystowych w
szukaniu ochrony dla tego samego przedmiotu. Co jednak
wazne, TSUE stwierdzil, ze kumulacja ochrony — pomimo jej
og6lnej dostepnosci — moze nastgpi¢ wylacznie w okreslonych
sytuacjach i zakazane jest przyjmowanie jej automatycznie.
Aby stworzy¢ granice tej kumulacji, TSUE odwolat si¢ do
przestanek uznania przedmiotu za utwdr w rozumieniu prawa
autorskiego, wypracowanych w dotychczasowym orzecznic-
twie unijnym. Wedlug nich po pierwsze utwér musi byé
oryginalny, czyli stanowic¢ odzwierciedlenie osobowosci auto-
ra, przejawiajace sie w jego swobodnych i twérczych wybo-
rach. Po drugie przedmiot, ktéry ma by¢ uznany za utwér, musi
by¢ wystarczajaco precyzyjnie i obiektywnie mozliwy do zi-
dentyfikowania (na tej podstawie wykluczono spod ochrony
np. smak sera do smarowania). Na tym wlasnie tle opisano
czynniki mogace wplynaé na uznanie wzoru za utwor.
Trybunal wskazal, ze efekt wizualny, ktéry wzér wywiera na
odbiorcy, sam w sobie nie spelnia kryterium przedmiotu moz-
liwego do zidentyfikowania. Dodatkowo sama tylko warto$¢
estetyczna, jakg wzdr posiada, nie moze by¢ potraktowana jako
wyraz osobowosci autora ani jego twdrczych wyboréw. W ten
sposéb TSUE dat wskazédwki sgdom paristw czlonkowskich
Unii Europejskiej, gdzie lezg granice ochrony wzoru przemy-
stowego jako utworu.

Konsekwencje korzystania z réznych systemow

ochrony

Ochrona produktu wzorniczego na podstawie regulacji z za-
kresu prawa autorskiego niewatpliwie stwarza duzy wybdr
strategii procesowej dla stron postgpowania o naruszenie

prawa.

[1] Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pazdziernika 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw.




Dla przyktadu oczywistg zaletg bazowania na prawie autor-
skim jest dlugo$¢é okresu ochrony, jaki ono zapewnia — 70 lat
po $mierci twdrcy to rzeczywista ,przewaga” nad czasem
trwania prawa z rejestracji wzoru (krajowego lub unijnego) —
maksymalnie 25 lat od daty zgloszenia — lub unijnego wzoru
niezarejestrowanego — 3 lata od pierwszego ujawnienia. Stro-
na korzystajgca z cudzego wzoru bedzie musiala jednoczesnie
pamietaé o tym, ze uzywanie w ramach przewidzianych pra-
wem ze wzoréw przemystowych wyjatkéw od zakresu wy-
tgcznosci uprawnionego niekoniecznie pokrywa sie z dozwol-

onym uzywaniem na gruncie prawa autorskiego.

Najnowsze stanowiska sadéw krajowych paristw czlonkow-
skich UE juz pokazujg, ze wyrok w sprawie Cofemel odbil sie
szerokim echem wsrdd praktyki orzeczniczej. Ukazany 30
kwietnia 2020 r. wyrok wloskiego Sadu Najwyzszego (la Corte
Suprema di Cassazione) w sprawie pomiedzy Kiko S.p.A. a
Wycon S.p.A. dotyczyl mozliwosci uznania za przedmiot
prawa autorskiego wygladu i ulozenia wnetrz sklepéw Kiko, w
ktérych wystawia sie na sprzedaz kosmetyki. Choc ostatecznie
sad wloski zakwalifikowal wyglad sklepu za utwdr architek-
toniczny i na tej podstawie przyznal mu ochrone jako utwo-
rowi, to w orzeczeniu podjeto réwniez rozwazania dotyczace
potencjalnego uznania przedmiotu sporu za wzdr przemy-
stowy. Wlasnie na tym tle sagd odwotlal sie do wnioskéw z
orzeczenia TSUE w sprawie Cofemel. Co ciekawe, uwaga sadu
byla skierowana na r6zng specyfike dwdch rezimdéw: nowosd i
indywidualnos¢ jako cechy kluczowe prawa do wzoru prze-
mystowego, ktdre ma chronié przedmioty przeznaczone do
masowej produkcji, oraz oryginalno$¢ utworu, w ktérym

tworca przejawia swojg osobowos$¢é. Zaznaczywszy te réznice,

wloski Sad Najwyzszy skonkludowal, ze oceniajgc oryginal-
no$¢ wzoru przemyslowego, powinno sie zastosowaé takie
same standardy, jak w przypadku innych rodzajéw utworéw, a
w szczegdlnosci nie nalezy wymagaé od wzoru, by posiadal
odrdzniajacy z estetycznego punktu widzenia efekt wizualny.

Whioski

Problem kumulacji ochrony we wzorze przemystowym zostat
rozwigzany przez Trybunal Sprawiedliwosci UE, ktéry po-
twierdzil, ze przestanki utworu muszg by¢ jednolicie stoso-
wane do wszystkich potencjalnych przedmiotéw ochrony.
Sprzeczne z prawem unijnym jest zatem stosowanie dodatko-
wych kryteriéw, m.in. dla wzornictwa, niezaleznie od tego, czy
ochrona z prawa rejestracji wzoru jeszcze trwa, Cczy juz
uplyneta. W takim stanie rzeczy strony zapewne bedg dazy¢ do
najbardziej korzystnego uksztaltowania swojej pozycji proce-
sowej przez opieranie swoich zgdan na wybranych instytu-
cjach kazdego z systemdéw ochrony. Nie nalezy brad jednak za
oczywiste, ze przepisy prawnoautorskie bedg miec zastoso-
wanie do kazdego wzoru. Trybunal podjal prébe wykluczenia
pewnych czynnikéw, ktére moglyby prowadzi¢ do nieprawi-
dlowych wnioskéw w tym zakresie. Chociaz mozna mieé
watpliwosci, czy takie stanowisko dostatecznie zawezi mozli-
wos$é ,manewrowania” miedzy granicami zakresu ochrony, to
aktualne orzecznictwo europejskie przekonuje, ze sady — przy
mozliwos$ci uznania designu za utwér chroniony prawem au-
torskim — bedg zwracaé uwage na niezmiennie rézny charakter

wzoréw przemystowych i przedmiotu prawa autorskiego.
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Marketing patriotyczny i ekologiczny

_ Jednym z wyraznie dostrzegalnych obecnie trendéw na rynku mody jest

zwracanie przez konsumentéw szczegdlnej uwagi na polskie pochodzenie
produktu oraz jego ekologiczny charakter. Jak zgodnie z prawem wykorzystac ten
3.06.2020 nowy trend w oznaczaniu odziezy i obuwia? O tym beds mogli Pardstwo
postuchaé 3 czerwca podczas webinarium, ktére poprowadzg, adw. Beata
Matusiewicz-Kulig oraz r.pr. Dr Katarzyna Menszig-Wiese, LL.M.

WEBIRAR

W programie spotkania:

Kiedy mozna oznaczy¢ odziez lub obuwie jako wyprodukowane w Polsce?

Jak formutowac komunikaty o pochodzeniu towaru, by nie popasé w nietaske klientéw?

Co zrobié, gdy konkurent wprowadza konsumentéw w btad co do pochodzenia jego towardéw?
Czym sa certyfikaty ekologicznego pochodzenia i kiedy mozna z nich skorzystac?

Jak zgodnie z prawem prowadzi¢ zielony marketing?
Rejestracja>>

Zapraszamy do kontaktu

dr Anna Sokolowska-Lawniczak
Rzecznik patentowy, Partner
anna.sokolowska@traple.pl



https://webinar.getresponse.com/yBUTX/marketing-patriotyczny-i-ekologiczny?uid=d4552a21
http://traple.pl/

