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Ochrona designu

— o czym trzeba pamietac?

rz. pat. dr Anna Sokofowska-Eawniczak, Partner

Uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemystowego w odnie-
sieniu do produktéw designu czesto jest pierwszym krokiem
w kierunku zapewnienia sobie wylacznosci rynkowej. To
prawo, co do zasady, najlepiej chroni istote tego typu produk-
téw, tj. ich wyglad, strukture zewnetrzng, ornamentacje.
Zgodnie z przepisami zaréwno polskimi, jak i unijnymi wzér
oznacza ,postac calego lub czedci produktu, wynikajacg w
szczegllnosci z cech linii, konturéw, kolorystyki, ksztaltu,
tekstury i/lub materialéw samego produktu i/lub jego
ornamentacji”. Aby wzdr efektywnie korzystal z ochrony,
powinien byé nowy i mie¢ indywidualny charakter, w
przeciwnym wypadku jest podatny na uniewaznienie ze
strony podmiotéw trzecich, a w konsekwencji egzekwowanie
tego prawa jest w praktyce utrudnione.

Ochrona wzoru przemystowego nie jest jednak jedyng dostep-
na dla wytworéw designu. Planujgc strategie ochrony, nie
nalezy zapominad o tym, aby podmiot zglaszajacy i w rezulta-
cie przyszly uprawniony mial pelnie niezbednych praw do
danego wytworu. O czym zatem warto pamietad, rozwazajac
ochrone swoich produktéw?

1. Prawa wylaczne

Przed ujawnieniem lub komercjalizowaniem rozwigzania
nalezy sie upewnié, ze jeste$my jedynym podmiotem upraw-
nionym do korzystania z niego i w rezultacie do uzyskania
ochrony w zakresie dotyczacym tego rozwigzania. Jesli proje-
kty designu tworzy dla naszego przedsiebiorstwa podmiot
trzeci — w szczegdlnosci taki, ktdry nie jest zwigzany stosun-
kiem pracy z przedsiebiorstwem wprowadzajacym produkty
inkorporujace design do obrotu — nalezy zadbaé o wilasciwe
przeniesienie praw wylacznych do wytworu designu. Ma to
istotne znaczenie zwlaszcza w przypadkach, w ktérych wy-
twory spelniajg jednocze$nie przestanki utworu w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych[l], a w
odniesieniu do wytwordéw designu jest to bardzo prawdopo-
dobne. Wobec powyzszego przed opracowaniem strategii
ochrony takich produktéw nalezy wykonad wiasciwy audyt
uméw ze wspolpracownikami, wykonawcami lub podwyko-
nawcami.

[1] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Ujawnienie produktu

Aby efektywnie korzystaé z ochrony, jakg oferujg przepisy
dotyczace wzoréw przemystowych zaréwno na polu krajo-
wym, jak i unijnym, wzdr musi sie cechowaé m.in. nowoscig.
Na gruncie Rozporzadzenia Rady (WE) 6/2002 z dnia 12
grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych (dalej:
,Rozporzadzenie 6/2002”) wzdér uwaza sie za nowy, jesli
identyczny wzdr nie zostal udostepniony publicznie:

e w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspdlnotowe-
go — przed datg pierwszego publicznego udostepnienia
wzoru, o ktérego ochrone sie wnosi;

¢ w przypadku zarejestrowanego wzoru wspolnotowego —
przed datg zlozenia wniosku o rejestracje wzoru, o ktdre-
go ochrone sie wnosi, lub —jesli wystgpiono o pierwszeri-
stwo — przed datg pierwszeristwa.




Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy rdznig sie
jedynie nieistotnymi szczegétami.

Generalng zatem zasadg jest to, aby nie ujawniaé rozwigza-
nia, ktére planujemy chroni¢ jako wzdér przemystowy.
Wychodzgc jednak naprzeciw realiom rynkowym, Rozporzg-
dzenie 6/2002 przewidzialo od tej zasady wyjatki, ktdre
przewidujg przypadki, w ktérych ujawnienie nie bedzie brane
pod uwage przy ocenie przymiotu nowosci. Zgodnie z art. 7
Rozporzadzenia 6/2002 ujawnienie nie jest brane pod uwage
do celéw stosowania art. 5 i 6 (ocena nowosci lub
indywidualnego charakteru) oraz jezeli wzér, dla ktérego
wystgpiono o ochrone¢ na zasadach zarejestrowanego wzoru
wspdlnotowego, zostal udostepniony publicznie:

e przez tworce, jego nastepce prawnego lub osobe trzecig
w wyniku dostarczonej informacji lub dzialania podje-
tego przez tworce lub jego nastepce prawnego;

e w okresie 12 miesiecy poprzedzajgcych date dokonania
zgloszenia lub jesli wystgpiono o zastrzezenie
pierwszeristwa przed datg pierwszeristwa.

Wyzej wymienione zasady stosuje sie réwniez, jezeli wzdr
zostal udostepniony publicznie w wyniku naduzycia popel-
nionego wobec twdrcy lub jego nastepcy prawnego.

Najwieksze znaczenie praktyczne ma zastosowanie 12-
miesiecznego grace period przed dokonaniem zgloszenia. Taki
okres umozliwia przyszlemu uprawnionemu sprawdzenie,
czy wytwor ma dla niego znaczenie biznesowe uzasadniajace
ubieganie si¢ o ochrone.

3. Wzor czy znak?

Wybranie optymalnego sposobu ochrony nie jest takie oczy-
wiste, zwlaszcza gdy produkt zawiera elementy, ktére moga
by¢ chronione jako znak towarowy oraz wzdr przemystowy.

Na przykladzie ponizszego wytworu projektanta butéw
dobrze widaé, ze inkorporuje on jednoczesnie elementy, ktére
powinny by¢ chronione jako znak towarowy — okreslenie
BARTEK. Wyglad tego wytworu, w takim zakresie, w jakim
jest on nowy i posiada indywidualny charakter, moze by¢
chroniony w drodze wzoru przemystowego.

W praktyce bardzo czesto spotyka si¢ zarejestrowane wzory

przemystowe, ktére obejmuja zaréwno ,marke”, tj. znak
towarowy odrézniajgcy produkt od innych produktéw na
rynku, jak i wyglad zewnetrzny tego wytworu. W zaleznosci
od sytuacji nalezy zadad sobie pytanie, czy takie podejscie do
rejestracji wzorédw przemystowych nie zaweza ich ochrony.
Czy wprowadzenie do obrotu wzoru identycznego lub bardzo
podobnego do zarejestrowanego, ale powielajgcego tylko
wyglad zewnetrzny, bez umiejscowionej ,marki”, byloby
ocenione jako naruszenie prawa z rejestracji wzoru
przemystowego?

Ponizszy przyktad dobrze obrazuje wskazany problem:

Nalezy pamietad, ze ochrona wlasciwa wzorom przemysto-
wym i znakom towarowym — mimo Ze w praktyce stosowana
zamiennie lub wrecz jednoczesnie — ma inng istote. Prawo
wylgczne do znaku towarowego chroni relacje oznaczenia z
produktem lub uslugg, ktéra budowana jest w obrocie
gospodarczym przez uprawnionego. Prawo ze wzoru
przemystowego chroni wyltgcznie wyglad danego rozwigza-
nia — te elementy, ktére sg widoczne w trakcie zwyklego
uzytkowania produktu. Ponadto nalezy pamietad o tym, ze
prawo do znaku moze by¢ prawem ,wiecznym” — o ile
odnawiane jest co 10 lat. Prawo ze wzoru przemystowego
wygasa maksymalnie po 25 latach i nie ma mozliwosci jego
przedluzenia (prawo odnawia si¢ w okresach 5-letnich). W
koricu — inny jest ciezar oceny naruszenia prawa wylacznego.
W przypadku znakéw towarowych ocenia sig, czy podmiot
trzeci naruszyl t¢ wiez oznaczenia z produktem, w przypadku
wzoréw ocenia sie wylgcznie, jak istotne bylo powielenie
wygladu wzoru.

Powyzsze uwagi nie wyczerpujg oddzielnego tematu, jakim
jest mozliwos$é rejestracji wytworu jako tréjwymiarowego
znaku towarowego. Jest mozliwa zatem sytuacja, w ktérej
przedmiot znaku i wzoru przemystowego bylby identyczny;
jednak podstawowe réznice dot. samego zakresu ochrony
wskazane powyzej réwniez bedg mialy zastosowanie.
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Bamboo Bag — czy mozna zmonopolizowaé
wizerunek stynnej bambusowej torebki ?

adw. Beata Matusiewicz — Kulig, Partner
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Kilka lat temu $wiat mody zachwycil sie bambusowg torebka
Ark Bag — wypromowang przez amerykariskg firme modows
Cult Gaia. Stynna bamboo bag stanowi reprodukcje japoriskiej,
bambusowej torebki, modnej w latach 40. Produkt zostat
wypromowany, gléwnie za pomoca Instagrama, do tego
stopnia, ze w 2016 r. torebka stala sie niezwykle popularna, a
zainteresowani jej zakupem musieli oczekiwaé w dlugiej
kolejce na przyjecie ich zamdéwien.

Oczywiscie taki sukces rynkowy sklonil producenta do podje-
cia dzialan, ktdére mialy zabezpieczy¢ jego interesy w zakresie
zapewnienia wylgcznosci sprzedazy bambusowej torebki Ark
Bag i komercyjnego postugiwania sie¢ jej wizerunkiem.

Wizerunek torebki zostal zarejestrowany w 2017 r. w Urzedzie
Unii Europejskiej ds. Wtlasnosci Intelektualnej (EUIPO)
zaréwno jako wspdlnotowy znak towarowy[1], jak i jako wzdr
wspdlnotowy|[2]. Przedmioty obydwu rejestracji przedstawio-
ne sg ponizej.

Znak towarowy

Wzdr wspdlnotowy

Obecnie jedno i drugie prawo pozostaje w mocy 1 nie jest
przedmiotem postepowanl uniewaznieniowych. Trzeba
jednak dodaé, ze prébe uniewaznienia powyzszego znaku
towarowego podjeto w 2018 r., aczkolwiek postepowanie
zakoriczylo sie zawarciem ugody.

Firma Cult Gaia walczy natomiast caly czas przed United
States Patent and Trademark Office (USPTO) o rejestracje
wizerunku torebki Ark Bag jako tréjwymiarowego znaku
towarowego. Od 3 lat toczy sie tam batalia zmierzajagca w
kierunku odmowy rejestracji wygladu stynnej bamboo bag
jako znaku towarowego. Pierwotnie podnoszono, ze
wizerunek tej torebki nie moze stanowié marki, bo ma cechy
wskazujace na jedynie funkcjonalny charakter i jako taki nie
moze zostal zarejestrowany jako znak towarowy. W
paZzdzierniku br. USPTO ponownie wskazal na istnienie
przyczyn odmowy rejestracji znaku, przy czym tym razem
odwotlano si¢ do argumentu, ze wzdér torebki ma charakter
rodzajowy i w zwigzku z tym nie ma sam w sobie zdolnosci
wskazywania na pochodzenie towaru od konkretnego
producenta (co jest istotg funkcji znaku towarowego).
USPTO uznal, iz material dowodowy przedstawiony w
sprawie wskazuje, ze producent — Cult Gaia — zgda rejestracji
jako marki produktu stanowigcego szczegdlng odmiane
japonskich torebek bambusowych, ktére sg sprzedawane
przez wiele podmiotéw i byly w obrocie na dtugo przed ich
pierwszg sprzedaza przez firme Cult Gaia. Wskazano, ze
wyglad tej torebki zawiera cechy i elementy wspdlne i znane
w branzy modowej od lat. W zwigzku z tym nie moze
funkcjonowaé jako znak towarowy wskazujacy na Zrddlo
pochodzenia towaru i odrdzniajacy pochodzenie od innych
towardéw dostepnych na rynku.

[1] Zob. https://euipo.europa.eu/eSearch /#details/trademarks/017027368 (dostep: 1.12.2020).
[2] Zob. https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/004400083-0001 (dostep: 1.12.2020).



https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017027368
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/004400083-0001

Przyjmujac, ze znak przestrzenny przedstawiajacy wizerunek
bamboo bag w rzeczywisto$ci ma charakter rodzajowy,
rejestracja takiego oznaczenia jako znaku towarowego mogta-
by nastapié tylko wéwcezas, gdy zostalyby przedstawione
niezbedne dowody nabycia zdolno$ci odrdzniajacej przez ten
znak. Takich dowoddéw nie przedstawil jednak wiasciciel
marki Cult Gaia. Material zlozony przez w/w producenta nie
potwierdzal bowiem, aby relewantny konsument postrzegal
Ark Bag jako torebke odrdzniajacg sie od powszechnie znane-
go wzoru. Innymi stowy dowody przedstawione przez produ-
centa torebki Cult Gaia nie wykazaly, aby sama postaé
przedmiotu rejestracji lgczyla sie z  konkretng marks.
Tymczasem znak towarowy, czyli marka handlowa, ma
identyfikowad nie tylko towar, ale przede wszystkich Zrédio
jego pochodzenia.

W przedstawionych rozwazaniach USPTO na uwage zastugujg
co najmniej dwie kwestie. Po pierwsze, zwrdcono tam uwage
na istotne watpliwosci dotyczace préb monopolizacji w
formie marki — towaru, ktérego postaé stanowi reprodukcje
znanych wczesniej, uznawanych za klasyke mody, wzoréw.
Wskazano, ze takie wzory, obecne wczesniej na rynku,
zaliczane do wypracowanego dorobku klasyki mody, co do
zasady nie mogg zostaé nastepnie zmonopolizowane i stano-
wié marki identyfikujacej jednego producenta, pelniac funkcje
znaku towarowego. Ma to miejsca zwlaszcza wéwczas, gdy
tréjwymiarowy znak towarowy, ktéry stanowi postac takiego
produktu, ma zostal zarejestrowany dla oznaczania tych
samych rodzajowo towaréw (w omawianej sprawie torebek).
Powszechna znajomo$é okreslonego wzornictwa tworzacego
klasyke mody i jednoczesnie pochodzgce z réznych Zrdédet
towary implementujace to wzornictwo, moze wykluczad
realizowanie podstawowej funkcji przestrzennego znaku
towarowego stanowigcego reprodukcje klasycznego elementu
mody. Zwrdcono tutaj bowiem slusznie uwage, ze znajomos¢ i
szerokie korzystanie z analogicznego wzoru torebki przez
podmioty inne niz Cult Gaia podaje w watpliwosé, czy
konsumenci uznajg przestrzenny znak towarowy bedacy
postacig tego produktu, za identyfikujacy jednego, konkretne-
go producenta, czy raczej bedg ten znak kojarzy¢ z produktem
pochodzacym z réznych Zrédel. Tymczasem znak towarowy,
zeby pemlié swoja funkcje, musi byé zdolny identyfikowad
pojedyncze Zrédlo pochodzenia towaru i dzieki temu odrdz-

niac Zrédta pochodzenia towardw jednej strony od innych.

Po drugie warto tez odnotowad, w jaki sposéb USPTO doszedt

do powyzszych wnioskéw. W tym zakresie odwolano sie
bowiem do dowoddéw pochodzacych z rdéznych stron
internetowych oferujacych na przestani ostatnich lat torebke
o analogicznym lub zblizonych wygladzie. Tre$¢ opiséw i ofert
na tych stronach wskazywala, ze zaréwno sam wnioskodawca
Cult Gaia, jak i pozostale podmioty oferujace taks torebke
przedstawialy wzér ww. torebki jako reprodukcje klasycznego
stylu, czy klasyczny wzdr japorskiej torebki/koszyka. Biorac
pod uwage, ze ten styl jest ogdlnie rozpoznawany wsréd
potencjalnych nabywcéw towardw vintage, uznano, ze towar
oznaczany przedmiotowym znakiem bedzie postrzegany jako
pochodzacy z réznych Zrédet (od réznych producentéw).Taki
spos6b opisywania Ark Bag przez jej producenta zostal
uznany za kluczowy dowdd potwierdzajacy brak mozliwosci
skojarzenia towaru ujetego w znaku z jednym Zrédlem
pochodzenia.

Warto sie zastanowié, czy powyzsza batalia toczaca sie w USA
bedzie miala jaki§ wplyw na rejestracje tréjwymiarowego
znaku towarowego torebki Ark Bag, czy wspdlnotowego
wzoru zawierajacego jej wizerunek w EUIPO. Mozna sie
bowiem spodziewad, ze inni producenci analogicznych
produktéw bedg chcieli skorzystac na tej sprawie i uniewaznié
prawa wylaczne dajace monopol na ten produkt w Europie.
Jest to tym bardziej prawdopodobne, ze analogiczne
podstawy odmowy rejestracji, czy tez uniewaznienia znaku
towarowego znajdziemy w art. 7 pkt 1 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 14 czerwca 2017 r.
2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.
Rejestracja wzoru wspdlnotowego moglaby natomiast zostaé
podwazona na podstawie odwolania sie¢ do braku przestanki
nowosci wzoru wymaganej przez art. 5 Rozporzadzenia Rady
(WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw
wspdlnotowych. Najprawdopodobniej wkrétce sie dowiemy
na ile konkurencja na europejskim rynku czuje sie zagrozona
monopolizacjg japoriskiego, bambusowego koszyczka przez
producenta torebki Ark Bag.
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Ochrona designu samochoddéw na podstawie
prawa z rejestracji wzoréw przemystowych

apl. adw. Julia Jewgraf, Junior associate
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Nie tylko wilasciwosci techniczne samochodéw majg wplyw
na decyzje o ich zakupie. Réwnie wazny jest ich design. Nic
wiec dziwnego, ze producenci pojazdéw starajg sie chronié
przed kopiowaniem przez konkurencje nie tylko swoja
technologie, lecz takze wyglad wewnetrzny i zewnetrzny
samochodéw.

Jednym z najbardziej popularnych sposobéw ochrony przed
nasladownictwem jest rejestracja designu produktéw jako
wzoréw przemystowych. Wzér przemystowy, zgodnie z
definicjg zawartg w art. 102 ust. 1 ustawy Prawo wiasnosci
przemystowej[1] (analogiczna definicja znajduje sie w art. 3
unijnego Rozporzadzenia nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie wzoréw wspdlnotowych), to nowa, posiadajaca
indywidualny charakter posta¢ wytworu nadana mu w
szczegllnosci przez odpowiednie cechy linii, konturdw,
kolorystyke, strukture, material i/lub przez jego ornamenta-
cje. Wz6r przemystowy odznacza sie indywidualnym charak-
terem, jezeli ogélne wrazenie, jakie wywoluje na zorientowa-
nym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie inny wzér
wywiera na tym samym uzytkowniku.

Cze$¢ produktu, ktéra jest sktadnikiem produktu zlozonego,
réwniez moze by¢ chroniona prawem z rejestracji wzoru
przemystowego. Jednakze dla takiego elementu wymogi
ochrony — nowo$¢ i indywidualny charakter — kwalifikujg sie
jako spelione tylko wtedy, gdy element ten pozostaje
przynajmniej czesciowo widoczny, gdy jest stosowany
zgodnie z przeznaczeniem i gdy jego widoczne cechy spelniajg
te wymogi ochrony (tj. nowos¢ i indywidualny charakter).
Przy zaistnieniu powyzszych przestanek ochrong moga by¢
objete takie elementy, jak lusterka boczne, zderzaki czy maski.
Prawo z rejestracji wzoru przemyslowego nie obejmuje cech
wytworu wynikajacych wylacznie z jego funkcji technicznej.
Na przyklad w przypadku swiatel samochodowych wylacze-
nie ochrony moze odnosic¢ si¢ do gniazda zaréwki, umozliwia-
jacego montaz instalacji elektrycznej, ale juz nie do ksztaltu
korpusu swietlnego. W przypadku takich ksztaltéw istnieje
mozliwo$é zaprojektowania réznych form.

Spod ochrony wylgczone sg réwniez cechy wytworu, ktdre
muszg byé odtworzone w dokladnej formie i wymiarach w
celu umozliwienia mechanicznego potaczenia lub wspétdzia-
lania z innym produktem. Przy ocenie mozliwo$ci zastosowa-

[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej.

nia tego wylaczenia przeprowadza sie test wielosci form,
oparty na badaniu, czy istniejg alternatywne formy
umozliwiajgce potgczenie lub wspdldziatanie wytwordw.

W ramach przemyslu motoryzacyjnego wazng kwestig jest

takze wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu czesci zamien-
nych. Klauzula napraw (must-match), ktéra wyksztalcita sie w
prawie wspdlnotowym i krajowym, ogranicza prawo do
ochrony w stosunku do czesci sktadowych wytworu uzywa-
nych do jego naprawy. W branzy motoryzacyjnej beda to
najczesdciej elementy karoserii. Poprzez powyzsze wylaczenie
monopolu na czesci zamienne osoby trzecie mogg z nich
korzystaé w celu m.in. wytwarzania, oferowania, importu czy
eksportu. Jako wzdr przemystowy moze zostaé zarejestrowa-
ny np. wzor szyby samochodu. Jednocze$nie w zwigzku z
klauzulg napraw mozna wytwarzac i oferowaé zamienniki
stuzgce do naprawy konkretnego modelu. Jednakze
niezgodne z powyzszg klauzulg bylyby czynnosci zwigzane z
tzw. tuningiem samochoddw, jak réwniez czynnos$ci wyko-
rzystujace dang cze$¢ konkretnego modelu auta do naprawy
zupelnie innego modelu.

W decyzji dotyczacej uniewaznienia wzoru zarejestrowanego
na rzecz Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, przedstawiajgcego
Porsche 911, Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intele-
ktualnej, a nastepnie Sad Unii Europejskiej[2], uznal, ze
model zorientowanego uzytkownika moze by¢ definiowany
tylko w sposéb ogdlny jako odniesienie do osoby, ktéra
wykazuje standardowe wiasciwosci, a nie oddzielnie w
poszczegdlnych przypadkach w odniesieniu do takiego lub



wzoru. Sad nie podzielil argumentacji Porsche, ze poinformo-
wany uzytkownik zwraca wiekszg uwage na ,drogie luksuso-
we limuzyny lub samochody sportowe” i w zwigzku z tym jest
bardziej sklonny dostrzec drobne zmiany we wzorze. Co
wiecej, Sad nie uwzglednit stanowiska, ze ikoniczny charakter
serii 911 od samego poczatku ogranicza swobode projektowa-
nia ze wzgledu na oczekiwania rynku co do konkretnego
wygladu serii samochoddéw. W uzasadnieniu Sad wskazal, ze
natozony samoistnie przez Porsche obowigzek spelniania
oczekiwan i pragnienl zainteresowanych konsumentéw nie
moze by¢ uznany za czynnik ograniczajgcy swobode twdrcy,
poniewaz swoboda ta pozwala odkrywad nowe ksztalty i linie
lub tworzyé co$ nowego o indywidualnym charakterze w
ramach juz istniejgcej tendencji.

Réznice pomiedzy kolejnymi modelami pojazdéw od tego
samego producenta byly réwniez analizowane w ramach

postepowan dotyczacych uniewaznierl wzoréw przedsta-
wiajgcych samochody: VW Bus, VW Caddy Maxi oraz VW
Caddy[3]. Sad stwierdzil, ze nie mozna uznaé, iz wloty

powietrza, zderzaki i reflektory majg jedynie drugorzedne
znaczenie dla poinformowanego uzytkownika ze wzgledu na
ich gtéwnie techniczne funkcje. Nawet jezeli pelnig jedynie
funkcje techniczne, to cechy tych elementédw nie sg czysto
funkcjonalne, a ich wyglad mozna zmienié w taki sposéb, ze
ewentualne réznice w ich ksztalcie i montazu mogg mieé
wplyw na ogélne wrazenie, jakie wywieraja na produkcie, z
ktérym sg zintegrowane.

[2] Wyrok Sadu UE z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie T-209/18 Porsche/EUIPO — Autec (Pojazdy zmechanizowane).
[3] Wyrok Sagdu UE z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie T-43/18 Rietze/EUIPO — Volkswagen (Pojazd VW Bus T 5); wyrok Sadu UE z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie
T-191/18 Rietze/EUIPO — Volkswagen (Pojazd VW Caddy Maxi); wyrok Sadu UE z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie T-192/18 Rietze/EUIPO (Pojazd VW Caddy).
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Ochrona systemoéw modutowych
mebli uzytkowych

Julia Kostrzewa, Trainee

Producenci mebli coraz czesciej stawiajg na rozwigzania
modulowe systeméw mebli oferowanych do sprzedazy.
Polegaja one na zaprojektowaniu gamy pojedynczych
mebli réznego lub tego samego rodzaju w taki sposéb, aby
to kupujacy mégl nastepnie wybraé elementy, ktére go
interesuja, i stworzyé na ich podstawie zestaw najbardziej
odpowiadajacy swoim oczekiwaniom. W odréznieniu
zatem od mebli na wymiar, produkowanych na konkretne
zamoéwienie klienta, meble modulowe (systemowe) sa
zazwyczaj dostepne od reki i to od zyczenia kupujacego
zalezy, jak ostatecznie bedzie wygladal ich uklad w
pomieszczeniu. Formula, w ktérej te produkty sa ofero-
wane do sprzedazy, rodzi wiele probleméw z perspektywy
prawa wzoréw przemyslowych. Kilku z nich przyjrzymy
si¢ w niniejszym artykule.

System mebli modulowych jako produkt
zlozony?

Zaréwno Rozporzadzenie 6/2002[1] (dalej: ,Rozporzadzenie
6/2002”) odnoszace sie do wzoréw wspdlnotowych, jak i
polska ustawa Prawo wlasnosci przemystowej[2] (dalej:
»p-w.p.”) przewiduja kilka postaci wytworédw (produktéw),
ktére mogg byé chronione prawem ze wzoru przemystowego,
jezeli spelniajg ustawowe przestanki. Obok ,,czesci produktu”
prawem tym objete moga zostaé ,produkt zlozony” oraz
»czes¢ sktadowa produktu zlozonego”. Podzial ten jest o tyle
istotny, ze zakwalifikowanie konkretnego przedmiotu do
odpowiedniej kategorii determinuje przestanki jego ochrony —
w przypadku ,czesci sktadowej produktu zlozonego” owa
cze$é bedzie musiala by¢é widoczna podczas normalnego
uzywania produktu, do ktérego zostata inkorporowana (art.
102 ust. 3 pkt 2 p.w.p. oraz art. 4 ust. 2 Rozporzadzenia
6/2002).

Gdzie w takim razie nalezy umiejscowié system mebli
modulowych, sktadajgcy sie z wielu mebli o podobnym stylu,
ktére ich uzytkownik moze dowolnie lgczy¢ ze sobg?
Odpowiedz zalezy od mozliwosci uznania takiego systemu za
produkt zlozony. Produkt zlozony musi sktadad sie z ,,czesci
sktadowych” — wielu komponentéw, ktére s3 wymienialne i

ktére umozliwiajg jego rozlozenie i ponowne zlozenie. Ich
cechg jest zatem pewna samodzielno$¢ na rynku (s3 wymie-
nialne, wiec musza mie¢ zdolnos$¢ do samodzielnego funkcjo-
nowania na rynku, co pozwoli znalezé uzytkownikowi
produktu zlozonego odpowiedni ich zamiennik)[3], a zara-
zem konkretny sposéb wymiany — bez uszczerbku dla samego
produktu zlozonego. Na tym tle odmawia si¢ przyznania
statusu cze$ci sktadowej produktu zltozonego m.in. pojemni-
kom z tuszami do drukarki, bateriom - np. w zabawce dla
dzieci (jako ze s3 elementami stale zuzywajacymi sie i
postrzeganymi jako zupelnie osobny produkt; bez nich
,produkt gtéwny” moze istnie¢ i by¢ przedmiotem obrotu)[4]
lub pustakom|[5].

Réwniez klasyfikacja systemu mebli modulowych jako pro-

duktu zlozonego wydaje sie watpliwa. Z jednej strony natura
tworzacych taki system mebli czesto pozwoli na ich wymiane
bez ingerengji i szkody dla reszty mebli z systemu. Z drugiej
jednak systemy takich mebli czesto skladajg sie z kilkunastu
elementéw w podobnej estetyce, ale ostateczny ksztalt wypo-
sazenia wnetrza (zlozony np. wylacznie z dwdch elementéw)
bedzie zalezal tylko od wyboru klienta sklepu meblarskiego.
Trudno bedzie w takim wypadku przyjaé, ze ,przedmiot
sktada sie” z wymienialnych czesci, jak chce przepis p.w.p. —
bedziemy mieli raczej do czynienia z wieloma przedmiotami,
ktére moga, ale nie muszg by¢ ze sobg zestawione wedlug
kryterium gustu i wymagan konsumenta, a lgczy¢ je bedzie

[1] Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych (Dz. Urz. WE L 3 z 5.01.2002).
[2] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 286).

[3] L. Brancusi, Wzdr wspélnotowy i jego zakres ochrony, Warszawa 2012, s. 83.

Ibidem, s. 84.

[4] Wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2017 r. II GSK 3072/15, LEX nr 2356403.



podobny styl czy estetyka. Stad nalezaloby méwié o wielu

produktach, ktére bedg mogly byé objete osobnymi, indywi-
dualnymi prawami do wzoréw przemystowych.

Réwnoczesnie nalezy mie¢ na uwadze, ze specyfika
konkretnych systeméw meblowych moze prowadzi¢ do
innego wniosku. Na rynku istniejg bowiem takze pojedyncze
meble, ktdre sg ,projektowane” przez samego kupujgcego
sposréd kilku dostepnych wersji — np. sofa, ktéra zostala
zindywidualizowana przez uzytkownika poprzez wybdr jej
partii: nagléwka, oparé na lokcie oraz sekcji (dwu- lub
trzyosobowych). W takim wypadku gotowy mebel bedzie
sktanial do uznania, ze zawiera w sobie kilka czesci
sktadowych. Twierdzenie o ich wymienialnos$ci bedzie wtedy
jak najbardziej uzasadnione — w koricu konsument to wtasnie
takie czesci wybieral, by stworzy¢ koricowy produkt (sg one
zatem dostepne na rynku do sprzedazy indywidualnej). By¢
moze podobne ,zestawy” miala na mysli Komisja Europejska,
opisujgc kuchnie — ,zaprojektowang z wielu elementéw
(szafek, krzesel, stotu, lodéwki, pralki, kuchenki gazowej i
zlewu) polaczong razem jako przyjemny, nowy i jednolity
zestaw” — ktéra moze stanowié produkt ztozony/[6].

Jezeli dany mebel bedzie uznany za produkt zlozony —
przestanka ochrony jego poszczegdlnych czesci skltadowych
bedzie nowos$¢ i indywidualny charakter ich cech widocznych
podczas zwyklego uzywania. Z zakresu czynnosci nalezgcych
do zwyklego uzywania zostaly wykluczone: konserwacja,
obstuga oraz naprawy. Nalezy jednak pamietad, ze zgodnie z
nowszym orzecznictwem polskim[7] oraz unijnym[8]
kryterium widocznosci nie odnosi si¢ wylacznie do czesci
sktadowych produktu zlozonego, ale do kazdego wzoru —
zatem  czeSci  niewidoczne  produktu, w  ktérym
inkorporowano wzdr, moga byé wylaczone spod ochrony z

prawa rejestracji.

Cechy wzoru, ktére pozwalaja na laczenie lub
wspéldzialanie produktéw

Prawo ze wzoru przemyslowego nie obejmuje takich cech
produktu, ,ktére muszg byé odtworzone w dokladnej formie i
wymiarach w celu umozliwienia mechanicznego polaczenia
go lub wspdtdziatania z innym wytworem”[9]. Mowa o tzw.
wyjatku must-fit dotyczacym tych czesci wzoru, ktére pozwa-
laja na polaczenie lub wspdétdziatanie jednego produktu z
drugim. Co do zasady takie cechy beda wyjete spod zakresu
prawana wzdr z powodéw funkcjonalnych — ochrona tych

cech uniemozliwialaby zastosowanie standardowych lgczeni

miedzy produktami lub ich cze$ciami oraz utrudnialaby
wzajemng wymiennos¢ produktéw réznych marek, do czego
nie dopuscié majg przepisy Rozporzgdzenia 6/2002[10].

Istnieje jednak kategoria tzw. systeméw modularnych (na
gruncie Rozporzadzenia 6/2002 zwanych systemami modu-
towymi), w ramach ktérych wielokrotnie skladajg sie lub
laczg wzajemnie wymienialne wytwory. Wzory przemysto-
we, ktére chronig takie wytwory wewnatrz systeméw modu-
larnych, sg objete ochrong jako wyjatek od wcze$niejszej
klauzuli must-fit[11]. Przepisy regulujace te kategorie wzoréw
zwane s3 klauzulg Lego z jasnych przyczyn — pierwowzorem
dla systeméw modularnych sg wlasnie klocki Lego, ktérych
ksztalt uznano za na tyle cenny i innowacyjny, ze postano-
wiono o przyznaniu im ochrony, réwniez w zakresie potgczen
mechanicznych.

W literaturze, wérdéd wielu kontrowersji zwigzanych z tg
regulacjg[12], wskazuje sie, ze odnosi sie ona do niewielu
kategorii produktéw. Okazuje sie jednak, ze do tej waskiej
grupy byé moze naleza rédwniez specyficzne produkty
meblarskie, np. ,przedmioty takie jak biurka i stoly, ktdre
mogg sktadad sie z wielu mniejszych stoléw, ktére mogg by¢
sktadane ze sobg w alternatywnych konfiguracjach”[13]. Taka
definicja spetniataby cechy pewnych systemdéw mebli modu-
towych, co mogtoby dawad szanse na przyznanie calo$ciowej
ochrony systemu modulowego mebli, Iacznie z ich potacze-
niami mechanicznymi.

Whnioski

Wydaje sig, ze rynek meblarski otwiera przestrzen dla wielu
watpliwosci na gruncie prawa wzoréw przemyslowych.
Chcac pozwoli¢ kupujgcym na samodzielny wybdr mebli do
pomieszczeni, aby jak najlepiej odpowiedzied na ich potrzeby
oraz aby produkty byly dostepne od reki w sklepach bez
koniecznosci indywidualizacji wymiaréw calego kompleksu
mebli, wprowadzono w ofercie tzw. meble modulowe.
Systemy takich mebli pozostajg niejednoznaczne w klasyfika-
cji jako przedmioty prawa do wzoru przemyslowego — pod
katem ich przynalezno$ci do kategorii produktéw zlozonych.
Polaczenia mechaniczne systeméw mebli modulowych
podobnie wymykajg sie latwej specyfikacji. Mozna jednak
moéwié o ich podobienstwie do ,systeméw modularnych”, o
ktérych mowa we wlasciwych przepisach, dzieki czemu
nawet ich cechy stanowigce laczenia wytwordw moglyby
podlegad ochronie.

[6] Zielona Ksiega Komisji Wspélnot Europejskich nt. ochrony prawnej wzoréw przemystowych, czerwiec 19911, s. 67; L. Brancusi, Wzdr wspdlnotowy..., s. 84.

[7] Wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2017 r., II GSK 3072/15, LEX nr 2356403 oraz wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 24

czerwca 2016 1., IT GSK 2818/14, LEX nr 2083217.
[8] Wyrok Sadu z dnia 9 wrzesnia 2014 r., T-494/12, ZOTSiS 2014/9/11-757.

[9] Art. 107 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Podobne uregulowanie (jednak nieidentyczne) dotyczy wzoréw wspdlnotowych na gruncie art. 8 ust. 2 Rozporzadzenia 6/2002.

[9] Pkt 10 preambuly Rozporzadzenia 6/2002.
[11] Art. 8 ust. 3 Rozporzadzenia 6/2002.

[12] A. Tischner [w:] W. Jarosiniski, B. Widla, A. Tischner, Komentarz do rozporzadzenia nr 6/2002 w sprawie wzoréw wspdélnotowych, Gdarisk 2012, art. 8.

[13] Legal review on industrial design protection in Europe. Under the contract with the Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and
SMEs (MARKT2014/083/D), s. 113.
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Zgtoszenie zbiorowe wzoréw przemystowych
— na czym polega i kiedy moze by¢ przydatne?

adw. Justyna Sitnikow, Associate

Zgloszenie zbiorowe to pojecie, ktérym postuguje sie prawo
unijne, tj. Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12
grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych (dale;j:
»Rozporzadzenie”) oraz Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr
2245/2002 z dnia 21 paZzdziernika 2002 r. wykonujace rozpo-
rzagdzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzoréw wspdlno-
towych. Czym jest zgloszenie zbiorowe wzoréw wspdlnoto-
wych i kiedy warto z niego skorzystaé — te kwestie zostang
poruszone ponizej. Istotne jest réwniez rozstrzygniecie, czy
tozsama forma zgloszenia zostala przewidziana w przepisach
krajowych i moze by¢ wykorzystywana w ramach krajowych
zgloszenl wzoréw przemystowych.

Zgloszenie zbiorowe to wniosek o rejestracje wiecej niz jedne-
go wzoru w ramach tego samego zgloszenia. Zgloszenie
zawierajgce kilka wzoréw moze zostac zlozone do Urzedu
Unii Europejskiej ds. Wlasnodci Intelektualnej (dalej:
,EUIPO”) pod warunkiem, ze wszystkie produkty, w ktérych
wzdr ma byé zawarty lub zastosowany, nalezg do tej samej
klasy Miedzynarodowej Klasyfikacji Wzoréw Przemystowych
(art. 37 Rozporzadzenia). Oznacza to, ze wszystkie produkty
wskazane na potrzeby rejestracji wzoréw objetych zgtosze-
niem zbiorowym muszg zostac przyporzadkowane wylgcznie
do jednej z 32 klas lokarneriskich. Klasyfikacja lokarneriska
natomiast to miedzynarodowy system klasyfikacji wzoréw
przemystowych stuzacy do wskazania nazw produktéw, do
ktdrych zostanie zastosowany lub w ktérych zostanie wyko-
rzystany wzér. Wymog jednosci klasy” jest podstawowym
kryterium umozliwiajgcym skorzystanie ze zgloszenia zbioro-
wego. W tym miejscu nalezy wskazad, ze zgloszenie zbiorowe
nie moze dotyczy¢ zdobieni, w tym logo. Wynika to z faktu, ze
gléwnym przeznaczeniem zdobienia jest pelnienie funkcji
jednego z elementéw innych produktéw. EUIPO dopuszcza
jednak, aby w zgloszeniu zbiorowym potgczyé wzory przezna-
czone do zdobnictwa z wzorami produktéw, ktére zostang
poddane zdobnictwu, o ile wszystkie te produkty bedg
nalezaly do tej samej klasy klasyfikacji lokarneriskiej (zob.
Wytyczne EUIPO dotyczgce rozpatrywania spraw zwigzanych z
zarejestrowanymi wzorami wspdlnotowymi. Rozpatrywanie zgfo-
szen zarejestrowanych wzoréw wspdlnotowych, str. 75).

Jakie korzysci przynosi zgloszenie zbiorowe?

Nie ulega watpliwosci, ze dokonanie zgtoszenia zbiorowego
jest tarisze niz zglaszanie poszczegdlnych wzoréw osobno.
Chociaz zgloszenie zbiorowe wigze sie z koniecznoscia
wniesienia okreslonych optat za rejestracje i publikacje, to ich

kwota obniza sie proporcjonalnie w zaleznosci od liczby
wzoréw. Nalezy wskazad, ze oplata za zgloszenie jednego
wzoru wynosi 350 euro, kwota za zgloszenie kolejnych 2-10
wzoréw w ramach zgloszenia zbiorowego wynosi 175 euro za
wzdr, natomiast zgloszenie ponad 11 wzoréw w zgloszeniu
zbiorowym bedzie sie wigzac z oplatg 80 euro za wzdr. Jak
wiec widad, EUIPO przewidzial ciekawe rozwigzanie pod
katem ekonomicznym dla tych zglaszajacych, ktérzy sa w
stanie spelnié¢ wymog ,jednosci klasy”.

Dla kogo bedzie przydatne takie rozwigzanie?

Z takiego rozwigzania bardzo czesto korzystajg przedsta-
wiciele branzy meblarskiej. Powszechng praktyka firm
meblarskich jest produkowanie calych zestawéw mebli, ktdre
moga tworzy¢ spéjng calo$é wyposazenia wnetrza. Takie
zestawy wprowadzane sg do obrotu zazwyczaj pod jakas
nazwg handlowg i odzwierciedlajg jakis styl wnetrzarski. W
konsekwencji, aby chroni¢ wszystkie meble nalezgce do
danego zestawu (np. komode, stdl, stolik kawowy, szafke
RTV), przedsiebiorcy chetnie korzystajg ze zgtoszenia zbioro-
wego. Jest to dobry przyklad na to, ze zachowanie wymogu
yjednosci klasy” nie musi sprawiaé trudnos$ci — w niniejszym
przypadku wszystkie wzory bedg nalezed do klasy 6 (Meble).
Warto zwrdci¢ uwage, ze klasyfikacja lokarneriska ma
réwniez podklasy, ktére na omawianym przyktadzie umozli-
wilyby doprecyzowanie, jaki mebel ma przedstawiaé
zglaszany wzdr. Co istotne, réznica w podklasach nie zamyka
drogi do dokonania zgloszenia zbiorowego.

Zgltoszenie zbiorowe moze mieé takze dobre zastosowanie w
przypadku, gdy produkt, ktéry ma odzwierciedlaé wzdr prze-
mystowy, produkowany jest w réznych wersjach kolorystycz-
nych i zglaszajacy chce chroni¢ wszystkie te odmiany
kolorystyczne. W tym miejscu nalezy wskazaé, ze EUIPO ma
dos$¢ rygorystycznie zasady dotyczace graficznego przedsta-
wiania wzoréw do zgloszenia. Najwazniejsze dla omawia-
nego tematu jest to, ze zgloszenie moze zawieraé kilka
rzutéw/widokéw (nie wiecej niz 7) i wszystkie rzuty musza
dotyczy¢ jednego i tego samego wzoru. Jesli wiec wzdr jest
przedstawiony w kolorze, to musi on by¢ konsekwentnie
przedstawiony w tym samym kolorze na kazdym rzucie.
Oznacza to, ze ten sam produkt, tylko w innym kolorze, jest
kwalifikowany juz jako oddzielny wzér przemystowy.
Zgloszenie zbiorowe jest zatem dobrym rozwigzaniem dla
tych wytwordw, dla ktérych ochrona kolorystyki ma istotne
znaczenie.



Wydaje sie, ze réwniez i w tym przypadku zgloszenie zbioro-
we znajdzie duze zastosowanie wéréd branzy meblarskiej.
Meble tapicerowane, np. sofy, fotele, krzesta, prezentowane sg
na rynku w rozmaitych kolorach. Kolorystyka jest jedng z cech
wytworu i moze mie¢ wplyw na ogdlne wrazenie, jakie
produkt wywiera na konsumencie (zwanym zorientowanym
uzytkownikiem). Zgloszenie zbiorowe umozliwia zlozenie w
ramach jednego zgloszenia kilku wzoréw, ktére co prawda
beda przedstawiac ten sam produkt, lecz w innej kolorystyce.

Bez watpienia tu réwniez wymog ,jednosci klas” zostanie
zachowany i np. w przypadku réznych koloréw krzeset
zgtaszajacy w zgloszeniu dla wszystkich tych produktéw
wskaze klase 6, podklase 1 klasyfikacji lokarneriskiej.

Warto sie¢ zatem zastanowid, czy ochrona wytworu w kon-
kretnych kolorystykach bedzie korzystna dla zgtaszajacego.
Taka strategia ochrony powinna by¢ opracowywana dla
kazdego przypadku oddzielnie i powinna uwzgledniaé
mozliwo$é dokonania zgltoszenia zbiorowego.

Jesli chodzi o samg procedure zgloszen zbiorowych, to warto
wskazad, ze EUIPO rozpatruje kazdy wzér objety zgtoszeniem
zbiorowym osobno i podejmuje niezalezne decyzje w
odniesieniu do kazdego takiego wzoru. EUIPO nie naklada
ograniczen co do ilosci wzoréw, ktére moga byl objete
zgloszeniem zbiorowym. Kazdy wzér zgloszony w ramach
zgloszenia zbiorowego otrzymuje swdj wlasny numer, pod
ktérym zostaje zarejestrowany. Niemniej numer ten w
gléwnej czesci jest taki sam dla wszystkich wzoréw, a réznica
dotyczy wylacznie ostatniej cyfry.

Ponizej przyklad zarejestrowanego zestawu mebli wraz z
numerami wzoréw:

Nr wzoru: 007271440-0001 Nr wzoru: 007271440-0002

Nr wzoru: 007271440-0003 Nr wzoru: 007271440-0004

Nr wzoru: 007271440-0005

Nr wzoru: 007271440-0006

Uregulowania krajowe

Réwnoczesnie nalezy mie¢ na uwadze uregulowania krajowe,
ktére beda mialy zastosowanie w sytuacji zgloszenia wzoru
przemystowego do ochrony wylacznie na terytorium Polski.
W pierwszej kolejnosci nalezy podkreslié, ze w systemie
krajowym przyjeto zasade jednego zgloszenia dla jednego
wzoru. Wyjatkiem od tej reguly jest zgltoszenie wzoru w
odmianach. Zgodnie z art. 108 ust. 4 Ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. z
2020 r., poz. 286, z pézn. zm.; dalej: ,p.w.p.”): ,Jednym
zgloszeniem wzoru przemystowego mogg by¢ objete odrebne
postacie wytworu majace wspdlne cechy istotne (odmiany
wzoru przemyslowego)”. Zgodnie z wymogiem jednolitosci
zgloszenia wszystkie odmiany musi lgczyé przynajmniej
jedna istotna cecha wspdlna. Dodatkowo liczba odmian
ujetych w jednym zgloszeniu nie moze przekraczaé 10, chyba
ze odmiany te tworzg w catosci komplet wytwordw (art. 108
ust. 5 p.w.p.). Komplet taki moga tworzy¢ np. naczynia,
sztudce, meble, narzedzia, stodycze w bombonierkach (zob.
System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo wlasnosci przemystowej,
pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 168).

Whnioski

Wydaje sie, ze rozwigzanie zgloszenia zbiorowego moze
znaleZ¢ szczegblne zastosowanie w branzy meblarskiej, dla
ktérej ochrona designu ma wyjatkowe znaczenie. Zgloszenie
zbiorowe jest rozwigzaniem taniszym i dzieki temu bardziej
atrakcyjnym dla oséb zainteresowanych uzyskaniem prawa z
rejestracji kilku wzoréw przemystowych. Mozna réwniez
skonkludowaé, ze skorzystanie ze zgloszenia zbiorowego
moze by¢ latwiejsze w systemie europejskim. Przepisy unijne
nie wymagajg bowiem, aby zglaszane wzory mialy ,wspdlne
cechy istotne”, nie wprowadzajg tez ograniczeri co do ilosci
wzoréw objetych zgloszeniem zbiorowym. W systemie
unijnym gléwnym wymogiem jest zachowanie ,jednosci
klasy” dla zglaszanych wzoréw.
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