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Ferrari stracito prawo ochronne na znak towarowy

legendarnego samochodu

apl. adw. Julia Jewgraf

Decyzjg z dnia 20 maja 2020 r. (sygn. C 30 743) Wydziat

Uniewaznierdi Urzedu Unii Europejskiej ds. Wlasnosci
Intelektualnej (EUIPO) uwzglednil wniosek o stwierdzenie
wygasniecia prawa ochronnego na jeden z najwazniejszych
znakéw towarowych w $wiecie motoryzacji, przedstawiajacy
ksztalt Ferrari 250 GTO- kultowego samochodu produkowa-

nego przez te firme w latach 60.

EUTM 006543301

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/006543301

Okolicznosci sporu
(Ares
samochoddéw, zajmujacy sie tworzeniem nowatorskich inter-

Ares Design S.r.l Design), wloski producent
pretacji kultowych modeli, postanowil wprowadzi¢ do sprze-
dazy nowoczesng wersje Ferrari 250 GTO, co spotkalo sie ze

sprzeciwem ze strony Ferrari S.p.A. (Ferrari).

Ferrari wystapilo na droge sadowa, podnoszgc naruszenie
przez Ars Design zasad uczciwej konkurencji, praw autorskich i
praw ochronnych na znaki towarowe. Sad w Bolonii
(dzialajacy jako sad II instancji) uznal roszczenia Ferrari,
wskazujac, ze samochdd bedgcy przedmiotem sporu ma
wartosé artystyczng, uznawany jest za ikone w branzy
motoryzacyjnej, a wiec powinna przystugiwa¢ mu ochrona

nalezna dzietom sztuki[1].

Wobec nieprzychylnego orzeczenia Ares Design postanowito
wszczgé postepowanie przed EUIPO, wnoszac wniosek w
przedmiocie stwierdzenia wygasniecia prawa ochronnego na
unijny tréjwymiarowy znak towarowy zarejestrowany na
rzecz Ferrari, ktdéry przedstawia ksztalt (forme) spornego
auta. Wniosek poparty byt argumentacjg, ze Ferrari nie uzywa
znaku od 1964 r. Réwniez w momencie zgloszenia znaku w
2007 r. Ferrari nie miato zamiaru go uzywad. Sam fakt, ze
Ferrari zaprojektowato 250 GTO wylacznie z mysla o sukcesie
wyscigowym pokazuje, ze nawet w latach 1962-1964 nie bylo
rzeczywistej ekonomicznej woli produkowania i uzywania
zgloszonego 43 lata pdiniej znaku towarowego. W
konsekwencji, w ocenie wnioskodawcy, znak zostal zgtoszony
w zlej wierze w celu zablokowania osobom trzecim mozli-
wosci produkgji i sprzedazy podobnie zbudowanych samo-

chodéw sportowych.

Ferrari w odpowiedzi na wniosek podniosto, ze sporny znak
jest znakiem towarowym nierozerwalnie zwigzanym z
legendg Ferrari i zaréwno w przeszlosci jak i dzi§ stanowi
synonim luksusu, prestizu i wysokiej jakosci. Jego uzywanie w
duzej mierze pokrywa sie z obecno$cig na rynku samego
samochodu, jesli chodzi o klase 12. W odniesieniu do klasy 28
jest on stosowany w zabawkach i modelach samochoddéw, a w
odniesieniu do klasy 25 jest on umieszczany na odziezy. Sam
samochdd jest dedykowany bardzo ograniczonemu rynku
odbiorcéw - kolekcjonerom, celebrytom i ludziom zamoznym,
ktérzy mogg sobie pozwolié¢ na wydanie kilku milionéw euro
na zakup tak bardzo drogiego modelu. Wedlug Ferrari
oznacza to, ze przynajmniej w przypadku klasy 12, aby spelnic
przestanke uzywania znaku wystarczy wykazanie niewielkiej
sprzedaz produktéw, ich czesci zamiennych lub zwigzanych z

nimi uslug w zakresie konserwacji, naprawy i renowacji.

Decyzja EUIPO — use it or lose it

W niniejszej sprawie Wydzial Uniewaznienl uznal, ze Ferrari
nie wykazalo rzeczywistego uzywania znaku w zakresie
produkgcji

pojazdéw ani uzasadnionych powodéw dla

[1] https://www.artatlaw.com/archives/2019-july-dec/the-ferrari-250-gto-is-a-work-of-art-says-italian-court
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zaniechania tego rodzaju dzialani. Rzeczywiste uzywanie
zostalo dostatecznie dowiedzione jedynie dla klasy 28 -
pojazddéw zabawkowych i pojazdédw modelarskich.

W odniesieniu do towardw z klasy 25 dowody przedstawione
(dwa wyciagi ze
store.ferrari.com, dwa wyciagi ze strony internetowej ebay.it
oraz para spinek do mankietéw "FERRARI GTO 250" w
ksztalcie samochodu) nie pozwolily na okreslenie w jakim

przez Ferrari strony internetowej

zakresie towary w nich wskazane zostaly wprowadzone do
obrotu. W szczegdlnosci dowody nie dostarczyly informacji o
wielkos$ci sprzedazy, zakresie terytorialnym, czasie trwania i
czestotliwosci uzywania znaku. Ponadto czesé¢ dowoddw,
mianowicie spinki do mankietéw, nie sg czescia wykazu
towar6w i ustug spornego znaku.

Analizujgc uzywanie znaku w klasie 12, Urzad odwotat sie do
orzeczenia wydanego w sprawie ,Minimax”[2], w ktérym
Trybunatu Sprawiedliwosci UE orzekl, ze ,W pewnych okolicz-
nosciach uzywanie znaku towarowego moze by¢ réwniez rzeczy-
wiste w odniesieniu do towaréw, dla ktdrych zostat on zarejestro-

wany, ktore byly w przeszlosci sprzedawane, ale obecnie nie sq juz
dostgpne”. Moze to miel zastosowanie w przypadku, gdy
wlasciciel znaku towarowego, pod ktdrym takie towary
zostaly wprowadzone do obrotu, sprzedaje czesci, ktdre sg
integralne z budowg lub strukturg sprzedawanych wcze$niej
towaréw. Tak samo gdy uprawniony rzeczywiscie uzywa
znaku towarowego dla oznaczania uslug zwigzanych z
towarem. takich jak sprzedaz akcesoriéw lub zwigzanych z
$wiadczenie

nimi  czesdi, ustug  konserwacyjnych i

naprawczych.

W niniejszej sprawie, zdaniem Urzedu, Ferrari nie wykazato
rzeczywistego uzywania znaku towarowego w obrocie
handlowym dla zadnego z towaréw nalezacych do klasy 12.
Przedstawione przez Ferrari dowody nie wykazaly, ze ustugi
zwigzane z towarami $wiadczone byly na podstawie spornego
znaku. W rzeczywistosci, znak towarowy nie pojawil sie
ustugi byly
$wiadczone pod parasolem innych znakéw towarowych

nigdzie w przedstawionych dokumentach -

Ferrari oraz pod markg uslug "Ferrari Classiche".

[2] Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci UE z dnia 11 arca 2003 w sprawie Ansul BV przeciwko Ajax Brandbeveiliging BV C-40/01.




Ochrona prawnoautorska a efekt techniczny produktu

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

Ochrona prawnoautorska moze mieé zastosowanie do

produktu, ktérego forma jest, przynajmniej w czedci,
niezbedna do uzyskania efektu technicznego, jezeli produkt
ten stanowi oryginalne dzielo wynikajace z twdrczosci
intelektualnej, co przejawia sie tym, ze poprzez te forme jego
autor wyraza swoje mozliwosci twdrcze w sposéb oryginalny,
dokonujgc swobodnych i twérczych wyboréw, skutkiem czego

owa forma stanowi odzwierciedlenie jego osobowosci.

Wyrok Trybunalu Sprawiedliwosci UE
z 11 czerwca 2020 r. (C-833/18)

Okolicznosci sporu

Brompton Bicycle Ltd (,Brompton”), ktérej zatozycielem jest
SI[1], prowadzi od 1987 r. sprzedaz roweréw cechujacych sie
tym, ze moga przybieraé trzy pozycje — zlozong, roztozong i
posrednia. Rowery byly chronione patentem, ktéry, ze
wzgledu na uplyw ochrony patentowej, wygasl. Koreariska
spotka Get2Get wprowadza do obrotu tzw. rowery Chedech,
ktére wygladem przypominajg rowery produkowane przez

Brompton i ktére réwniez mogg przybierad trzy pozycje.

W dniu 21 listopada 2017 r. SI i Brompton wystgpili do
Tribunal de ’entreprise de Liege (Sadu gospodarczego w Liege
w Belgi), wnoszac o stwierdzenie, ze rowery Chedech
naruszajg majagtkowe prawa autorskie spétki Brompton oraz
autorskie prawa osobiste SI i w konsekwencji o nakazanie
Get2Get zaniechania dzialari naruszajgcych ich prawa oraz
wycofanie produktu ze wszystkich punktéw sprzedazy.

W odpowiedzi na pozew Get2Get podnidst, ze forma jakg
spo6lka obrala dla swoich produktéw produktéw ma umozli-
wié skladanie i korzystanie z nich w trzech pozycjach. Wyglad
roweréw stuzy wylacznie osiggnieciu celu technicznego, i
dlatego moze by¢ chroniony tylko prawem patentowym. Z
kolei zdaniem Brompton i SI istnieje mozliwo$¢ innego
przedstawienia przedmiotu (roweru) przy zachowaniu jego
cech technicznych, dlatego jego forma moze byé chroniona

prawem autorskim.

Sad krajowy rozpatrujacy sprawe zwrdcil sie do Trybunalu
Sprawiedliwos$ci z dwoma pytaniami prejudycjalnymi zmie-
rzajacymi do ustalenia, czy art. 2-5 Dyrektywy 2001/29[2]
nalezy interpretowad w ten sposéb, ze przewidywana w nich
ochrona prawnoautorska ma zastosowanie do produktu,
ktérego forma jest, przynajmniej w czesci, niezbedna do
uzyskania okreslonego efektu technicznego oraz czy w celu
dokonania oceny koniecznego charakteru danego ksztaltu dla
celéw uzyskania danego efektu technicznego nalezy brac¢ pod
uwage takie czynniki jak: istnienie innych ksztaltéw pozwa-
lajacych na osiggniecie tego samego efektu technicznego,
skuteczno$é ksztaltu z punktu widzenia osiggniecia wspo-
mnianego efektu, wole osiggniecia takiego efektu przez
domniemanego sprawce naruszenia oraz istnienie wczesniej-
szego patentu, ktdry juz wygasl, obejmujgcego proces umozli-

wiajacy osiggniecie pozgdanego efektu technicznego

Rozstrzygniecie Trybunalu

Trybunal w pierwszej kolejnosci odnidst sie do utrwalonego
orzecznictwa dotyczacego definicji utworu i zakresu jego
ochrony. Odnoszac sie do wyroku w sprawie Cofemel C 683/17
Trybunal wskazal, ze utwdr oznacza istniejacy oryginalny
przedmiot, ktéry stanowi wlasng twodrczos$é intelektualng
autora. Aby utwor spetnial przestanke oryginalnosci konieczne
jest aby stanowil on odzwierciedlenie osobowosci autora,
przejawiajace sie¢ w jego swobodnych i twérczych wyborach.
Biorgc réwniez pod uwage zasade, zgodnie z ktdéra prawo
autorskie chroni jedynie wyrazanie danej idei, Trybunal
orzekl, ze przedmiot spelniajgcy warunek oryginalnosci moze
by¢ objety ochrong prawnoautorskg nawet jesli jego realizacja
byla podyktowana wzgledami technicznymi, pod warunkiem
autorowi

ze cechy funkcjonalne nie uniemozliwily

odzwierciedlenia jego osobowosci w tym przedmiocie.

[1] Osoba fizyczna, zatozyciel Brompton Bicycle Ltd i twdrca projektéw roweréw Brompton, okreslany w orzeczeniu skrétem SI.
[2] Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektdrych aspektéw praw autorskich i pokrewnych

w spoleczeristwie informacyjnym (Dz. U. UE. L. z 2001 r. Nr 167, str. 10 z p6zn. zm.)




W odniesieniu do ksztaltu skladanego roweru bedgcego

przedmiotem sporu TSUE zauwazyl, ze to do sadu krajowego
nalezy ustalenie zaréwno, czy produkt ten jest ,utworem” jak i
czy taki ksztalt jest podyktowany wylacznie wzgledami
technicznymi, zasadami lub innymi ograniczeniami, ktére nie
pozostawiaja miejsca na swobode twoérczg. W rezultacie do
celéw ustalenia, czy dany produkt moze by¢ chroniony
prawem autorskim, sad odsylajacy powinien zbadad, czy
poprzez ten wybdr formy produktu jego autor wyrazil swoje

mozliwo$ci twdrcze.

Sad krajowy zwrdcil sie réwniez do TSUE o ocene jakie kryteria
nalezy wzia¢ pod uwage przy ocenie czy dany ksztalt jest
niezbedny do osiggniecia efektu technicznego. Trybunat
orzekl, ze istnienie innych ksztaltéw umozliwiajacych osia-
gniecie tego samego efektu nie jest rozstrzygajace dla oceny
czynnikéw, ktérymi autor kierowal sie przy dokonywaniu
swojego wyboru. Réwnoczesnie w ramach takiej oceny wola
domniemanego sprawcy naruszenia pozostaje bez znaczenia.

W odniesieniu do kryteriéw dotyczacych wplywu danego
ksztaltu oraz istnienia wcze$niejszego, obecnie juz nieistnieja-
cego patentu, na proces osiagania pozadanego rezultatu
technicznego, Trybunal stwierdzil, Ze powinny one by¢ brane
pod uwage jedynie w zakresie, w jakim czynniki te pozwalajg
na ukazanie wzgledéw, ktére byly brane pod uwage przy
dokonywaniu wyboru formy rozpatrywanego produktu.

Co istotne, w celu dokonania oceny, czy rower sktadany bedg-
cy przedmiotem postepowania przed sgdem krajowym stano-
wi utwor oryginalny i w zwigzku z tym jest chroniony prawem
autorskim, sad krajowy powinien wzig¢ pod uwage wszystkie
istotne okolicznosci niniejszej sprawy, tak jak istnialy one w
momencie projektowania tego przedmiotu, niezaleznie od
czynnikéw zewnetrznych i pdZniejszych w stosunku do
stworzenia produktu. Trybunal jednak nie sprecyzowal, jakie
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przestanki musi spelniad ,jistotna okoliczno$¢”, pozostawiajac

te kwestie rozstrzygnieciom sgdéw krajowych.

W odniesieniu do kryteriéw dotyczacych wplywu danego
ksztaltu oraz istnienia wcze$niejszego, obecnie juz nieistniejg-
cego patentu, na proces osiagania pozadanego rezultatu
technicznego, Trybunal stwierdzil, Ze powinny one by¢ brane
pod uwage jedynie w zakresie, w jakim czynniki te pozwalajg
na ukazanie wzgledéw, ktére byly brane pod uwage przy
dokonywaniu wyboru formy rozpatrywanego produktu.

Co istotne, w celu dokonania oceny, czy rower skladany
bedacy przedmiotem postgpowania przed sgdem krajowym
stanowi utwor oryginalny i w zwiazku z tym jest chroniony
prawem autorskim, sad krajowy powinien wzig¢ pod uwage
wszystkie istotne okolicznosci niniejszej sprawy, tak jak
istnialy one w momencie projektowania tego przedmiotu,
niezaleznie od czynnikéw zewnetrznych i pézniejszych w
stosunku do stworzenia produktu. Trybunal jednak nie
sprecyzowal, jakie przeslanki musi spelniaé istotna
okoliczno$é”, pozostawiajac te kwestie rozstrzygnieciom
sadéw krajowych.

Wyrok w sprawie SI; Brompton Bicycle Ltd v Chedech /
Get2Get stanowi kontynuacje wczesniejszego orzecznictwa
Trybunalu, w szczegélnosci orzeczenia w sprawie Cofemel.
Mozliwo$¢ ochrony na gruncie prawa autorskiego przedmiotu
zawierajacego funkcje techniczne musi byé oceniana na
podstawie sposobu, w jaki zostal stworzony, niezaleznie od
czynnikéw zewnetrznych, w tym istnienia wczesniejszej
ochrony wlasnosci intelektualnej. Do sadéw krajowych
naleze¢ bedzie rozwiniecie wytycznych przedstawionych w
niniejszej sprawie. Przy rozstrzyganiu spraw sady musza
wzigé jednak pod uwage ryzyko zmonopolizowania pomystu
ryzyko
uzytkowym dlugotrwalej i niejako automatycznej ochrony

(np. ksztaltu) oraz udzielenia przedmiotom

wynikajacej z prawa autorskiego.




Apple znowu atakuje oznaczenie przestawiajgce gruszke

rz. pat. dr Anna Sokotowska-Eawniczak, Partner i apl. radc. Justyna Sitnikof

Amerykariski koncern Apple Inc. - podejmuje dzialania prawne
przeciwko twdrcom aplikacji ,,Prepear” ze wzgledu na wyglad
ich oznaczenia. Nie po raz pierwszy, Apple prébuje
argumentowad, ze ,jablko jest podobne do gruszki”.

Prepear to aplikacja, ktéra zawiera przepisy, pomaga plano-
wad positki, sporzadzaé listy i organizowaé dostawy zywnosci.

Jej zalozyciele stojg w obliczu sporu sgdowego z Apple.

Apple sprzeciwilo sie zgloszeniu znaku towarowego Prepear
zadajac zmiany jej logo w ksztalcie gruszki. Zgodnie z
publikacjg, znak towarowy zostal zgloszony w 2017 r. i
zaakceptowany przez Urzad Patentdéw i Znakéw Towarowych

USA, a Apple zlozyl sprzeciw w ostatnim dniu okresu
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sprzeciwowego.

Spdr dotyczy nastepujacych

oznaczen:

Firma wystosowala petycje na Change.org, prébujac
przekonad Apple do porzucenia sprzeciwu wobec logo Prepear
i pomocy w powstrzymaniu duzych firm technologicznych
przed naduzywaniem swojej pozycji do $cigania malych firm,
w  szczegblnos$ci obecnie podczas

trudnej  sytuagji

spowodowanej Covid-19.

Wtlasciciele Prepear obawiajg sie sporu bo twierdzg, ze ,,walka
z Apple bedzie kosztowaé dziesiatki tysiecy dolaréw. Szalone
jest to, ze Apple zrobilo to dziesigtkom innych malych firm z
logo owocéw, a wiele z nich postanowilo porzucié¢ swoje logo
lub zamknaé drzwi."

W tym miejscu warto przywotad ostatni spdr,
ktéry Apple wytoczylo w stosunku do logo w
postaci gruszki. W 2014 r. Pear Technologies
Ltd zlozylo wniosek o rejestracje graficznego

znaku

towarowego  Unii  Europejskiej

-
PERAP

przedstawiajgcego nastepujace logo gruszki

W dniu 15 stycznia 2015 r. Apple Inc. ztozylo sprzeciw wobec
rejestracji tego znaku — podstawg sprzeciwu byt ten sam
graficzny znak towarowy przedstawiajacy stynne jabtko. W
dniu 16 marca 2016 r. Wydzial Sprzeciwéw EUIPO uwzglednit
sprzeciw dla wszystkich towaréw i uslug oznaczonych

zgloszonym znakiem towarowym. Pear Technologies wniosto
odwolanie. W dniu 18 stycznia 2017 r. Pigta Izba Odwolawcza
EUIPO oddalita odwotanie. Pear Technologies ponownie nie
zgodzilo sie z ustaleniami EUIPO i zlozylo skarge do Sadu Unii
Europejskie;j.

Pear Technologies w swojej skardze wskazalo, ze nie zostala
spelniona zadna z przestanek zastosowania art. 8(5), na
ktérym oparla swoje rozstrzygniecie Izba Odwotawcza
EUIPO. W rezultacie skarga dotyczylta nastepujacych kwestii:
(1) podobieristwa miedzy znakami; (2) istnienia linku miedzy
znakami; (3) szkodliwo$ci dla odrézniajgcego charakteru lub
renomy znaku wczeéniejszego; (4) istnienia uzasadnionej

przyczyny dla uzywania znaku Pear Technologies.

Sad UE odnidst sie w pierwszej kolejnosci do twierdzen
dotyczacych podobieristwa znakéw. Uznal, ze ocena Izby
Odwolawczej jest bledna; jedynymi podobieristwami miedzy
znakami, w ocenie Sadu, jest zastosowanie czarnego koloru i
podobne umiejscowienie elementu graficznego nad jabtkiem i
gruszka. Podsumowujac, Sad wskazal na nastepujace kwestie:
(1) natychmiast zostanie dostrzezone przez odbiorcéw, ze
znaki reprezentujg rézne owoce, (2) ksztalty tych owocéw
r6znig sie, (3) w znaku pdzniejszym uwage zwraca réwniez
szereg czarnych kwadratéw skladajacych sie na owoc,
podczas gdy jabtko jest jednolitym znakiem, (4) znak
pOzniejszy nie zawiera elementu ,ugyzienia”, jak w znaku
Apple i w koricu (5) znak pdzZniejszy zawiera jeszcze element
stowny ,pear”, ktéry nie wystepuje w znaku wczesniejszym.
Sad uznal réwniez, ze pomiedzy znakami nie wystepuje
podobieristwo w obszarze koncepcyjnym i wskazal na btad w
rozumowaniu Izby Odwolawczej, ktdra stwierdzila
podobieristwo koncepcyjne pomiedzy spornymi znakami na
tej podstawie, ze jabtko i gruszka jako owoce cechuja sie
pewnymi podobieristwami w ,prawdziwym zyciu” (in ,real

life”).

W rezultacie Sad uchylil decyzje Izby Odwolawczej, a z tego

wzgledu, ze wedlug Sadu juz pierwsza przestanka
zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 207/2009 nie
zostala spelniona, nie bylo koniecznosci analizy dalszych
przeslanek okre§lonych w ww. przepisie. Apple zlozyt
odwotlanie od tego wyroku, jednak Trybunal Sprawiedliwosci

EU w wyroku 1 pazdziernika 2019 r. oddalil odwotlanie Apple.



Nietypowy znak ustugowy i niecodzienny spér
przed amerykanskim urzedem patentowym

rz. pat. Krzysztof Wasilewski

Rodzenistwo Lars, Annika i Rolf Johnson sg wspétwlascicielami
restauracji Al Johnson’s Swedish Restaurant and Butik
polozonej w miasteczku Sister Bay w stanie Wisconsin w
Stanach Zjednoczonych. Od 1949 r. w restauracji serwowane
s3 autentyczne dania szwedzkie. Kiedy na poczatku lat 70’
restauracja potrzebowala wiecej miejsca, w Norwegii zapro-
jektowany zostal budynek z bali, a nastepnie wystany do
Standéw Zjednoczonych, gdzie zostal wzniesiony i zainstalo-
wany dach darniowy. Dachy z trawy i darni sg dobrze znane z
pochtaniania wody deszczowej, zapewniajgc naturalng, trwalg
izolacje, tworzac jednoczesnie ekosystem i siedlisko dla
dzikich zwierzat. Dzigki temu wlasciciele restauracji nie tylko
zmniejszyli wydatki na energie i cieplo, ale réwniez wpadli na
jeden z bardziej odrdzniajacych wsrdd restauratoréw znakéw
uslugowych. Kozy pasgce si¢ na dachu restauracji staly sie
kultowe, a jak donosi Wall Street Journal[1], niektdérzy klienci
jadg z daleka tylko po to, aby zje$¢ w restauracji i zobaczyé
kozy, ktére wspinajg si¢ na dach restauracji Al Johnson’s. 15 lat
temu restauracja zastrzegla sobie prawo do znaku ustugowego
przedstawiajgcego kozy pasgce sie na dachu (nr rejestracji US
2,007,624).

THE MARK CONSISTS OF GOATS ON A
ROOF OF GRASS. THE DOTTED LINES IN
THE DRAWING ARE INTENDED TO INDI-
CATE THE LOCATION OF THE MARK AND
ARE NOT A FEATURE OF THE MARK.

AL JOHNSON'S SWEDISH RESTAURANT AND
BUTIK (WISCONSIN CORPORATION)

702 BAY SHORE DRIVE

SISTER BAY, WI 54234

Zrédto: baza danych TESS amerykariskiego urzedu patentowego USPTO
http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4801:duegzl.2.1

Wobec znaku towarowego zostal zlozony wniosek o unie-
waznienie przed amerykanskim urzedem patentowym.
Zarzewiem konfliktu nie byl jednak spér skiéconych ze sobg
konkurentéw rynkowych. Wnioskodawca — wystepujacy we
wlasnym imieniu adwokat Todd Bank — wnidst o unie-
waznienie znaku towarowego w obronie godno$ci i warto$ci

zwierzat. Wnioskodawca podnosil m.in., Ze znak obniza

warto$é, jaka spoleczeristwo przywigzuje do zwierzat i
argumentowal, ze znak jest funkcjonalny i tym samym
dyskredytujacy, zaréwno dla kéz, jak i ich milo$nikéw. W
pierwszej instancji organ orzekajacy amerykariskiego urzedu
patentowego (Trademark Trial and Appeal Board) oddalit
wniosek, powolujac si¢ m. in. na brak interesu wnioskodawcy
w uniewaznieniu. W odpowiedzi Todd Bank wnidst odwotlanie
od negatywnej decyzji do Sadu Apelacyjnego (Court of
Appeals for the Federal Circuit).

W amerykariskim prawie znakéw towarowych, podobnie jak
niegdy$ w polskim prawie[3], aby skutecznie dochodzié
uniewaznienia prawa na znak towarowy nalezy wykazad, ze
wnioskodawca posiada realny, uzasadniony i osobisty interes
w uniewaznieniu. Ponadto, konieczne jest wykazanie, ze
istnieje uzasadniona podstawa do stwierdzenia, ze
utrzymanie rejestracji znaku w mocy ten interes naruszy. Na
tej wiasnie podstawie Sad odmdéwil wnioskodawcy
uniewaznienia prawa do znaku. Sad podzielit stanowisko
urzedu patentowego, zgodnie z ktérym wnioskodawca nie
wykazal  rzeczywistego” interesu w postepowaniu o
uniewaznienie. Sad podkreslil przy tym, ze skuteczny wniosek
0 uniewaznienie wymaga, aby interes wnioskodawcy w
uzyskaniu korzystnego rozstrzygniecia byl ,bezposredni” i
,0sobisty”. Tymczasem zdaniem Sadu, wnioskodawca nie byt
w stanie podad innego powodu uniewaznienia niz ten, ze

dachu

dyskredytuje zwierzeta. Pelna tresé orzeczenia dostepna pod

rejestracja znaku przedstawiajgcego kozy na
linkiem:
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files /opinions-

orders/19-1880.0pinion.12-9-2019.pdf

Zrédto: strona internetowa restauracji Al Johnson’s
http://www.aljohnsons.com/our-story/

[1] https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704285104575492650336813506

[2] Todd Bank jest profesjonalnym pelnomocnikiem, ktéry okresla sie mianem ,,Annoyance Lawyer”,

[3] Zmiane w polskim prawie wlasnosci przemystowej wprowadzono ustawa nowelizujaca z dnia 11/09/2015 r. (Dz.U. z 2015 1. poz. 1615), w ktdrej zniesiono

catkowicie wymdg wykazania interesu prawnego w uniewaznieniu prawa ochronnego na znak towarowy — ustawa weszlta w zycie w dniu 15/04/2016 1.,



http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-1880.Opinion.12-9-2019.pdf
http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4801:duegzl.2.1
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704285104575492650336813506
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704285104575492650336813506
http://www.aljohnsons.com/our-story
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Komisja Europejska opublikowala najnowszy raport w sprawie
sprzedazy podrabianych towaréw w internecie zawierajacy takze

Brussels, 14.8.2020
SWD(2020) 166 final/2

przeglad zgloszonych praktyk zwalczania handlu podrébkami w sieci.
— Szczegblowe omdwienie raportu dostepne bedzie w nastepnym
Thisdocumeat orectsdocumeat SWDI(2020) 166 il of 12.08.2020 wydaniu IP ALERT, a sam raport dostepny jest pod ponizszym linkiem.

Modifications on pages 3 to 9 and pages 22 to 38.

‘The text shall read as follows:

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Report on the of the of Us anding >>
on the sale of counterfeit goods on the internet P %
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