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Dzwigk otwieranej puszki nie odréznia towaru w obrocie.
Wyrok Sqdu EU z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie T-668/19

dr Anna Sokotowska-Eawniczak

Zglaszajac znak niekonwencjonalny (w tym przypadkowy
dZwiekowy), nalezy mieé¢ na wzgledzie, ze w kazdym
przypadku znak ten musi mieé¢ zdolno$é odrézniajgca, tj.
zdolnos¢ do odrdzniania towaréw jednego przedsiebiorcy od

towar6éw innego przedsiebiorcy.

Komentowany wyrok zostal wydany w nastepujacych
okoliczno$ciach faktycznych: w 2018 r. spélka niemiecka
(Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG, dalej:
,Ardagh Metal”) zglosila do ochrony jako znak towarowy do
Urzedu UE ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO) oznaczenie
dzwiekowe, a konkretnie: ,0znaczenie dZzwiekowe przypomi-
najace dZwiek powstajacy przy otwieraniu puszki napoju
wraz z nastepujacymi po nim okolo jednosekundows ciszg i
okoto dziewieciosekundowym musowaniem”.

Towary, dla ktérych dokonano zgloszenia, nalezg do klas: 6,
29, 30, 32 oraz 33. Sg to m.in. napoje bezalkoholowe, napoje

alkoholowe, pojemniki metalowe, napoje mleczne, kawa i
napoje na bazie kawy, herbaty, czekolady itd.

EUIPO odrzucito zgloszenie w calosci (tj. w odniesieniu do
wszystkich towaréw), wskazujac — na podstawie art. 7 ust. 1
lit. b rozporzadzenia 2017/1001[1] — ze znak towarowy
sktadajacy sie z diwieku otwieranej puszki napoju, po
ktérym nastepuje przerwa, a potem dlugie musowanie, nie
moze by postrzegany jako wskazdéwka pochodzenia handlo-

wego towaréw objetych zgloszeniem.

W wyniku odwotlania Ardagh Metal Izba Odwotawcza EUIPO
podtrzymala rozstrzygniecie eksperta, stwierdziwszy, ze
odbiorcy nie sg przyzwyczajeni do uznawania tego typu
dZzwieku za wskazédwke pochodzenia handlowego nieotwar-
tych opakowan napojéw oraz opakowan napojéw. W kazdym
jednak razie ,,aby dZwiek mozna bylo zarejestrowad jako znak
towarowy, musi on cechowac sie pewng sila wywolywania
skojarzen lub zdolnoscig do bycia rozpozna-nym, tak aby
mogt on wskazywac konsumentom pochodze-nie handlowe

danych towardéw lub ustug”.

Firma Ardagh Metal zlozyla skarge do Sadu UE, argumen-
tujgc, ze dzwiek odtwarzany przez zgloszony znak towarowy
jest niezwyczajny dla towaréw nalezgcych do klas: 29, 30, 32
i 33, ktdre nie zawieraja dwutlenku wegla, wobec czego juz
istniejacy charakter odrdzniajacy wspomnianego znaku
towarowego zostaje wzmocniony. To samo dotyczy towaréw
ujetych w klasach: 29, 30, 32 i 33, ktére zawieraja dwutlenek
wegla, poniewaz elementy dzwiekowe skladajgce sie na
zgloszony znak towarowy réznig sie od dzwieku powstaja-
cego przy otwieraniu powszechnie wystepujacych na rynku
puszek napojéw gazowanych, wobec czego wlasciwy krag
odbiorcéw bedzie je postrzegad jako wskazédwke pochodze-
nia handlowego wspomnianych towaréw.

iorcéw jako odnoszacy sie do napojow.

[1] Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.



ROZSTRZYGNIECIE SADU
W przedmiocie zdolno$ci odrézniajgcej Sad EU stwierdzil:

1.Dzwiek powstajacy przy otwieraniu puszki bedzie
uwazany, przy uwzglednieniu rodzaju rozpatrywanych
towardéw, za element czysto techniczny i funkcjonalny,
poniewaz otwarcie puszki lub butelki jest nieodlacznym
elementem okreslonego rozwigzania technicznego w
ramach wykorzystywania konsumpcyjnego napojéw,
niezaleznie od tego, czy takie towary zawierajg dwutle-
nek wegla, czy nie. Gdy za$ dany element jest postrzega-
ny przez wlasciwy krag odbiorcéw jako odgrywajacy
przede wszystkim role techniczng i funkcjonalng, nie
bedzie on uwazany za wskazdéwke pochodzenia handlo-
wego rozpatrywanych towaréw [zob. analogicznie wyrok
z dnia 18 stycznia 2013 r., FunFactory vs. OHIM
(Wibrator), T 137/12, niepublikowany, EU:T:2013:26, pkt
27 i przytoczone tam orzecznictwo].

2.DZzwiek musowania pecherzykéw bedzie natychmiast
postrzegany przez wiasciwy krag odbiorcow jako
odnoszgcy sie do napojéw.

Sad uznal, Ze kombinacja elementéw dzwiekowych i ciszy nie
jest niezwyczajna w swej strukturze, gdyz dZzwiek otwierania
puszki, cisza i dZwiek musowania odpowiadajg przewidywal-
nym i zwyklym elementom wykorzystywanym na rynku
napojéw. W konsekwencji kombinacja ta nie pozwala wiasci-
wemu kregowi odbiorcédw na zidentyfikowanie wspomnia-
nych towaréw jako pochodzacych z okreslonego przedsie-
biorstwa ani na odréznienie ich od towaréw pochodzacych z

innego przedsiebiorstwa.

Wzrost zainteresowania zglaszajacych tzw. znakami niekon-
wencjonalnymi (np. dZwiekowymi, multimedialnymi itd.)
wymuszg niejako na EUIPO i sgdownictwie UE stosowanie i
ewentualne korygowanie ogdlnych zasad dotyczacych
zdolnosci odrézniajacej ,zwyklych” znakéw towarowych.
Pod katem ewentualnego monopolu, jaki powstaje z chwilg
przyznania ochrony, takie dzialanie orzecznictwa jest
niezbedne.




Uchwata sktadu 7 sedziéw SN z dnia 18 maja 2021 r., sygn. Il

CZP 30/20 - ciqg dalszy

Justyna Sitnikow

W lipcowym wydaniu IP Alert wspominaliSmy o waznej
uchwale Sadu Najwyzszego (dalej: SN), ktéra dotyczyta
przedawnienia roszczern o zakazanie naruszania prawa
ochronnego na znak towarowy w przypadku czynéw o
charakterze powtarzalnym lub cigglym. SN rozstrzygnatl
rozbieznosci interpretacyjne w orzecznictwie i doktrynie co
do oznaczenia poczgtku biegu terminu przedawnienia
roszczen niepienieznych wynikajacych z naruszenia praw
wlasnosci przemyslowej o charakterze powtarzalnym oraz
cigglym. Uchwala ta doczekala si¢ uzasadnienia, ktérego
krétkiego podsumowania chcialabym dokona¢ w niniej-
szym artykule.

W uzasadnieniu SN w sktadzie 7 sedziéw rozwazal, od kiedy

nalezy liczy¢ termin przedawnienia roszczenia o zaniechanie
naruszenia w sytuacji, w ktdrej stan naruszenia trwa
nieprzerwanie od wielu lat. SN, przedstawiajac powiekszone-
mu sktadowi SN powyzsze zagadnienie prawne, wskazal, ze
zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
(Dz.U. z 2021 r., poz. 324) (dalej: p.w.p.) roszczenia z tytulu
naruszenia patentu ulegaja przedawnieniu z uptywem trzech
lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna si¢ od dnia, w ktérym
uprawniony dowiedzial si¢ o naruszeniu swojego prawa i o
osobie, ktéra naruszyla patent, oddzielnie co do kazdego
naruszenia. Jednakze w kazdym przypadku roszczenie
przedawnia sie¢ z uplywem pieciu lat od dnia, w ktérym
nastgpilo naruszenie patentu. Przepis ten — stanowigcy
wzgledem Kodeksu cywilnego lex specialis — zgodnie z art. 298
zdanie drugie p.w.p. znajduje odpowiednie zastosowanie do

roszczenl z tytulu naruszenia prawa ochronnego na znak

towarowy (s. 5 uzasadnienia).

Analiza regulacji dotyczgcej przedawnienia, tj. art. 289 ust. 1
p-w.p., prowadzi do wniosku, ze nie budzi watpliwosci to, w
jaki sposéb obliczad termin przedawnienia w stosunku do
pojedynczych naruszeri, niewywolujacych dlugotrwalych
skutkéw. Powazne watpliwosci w doktrynie i judykaturze
budzi natomiast zagadnienie oznaczania poczatku biegu
terminu przedawnienia roszczen wynikajgcych z naruszenia
praw wlasnosci przemystowej o charakterze powtarzalnym
oraz cigglym. Z uwagi jednak na to, ze w art. 289 ust. 1 p.w.p.
nie zréznicowano sposobu obliczania biegu terminu
przedawnienia w zalezno$ci od tego, czy naruszenie ma
charakter jednorazowy, powtarzalny czy ciagly, wydaje sig, iz
przyja¢ nalezy, ze wobec wszystkich naruszend nalezy
stosowad jednolitg metode obliczania terminéw przedawnie-
nia. SN w uzasadnieniu zagadnienia prawnego przedstawil
poglady doktryny i orzecznictwa odnoszace si¢ do tego
problemu oraz wyrazit swéj poglad interpretacyjny, ktdry
wydaje sie w najmniejszym stopniu ograniczaé skuteczne
dochodzenie przez uprawnionego roszczern z uwagi na
zastosowanie instytucji przedawnienia. Z racji tego, jak
donioste znaczenie praktyczne ma to zagadnienie, zostalo
ono przekazane do rozstrzygniecia w sktadzie powiekszo-

nym.

SN podsumowal, ze mozna wyréznié rézne stanowiska w
orzecznictwie i doktrynie odnoszace sie do oceny poczatku
biegu terminu przedawnienia okreslonego w art. 298 p.w.p.,
traktujgce naruszenie jako czyn ciagly, jako serie identycz-
nych powtarzajacych sie zdarzen dzienl po dniu albo jako
jedno naruszenie, rozumiane jako wkroczenie w sfere praw
wylgcznych powoda. Po pierwsze, wyrazony zostal poglad o
zasadno$ci traktowania wytwarzania okreslonych przedmio-
téw przez dluzszy okres jako jednego naruszenia o charakte-
rze ciaglym. Wskazano, ze w takim wypadku bieg przedaw-
nienia rozpoczyna sie od dnia ustania stanu cigglego stano-
wigcego naruszenie prawa, a nie od dnia zaistnienia stanu
bezprawnego. Taka wykladnia niweczy natomiast sens
przedawnienia, skoro w ogéle moze do niego nie dojs¢,
dopdki stan naruszenia trwa. Po drugie, w doktrynie
prezentowane jest stanowisko, zgodnie z ktérym w przypad-
ku naruszeni ciaglych, powtarzalnych nalezy liczyé termin
przedawnienia oddzielnie co do kazdego kolejnego dnia
naruszenia. Wsréd wielu argumentéw wskazywano, ze

przyjecie takiego stanowiska powoduje, iz racjonalizuje sie




okres, w ktérym mozna skutecznie dochodzié roszczen,
dostosowujac go do trwania stanu naruszenia. Po trzecie,
poczatek biegu terminu przedawnienia nalezy lgczyé z
faktem wkroczenia naruszyciela w sfere praw wylacznych
uprawnionego ze znaku towarowego. Podkresla sie, ze
wykladnia literalna tego unormowania wskazuje, iz
przedawnienie rozpoczyna swoj bieg w pierwszym dniu
okresu, ktdry traktuje sie jako okres naruszenia, czyli w dniu,
w ktédrym powstaly okreslone w art. 289 p.w.p. przestanki.

SN wskazal, ze utrzymujgce sie¢ w orzecznictwie SN niejed-
nolito$¢é oraz réznorodnosé pogladéw doktryny przektadajg
sie¢ na praktyke sadéw powszechnych. W konsekwencji
wydalo sie niezbedne, aby stanowisko w tym przedmiocie
zajal SN w skladzie powiekszonym. SN stanowczo odrzucil
poglad utozsamiajacy poczatek biegu terminu przedawnienia
w przypadku trwaltego stanu naruszenia z dniem ustania tego
stanu. Stwierdzil, ze trudna do zaakceptowania jest réwniez
koncepcja, ze bieg terminu przedawnienia rozpoczyna sie w
dniu pierwszego wkroczenia w sfere wylacznych praw
uprawnionego ze znaku. W ocenie SN zasadne jest przyje-
cie stanowiska, zgodnie z ktérym trwajacy dluzszy czas
stan naruszenia nalezy traktowaé jako sekwencje
oddzielnych naruszenn powtarzajacych si¢ w kazdym
kolejnym dniu, niezaleznie od tego, na czym naruszenie
polega. W rezultacie poczatek biegu terminu przedaw-
nienia roszczen niepieni¢znych nalezy liczyé oddzielnie
co do kazdego naruszenia.

Wskazano, ze tylko przy tej koncepcji mozliwe jest zréwno-
wazenie interes6w uprawnionego i naruszyciela. Umozliwia
to ochrone praw wilasciciela znaku, chronigc jednoczesnie
naruszajacego, niejednokrotnie dzialajgcego w dobrej wierze,
przed ryzykiem nadmiernej rekompensaty, a jednoczesnie
przeciwdziala sytuacji, w ktérej dochodzi do zalegalizowania
dalszych naruszern w przyszlosci. Jako ilustracje takiego
kierunku wykladni mozna wskazaé sytuacje malego,
nierozpoznawalnego podmiotu, ktéry swiadczy ustugi lub
dostarcza towary waskiemu gronu bez zbytniego afiszowania
sig, wykorzystujac cudzy znak towarowy. Gdyby uznad, ze
naruszenie prawa do znaku nastgpilo po wkroczeniu przez
ten podmiot po raz pierwszy w sfere cudzych praw
wylacznych, to jego dzialalnos¢ zostataby zalegalizowana po
pieciu latach naruszenl wobec niezauwazalnej obecnosci na
rynku i nastepnie mdglby on juz swobodnie rozszerzaé
dziatalnosé, wykorzystujac ten znak. Do takich konsekwencji
prowadzi uznanie naruszenia za czyn ciagly, liczony od

poczatku takiej dziatalnosci (s. 15 uzasadnienia).

Natomiast przenoszgc powyzsze na grunt analizowanej
sprawy, nalezy stwierdzié, ze rozpoczecia dzialail naruszy-
cielskich przez pozwanego nie mozna uznaé za poczatek
biegu przedawnienia i w konsekwencji roszczenia powoda
wzgledem pozwanego — za przedawnione.

Na koniec SN zwrdcil uwage, Ze z art. 298 p.w.p. wyraZnie
wynika okresowos¢ rozliczania naruszen, a w art. 289
p-w.p. jest jednoznacznie mowa o kazdym naruszeniu, a
zatem istnieje — dostrzezona przez ustawodawce -
mozliwosé indywidualizowania powtarzalnych naruszen.
Rozwiazanie to podobne jest do ochrony roszczen
odsetkowych — termin przedawnienia obejmuje w ich
przypadku kazdy kolejny dziert w ciggu obejmujacym okres,
w ktérym wymagalna wierzytelno$¢ nie jest realizowana (s.

19 uzasadnienia).

Taki poglad w zupelno$ci zasluguje na aprobate.




Sony (wreszcie) traci prawo ochronne na znak towarowy Vita
— orzeczenie T-561/20 ws. rzeczywistego uzywania znaku
(genuine use)

Dariusz Grzywaczewski

Na targach E3 dnia 6 czerwca 2011 r. Sony zapowiedzialo
wydanie nowej przenos$nej konsoli do gier PlayStation Vita, z
dumg wskazujac, ze drugi czlon nazwy oznacza po tacinie
»Zycie”. Prawdopodobnie niewiele pdZniej zorientowano sie
jednak, ze znak slowny Vita zostal juz zarejestrowany na
terenie Unii Europejskiej przez niemieckie przedsiebiorstwo
Vitakraft pet care GmbH & Co. KG (EUTM 2290385) w
stosunku do duzej liczby klas. Sony potrzebowalo niespelna
trzech miesiecy, aby naby¢ cze$¢ praw z pierwotnego znaku
Vita i zarejestrowad znak (EUTM 9993361) obejmujacy klase
9, w tym m.in. nastepujgce towary: nosniki danych zawiera-
jace programy, oprogramowanie komputerowe; nosniki
dzwigku i/lub obrazu (niepapierowe).

10 lat batalii

Po uplywie dwdch tygodni od rejestracji znaku Vieta Audio
SA wniosla o jego uniewaznienie na podstawie art. 51 ust. 1lit.
a rozporzadzenia 207/2009[1] (obecnie art. 58 ust. 1 rozpo-
rzadzenia 2017/1001[2]), zarzucajac brak rzeczywistego uzy-
wania znaku Vita (EUTM 9993361) miedzy 14 pazdziernika
2006 r. a 13 pazdziernika 2011 r.

Sony w odpowiedzi wskazalo, ze znak byl intensywnie
promowany w ww. okresie. Jako dowody zalaczyto materiaty
marketingowe (w tym publikacje z oficjalnych stron inter-
netowych PlayStation), zrzuty ekranu publikacji branzowych

traktujacych o ogloszeniu nowej konsoli, filmy promujgce
konsole na konferencjach branzowych, ogloszenie prasowe
dot. sprzedazy PlayStation Vita na §wiecie oraz inne podobne
materialy. Sony prébowalo tez argumentowad, ze w 2007 r.
wydalo gre pt. Aqua Vita polegajgca na mozliwosci interakcji
z wirtualnym akwarium, co mialoby dowodzi¢ uzywania
przez te¢ firme znaku Vita przez wiekszo$é relewantnego
okresu.

Wydzial Uniewaznieri (Cancellation Division) OHIM nie
podzielit argumentacji przedstawionej przez Sony i 30
czerwca 2014 r. uniewaznil znak Vita (EUTM 9993361) w
odniesieniu do wszystkich towaréw, dla ktérych zostal
zarejestrowany, ze skutkiem od daty doreczenia wniosku o

uniewaznienie.

Nastepnie Sony rozpoczelo proces odwotawczy, ktéry trwatl
niemal 7 lat. Dwukrotnie sprawa bylo referowana nizszym
instancjom (orzeczenia T-35/16 oraz T-690/18).

Zarzuty Sony w Drugiej Izbie Odwolawczej

EUIPO

Ostatecznie sprawa trafita do Drugiej Izby Odwolawczej
EUIPO, ktéra réwniez nie zgodzila si¢ z Sony, wskazujac
m.in., ze dowody przedstawione przez firme na poparcie
rzeczywistego uzywania dotyczyly promocji PlayStation Vita
jako konsoli do gry, a nie ,nosnika danych zawierajgcego
programy”. Izba wskazala takze, ze funkcja nos$nika wspom-
niana w dowodach przedstawionych przez Sony byta w swej
naturze akcesoryjna, poniewaz stuzyla gléwnie do przecho-
wywania oprogramowania do samego urzadzenia. Powyzszy
tok rozumowania zostal zastosowany réwniez w stosunku
do ,no$nikéw dzwieku i/lub obrazu”. Spowodowalo to, ze
Izba nie uznala ww. materialéw marketingowych i promo-
cyjnych jako wystarczajacych do wykazania uzywania znaku
w stosunku do kategorii towardw, dla ktdrych zostal

zarejestrowany znak Vita.

[1] Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego.

[2] Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskie;j.




Izba rozpatrywala takze, czy karty pamieci (cartridges),
kompatybilne z konsolg PlayStation Vita, na ktdérych
znajdowalo sie oznaczenie PSVita, moglyby zostac¢ uznane za
spelniajgce przestanke rzeczywistego uzywania znaku w
odniesieniu do klasy ,nosnika danych”. Jednakze ze wzgledu
na brak datowania przedstawionego przez Sony dokumentu
dot. przedmiotowych kart pamieci niemozliwe bylo
stwierdzenie, czy znak byl wykorzystywany w relewantnym

okresie na terenie UE.

Izba ostatecznie nie zgodzila sie tez z prébg argumentacji
Sony opartg na podstawie uzywania znaku poprzez wykorzy-
stywanie go w grach takich jak Aqua Vita, wskazawszy na ich
ochrone odrebnymi prawami ochronnymi, a takze -
ponownie — brak odpowiedniego datowania i sprecyzowania
niektdrych z przedstawionych dowoddéw.

Ostatecznie, chcac wykazaé sie danymi sprzedazowymi
majacymi za zadanie wsparcie twierdzenia o uzywaniu
znaku, Sony zaprezentowalo jedynie dwa e-maile — nie
wskazalo zadnych faktur ani innych dokumentdéw, jak
réwniez nie przedstawilo zadnego oswiadczenia lub doku-
mentu, ktdry méglby spelni¢ wymogi art. 78 ust. 1 lit. f
rozporzadzenia 207/2009. Z tego wzgledu Izba zdecydowata,
ze te dowody takze nie mogg $wiadczy¢ o rzeczywistym
uzywaniu znaku przez Sony.

Wzigwszy pod uwage wszystkie powyzsze okolicznosci, Izba
zdecydowala, ze Sony nie wykazalo rzeczywistego uzywania
znaku na terytorium UE w relewantnym okresie. Sony

zaskarzylo te decyzje Izby Odwolawcze;j.

Wyrok Sadu

Sad zaczal swéj wywdd od naszkicowania ogdlnych zasad
interpretacyjnych stosowanych w odniesieniu do rzeczywis-
tego uzywania znaku. Wskazal, Zze ratio legis instytucji
rzeczywistego uzywania znaku nie jest ochrona znakdéw
towarowych w przypadku uzywania takiego znaku na duzg
skale w zwigzku z sukcesem biznesowym danego przedsie-
biorstwa, lecz rzeczywiste uzywanie znaku powinno mieé
miejsce w sytuacji, w ktérej dany znak jest uzywany zgodnie
ze swojg podstawowg funkcjg, czyli gwarantuje rozpozna-
walno$¢ towaréw i ustug, w stosunku do ktérych zostal
zarejestrowany. Sgd dodatl réwniez, ze dowiedzenie uzywa-
nia znaku nie moze wynikad jedynie z domystéw, lecz musi
by¢ udokumentowane solidnymi i obiektywnymi dowodami.

Nastepnie Sad odnidst sie do kazdego z czterech zarzutéw
podniesionych przez Sony. W kazdym z nich przyznal
ostatecznie racje Izbie Odwolawczej — jednocze$nie nie
podnidst zadnych nowych istotnych argumentéw, tylko
ograniczyl sie do odtwdrczego przywolania uzasadnienia
decyzji Izby. Tym samym Sad postanowil oddali¢ skarge
Sony.

JJEH M & @

Komentarz

Sprawa T-561/20 powinna by¢ traktowana jako przestroga
nie tylko dla przedsiebiorstw, ktérym zalezy na skutecznej
ochronie swoich znakéw towarowych, lecz takze dla
pelnomocnikéw  zajmujacych sie ich rejestracjg lub
reprezentujacych swoich klientéw w sporach znakowych.
Czytajac uzasadnienie przedmiotowej sprawy, nie spos6b
pozby¢ sie wrazenia, ze ta dekada, ktérg Sony spedzito w
sadach, byla do unikniecia na przynajmniej kilku etapach.

Po pierwsze wszystko wskazuje na to, ze Sony niedokladnie
przeprowadzilo proces due dilligence przed nabyciem czesci
praw do znaku EUTM 9993361, wiec nie zabezpieczylo sie
przed potencjalnym wnioskiem o uniewaznienie. Po drugie
wydaje sie, ze zakres towardw, dla ktdrych zostal zarejestro-
wany znak, byl nietrafiony i przyczynil si¢ do niekorzystnego
dla Sony rozstrzygniecia. Po trzecie brak rzetelnego
udokumentowania i przedstawienia dowoddw na rzeczywis-
te uzywanie znaku byl ostatnim czynnikiem, ktéry wrecz
uniemozliwil skuteczne zapobiezenie uniewaznienia naby-
tego przez Sony znaku, co jest tym bardziej razgce, ze
PlayStation Vita sprzedalo si¢ ostatecznie na $wiecie w
ponad 16 mln egzemplarzy.




Czy polski Urzqd Patentowy bedzie dziatat szybciej niz EUIPO?

dr Anna Sokofowska-Eawniczak

Takie ambicje wynikajg z zalozen do przygotowywanej
nowelizacji ustawy prawo wlasnosci przemyslowej -
procedury majg byc¢ szybsze i bardziej przyjazne dla
zglaszajacych. Brzmi to bardzo atrakcyjnie, zwlaszcza, ze
sama ustawa réwniez ma by¢ uchwalona szybko — bo juz w I
kwartale 2022. Co jeszcze kryje sie za planowanymi
zmianami i czy wszystkie zmiany idg w dobrym kierunku?

W sprawach patentowych na szczegdlng uwage zwracajg
dwie kwestie

¢ skrécenie okresu sporzgdzenia przez UPRP obowigzko-
wego sprawozdania ze stanu techniki — z 9 miesiecy do 6
miesiecy. W praktyce takie sprawozdanie jest pierwszym
prognostykiem odnosnie do szans uzyskania patentu —
jego szybsze sporzadzenie moze daé zglaszajgcemu
wiecej czasu na podjecie dalszych krokéw przed
uplywem daty pierwszeristwa.

e wprowadzenie instytucji tzw. ,wstepnego zgloszenia
wynalazku” - regulacja bedzie stwarzala mozliwosé
zastrzezenia daty pierwszenstwa zgloszenia wynalazku
po dokonaniu uproszczonego zgloszenia bez ryzyka
utraty przez nie cech nowosci. Wstepne zgloszenie
wynalazku bedzie moglo byé dokonane w celu zastrze-
zenia pierwszenstwa do uzyskania patentu. Projekt
ustawy zaklada maksymalne uproszczenie procedury
m.n. poprzez brak wymogu skladania zastrzezen
patentowych.

Dos¢ rewolucyjna zmiana dotyczy zgltoszenia wzoréw uzyt-
kowych, wobec ktéry mialby zaczgé obowigzywad system
rejestrowy (analogicznie jak przy wzorach przemystowych),
a nie badawczy (ktéry obowigzuje dzisiaj — UPRP bada
przestanki uzyskania prawa ochronnego do wzoru uzytko-
wego). Niewatpliwie skrdciloby to czas uzyskania prawa
ochronnego do wzoru, ale z drugiej strony mogloby dopro-
wadzi¢ do ,zdeprecjonowania” tego prawa — przerzucenie
ciezaru z postepowania zgloszeniowego na pdZniejsze
postepowanie uniewaznieniowe nie sprzyja pewnosci obrotu

prawnego.

Najistotniejsze zmiany, ktére majg na celu przyspieszenie
postepowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego w
zakresie znakéw towarowych obejmujg m.in.: zastapienie
dotychczasowej instytucji sprzeciwu instytucjg opozycji i

skrécenie okresu na jej wniesienie do 2 miesiecy od daty

publikacji informacji o zgloszeniu (zamiast 3 miesiecy) i
zrezygnowanie z dotychczasowego obligatoryjnego 2-
miesiecznego okresu ugodowego dla stron w toku
postepowania w sprawie wniesienia opozycji (tzw. cooling of
period). Zastanawiajace jest dlaczego polski ustawodawca
ma ambicje skrécenia ww. terminéw skoro sprawdzajg sie w
procedurze unijnej, na ktdrej przewleklos¢ postepowania
narzeka sie raczej rzadko. Réwniez zlikwidowanie obligato-
ryjnego 2-miesiecznego cooling of period nie nalezy ocenié
pozytywnie — z doswiadczenia mozna powiedzied, ze dzieki
temu ,przymusowi” udalo sie zainicjowad, a w rezultacie

zawrzed, niejedng ugode.

Pomystéw na nowelizacje jest wiecej — nowa procedura
rejestracji oznaczen geograficznych (w celu zachecenia do
korzystania z tej formy ochrony, ktéra dzisiaj nie ma w ogdle
znaczenia praktycznego), méwi sie réwniez o wprowadzeniu
alternatywnej metody rozwigzywania sporéw tj. koncyliacji
($ladem EUIPO), jak réwniez wprowadzenie tzw. depozytu w
celu rozwigzania problemu bezprawnego pozyskiwania
informacji.

Co istotne z punktu widzenia pelnomocnikéw i szybkosci
rozpatrywanych spraw - dzialajagcy w trybie postepowania
spornego UPRP bedzie orzekal na posiedzeniach niejawnych.
Rozprawy bedg odbywad sie jedynie wéwczas, gdy przyczyni
sie to do przyspieszenia postepowania lub pozwoli na
bardziej efektywne wyjasnienie sprawy. O wyznaczenie
rozprawy bedzie mogta wnioskowad réwniez strona. Bedzie
sie réwniez mozliwosé przeprowadzania rozpraw na
odleglo$¢ (zdalnie) oraz sporzadzania protokolu w postaci
elektronicznej z rozpraw. Na te zmiany czekajg chyba
wszyscy pelnomocnicy.

Zgodnie z zapowiedziami tempo procedowania ma by¢ szyb-

kie, a nowa ustawa uchwalona juz na poczatku przyszlego

roku.




ek

PAZDZIERNIK 2021

IP NEWS

#|P #copyright #trademark

WIPO opublikowalo coroczny raport Global Innovation Index 2021, w ktérym Polska plasuje sie
na 40 miejscu pod wzgledem najbardziej innowacyjnych gospodarek. Najwiekszg innowacyjnosé

(comajwicsj >)

odnotowano dla Szwajcarii, Szwecjii USA.

Decyzja Sadu Federalnego USA - udzielanie patentéw na wynalazki tworzone przez sztuczng
inteligencje nie jest dopuszczalne na terenie Standéw Zjednoczonych. W zwigzku z szybkim
rozwojem Al niektdre kraje takie jak Republika Poludniowej Afryki czy Australia, zdecydowaly sie
dopuscié¢ uznanie Al za tworce wynalazku.

( Czytaj wiecej >)

Sad Unii Europejskiej wydal wyrok zezwalajgcy na rejestracje znaku towarowego Miley Cyrus, po
wieloletnich staraniach piosenkarki o uzyskanie ochrony (w sporze z Cyrus Trademarks Ltd),
ktérej odméwito EUIPO. Ostatecznie Sgd Unii Europejskiej uznal, ze stawa i rozpoznawalnosé

artystki umozliwiajg rozréznienie znakéw dobrze poinformowanemu odbiorcy.

( Czytaj wigcej >)



https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf
https://cyfrowa.rp.pl/sztuczna-inteligencja/art18890731-sad-sztuczna-inteligencja-nie-moze-patentowac-wlasnych-wynalazkow-na-razie
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=715257B5A37F2104C0306D1ADEC24262?text=&docid=242943&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9722249
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Artykuly zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowig porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegétowych
informacji dotyczacych omawianych kwestii proszone sg o bezposredni kontakt z prawnikami kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspdlnicy.




