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Wtasnosé intelektualna - czyli ile jest dzisiaj IP w nowych
technologiach i przemysle kreatywnym?

IP Day - z inicjatywy World Intellectual
Property Organization (WIPO) 26 kwietnia
jest Swiatowym Dniem Wlasnosci
Intelektualnej

Wihasnoé¢ intelektualna (ang. intellectual property — IP)
szczegOlnie dzisiaj odgrywa istotng role w kontekscie
globalnego rozwoju. Role te bedzie nadal zwiekszaé, stajac
sie coraz czeSciej okre$lana prawem nowych technologii
oraz bedac podstawa budowy przemystu kreatywnego.
Warunkiem osiggania przez przedsiebiorstwa sukcesu jest
bowiem podejmowanie strategicznych decyzji gospodar-
czych w oparciu o dostarczone dane i umiejetnosci ich
ekonomicznej analizy. Realizacji tego zadania stuza m.in.
narzedzia sztucznej inteligencji, ktore sa wykorzystywane
do tworzenia i zarzadzania wilasnoscia intelektualna.
Niewatpliwie przewage beda w przysztosci osiagac tylko te
przedsicbiorstwa, ktére stawiajg na innowacyjnos¢.
Innowacje mozna wspiera¢, udzielajac  wiasnosci
przemystowej ochrony — patentujac wynalazki czy rejestru-
jac wzory uzytkowe i przemystowe. W obszarze Al i w
sektorze kreatywnym wigksze znaczenie bedg mialy
natomiast modele ochrony oparte na prawach autorskich i
prawach pokrewnych. Obok stosunkowo nowych podstaw
ochrony prawnej, jak w przypadku baz danych, duzg wage
bedzie miato poszukiwanie skutecznej ochrony interesow za
pomocy roszczeh deliktowych. Przyktad ochrony tajemnicy
przedsiebiorstwa na podstawie przepiséw ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji dowodzi, ze metoda oparta
na mozliwoéci uzyskiwania zakazéw lub odszkodowan z
tytutu czynéw niedozwolonych stanowi nie tylko komple-
mentarny, ale i konkurencyjny sposéb ochrony wiasno$ci

intelektualne;j.

Nie mozna tez zapomnie¢, ze dla kazdego z nas rezultaty
pracy intelektualnej, takie jak literatura, muzyka, film, pro-
gramy i gry komputerowe, a takze design i moda, powinny
stanowi¢ przyktady débr niematerialnych, ktére zmieniajg
spoleczefistwa i jednocze$nie majg ciggle rosnace znaczenie
ekonomiczne. Dostrzec nalezy w tym miejscu przede
wszystkim nowe narzedzia i platformy komunikacji, w
szczegblnosci w Swietle mozliwosci, jakie wigza sie z

rozwojem mediéw spoteczno$ciowych. Konieczne staje sie
wiec dostosowywanie zasad korzystania z wlasnoéci inte-
lektualnej i jej nowych postaci do wspdtczesnych stan-
dardéw technologicznych, potrzeb uzytkownikéw i gwaran-
cji ochrony dla whadcicieli praw.  Podkreslajac znaczenie
IP w kontekécie pracy tworcow i wynalazcow, nalezy
ponadto zwréci¢ uwage zaréwno na wplyw innowacyj-
nosci i wynalazczo$ci na gospodarke, jak i tworczosci
artystycznej na kulture. Nowoczesne technologie i biznes
sa przez 1P §cisle ze soba powigzane. W podobny sposéb
wihasnoé¢ intelektualna, dzigki projektom realizowanym w
kulturze i nauce, odgrywa znaczaca role w rozwoju przemy-
stu kreatywnego, w edukaciji i w sektorze rozrywki.

Przy okazji IP Day warto wiec ponownie przedstawié
przedmioty wlasnosci intelektualnej i korzy$ci ptynace z ich
ochrony. Aktualng odpowiedZ znalez¢é powinno réwniez
pytanie, jak IP wplywa na gospodarke w kontekscie
innowacyjno$ci w Europie i w Polsce. Na oméwienie — jako
wazne wyzwanie, z ktorym prawo wihasnosci intelektualnej
mierzy sie na co dziei — zasluguja réwniez sposoby
zwalczania towaréw podrobionych i pirackich. Komentarza
wymagajg takze przepisy wprowadzajace w Polsce sady do
spraw wlasnosci intelektualnej — warto ustali¢, czy rozwia-
zywanie spordéw z obszaru IP stanie sie proste i skuteczne.
W tym dniu nie moze tez zabraknaé pytan o przysztos¢ IP, a
$ciélej o to, czy nowe technologie przyniosg rewolucje w
regulacjach dotyczacych IP, czy moze jednak regulacje 1P
bedgq nadgza¢ za rozwojem nowych technologii.

Podsumowaniem i jedna z konkluzji IP Day moze by¢
natomiast stwierdzenie, ze podobnie jak innowacje uwaza
sie za glowny czynnik budowania przewagi konkurencyjnej,
tak poziom ochrony wiasnoéci intelektualnej pozwala
zmierzy¢ miedzynarodowa konkurencyjno$¢ gospodarek
narodowych. Kryteria, dzieki ktérym mozna wskaza¢ kraje
dysponujace skuteczng ochrong wlasnoéci intelektualne;j,
pozwalajg m.in. przesadzi¢ o atrakcyjnoéci danego rynku dla
zagranicznych inwestycji. IP Day jest wiec dobra okazjg do
przypomnienia o celowosci budowania nowoczesnego
systemu ochrony wilasnosci intelektualnej oraz tworzenia
innowacyjnej i kreatywnej gospodarki.



Jak w praktyce zmienia si¢ prawo wlasnosci

intelektualnej

Pierwsze przejawy ochrony wlasnosci intelektualnej pojawity
si¢ juz pare dobrych wiekéw temu. Nie cofajac si¢ jednak az
tak daleko, powinni$my wréci¢ na chwile do roku 1883, w
ktorym podpisano najwazniejszy akt prawny z punktu
widzenia ochrony wihasnoéci przemystowej — konwencje pa-
ryska. Akt ten, bedacy umowa miedzynarodowa, obowiazuje
oczywiécie do dzisiaj i nieraz stosuje sie go (przynajmniej
pomocniczo) do wyktadni poje¢ lub zasad rzadzacych ta
dziedzing prawa. W roku 2020 mozna zada¢ sobie jedno
pytanie: czy podstawowy akt prawa wlasnosci przemystowe;
jest nadal aktualny?

Pytanie to jest szczegdlnie zasadne, je$li wezmiemy pod
uwage zakres ochrony wlasno$ci przemystowej okreslony w
konwencji. Wskazano w niej, ze ,,przedmiotem ochrony wta-
snoéci przemystowej sa patenty na wynalazki, wzory uzyt-
kowe, rysunki i modele przemystowe, znaki fabryczne lub
handlowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub
nazwy pochodzenia, jak réwniez zwalczanie nieuczciwej

konkurencji”

Przedmiot ochrony whasnosci przemystowej nie zmienit sie
od czasu przyjecia konwencji paryskiej — nie dodano zadnego
do przywotanego wyzej katalogu ,nowego prawa” (w
przepisach polskich jest jeden wyjatek — prawo ochronne do
topografii uktadu scalonego — ktorego znaczenie jest jednak
marginalne). Warto jednak przesledzi¢, czy nastapily zmiany
w obrebie samego przedmiotu prawa wlasnoéci przemy-
stowej i na czym ewentualnie moga one polegaé. Na
potrzeby niniejszego opracowania z katalogu okre$lonego w
konwencji paryskiej wybrano znaki towarowe.

Znaki fabryczne lub handlowe, czyli znaki

towarowe

Regulacja znakéw towarowych przeszta w ostatnich latach
prawdziwa rewolucje, ktéra objeta nawet sama definicje
znaku towarowego. Dzisiaj za znak mozemy uzna¢ kazde
oznaczenie, ktore da si¢ przedstawié w rejestrze znakéw w
sposdb nie budzacy watpliwosci co do zakresu jego ochrony
(a dokladniej w sposéb pozwalajacy whasciwym organom i
odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i doktadnego
przedmiotu ochrony udzielonej wihadcicielowi tego znaku
towarowego) 1 ktdre odrdznia towary jednego przedsiebiorcy
od towaréw drugiego przedsiebiorcy. Poprzednia regulacja
przez wiele lat wymagata, aby oznaczenie majace uzyskac
prawo ochronne jako znak towarowy dato si¢ przedstawi¢
graficznie. W nastepstwie wspomnianej reformy esencja
znaku towarowego nie ulegta zmianie — nadal musi to by¢
oznaczenie odrdzniajace towar na rynku. Jesli jednak chodzi

juz o forme tego oznaczenia, zglaszajacy uzyskali duza
dowolnos¢, a ogranicza ich jedynie sposéb przedstawienia
znaku w odpowiednich rejestrach. Zmiana definicji znaku
towarowego niewatpliwie stanowita odpowiedZ? na potrzeby
rynku — wyrdznienie towaréw na rynku nie nastepuje juz
tylko za pomoca ,nie$miertelnego” logo, a rozw6j nowo-
czesnych technologii musiat w koficu znalez¢é odzwier-
ciedlenie w regulacji dotyczacej znakéw. Wniosek, jaki
mozna wysunal, obserwujgc dziatania zglaszajacych, jest
jeden: znaki towarowe staja sie coraz bardziej skompliko-
wanym tworem. Te tendencje obrazuja najnowsze zgloszenia
wjawnione w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wilasnosci
Intelektualnej (EUIPO),
ponizej.

ktorych wyb6r  przedstawiamy

Znaki tréjwymiarowe

RIAS

EUTMO018009650 (zarejestrowany m.in. dla silnikéw, procesorow danych)

EUTM 018070353 (zarejestrowany dla obuwia, obuwia do tafica towarzyskiego, butéw na wysokim
obcasie)




Znaki multimedialne

75% 556% 100% 21%

CHOLESTEROL ACTIVITY WEIGHT INFO

EUTMO017934434 (zarejestrowany m.in. dla preparatéw farmaceutycznych),

EUTMO018095241 (zarejestrowany m.in. dla gier komputerowych),

EUTMO017931163 (zarejestrowany m.in. dla gier hazardowych)_

EUTMO17835679 (zarejestrowany m.in. dla napojow alkoholowych).

Znaki quqce wzorem
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Znak EUTM 017889645 (zarejestrowany m.in. dla zabawek)

Znaki pozycyjne

(chroniace umiejscowienie konkretnego elementu w calosci

produktu)

EUTM 018014974 (zarejestrowany m.in. dla telefonow)

EUTM 018105734 (zarejestrowany dla bluz z kapturem)


https://youtu.be/8_C8xR0lG9g
https://youtu.be/WM6YBvp4Buc
https://www.youtube.com/watch?v=aBvfzsKoiPg#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=aBvfzsKoiPg#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=vLISvvS9vgg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vLISvvS9vgg&feature=youtu.be

Znaki ruchome

(chronigce okreslone oznaczenie w polaczeniu z sekwencja

ruchéw)

EUTM 016433369 (zarejestrowany m.in. dla odziezy i zywnosci)

Z powyzszego — bardzo ograniczonego — przegladu oraz z
obserwacji najnowszych zgloszefi dotyczacych znakéw
towarowych ptyng kolejne wnioski. Znak towarowy zaczyna
peti¢ wiele innych funkcji niz tylko wyréznienie produktow
w obrocie. W przypadku niektérych zgloszen z ochrony
wiasciwej znakom towarowym bez watpienia zaczynajg
korzysta¢ utwory w rozumieniu prawa autorskiego, i to w
szczegblnoSci  utwory  multimedialne.  Tendencje do
»przenoszenia” ochrony wiasciwej dla innych przedmiotéw
prawa wiasnosci intelektualnej na znaki towarowe wida¢
zresztg coraz wyrazniej — wsrdd przedstawionych powyzej
znakéw towarowych z tatwoscia mozna odnalez¢ takie, dla
zgloszenia  bytby  wzor

ktorych  whasciwsza  formg

przemystowy lub nawet patent. To zjawisko musi nasuwaé

EUTM 015968654 (zarejestrowany m.in. dla oprogramowania komputerowego)

kolejne pytanie: czy faktycznie wszystkie z wyzej wymie-
nionych zarejestrowanych znakéw unijnych cechujg sie
niezbedna zdolno$cig odrézniajaca, czyli czy beda prawi-
dtowo odrézniaé towar jednego przedsigbiorcy od towardéw
drugiego przedsiebiorcy?

Rozszerzenie mozliwosci przedstawienia znaku towaro-
wego prowadzi rowniez do sytuacji, w ktorej utrudnione
moze by¢ okreSlenie, co tak naprawde jest znakiem
towarowym lub jego elementem wyrdzniajacym. Tego
rodzaju watpliwosci niosg za sobg bardzo powazne
konsekwencje dla faktycznego zakresu ochrony takich
oznaczen oraz dla mozliwosci dochodzenia roszczen
opartych na nietypowych znakach towarowych.

Autorzy: adw. Prof. INP PAN dr hab. Pawet Podrecki,
rz. pat. dr Anna Sokotowska-t.awniczak

Rynek podrébek - czy tatwo dajemy sie oszukaé?

Obrét towarami podrobionymi obecny jest na $wiatowym
rynku od wielu lat. Naruszyciele wykazujg coraz wicksza
kreatywno$¢ w upodabnianiu podrobek do towaréw orygi-
nalnych, aby u$pi¢ czujno$¢ konsumentéw i organéw
$cigania. Jak wynika z raportu za rok 2019 przygotowanego
przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnoéci Intelektualnej
(EUIPO) we wspdlpracy z Europolem, rynek podrobek
podlega dynamicznym przemianom i nie dotyczy juz tylko
towar6w luksusowych, powszechnie uznawanych za gtow-
ng grupe towaréw znajdujacych sic w kregu zaintereso-
wania naruszycieli, ale zaczyna przenika¢ do innych dzie-
dzin Zycia codziennego. Towary podrobione mozna znalez¢
wérdd produkeow zywnosciowych, kosmetykow, farmaceu-
tykow czy zabawek. Nalezy przy tym podkreslic, ze
przedmiotem analizy nie byly jedynie zjawiska zaobser-
wowane w roku 2019, lecz takze tendencje widoczne juz w
latach wczesniejszych. Powoduje to konieczno§é zwigk-

-szenia uwagi po stronie zaréwno organdéw $cigania, jak i
samych uprawnionych do znakéw towarowych, ktérzy
powinni podejmowa¢ konsekwentne dziatania i $ciga¢
naruszycieli.

W ostatnich latach z uwagi na wzrost znaczenia nowych
technologii, a zwlaszcza handlu w Internecie, popularnie
zwanego e-commerce, mocno rozwingt sie takze handel
towarami podrobionymi zawartymi w tak zwanych matych
przesytkach, ktére masowo zamawiane sg tak przez handla-
rzy podrébkami, jak i przez konsumentéw, nie zawsze
$wiadomych tego, ze otrzymujg produkt nieoryginalny.
Niewgtpliwie handel w Internecie utatwia naruszycielom
zachowanie anonimowosci, a uzywane przez nich zdjecia
os6b prowadzacych sprzedaz moga w rzeczywisto$ci przed-
stawiaé mniej znanych sportowcow, muzykéw czy wrecz

przypadkowe osoby, ktorych wizerunek jest akurat dostep-




ny w sieci. Wieksza anonimowo$¢ w Internecie pozwala
naruszycielom ponadto docieraé do odbiorcéw wieloma
kanatami komunikacji, w tym przez strony internetowe czy
portale spotecznosciowe. Kolejna istotna zmiana polega na
tym, ze podrébki mozna obecnie naby¢ juz nie tylko na
bazarach i placach targowych, ale takze w butikach czy na
stoiskach w galeriach handlowych, a nawet za po$rednic-
twem profesjonalnie wygladajacych stron internetowych.
Takie okolicznoéci zakupu towaru zdecydowanie wzmagaja
w konsumentach przekonanie, iz majg do czynienia z pro-
duktem oryginalnym.

W zwigzku z szeroka dostepnoscia podrobek spada produk-
cja towardéw oryginalnych, co ma istotny wptyw na liczbe
miejsc pracy. W serii badan przeprowadzonych przez
EUIPO na przestrzeni ostatnich kilku lat oszacowano bez-
posrednie roczne straty trzynastu sektoréw rynku, ktére sa
szczegblnie narazone na podrabianie. Lgcznie sektory te tra-
cg rocznie 60 miliardow euro, czyli 7,5 % swej catkowitej
sprzedazy. Niestety rynek podrobionych towardéw pozostaje
wysoce rentowny, zapewniajac przestepcom mozliwosci ge-
nerowania ogromnych zyskow przy niewielkim ryzyku.

Jakie wspotczesne wyzwania stoja zatem przed organami
$cigania? Muszg one nie tylko wzmoc czujno$¢ i kontrolo-
waé mniejsze przesylki z zagranicy, ale takze starannie
analizowa¢ ich zawarto$¢. Wielokrotnie bowiem naruszy-
ciele przesytajg komponenty towaréw partiami, a do
powstania ostatecznego produktu (podrobki) dochodzi juz
na terenie Unii Europejskiej. Kolejnym problemem sa
dziatania operacyjne organizowane na obszernych placach
lub w wielkopowierzchniowych halach targowych, gdzie
trudno jest zidentyfikowa¢ whasciwy boks z podrobionymi
towarami. Naruszyciele celowo zmieniajg zaréwno lokale,
w ktérych podrobki przechowuja, jak i miejsca, w ktorych
nimi handluja. Z dostepnych raportéw policyjnych wynika,
iz naruszyciele czesto posiadaja nie tylko whasne wielkopo-
wierzchniowe magazyny, ale takze pelng infrastrukture do
produkcji podrobek. Znane sa przyktady zatrzyman podczas
ktorych funkcjonariusze zajeli przygotowang do sprzedazy

odziez i — oddzielnie — kilkaset naszywek z podrobionymi

znakami towarowymi przeznaczonymi do umieszczenia na

produkowanych ubraniach. Sprzedaz organizowana jest
masowo, za posrednictwem roznych kanalow dystrybucji.
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Co w tych warunkach mogg zrobi¢ uprawnieni do znakéw
towarowych? Kluczowa jest przede wszystkim $wiadomo$¢,
jak cennym dobrem sie dysponuje, oraz wiedza, ze wymaga
ono — jak kazdy inny materialny sktadnik przedsiebiorstwa
— odpowiedniej ochrony. Dlatego nalezy informowa¢ orga-
ny $cigania o checi ochrony swoich praw wytacznych, a w
podejmowanych dziataniach by¢ konsekwentnym, nie ba-
czac na skale naruszenia, z jakgq ma sie do czynienia. Istotne
jest rowniez wsparcie praktyczne, pozwalajace organom
dokonujacym czynnos$ci na szybkie rozpoznanie, ze faktycz-
nie maja do czynienia z podrébka. Wielokrotnie utatwi¢ to
moze drobny szczegét produktu oryginalnego, ktory nie
zostat odpowiednio uchwycony przez naruszyciela. Dlatego
tez do wspierania policji w dziataniach operacyjnych pod-
mioty uprawnione czesto delegujg swoich ekspertow, ktorzy
juz podczas pierwszych czynno$ci mogg stwierdzi¢, czy
rzeczywiScie dotyczg one towaru podrobionego. Wielu
uprawnionych tworzy wrecz wewnetrzne komoérki odpo-
wiedzialne jedynie za monitorowanie rynku i wychwyty-
wanie podejrzanych zachowan.

Nasuwa sie zatem jeden wniosek: w walce z podrébkami —
w kontekécie czy to dziatan organdow $cigania, czy polityki
uprawnionych, czy wreszcie podejécia finalnych nabywcow
— istotne sg wspdlpraca, czujno$¢ i konsekwencja.

Autor: adw. Malgorzata Kutaj




Sztuczna inteligencja a prawo wlasnosci intelektualnej

Niewiele jest obecnie w prawie wlasnoéci intelektualne;j
zagadnien bardziej popularnych niz kwestie zwigzane ze
sztuczna inteligencja. Doniostosci tej problematyki nie
mozna zanegowal, jednakze pewna przeszkoda w dotych-
czasowej dyskusji zdaje sie to, ze eksperci w sprawach
wiasnosci intelektualnej maja z reguly niewielkg wiedze na
temat sztucznej inteligencji (sprowadzajaca si¢ do znajo-
mosci kilku podstawowych pojeé), a specjaliéci z zakresu
sztucznej inteligencji nie znajg sie na prawie wlasno$ci
intelektualne;j.

Dla prawa wilasnosci intelektualnej (rozumiem przez to
przepisy i konstrukcje prawne stuzace ochronie i korzystaniu
z dobr niematerialnych, takich jak wynalazki, utwory praw-
noautorskie, wzory przemystowe itd.) sztuczna inteligencja
oznacza przede wszystkim szereg pytan, na ktére dotychczas
nie udzielono dobrej odpowiedzi. Pierwsze dotyczy tego,
czym tak naprawde jest sztuczna inteligencja i jak powinno
sie jg zdefiniowa¢ na potrzeby prawne. Problemem jest
przede wszystkim ustalenie progu, od ktérego przyjmowac
bedziemy brak ludzkiego udzialu w stworzeniu danego
dobra. Oczywiscie zagadnienia te nabiora zupehie innego
wymiaru, w przypadku gdyby sztuczna inteligencja zaczeta
wykazywaé przejawy $wiadomosci, w tym autonomiczno$é
decyzyjna.

Przedmiot niematerialny stworzony przez sztuczng inteli-
gencje charakteryzuje sie z reguly tym, ze zaden czlowiek nie
moze wykaza¢ spelnienia przez jego decyzje i wybory
przestanek, od ktérych zalezy ochrona danego dobra.
Przyktadowo: w przypadku utworéw zadne ludzkie zacho-
wanie nie nadaje wytworowi sztucznej inteligencji cechy
takiej jak indywidualny charakter. Na tym etapie pojawiaja
sie dalsze fundamentalne zagadnienia: czy taki wytwor ma
podlega¢ ochronie — a jesli tak, to w jaki sposob i kto ma by¢
tej ochrony beneficjentem. Zasadniczy problem z wytwo-

rami sztucznej inteligencji polega na tym, ze nie czerpig one
swych whasciwosci od tworcy bedacego cztowiekiem. Jesli
wiec dane prawo wihasnosci intelektualnej skonstruowano
tak, iz wymaga, by decydujace o ochronie cechy przedmiotu
niematerialnego zostaly mu nadane przez czlowicka (tak
bedzie chotby w prawie autorskim), wytwor tego rodzaju
nie bedzie mogt stanowi¢ przedmiotu ochrony (na przyktad
nie zostanie uznany za utwér). Z kazdego innego punktu
widzenia wytwor bedzie miat jednak takie cechy, ze gdyby
tylko stworzyt go cztowiek, jego ochrona nie budzitaby
Przed
przyktadéw tego typu dostarczata tworczosé zwierzat. W

watpliwosci. nastaniem  sztucznej inteligencji
odroznieniu jednak od tych przypadkow, ktore moze i sg
ciekawe, a niekiedy takze urocze, lecz majg nikla prakeyczng
doniosto$¢, wytwory sztucznej inteligencji beda mialy duze
znaczenie. Jesli wiec bedziemy pryncypialnie utrzymywac, ze
wytwory te nie pod-legaja ochronie, pojawi¢ sic moze wiele
niepozadanych zjawisk — moze na przyklad dochodzi¢ do
przedstawiania wytwordéw  sztucznej inteligencji  jako
ludzkich (moga by¢ nie do odréznienia). W przypadku gdy
taki zabieg nie bedzie mozliwy, brak ochrony moze z kolei
ostabia¢ bodZce dla rozwijania sztucznej inteligencji lub

wzmagac pasozZytnictwo.

Zatozmy wiec, ze co do zasady wytwory takie trzeba chro-
ni¢. Ale jak to robi¢? Co najmniej kontrowersyjne byloby
przyznanie im ochrony odpowiadajacej zakresem istnieja-
cym prawom wilasnosci intelektualnej. Jest cho¢by wysoce
watpliwe, by zakres monopolu autorskiego, nie méwiac o
czasie jego trwania, byt uzasadniony wobec dziet sztucznej
inteligencji. Wydaje sie zatem, ze zmierza¢ nalezatoby raczej
w kierunku prawa sui generis, lecz prawo sui generis ma to
do siebie, ze trzeba je od poczatku wymysli¢, a nastepnie
przekonaé najwicksze $wiatowe jurysdykcje do jego przy-
jecia. O wiele tatwiej jest przyjaé, jak to kiedy$ uczyniono w
przypadku programéw komputerowych, ze do ochrony
zostanie wykorzystana znana juz kategoria praw. Takie roz-
wiazanie prowadzi jednak do regulacji nieoptymalnej, ktorej
wady ujawniajg sie niemal na kazdym kroku.




W obu tych scenariuszach powstanie jakie$ prawo, a wraz z
nim pytanie, kto ma by¢ jego podmiotem. Bedzie to wiec
pytanie o wlasciciela wytwor6w sztucznej inteligencji o nie-
materialnym, intelektualnym charakterze. Tu takie nie ma
idealnego rozwiazania. Czy ma to by¢ osoba, ktora postuzyta
sie programem? Osoba ta jednak nie wniosta zadnego inte-
lektualnego wktadu w ostateczny rezultat, a jedynie wydata

polecenie. Czy moze ma to by¢ uprawniony do programu?
On co prawda takze nie determinuje rezultatéw koficowych,
ale przynajmniej wniost intelektualny wklad (lub za niego
zaplacit) w stworzenie sztucznej inteligencji. Czy to nie
dawatoby mu jednak nadmiernej kontroli nad uzytkowni-
kami? Bez cienia watpliwo$ci ten element wymaga odrebnej
regulacji. Nawet gdyby na podstawie dzi$ istniejacych przepi-
séw (z pominieciem unormowan tworzonych w tych nielicz-
nych panstwach, ktore postanowily zmierzy¢ sie z omawia-
nym problemem juz teraz) mozna bylo przyja¢, ze wytwor
sztucznej inteligencji jest chroniony, pojawitby sie ogromny
problem z ustaleniem, kto ma posiada¢ prawa do niego.
Stopiefi trudnoéci bytby jednak rézny dla réznych praw
wihasnosci intelektualnej. Rozwiazanie dla praw sui generis
dla baz danych czy dla praw ochronnych na znaki towarowe
wydaje sie tatwiejsze niz dla prawa autorskiego. W tym ostat-
nim rozwazano rozne koncepcje (facznie z tworczodcia pra-
cownicza), ale zadna tak naprawde nie przystaje do realiow
sztucznej inteligencji.

Kiedy juz pokonamy wszystkie te podstawowe problemy,
okaze sie, ze regulacje dotyczace tworczosci sztucznej inteli-
gencji zaczng wplywad takze na zasady ochrony wytwordw
kreowanych przez ludzi. Jesli przyktadowo uwazamy w
prawie autorskim, ze istotne dla ochrony utworu jest to, ile
tworca mial do dokonania wyboréw (i uznajemy, ze nawet
kilka z nich, jak w przypadku fotografii, wystarczy) lub czy
prawdopodobne jest, by inna osoba wykonata to samo
zadanie tworcze tak samo, to jaki sens bedg mieé takie
kryteria w przypadku, gdy tworzac ,,utwér”, oprogramo-
wanie sztucznej inteligencji wytworzy réwnolegle miliony
mozliwych wariantéw?

Autor: adw. dr. Tomasz Targosz




Innowacyjnosé w 2019 r. — jak Polska wypada na tle

innych krajow?

Rok 2019 byt dla europejskiego systemu ochrony whasnosci
intelektualnej rekordowy pod wzgledem liczby zgloszen
unijnych znakéw towarowych (EUTM), wspolnotowych
wzoréw przemystowych (RCD) jak réwniez europejskich
zgloszeni  patentowych. Co ciekawe, zgloszen unijnych
znakow towarowych i wzordw wspolnotowych z Polski byto
wiecej niz w zeszlym roku, natomiast zgloszei patentowych
mniej. Wobec zblizajacego sie kryzysu gospodarczego,
statystyki za 2020 rok mogg juz wyglada¢ diametralnie
inaczej.

Unijne znaki towarowe

Z prowadzonych przez Urzad Unii Europejskiej ds.
Wihasnosci Intelektualnej (EUIPO) statystyk' wynika, ze w
przypadku unijnych znakéw towarowych w 2019 roku
utrzymata sie notowana od lat tendencja wzrostowa w
liczbie zgloszen. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta
wzrosta o 5,2 %.

Zgloszenia EUTM 2010-2019

2010 98 375

2011 105 884

2012 108 016

2013 114 335

2014 117 195

2015 130 495

2016 135 386
2017 146 459
2018 152 525

2019 160 403
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W 2019 roku na czele rankingu panstw z najwieksza liczbg
zgloszen znalazty si¢ Niemcy (22 722 zgloszenia), Stany
Zjednoczone (18 127), Chiny (15 236), Wiochy (13 020)
oraz Wielka Brytania (11 142).

Najczesciej zglaszanymi znakami byly znaki stowne i znaki
graficzne. W przypadku znakéw mniej typowych nastapit

wyrazny wzrost liczby zgloszefi znakéw pozycyjnych i zna-

kow dzwiekowych.

2018 2019
Znak przestrzenny (znak 3D) 512 497
Znak stanowiacy kolor 44 35
Znak graficzny 69599 74489
Znak holograficzny 1 1
Znak ruchomy 34 31
Znak multimedialny 16 19
Inne 19 21
Znak stanowiacy wzor 24 18
Znak pozycyjny 57 84
Znak dzwiekowy 31 57
Znak stowny 82188 85151
z 152,525 160,403

Podobnie jak w poprzednim roku réwniez w roku 2019 do
EUIPO wplyneto najwiecej zgtoszen znakow dla towardw i
ustug z nastepujacych klas

« 9, obejmujacej m.in. osprzet do przetwarzania danych,
komputery, programy komputerowe (39 658 zgloszen);

« 35, obejmujacej m.in. reklame, zarzgdzanie w dziatalnosci
gospodarczej, administrowanie dziatalno$ci gospodarczej,
prace biurowe (36 622 zgloszenia);

«+ 42, obejmujgcej m.in. badania oraz ustugi naukowe i tech-
niczne, projektowanie i ulepszanie sprzetu oraz oprogra-
mowania komputerowego (26 168 zgloszen).

~q

Zgloszenia z Polski"

+ Pod wzgledem liczby wnioskéw o rejestracje ztozonych w
roku 2019 Polska zajeta 10. miejsce z 4 353 zgloszeniami
(wzrost w stosunku do roku poprzedniego az o 12,4%).

+ Najwieksza liczba zgloszeni pochodzita z branzy kosme-
tycznej (Beauty Brands Concept sp. z o0.0., Eveline
Cosmetics S.A. sp.k.) oraz sektora spozywczego (Grupa
Maspex sp. z 0.0. sp.k.).

marks_en.pdf.

2Zgodnie z Migdzynarodows klasyfikacja towaréw i ustug dla celow rejestracji znakéw (Klasyfikacja Nicejska).

3hetps://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the _office/statistics_per_country/SSCO

03.19620920Statisticalo2 OtraveP62 0pack2 0by262 0country?20 (PL), pdf
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Wspolnotowe wzory przemyslowe

Z danych zgromadzonych przez EUIPO wynika, ze w 2019
roku Urzad otrzymat 28 582 zgloszefi wspolnotowych
wzoréw przemystowych (RCD), co oznacza wzrost o 8,5%

w stosunku do liczby zgloszen z roku 2018!

Zgloszenia RCD 2011-2019

2011 23310
2012 22505
2013 23196
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Najwickszy wzrost liczby zgloszei w stosunku do roku
poprzedniego — o ponad 56 % — odnotowaly Chiny (13 823
zgloszen).

Oprécz Chin w czoléwce panstw z najwicksza liczba
zgloszei, podobnie jak w przypadku unijnych znakéw
towarowych, znalazly sie Niemcy (16 600 zgloszen), Stany
Zjednoczone (11 172) i Wiochy (10 364).

Podobnie jak w poprzednim roku tak i w roku 2019 do

EUIPO wplynelo najwiecej zgloszenn  wspdlnotowych

wzordw dla klass:

+ 2, obejmujacej artykuly odziezowe i pasmanterie (10 234
zgloszenia);

« 6, obejmujacej meble (10 193 zgtoszenia);

« 14, obejmujacej sprzet do zapisu, odczytu i przekazu
informacji (9 273 zgloszenia).

Zgloszenia z Polski’
* W 2019 roku z Polski wptynetlo do EUIPO 4 668 zgto-
szefi RCD. Jest to wzrost o 557 zgloszen (13,5%) w sto-

sunku do liczby zgloszefi z roku poprzedniego.

« Najwieksza liczba zgloszen pochodzita z sektora spozyw-
czego (Grupa Maspex sp. z o0.0. sp.k.), branzy odziezowej
(Maxton Design Piotr Kardas), sektora produkeji bizuterii
i srebra (R2 Center sp. z 0.0.) oraz branzy blach dacho-
wych (Dachpol sp. z 0.0.).

Patenty europejskie

Z opublikowanego przez Europejski Urzad Patentowy (EPO)
raportu Patent Index 20197 wynika, ze w 2019 roku do
Urzedu wplyneto ponad 180 000 europejskich zgloszen
patentowych, co oznacza wzrost o 4 % w stosunku do roku
poprzedniego.

Europejskie zgloszenia patentowe 2015-2019

2015 160 004
2016 159 087
2017 166 594

2018 174 481
2019 181 406
0 50 000

100000 150000 200 000

Na szczegdlng uwage zastuguje wzrost liczby zgloszen
pochodzacych z Chin o 29,2 % (12 247 zgtoszen). Poza
Chinami w pierwszej piatce najbardziej aktywnych panstw
pod wzgledem dokonywanych zgloszefr patentowych znala-
zly sie, podobnie jak w poprzednim roku, Stany Zjedno-
czone (46 201), Niemcy (26 805), Japonia (22 066) oraz
Francja (10 163).

Ranking podmiotéw dokonujgcych zgloszen odzwierciedla
szybko rosngce znaczenie technologii cyfrowych. W roku
2019 na czele listy znalazt sie Huawei z 3 542 europejskimi
zgloszeniami patentowymi. Na drugie miejsce awansowat
Samsung, a trzecia pozycje zajeto LG. Na czwartym miejscu
uplasowata si¢ amerykariska firma United Technologies, z
kolei na pigtym — lider rankingu za rok 2018: Siemens.

W roku 2019 komunikacja cyfrowa (digital communication)
stala sie nowym wiodgcym obszarem technologicznym,
dystansujac  przodujacg od ponad dekady technologie
medyczna (medical technology). Trzecie miejsce pod wzgle-

%20StatisticaPo20traveP620packo20by2%20country?620(PL).pdf.
Thttps://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019.html.
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dem liczby zgloszen, a zarazem drugie pod wzgledem
dynamiki rozwoju, przypadio technologii komputerowej
(computer technology).

'I'OP1 0

Technical fields with most patent applications 2019

1 2 3 4 5
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Digital Medical Computer  Electr. machinery, Transport

communication  technology technology apparatus, energy
14175 13 833 12774 11 255 9635
+19.6% +0.9% +10.2% +5.5% +6.6%
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Measurement Pharmaceuticals Biotechnelogy  Other special Organic fine
machines chemistry
9045 7897 6801 6 436 6 167
+3.8% +4.4% +1.7% +1.5% =0.5%
https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200312.html

Zgloszenia z Polski’
Polskie podmioty dokonalty w sumie 469

zgloszen
patentowych. Jest to znaczacy spadek w zestawieniu z
rokiem poprzednim — az 0 9,6%.

Najwiecej zgloszeni patentowych z Polski w roku 2019

dokonano w nastepujacych obszarach:

« farmaceutyki — 38 zgloszefi (wzrost 0 58,3%);

« transport — 38 zgloszen (wzrost o 18,8%);

« procesy i aparatura termiczna — 36 zgloszen (spadek o
20,0%).

Pierwsze miejsce w rankingu polskich wnioskodawcow
zajely ex aequo Ryvu Therapeutics S.A. i Uniwersytet
Jagiellofiski z 8 zgloszeniami patentowymi. Na kolejnych
miejscach znalazly sie 3DGence sp. z o0.0. (7 zgloszen),
Politechnika Slaska (7 zgloszen) oraz Adamed Pharma S.A.
(5 zgloszen).

Autor: apl. adw. Julia Jewgraf

Znaczenie prawa witasnosci intelektualnej dla

rozwoju gospodarki

Innowacyjno$¢ zapewnia gospodarce najszybszy wzrost i
konkurencyjno$¢, dlatego stanowi podstawowy cel dla wielu
pafistw 1 organizacji na calym $wiecie, w tym dla Unii
Europejskiej. W efektywnie wiasnosci
intelektualnej dostrzega sie wyjatkowy potencjat, ktory
powinien by¢ wykorzystywany do rozwoju innowacyjnoSci.

chronionej

Czy ten postulat jest realizowany skutecznie, mozna
dowiedzie¢ sie z najnowszego raportu Urzedu Unii
Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej (,EUTPO”) oraz

Europejskiego Urzedu Patentowego (,EPO”).

We wrzesniu 2019 roku te EUIPO i EPO opublikowaty
wyniki analiz dotyczacych sektoréw gospodarki intensywnie
korzystajacych z praw wilasnosci intelektualnej w Unii
Europejskiej. Raport byt kolejng aktualizacjg badania, ktore
po raz pierwszy ukazalo si¢ w 2013 roku. Obecna edycja
opiera sie na danych z okresu 2014 — 2016, a jej celem jest
analiza, jaki wkiad w budowanie gospodarki Unii Euro-
pejskiej (jak rowniez poszczegblnych panstw cztonkowskich)
maja sektory, ktére wykorzystuja rézne rodzaje praw
wlasnoéci intelektualnej — od znakéw towarowych po
patenty.

Sektory intensywnie wykorzystujace wlasno$é

intelektualng

Raport skupia sie na wplywie sektoréw intensywnie
wykorzystujacych wlasno$¢ intelektualng na poszczegolne
kluczowe czynniki budujace unijng gospodarke. Tworcy
badania przyjeli zatem jako probe ,,sektory intensywnie
wykorzystujace prawa whasnosci intelektualnej”, ktére okre-
§lili jako takie, w ktorych na jednego pracownika zatrudnio-
nego w danym sektorze przypada ponadprzecietnie duzo
chronionych praw wilasnosci intelektualnej. Wyodrebniono
353 takich sektoréw, wiréd kedrych zauwazalne sg przede
wszystkim produkcja, technologia i ustugi biznesowe oraz
wzieto pod lupe ich zwiazek ze wskaznikami: zatrudnienia,
wplywu na PKB, udzialu w handlu zewngtrznym UE oraz
nadwyzki handlowe;.

Tworzenie miejsc pracy

Sektory intensywnie wykorzystujace prawa wlasnosci
intelektualnej wygenerowaty w okresie prowadzenia badania
prawie 3P wszystkich miejsc pracy w Unii Europejskiej.
Oznacza to pokazne 63 milionéw zatrudnionych w stosunku
do tacznej liczby 216 milionéw. Wartosci te nie uwzgledniaja
pracownikéw w branzach wspomagajacych, ktoére dostar-
czaja niezbednych do proceséw produkcyjnych $rodkow —
gdyby wzia¢ pod uwage réwniez ten czynnik, stosunek pro-

8h_ttp://documems.epo._org[proiects/babylon/eponet.nsf/0/4CAF4FS86D21—‘9911(]12585260021:14EA/$File/Poland 2019 _en.xlsx
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centowy wzr6stby do prawie 39 % wszystkich zatrudnionych
w UE. Co ciekawe, najwiekszy wplyw na zatrudnienie majg
sektory intensywnie wykorzystujace prawa ze znakéw towa-
rowych, a najmniejszy te korzystajace z praw do odmian

ro$lin.

Znaczenie dla PKB

Az 44,8% PKB jest generowane w Unii wia$nie w sektorach
intensywnie  wykorzystujacych  prawa na  dobrach

niematerialnych, co przektada sie na warto$¢ 6,6 biliona
EUR (wynik polskiej gospodarki jest niewiele stabszy — az
42 % PKB pochodzi z tych sektoréw). Zndéw najwyzej pla-
suja si¢ te branze, ktére zarzadzaja znakami towarowymi
(37 %), za nimi na drugim miejscu ex aequo znajdujg sie te,
ktore sg wiascicielami wzoréw przemystowych i patentow
(po 16 %). Jak wykazali eksperci, takie wyniki przektadaja
sie na wyzsze (prawie o polowe) wynagrodzenia pracow-
nikéw w stosunku do tych wystepujacych w sektorach, ktore
nie wykorzystujg tak aktywnie praw wiasnosci intelektu-
alnej. Dodatkowo, wzgledem poprzednich lat, réznica ta
poglebia sie.

Wymiana dobr z pafistwami trzecimi

Zaskakuja dane z raportu obrazujace skale roli sektordéw
intensywnie wykorzystujacych IP w handlu zewnetrznym
UE. O ile obrét ustugami z podmiotami spoza Unii jest w
niewielkiej przewadze wzgledem innych branz, o tyle juz
sektory bedace przedmiotem analizy sg odpowiedzialne za
89% importu i 96 % eksportu towaréw z UE. Tworcy rapor-

tu zauwazaja, ze jest to spowodowane faktem, iz dziatania

podejmowane w branzach o mniejszym zainteresowaniu
wlasnoscig intelektualng czesto nie podlegajg wymianie
handlowej, jak dzieje sie to np. w branzy opieki zdrowotne;.

IP dla klimatu

W analizie zwrécono uwage na specjalng podgrupe
badanych obszaréw i na podstawie danych patentowych
wyodrebniono 25 sektordw intensywnie korzystajacych z
technologii stuzacych tagodzeniu zmian klimatycznych. Ich
pozytywnym
wspomnianych wyzej wskaznikéw byla niebagatelna — dla

rola w ksztattowaniu  wszystkich
przyktadu poziom ptac w tych sektorach byt niemal dwa razy

wickszy na  te innych  sektoréw  intensywnie

wykorzystujacych IP.

Z raportu mozna wyciggna¢ optymistyczne wnioski dla
rozwoju ochrony wilasnoéci intelektualnej. Cho¢ nie
wykazano bezpoSredniego zwiagzku pomiedzy przystugi-
waniem praw a sukcesem rynkowym poszczegdlnych branz,
to analiza stanowi znaczacg wskazéwke, ze te sektory, ktore
postuguja sie dobrami niematerialnymi, majg niezwykle
korzystny wplyw na budowanie innowacyjnej gospodarki
Unii Europejskiej i moga wiecej zaoferowa¢ swoim pra-
cownikom czy $rodowisku. Tendencje przedstawione w
trzech kolejnych edycjach raportu sa wzrostowe — miejmy
nadzieje, ze réwniez nastgpne wydanie, pomimo kryzysu
gospodarczego spowodowanego epidemig, dostarczy tak
samo pozytywnych informacji.

Autor: Julia Kostrzewa

Sqdy do spraw wtasnosci intelektualnej — czy rozwigzywanie

spordéw bedzie prostsze?

Mozliwos¢  skutecznego egzekwowania i ochrony praw

wihasnoéci  intelektualnej to jeden z podstawowych
elementéw dobrze funkcjonujacego systemu praw whasnosci
intelektualnej. Wazne jest przy tym, aby sadowa ochrona
praw wiasnodci intelektualnej byta udzielana w ramach
jednolitego i wyspecjalizowanego systemu sadownictwa,
uwzgledniajacego specyfike tych praw. Potrzebe w tym
zakresie dostrzegali zaréwno praktycy jak i $rodowiska
naukowe, tworcze, a takie przedsiebiorcy opierajacy swoj
biznes na dziatalnosci kreatywnej, czy podmioty inwestujgce
w innowacje. Po wielu dyskusjach w tym zakresie mozemy
wreszcie powiedzie¢: Mamy to! Mamy sady, ktore beda
zajmowal si¢ tylko sprawami wilasno$ci intelektualnej i
dziata¢ wedtug specjalnej procedury majacej przyspieszyc¢ i
utatwi¢ uzyskanie sadowej ochrony wiasnosci intelektualne;.
13 lutego 2020 r. zostata uchwalona Ustawa o zmianie

ustawy Kodeks postepowania cywilnego i niektérych innych

ustaw wprowadzajaca do polskiego systemu sadownictwa
powszechnego wyspecjalizowane sady w sprawach whasnosci
intelektualnej wraz ze szczegdlng regulacjg postepowania
przed tymi sadami (dalej: Ustawa). Przepisy o sadach
whasnoéci intelektualnej wejda w zycie 1 lipca 2020 r.




Ma by¢ szybciej, sprawniej i skuteczniej

Te wszystkie postulaty maja realizowaé wprowadzone przez

Ustawe nowe regulacje dotyczace postepowania przed

sadami powszechnymi w sprawach wlasnosci intelektualne;j.

Do najwazniejszych trzeba zaliczy¢:

« Stworzenie jednolitych sadéw, w ktorych majg orzekac
sedziowie wyspecjalizowani w sprawach wihasnoéci
intelektualnej (dalej: Sady IP),

« Co do zasady obowiazkowq reprezentacje w Sadach IP
przez adwokatéw, radcoéw prawnych i rzecznikow
patentowych (za wyjatkiem spraw o niskiej wartosci
przedmiotu sporu),

« Mozliwo§¢ przyznania przez Sad IP okrelonej sumy
pienieznej w sytuacji, gdy $ciste udowodnienie wysokosci
zadania w sprawie o naruszenie jest niemozliwe lub
utrudnione,

« Jednolite $rodki zabezpieczenia i dowodzenia roszczen
majace utatwi¢ wykazywanie i dochodzenie roszczefi
wobec naruszyciela whasnosci intelektualnej,

« Nowe $rodki obrony przed zarzutami naruszenia
cudzych praw wilasnosci intelektualnej (powddztwo
wzajemne ©O uniewaznienie praw do  znakéw
towarowych i wzoréw przemystowych, powédztwo o
ustalenie, ze nie dochodzi do naruszenia cudzego prawa

wylacznego).

Z jaka sprawa pojdziemy do Sadu IP ?

Kwestie ta rozstrzyga wprowadzone przez Ustawe pojecie
»spraw wiasnoéci intelektualnej”, ktérych rozpoznanie
bedzie sie odbywac¢ tylko w Sadach IP. Pojecie to odwotuje
sie do art. 2 pkt 8 Konwencji o ustanowieniu Swiatowej
Organizacji Wtasnosci Intelektualnej z dnia 14 lipca 1967 r.
1 przyjetej tam szerokiej definicji ,,wlasnosci intelektualne;j”.
Jednoczes$nie warto pamietal, ze definicja sprawy wlasnos$ci
intelektualnej z Ustawy jest ujeciem procesowym, ktdrego
celem jest zakreslenie kognicji Sadéw IP i nie tworzy nowe;j
materialnej definicji whasno$ci intelektualnej. Wprowa-
dzone kategorie spraw uznanych za sprawy wiasnosci
intelektualnej pokazuja, ze katalog tych spraw jest otwarty.

W konsekwencji do Sadéw IP trafia nie tylko sprawy
dotyczace praw wlasnosci przemystowej (czyli dotyczace
wynalazkéw, wzoréw uzytkowych i przemystowych, zna-
kéw  towarowych, oznaczen geograficznych, topografii
uktadéw scalonych) oraz praw autorskich i praw
pokrewnych, ale réwniez sprawy dotyczace innych praw na
dobrach niematerialnych (np. o ochrone prawa do firmy),
sprawy dotyczace zwalczania i zapobiegania nieuczciwej
konkurencji i wreszcie sprawy dotyczace ochrony débr
osobistych w §cisle okre§lonych przypadkach. Ten ostatni
rodzaj spraw dotyczy szczegdlnej kategorii przypadkéw

ochrony débr osobistych zwigzanych z komercjalizacjg tych
débr w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsie-
biorcy, towaréw lub ustug, albo zwigzanych z dziatalno$cig
naukowa lub wynalazcza.

Ze sprawa wlasnosci intelektualnej tylko do

jednego z czterech Sadéw IP

Wszystkie sprawy zaliczone do kategorii spraw wiasnosci
intelektualnej beda rozpatrywane wylacznie w kilku sadach
okregowych w Polsce, w utworzonych w tym celu wydzia-
fach ds. whasnosci intelektualnej. Planowane sa cztery Sady
Okregowe jako sady I instancji (Warszawa, Gdansk,
Poznaf, Lublin) oraz dwa Sady Apelacyjne jako sady II
instancji (Warszawa 1 Poznaf). Wydziat ds. wiasnosci
intelektualnej w Sadzie Okregowym w Warszawie bedzie
dodatkowo jedynym sagdem rozpatrujacym sprawy wiasnosci
intelektualnej o wyzszym stopniu skomplikowania w sferze
technicznej tj. sprawy dotyczace programdéw kompute-
rowych, tajemnicy przedsiebiorstwa o charakterze technicz-
nym, wzoréw uzytkowych, wynalazkow, topografii uktadow
scalonych, odmian roélin. Co istotne, nowe Sady IP beda
zajmowal si¢ rOwniez sprawami dotyczacym unijnych
znakéw towarowych i wzordéw wspolnotowych, do tej pory
rozstrzyganymi przez jedyny w Polsce sad wyspecjalizowany
w zakresie whasnosci intelektualnej tj. Wydziat XXII Sadu
Okregowego w  Warszawie Sad  Unijnych  Znakéw
Towarowych i Wzordéw Wspolnotowych.

W sprawach granicznych ostateczna decyzja, czy mamy do
czynienia ze sprawa whasnosci intelektualnej bedzie nalezata

do Sadu IP.

Czy latwiej bedzie udowadniaé naruszenie

wlasnosci intelektualnej ?

Jednym z postulatéw i celéw nowej regulacji byto ujedno-
licenie i usprawnienie procesowych instrumentéw utatwia-
jacych gromadzenie dowodéw naruszenia praw wihasnosci
intelektualnej oraz dowodzenia zwigzanych z tym roszczen.



Realizujac te postulaty postepowanie w sprawach whasnosci
intelektualnej przewiduje odrebne zasady, ktére majg
pomdc nie tylko szybko zabezpieczy¢ dowody naruszenia,
ale réwniez je pozyska¢ od naruszyciela, a nawet osoby
trzeciej, ktora dysponuje informacjami lub dowodami
naruszenia. Funkcje taka bede petni¢ $rodki w postaci
wezwania do udzielenia informacji oraz zabezpieczenia,
wyjawienia lub wydania $rodka dowodowego. Wszystkie te
elementy stanowig implementacje art. 6 - 8 Dyrektywy nr
2004/48 o egzekwowaniu praw wlasnosci intelektualne;.

Warto w tym miejscu odnotowaé, ze niektére z w/w
srodkéw byly juz znane poszczegblnym regulacjom praw
wiasnoéci intelektualnej, jak prawo autorskie, czy prawo
wiasnosci przemystowej. Ustawa o postepowaniu  w
sprawach wlasnosci intelektualnej wprowadza jednak
jednolite unormowanie w tym zakresie, a co wiecej
rozszerza jego zastosowanie na inne przypadki praw
wihasnodci intelektualnej, nie objete regulacjami prawa
autorskiego, czy prawa wiasnosci przemystowej (jak np.
sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji, czy o ochrone
débr  osobistych  wykorzystywanych w celach komer-
cyjnych). Podmioty praw wlasnosci intelektualnej na
podstawie obecnej Ustawy uzyskuja zar6wno $rodki
pozwalajace na pozyskanie i gromadzenie dowodow
naruszenia na etapie przed wniesieniem pozwu i to od
potencjalnie pozwanego naruszyciela jak i osoby trzeciej
(wezwanie do udzielenia informacji oraz zabezpieczenie
dowodu) jak réwniez $rodki, ktore mogg mie¢ zastosowanie
tylko w trakcie prowadzonego juz procesu przeciwko
pozwanemu w postaci nakazania pozwanemu wydania lub
wyjawienia dowodu pod rygorem egzekucji takiego nakazu
oraz innych negatywnych konsekwencji procesowych.

Nowe zabezpieczenie dowodu naruszenia

prawa wlasnosci intelektualnej

Zabezpieczenie $rodka dowodowego w sprawach przed
Sadami IP bedzie miato co do zasady inny cel, niz tradycyjne
zabezpieczenie dowodu na podstawie art. 310 kpc. O ile w
tym drugim przypadku chodzi raczej o przeprowadzenie
dowodu, o tyle w sprawach wlasnoéci intelektualnej, co do
zasady chodzi o uzyskanie informacji o faktach dotyczacych
naruszenia prawa pozwalajacych sformutowa¢ pozew, albo
o uzyskanie materiatu, z ktérego nastepnie w postepowaniu
bedzie przeprowadzony dowdd. Warto zanotowaé, ze
uzyskanie zabezpieczenia dowodu moze dotyczy¢ tylko
srodkéw rzeczowych i nastapi¢ po uprawdopodobnieniu
roszczenia i interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia.
Taki interes prawny istnieje m.in. wowczas, gdy brak
zabezpieczenia dowodu przez sad, spowoduje brak

mozliwosci wykazania faktu naruszenia w  przysziosci,

istnieje ryzyko zniszczenia dowodéw lub potrzeba ustalenia

aktualnego stanu rzeczy, gldwnie stanu naruszenia.
Postanowienie  zabezpieczajace $rodek dowodowy ma
szczegbtowo okreslad zakres wgladu oraz zasady korzystania
i zapoznania sie ze $rodkiem dowodowym.

Co istotne, Sad IP bedzie orzeka¢ o takim sposobie
zabezpieczenia jaki uzna za odpowiedni, wlyczajac w to
odebranie towaréw, materiatdbw, narzedzi uzytych do
produkeji  lub dystrybucji, dokumentéw, jak réwniez
sporzadzenie szczegblowego opisu tych przedmiotéw
polaczone, w razie konieczno$ci, z pobraniem ich probek.
Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu dowodu zostato
powierzone komornikowi, ktéry nie tylko moze odebra¢
wskazane w postanowieniu przedmioty, ale réwniez sporza-
dzi¢ protokdt ze stanu faktycznego. Wykonujac postano-
wienie o zabezpieczeniu dowodu, komornik nie dokonuje
zajecia przedmiotu, ale odbiera ten przedmiot i przekazuje
do sadu w celu przeprowadzenia dowodu w przysztosci.

Podmiot, ktérego wniosek o zabezpieczenie dowodu zostat
dostep do zabezpieczonych

dowodéw dopiero po uprawomocnieniu sie postanowienia

uwzgledniony, uzyskuje
sadu, pomimo, ze postanowienie to jest wykonalne z chwilg
wydania. W ten sposéb z jednej strony zrealizowana jest
przestanka szybkiego dzialania, z drugiej natomiast zabez-
pieczony interes drugiej strony, ktorej zazalenie na
postanowienie o zabezpieczeniu dowodu moze zostal
uwzglednione, co bedzie czyni¢ bezprzedmiotowym
udostepnianie drugiej stronie zabezpieczonych dowodow.
Jezeli do zabezpieczenia dowoddéw doszto przed wniesieniem
pozwu, uprawniony musi ztozy¢ w terminie wyznaczonym

przez sad pozew, inaczej zabezpieczenie upadnie.

Naruszyciel bedzie musial wyjawié lub wyda¢

dowdd naruszenia
Nowym rozwiazaniem jest mozliwo§¢ uzyskania w trakcie

trwajacego  procesu o naruszenie praw  whasnosci
intelektualnej nakazu sadu w zakresie wyjawienia lub
wydania dowodu przez drugg strone, pod warunkiem
uprawdopodobnienia roszczenia i wykazania, ze pozwany
dysponuje  tym  dowodem.  Postanowienie  sadu
uwzgledniajace takie zadanie bedzie tytutem egzekucyjnym,
co oznacza, ze w przypadku niezastosowania si¢ do
postanowienia sadu, bedzie mozliwe skierowanie go do
egzekucji. Co wiecej, jedli druga strona bedzie odmawiat
wyjawienia lub wydania dowodu, albo dowdd zniszczy, sad
moze uznaé za ustalone fakty, ktére miaty by¢ tym dowodem
wykazane oraz obcigzy¢ pozwanego kosztami niezaleznie od
wyniku sprawy. Rozwiazanie to jest zblizone do regulacji art.

248 k.p.c. z ta jednak réznica, ze postanowienie Sad IP




nakazujace wydanie lub wyjawienie dowodu, w przeci-

wiefistwie do postanowienia wydanego na podstawie w/w
regulacji k.p.c., jest tytulem egzekucyjnym i moze by¢
egzekwowane w postepowaniu egzekucyjnym.

Nakazujac wydanie lub wyjawienie dowodu przez
pozwanego sad bedzie mogt okresli¢ zasady korzystania i
zapoznawania sie¢ z tym dowodem przez powoda,
uwzgledniajac  przy tym tajemnice przedsiebiorstwa
pozwanego. Sad bedzie mogt zatem wzywaé do wyjawienia
lub wydania dokumentéw bankowych, finansowych i
handlowych niezbednych do ujawnienia faktu naruszenia,
przy czym zachowane musi by¢ zabezpieczenie ochrony
tajemnicy przedsiebiorstwa pozwanego.

Informacje o naruszeniu — jak bedzie mozna je
uzyskacé?

Wezwanie do udzielenia informacji jest kolejnym
elementem wprowadzajacym jednolita regulacje gwaranto-
wanego Dyrektywa 2004/48 prawa do uzyskania
informacji niezbednych do dochodzenia roszczen we
naruszenia  praw  wlasnosci

wszystkich ~ sprawach

intelektualnej. Uprawniony bedzie moégt zada¢ informacji
niezbednych do dochodzenia roszczen zwigzanych z
naruszeniem wiasnosci intelektualnej zaréwno na etapie
przedprocesowym jak i w ramach toczacego sie juz poste-
powania. Katalog informacji, ktérych uprawniony bedzie
mogt zadat zostat okreSlony w Ustawie, przy czym warto
odnotowaé, ze bedzie mozna tez wystepowal o inne niz
wskazane w Ustawie informacje, pod warunkiem, wyka-
zania, ze s niezbedne dla dochodzenia roszczenia. Jest to
istotna zmiana w stosunku do wczesniejszych regulacji,
prowadzaca de facto do rozszerzenia katalogu informaciji
objetych prawem do informacji podmiotu praw wihasnosci

intelektualne;j.

Uprawniony, ktéry bedzie chciat pozyska¢ informacje o
naruszeniu, bedzie musiat przedstawi¢ wiarygodne okolicz-
no$ci wskazujace na naruszenie jego praw wiasnosci
intelektualnej, oraz okresli¢ zakres zadanych informaciji i
uzasadni¢, ze informacje te sa konieczne dla ustalenia
zrodha i zakresu naruszenia. Nie bedzie musiat natomiast
wykazywaé interesu prawnego - jak przyjmowano
dotychczas przy stosowaniu innych regulacji roszczenia
informacyjnego. Nowoscig w polskiej regulacji jest tez
rozwigzanie przewidujace rygor odpowiedzialno$ci karnej
za skladanie fatszywych zeznaf dla osoby, ktérej sad
nakazal przedstawienie informacji. Podanie nieprawdzi-
wych informacji, bedzie stwarza¢ wiec ryzyko odpowie-
dzialno$ci karnej. Wezwanie do udzielenia informacji moze
by¢ kierowane nie tylko wobec naruszyciela prawa, ale

réwniez wobec osoby trzeciej, co do ktérej zostanie
wykazane, ze faktycznie prowadzi dziatalno$¢ zwigzang z
procesem naruszenia praw wiasnosci intelektualne;.

Uprawniony, ktéry uzyskat informacje przed wniesieniem
pozwu, bedzie zobligowany do zfozenia pozwu w terminie
wyznaczonym przez sad, nie pdzniej niz 1 miesiac od
wykonania postanowienia o udzieleniu informacji. W
dotychczasowych regulacjach roszczenia informacyjnego
nie bylo takiego mechanizmu, ktéry ma realizowa¢ postulat
zapewnienia koniecznego zwiazku pomiedzy zadaniem
informacji a wla$ciwym postepowaniem o naruszenie praw
wilasnosci intelektualnej. Obowigzek ztozenia pozwu w
okre§lonym terminie od uzyskania informacji ma zapo-
biega¢ naduzywaniu instytucji prawa do informacji i
powodowa¢ bardziej przemy$lane korzystanie z tego
instrumentu prawnego. Brak wniesienia pozwu w terminie,
jego zwrot, odrzucenie lub cofnigcie, albo umorzenie
postgpowania, Czy przegranie sprawy przez uprawnionego,
bedzie skutkowato m.in. odpowiedzialnoscig odszkodo-
wawcza za szkode poniesiong przez podmiot zobowigzany
do udzielania informacji w wykonaniu postanowienia sadu.

Sad IP uniewazni lub wygasi znak towarowy

lub wz6r przemyslowy

Czesto stosowanym $rodkiem obrony przed zarzutami
naruszenia praw wlasnoéci przemystowej sg proby
uniewaznienia tych praw wyltacznych. Zazwyczaj wnioski o
uniewaznienie, czy wygaszenie takich praw, sa sktadane do
Urzedu Patentowego RP przez podmioty, ktérym
postawiono zarzut naruszenia cudzych praw wylacznych i
wytoczono proces o naruszenia. Do tej pory jedynym
mozliwym trybem postepowania w takich sprawach bylo
postepowanie administracyjne przed Urzedem Patentowym
RP, jako wytacznie whasciwym do orzekania w sprawach
uniewaznienia praw wylacznych. Wyjatkiem byly poste-
powania przed Sadem Unijnych Znakéw Towarowych i
Wzoréw  Wspdlnotowych, w  ktérych  przewidziano
mozliwo$¢ wystepowania z powddztwem wzajemnym o
uniewaznienie lub wygaszenie unijnego znaku towarowego

lub o uniewaznienie wzoru wspblnotowego.




Nowa Ustawa wprowadza mozliwo$¢ orzekania przez Sady

IP w sprawach uniewaznienia lub wygaszenia réwniez
pozostalych znakéw towarowych, a takze uniewaznienia
pozostatych  wzoréw przemystowych. Mozliwoé¢ taka
zostata przewidziana w ramach rozpoznawania przez Sad 1P
powddztwa wzajemnego wytaczanego przez pozwanego w
sprawie o naruszenie wskazanych wyzej praw. Rozwigzanie
to z pewnoscig stanowi nowy $rodek obrony pozwanego w
procesie o naruszenie prawa ze znaku towarowego, czy
wzoru przemystowego. Pozwany w ten sposob uzyskat
procesowy instrument pozwalajacy na unicestwienie praw
wyltacznych powoda (w sytuacji, gdy zostaly one wadliwie
udzielone lub juz wygasty) bez koniecznoéci wszczynania
odrebnego postepowania przed Urzedem Patentowym RP.
Bedzie to z pewnoscia duze utatwienie dla pozwanych o
naruszenie praw do wzoru przemystowego i znaku
towarowego, pozwalajace na eliminowanie z obrotu
wadliwie udzielonego prawa.

Wiem, czy (nie) naruszam

Pozew o ustalenie przez sad, ze nie dochodzi do naruszenia
prawa wylacznego, to kolejny  rodzaj szczegdlnego
powddztwa wprowadzonego w sprawach wilasnosci inte-
lektualnej. W celu unikniecia stanu niepewnosci zwigzanej z
wprowadzaniem na rynek nowych rozwiazan oraz zaosz-
czedzenia kosztéw inwestycji, ktéra w przyszioéci moze
zostal  zablokowana, podmiot planujgcy wprowadzenie
nowego rozwigzania otrzymal instrument pozwalajacy na
uzyskanie sadowego rozstrzygniecia eliminujagcego stan
takiej niepewnoSci.
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Skorzystanie z mozliwo§ci wytoczenia tego powddztwa
bedzie uzaleznione od realizacji wskazanych w Ustawie
przestanek. Najwazniejsza z nich jest posiadanie interesu
prawnego we wniesieniu pozwu. Taki interes bedzie istniat,
gdy uprawniony o$wiadczy, ze czynnoéci podjete lub
planowane przez powoda naruszaja lub bedg naruszaé jego
prawo wylaczne, albo nie zajat w tym zakresie stanowiska w
wyznaczonym w tym celu terminie, nie krétszym niz dwa
miesigce. Jednocze$nie Ustawa precyzyjnie wskazuje w jaki
sposob powdd powinien wyznaczy¢ termin na zajecie
stanowiska, aby brak reakcji uprawnionego, dawat podstawe
do przyjecia, ze istnieje interes prawny w ztozeniu pozwu o
ustalenie.

Podsumowujac, podmioty bedace beneficjentami praw
poktadajg  duze
oczekiwania w nowej regulacji wprowadzajacej Sady IP.

whasnosci  intelektualne; nadzieje i
Sama regulacja w swoim zalozeniu realizuje postulat
rozstrzygania o sprawach wlasnosci intelektualnej w sadach
przygotowanych do tego merytorycznie i organizacyjnie, z
wykorzystaniem $rodkéw usprawniajacych i utatwiajacych
egzekwowanie tych praw. Mozna mie¢ tylko nadzieje, ze
Covid-19  nie

wprowadzenia planowanych zmian, a Sady IP zaczng szybko

aktualna  sytuacji  epidemii op6zni
i sprawnie funkcjonowaé. Kazda zmiana wymaga czasu i
dopracowania — ta z pewnoécia byta dlugo wyczekiwana.
Czas pokaze, czy i w jakim zakresie nowa regulacja sie
sprawdzi, i czy podmioty wihasnosci intelektualnej odczuja

nowg jako§¢ w dochodzeniu i sgdowej ochronie swoich praw.
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