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Najnowszy wyrok Sqdu Najwyzszego dotyczqgcy ryczaltowego
odszkodowania z tytutu naruszenia majgtkowych praw
autorskich - bezumowne korzystanie z utworéw

pociqga za sobqg obowiqgzek zaptaty dwukrotnosci

stosownego wynagrodzenia

r. pr. Katarzyna Kosiba-Euczak, adw. Agnieszka Schoen, Partner

W dniu 20 stycznia 2020 r. zapadl wyrok Sadu Najwyzszego
w sprawie o sygn. akt V CSK 108/18, oddalajgcy skarge
kasacyjng operatora telewizji kablowej od wyroku Sadu
Apelacyjnego we Wroctawiu z dnia 13 wrzesnia 2017 r., na
mocy ktérego na rzecz Stowarzyszenia Filmowcédw Polskich
(dalej: SFP) zasadzone zostalo odszkodowanie ryczaltowe w
wysokosci dwukrotno$ci stosownego wynagrodzenia obli-
czonego wedlug stawek stosowanych w umowach zawiera-
nych z innymi operatorami telewizji kablowych (sygn. akt I
ACa 890/17). Pozwany przedsiebiorca podnosit w skardze
kasacyjnej zarzut, ze dwukrotno$é stosownego wynagrodze-
nia wykracza znaczgco poza rzeczywiscie poniesiong szkode i
tym samym zgdanie powodowego stowarzyszenia stanowi —
zdaniem operatora — naduzycie prawa. Uzytkownik
kwestionowal takze zgodno$¢ z Konstytucjg Rzeczypospolitej
Polskiej art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: u.p.a.p.p.),
stanowigcego podstawe roszczenia SFP.

W omawianej sprawie w pierwszej kolejnosci Sad Najwyzszy
przedstawil Trybunalowi Konstytucyjnemu pytanie prawne
dotyczace zbadania zgodnosci z Konstytucjg regulacji art. 79
ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.a.p.p. w zakresie, w jakim przewiduje ona,
ze uprawniony, ktérego autorskie prawa majatkowe zostaly
naruszone, moze z3gdac¢ od osoby, ktéra naruszyla te prawa,
naprawienia wyrzadzonej szkody poprzez zaplate sumy
pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej dwukrotnosci
stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili jego dochodzenia
byloby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego

zgody na korzystanie z utworu.

W wyroku z dnia 5 listopada 2019 r. Trybunal Konstytucyjny
uznal regulacje art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.a.p.p. za zgodng z
Konstytucja (sygn. akt P 14/19). Orzeczenie zapadlo jednoglo-

$nie. Trybunal Konstytucyjny zwrdcil uwage, ze ochrona praw
na dobrach niematerialnych jest niewspdimiernie trudniejsza.
Kwestionowana regulacja nie ingeruje nadmiernie w prawo
wlasnodci naruszyciela ani w zasady sprawiedliwosci
spolecznej, a prawodawca nie naruszyl zasady proporcjonal-
nosci ani zasady najlagodniejszego srodka. Trybunal nie
dopatrzyl sie w tak okreSlonym ryczalcie zupelnego
oderwania od wysokosci poniesionej szkody. W opinii
Trybunatu takie unormowanie jest skuteczne z punktu
widzenia celu wynikajacego ze wskazanych konstytucyjnych
wzorcéw kontroli. Trybunat wuznal, Ze ochrona praw
majatkowych jednego podmiotu zawsze bedzie wigzala sie z
ingerencjag w prawa majatkowe naruszyciela, usprawiedliwio-
ne trudnosciami w jego wykryciu i wykazaniu szkody, a co

najwazniejsze — bezprawnym jego dziataniem.

Po uzyskaniu odpowiedzi na ww. pytanie prawne Sad

Najwyzszy rozpoznal sprawe o sygn. akt V CSK 108/18 i w
dniu 20 stycznia 2020 r. wydal wyrok oddalajacy skarge
kasacyjng operatora telewizji kablowej. W ustnych motywach
rozstrzygniecia Sad wskazal, ze uprawnieni w przypadku
naruszenia majgtkowych praw autorskich majg prawo



domagania sie odszkodowania ryczaltowego w wysokosci
dwukrotnosci stosownego wynagrodzenia. Sad odnidst sie do
podniesionego przez pozwang spélke zarzutu naduzycia
prawa, stwierdzajgc, ze na zarzut ten moze sie skutecznie
powolywac jedynie taki podmiot, ktéry sam tych praw czy
zasad wspdlzycia spolecznego nie narusza (tzw. zasada
czystych rak). Pozwana spétka natomiast naruszala prawa
autorskie podmiotéw uprawnionych reprezentowanych
przez SFP, a zatem dzialala wbrew prawu. Sad Najwyzszy
zwrdcil tez uwage, ze dwukrotnosé¢ stosownego wynagro-
dzenia w praktyce moze przewyzszaé warto$é rzeczywiscie
poniesionej szkody. Ewentualne rozwazanie odstepstwa — na
podstawie art. 5 Kodeksu cywilnego[l] — od mozliwosci
zasadzenia na rzecz uprawnionego dwukrotnosci stosownego
wynagrodzenia byloby zdaniem Sadu Najwyzszego mozliwe
jedynie w zupelnie wyjatkowych sytuacjach, gdy tak
wyliczone odszkodowanie w sposéb razacy i oczywisty
ZNaczaco przewyzsza rzeczywiscie poniesiong szkode.

Sad Najwyzszy wskazal takze, ze przeprowadzenie dowodu z
opinii bieglego na okoliczno$¢ ustalenia wysokosci stosow-
nego wynagrodzenia, o ktérym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit.
b u.p.p.a.p., jest zbedne, gdy z materialu dowodowego
wynika, jakie stawki sg stosowane z legalnie dzialajgcymi

[1] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

uzytkownikami tych praw. Zatem w przypadku wykorzy-
stywania danego utworu czy utworéw bezumownie dla
wykazania stosownego wynagrodzenia nie jest konieczne
przeprowadzanie dowodu z opinii bieglego na okoliczno$é
zbadania wysokosci stosownego wynagrodzenia, ale wyma-
gane jest wykazanie wysokosci wynagrodzenia stosowanego
w obrocie w analogicznych sytuacjach eksploatacji majatko-
wych praw autorskich.

Przedstawione w omawianym wyroku stanowisko Sgdu
Najwyzszego ma istotne znaczenie dla praktyki stosowania
prawa, gdyz potwierdza uprawnienie twércéw do zadania od
podmiotu naruszajacego przystugujgce im prawa autorskie
odszkodowania w wysokosci dwukrotnosci stosownego
wynagrodzenia, ktére by otrzymali na podstawie umowne;j.
Wyrok ten potwierdza, Ze mimo iz w praktyce mozliwa jest
sytuacja, ze dwukrotno$é stosownego wynagrodzenia nie
zawsze odpowiada dokladnej wysokosci szkody, co do tej
pory stanowilo gtéwny argument przeciwnikéw tej regulacji,
to owa immanentna cecha odszkodowari ryczaltowych nie
sprzeciwia sie jednak pelnemu stosowaniu regulacji z art. 79
ust. 1 pkt 3 lit. bu.p.a.p.p.




YouTube nie musi ujawniaé wszystkich danych piratéw
internetowych - wyrok TSUE z 9 lipca 2020 r. w sprawie
Constantin Film vs YouTube i Google (C-264/19)

rz. pat. dr Anna Sokotowska-Eawniczak, apl. adw. Julia Jewgraf

W niedawno wydanym orzeczeniu Trybunal Sprawiedliwosci
Unii Europejskiej orzekl, ze dyrektywa 2004/48 w sprawie
egzekwowania praw wlasnodci intelektualnej (,dyrektywa
2004/48”) nie wymaga ujawnienia przez dostawce uslug
internetowych adresu poczty elektronicznej ani adresu

protokotu internetowego podmiotu naruszajgcego.

Niniejszy wyrok zapadl na gruncie nastepujgcego stanu
faktycznego. Constantin Film Verleih GmbH (,,Constantin
Film”) ma w Niemczech wylgczne prawa do eksploatacji
wielu utworédw audiowizualnych, m.in. filméw Parker i Scary
Movie 5. W 2013 i 2014 r. te dwa utwory zostaly umieszczone
W witrynie internetowej www.youtube.com, platformie
prowadzonej przez YouTube LLC (,YouTube”). Utwory te
zostaly wy$wietlone kilkadziesiat tysiecy razy.

Firma Constantin Film zazgdala od YouTube i Google Inc.
informacji umozliwiajgcych zidentyfikowanie uzytkownikéw,
ktérzy zamiescili te utwory, w szczegdlnosci ujawnienia
adreséw poczty elektronicznej, numeréw telefonéw, a takze
adreséw IP, z ktérych osoby naruszajgce prawo korzystaly
zardwno w chwili zamieszczania tych plikéw, jak i przy
ostatnim dostepie do ich konta Google/YouTube. YouTube i
Google odmdwili udostepnienia powyzszych danych, co
doprowadzito do sporu przed niemieckimi sgdami.

Niemiecki
(Bundesgerichtshof),
Constantin Film skarge rewizyjng, zwrdcil sie do Trybunalu

Federalny Trybunat Sprawiedliwosci

rozpatrujac wniesiong przez
Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjal-
nym, zmierzajagcym do ustalenia, czy wymienione w art. 8
ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/48 adresy producentéw,
wytwoércow, dystrybutoréw, dostawcéw oraz innych
poprzednich posiadaczy uslug obejmujg takze adresy poczty
elektronicznej uzytkownikéw uslug, ich numery telefonéw
oraz adresy IP uzywane przy zamieszczaniu plikéw
naruszajacych prawo wraz z informacjami o dokladnym

momencie zamieszczenia tych plikéw.

Rozpatrujac niniejszg sprawe, Trybunal w pierwszej
kolejnosci przypominal, ze dyrektywa 2004/48 chroni prawa
twdrcédw i innych podmiotéw uprawnionych do eksploatacji
praw autorskich. Prawo do informacji o podmiotach
naruszajgcych prawa autorskie odnosi sie do dzialan
prowadzonych na skale handlows, a w szczegdlnosci do
producentéw, wytwdrcédw, dystrybutoréw. W ocenie TSUE
oznacza to, ze sad moze nakazaé ustlugodawcy
prowadzgcemu platforme online ujawnienie danych osoby,
ktéra zamiescita film bez zgody uprawnionego.

Odnoszgc sie¢ do przedmiotu rozpoznawanej sprawy,
Trybunal zauwazyl, ze art. 8 ust. 2 lit. a dyrektywy 2004/48
nie zawiera zadnego wyraznego odestania do prawa panstw
czlonkowskich dla okreslenia jego znaczenia i zakresu.
Oznacza to, Ze zawarte W tym przepisie pojecie ,adres” jest
autonomicznym pojeciem prawa unijnego, ktére powinno
by¢ interpretowane w sposéb jednolity w calej UE. Ponadto,
poniewaz dyrektywa nie definiuje tego pojecia, ustalenia jego
znaczenia i zakresu nalezy dokonaé zgodnie ze zwyklym
znaczeniem tego slowa w jezyku potocznym, przy
jednoczesnym uwzglednieniu kontekstu, w ktédrym zostalo
ono uzyte, a takze w stosownych przypadkach, przy
uwzglednieniu jego pochodzenia.

Trybunal, dokonujgc analizy zwyklego znaczenia terminu
yadres”, stwierdzil, ze w jezyku potocznym oznacza on

jedynie adres pocztowy, czyli miejsce zamieszkania lub



pobytu okreslonej osoby, i nie obejmuje adresu poczty

elektronicznej, numeru telefonu ani adresu IP.

Za takim stwierdzeniem, zdaniem TSUE, przemawia cel oraz
geneza dyrektywy 2004/48. Chociaz przyjmujac ten akt
prawny, prawodawca staral sie stosowad i wprowadzaé w
zycie podstawowe prawo do skutecznego $rodka prawnego
zagwarantowanego w art. 47 Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej(,KPP”), a tym samym dazyl do zapewnienia
wykonywania podstawowego prawa wlasnosci, ktére
obejmuje prawo wlasnosci intelektualnej chronione w art. 17
ust. 2 KPP, harmonizacja $rodkéw prawnych przewidzianych
w art. 8 ust. 2 dyrektywy 2004/48 ogranicza si¢ do $cisle
okreslonych informacji wymienionych w tym artykule.

Jednakze, jak wynika z samego brzmienia art. 8 ust. 3 lit. a)

dyrektywy 2004/48, paristwa czlonkowskie mogg przewi-

dzie¢ mozliwo$é wydania przez wlasciwe organy sgdowe
nakazu szerszego ujawnienia informacji, pod warunkiem ze
zachowana zostanie odpowiednia réwnowaga miedzy
prawami podstawowymi oraz ze zapewniona zostanie
zgodno$¢ z og6lnymi zasadami prawa UE, w tym zgodno$¢ z
zasadg proporcjonalnosci.

Stanowisko Trybunalu moze by¢ rozczarowaniem dla
wiascicieli praw autorskich, zwtaszcza przy naruszeniach, w
ktérych —jak to miato miejsce w niniejszym wyroku — podane
adresy sg czesto fikcyjne i nie pomagaja w identyfikacji oséb
odpowiedzialnych za naruszenie. Nalezy jednak zauwazy¢, ze
TSUE wyraznie stwierdzil w swoim orzeczeniu, ze paristwa
czlonkowskie mogg przewidzie¢ mozliwos¢ wydania przez
wladciwe organy nakazu szerszego ujawnienia danych.




Oznaczenie BOOKING.COM ma charakter odrézniajgcy -
rozstrzygniecie Sgdu Najwyzszego Stanéw Zjednoczonych

Justyna Sitnikow

W majowym wydaniu IP Alertu pisaliémy o pierwszej w
historii rozprawie przed Sadem Najwyzszym Standéw
Zjednoczonych przeprowadzonej — z powodu panujacej

pandemii — w formie telekonferencji.

Tlo sporu jest nastepujgce: W 2011 i 2012 r. firma
Booking.com B.V. (Booking) zlozyla w Urzedzie Patentéw i
Znakéw Towarowych Stanéw Zjednoczonych (USPTO)
zgloszenia znakéw towarowych z oznaczeniem stownym
»2BOOKING.COM”. Wnioski te zostaly odrzucone przez
USPTO, ktéry stwierdzil, ze ,BOOKING.COM” jest oznacze-
niem rodzajowym i dlatego nie moze uzyskaé ochrony
prawnej. Zgodnie z prawem tylko oznaczenia, dzigki ktérym
mozna odréznic towary lub ustugi jednego przedsiebiorcy od
innych, mogg by¢ znakami towarowymi. W postepowaniu
odwolawczym Izba Odwolawcza podtrzymata decyzje
eksperta, twierdzac, ze konsumenci zrozumieliby termin
,2BOOKING.COM” przede wszystkim jako odniesienie do
internetowej uslugi rezerwacji podrézy, wycieczek i

noclegéw.

W konsekwencji Booking przedstawil przed Sadem
Okregowym Stanéw Zjednoczonych dla Wschodniego
Okregu Wirginii nowe dowody na to, jak konsumenci
odbierajg oznaczenie ,BOOKING.COM”. Na podstawie tych
dowodéw Sad Okregowy orzekt, ze ,BOOKING.COM” nie jest
rodzajowym znakiem towarowym, lecz ma charakter
opisowy, odbiorcy mogg bowiem to oznaczenie postrzegaé
jako opis uslug rezerwacji podrdézy pod tg nazwa domeny.
Sad stwierdzil jednak, ze okre$lenie ,BOOKING.COM”
zyskalo dodatkowe znaczenie i ma charakter odrdzniajacy, a
w zwiagzku z tym kwalifikuje sie do rejestracji. USPTO zlozyt
apelacje od tego wyroku.

Booking wygral sprawe przed sgdem federalnym, ktdry
odrzucil ogdlng zasade, ze dodanie elementu ,.com” do
terminu rodzajowego nie powoduje automatycznie, ze
oznaczenie pozostaje rodzajowe. Sprawa trafila do Sadu
Najwyzszego i doprowadzila do historycznej, wirtualnej

rozprawy w maju br.

W czerwcu br. Sad Najwyzszy Stanéw Zjednoczonych wydat
dlugo oczekiwang decyzje dotyczaca
»BOOKING.COM”. Sad orzekl, ze znak towarowy skladajacy

sie z okreslenia, ktdre jest rodzajowe dla klasy oferowanych

znaku

=\ U |

towar6w lub uslug, oraz dodatek ,.com” niekoniecznie
powoduje, Ze oznaczenie jest nadal rodzajowe. Sad Najwyzszy
argumentowal, Ze nalezy rozwazy¢, jak konsumenci postrze-
gajg takg nazwe jak ,BOOKING.COM”. Jezeli konsumenci nie
postrzegaja znaku towarowego jako okreslenia rodzajowego
dla danej klasy, znak ten nie jest nazwg rodzajows, a zatem
moze mieé charakter odrdzniajgcy i tym samym podlegad
rejestracji.

Sedzia Ginsburg w opinii sporzadzonej w niniejszej sprawie
zaproponowata prosty test dla znakéw rodzajowych, ktdry
zostal zastosowany takze w odniesieniu do znaku
»BOOKING.COM”. Test ten obejmuje trzy przestanki oparte
na zalozeniu, ze: (1) okreslenie ,rodzajowe” oznacza kategorie
towardw lub ustug, a nie element takiej kategorii; (2) znaki
towarowe zlozone nalezy oceniaé pod katem ich charakteru
odrézniajgcego jako calogé, a nie jako zbidr elementéw; (3)
wladciwym znaczeniem terminu jest to znaczenie, ktére jest

postrzegane przez konsumentdéw.

Biorgc zatem pod uwage te zasady, oznaczenie ma charakter
rodzajowy, jezeli jako calo$¢ konsument postrzega je jako
okreslenie klasy towarédw lub ustug oferowanych pod tym
Gdyby przyjaé, ze
,BOOKING.COM” jest oznaczeniem rodzajowym, nalezaloby

znakiem towarowym. zatem
uznad, ze konsumenci mogg odnosic¢ sie do konkurencyjnych
ustug rezerwacji podrézy online jako do booking.com (pl.
rezerwacji.com). Sad jednak stwierdzil, ze konsumenci nie
postrzegaja ,BOOKING.COM” jako okreslenia klasy ustug
rezerwacji podrézy online i w konsekwencji orzekl, ze

,BOOKING.COM” nie jest znakiem rodzajowym.

Sad Najwyzszy w niniejszym orzeczeniu potwierdzil, ze jesli
chodzi o charakter odrézniajacy znakéw towarowych, to
konsument jest najwazniejszy. Jesli konsument postrzega
dang nazwe jako oznaczenie pochodzenia (marke), a nie tylko
rodzajowe lub opisowe okreslenie, wéwczas oznaczenie to
jest uprawnione do tego, aby uzyskaé ochrone prawng jako

znak towarowy.




Wazne powody nieuzywania znaku towarowego w swietle
wyroku NSA z dnia 4 marca 2020 r. (Il GSK 3616/17)

Julia Kostrzewa

Art. 169 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci
przemystowej (Dz.U.2020.286 t.j. z dnia 2020.02.21 z pdZn.
zm.; dalej jako p.w.p.) przewiduje, ze prawo ochronne
przyznane na znak towarowy wygasa, gdy uprawniony nie
uzywal w sposéb rzeczywisty znaku przez okres pieciu
nieprzerwanych lat od dnia udzielenia prawa. Innymi stowy,
w celu utrzymania w mocy przyznanego prawa wylacznego
na znak towarowy uprawniony jest zmuszony uzywaé
swojego znaku z odpowiednim, okreslonym przez prawo
natezeniem. W przypadku gdy znak nie funkcjonuje w
obrocie, nie spelniajac swej zasadniczej funkeji, jaka jest
odrdznianie pochodzenia towarédw lub ustlug oznaczonych
tym znakiem od towaréw lub ustug innego przedsigbiorstwa,
kazda osoba moze zlozy¢ do Urzedu Patentowego RP wniosek
o stwierdzenie wygasniecia prawa na chroniony znak. Urzad,
na skutek rozpoznania wniosku w trybie postepowania
spornego, podejmie decyzje o wygasnieciu prawa ochron-
nego, jezeli stwierdzi, ze oznaczenie nie bylo rzeczywiscie
uzywane przez piecioletni okres. Mocg takiej decyzji znak
towarowy trafi do domeny publicznej, a to z kolei pozwoli

innym przedsiebiorcom na jego rejestracje.

Wazne powody nieuzywania

W postepowaniu w sprawie o stwierdzenie wygasniecia
prawa ochronnego na znak towarowy ustawodawca przewi-
dziat jednak dla uprawnionego mozliwo$¢ powolania sie na
zaistnienie ,waznych powoddéw” nieuzywania znaku jako
podstawy do obrony i zachowania prawa wylacznego. Brak
blizszego zdefiniowania tego pojecia w ustawie spowodowal,
ze sady czesto pochylaly sie nad jego rozumieniem.
Orzecznictwo wskazuje, ze za wazne powody powinno
uznawac sie takie okolicznosci natury prawnej lub faktycznej,
ktérym nie mozna przypisaé cech niedbalosci lub
niezaradnosci uprawnionego (tak m.in. wyrok Naczelnego
Sadu Administracyjnego z dnia 20 wrze$nia 2007 r., II GSK
127/07; wyrok Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w
Warszawie z dnia 11 grudnia 2006 r., VI SA/Wa 1571/06). Do
takich zaliczano nie tylko okolicznosci spowodowane silg
wyzsza, ale réwniez takie, ktére powstaly na przyklad na
skutek wprowadzenia aktéw prawnych uniemozliwiajacych
obrét danym towarem lub oferowanie danej uslugi, dla
ktérych znak byl zarejestrowany. W kazdym jednak wypadku
sady braly pod uwage intencje uprawnionego i orzekaly
niekorzystnie dla niego, jezeli okazalo sig, ze w dniu

zgloszenia uprawniony powinien byl wiedzie¢ o braku

mozliwo$ci uzywania znaku w przyszlosci, nawet z przyczyn
niezaleznych od niego (wyrok Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2017 r. VI
SA/Wa 2049/16; wyrok
Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 r., VI
SA/Wa 1021/16).

Wojewddzkiego Sadu

Wyrok NSA w sprawie znaku ,Madara”

Na tym tle ciekawe s3 wnioski plyngce z orzeczenia
Najwyzszego Sadu Administracyjnego z dnia 4 marca 2020 r.
(11 GSK 3616/17), w ktérym Sad oddalit skarge kasacyjng od
wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzje
Urzedu Patentowego RP w przedmiocie stwierdzenia
wygasniecia prawa ochronnego na znak towarowy.
Whioskodawca, zainteresowany rejestracjag w  Polsce
podobnego lub identycznego znaku towarowego do
przedmiotowego znaku ,Madara”, wnidst o wygasniecie
prawa ochronnego, jako podstawe wskazujac brak
rzeczywistego uzywania przez okres pieciu lat w odniesieniu
do towaréw wymienionych w wykazie. Uprawniony jednak
przedstawil szereg okolicznosci, podnoszac, ze stanowia one
wazne powody w rozumieniu przepisu art. 169 p.w.p. i z tego
wzgledu wniosek o wygasniecie prawa do znaku powinien
zostaé¢ oddalony. Jako wazne powody nieuzywania wskazat,
ze: wobec pierwszego z uprawnionych do znaku ogloszona
zostala upadlosé gospodarcza; kolejny z uprawnionych przez
dany okres czasu dochodzil praw do spornego znaku w
postepowaniu przed sgdem powszechnym; Urzad Patentowy
RP zwlekal z dokonaniem wpisu do rejestru z informacjg o
zmianie uprawnionego; uprawniony utracit plynnogé

finansowa, co bylo spowodowane brakiem mozliwosci

korzystania z przedmiotowego znaku.




Kolegium Orzekajace, a pdzniej takze Wojewddzki Sad
Administracyjny w Warszawie (w wyroku z dnia 11 maja 2017
r., VI SA/Wa 2427/16), stwierdzilo, ze wyzej wymienione
okolicznosci nie stanowig waznych powoddéw nieuzywania
znaku towarowego, na ktéry przyznano prawo ochronne.
Upadlo$é pierwszego z uprawnionych do znaku towarowego
,Madara” nie moglo by¢é uznane za wazny powdd w
rozumieniu przepisu, poniewaz nie wykazano, ze do tej
upadlo$ci doszto w wyniku zdarzern zewnetrznych i
niezawinionych. Réwniez dochodzenie prawa do spornego
znaku nie Dbylo okolicznoscia niezawiniong przez
uprawnionego, poniewaz mial on wiedze o warunkach, w
jakich doszlo do zbycia prawa do spornego znaku i podjal
$wiadomie ryzyko zwigzane ze skutkami takiego nabycia. W
zakresie utraty plynnosci finansowej Kolegium Orzekajgce
ponownie stwierdzilo, ze nie wynikala ona ,z braku
mozliwos$ci poslugiwania sie spornym znakiem towarowym
w obrocie spowodowanym wystepowaniem przeszkdd
natury faktycznej lub prawnej o charakterze obiektywnym”.
Podobnie opieszalo$¢ Urzedu Patentowego z dokonaniem
stosownego wpisu do rejestru nie moze usprawiedliwiaé
nieuzywania znaku, poniewaz nie stanowi przeszkody w
takim uzywaniu, a jedynie potwierdza to, co w sferze prawnej
juz sie wydarzylo.

Naczelny Sad Administracyjny uznal zasadno$é stanowisk
sagdu pierwszej instancji oraz Urzedu Patentowego.
Przypomnial, Ze waznych powodéw w rozumieniu art. 169

p-w.p. nie mogg stanowic¢ zdarzenia faktyczne, ,,np. trudnosci
handlow][e] czy gospodarcz[e], zaniedba[nia] w prowadzeniu
dziatalnosci gospodarczej przez uprawnionego, a takze
niedopelnienia wymagai o charakterze podmiotowym,
ktérych skutkiem jest niemoznos¢ postugiwania sie znakiem
towarowym w obrocie”. Takich powoddw nie stanowia
réwniez zmiany po stronie uprawnionego do spornego znaku
— ,powodowatoby to bowiem niemoznos¢ uznania za wygaste
prawa ochronnego na znak towarowy, ktérego wlasciciele
czesto sie zmieniajg. Instytucja wygasniecia dotyczy bowiem
prawa ochronnego, nie za$ osoby uprawnionego”. Sad
stwierdzil, Ze to po stronie nabywcy prawa wylacznego lezy
ryzyko utraty tego prawa, jezeli zbywca nie uzywatl znaku w
sposdb pozwalajacy na jego utrzymanie w mocy Ww
rozumieniu przepiséw.

Whioski

Najnowsze orzecznictwo NSA kontynuuje konsekwentne
stanowisko sgdéw administracyjnych w przedmiocie oceny
waznych powodéw nieuzywania znaku towarowego, na ktory
przyznano prawo ochronne. Wylgcznie takie okolicznosci,
ktére nie spelniajg znamion zawinienia uprawnionego w
braku uzywania znaku, pozwalajg na utrzymanie prawa do
znaku pomimo niekorzystania z niego w sposéb rzeczywisty.
Zmiany po stronie uprawnionego, jak réwniez podejmowanie
przez niego czynnosci, ktére mieszczg sie w zakresie zwyklego
ryzyka gospodarczego, nie stanowig ,waznych powodéw” w

rozumieniu p.w.p.




Czy ochrona praw wlasnosci intelektualnej optaca sie
przedsiebiorcom? Najnowszy raport EUIPO z czerwca 2020 r.

adw. Matgorzata Kutaj

W czerwcu 2020 r. Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej (EUIPO) opublikowat kolejny raport dotyczacy
ochrony praw wtasnosci intelektualnej zatytulowany Status
Report on IPR infringement. Why IP Rights are important, IPR
infringement and the fight against counterfeiting and piracy
(dalej: Raport). Tym razem, w przeciwiedstwie do poprzed-
nich raportéw, Urzad skupit si¢ nie tylko na informacjach
oraz danych statystycznych dotyczacych rynku podrébek, ale
przeprowadzil takze bardzo ciekawe analizy zwigzane z
oplacalnodcig ochrony praw wiasnosci intelektualnej dla
przedsiebiorcéw i wplywie tego czynnika na rozwdj prowa-
dzonej przez nich dzialalno$ci. W zakresie rynku podrébek
Raport uwzglednia szereg danych, ktére potwierdzaja
wczesniejsze ustalenia EUIPO i ktére byly juz przedstawiane
w naszych poprzednich publikacjach. W zwigzku z tym w
niniejszym artykule poruszone zostang kwestie, ktére do tej
pory nie byly omawiane, a zwlaszcza wplyw praw wlasnosci

intelektualnej na rozwdj dziatalnosci gospodarcze;j.

Korzysci plynace dla przedsigbiorcéw z ochrony
praw wlasnosci intelektualnej

Jak wynika z omawianego Raportu, warto$¢ gospodarcza
europejskich branz intensywnie korzystajacych z praw wila-
snosci intelektualnej wzrosta w czasie kryzysu finansowego,
ktéry rozpoczal sie jeszcze w 2008 r. W 2019 r. EUIPO wraz z
Europejskim Urzedem Patentowym (dalej: EPO) oszacowali,
ze w latach 2014-2016 branze te odpowiadaly za 45% wyniku
gospodarczego Unii Europejskiej (dalej: UE), tj. 6,6 biliona
euro rocznie, oraz za 29% zatrudnienia. Obie liczby sg wyzsze
niz we wczeéniejszym badaniu, opublikowanym w 2016 r.,
dotyczacym wkladu wiasnosci intelektualnej w dziatalnosci
przedsiebiorcéw. Liczby te wskazujg, ze branze intensywnie
korzystajace z praw wilasnosci intelektualnej sg bardziej od-
porne na niekorzystne warunki gospodarcze niz inne sektory.

Znaki towarowe stanowig najwieksza cze$é catkowitego PKB
UE, poniewaz wigkszo$¢ przedsiebiorstw sprzedajacych
produkty i ustugi musi zidentyfikowaé swojg oferte i odréznié
ja od oferty konkurencji. Znaki towarowe sg zatem zasad-
niczg cechg gospodarki rynkowej. Pod wzgledem udzialu w
PKB za znakami towarowymi plasujg sie wzory przemyslowe,
patenty i prawa autorskie. Innymi prawami wilasnosci inte-
lektualnej uwzglednionymi w badaniu byly takze oznaczenia
geograficzne i prawa dotyczgce odmian roslin. Zgodnie z

uzyskanymi danymi wynagrodzenie w branzach intensywnie

korzystajacych z praw wlasnosci intelektualnej byto o 47%
wyzsze niz w innych sektorach. Ta dodatnia réznica dotyczy
wszystkich pieciu praw wiasnosci intelektualnej, dla ktérych
przeprowadzone zostalo badanie.

EUIPO zbadal takze zwigzek pomiedzy prawami wlasnosci
intelektualnej a wynikami finansowymi przedsiebiorstw i
opublikowal w czerwcu 2015 r. raport zatytulowany Prawa
wlasnodci intelektualnej i wyniki firm w Europie: analiza
ekonomiczna. E3czac dane dotyczace wynikéw finansowych z
danymi z rejestréw EUIPO i EPO, dokonano poréwnania
miedzy przedsiebiorstwami posiadajagcymi prawa wilasnos$ci
intelektualnej i tymi, ktére ich nie maja. Badanie to wykazato,
ze podmioty bedace wlascicielami praw wlasnosci
intelektualnej zwykle zatrudnialy wiecej pracownikéw i
generowaly $rednio o 29% wyzszy dochdd na pracownika niz
podmioty, ktére nie chronily swoich praw wlasnosci
intelektualnej. Aby blizej uzasadnié te dane, w nowym
badaniu przeprowadzonym przez EUIPO i EPO w 2019 r.
przyjrzano sie zwigzkowi pomiedzy ochrong praw wlasnosci
intelektualnej matych i §rednich przedsiebiorstw (dalej: MSP)
a ich wzrostem w kolejnych latach. Badanie to wykazalo, ze
MSP, ktére sktadaja wnioski o udzielenie patentéw, uzyskanie
praw ochronnych na znaki towarowe lub praw z rejestracji
wzoréw przemystowych, majg wieksze prawdopodobieristwo
osiagniecia duzego wzrostu w ciggu nastepnych trzech lat niz
MSP, ktére tego nie czyniz. Ponadto firmy, ktére korzystaly z
wiecej niz jednego rodzaju prawa wiasnosci intelektualnej,
mialy jeszcze wieksze prawdopodobieristwo osiggniecia
takiego wzrostu.

Jako gltéwne powody ubiegania si¢ o ochrone praw wiasnosci
intelektualnej wskazywano:

¢ zapobieganie kopiowaniu (59%);

¢ zwiegkszenie pewnosci prawa (58%);

e poprawienie wizerunku i wartosci firmy (36%).

Po otrzymaniu ww. praw az 54% wtascicieli stwierdzilo, ze
mialy one pozytywny wplyw na prowadzong przez nich
dziatalno$é. Gléwne zidentyfikowane skutki to:

e wzrost renomy (52%);

¢ wzrost obrotéw (39%);

¢ wieksze mozliwos$ci dostepu do nowych rynkéw (37%).



Reasumujgc powyzszy fragment Raportu, w sposéb niewat-

pliwy ochrona praw wlasnosci intelektualnej jest zwyczajnie
oplacalna. Nie chodzi bowiem tylko o wzrost renomy
przedsiebiorcy, ktéry chroni swoje prawa, ale — jak wynika z
Raportu — w sposéb bezposredni ochrona ta przektada sie
takze na wyzsze wyniki finansowe i dynamiczniejszy rozwdj.
Jak zostalo réwniez zauwazone w Raporcie, przedsiebiorcy,
ktérzy chronig swoje prawa wlasnosci intelektualnej,
znacznie lepiej radzg sobie z sytuacjami nadzwyczajnymi, w
tym z kryzysem wywotanym pandemig COVID-19. Wskazane
w Raporcie wyniki badari bronig sie same i niewgtpliwie
powinny stanowid istotng wskazéwke dla przedsiebiorcéw,
ze inwestycja w ochrone praw wlasnosci intelektualnej
generuje dlugofalowe korzysci i okazuje sie waznym
elementem przetrwania w niespodziewanych sytuacjach

kryzysowych.

Rynek podrdbek nie zwalnia. Dlaczego
konsumenci decyduja si¢ na nabycie

towaru podrobionego?

Jak zostalo wskazane w Raporcie, rynek podrébek od dtuz-
szego czasu rozwija si¢ bardzo dynamicznie, a naruszyciele
wielokrotnie wykorzystujg takze sytuacje nadzwyczajne, jak
chocby pandemia COVID-19, podczas ktérej natychmiast
rozpoczeli podrabianie srodkéw dezynfekcyjnych, maseczek
ochronnych czy lekéw majgcych tagodzi¢ objawy choroby.
Wedlug badania przeprowadzonego w 2019 r. przez EUIPO i
Organizacje Wspdlpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
szacunkowo towary naruszajgce prawa wiasnosci intelek-
tualnej w 2016 r. mogly stanowi¢ nawet 3,3% $wiatowego
handlu. Towary podrobione stanowig takze ok. 6,8%
towaréw importowanych do UE, co stanowi kwote 121
miliardéw euro rocznie. Obie liczby sg znacznie wyzsze niz te,
ktdre znalazly sie w poprzedniej edycji opublikowanej przez
te organizacje w 2016 r. Do najczesciej podrabianych produk-
téw nalezg nadal odziez, zabawki dla dzieci, kosmetyki, ale
takze coraz czesciej sprzet elektroniczny. Tego typu podro-
bione produkty, poprzez uzycie nieodpowiednich materialéw
do ich wytworzenia, bardzo czesto stanowig zagrozenie dla
zycia i zdrowia konsumentéw. Ponadto, jak wynika z
Raportu, dzialania zwigzane z przestepstwami zwigzanymi z
wlasno$cig intelektualna nierzadko sa powiazane z szerokg
gamgy innych przestepstw, w tym z praniem brudnych
pieniedzy, falszowaniem dokumentdéw, cyberprzestepczo-
$cia, oszustwami, produkcjg i handlem narkotykami, pracg

przymusows, a nawet terroryzmenm.

Omawiany Raport potwierdza takze dotychczasowe dane, iz
towary podrobione trafiajg na terytorium UE drogg morsks, a
takze w tzw. malych przesylkach dostarczanych pocztg lub za
posrednictwem firm kurierskich. Zauwazono ponownie
réwniez kolejng tendencje, ktdra byla juz analizowana we

wczesniejszych raportach, jednak wdéwczas nie miala ona

takiego znaczenia jak aktualnie. Chodzi mianowicie o
przemyt etykiet i innych opakowan oddzielnie od samych
towaréw, przy czym ostateczny montaz i inne czynnosci
produkcyjne odbywajg sie juz na terenie UE. Ponadto Raport
potwierdzil, Ze nadal gléwnym krajem pochodzenia podrébek
s3 Chiny, w dalszej kolejnosci Indie i Turcja. Hongkong
stanowi z kolei istotny punkt tranzytowy, podobnie jak
Panama, Singapur i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W omawianym Raporcie przyjrzano si¢ takze motywacjom
konsumentéw do nabywania podrobionych towardw.
Gléwng zachete stanowi nizsza cena takich produktéw, ich
tatwa dostepnosd, a w niektdrych krajach réwniez przyzwole-
nie spoteczne. EUIPO przeprowadzil dwa badania postrzega-
nia wlasnosci intelektualnej na duzej reprezentatywnej
grupie obywateli UE — jedno w 2013 r., a drugie w 2017 r. Co
ciekawe, pomimo nabywania podrabianych towaréw przez
obywateli UE, z badania wynika takze ich duza swiadomog$é
potrzeby ochrony praw wlasnosci intelektualnej. 97% bada-
nych uwaza tez, ze uprawnieni do tych praw powinni mdéc je
chronié i by¢ wynagradzani za wlasng twdrczosé. Z bardziej
szczegOtowych analiz ankiety wynika réwniez, ze 27%
ankietowanych i 41% oséb w wieku 15-24 lat przyznalo, ze
,dopuszcza sie¢ kupowanie podrobionych produktéw, gdy
cena oryginalnego i autentycznego produktu jest zbyt
wysoka”. Poglad ten jest nie tylko motywowany kwestiami
dochoddéw, ale takze stanowi element protestu i stwarza
konsumentom okazje do tzw. zaradnosci.

W zwigzku z powyzszymi danymi ciagle istotne jest prowa-
dzenie edukacji konsumentéw w zakresie ochrony praw
wlasnosci intelektualnej oraz uswiadamianie skutkéw naby-
wania towaréw podrobionych, ktére w sposéb globalny
wplywaja na gospodarke, a takze mogg stanowi¢ powazne
zagrozenie dla zycia i zdrowia.

Omawiany Raport nalezy uznaé za jeden z bardziej
kompleksowych i interesujgcych w zakresie przedstawionych
informacji. Cieszy przede wszystkim to, ze zostaly w nim
uwzglednione konkretne dane pokazujace walory ochrony
praw wlasnosci intelektualnej w perspektywie rozwoju
przedsigbiorstw. Jednoczesnie ponownie zostal zaakcentowa-
ny problem podrébek (a takze innych naruszen praw
wlasnosci intelektualnej), ktéry niewatpliwie u$wiadamia
konsumentom oraz uprawnionym, jak istotna jest konse-
kwencja w walce z tym zjawiskiem — nie tylko w kontekscie
ochrony zycia i zdrowia, ale takze prawidlowego rozwoju
prowadzonej dziatalnosci.

Pelna tresé adresem

Raportu dostepna jest pod

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/gues

/document_library/observatory/documents/report

/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/2020_Status_Rep
ort_on_IPR_infringement_en.pdf



https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/2020_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf

Nowe narzedzie umozliwiajgce ewidencje praw
wtasnosci intelektualnej - WIPO PROOF

apl. adw. Julia Jewgraf

Swiatowa Organizacja Wtasnosci Intelektualnej (WIPO)
uruchomila niedawno nowg ustuge internetowg — WIPO
PROOF. Platforma ta ma na celu poméc twércom chronié ich
prawa przed naruszeniami ze strony oséb trzecich poprzez
mozliwo$¢ uzyskania oficjalnego potwierdzenia istnienia
stworzonego przez nich w konkretnej dacie danego dobra
intelektualnego. Na podstawie danych pliku cyfrowego
zapisanego w lokalnej przegladarce generowany jest
unikatowy kod — token (digital fingerprint) z przypisanym
cyfrowym stemplem potwierdzajacym date i czas jego
utworzenia. W ten sposdb twdrcy otrzymujg zabezpieczone
przed sfalszowaniem dowody potwierdzajgce istnienie
stworzonego przez nich dobra intelektualnego.

Kategorie débr intelektualnych

Nowa usluga moze by¢ wykorzystywana do tworzenia
cyfrowych dowoddéw niezaleznie od tego, czy dane dobra s3
réwniez formalnie chronione prawami  wlasnosci
intelektualnej. Pliki cyfrowe wykorzystywane do tworzenia
tokenéw mogg zatem zawieraé np. tajemnice handlowe,
algorytmy sztucznej inteligencji, dane z badari naukowych

czy dokumenty biznesowe.

Proponowane przez WIPO kategorie, jakie nalezy przypisac
dobrom intelektualnym w toku rejestracji, przedstawiajg sie
nastepujaco:
¢ tajemnica handlowa (nieujawnione know-how);
e praca twdrcza (praca audio, wizualna lub literacka);
e projektowanie kreatywne (logo marki, wzdr, tekstylia,
architekturaiinne);
* projektowanie przemystowe (schemat techniczny, plany,
procesy iinne);
¢ kod (dla oprogramowania, aplikacji, gier i innych);
¢ badania (notatki laboratoryjne, sprawozdania lub inne
ustalenia);
¢ dane (trening algorytmdéw Al, sekwencjonowanie gene-
tyczneiinne);
¢ dokument podpisany cyfrowo (umowy, pisma, certyfi-
katyiinne);
e inne (np. dokumentacja uszkodzed lub niepodpisane
dokumenty).

Tworzenie tokenéw

Proces generowania tokendéw jest prosty. Wymagane jest
posiadanie konta WIPO, plik cyfrowy w dowolnym formacie
oraz wybranie sposobu ptatnoséci (np. poprzez biezace konto
WIPO lub zakupiony pakiet tokenéw).

WIPO nie czyta zawartosci pliku ani nie przechowuje jego
kopii. Jednokierunkowy algorytm WIPO PROOF komunikuje
sie lokalnie z przegladarka uzytkownika w celu utworzenia
unikatowego kodu. Sam plik cyfrowy nie jest przesylany na
serwery WIPO. WIPO prowadzi jedynie usluge znakowania
czasowego (trusted timestamping), wydajac token, ktéry po
wygenerowaniu jest przechowywany na serwerach w

Szwajcarii.

Jeden plik to jeden token, ktdéry kosztuje 20 CHF. Mozna
réwniez kupié pakiety tokenéw: 10 tokenéw (190 CHF), 100
tokenéw (1800 CHF), 200 tokenéw (3400 CHF).

Domyslnie WIPO zapewnia piecioletni okres przechowy-
wania tokenéw od momentu zakupu. Gdy pierwszy pieciolet-
ni okres zbliza sie ku koricowi, uzytkownik zostanie o tym
automatycznie powiadomiony, a nowy piecioletni okres moze
zosta¢ zaméwiony za dodatkows optata.

WIPO PROOF wykorzystuje technologie kryptograficzna
Public Key Infrastructure (PKI). Dodatkowo narzedzie WIPO
PROOF zostalo zaprojektowane i opracowane zgodnie ze
standardami eIDAS. Jak wskazuje WIPO w dokumencie
Timestamping Policy and Practice Statement, tokeny WIPO
PROOF zapewniajg najwyzszy poziom pewnosci, ze data i
godzina na tokenie sg doktadne i nie zostaly w zaden sposéb
zmienione[1].

Wbrew poczatkowym zalozeniom WIPO PROOF nie
wykorzystuje technologii blockchain, m.in. ze wzgledu na
potrzebe zachowania calkowitej anonimowosci, a nie tylko
poufnosci. WIPO analizuje obecnie mozliwo$¢é wprowadzenia
taricucha

niektérych  komponentéw blokowego jako

uzupelnienie PKI.



https://wipoproof.wipo.int/wdts/docs/wipo_proof_timestamping_policy_and_practice_statement.pdf

Whbrew poczatkowym zalozeniom WIPO PROOF nie
wykorzystuje technologii blockchain, m.in. ze wzgledu na
potrzebe zachowania catkowitej anonimowosci, a nie tylko
poufnosci. WIPO analizuje obecnie mozliwosé wprowadzenia
blokowego jako

niektérych komponentéw laricucha

uzupelnienie PKI.

Weryfikacja tokenéw

Wygenerowany przez WIPO PROOF kod moze zostad
zweryfikowany online[2]. Weryfikacja trwa kilka sekund,
wymagany jest jedynie plik cyfrowy oraz token WIPO PROOF
(konto WIPO nie jest wymagane).

Proces sprawdzania zgodnosci polega na technicznym
poréwnaniu skrétu oryginalnego pliku cyfrowego i skrétu
zawartego w tokenie. Je$li sie zgadzaja, wyswietlany jest
komunikat informujgcy o pomys$lnym wyniku. Komunikat
zawiera réwniez dzieri i godzine (w tym sekundy), w ktdrych

token zostal utworzony oraz zweryfikowany.

Ustuga WIPO PROOF ma na celu przede wszystkim
dostarczenie wiarygodnych dowodéw na istnienie prawa
wlasnodci intelektualnej w okreslonym czasie. Szczegdlnie
wazne jest, aby oryginalny plik cyfrowy wraz z odpowiednim
tokenem byly przechowywane w niezmienionej postaci.
Jakakolwiek zmiana w pliku, nawet niewielka, spowoduje

uniewaznienie tokena.

Ustuga WIPO PROOF ma na celu przede wszystkim
dostarczenie wiarygodnych dowodéw na istnienie prawa
wlasnosci intelektualnej w okre$lonym czasie. Szczegdlnie
wazne jest, aby oryginalny plik cyfrowy wraz z odpowiednim
tokenem byly przechowywane w niezmienionej postaci.
Jakakolwiek zmiana w pliku, nawet niewielka, spowoduje
uniewaznienie tokena.

Ustuga ta moze przyspieszy¢ przebieg postepowan sagdowych
w zakresie wlasnosci intelektualnej, w szczegdlnosci
dotyczacych praw autorskich czy patentéw, w sytuacji gdy
ustalenie, kiedy odpowiednie prawa zostaly nabyte, moze by¢
utrudnione.

Nalezy mie¢ jednak na uwadze, ze WIPO PROOF nie zastepuje
ochrony wynikajacej z krajowych, regionalnych i miedzy-
narodowych systemdéw rejestracji. Z kolei same tokeny i
certyfikaty nie potwierdzajg prawdziwosci ani tresci
informacji zawartych w pliku cyfrowym, lecz jedynie
dowodza istnienia takiego pliku cyfrowego w okreslonym
momencie.

Ustuga WIPO PROOF jest dostgpna pod adresem
https://www.wipo.int/wipoproof/en/.

[2] Zob. https://wipoproof.wipo.int/wdts/verify/uploadtimestamp.xhtml (dostep: 27.07.2020).
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Artykuly zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowig porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegétowych
informacji dotyczacych omawianych kwestii proszone s3 o bezposredni kontakt z prawnikami kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspdlnicy.




The articles contained in this material do not constitute legal advice. Persons interested in obtaining more
accurate information concerning the issues discussed in these articles are asked to directly contact the lawyers
from the law firm Traple Konarski Podrecki i Wspdlnicy.




