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Wspdlna praktyka (CP8) dotyczgca uzywania znakéw
towarowych w formie innej niz ta, w ktérej zostaty

zarejestrowane

Justyna Sitnikow, Associate

Urzedy ds. wlasno$ci intelektualnej nalezgce do Europejskiej
Sieci Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemyslowych uzgo-
dnity wspdlna praktyke w odniesieniu do uzywania znakéw
towarowych w formie innej niz ta, w ktdrej zostaly zarejestro-
wane (dalej: ,Wspdlna Praktyka”). Celem dokumentu jest
okreslenie ogdlnych zasad, kiedy stosowanie znaku towaro-
wego w formie odmiennej niz zarejestrowanej zmienia jego
charakter odrézniajacy. Dokument Wspdlnej Praktyki przy-
woluje rodzaje zmian, ktére mogg wystgpié¢ w znaku, gdy jest
on uzywany w formie réznigcej sie od zarejestrowanej, i ocenia
wplyw tych zmian na charakter odrézniajacy znaku
towarowego.

Wspdlna Praktyka zostala podana do wiadomosci publicznej
w pazdzierniku biezacego roku w formie wspdlnego komuni-
katu. Jest on dostepny w jezyku angielskim pod nastepujacym
linkiem: https://euipo.europa.eu/tunnel-web

W ramach wstepu warto przypomnied, ze zarejestrowany
znak towarowy podlega obowigzkowi uzywania, ktére musi
mieé charakter rzeczywisty. Chodzi tu zatem o uzywanie
znaku w obrocie gospodarczym w celu pozyskania odbiorcéw
na dane towary lub ustugi. Uzywanie powinno by¢ na tyle
trwale i intensywne pod wzgledem skali oznaczanych znakiem
towar6w lub ustug, a zarazem na tyle stabilne pod wzgledem
postaci znaku, zeby odnie$¢ okreslony skutek komercyjny na
okreslonym rynku.

Opisywany obowigzek zostal wyrazony w przepisach krajo-
wych oraz unijnych. Funkcja obowiazku uzywania znaku
towarowego wigze sie z podstawowg funkcjg samego znaku —
funkcjg odrézniajacg (oznaczenia pochodzenia towardw i
ustug). Znak nieobecny na rynku traci te funkcje i sens
gospodarczy.

W rezultacie znak nieuzywany jest podatny na wygaszenie.
Zgodnie z art. 169 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wlasnos$ci przemystowej (Dz. U.z 2020 r., poz. 286, z pdin. z

m.; dalej: ,p.w.p.”) znak towarowy wygasa na skutek
»hieuzywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposdb
rzeczywisty dla towardw objetych prawem ochronnym w
ciggu nieprzerwanego okresu pieciu lat, po dniu wydania
decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba ze istniejg

wazne powody jego nieuzywania”.

Przechodzac jednak do formy, w jakiej znak towarowy jest
uzywany, nalezy wskazaé, ze poslugiwanie sie znakiem w
postaci innej od zarejestrowanej stanowi wyjatek od reguly.
Zasada jest bowiem, ze uprawniony do znaku ma wole
wyboru, w jakiej konkretnie formie (postaci) chce zglosié
znak, i zasadniczo korzystanie z tej formy wypelnia obowigzek
uzywania znaku towarowego. Uwarunkowania rynkowe, w
tym potrzeba odnawiania wygladu znaku przez dostosowanie
go do aktualnych trendéw marketingowych, wymusity
uwzglednienie eksploatacji znaku takze w postaci odmiennej
od zarejestrowanej. Odmienna postaé znaku, z ktdrej
korzystanie jest traktowane jako rzeczywiste uzywanie znaku,
moze r6znié sie od postaci zarejestrowanej tylko w pewnym
zakresie. Zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. przez uzywanie
znaku rozumie sie takze uzywanie znaku ,réznigcego sie od
znaku, na ktéry udzielono prawa ochronnego, w elementach,
ktére nie zmieniaja jego odrdézniajacego charakteru”.
Tozsamy zapis znajduje si¢ w przepisach unijnych — art. 18 ust.
1lit. a Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej.


https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_cp8_en.pdf

Jak zatem wynika z przepiséw, dopuszczalna jest tylko

fragmentaryczna réznica w formie znaku - taka, ktdra
pozwala zachowaé charakter odrézniajgcy uzywanej postaci
znaku w stosunku do postaci zarejestrowanej. Oznacza to, ze
ta uzywana posta¢ musi pozostawaé réwnowazna pod

wzgledem ogdlnego wrazenia ze znakiem zarejestrowanym.

Analiza konwergencji w tym temacie ujawnila znaczne
rozbieznosci pomiedzy praktyka poszczegdlnych urzeddéw
panistw czlonkowskich w odniesieniu do oceny rzeczywistego
uzywania w przypadku uzywania znaku towarowego w formie
réznigcej si¢ od zarejestrowanej. Takie rozbiezne praktyki
powodowaly niepewno$¢ wsréd zglaszajacych/uprawnionych
pragnacych chronié lub utrzymad swoje prawa w réznych
jurysdykcjach oraz generowaly wzrost kosztéw w zwigzku z
dostosowania ich strategii do réznych,

préba czesto

sprzecznych praktyk urzeddéw.

Dokument Wspdlnej Praktyki ma na celu ujednolicenie
praktyki urzedéw krajowych w opisywanym temacie poprzez
stosowania

zapewnienie zharmonizowanego i spdjnego

ponizej przedstawionych zasad.

Wedlug wytycznych przy ocenie, czy uzywane oznaczenie
stanowi dopuszczalng zmiane jego formy w stosunku do
rejestracji, w pierwszej kolejnosci nalezy:

e oceni¢ oznaczenie w formie zarejestrowanej, biorgc pod
uwage jej charakter odrdzniajacy i elementy wizualnie
dominujace;

e oceni¢ réznice w znaku uzywanym oraz wplyw tych

zmian.

Ponizej przedstawimy niektére rodzaje zmian, ktére moga
wystgpi¢ w znaku, gdy jest on uzywany w formie réznigcej sie
od zarejestrowanej, wraz z przykladamy zaczerpnietymi ze
Wspdlnej Praktyki.

1. Zmiana poprzez dodanie elementu odrézniajacego

Co do zasady dodanie elementu odrézniajgcego, ktéry wcho-
dzi w interakcje ze znakiem zarejestrowanym w taki sposdb,
ze nie moze by¢ juz postrzegany niezaleznie, zmienia jego
charakter odrézniajgcy. Ma to miejsce zaréwno w przypadku,
gdy zarejestrowane oznaczenie ma przecietny, jak i niski
stopienl charakteru odrézniajacego.

przyktad, w ktérym doszlo
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2. Zmiana poprzez dodanie elementéw
niedystynktywnych i/lub elementéw o niskim stopniu
charakteru odrézniajacego

Jezeli zarejestrowane oznaczenie ma charakter przecietnie
odrézniajacy, dodanie oznaczenia o charakterze niedystynk-
tywnym lub elementu o niskim stopniu charakteru odréznia-
jacego nie prowadzi do zmiany charakteru odrézniajgcego

znaku zarejestrowanego.
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3. Zmiana poprzez pominigcie elementu odrézniajacego
Wszystkie elementy odrdzniajgce oznaczenia w postaci, w
jakiej zostalo zarejestrowane, przyczyniajg sie do jej charakte-
ru odrézniajgcego. W zwigzku z tym pominiecie jednego z tych
elementéw w uzywanym oznaczeniu z duzym prawdopo-
dobieristwem bedzie zmienia¢ charakter odrézniajgcy znaku
zarejestrowanego.
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4. Zmiana poprzez pomini¢cie elementéw
niedystynktywnych i/lub elementéw o niskim stopniu
charakteru odrézniajacego

Jezeli zarejestrowane oznaczenie ma charakter przecietnie
odrézniajgcy, pominiecie w uzywanym oznaczeniu elementu
nieposiadajgcego charakteru odrézniajacego nie moze zmienié
charakteru odrézniajacego znaku zarejestrowanego. Podobna
zasada ma miejsce réwniez w przypadku, gdy pominiety
element ma niski stopienn charakteru odrézniajacego. Nie
mozna jednak wykluczyé, ze pominiecie elementu o niskim
stopniu charakteru odrézniajagcego moze doprowadzi¢ do
odmiennej analizy, w szczegdlnosci jesli pominiety element
jest wizualnie dominujgcy lub wchodzi w interakcje z innymi
elementami.
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Po wiecej przyktadéw zmian odsytam Paristwa do dokumentu
Wspdlnej Praktyki. W tym miejscu chcialabym zwrdcié
uwage, ze analiza charakteru odrdzniajacego jest nieroze-
rwalnie zwigzana z towarami i ustugami objetymi rejestracjg i
w kontekscie z nimi powinny byé badane wszelkie zmiany.

Warto réwniez wskazaé, ze s3 to dos$¢ ogdlne zasady i
odstepstwa od nich mogg wystepowad i moga byé w pelni
uzasadnione. Kazda sprawa powinna by¢ bowiem badana na
zasadzie case by case. Sam dokument Wspdlnej Praktyki
nalezy oceni¢ bardzo pozytywnie — miejmy nadzieje, ze
przyczyni sie on do wystgpienia spéjnosci w europejskim
systemie prawa znakow towarowych.




Kara pozbawienia wolnosci za handel towarami podrobionymi
lub pirackimi?

adw. Malgorzata Kutaj, Senior Associate

W ostatnim czasie media obiegta informacja w przedmiocie
wyroku sgdowego, ktéry zapadl w Chinskiej Republice
Ludowej w stosunku do naruszyciela podrabiajgcego kultowe
klocki Lego. Dziewieé os6b bioracych udzial w przestepczym
procederze zostalo skazanych na 6 lat wiezienia. Jest to wyraz
coraz bardziej restrykcyjnej polityki Chin w stosunku do
naruszen praw wlasnosci intelektualnej. Klocki sprzedawane
byly pod oznaczeniem Lepin, a wedle doniesieri medialnych
skopiowane zostaly 1 : 1. Nielegalny obrét firmy miat wynies¢
330 milionéw juanéw (48,31 miliona dolaréw).

Nie jest to jedyne tego typu orzeczenie w Chiriskiej Republice

Ludowej. Jak wynika bowiem z dostepnych w mediach
informacji, réwniez na 6 lat pozbawienia wolnosci skazany
zostal przywddca grupy przestepczej, ktdra podrabiata znaki
towarowe brytyjskiej sp6tki Dyson. Proceder polegal na
wprowadzaniu do obrotu na rynek europejski, amerykariski
oraz australijski opatrzonych podrobionymi znakami towaro-
wymi suszarek do wloséw, ktére wytwarzane byly w kilku
fabrykach w Chinach.

Kary wiezienia za handel towarami pirackimi lub podrébkami
sg takze wnioskowane lub zasgdzane w krajach europejskich.
Media obiegla ostatnio informacja o mieszkance Szkocji —
Susan Rides — ktdéra oficjalnie bedgc osobg bezrobotns,
zarabiala krocie, handlujac podrobionymi ubraniami, w tym
takich marek jak Ralph Lauren i Hugo Boss, czy tez torebkami
Stelli McCartney, Chanel i Michaela Korsa. Wsréd towaréw
znaleziono takze podrdbki takich znanych firm, jak: Nike, The
North Face, Armani czy UGG. Zgodnie z wyjasnieniami Susan
Rides uzyskiwala roczny obrét w wysokosci blisko 200 tysiecy
funtéw. Zostala ona skazana na 12 miesiecy pozbawienia

wolnosci.

Kary aresztu domowego zostaly takze orzeczone w stosunku
do naruszycieli, ktérzy podrabiali sltynne i ekskluzywne
torebki marki Hermes Birkin. W procederze brali udzial
réwniez byli pracownicy spdtki. Na przywddce grupy natozono
bardzo wysokg kare pieniezng w wysokosci 200 tysiecy euro.
Drugi z lideréw musi z kolei uiscié grzywne w wysokosci 100
tysiecy euro. Naruszyciele dzialali w bardzo wyrachowany
sposdb. Torebki wytwarzane byly ze skéry krokodyla, ktdra
otrzymywali dzieki wloskiemu dostawcy, ponadto uzywali
zamkdw i innych elementéw przemyconych bezposrednio ze
spotki Hermés. Podrdébki sprzedawane byly po nizszych,
aczkolwiek nie wyjatkowo oddalonych od oryginalnych
cenach: 20-30 tysiecy euro, co generowalo rocznie milionowe
przychody.

Powyzsze zaostrzenie podejscia do penalizacji zjawiska podra-
biania towaréw oryginalnych nalezy uznaé za napawajace
optymizmem. Jak wynikalo bowiem z wielokrotnie omawia-
nych w ramach niniejszych cykléw artykuléw lub raportéw
unijnych, jednym z wiekszych probleméw w zwalczaniu tego
typu przestepczosci jest stosunkowo niska wysokosé
przewidywanych kar pienieznych (czy tez tych zasadzanych),
co wplywa na wiekszg zuchwalo$¢ naruszycieli. Tymczasem,
jak wielokrotnie podkre§lano w raportach, przestepstwa
podrabiania s3 czesto powigzane z innymi rodzajami prze-
stepstw, w tym skierowanych bezposrednio przeciwko zyciu
czy zdrowiu czlowieka. Takie niebezpieczeristwo moga wywo-
lywad takze towary podrobione w postaci sprzetu elektronicz-

nego, lekéw, suplementéw diety czy tez zywnosci.




Czy na gruncie polskich przepiséw mozliwe jest orzeczenie
tak wysokiej kary? Zgodnie z polskimi regulacjami, dotycza-
cymi zaréwno towaréw pirackich (art. 115 oraz 116 Ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych; dalej: pr. aut.), jak i przepisu penalizujgcego podrabia-
nie znakéw towarowych (art. 305 Ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wlasnodci przemystowej; dalej: p.w.p.),
mozliwe jest orzeczenie kary pozbawienia wolnosci o réznej
wysokodci. Warto jednak zwrdci¢ uwage na jej najwyzszy
wymiar (do 5 lat), ktéry jest mozliwy do orzeczenia na gruncie

obydwu ww. ustaw.

Zgodnie z art. 116 § 1 pr. aut.: ,Kto bez uprawnienia albo
wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwdr w wersji
oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykona-
nie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat
2”. Zgodnie jednak z § 3 cytowanego artykulu: ,Jezeli spraw-
ca uczynil sobie z popelniania przestepstwa okreslonego
w ust. 1 stale Zrédlo dochodu albo dzialalno$é przestgpna,
okreslona w ust. 1, organizuje lub nig kieruje, podlega
karze pozbawienia wolnosci od 6 miesigcy do lat 5”.

Podobng regulacje zawiera takze art. 305 § 1 p.w.p.: ,Kto, w
celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym
znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towaro-
wym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towaro-
wym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, ktérego nie
ma prawa uzywac lub dokonuje obrotu towarami oznaczo-
nymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia

wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2”. Jak z kolei
stanowi § 3 ww. artykulu: ,Jezeli sprawca uczynil sobie z
popelnienia przestgpstwa okreslonego w ust. 1 stale
zrédlo dochodu albo dopuszcza si¢ tego przestepstwa w
stosunku do towaru o znacznej wartosci, podlega karze
pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 5”.

Wspdlng przestankg zawarta w obydwu przepisach jest
znamieg ,uczynienia sobie z popelnienia przestepstwa stalego
zrédla dochodu”. Jest to takze jedna z najczedciej stosowa-
nych w praktyce przestanek warunkujacych surowszg odpo-
wiedzialnos¢ na gruncie wspomnianych przepiséw. Zgodnie z
orzecznictwem ,stalo$é Zrédla dochodu” nalezy interpreto-
waé na podstawie wytycznych ekonomicznych, a nie
prawnych. Co wiecej, nie musi ono mie¢ charakteru gléwnego
Zrédla utrzymania. Obserwujac praktyke orzeczniczg, powyz-
sze znamie jest przede wszystkim uznane za zrealizowane,
jesli dzialalnos$é naruszyciela odznacza sie¢ regularnoscia, a
takze pewng organizacjg tej dzialalnosci, jak prowadzenie
wyspecjalizowanych aukcji / stron internetowych, butikéw,
hurtowni, stoisk itp. Wielokrotnie bowiem, réwniez na
terenie Polski, dzialania podejmowane przez naruszycieli
przybierajg coraz bardziej zorganizowang forme. Wydaje sie,
ze polskie orzecznictwo nie jest ciaggle gotowe na wydawanie
tego typu rygorystycznych wyrokéw w
naruszycieli, ale to, co mozemy tez zaobserwowac na gruncie

stosunku do

wlasnej praktyki, to coraz wyzsze kwoty zasgdzanych na rzecz
uprawnionych nawigzek, co jest niewatpliwie slusznym
trendem oraz poczatkiem drogi do jeszcze konsekwentniejszej
walki z rynkiem podrébek i towaréw pirackich.




Dowody z internetu przy uniewaznieniu prawa z rejestracji
wzoru przemysfowego

2. pat. dr Anna Sokotowska-Eawniczak, Partner

W sprawach o uniewaznienie praw wlasnos$ci przemystowej,
zwlaszcza takich, w ktérych nalezy podwazyé nowos$é chro-
nionego rozwigzania, niezbedne jest przedlozenie odpowied-
nich dowodéw. Tylko wéwczas, kiedy przedstawimy materia-
ly dotyczgce wczesniejszego, publicznego ujawnienia rozwig-
zania bedacego przedmiotem wynalazku chronionego paten-
tem, wytworu chronionego prawem ochronnym lub produktu
chronionego prawem z rejestracji, uniewaznienie spornego
prawa ma szanse powodzenia. Nie wymaga wiekszych wyjas-
nieri, ze dowody pochodzace z internetu mogg w przewazajg-
cej czesci przypadkéw pehnié role kluczows. Urzad Unii
Europejskiej ds. Whasnosci Intelektualnej znany jest z dosé
liberalnego podejscia do takich dowodéw i do oceny
wiarygodnosci daty, ktdrg takie dowody mogg by¢ opatrzone.
Stanowisko w tej sprawie wyrazil w stosunkowo niedawnym
wyroku Wojewddzki Sad Administracyjny w
Warszawie (wyrok WSA z 26 sierpnia 2020 r.,, VI SA/Wa
2562/19), potwierdzajac niejako wczesniejsze orzecznictwo

réwniez

sadéw administracyjnych.

Wyrok zostal wydany w sprawie dotyczacej uniewaznienia

prawa z rejestracji wzoru przemyslowego pt.: Donica ozdobna
do kwiatéw i roélin (nr Rp.23727) na podstawie wniesionego
sprzeciwu. Wnoszgcy sprzeciw zarzucal, ze w dacie zgloszenia
sporny wzdr przemystowy nie cechowal sie¢ nowoscig ani
indywidualnym charakterem i na te okolicznosci przedltozyt
szereg materialéw dowodowych. Prawo z rejestracji zostalo
uniewaznione, a Urzad Patentowy RP sam przyznal, ze
kluczowe znaczenie dla oceny mialo publiczne ujawnienie
dokonane przez samego uprawnione na ponad 12 miesiecy
przez data pierwszernistwa, w portalu spolecznosciowym
na ktérym umieszczono zdjecie donicy. W decyzji Urzad
Patentowy RP wskazal, ze ,w toku postgpowania uprawniony nie
zakwestio-nowat daty widniejgcej na omawianym wydruku,
natomiast zwrdcil uwage, zZe jest on niewyrazny. Urzqd nie podzielit
tego stanowiska. Uznal, ze donice przedstawione w omawianym
materiale sqg widoczne w stopniu umozliwiajgcym dokonanie oceny

poréwnawczej”.

Uprawniony z prawa rejestracji do wzoru, nie zgadzajgc sie z
decyzja Urzedu Patentowego RP, zaskarzyl decyzje administra-
cyjng w calosci podnoszgc w skardze do Wojewddzkiego Sgdu
Administracyjnego w Warszawie m.in. naruszenie art. 103 ust.
2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wlasnosci przemystowe;j
poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy informacje
zawarte na stronie na portalu spolecznosciowym nie
mogly dotrze¢ do wiadomosci os6b zajmujacych sie
zawodowo dziedzina, ktérej wzdr dotyczy, co w efekcie
powinno skutkowad uznaniem, Ze sporny wzor nie zostatl
udostepniony publicznie.

Wojewddzki Sad Administracyjny w Warszawie, oddalajac
skarge, w przedmiocie oceny dowodéw pochodzgcych z inter-
netu stwierdzil miedzy innymi, ze ,aby dokonac oceny mocy
dowodowej dowodéw pochodzqcych z Internetu, nalezy zweryfi-
kowac prawdopodobieristwo i prawdziwos¢ zawartych w
dokumencie informacji, np. jego pochodzenie, okolicznosci
jego sporzqdzenia oraz jego adresata, a nastepnie ocenic, czy
wydaje si¢ sensowny i wiarygodny (por. wyrok NSA z 12
wrzesnia 2019 ., II GSK 2370/17,

sygn. akt opubl,:

orzeczenia.nsa.gov.pl)”.

W ocenie WSA w oparciu o przedstawione przez strony
materialy dowodowe Urzad Patentowy RP prawidlowo stwier-
dzil, ze sporny wzdr nie spetnial przestanki nowosci sformuto-
wanej w art. 103 p.w.p. Naczelny Sad Administracyjny w
wyroku z 1 marca 2018 r., sygn. akt II GSK 1274/16 wypowie-
dzial sie, ze "dowodami wczesniejszego publicznego udostgpnienia
przeciwstawionego wzoru poprzez jego wprowadzenie do obrotu
mogq by¢ faktury oznaczone datq sprzedazy produktéw, w ktdrych
zastosowano identyczny wzdr w poréwnaniu ze spornym wzorem.
Udostepnienie publiczne wzoru przemystowego - w swietle art. 103
ust. 1 p.w.p. nastepuje poprzez stosowanie wzoru, jego wystawienie
lub ujawnienie w innych sposdb".

Nie ulega watpliwosci, ze rozsadne podejscie do oceny wiary-
godnosdci dowoddédw pochodzacych z internetu jest konieczne
dla sprawnego procedowania w sprawach o uniewaznienie
praw wlasnos$ci przemyslowej. Wydaje sie, ze komentowany
wyrok WSA potwierdza wlasnie takie podejscie zapoczatko-
wane juz wczesniej przez sagdy administracyjne.




Dowdd rzeczywistego uzywania znaku, czyli ciqg dalszy
pitkarskich sporéw o znaki towarowe

Julia Kostrzewa, Trainee

Najnowsza unijna praktyka orzecznicza potwierdza, ze zwig-
zek futbolu i prawa wlasno$ci intelektualnej pozostaje aktual-
ny i $cisty. W ostatnim czasie Trybunal Sprawiedliwosci UE
(dalej: TSUE) wydal zywo dyskutowany wyrok w sprawie
Messi[l], ktéry analizowali§my w ostatnim numerze IP Alert.
Piltkarskie tlo ma réwniez decyzja Izby Odwotawczej EUIPO w
sprawie znaku Jirgena Klinsmanna[2], z ktdrej plyng godne
uwagi wnioski dla wlascicieli znakéw w kontekscie sposobu
zglaszania znakéw towarowych do ochrony oraz dowoddéw
dotyczacych rzeczywistego uzywania znaku.

Podobienstwo znakow z pitkarzami

Jurgen Klinsmann, byly pitkarz i uznany trener — m.in.
niemieckiej reprezentacji na mundialu w 2006 r. — wyznaczyl
terytorium Unii Europejskiej jako obszar ochrony z
miedzynarodowej rejestracji graficznego znaku towarowego

przedstawionego ponizej:

Znak zostal zgloszony do ochrony m.in. dla wydrukéw, foto-
grafii, materialéw introligatorskich (klasa 16), odziezy (klasa
25), napojéw, piw (klasa 32) oraz ustlug w zakresie edukacji,
szkoleni, rozrywki (klasa 41) i mial obrazowad stynnego gola
samego Klinsmanna, strzelonego podczas meczu z Bayernem
Monachium w 1987r.

Wkrétce jednak sprzeciw wobec powyzszej rejestracji na
podstawie wczesniejszych znakéw krajowych zgtosil wloski
producent kart i naklejek kolekcjonerskich z wizerunkami
pitkarzy — PANINI SOCIETA PER AZIONI (dalej: spétka Panini).
Wsréd

(zarejestrowanych dla Kklas

znakéw z  wczesniejsza datg pierwszeristwa
towarowo-ustugowych o
numerach: 16, 25, 32, 41) znalazlo sie kilka znakdéw

graficznych.

Jako podstawe sprzeciwu wnoszacy wskazat tzw. prawdo-
podobieristwo wprowadzenia w btgd[3] oraz renome niektd-
rych znakéw[4] i wyjasnil, Ze jego zdaniem znak pdZniejszy
jest w znacznym stopniu podobny do znakéw inspirowanych
spektakularnym strzalem zawodnika wloskiej ligi z lat 50., do
ktdérego przystuguja prawa spdlce Panini. W szczegdlnosci
podobieristwo to ma realizowad si¢ w warstwie koncepcyjne;j.
Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnodci Intelektualnej (dalej:
EUIPO) przyznal racje wnoszgcemu sprzeciw, uznajac, ze
przeciwstawione znaki przejawiajg podobieristwo wizualne,
fonetycznie nie sg pordéwnywalne, a koncepcyjnie sg wysoce
podobnie, jesli nie identyczne. Uznawszy, ze istnialy podsta-
wy do przyjecia podstawy z art. 8 ust. 1 lit. b Rozporzgdzenia
2017/1001, urzad nie kontynuowal oceny co do renomy

znakéw wezesniejszych.

Jednakze na skutek wniesionego odwotania od tej decyzji Izba
Odwotawcza EUIPO uchylila j3, wydajgc nowe ustalenia w
sprawie. Przypomniawszy o najwazniejszych dyrektywach
oceny podobieristwa miedzy znakami, ptyngcych m.in. z orze-
czenia TSUE w sprawie Sabel[5], Thomson Life[6] czy orzecze-
nia Sadu Unii Europejskiej w sprawie kréwek z Milanéwka[7],
ustalono, ze brak jest podobieristwa znaku péZniejszego w
odniesieniu  do znakow

ponizej przedstawionych

graficznych:
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Wizualnie znaki rdznig sie m.in. ukladem diagonalnym

przedstawienia sylwetki zawodnika, iloscig szczegélow

przedstawionych postaci, kolorem znakéw, elementem
okregu, w ktéry wpisany jest znak pdzniejszy, a w warstwie
konceptualnej odmienne sg tym, ze znak mlodszy nie moze
by¢ jednoznacznie utozsamiany z pilkarzem czy nawet z
wizerunkiem czlowieka. Podobienstwa co do brzmienia

znakdéw z powoddéw oczywistych nie oceniono.

[1] Wyrok Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej z 17 wrzes$nia 2020 r. (w sprawach polaczonych C-449/18 P i C-474/18 P).
[2] Decyzja Izby Odwotawczej EUIPO z 28 wrze$nia 2020 r. w sprawie R 640/2020-4.
[3] Art. 8 ust. 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej; dalej:

Rozporzadzenie 2017/1001.
[4] Art. 8 ust. 5 Rozporzadzenia 2017/1001.
[5] Wyrok TSUE z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, Sabel i Puma AG.

[6] Wyrok TSUE z 6 pazdziernika 2005 r. w sprawie C-120/04, Medion AG i Thomson multimedia.

[7] Wyrok Sadu z 9 kwietnia 2014 r. w sprawie T-623/11, Pico Food GmbH i OHIM.




Renoma znaku... i dowdd rzeczywistego
uzywania

Ostateczna ocena, ze podobierstwo miedzy znakami nie
zachodzi, spowodowala konieczno$¢ rozwazenia przez Izbe
Odwotawczg drugiej z podstaw, na ktdrej oparto sprzeciw, tj.
powotlania sie na renome dwdch znakéw wczesniejszych[8].
Wobec jednego z nich stwierdzono na wczesniejszym etapie
oceny brak podobieristwa do znaku przeciwstawionego, co
wystarcza do odrzucenia zarzutu z powolania sie na renome
znaku. Do rozwazenia pozostal drugi ze znakdéw, ktéry byt
przeznaczony do oznaczania towardw z klasy 16 klasyfikacji
nicejskiej i przedstawial si¢ nastepujgco:

Zanim jednak podjeto analize z perspektywy art. 8 ust. 5
Rozporzadzenia 2017/1001, zauwazono, ze wiasciciel znaku
pdZniejszego w odniesieniu do powyzszego znaku zglosil
wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania
znaku[9]. Wniosek taki, jak przypomniano w omawianej
decyzji, moze by¢ zgloszony niezaleznie od podstawy kwestio-
nowania znaku pdZniejszego (,podwdjna identyczno$é”,
sprawdopodobieristwo wprowadzenia w blad” lub renoma
znaku) pod warunkiem, ze minie okres minimum 5 lat od daty
pierwszenistwa znaku rzeczywiscie uzywanego. Odpowiedzig
na wniosek powinno by¢ przedlozenie materialu dowodowego
pozwalajgcego na uznanie, ze znak byl rzeczywiscie uzywany
dla towardéw lub ustug, dla ktérych objeto go ochronga.

Tymczasem sp6ika Panini w zlozonych dokumentach nie tylko
nie zdotata wykaza¢ dowoddédw uzywania dla towardéw z klasy
16, lecz takze nie odrdznila uzywania wyzej przedstawionego
znaku od innych, ktére byly przedmiotem sprzeciwu —
material dowodowy zawieral dowody korzystania z innych
znakéw przystlugujacych Panini. Jak podkres$lono w decyzji,
charakter odrdzniajacy powyzszego znaku lezy w tym, ze
obrazuje on catkowicie czarne kontury sylwetki zawodnika,
pozbawionej wiekszych szczegétéw. Znaki wezesniej oméwio-
ne sg natomiast charakterystyczne innymi elementami, a
zatem ich uzywanie nie moze spelnia¢ wymogu rzeczywistego
uzywania dla innego znaku, chocby z tej samej serii.

[8] Art. 8 ust. 5 Rozporzadzenia 2017/1001.
[9] Na podstawie art. 47 ust. 2 Rozporzadzenia 2017/1001.
[10] Wyrok TSUE z 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie C-375/97, General Motors Corporation i Yplon SA.

W konsekwencji Izba Odwolawcza uznala, ze jezeli wnoszacy

sprzeciw nie wykazal rzeczywistego uzywania znaku
towarowego, to tym bardziej nie wykazal renomy, ktérg
ten znak mialby sie cechowad. Jak bowiem przyjat TSUE m.in.
w sprawie Chevy , renoma znaku odzwierciedla jego szeroka
znajomo$é wsrédd odbiorcéw (kryterium ilosciowe), a w
niniejszej sprawie nie udowodniono nawet nizszego standar-
du, jakim jest rzeczywiste uzywanie znaku.

Whioski

Whioski plynace z decyzji Izby Odwolawczej EUIPO mogg by¢
dwojakie. Po pierwsze zmuszajg do refleksji nad sposobem
zglaszania do rejestracji znakéw towarowych, a mianowicie
nad wyborem sposobu zgloszenia znaku towarowego do
ochrony oraz wyborem klas towarowo-ustugowych klasy-
fikacji nicejskiej i ich ilosci. Zgtaszajacy muszg by¢ $wiado-
mi, ze po uplywie 5 lat od zastrzezonej daty pierwszeristwa
znaku mogg spotkaé sie z koniecznoscig wykazania, ze ich
znak byl uzywany dla tych towaréw lub ustug, dla ktdrych byt
zgloszony, i to w postaci, ktéra nie zmienia charakteru odréz-
niajacego znaku.

Po drugie nie wolno zapominaé o wadze dowod6w niezbed-
nych do przedstawienia na okolicznos¢ rzeczywistego
uzywania znaku. Podczas korzystania z prawa ochronnego
nalezy pamietac o ewidencjonowaniu sposobdéw tego korzy-
stania, co w przyszlosci — przy okazji sporu — moze by¢

niezwykle przydatne.

Warto réwniez zdad sobie sprawe z mozliwych konsekwencji
wniesienia wniosku o uniewaznienie znaku towarowego.
Linig obrony wlasciciela znaku pézniejszego moze stac sie np.
wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania.
W tym wypadku ciezar dowodu lezy oczywiscie na wlascicielu
znaku wczesniejszego. Brak dostarczenia odpowiedniego
materialu dowodowego moze w takich sytuacjach doprowa-
dzié nie tylko do oddalenia wniosku, lecz takze do ujawnienia
informacji o slabej jakosci wlasnego znaku towarowego — co
moze byé wykorzystane w dalszych postepowaniach o
uniewaznienie. Jak pokazuje decyzja w omawianej sprawie,
latwo w takich okoliczno$ciach o ,samobdja”.




Najnowszy raport USPTO: Czy amerykanskie prawo wiasnosci
intelektualnej dostosowane jest do wyzwan zwiqzanych
z rozwojem sztucznej inteligenc;ji?

apl. adw. Julia Jewgraf, Junior Associate

Na poczatku pazdziernika b.r. amerykariski Urzad Patento-
wych (United States Patent and Trademark Office; ,USPTO”)
opublikowal raport pt. ,Poglady opinii publicznej na sztuczng
inteligencje 1 polityke wlasnosci intelektualnej”, ktéry
podsumowuje ponad 200 stanowisk przedstawionych przez
zagraniczne urzedy patentowe, stowarzyszenia branzowe,
$rodowiska akademickie, zrzeszenia prawnikéw oraz rézne
zainteresowane strony, w szczegolnosci z branzy elektronicz-
nej, komputerowej, motoryzacyjnej, medycznej i farmaceu-
tycznej. Tak szerokie konsultacje spoleczne mialy na celu
ustalenie czy obecne amerykariskie prawo wlasnosci intelek-
tualnej powinno zostaé¢ zmienione, tak aby uwzglednialo
wktad sztucznej inteligendji (,SI”) w postanie danego dobra.

Na wstepie raportu poruszono kwestie braku powszechnie

uznanej definicji co nalezy kwalifikowad jako sztuczng inteli-
gencje. Pojawil sie postulat, zeby kazda powstata definicja byta
na tyle szeroka i dynamiczna, tak aby mogla ewoluowad wraz
zrozwojem SI.

Wigkszos$¢ respondentéw byla zdania, ze obecne przepisy
dotyczace wlasno$ci intelektualnej w USA zapewniajg wystar-
czajacg ochrone aktualnej technologii sztucznej inteligencji.
Wielu z nich wskazywalo, ze obowigzujace zasady prawa
uméw mozna wykorzysta¢ do odpowiedniego wypelnienia
wszelkich luki istniejacych w prawie. Uczestnicy konsultacji

podzieleni byli odnosnie do potrzeby stworzenia nowych

praw wlasnosci intelektualnej zwigzanych ze sztuczng inteli-
gencja, w szczegolnosci objecia ochrong wartosci danych w
kompilacji (tzn. danych pierwotnych). Jeden z uczestnikéw
konsultacji wystosowal propozycje stworzenie przez Stany
Zjednoczone regulacji dotyczacej wspdlnych danych o ograni-
czonym dostepie podobnej do modelu zawartego w japoriskiej
ustawie o zwalczaniu nieuczciwej oraz rewizje przepiséw
dotyczacych omijania technicznych zabezpieczeri.

Zdecydowana wigkszo$¢ oséb i instytucji biorgcych udziat w
konsultacjach zgodzita si¢, ze prawa do wynalazku moga
przystugiwaé jedynie osobom fizycznym lub prawnym.
Niektérzy sugerowali rozszerzenie mozliwosci uzyskania
prawa réwniez na osoby, ktdre szkolg lub kontrolujg procesy
sztucznej inteligencji.

Wigkszos¢ 0s6b biorgcych udzial w konsultacjach zgodzito sie,
ze nie powinny istnieé¢ zadne dodatkowe wymogi, warunku-
jace zdolnosé patentowsy SI. Takie wynalazki nie réznig sie od
innych wynalazkéw wdrazanych komputerowo, ktére badane
sg przez USPTO w ramach testu Alice/Mayo. Opinie byly
jednak podzielone odnosnie do tego czy rosngca popularnosé
sztucznej inteligencji powinna wplywaé na model ,osoby
posiadajacej zwykle umiejetnosci w sztuce, ktérej patent
dotyczy", tj. czy patent wynika dla znawcy, w sposdb
oczywisty, ze stanu techniki. Niektérzy zwrdcili uwage na
wyzwania zwigzane z tzw. ,czarnymi skrzynkami” niektérych
inteligencji, ktére nie dajg

algorytmdéw  sztucznej

przewidywalnych wynikéw.

Podobnie jak w przypadku odpowiedzi dotyczacych patento-
wania wynalazkéw z obszaru SI, zdecydowana wiekszo$¢ oséb
biorgcych udzial w konsultacjach uznala, ze w s$wietle
amerykariskiego prawa autorskiego tworcg utworu moze by¢
tylko czlowiek ( poza instytucja "work-for-hire", ktéra tworzy
fikcje prawng w pewnych okolicznosciach przejécia na
pracodawce lub zamawiajgcego prawa autorskie do utworu
stworzonego przez sztuczng inteligencje). W odpowiedziach
podkreslano, ze sztuczna inteligencja jest narzedziem
podobnym do innych narzedzi, ktére byly uzywane w
przeszlosci do tworzenia utwordéw, takich jak np. Photoshop

czy Garage Band.



W raporcie poruszono réwniez kwestie masowej cyfryzacji
oraz eksploracji tekstéw i danych zauwazajac, Ze moze ona by¢
uznana za naruszenie praw autorskich lub nieuczciwe
wykorzystanie, w zaleznosci od faktéw i okoliczno$ci.
Niektdérzy uczestnicy konsultacji wskazywali, ze instytucja
Hfair use” (instytucja podobna do polskiego dozwolonego
uzytku) jest wystarczajgco elastyczna, aby rozwigzad ten
problem, inni wskazywali potrzebe stworzenia nowych
mechanizméw, regulujacych kwestie udzielania licencji i
rekompensat za korzystanie ze zdigitalizowanych tresci do
celéw uczenia sie¢ maszynowego.

W odniesieniu do prawa znakéw towarowych, zostal podnie-
siony problem zwigzany z ryzykiem nieuwzgledniania przez SI
wszystkich niezbednych czynnikéw w procesie rejestracji
znakdéw, w szczegdlnosci w aplikacjach aktywowanych glosem
zbyt duzego skupienia si¢ na podobieristwie fonetycznym
pomiedzy znakami.

Uczestnicy konsultacji zauwazyli réwniez problem ograni-
czenia tajemnic handlowych w zwigzku z wykorzystywaniem
SI. Mimo to, nie padly postulaty zmian przepiséw.

Podsumowujac, wiekszo$¢ zainteresowanych stron, w duzej
mierze zgodzila sie, ze amerykariskie przepisy regulujace
wlasno$é intelektualng sg wystarczajagco elastyczne, aby
sprosta¢ wyzwaniom zwigzanym z SI. Niewatpliwie w miare
w rozwoju nowych technologii zajdzie potrzeba ponownej
analizy obowigzujacych rozwiazan prawnych, w szczegélnosci
W momencie powstania sztucznej inteligencji ogdlnej (General
Artificial Intelligence) - inteligencji maszyny, ktéra moze zrozu-
mieé¢ lub nauczy¢ sie dowolnego zadania intelektualnego,
ktére moze wykonad czlowiek.

Pelna tresé raportu znajduje sie pod ponizszym linkiem:
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO
_Al-Report_2020-10-07.pdf



https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_AI-Report_2020-10-07.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_AI-Report_2020-10-07.pdf
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1. Komunikat 85/2020 - Wytyczne Prezesa UPRP w zakresie wynalazkéw i wzoréw
uzytkowych oraz znakéw towarowych

Wytyczne Prezesa UPRP majg na celu ujednolicenie praktyku Urzedu Patentowego oraz zapewnienie jednolitej interpretacji
przepiséw prawa w zakresie stosowania przepiséw ustawowych przez ekspertéw orzekajacych w sprawie wynalazkéw, wzoréw
uzytkowych i znakéw towarowych.

2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 pazdziernika 2020 r. w sprawie praw
wiasnosci intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji
(2020/2015(INI))

Najnowsza rezolucja jest czescig debaty o potrzebie reformy zasad dotyczacych ustug cyfrowych w kontekscie sztucznej
inteligencji. Parlament podkresla, ze potrzebne s nowe ramy prawne, ktére wyjdg na przeciw nowym technologiom, takim ja
sztuczna inteligencja, aby pozwolié zaréwno na ich dalszy rozwdj jak réwniez zapewnic ochrone wlasnosci intelektualnej i
bezpieczeristwo uzytkownikéw Internetu.

3. Kryteria oceny charakteru odrézniajgcego znakéw pozycyjnych

- howe wytyczne TSUE

W wyroku z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie C-456/19 Trybunal Sprawiedliwosci UE przesadzil, ze charakter odrdzniajgcy
oznaczenia, o ktérego rejestracje jako znaku towarowego dla ustugi wystapiono i ktére sktada sie z kolorowych motywdw, jest
przeznaczone do wylacznego i systematycznego umieszczania w okreslony sposéb na duzej czesci towarédw uzywanych do
$wiadczenia ustugi, nalezy oceniac z uwzglednieniem postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw umieszczenia tego oznaczenia
na tych towarach, bez potrzeby badania, czy oznaczenie to odbiega w sposéb znaczgcy od normy lub zwyczajow danego sektora
gospodarki.

4. Konsultacje spoteczne: ochrona praw wiasnosci intelektualnej w krajach trzecich
Komisja Europejska rozpoczela konsultacje spoleczne dotyczace stanu i egzekwowania ochrony praw wilasnosci intelektualnej w

krajach trzecich. Konsultacje majg na celu wzmocnienie systemu wlasnosci intelektualnej w tych krajach.



https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_EN.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C3E516644BEF2C5FF0739CCD00AF1A33?text=&docid=232152&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11348618
https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=267

5. Nowe pytania prejudycjalne skierowane do TSUE w sprawie prawa autorskiego -
wyjatek dotyczqcy ustug przechowywania danych w chmurze osobistej na uzytek
prywatny

W dniu 15 wrzednia 2020 r. do Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej wplynelo pytanie prejudycjalne od sgdu austriackiego: czy
pojecie ,,na dowolnych nosnikach” zawarte w art. 5 ust. 2 lit. b)dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r.
w sprawie harmonizacji niektorych aspektow praw autorskich i pokrewnych w nalezy interpretowac w ten sposob, ze obejmuje ono réwniez serwery,
ktdre znajdujq sie w posiadaniu osdb trzecich udostgpniajgcych osobom fizycznym do prywatnego uzytku miejsce do przechowywania danych, ktdre

klienci ci wykorzystujg do zwielokrotniania poprzez zapisywanie (,,cloud computing”)?

Nadchodzqgce wydarzenia

_ WEASNOSC INTELEKTUALNA W OBLICZU WYZWAN PANDEMII

18.11.2020 Prelekcja pt. "Wplyw stanu pandemii na wykonywanie zobowigzan w zakresie IP
SEMINARIUM i zasad rozwigzywania sporéw" - Prof. INP PAN dr hab. Pawel Podrecki
ONLINE

Rejestracja wkrétce

Zapraszamy do kontaktu

Prof. INP PAN dr hab. Pawel Podrecki Beata Matusiewicz-Kulig dr Anna Sokotowska-ELawniczak
Adwokat, Starszy Partner Adwokat, Partner Rzecznik patentowy, Partner
pawel.podrecki@traple.pl beata.matusiewicz@traple.pl anna.sokolowska@traple.pl

Artykuly zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowig porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegélowych
informacji dotyczacych omawianych kwestii proszone sg o bezposredni kontakt z prawnikami kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspdlnicy.



http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-433%252F20&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=11350512

