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Ochrona wtasnoéci intelektualnej na rynku kosmetykéw i perfum

Wtodzimierz Szoszuk

Niniejszq publikacje w catoéci poswiecamy branzy kosmetykéw i perfum oraz specyficznym dla nigj

zjawiskom i procesom z punktu widzenia ochrony praw wlasnosci intelektualne;.

Badania i raporty opublikowane w ciagu ostatnich
lat potwierdzaja, ze rynek kosmetykéw 1 perfum
w Polsce ma sie znakomicie. W ostatnim czasie
tempo jego rozwoju byto nieporéwnywalnie szyb-

sze niz w innych krajach europejskich.

Produkty z tego sektora sa nabywane czg¢iciej
i w wigkszych niz dotychczas ilosciach. W ostat-
nich latach zmianie ulegla struktura popytu i profil
odbiorcy — wsrdd klientéw przybywa oséb stat-
szych 1 mezczyzn. Rosnie sprzedaz drozszych pro-
duktow. Rozszerza si¢ siatka kanaléw dystrybucii.
Kosmetyki mozna kupi¢ juz nie tylko w droge-
riach, ale takze w aptekach i dyskontach. Te ostat-
nie zaczynaja wie$¢ prym i coraz czedciej otwieraja
wlasne dzialy kosmetyczne. Duza cz¢$¢ sprzedazy

prowadzona jest przez internet.

Specyfika rynku jest tez silna walka konkurencyjna,
zwlaszcza pomiedzy duzymi podmiotami. Od-
biorca bombardowany jest nowymi formutami,
obietnicami lepszych i szybszych efektow, wygod-
niejszymi 1 bardziej wyszukanymi opakowaniami.
Popularnoscia zaczynaja cieszy¢ si¢ lokalni produ-

cenci. Wzrasta zaufanie do rodzimych marek.

Niestety, rownolegle do producentéw konkuruja-
cych w sposob uczciwy, wzrasta tez liczba tych,
ktérzy wybieraja droge na skréty. W ociagu ostat-
nich lat odnotowano znaczacy wzrost liczby pod-
robionych kosmetykéw i perfum produkowanych
w Polsce. Podrébki to jednak nie jedyne zjawisko

godzace w interesy uprawnionych. Wiele naruszen

przybiera wymiar bardziej wysublimowany, co

wecale nie znaczy, ze mniej szkodliwy.

Nieprzypadkowo to wlasnie branzy kosmetykow
i perfum poswigcamy cale wydanie tematyczne.
Uznajemy ja za perspektywiczng. Dostrzegamy
specyficzne tylko dla niej zjawiska i procesy.
Zmiany zachodzace na tym rynku moga wplywaé
na przyjmowane przez przedsicbiorcéw modele
ochrony praw wlasnosci intelektualnej. Do$wiad-

czamy tego w naszej codziennej praktyce.

W wydaniu odpowiemy m.in. na pytania o to, czy
da si¢ chroni¢ zapach perfum? Czy mozna sprze-
dawaé perfumy i kosmetyki, ktore sq testerami?
Czy mozna zakaza¢ dystrybutorom sprzedazy pet-
fum w internecie? Jakich oznaczen lepiej nie wy-
biera¢ dla swoich kosmetykéw? O co spierajg si¢
podmioty z branzy? Czy znak towarowy z lite-
réwkq to ciagle znak podrobiony? Czy mozna opa-
tentowaé kompozycje tuszow do rzes? Staramy sig
poddaé analizie prawnej zjawiska zachodzace na
rynku kosmetykéw 1 perfum z punktu widzenia za-
interesowanych podmiotéw: producentéw kosme-
tykéw 1 perfum, uprawnionych do réznego rodzaju
praw wlasnosci intelektualnej, sprzedawcéw, dys-
trybutoréw, producentéw opakowan kosmetykéw,
tworzacych szeroko pojeta branze kosmetyczng

i perfumeryjna.

Zachecamy do lektury.



Patenty ze Zduniskiej Woli w Hollywood?

Norbert Walasek

Branza kosmetyczna wcigz pozostaje jednq z tych gatezi przemystu, w ktérej rozwoju nie mozna

przeceni¢ roli innowacji. Prawo patentowe pozwala zmonopolizowaé¢ innowacyjne rozwigzania i za-

pewnié ich niezaktéconq eksploatacje.

Maksymilian Faktorowicz urodzit si¢ w Zduniskiej
Woliw 1872 r. Wyjechat do Moskwy, gdzie zatozyt
drogerie i praktykowal w teatrze jako charakteryza-
tor. W 1904 r. dotart do Ameryki. Tam, wykorzy-
stujac do$wiadczenie wyniesione z pracy w aptece,
drogerii oraz teatrze, zaangazowal si¢ — intelektu-
alnie 1 finansowo — w rozwdj sztuki wizazu na po-
trzeby przemystu filmowego. Ogromny sukces za-
wdzieczal przede wszystkim innowacyjnosci roz-
wigzan, ktore stosowal w swoich produktach. Ko-
smetyki stworzone dla branzy filmowej wkrétce
znalazly si¢ na rynku, a produkty marki Max Factor
do dzi§ sa cenione. Maksymilian Faktorowicz
zmarl w 1938 r. w Los Angeles, ale firma, kt6ra
stworzyl, przez kolejne dekady wytyczala trendy w
branzy kosmetycznej, opierajac strategi¢ rozwoju

na innowacyjnosci chronionej patentami.

Patent

Patent jest prawem przyznajacym wylacznosé ko-
rzystania z objgtego nim wynalazku, innowacyj-
nego rozwigzania o charakterze technicznym.
Ochrona patentowa trwa 20 lat. Pamietac¢ nalezy
przy tym, ze jest to prawo terytorialne, zatem gwa-
rantowana patentem wylaczno$é obejmuje tylko
obszar, na ktérym prawo to zostato udzielone. Wy-
nalazek definiuja zastrzezenia patentowe zawarte w
dokumencie patentowym. Uzupelniaja je rysunki
i opis wynalazku.

Wynalazkiem moze by¢ kazde rozwiazanie, nieza-
leznie od dziedziny techniki, jezeli nie byto znane
weczesniej, nie wynika w sposob oczywisty z tego,
co bylo znane wczesniej, oraz nadaje si¢ do zasto-

sowania w przemysle.

Zasadniczo wynalazki mozna zakwalifikowaé do

jednej z czterech grup:

e wytworow przestrzennych (np. urzadzenia)

e wytworéw bezpostaciowych (np. kompozycja

chemiczna)
e sposobéw (np. produkeji)

e  zastosowanl (np. znanych substancji dla osig-

gniecia okreslonego celu).

Patenty w branzy kosmetyczne;j
W przypadku branzy kosmetycznej spotykamy pa-

tenty z kazdej z wymienionych kategorii.

Wytwory przestrzenne to miedzy innymi urza-
dzenia, narzedzia, aparaty lub ich cze¢$ci skladajace
si¢ z powigzanych ze soba przestrzennie lub funk-
cjonalnie elementéw sluzacych realizacji okreslo-

nego celu technicznego.

Przyktadem takiego rozwiazania w branzy kosme-
tycznej jest wynalazek chroniony patentem PL/EP
2330941 (Avon Products, Inc.) dotyczacy Ergono-
mieznego aplikatora tuszu do 13es.

Jak wskazano w opisie wynalazku: nakfladanie tuszu
do rzes za pomocq komwengonalnych aplikatorow tusu do
rzes wymaga 3azwyeza) kilkudziesi¢cin powtargalnych po-
ciqgnigd 1 obrotow lub skretow w celu ugyskania pogadanego
wygladn rzes. Ze wgledu na sposb, w jaki konwengjonalny
aplikator tuszu do rzes jest trgymany i jak si¢ nim mani-
puluje, naktadanie tuszu do ries mose byé trudnym i me-
czacym éwiczeniem. Rozwigzanie tych trudnosci przy-
nosi wynalazek, ktorym jest ergonomiczny aplikator do
naktadania Rompozyei kosmetycznel na 13¢sy, Jawierajqcy
(1) czes¢ uchwytowq orag (i) czes¢ glowkowq. Opisany
szczegblowo w dokumencie patentowym aplikator

zaprezentowany zostal rowniez na szkicach:




Wytwory bezpostaciowe to miedzy innymi
zwiazki chemiczne i kompozycje majace okreslony
sklad, czesto precyzowany przez wskazniki ilo-
§ciowe 1 jakoSciowe czy parametry fizykoche-

miczne.

Przyktadem takiego rozwiazania w branzy kosme-
tycznej jest wynalazek chroniony patentem PL/EP
1765277 (Avon Products, Inc.) pod nazwa Kompo-
gyea tuszu do 13es.

W opisie wskazano, ze w sprzedawanych tuszach do
res, pogrubianie i wydfusenie 13¢5 zazwyezaj nzyskuje sig
poprzez wlaczanie do takich produktdw dusego stegenia
woskdw i substangi blonotwirezych. Zagwyezaj prowadzi
to do trudnosci ge mywaniem tusn 3 138, o 3 Rolei po-
woduje ich uszkadzanie. Proby rozwiazania tego problemn
przez stosowanie rogrzedzonych nawil¥ajacych tusow do
rzes koriegyly sie niepowodzeniem, poniewas takie pro-
dnkty zazwyczay nie dajq efektu pogrubienia lub wydiuge-
nia. Ponadto nie sq one wygodne w noszenin i latwo plamiq
7 rogmazujq sie. Jak wskazano dalej w opisie wyna-
lazku: aby zapobiec wadom kompozgyei ze stanu techniki,
1worey wynalazkn opracowali kompoye ktdra pogrubia
i/ lubwydinza [...] rzesy, ale jest latwa do usnwania priez
gmywanie. Kompozycja ta opisana w pierwszym za-
strzezeniu niezaleznym przewiduje miedzy innymi
zastosowanie bagy tuszu do r3es i Srodka wimacniajq-
cego keratyng w ilosci skutecznel do poprawy wygladu este-
tyeznego |...] 1zes, na ktdre nanosi si¢ Rompozgyeie 1us3u
do rzes, przy cxym kompozyeia jest emulsjiq typu olej-w-wo-
dzie i Srodek wzmacniajacy rzesy wystgpuje w ilosci od
0,5% wagowych do 5% wagowych. Dalej w zastrzezeniu
wyliczono szereg kolejnych substancji wchodza-
cych w sktad kompozycji, w tym przede wszystkim
olejow rodlinnych, niekiedy z precyzyjnym okresle-

niem ich ilo§ci wagowych.

Sposoby z kolei sa wykorzystywane na przykltad
w procesie produkcji. Okresla sie je przez zespot
czynnosci, ewentualnie warunki i surowce, ktére

majq zastosowanie.

Przykladem takiego rozwiazania majacego zasto-
sowanie w branzy kosmetycznej jest wynalazek
chroniony patentem PL 206409 (Colgate-Palmo-
live Company) pod nazwa Sposéb wytwargania i na-

pelniania wielokomorowel saszetki.

Przedmiotem tego wynalazku jest sposéb wytwa-
rzania i napelniania wielokomorowej saszetki z wy-
lotem dozujacym majacym zastosowanie na przy-
klad w pakowaniu kosmetykéw plynnych. Sposéb
jest szczegotowo opisany w zastrzezeniu pierw-
szym patentu, w ktorym wskazano, ze w procesie
biora udzial dwie taSmy tworzace zewngtrzne
$cianki opakowania oraz tasma tworzaca we-
wnetrzna Scianke dzialowa, a nadto wylot z dwoma
kanatami dozujacymi. Wskazano réwniez kolejne
etapy podawania i faczenia ww. elementéw, ich
uszczelniania oraz napelniania saszetki. Realizacje

wynalazku obrazuja réwniez dolaczone szkice:

Ostatnig kategoria sa zastosowania substancji
znanej w stanie techniki dla osiagnigcia nowego
skutku.

Przyktadem takiego rozwiazania w branzy kosme-
tycznej jest wynalazek chroniony patentem PL/EP
1971320 (Unilever N.V.) pod nazwa Kompozyce an-

typerspiranta.

Jak wynika z opisu wynalazku, dotyegy on kompogyei
antyperspirantow (kompogyei preciwpotowych) oraz spo-
sobu gmnigiszania pocenia. W szczegdlnosct — gmmnie-
szania pocenia na powiergehni ludzkiego ciala poprzes sto-
sowanie rogpuszezalnych w wodgzie, albo dyspergowalnych
w wodzie, tiomerdw. Stanowi to innowacyjne rozwia-

zanie, bowiem, jak wskazano w opisie, kompenco-



nalne substancje precipotowo aktywne sq sciqgajacymi so-
lami metali, takini jak sole glinn oraz/ albo cyrkonn. Ta-
kie materialy mogq dzialac wyjatkowo skutecznie; jednak
m0gq one powodowac peswne problemy, w tym molimosé po-
dragniania skory. Rozwigzaniem tego problemu byto
zastapienie soli metali znanymi w stanie techniki

tiomerami.

Zbior rozwigzan w branzy kosmetycznej, ktore
moglyby podlega¢ ochronie patentowej, jak widad,
jest znaczny. Beda to zaréwno nowatorskie urza-
dzenia i narzedzia, sposoby produkeji, w tym pa-
kowania, czy w koficu — bodaj najwazniejsze —
kompozycje kosmetyczne lub — jak na przyklad
w przypadku kosmetykow naturalnych — nowe za-

stosowanie substancji wystepujacych w przyrodzie.

Innowacyjnos¢ w Polsce

Okazuje sig, ze z ochrony patentowej korzystaja
przede wszystkim duze firmy miedzynarodowe
oraz przedsigbiorcy z krajow powszechnie uwaza-
nych za majace silnie innowacyjne gospodarki.
Najwiecej zgloszen patentéw w branzy kosmetycz-
nej — podobnie jak w przypadku innych branz —
pochodzi z USA, Japonii, Niemiec, Francji i Wiel-
kiej Brytanii.

Polski rynek kosmetyczny juz w 2011 1. uplasowat
sic na 6. pozycji w Europie, osiagajac warto$¢
3,3 mld euro. Jednak Polscy przedsigbiorcy po
ochrong patentows si¢gajq znacznie rzadziej niz
choéby ich konkurenci z obszaru wspélnego rynku
unijnego, o globalnych firmach nie wspominajac.
O ile firmy takie jak L’Oreal, Unilever czy Procter
& Gamble posiadajg w Polsce tysigce zgloszen
i udzielonych patentéw, o tyle polscy przedsig-
biorcy, w tym liderzy branzy kosmetycznej, maja

ich nieporéwnywalnie mnie;j.

Tymczasem, jak donosi prasa branzowa, polski
przemyst kosmetyczny nie konkuruje juz tylko
cena, ale skala inwestycji w nowoczesne linie pro-
dukcyjne i programy badawcze, a takze innowacyj-
noscig produktéw wprowadzanych na rynek.
Skoro tak, to polscy przedsigbiorcy albo zapomi-
naja o mozliwosci ochrony patentowej, albo
uznaja, ze koszty takiej ochrony przekraczajg moz-
liwe korzysci.

Czy warto patentowac?

Ochrona patentowa ogranicza si¢ wylacznie do te-
rytorium kraju, w ktérym patent zostal udzielony
i—co do zasady — w odniesieniu do niekiedy wasko
ustalonego w decyzji udzielajacej patent zakresu.
Koszt takiej ochrony, zwlaszcza jezeli nie ma ona
ogranicza¢ si¢ wylacznie do polskiego rynku, jest
niebagatelny. Poza oficjalnymi optatami urzedo-
wymi nalezy liczy¢ si¢ z kosztami tlumaczenq,
a takze wynagrodzeniem wykwalifikowanych pel-
nomocnikéw za wsparcie w przygotowaniu doku-
mentacji patentowej i reprezentacjec w postepowa-
niu rejestrowym. Niekiedy zamiast inwestowania
w ochrone patentowsg bardziej oplacalne moze
okaza¢ si¢ przeznaczenie $Srodkéw na opracowanie
skutecznej strategii marketingowej, reklame, design
czy promocj¢ marki. Pozwala to na wypromowanie
nowego produktu i czerpanie korzysci dzigki wpro-
wadzeniu takiego produktu na rynek z wyprzedze-

niem konkurencji.

Niemniej jednak zawsze warto rozwaza¢ mozli-
wo$¢ ochrony patentowej jako elementu strategii
biznesowej, uwzgledniajac miedzy innymi nastgpu-
jace fakty:

® pozornie nieznaczne Iinnowacje, W tym
usprawnienia i ulepszenia, moga réwniez pod-

lega¢ ochronie patentowej,

e komercjalizacja nowego rozwiazania moze
polegac nie tylko na jego stosowaniu, ale takze
na uzyskiwaniu wynagrodzenia z tytutu udzie-
lonych innym przedsi¢biorcom licencji na ko-

rzystanie z wynalazku,

e tylko ochrona patentowa daje realna mozli-
wo$¢ czerpania korzy$ci z innowacyjnosci,
z wylaczeniem innych podmiotéw, a tym sa-
mym najpelniejszy zwrot inwestycji poczy-

nionych w tym zakresie.

Pelna analiza biznesowo-prawnych uwarunkowan
dziatalno$ci moze wigc prowadzi¢ do wniosku, ze
ochrona patentowa — pomimo zwiazanych z nig
kosztéw — jest forma ochrony najbardziej opty-

malna.



Czy mozna mie¢ zapach na wytqczno$é?

Joanna Wozniak

Oryginalny, niepowtarzalny zapach to jedna z naijistotniejszych cech luksusowych perfum, a jego

receptura z reguly stanowi $ciéle strzezong tajemnice. Paradoksalnie to jednak prawna ochrona za-

pachu stwarza najwigcej trudnoéci. W polskim systemie prawnym zagadnienie to nie doczekato sie

rozstrzygniecia w decyzjach Urzedu Patentowego ani sqdéw powszechnych.

Od dluzszego czasu mozliwos§é ochrony zapachu
jako znaku towarowego jest jednak przedmiotem
rozstrzygnie¢ Urzedu Unii Europejskiej do Spraw
Wilasnosci Intelektualnej (EUIPO), sadéw unij-

nych i sadéw zagranicznych.

Zapachowy znak towarowy —jak go zarejestro-
wac?

Zgodnie z definicja zawarta w rozporzadzeniu Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001
z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego

Unii Europejskiej, unijny znak towarowy

— moze sklada¢ si¢ z jakichkolwiek oznaczenq,
w szczegolnoscl z wyrazow, tacznie z nazwi-
skami, lub rysunkéw, liter, cyfr, koloréw,
ksztattu towaréw lub ich opakowan lub
dZzwiekow,

pod warunkiem, Ze oznaczenia takie:

— umozliwiaja odréznianie towaréw lub ustug
jednego przedsigbiorstwa od towaréw lub
ustug innych przedsigbiorstw

oraz

— mozliwe jest przedstawienie ich w rejestrze
unijnych znakéw towarowych w sposéb po-
zwalajacy wlasciwym organom i odbiorcom
na ustalenie jednoznacznego 1 dokladnego
przedmiotu ochrony udzielonej wlascicielowi

tego znaku towarowego.

Definicja ta nie wyklucza zatem rejestracji zapachu,
cho¢ stawia wymog, by mozliwe bylto przedstawie-
nie znaku w rejestrze. Z poprzedniego rozporza-
dzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 t.
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego wy-
nikal wprost wymog, by znak towarowy sktadat si¢
z oznaczenia, ktére mozna przedstawi¢ w formie

graficznej.

Warunek ten byt rozmaicie interpretowany w de-
cyzjach Urzedu. W najbardziej znanej i dotychczas
jedynej pozytywnej decyzji o rejestracji zapachu
(Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Mar-
keting v. Markgraaf B.V., sygnatura R 156/1998-2)
EUIPO postanowil o rejestracji ,,zapachu §wiezo
skoszonej trawy” dla piteczek tenisowych. W uza-
sadnieniu Izba Odwolawcza wskazata, ze graficzne
przedstawienie moze polegac na takim opisie zapa-
chu, ktéry jest odréznialny, rozpoznawalny i ktéry
kazdy zna na podstawie doswiadczenia. Tym sa-
mym Izba za wystarczajace uznala okreslenie, ze
znak sklada si¢ z zapachu $wiezo skoszonej trawy
zastosowanego do produktu (,,2he mark consists of the
smell of fresh cut grass applied to the product™), czyli pite-
czek tenisowych. Znak zostal zarejestrowany przez
EUIPO pod numerem EUTM-000428870, ale po
uplywie 10-letniego okresu ochrony wlasciciel nie

zdecydowal si¢ na jej przedluzenie.

W sprawie Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-
und Markenamt (C-273/00) Trybunat Sprawiedli-
wosci Unii Europejskiej potwierdzil, ze znak towa-
rowy moze skladaé si¢ z oznaczenia, ktére ze
wzgledu na swoja nature nie jest postrzegane wizu-
alnie, ale pod pewnymi $ciéle okreslonymi warun-
kami. Sprawa dotyczyla toczacego si¢ przed nie-
mieckim urzedem patentowym postgpowania o re-
jestracje znaku zapachowego w postaci substancji
chemicznej zwanej estrem metylowym kwasu cy-
namonowego, o wzorze CsHs-CH =CHCOOCH;.
Whnioskodawca, procz formuly chemicznej, przed-
stawil urzedowi réwniez probke zapachu i wska-
zal, Ze jest on opisywany jako balsamiczno-owo-
cowy, z lekka nuta cynamonu. Rozpatrujacy
sprawe niemiecki sad zwrocil si¢ do Trybunalu
z pytaniem prejudycjalnym, czy zwrot ,,0znacze-

nie, ktére mozna przedstawi¢ w formie graficzne;j”
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obejmuje tylko te oznaczenia, ktére moga byé
przedstawione bezposrednio w widocznej formie,
czy tez nalezy go interpretowaé w taki sposéb, ze
dotyczy on takze oznaczen takich jak zapach czy
dzwigk, ktore nie moga by¢ postrzegane za po-
mocg zmyslu wzroku, ale moga by¢ wyrazone po-
$rednio przy uzyciu metod pomocniczych. W przy-
padku przyjecia przez Trybunal drugiej, szerszej
interpretacji, sad prosit réwniez o rozstrzygnigcie,
czy wymog graficznego przedstawienia zostanie
spelniony, jezeli zapach zostanie powielony w for-
mie wzoru chemicznego, opublikowanego opisu,

depozytu lub kombinacji ww. metod.

Trybunal przyjal, ze graficzne przedstawienie
moze polegaé na opisaniu znaku przy pomocy ob-
razow, linii, znakéw graficznych, z zastrzezeniem,
ze takie przedstawienie musi by¢ jasne, precyzyjne,
kompletne, latwo dostepne, czytelne, trwale
i obiektywne. Odnoszac te kryteria do znakéw za-
pachowych, Trybunal wykluczyl postuzenie si¢
formula chemiczna zapachu, jako niepozwalajaca
na jego proste zidentyfikowanie. Wskazat ponadto,
ze formula chemiczna substancji nie jest tozsama
z jej zapachem i jako taka nie jest wystarczajaco ja-
sna i precyzyjna. Z podobnych przyczyn (brak ja-
snosci, precyzji i jednoznacznosci) odrzucit takze
mozliwo$¢ postuzenia si¢ opisem stownym. Nato-
miast ztozenia do akt prébki zapachu Trybunat nie
uznal za przedstawienie graficzne 1 zauwazyl, Ze
taka probka nie jest trwala. Powyzsze wnioski do-
prowadzily do konkluzji, Ze réwniez kombinacja
tych elementéw nie pozwala uznaé, ze znak zapa-
chowy zostal przedstawiony w sposob graficzny
zgodnie z wymogami prawa.

Podobna argumentacje Sad Pierwszej Instancji
przedstawit w wyroku w sprawie Eden SARL prze-
ciwko EUIPO (T-305/04), w ktérej wniosko-
dawca domagal si¢ rejestracji ,,zapachu dojrzale;
truskawki” opisanego stownie i graficznie przez ry-
sunek truskawki.

W ocenie Sadu okreslenie ,,zapach dojrzalej tru-
skawki” nie jest wystarczajaco precyzyjne i obick-
tywne, poniewaz mogg istnie¢ rézne zapachy spel-
niajace to kryterium. Sam rysunek truskawki przed-
stawia owoc, a nie zapach majacy by¢ przedmiotem

rejestracji jako znak towarowy.

Takie sformutowanie wymogéw dla znakéw zapa-
chowych w praktyce uniemozliwilo ich rejestracje
jako znakéw towarowych. Trudno bowiem wska-
zaé inne niz rozwazane w ww. orzeczeniach spo-
soby graficznego przedstawienia znaku, ktéry ze
swej istoty jest ulotny i nie jest odbierany zmystem

wzroku.

Kierujac si¢ ta argumentacja, EUIPO odmoéwil na
przyklad rejestracji zapachu olejku drzewa herba-
cianego dla przemystowych rekawiczek ochron-
nych (sprawa R-012741401). Wskazal przy tym, ze
opis stfowny znaku nie jest wystarczajaca graficzna
prezentacja znaku, poniewaz nie jest dostatecznie
jasny, precyzyjny i obiektywny.

Wobec tego zglaszajacy poszukiwali innych form
przedstawienia znaku zapachowego. Jedna z nich
bylo odwotanie si¢ do kolorowej matrycy widma
zapachu, czyli sposobu uzywanego w branzy per-
fumeryjnej do przedstawienia danej woni. Francu-
ski Instytut Ochrony Zapachow (Institut pour la
Protection des Fragrances) wnidst o zarejestrowa-
nie zapachu o nucie trawiastej, owocu drzewa cy-
trusowego (bergamotka, cytryna), kwiatowej (kwiat
pomaraticzy, hiacynt) oraz rézy i pizma m.in. dla
produktéw kosmetycznych, farmaceutycznych, pa-
pierniczych, torebek i tekstyliow domowych (po-
Scieli, recznikéw i obrusow) (sprawa R 186/2000-
4). Znak mial by¢ przedstawiony za pomoca kolo-
rowej matrycy przedstawionej ponizej.

EUIPO odméwit rejestracji, wskazujac, ze zapro-
ponowane przedstawienie graficzne nie jest zrozu-
miate dla zainteresowanej publiki, poniewaz nie

pozwala na ustalenie przedmiotu ani zakresu



ochrony. Wykorzystywana w przemysle perfume-
ryjnym kolorowa matryca nie jest czytelna dla oséb
spoza branzy perfumeryjnej 1 nie jest postrzegana
jako kod stuzacy zapisowi zapachu. Nie zawiera tez
zadnych wskazowek, ktére pozwolilyby odczytaé

zapis graficzny zapachu.

Nowe rozporzadzenie dotyczace unijnego znaku
towarowego (2017/1001), cho¢ znosi wymog gra-
ficznego przedstawienia znaku, nie usuwa zasadni-
czego problemu pojawiajacego si¢ w omowionych
decyzjach i orzeczeniach — jak przedstawi¢ zapach
w sposéb jednoznaczny i doktadny. By¢ moze roz-
wigzanie tego dylematu nastapi wraz z rozwojem

techniki, a nie prawa.

Czy zapach moze by¢ utworem?

Wobec trudnodci z zarejestrowaniem zapachu jako
znaku towarowego innym sposobem ochrony
moze by¢ zakwalifikowanie zapachu jako utworu w
rozumieniu prawa autorskiego. Jak si¢ wydaje, sze-
roka definicja utworu zawarta w aktach prawnych
a priori nie wyklucza takiej interpretacji. Polska
ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r. wskazuje, ze przedmiotem
prawa autorskiego jest kazdy przejaw dziatalnosci
tworczej o indywidualnym charakterze, ustalony
w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od wartosci,
przeznaczenia i sposobu wyrazenia. Podobnie
utwor definiuja inne europejskie akty prawne. Na
przyklad przepisy francuskiego Kodeksu wlasno-
$ci intelektualnej (Code de la propriété intellectu-
elle) chronia prawa autorskie do wszelkich wytwo-
réw intelektu, niezaleznie od ich rodzaju, formy

wyrazu, materii 1 przeznaczenia.

Jednak i w tej dziedzinie, mimo podobnych defini-
¢ji utworu, brak jednolitej praktyki orzeczniczej sa-
déw europejskich dotyczacej kwalifikacji zapa-
chow. Tytulem przykladu, orzecznictwo francu-
skiego Cour de Cassation konsekwentnie odmawia
takiej ochrony, ale dopuszcza ja np. Sad Najwyzszy
Krélestwa Niderlandéw (Hoge Raad der Neder-

landen).

W orzeczeniu z 10 grudnia 2013 r. o sygnaturze 11-
19872 francuski Cour de Cassation podtrzymal
ustalong juz lini¢ orzecznicza, zgodnie z ktorg za-

pach powstaje jako rezultat zastosowania wiedzy

specjalistycznej (ang. &now-how, franc. savoir-faire),
a nie dziatalnosci tworczej i jako taki nie stanowi
formy wyrazenia korzystajacej z ochrony jako
utwor. W powolanym orzeczeniu w odpowiedzi na
zarzut przyjecia przez sad apelacyjny tej tezy
a priori, bez zbadania oryginalnosci perfum
(4. wkladu twoérczego autora), sad rozwinat to sta-
nowisko. Cour de Cassation wskazal, ze prawo au-
torskie chroni utwér w formie odbieranej przez
zmysly, jezeli taki utwor mozna rozpoznac na tyle
precyzyjnie, by mozliwe bylo jego przekazanie od-
biorcom. W opinii sadu zapach perfum rozpatry-
wany poza procesem wytworzenia (ktory to proces
sam w sobie nie stanowi aktywnosci tworczej) nie

spelnia tego wymogu.

Odmienne stanowisko w podobnej sprawie wyra-
zil Sad Najwyzszy Krélestwa Niderlandow w wy-
roku z 16 czerwca 2006 w sprawie Kecofa /
Lancome. Sad ten przyjal, iz ochronie podlegaja
nie tylko utwory postrzegane za pomoca wzroku
lub stuchu, ale jakiegokolwiek zmystu, pod warun-
kiem uczynienia zado$¢ kryterium oryginalnosci.
W opinii sadu zapach perfum jest osobnym od ich
nosnika (ptynu o okreslonym skladzie chemicz-
nym) przedmiotem praw. Powielenie kompozycji
zapachowej moze zatem stanowi¢ naruszenie
prawa autorskiego, nawet jesli nie nastapi odtwo-
rzenie dokladnej formuly chemicznej plynu, a ten
sam efekt zapachowy powstanie w wyniku stwo-

rzenia odmiennej receptury.

Inne sposoby ochrony perfum

Polskie sady nie stangly dotychezas przed koniecz-
nosciq wskazania, jakie przepisy sa wlasciwe dla
ochrony zapachu. Jak sie wydaje, dopdki nie
uksztaltuje si¢ orzecznictwo w tej kwestii, najpew-
niejsza droga, obok strzezenia receptury perfum
jako tajemnicy przedsi¢biorstwa, nadal pozostanie
ochrona ich nazwy i zewnetrznej postaci produktu
lub opakowania na podstawie przepiséw prawa
wlasnosdci przemystowej i zasad uczciwej konku-

rencji, a nie samej kompozycji zapachowe;j.

Rozwigzanie to — cho¢ nie chroni istoty towaru, ja-
kim sa perfumy — pozwala jednak skutecznie za-
bezpieczyé pozycje produktu na rynku i naktady

poczynione na jej zbudowanie i zachowanie. Nowy
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1 oryginalny zapach mozna stworzy¢, istniejacy juz
podrobi¢, ale najtrudniej jest nakloni¢ konsu-
menta, by po niego siegnal. Oprécz wysokiej jako-

$ci towardw, to znany i ceniony znak towarowy jest

jedna z najlepszych gwarancji, ze wlasnie nasz pro-
dukt bedzie wybierany przez konsumentéw

1 ceniony na rynku.

Z drogerii na wokande, czyli o co spierajq sie podmioty z branzy ko-

smetykéw i perfum w Polsce

Lena Marcinoska

Na rodzimym rynku kosmetykéw i perfum znajdziemy zaréwno globalnych producentéw, jak i polskie

marki. Te ostatnie radzq sobie coraz lepiej. Rynek kosmetykéw w Polsce wcigz roénie. Dynamiczny

wzrost odnotowywano zwtaszcza w ostatnich latach. Zaostrza sig tez konkurencja. Moze ona prowa-

dzi¢ do wzrostu liczby spraw sqdowych dotyczqcych praw wtasnosci intelektualnej. Ponizej wskazu-

jemy, co wedle naszych doéwiadczen bywa najczestszym przedmiotem sporéw podmiotéw z branzy.

Oryginalne, ale nie na ten rynek

Nasza praktyka i obserwacje wskazuja, ze znaczna
cze$¢ spraw, ktore trafiaja na wokandy sadéw, do-
tyczy opatrzonych znakiem towarowym wyrobow
perfumeryjnych, ktére sa sprzedawane w Polsce,
mimo ze wczedniej nie zostaly wprowadzone do
obrotu na terenie EOG przez uprawnionego ze
znaku lub za jego zgoda. Chodzi wigc o perfumy,
ktore sq oryginalne, ale — w uproszczeniu — zostaly
przez uprawnionego przeznaczone na inny rynek,
np. azjatycki lub amerykanski, i nie powinny byty
trafi¢ do sprzedazy na terenie Europejskiego Ob-

Szaru Gospodarczego.

Z omawianym procederem czesto $cisle wiaze si¢
kwestia usuwania, zastaniania lub przerabiania ko-
déw produkeyjnych identyfikujacych perfumy albo
ich przepakowywania w inne opakowania. Nie-
kiedy w gre wchodzi réwniez sprzedaz perfum w
ogole nieprzeznaczonych przez uprawnionego do
sprzedazy, np. testeréw. Uprawniony ze znaku to-
warowego umieszczonego na takich perfumach ma
prawo sprzeciwi¢ si¢ wyzej wskazanym praktykom.
Sady coraz czeSciej uwzgledniaja powddztwa

w tego rodzaju sprawach.

Tzw. lookalike

Zdarza sig, ze niekt6rzy producenci kosmetykow

lub perfum, wprowadzajac na rynek nowy produkt,

wybieraja droge na skréty i nieuczciwie upodob-
niaja opakowania swoich produktéw do opakowan
innych, zwlaszcza znanych marek (ang. tzw. looka-
like  packagings). Upodobnienie dotyczy zwykle
dwéch obszaréw — z jednej strony ksztattéw opa-
kowan, z drugiej ich strony graficznej, w tym kom-

pozyciji, uktadu, grafiki, kolorystyki, czcionek.

W naszej praktyce spotykamy si¢ z upodobnionymi
w ten dwojaki sposéb opakowaniami blyszczykéw
do ust, tuszy lub odzywek do rzgs, cieni do powiek,
butelkami lub zewnetrznymi opakowaniami per-
fum. Czesto naruszyciele ,,odwracaja kolory”, sto-
suja lustrzane odbicie niekt6rych elementéw opa-
kowania lub upodabniajg uksztaltowanie pojemni-
kéw, w tym ich charakterystyczne profilowanie lub
wypuktosci. W przypadku towaréow takich jak
kremy czy zele pod prysznic upodobnienie dotyczy
raczej samej warstwy graficznej opakowan lub ety-
kiet, rzadziej ksztattu. Czesto poszczegdlne ele-
menty opakowania r6znig si¢ od poszczegdlnych
elementéw opakowan oryginalnych, ale mimo
wszystko ich nagromadzenie 1 kompozycja spra-
wiaja wrazenie podobiefistwa. Takie upodobnienie
powoduje, ze klienci si¢gaja po znane sobie opako-
wanie, nawet gdy nie jest ono identyczne z opako-

waniem produktu oryginalnego. Dzigki temu taki
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produkt zyskuje natychmiastowy zbyt, bez ko-
niecznosci prowadzenia akcji promocyjnych, wy-

datkéw na reklame itp.

Walka z tego rodzaju naruszeniami nie jest tatwa,
ale powinna by¢ prowadzona. W ich konsekwencji
dochodzi do naruszenia zasad uczciwego konkuro-
wania. Cze$¢ klientéw, kierujac si¢ wygladem opa-
kowania, pomyli towary lub ulegnie ztudzeniu, ze
towary w podobnym opakowaniu maja cechy to-
wardéw znanych im wczesniej. Nasza praktyka
wskazuje, ze z takimi naruszeniami mozna skutecz-
nie walczy¢. Wiele ze spraw koficzy si¢ zawarciem

ugdd.

Nieco fatwiej, zwlaszcza przed sadem, bywa, kiedy
uprawniony moze przeciwstawi¢ naruszajgcemu
opakowaniu wzér przemyslowy, ktéry ucielesnia
zewngtrzng postaé jego produktu. W jednej z ta-
kich spraw sad, wskazujac na naruszenie wzoru
przemystowego, zakazal pozwanemu wprowadza-
nia do obrotu tuszy do rz¢s w gpakowaniach o podiuz-
mym ksgtalcie i charakterystycznym profilowanin, ktorych
powierzchnia boczna jest wyprofilowana fukowo, 3 wypn-
kilosciq posrodkn, skladajacych sie 3 dwich czesei, 3 c3ego
cxe5¢ dolna stanowi pojemnik, 2as gorna w widoku 3 gory
ma postac elipsy, a w widoku 3 boku posta bryly Scigte
u gory pod katem ostrym (wyrok Sadu Okregowego
w Warszawie z 31 stycznia 2013 r., XXII GWwp
16/12).

Z jednej strony wiele stabych znakéw...

W branzy kosmetycznej czgsto wybierane sg sto-
sunkowo proste i malo odrézniajace oznaczenia,
ktére majq identyfikowaé produkt. Czgsto sa to
oznaczenia opisowe, wskazujace na rodzaj towa-
réw lub wyrazenia charakterystyczne dla produk-
tow tego rodzaju. Nie jest to dobry kierunek. Kon-
sekwencja sa problemy z pdzniejszym dochodze-
niem ochrony takich oznaczen, nawet mimo ich re-

jestracji jako znaku towarowego.

Przykladem moze by¢ oznaczenie stowne, w kto-
rym wystepowaly wyrazy: happy, dorfiny, derm,
fito. Sad wskazal, ze slowa te w duzej mierze opi-
suja produkt kosmetyczny 1 jego wlasciwosci. Sa
powszechnie stosowane przez przedsigcbiorcow
oferujacych do sprzedazy kosmetyki. Tymczasem

oznaczenie, ktérego ochrony powdéd dochodzit,

skladato si¢ wylacznie z tych sléw. Niestety pota-
czenie tych wyrazéw nie wzmocnito zdolnosci od-

rézniajacej znaku.

Co cickawe, kwestia tzw. rodzajowosci oznaczenia
pojawia si¢ rowniez w polskich wyrokach dotycza-
cych znaku towarowego BOTOX. Pozwani w tych
sprawach podnosza, ze oznaczenie weszto do je-
zyka potocznego. Sady jednak wskazuja, ze nie po-
zbawia to znaku towarowego BOTOX zdolnosci
odrézniajacej. Jest on bowiem uzywany tylko dla
okreslenia konkretnego preparatu, a nie dla r6z-
nych produktéw, ktére taczy posiadanie okreslo-
nych wspoélnych cech. Sady podkreslaly, ze akurat
w tym wypadku powszechna znajomos¢ nie pozba-
wia znaku towarowego zdolno$ci odrézniajacej,
lecz ja wzmacnia (wyrok Sadu Okregowego w War-
szawie z 1 wrzesnia 2015 r., XXIT GWzt 17/15,

nieprawomocny).

Warto poda¢ takze inny przyklad. W jednym z wy-
rokéw sad uznal oznaczenie PANORAMIC prze-
znaczone dla tuszy do rz¢s za silnie odrézniajace.
Wskazal, ze umozliwia ono skojarzenie z efektem
uzyskiwanym przy stosowaniu produktu, ale go nie
opisuje, pozwalajac dzialaé wyobrazni nabywecy,
w ktérego pamigci pozostaje to skojarzenie. W tej
sprawie (wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie
z 20 lutego 2009 r., I ACa 944/08) sad uznal, ze
oznaczenie PANORAMA, uzywane dla takich sa-
mych produktéw, czyli tuszy do rz¢s, powoduje ry-
zyko konfuzji i narusza prawa ze znaku towaro-
wego PANORAMA.

Préba dochodzenia ochrony nieodrézniajacych
oznaczen moze zakonczy¢ si¢ niepowodzeniem.
Sady podkreslaja, ze konsekwencje wyboru ,,sta-
bego” znaku obciazaja powoda. Dlatego wybor
oznaczenia powinien by¢ przemyslany i uwzgled-
nia¢ realna mozliwo$¢ pdzniejszego dochodzenia
jego ochrony. Nasze do§wiadczenia wskazuja, ze ta

kwestia bywa czgsto zaniedbywana.

...z drugiej wiele silnych

Na drugim biegunie, w opozycji do duzej grupy
znakow ewidentnie stabych, dostrzegamy w oma-
wianym sektorze réwnie charakterystyczne nagro-
madzenie silnych, renomowanych znakéw towaro-

wych. Niewiele jest innych rynkéw, na ktérych
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funkcjonuje ich tak duzo. Co wigcej, cz¢$¢ z nich
to znaki kojatrzone z wysoka jako$cia 1 luksusem.
Kwestia renomowanych znakéw towarowych po-
jawia si¢ tez w orzeczeniach polskich saddw. I tak
np. sady wskazaly na naruszenie renomowanego
znaku towarowo Cartier, przeznaczonego dla wy-
robow perfumeryjnych przez pozwanego postugu-
jacego sie oznaczeniem Chartier. W tej sprawie
zreszta sad przesadzit réwniez o konfuzyjnym po-
dobienstwie i naruszeniu zasad uczciwej konkuren-
ci (wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach
z 22 lutego 2011 ., V ACa 507/10). W innym wy-
roku dotyczacym tej sprawy sad arbitrazowy wska-
zal m.in. na naruszenie praw powoda do renomo-
wanego znaku Cartier w wyniku rejestracji nazwy
domeny chartier.pl (por. wyrok Sadu Polubownego
ds. Domen Internetowych z 12 marca 2015 r.,
57/14/PA), pod ktéra pozwany prowadzil sklep
internetowy z wyrobami perfumeryjnymi. Innym
znakiem towarowym, ktérego renome potwier-
dzono, jest np. REXONA (wyrok Sadu Apelacyj-
nego w Warszawie z 26 lutego 2013 r., I ACa
1001/12) czy wspomniany juz BOTOX.

Zamienniki zamiast wlasnych znakéw

Jeszcze inny rodzaj spraw to te, w ktorych pozwani
uzywaja znakéw towarowych podmiotéw trzecich
w informacji handlowej o wlasnych produktach.
Dotyczy to zwlaszcza oznaczen luksusowych per-
fum. Naruszyciele postuguja si¢ sformutowaniami
takimi jak ,alternatywa dla”, ,perfumy alterna-
tywne”, ,perfumy alternatywne inspirowane”,
»perfumy zamienniki inspiracja” czy ,,odpowied-
niki perfum”, po ktérych umieszczaja dany znak
towarowy. Naruszyciele wskazuja, ze ich dziatania
sq usprawiedliwione konieczno$cia poinformowa-
nia odbiorcéw o cechach, wiasciwosciach i prze-
znaczeniu wlasnych wyrobow. Sady jednak zwykle
stusznie uznajq takie dzialania za bezprawne 1 na-
ruszajgce funkcje odrézniajacq oraz reklamowsq
znakéw towarowych. Stosowany przez pozwanych
zabieg ma bowiem na celu sklonienie do nabycia
wlasnych produktéw przez przeniesienie na nie
pozytywnych wyobrazen konsumentéw o jakosci
lub skutecznosci wigzanych z wczesniejszym, zwy-

kle znanym znakiem towarowym.

Kosmetyk czy chemia gospodarcza?

W jednej ze spraw, ktéra zawista na wokandzie
sqdu, problematyczne okazalo si¢ ustalenie podo-
biefistwa towaréw opatrywanych przeciwstawia-
nymi znakami towarowymi. Spér dotyczyl znaku
towarowego KINDII, ktérego powdd uzywa dla
produktéw kosmetycznych do pielegnacji ciata
dziecka, i spornego oznaczenia KINDY LOVE,
ktérym pozwany opatruje produkty chemii gospo-
darczej przeznaczone do prania odziezy i bielizny
dla dzieci. Sady nizszych instancji uznaly, ze towary
obu stron kierowane sa do konsumentéw zaintere-
sowanych produktami dla matych dzieci 1 niemow-
lat. Mimo to nie przyjely, ze zachodzi podobien-
stwo towarow. W konsekwenciji uznaly, ze brak
jest ryzyka konfuzji, skoro w warunkach rynko-
wych towary oferowane przez strony nie sg substy-
tutywne, a taczy je jedynie tozsamy krag nabyw-
c6éw. Sprawa, na skutek skargi kasacyjnej powoda,
trafita do Sadu Najwyzszego (wyrok SN z 11 lutego
2015 r., I CSK 50/14). Sad Najwyzszy przekazat
sprawe do ponownego rozpoznania sadowi apela-
cyjnemu i polecit zbada¢ nie tylko rzeczywisty i ak-
tualny zakres korzystania ze znaku przez powoda,
lecz caly zakres towaréw lub uslug, dla ktérych
znak zostal zarejestrowany. Wyrok, ktory bedzie w
tej sprawie wydany, moze dostarczy¢ cickawych in-
formacji dotyczacych podobiefistwa towaréw,
zwlaszcza tych z pogranicza kosmetykéw i pro-
duktéw innego rodzaju, np. chemicznych, medycz-

nych czy farmaceutycznych.

Podsumowanie

Jesli rynek kosmetykéw i perfum bedzie si¢ rozwi-
jaé, a tak pewnie bedzie, nalezy liczy¢ si¢ z rosnaca
liczbg potencjalnych punktéw spornych. Jak wska-
zano powyzej, sprawy dotyczace naruszed praw
wlasnosci intelektualnej 1 zasad uczciwej konku-
rencji w branzy kosmetykéw 1 perfum niewatpliwie
majg swoja specyfike. Powyzej skupiliSmy sie wy-
lacznie na produktach. Nie powinno jednak ucho-
dzi¢ z pola widzenia, ze rynek kosmetyczny to nie
tylko towary, ale takze, a moze przede wszystkim,
ustugi — réznorakie zabiegi kosmetyczne, masaze,
terapie, spa, konsultacje czy szkolenia. Naruszenia
moga wigc pojawiac si¢ na zdecydowanie szerszym

obszarze.

&
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Zakaz sprzedazy produktéw luksusowych w internecie?

dr Monika A. Gérska

Czy mozna autoryzowanemu dystrybutorowi zakazaé sprzedazy w internecie bqdz na platformie in-

ternetowej podmiotu trzeciego?

Branza perfum, w tym tych luksusowych, opiera si¢
w zasadzie na selektywnych kanalach dystrybucji.
Podstaws, selektywnych sieci dystrybucji s zwykle
rozbudowane umowy, nakladajace szczegélowe
obowiazki co do zasad sprzedazy perfum czy wy-
stroju punktéw sprzedazy, ale takze zakazujace
okreslonych dziatan. Tymczasem autoryzowani
dystrybutorzy coraz czeSciej prowadza sprzedaz
perfum w internecie lub na platformach interneto-
wych podmiotéw trzecich. W jakim zakresie
uprawniony moze w taka sprzedaz ingerowac? Czy
moze catkowicie zakaza¢ autoryzowanemu dystry-
butorowi prowadzenia sprzedazy w internecie?

Czy moze t¢ sprzedaz ograniczy¢?

Bezwzgledny zakaz sprzedazy w internecie

Spélka Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS
(zwana dalej ,,PFDC”) w swoich umowach dystry-
bucji selektywnej przewidywala calkowity zakaz
sprzedazy przez internet produktéw kosmetycz-
nych i pielegnacyjnych m.in. marek Avene, Klo-
rane, Galénic i Ducray. Umowy dystrybucji PFDC
precyzowaly, ze sprzedaz tych marek powinna si¢
odbywaé¢ w $cidle okreslonych warunkach i obo-
wigzkowo w obecnosci dyplomowanego farma-
ceuty. Prowadzenie sprzedazy przez internet byto
zatem niemozliwe. PFDC uzasadniata wymog fi-
zycznej obecnosci farmaceuty w punkcie sprzedazy
charakterem produktéw i potrzeba umozliwienia
klientowi zasiggnigcia indywidualnej opinii specja-
listy opartej na bezposredniej obserwacji skory,

wloséw czy naskorka na glowie.

Francuski organ ochrony konkurencji uznal, ze na-
tozony w umowach dystrybucji przez PFDC zakaz
sprzedazy przez internet jest sprzeczny z prawem
konkurencji. Zakaz sprzedazy w internecie w po-
wiazaniu z selektywnym systemem dystrybucji ma

bowiem cel ograniczajacy konkurencje. Organ

uznal, ze zakaz sprzedazy w internecie narzucony
dystrybutorom przez PFDC odpowiada zakazowi
sprzedazy aktywnej i pasywnej, co jest niedozwo-
lone. Nie przekonaly organu argumenty, ze zakaz
sprzedazy przez internet przyczynilby si¢ do po-
prawy dystrybucji artykutéw dermokosmetycz-
nych, zapobiegajac ryzyku naruszenia praw do
znaku towarowego oraz czerpania nienaleznych
korzysci w odniesieniu do autoryzowanych pod-
miotéw, ani ze charakter produktéw i cheé zapew-
nienia konsumentowi komfortu wymaga tizycznej
obecnosci farmaceuty. Sprawa, na skutek skargi
PFDC, trafita do TSUE.

TSUE (w wyroku z 13 pazdziernika 2011,
C-439/09) dokonal poglebionej analizy spornego
postanowienia umownego w §wietle orzecznictwa
i przepiséw antymonopolowych. Co do zasady
przyjal argument dotyczacy sieci dystrybucii selek-
tywnej 1 jej prokonkurencyjnego charakteru, pod
warunkiem ze wybo6r podmiotéw zajmujacych sig
dalsza sprzedaza dokonuje si¢ w opatciu o kryteria
obicktywne o charakterze jako$ciowym, ustalone
w sposéb jednolity wzgledem wszystkich podmio-
tow zajmujacych si¢ dalszq sprzedaza i stosowane
w sposéb niedyskryminacyjny. Zgodzil si¢ tez, ze
wlasciwosci danego produktu wymagaja dla zacho-
wania jakosci i zapewnienia odpowiedniego uzy-
wania takiej sieci dystrybucji i ze zdefiniowane kry-
teria nie wykraczaja poza to, co jest konieczne. Na-
tomiast odrzucil argument co do koniecznosci
ochrony prestizowego wizerunku dystrybuowa-
nych marek. Ochrona prestizowego wizerunku —
zdaniem Trybunaltu — nie moze uzasadnia¢ ograni-
czenia konkurencji. Klauzula umowna w ramach
systemu dystrybucji selektywnej, ktéra catkowicie
wyklucza sprzedaz przez internet, moze zdaniem
Trybunatu stanowi¢ sprzeczne z prawem ograni-

czenie konkurenciji.
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CzeSciowy zakaz sprzedazy w internecie

Spér pomiedzy spétka Coty Germany a jej autory-
zowanym dystrybutorem, spotka Parflmerie
Akzente, dotyczy zakazu sprzedazy luksusowych
perfum na platformie osoby trzeciej. Parflimerie
Akzente prowadzi bowiem sprzedaz dystrybuowa-
nych produktéw przez internet czg¢$ciowo za po-
$rednictwem wlasnego sklepu internetowego,
a czgSciowo na platformie ,,amazon.de”. Spélka
Coty w umowach dystrybucit selektywnej wprowa-
dzita postanowienie, ze ,,depozytariusz jest upraw-
niony do oferowania i sprzedazy produktéw przez
internet, pod warunkiem jednak, ze dzialalno$¢
w zakresie sprzedazy przez internet jest prowa-
dzona za posrednictwem »witryny elektronicznej«
autoryzowanego sklepu i ze zachowany jest luksu-
sowy charakter produktéw”. Umowa zabrania
réwniez uzywania innego oznaczenia handlowego,
jak i angazowania w sprzedaz internetowa w spo-
s6b zauwazalny (widoczny dla klientéw) podmiotu
trzeciego, ktory nie jest autoryzowanym depozyta-

riuszem spotki Coty.

Coty przegrata sprawe przed sadem krajowym.
Sad, powolujac si¢ na zasade oméwiong w wyroku
Pietre Fabre Dermo-Cosmétique (C-439/09),
uznal, Ze postanowienie umowne bylo sprzeczne
z wlasciwymi przepisami prawa antymonopolo-
wego. Sprawa zawista przed TSUE (C-230/16).
Swoja ocene przedstawil Rzecznik Generalny

w opinii z 26 lipca 2017 .

Rzecznik Generalny przypomnial, ze Trybunal
konsekwentnie, cho¢ ostroznie akceptowal sys-
temy dystrybucji selektywnej. Systemy takie moga
zosta¢ uznane za zgodne z prawem antymonopo-
lowym, oile wyb6r podmiotéw zajmujacych sig
dalsza sprzedaza jest dokonywany w oparciu o kry-
teria obiektywne o charakterze jako$ciowym, usta-
lone w sposéb jednolity 1 stosowane w sposob nie-
dyskryminacyjny. Co do zasady z orzecznictwa
Trybunatu wynika, Ze systemy dystrybucji selek-
tywnej sprzyjaja rozwojowi wizerunku marki
i chronia ten wizerunek. Stymuluja tez konkurencje
miedzy dostawcami towaréw markowych, ponie-
waz umozliwiaja producentom zorganizowanie

skutecznej dystrybucji produktéw i zapewniaja, za-

dowolenie konsumentéw. Systemy dystrybucji se-
lektywnej, w szczegdlnosci w odniesieniu do pro-
duktéw o niepowtarzalnej jakosci, stanowia spo-
s6b penetracji rynkéw. Warto§¢ marek, a w szcze-
gblnosci marek luksusowych, opiera si¢ na stabil-
nym postrzeganiu przez konsumentéw wysokiej ja-
kosci owych marek iich ekskluzywnosci dzigki
sposobowi ich prezentacji oraz wprowadzania do
obrotu. Tymczasem taka stabilno$¢ nie moze zo-
sta¢ zagwarantowana w sytuacji, gdy dystrybucji
produktéw nie prowadzi autoryzowany dystrybu-
tor. Rzecznik Generalny stwierdzil, ze skutki wy-
wierane przez systemy dystrybucji selektywnej sq
neutralne, a nawet moga by¢ korzystne z punktu

widzenia konkurencii.

Rzecznik Generalny sporo miejsca poswigca na
szczegblowa analize sieci selektywnej dystrybucii
Coty oraz kontekstu spornego postanowienia
umownego. Systemy dystrybucji selektywnej, ktére
dotycza dystrybucji artykutéw luksusowych i pre-
stizowych, sluza ochronie wizerunku marki tych
towaréw oraz zachowaniu ich jakosci. Stad, o ile
spelniaja warunki wypracowane w orzecznictwie,
a same umowy selektywnej dystrybucii nie zawie-
rajg powaznych ograniczed konkurencji, powinny
by¢ oceniane jako zgodne z prawem antymonopo-

lowym.

Rzecznik Generalny uznaje, ze zakaz korzystania
z platform oséb trzecich moze by¢ uzasadniony ce-
lem zachowania i kontroli kryteriéw jakosci, ktory
wymaga, w szczegoOlnosci, $wiadczenia pewnych
ustug przy sprzedazy artykulow, a takze prezenta-
cji sprzedawanych wyrobéw w okreslony sposéb.
Zakaz ten, zdaniem Rzecznika, pozwala tez na
utrzymanie ochrony ipozycjonowania marek
w obliczu takich zjawisk jak podrabianie produk-
tow 1 pasozytnicze wykorzystywanie cudzych zna-
kéw, ktére moga pociagac za soba skutki ograni-
czajace konkurencje. Lider selektywnej sieci dystry-
bucji moze wymaga¢ pewnych standardéw jakosci
przy wykorzystaniu strony internetowej do sprze-
dazy towaréw, podobnie jak moze wymagaé pew-
nych standardéw jakoéci od sklepu w przypadku
sprzedazy katalogowej lub ogdlnie w reklamie
1 promocji. Tymczasem, wiaczajac platformy oséb

trzecich do dystrybucji produktéw, autoryzowani
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dystrybutorzy — a takze lider sieci — traca kontrole
zwlaszcza nad prezentacjq i wizerunkiem tych ar-
tykuléw. Ponadto platformy te czesto wyswietlaja
w sposob bardzo widoczny swoje logo na wszyst-
kich etapach zakupu produktéw umownych.
W ocenie Rzecznika Generalnego nalozony na
czlonkow selektywnej sieci dystrybucji  bez-
wzgledny zakaz sprzedazy na platformach oséb
trzecich stanowi ograniczenie analogiczne do tego,
ktére jest uzasadnione i niezbedne dla zagwaranto-
wania funkcjonowania selektywnej sieci dystrybucji
opartej wylacznie na handlu fizycznym, a zatem
zgodnie z orzecznictwem jest dozwolone z punktu
widzenia prawa antymonopolowego. Innymi
stowy, przy spelnieniu okreslonych warunkéw po-
stanowienie umowne zakazujace cztonkom selek-
tywnej sieci dystrybucii sprzedazy na platformach

online osé6b trzecich jest zgodne z prawem.

Wyrok w sprawie (C-230/16) Coty Germany vs
Parfiimerie Akzente

Trybunal przychylil si¢ do stanowiska Rzecznika
Generalnego i 6 grudnia 2017 r. wydal wyrok,
w ktérym uznal, Ze prawo antymonopolowe nie
sprzeciwia si¢ zakazywaniu w umowach z autory-
zowanymi dystrybutorami luksusowych perfum
sprzedazy przez internet z wykorzystaniem w spo-
s6b zauwazalny (widoczny dla klientéw) podmiotu
trzeciego, ktory nie jest autoryzowanym dystrybu-

torem, o ile spetnione sa nastepujace warunki:

e postanowienie to stuzy ochronie luksuso-

wego wizerunku towarow,

e jest ono ustalone w sposéb jednolity i stoso-

wane w sposéb niedyskryminacyjny,

® jest ono proporcjonalne do realizowanego

celu.

Nawiasem mowigc, kwestia widocznosci dla klien-
tow wydaje si¢ bardzo istotnym kryterium, gdyz
sprzedaz przez internet z wykorzystaniem pod-
miotu trzeciego, ale w sposéb niewidoczny dla

klienta, nie powinna by¢ ograniczana.

Wydajac wyrok, Trybunal powtorzyl, ze o jakosci
produktéw luksusowych §wiadcza nie tylko cechy
materialne tych produktéw, ale takze aura luksusu

i prestizu, ktéra tworza prezentacja oraz sposob

sprzedazy produktéw luksusowych. Przywotlujac
wyrok w sprawie Copad (C-59/08), Trybunat przy-
pomnial, ze aura luksusu jest, w odczuciu odbior-
céw, kluczowym elementem odrézniajacym pro-
dukty luksusowe od innych podobnych produk-

tow.

W uzasadnieniu wyroku Trybunal przyjal, ze ana-
lizowane postanowienie umowne ma na celu
ochrong luksusowego i prestizowego wizerunku
towaréw spolki Coty, ze jest ono obiektywne 1 jed-
nolite oraz ze jest stosowane bez dyskryminacji
wobec wszystkich autoryzowanych dystrybutordw.
Trybunal zwrécit tez uwage, ze odmienna ocena
sprawy de facto pozbawialaby lidera selektywnej
sieci dystrybucji kontroli nad wiasciwymi warun-
kami sprzedazy towaréw luksusowych online. Brak
umowy miedzy dostawcg a platformami naleza-
cymi do oséb trzecich uniemozliwiatby dostawcy
egzekwowanie od tych platform przestrzegania wy-
mogow jako$ciowych, co w konsekwencji mo-
globy przyczynia¢ si¢ do zniszczenia aury luksusu
tych towaréw. Trybunal, podobnie jak Rzecznik
Generalny, bazujac na badaniach przeprowadzo-
nych przez Komisj¢ Europejska, stwierdzil, ze to
sklepy online dystrybutoréw stanowia preferowany
kanat dystrybucji przez internet. W tych okoliczno-
$ciach Trybunal uznal, Zze analizowane postano-
wienie jest adekwatne i proporcjonalne do ochrony

luksusowego wizerunku towarow.

Trybunal wskazal réwniez, ze w razie gdyby sad
krajowy uznal, Zze sporne postanowienie umowne
co do zasady wchodzi w zakres traktatowego za-
kazu karteli, to nie jest wykluczone zastosowanie
wylgczenia  na
330/2010. W okolicznosciach sprawy — stwierdzit

podstawie  rozporzadzenia
Trybunal — analizowane postanowienie umowne
nie stanowi ani ograniczenia grupy klientéw, ani
ograniczenia biernej sprzedazy na rzecz konsu-
mentéw koncowych, ktére to ograniczenia z defi-
nicji nie moga korzystaé¢ z wylaczenia grupowego
ze wzgledu na ryzyko wywierania przez nie powaz-
nych skutkéw antykonkurencyjnych (Trybunat
Sprawiedliwos$ci Unii  Europejskiej, Komunikat
Prasowy nr 132/17).

15



Wryrok ten jest istotny z punktu widzenia praktyki
prawa ochrony konkurencji. Potwierdza, ze ogra-
niczenia sprzedazy na platformach internetowych
podmiotéw trzecich nie naleza do najpowazniej-
szych ograniczeft konkurencji (tzw. hardcore restric-
tions). Nie stanowig ograniczenia konkurencji zaka-
zanego ze wzgledu na cel. Analizujac tego rodzaju
ograniczenia, nalezy zatem badaé okolicznosci
i skutek ograniczenia. Zatem wszelkie tego rodzaju
ograniczenia trzeba zawsze poddaé¢ uprzedniej,
ostroznej analizie. Warto przy tym zauwazy¢ (co
czyni tez Trybunal), Zze bezwzgledny zakaz sprze-
dazy przez internet co do zasady nie jest dopusz-
czalny. Jest to poglad utrwalony w europejskim

orzecznictwie antymonopolowym.

Réznica w ocenie bezwzglednego zakazu
sprzedazy w internecie i zakazu sprzedazy na
platformach osob trzecich

Sprawa Coty rézni si¢ od sprawy Pierre Fabre
Dermo-Cosmétique tym, Ze w tej ostatniej sprawie
nie chodzito o produkty luksusowe, tylko o pro-
dukty kosmetyczne i do higieny ciala, a nadto po-
stanowienie umowne wprowadzalo bezwzgledny
zakaz sprzedazy przez internet. W $wietle prawa
antymonopolowego taki zakaz nie byl uzasad-

niony. Natomiast spotka Coty nie przewidziala

bezwzglednego zakazu sprzedazy przez internet,
lecz jedynie zobowigzata swoich autoryzowanych
dystrybutoréw do niesprzedawania produktéw ob-
jetych umows za posrednictwem platform oséb
trzecich, poniewaz w opinii lidera sieci platformy
takie nie sa zobowigzane do przestrzegania wymo-
gow jako$ciowych, jakie naklada on na swoich au-
toryzowanych dystrybutoréw. Parflimerie Akzente
mogla sprzedawaé perfumy za posrednictwem
wlasnych stron internetowych. Natomiast nie mo-
gla sprzedawac perfum na platformach oséb trze-
cich z uwagi na ryzyko utraty wplywu na jakosé

sprzedazy luksusowych towaréw.

Opisane sprawy pokazuja, ze produkty luksusowe
rzadza si¢ poniekad swoimi prawami. Z faktu, ze
autoryzowanemu dystrybutorowi takich produk-
tow mozna zakazac sprzedazy za posrednictwem
podmiotéw trzecich, takich jak np. amazon.de,
w sposéb widoczny dla konsumenta, nie nalezy
jednak wyciaga¢ pochopnego wniosku, ze da si¢
obroni¢ catkowity zakaz prowadzenia sprzedazy

kosmetykow i perfum przez internet.

Podrébka z literéwkg? Czy to na pewno podrébka?

Ewa Gérnisiewicz-Kaczor

Aby pociqgnqé sprawce do odpowiedzialnoéci karnej za handel podrébkami, przede wszystkim

trzeba ustali¢, czy towar, ktéry byt przedmiotem obrotu, jest podrobiony, tj. czy zostat oznaczony

podrobionym znakiem towarowym. Czy o podrobionym znaku towarowym mozemy méwié tylko

wtedy, gdy jest on identyczny ze znakiem zarejestrowanym? Otéz nie. Podrobionym znakiem towa-

rowym moze by¢ takze oznaczenie nieco rézniqce si¢ od znaku zarejestrowanego, czyli znak tudzqco

podobny.

Sytuacja na rynku

Rynek podrobionych perfum w Polsce jest dyna-
miczny. Przez wiele lat w obrocie znajdowaly si¢
gléwnie podrobione perfumy w klasycznych po-
jemnosciach — takich, jakie widzimy na pétkach re-

nomowanych perfumerii. Polska bylta postrzegana

gléwnie jako kraj tranzytowy, a takze jako rynek
zbytu dla podrobionych perfum 1 kosmetykéw im-
portowanych gtéwnie z Chin i Turcji.

Ze statystyk Ministerstwa Finanséw wynika, ze
liczba zatrzymywanych na granicy i pochodzacych
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spoza Unii Europejskiej podrobionych kosmety-
kéw rokrocznie spada. W 2014 r. bylo to blisko
140 tysiecy sztuk, w 2015 r. ponad 15 tysigcy sztuk,
aw 2016 r. ponad 8 tysi¢cy sztuk. Nie oznacza to
jednak, ze spada ilo$¢ podrobionych kosmetykow
znajdujacych sie w obrocie. Polska staje si¢ niestety
istotnym producentem podrébek. Dotychczas
w Polsce produkowane byly gléwnie podrobione
proszki, ptyny do prania, kremy. Obecnie ich miej-
sce zajely perfumy.

Na przetomie 2016 r. i 2017 r. Centralne Biuro
Sledcze Policji rozbito grupe trudniaca si¢ produk-
cja podrobionych perfum. Sprawcy produkowali
i dystrybuowali perfumy w matych pojemnosciach
— 20133 ml. Skala procederu byta ogromna. W me-
diach szeroko komentowano, ze jest to jedno z naj-
wigkszych uderzed w tego typu nielegalny biznes
w Europie. Jednak w dalszym ciagu dowiadujemy
si¢ o zatrzymaniach kolejnych oséb, ktére handlujg

takimi wlasnie towarami.

Podrébka z literowka

W sektorze kosmetycznym odnotowujemy coraz
wigcej spraw, ktérych istota sprowadza si¢ do usta-
lenia, czy uzyte na towarze oznaczenie — mimo ze
nie jest identyczne ze znakiem towarowym, ale do
niego podobne — nalezy uznac za podrobione, a za-
tem czy moze by¢ $cigane w drodze postgpowania

karnego.

W naszej praktyce widzimy coraz wiecej perfum
opatrzonych oznaczeniami stanowigcymi zmodyfi-
kowane zarejestrowane znaki towarowe. Réznice
zazwyczaj sq drobne. Czesto niemal niedostrze-
galne. W przypadku oznaczen stownych sa to po-
dwojone litery, najczesciej na koficu stowa, czy tez
modyfikacje sprawiajace wrazenie literéwek. Przy
kolorowych graficznych znakach towarowych
moze to by¢ takze réznica w kolorze lub odcieniu.
Pokrzywdzony, w tym wypadku uprawniony z re-
jestracji znaku towarowego, moze mie¢ w takim
przypadku podstawy do ztozenia wniosku o §ciga-
nie i dochodzenia ochrony swoich praw na drodze

postgpowania karnego.

Jak byto kiedys i jak jest dzi$?

Nie od zawsze taka regulacja funkcjonowata w pol-
skim porzadku prawnym. Na gruncie ustawy o zna-
kach towarowych poprzedzajacej ustawe Prawo
wlasnosci przemyslowej karane bylo wprowadza-
nie do obrotu i oznaczanie towaréw (lub ustug) za-
rejestrowanym  znakiem towarowym, ktérego
sprawca nie ma prawa uzywaé. Wielu przedstawi-
cieli doktryny stalo na stanowisku, Zze na gruncie
obowiazujacych woéwcezas przepiséw chodzito
takze o znak tudzaco podobny. Jednak Sad Naj-
wyzszy takiego stanowiska nie podzielil, wyjasnia-
jac, ze ustawodawca — wobec jasno sformulowa-
nego przepisu — nie zamierzal penalizowaé zacho-
wan zwigzanych z towarami ze znakami tudzaco
podobnymi (postanowienie SN z 27 pazdziernika
1994 r., I KZP 26/94). W uzasadnieniu powota-
nego orzeczenia Sad Najwyzszy wskazal, ze skoro
w ustawie o znakach towarowych rozréznia si¢ po-
jecia ,,zarejestrowany znak towarowy” oraz ,,znak
do niego podobny”, a nie ma takiego rozréznienia
w przepisach karnych tej ustawy, to jest jasne, ze
znak podobny nie zostal objety regulacja karno-
prawna. Pomimo takiego stanowiska Sadu Najwyz-
szego przedstawiciele doktryny w dalszym ciagu
podtrzymywali swoje stanowisko. Powolywali si¢
na argumenty natury czysto praktycznej wynikaja-

cej z doswiadczed w tego typu sprawach.

Dopiero wejscie w zycie ustawy Prawo wlasnosci
przemystowej, ktora zastapila ustawe o znakach
towarowych, doprowadzilo do objecia penalizacja
handlu i produkcji towardéw ze znakami tudzaco
podobnymi. Art. 120 ust. 3 pkt 3 ustawy definiuje
znak towarowy podrobiony, charakteryzujac go
jako:

e uzyty bezprawnie znak identyczny lub

e znak, ktéry nie moze by¢ odrézniony w zwy-
klych warunkach obrotu od znaku zarejestro-

wanego.
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Podrobiony znak identyczny

Pierwsza kategoria znakéw podrobionych, tj. znaki
identyczne, zasadniczo nie wzbudza watpliwosci.
W przypadku uzycia znaku identycznego ze zna-
kiem zarejestrowanym kluczowe jest ustalenie, czy
uzycie to ma charakter bezprawny, tj. czy nastapito
bez zgody uprawnionego ze znaku towarowego.
Zaréwno doktryna, jak i orzecznictwo stoja na sta-
nowisku, ze przy uzyciu oznaczenia identycznego
nie ma znaczenia okolicznos$é, czy konsument
moze zosta¢ wprowadzony w blad, czy nie. Nawet
sprzedawca, ktéry otwarcie poinformuje kupuja-
cego, ze oferowany towar to podrébka, nie uniknie
w ten sposéb odpowiedzialno$ci karnej. Fakt, ze
nabywca $wiadomie bierze udzial w procederze
obrotu towarami podrabianymi, nie ma wplywu na

zawinienie sprzedawcy.

Podrobiony znak podobny

Zdecydowanie bardziej skomplikowana jest sytua-
cja znakow towarowych tudzaco podobnych. Od
samego poczatku wskazywano na niebezpieczen-
stwo powstania probleméw interpretacyjnych od-
noénie do rozumienia pojecia ,,znaku podobnego”
na gruncie prawa karnego. Warto zwroci¢ uwage,
ze dla zdefiniowania w prawie karnym znaku po-
dobnego ustawodawca nie postuzyt si¢ znanym na
gruncie prawa cywilnego pojeciem ,,wprowadzenia
w blad”, ktére obrosto juz bogatym orzecznic-
twem, ale pojeciem ,,odréznialnosci w zwyklych
warunkach obrotu od znaku zarejestrowanego”.
Pojawia si¢ zatem pytanie, czy dla zrozumienia ter-
minu ,,znak podobny” w prawie karnym mozna
positkowa¢ si¢ bogatym dorobkiem orzeczniczym
prawa cywilnego. W literaturze spotkamy stanowi-

ska zmierzajace w tym kierunku.

Znak podrobiony i znak zarejestrowany musza by¢
do siebie podobne z tym dodatkowym zastrzeze-
niem, ze podobiefistwo musi zaistnie¢ w zwyklych
warunkach obrotu. Podobiedstwo polega — bez
wzgledu na réznice w szczegdlach — na ogdlnym
wrazeniu, jakie dane oznaczenie moze wywolac,
ijest to kwestia natury faktycznej (wyrok SN z 15
pazdziernika 1935 r., III K 912/35). Odpowie-
dzialno$¢ karna przy znaku podobnym jest uzalez-

niona od istnienia ryzyka pomytki co do tozsamo-

$ci producenta. Jezeli méwi si¢ tu o ,,istnieniu ry-
zyka”, to znaczy, ze chodzi nawet o potencjalna
mozliwo$¢ zaistnienia pomytki. Nie jest zatem ko-
nieczne wykazanie, ze taka pomytka w rzeczywi-
stosci wystapila. Wystarczy, ze mozliwos¢ pomyle-

nia znakow istnieje.

W praktyce najwigcej probleméw interpretacyj-
nych sprawia rozumienie terminu ,,zwyklte warunki
obrotu”. Nie ma jednoznacznych kryteriow, na
podstawie ktoérych mozna to pojecie zinterpreto-
waé. Oceny podobienistwa w zwyklych warunkach
obrotu dokonuje si¢ z perspektywy osoby poten-
cjalnie zainteresowanej danym towarem. Przy oce-
nie trzeba zwrédci¢ uwage na to, jak duzo czasu
iuwagi potencjalny konsument poswigca na wybor
danego rodzaju towaru. Jezeli towar kupujemy po-
$piesznie, bo np. jest to produkt codziennego
uzytku, ktéry czesto nabywamy, to takiemu zaku-
powi poswiccimy zdecydowanie mniej uwagi, niz
wybierajac np. sprzet AGD. Znaczenie moze mie¢
takze to, czy konsument zna juz dany produkt,
tj. czy mial juz z nim wcze$niej kontakt, czy go ku-
powal. Gdy siggamy po dobrze juz nam znany pro-
dukt z p6tki sklepowej, to nie zwracamy uwagi na
szczegbly jego opakowania. Kierujemy si¢ zacho-

wanym w pamieci wizerunkiem tego produktu.

Trudno jednak szuka¢ zamknietego katalogu czyn-
nikéw, ktére maja wplyw na oceng ,,zwyktych wa-
runkéw obrotu”. Z calg pewno$cia nalezy
uwzglednia¢ ogélne zasady, ktore rzadzq ludzka
percepcja. Zazwyczaj mamy w pamigci jedynie
ogblny, powierzchowny wizerunek znaku, bez de-
tali. W konsekwencji drobne liter6wki moga zostaé
zwyczajnie przeoczone, zwlaszcza gdy zarejestro-
wany znak towarowy jest sfowem obcojezycznym
1 zawiera nietypowe dla jezyka polskiego zbitki li-

ter.

Wymienione wyzej okoliczno$ci w pewien sposob
tlumacza pojecie podrobionego znaku towaro-
wego w rozumieniu prawa karnego. Jednak zadne
wytyczne w sposob zero-jedynkowy nie daja pod-
staw do stworzenia sztywnych ram dla dokonania
oceny. I cho¢ takie rozwiazanie nie jest idealne, to

do tej pory nie udalo si¢ wypracowaé lepszego.
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A jak jest w praktyce?

Postepowania karne dotyczace znakéw podobnych
sq raczej rzadkoscia, cho¢ — jak juz sygnalizowali-
$my — takich spraw jest obecnie wigcej niz w latach
poprzednich. Sprawy, w ktérych dotychczas sady
skazywaly sprawcéw i tym samym potwierdzaly, ze
uzyte na towarach oznaczenia nieidentyczne z za-
rejestrowanymi znakami towarowymi sa podrobio-
nymi znakami towarowymi, dotyczyly gléwnie
perfum, w przypadku ktérych powielona zostata
cala zewnetrzna posta¢ produktu, ksztatt flakonu
perfum, tekturowe opakowanie z uktadem graficz-
nym i kolorystyka. Uzyte na takich perfumach
oznaczenia — w poréwnaniu z zarejestrowanym
znakiem — réznily si¢ zazwyczaj jedng litera, ktéra
zostala dodana albo usunieta na koficu znaku
stownego, ewentualnie zmieniong kolejnoscig jed-

nej czy dwoch liter.

Sady w uzasadnieniach podkreslaja, ze w szczegdl-
nosci przy znakach stownych, ktére sa wyrazami
obcojezycznymi, konsumentom trudniej jest przy-

pomnie¢ sobie doktadnie, jak wyglada znak zareje-

strowany. Z kolei w jednej ze spraw, ktéra doty-
czyla graficznego znaku towarowego, sad uznal, ze
podrobionym znakiem jest oznaczenie stanowiace

jego lustrzane odbicie.

W kazdym takim przypadku konieczne jest prze-
prowadzenie wnikliwej analizy i dokonanie indywi-
dualnej oceny. Koniec koficow moze si¢ okazaé, ze
uzyte na towarze oznaczenie nie jest wystarczajaco
podobne do zarejestrowanego znaku towarowego.
Wowczas przepis art. 305 ustawy Prawo whasnosci
przemystowej nie bedzie mial zastosowania. Nie-
mniej jednak w takich przypadkach nie powinno
umykac z pola widzenia, ze regulacja tej ustawy nie
jest jedyna podstawa, ktora daje mozliwos¢ dziata-
nia pokrzywdzonemu na drodze karnej. Takze
przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach po-
krewnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji moga stanowi¢ taka podstawe. Nieza-
leznie od powyzszego, uprawniony moze przeciw-

dziata¢ naruszeniom na drodze cywilnej.

Urzqd Patentowy tez dostrzega specyfike rynku kosmetykéw

Monika Wieczorkowska

Rynek kosmetykéw rosnie, a wraz z nim zwigksza sie liczba réznych znakéw towarowych zgtaszanych

dla tego typu produktéw. Nieuniknione sq wigc kolizje migdzy rejestracjami. Ich ocena jest zasadni-

czo wypadkowq oceny podobieristwa poréwnywanych towaréw i podobieristwa poréwnywanych zna-

kéw towarowych.

Podmioty rejestrujace znaki kolizyjne dla produk-
tow kosmetycznych czgsto powotluja si¢ na argu-
menty, ktére — ich zdaniem — eliminuja kolizjg,
mimo podobiefstwa towaréw i znakéw. Pierwszy
z nich dotyczy réznej ceny produktéw opatrywa-
nych przeciwstawianymi znakami. Drugi — pod-
wyzszonego poziomu uwagi odbiorcy produktdw
kosmetycznych, ktéry nie pomyli produktéw.
Orzecznictwo administracyjne odpowiada na te at-

gumenty.

Czy roznice cen produktow kosmetycznych sg
istotne przy ocenie ryzyka konfuzji?

CLINIQUE
HAPPY sprzeciwil si¢ rejestracji stowno-graficz-

Whasciciel  znaku towarowego
nego znaku HAPPY. Oba znaki byly przeznaczone
dla szamponéw do wloséw. Zglaszajacy znak
HAPPY argumentowal, Ze ryzyko wprowadzenia
odbiorcéw w blad nie zachodzi, m.in. z uwagi na
fakt, ze poréwnywane znaki stuza do oznaczania

towaréw  kierowanych do  réznych  grup
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odbiorcéw. Towary oferowane przez zglaszaja-
cego maja charakter masowy, znak wczesniejszy
natomiast stuzy do oznaczania wyrobéw luksuso-
wych.

Z uwagi na roznice cenowe obydwu produktow
inne sa ich kanaly dystrybucji, a zatem ryzyko kon-

tuzji nie zachodzi.

NSA (w wyroku z 12 maja 2017 r., 1I GSK
4628/16) nie zgodzil si¢ z taka argumentacja. Pod-
kreslil, ze réznice cenowe podobnych produktéw
oznaczanych przeciwstawianym znakami nie sa
uwzgledniane w ocenie ryzyka wprowadzenia w
blad. Znak towarowy rejestrowany jest dla okreslo-
nego towaru bez wzgledu na jego ceng. Ponadto
polityka handlowa uprawnionego z rejestracji
znaku towarowego moze si¢ zmieniaé w okresie,

gdy znak ten podlega ochronie.

Rézna cena produktéw nie powinna wigc mieé
znaczenia w ocenie ryzyka konfuzji. Z argumenta-
cja NSA nalezy si¢ zgodzic.

Jaki jest poziom uwagi odbiorcy kosmetykow?
Analizujac  prawdopodobieistwo wprowadzenia
odbiorcow w blad, uwzglednia sig, kto jest faktycz-
nym i potencjalnym klientem okreslonego towa-
réw 1 ustug opatrzonego znakiem, czyli kto nalezy

do tzw. wlasciwego kregu odbiorcow.

Wydaje si¢, ze odbiorca kosmetykéw sa osoby dba-
jace o urode lub zdrowie, nabywajace w tym celu
srodki kosmetyczne, korzystajace z ustug salonéw
urody. Z reguly jest to wigc odbiorca nieprofesjo-
nalny, kupujacy towary na wlasne potrzeby w dro-
geriach, supermarketach oraz salonach fryzjerskich
i kosmetycznych. Jednakze tego typu produkty
moga mie¢ takze odbiorce profesjonalnego — ko-
smetyczka lub fryzjer nabywaja kosmetyki i akce-
soria w celu zaopatrzenia swoich salonéw w pro-
dukty, ktére beda stosowaé, obstugujac osoby trze-
cie — klientéw. Taki konsument zamawia zwykle
produkty hurtowo, czesto on-line, w odréznieniu
od klientéw zwyktych sklepow, kupujacych najcze-
$ciej w detalu. Wynika z tego, ze krag odbiorcow

kosmetykow i ustug kosmetycznych jest nieograni-

czony, szeroki i zrdznicowany.

Czynnikiem, ktéry moze réwniez wplywaé na
ocene wprowadzenia w blad, jest poziom uwagi
wlasciwych odbiorcoéw. Generalnie Urzad Paten-
towy RP, podobnie jak Europejski Urzad do spraw
Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) uznaje, ze po-
ziom uwagi nabywcow kosmetykdw jest dosé niski
ze wzgledu na powszechnos$é towardw kosmetycz-
nych iich codzienny charakter. Zalicza je do towa-
réw nabywanych impulsywnie, bez dtuzszego za-
stanowienia. Z kolei zdaniem Urzedu przy doborze
ustug kosmetycznych $wiadczonych przez salony
picknosci i ustug z zakresu kosmetyki mozna wy-
magac¢ juz nieco podniesionego stopnia uwagi kon-
sumenta ze wzgledu na oddzialywanie tego typu
produktéw na zdrowie czlowicka (decyzja w spra-
wie znaku towarowego Vita Cell Z.426273
z 25 maja 2016 r.).

Jednak nawet jesli przyjmiemy, ze odbiorcg kosme-
tykow moze by¢ nabyweca profesjonalny, za$ ustugi
kosmetyczne wymagaja wyzszego poziomu uwagi
nabywcy nieprofesjonalnego, nalezy pamigtad, ze
nie sa to argumenty przesadzajace o braku ryzyka
wprowadzenia odbiorcéw blad lub braku ryzyka
skojarzenl. Podstawowg i wielokrotnie podkreslana
w orzecznictwie zasada jest to, ze przecigtny od-
biorca zachowuje w pamieci jedynie niedoskonaly
obraz zapamigtanych znakéw. Z tego wzgledu
Urzad wskazuje w decyzjach, ze przy identycznosci
towaréw lub ich podobienstwie wspolistnienie
zbieznosci miedzy znakami przesadza o mozliwo-
$ci kolizji, nawet mimo zwickszonej uwagi kupuja-
cych kosmetyki 1 korzystajacych z uslug kosme-
tycznych (decyzja w sprawie znaku towarowego
Hair House Z.425111 z 17 maja 2016 r.). Aby wigc
unikaé¢ tego rodzaju kolizji znakéw, warto za-
weczasu przemysled, jaki znak chcemy chronié, aby
dostatecznie odréznié go od znakéw innych przed-

siebiorcow.
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Autorzy

Ewa Gérnisiewicz-Kaczor jest adwokatem w praktyce wiasnosci intelektu-
alnej. Zajmuje sie prawem witasnosci intelektualnej i zwalczaniem nieucz-
ciwej konkurencji. Doradza klientom z wielu branz, w szczegoélnosci z sek-

tora débr luksusowych. Reprezentuje klientéw przede wszystkim w spra-

wach karnych. Uczestniczy takze w sporach cywilnych, ma doswiadczenie

w przygotowaniu i negocjowaniu ugéd.

E-mail: ewa.gornisiewicz@wardynski.com.pl

Dr Monika A. Gérska jest radcq prawnym w praktyce wiasnoéci intelektu-
alnej. Zajmuije sie prawem autorskim, prawem wiasnoséci przemystowej
i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Doradza klientom m.in. w spra-

wach dotyczgcych naruszenia znakéw towarowych oraz praw autorskich

i pokrewnych. Ma do$wiadczenie w prowadzeniu spraw rozstrzyganych
przed sqdami powszechnymi.

E-mail: monika.gorska@wardynski.com.pl

Lena Marcinoska jest adwokatem w praktyce wiasnosci intelektualnej. Zaj-
muje sie prawem wiasnosci intelektualnej, zwalczaniem nieuczciwej kon-
kurencji i prawem internetu. Reprezentuje klientéw przede wszystkim w cy-

wilnych sporach sqdowych i sporach domenowych. Uczestniczy w poste-

powaniach administracyjnych, a takze w przygotowaniu i negocjowaniu

ugdd oraz réznego rodzaju uméw. Doradza startupom.

E-mail: lena.marcinoska@wardynski.com.pl

Wrtodzimierz Szoszuk jest adwokatem, starszym wspélnikiem kancelarii.
Odpowiada za prakiyke wtasnosci intelektualnej. Doradza klientom
w sprawach z zakresu prawa wlasnosci intelektualnej, prawa cywilnego,

prawa zwalczania nieuczciwe| konkurencji, a takze nowych technologii.

Przygotowuje i negocjuje réznego rodzaju umowy. W imieniu wielu zna-
nych firm zagranicznych i krajowych prowadzi spory sqdowe, cywilne i karne, wynikte na
gruncie prawa wiasnosci przemystowej, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa
autorskiego, a takze szeroko pojetego prawa cywilnego i gospodarczego. Ma duze do$wiad-

czenie w negocjowaniu i zawieraniu ugdd, czesto wystepujgc w roli mediatora.

E-mail: wlodzimierz.szoszuk@wardynski.com.pl
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Norbert Walasek jest adwokatem w praktyce wiasnosci intelektualne;.
Doradza klientom, w szczegolnosci firmom farmaceutycznym, a takze
producentom elektroniki uzytkowej, maszyn i narzedzi w sprawach doty-

czqcych ochrony praw wtasnoéci przemystowe| i zwalczania nieuczciwej

konkurenciji, zwtaszcza w zakresie ochrony patentéw, a takze znakéw to-
warowych i wzoréw przemystowych. Uczestniczy w sporach sgdowych cywilnych i karnych,
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Monika Wieczorkowska jest rzecznikiem patentowym w praktyce wtasno-
$ci intelektualnej. Zajmuije sie prawem wiasnosci przemystowej. Doradza
klientom m.in. w sprawach dotyczqcych znakéw towarowych, wzoréw

przemystowych i wynalazkéw. Reprezentuje klientéw w postepowaniach

\ i administracyjnych i spornych przed Urzedem Patentowym RP, polskimi sq-
dami oraz Urzedem Unii Europeijskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM).
Od 2005 r. jest réwniez europejskim rzecznikiem patentowym.

E-mail: monika.wieczorkowska@wardynski.com.pl

Joanna Wozniak jest adwokatem w praktyce wtasnosci intelektualnej. Zaij-
muje sie prawem wtasnosci intelektualnej, zwalczaniem nieuczciwe| kon-
kurenciji, ochrong débr osobistych i prawem internetu. Reprezentuije klien-
téw m.in. w negocjacjach i sporach sgdowych dotyczgcych naruszenia

praw autorskich i znakéw towarowych oraz w procesach o naruszenie
débr osobistych. Doradza w zakresie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw
wlasno$ci przemystowej, w tym w przedmiocie tworzenia uméw dotyczgeych nowych techno-

logii i projektow IT.

E-mail: joanna.wozniak@wardynski.com.pl
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Witasnos$é intelektualna

Od wielu lat wspieramy klientéw zaréwno w zarzqdzaniu portfelem przystugujgcych im praw

wlasnoéci intelektualnei, jak i w ich egzekwowaniu.

Prawa wilasnodci intelektualnej chronig dobra
o charakterze niematerialnym, przede wszyst-
kim utwory, patenty, znaki towarowe oraz wzory
przemystowe, tj. dobra o charakterze intelektu-
alnym, ktére — uciele$nione w przedmiotach
materialnych — stanowiq przedmiot obrotu.
Majg one ogromne znaczenie gospodarcze
i czesto stanowiq o sukcesie rynkowym i ekono-
micznym przedsiebiorstwa. Akty prawa szczego-
towo regulujg sposoby uzyskiwania praw do
tych débr oraz zasady korzystania z nich,
a takze okreslajq, jokie dziatania oséb trzecich
stanowiq ich naruszenie. Odrebnym rezimem
prawnym jest zwalczanie nieuczciwej konkuren-
cji. Moze ono uzupetniaé ochrone poszczegdl-
nych praw wiasnosci intelektualnej, a takze sta-
nowi¢ odrebng podstawe ochrony interesow

przedsigbiorcéw.

Doradzamy klientom i reprezentujemy ich przed
sqdami cywilnymi i karnymi w sporach dotyczqg-
cych zwalczania naruszen praw wiasnosci inte-
lektualnej przez osoby trzecie, a takze nieuczci-
wej konkurencji. Wspétpracujemy z organami
celnymi w postepowaniach dotyczqcych zatrzy-
manych na granicy towaréw naruszajgcych

prawa wtasnosci intelektualne;.

Kontakt:

W sprawach tego wymagajgcych tworzymy ze-
spoty interdyscyplinarne ztozone z prawnikow
doradzajgcych z réznych dziedzin prawa, ale
takze wspotpracujemy z wieloma wybitnymi na-
ukowcami z réznych dziedzin, zwtaszcza

z przedstawicielami doktryny.

Swiadczymy pomoc prawng w sprawach doty-
czqcych uzyskiwania i utrzymywania  praw
ochronnych na znaki towarowe i wzory uzyt-
kowe, patentéw, a takze praw z rejestracii wzo-
row przemystowych i na oznaczenia geogra-

ficzne.

Opinivijemy i przygotowujemy réznorodne
umowy rozporzqdzajgce prawami wtasnosci in-

telektualne;.

Zwalczamy naruszenia praw wtasnosci przemy-

stowej i nieuczciwg konkurencije.

Pomagamy chroni¢ wtasno$¢ intelektualng

w internecie.

Doradzamy, jak chroni¢ dobra osobiste,
a takze jak skutecznie i bezpiecznie wykorzysty-

wa¢ dobra osobiste w obrocie gospodarczym.

Wrtodzimierz Szoszuk, wlodzimierz.szoszuk@wardynski.com.pl

Anna Pompe, anna.pompe@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00
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O kancelarii

Kancelaria Wardynski i Wspélnicy zostata zato-
zona w 1988 roku. Czerpiemy z najlepszych tra-
dycji kancelarii adwokackich w Polsce. Skupiamy
sie na biznesowych potrzebach naszych klientéw,
pomagajqgc im znalez¢ skuteczne i praktyczne
rozwigzanie najtrudniejszych probleméw praw-

nych.

Firma jest szczegélnie ceniona przez klientéw
i konkurencije za swoje ustugi w dziedzinie spo-
réw, transakcii, wtasnoéci intelektualnej, nieru-

chomosci i reprywatyzaciji.

Obecnie w firmie jest ponad 100 prawnikéw
$wiadczqceych obstuge prawng w jezyku polskim,
angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpan-
skim, wloskim, rosyjskim, czeskim i koreanskim.
Nasze biura znajdujq sie w Warszawie, Krako-

wie, Poznaniu i Wroctawiu.

Klientom doradzamy w nastepujgcych dziedzi-
nach: bankowos$¢ i finansowanie projektéw,
compliance, dochodzenie trudnych wierzytelno-
$ci, doradztwo dla klientéw indywidualnych, fu-
zje i przejecia, infrastruktura, Instytucje finan-
sowe, kontrakty w obrocie profesjonalnym, life
science, nieruchomodci i inwestycje budowlane,
nowe technologie, obstuga klientow z sektora
rolnictwa, obstuga korporacyjna, ochrona da-
nych osobowych, ochrona zdrowia, outsourcing,
podatki, pomoc publiczna, postepowania sg-
dowe i arbitrazowe, prawo energetyczne, prawo

europejskie, prawo karne, prawo konkurencji,

prawo lotnicze, prawo ochrony $rodowiska,
prawo pracy, prawo sporfowe, prawo upadfo-
$ciowe, private equity, reprywatyzacja, restruktu-
ryzacja, rynki kapitatowe, sprzedaz detaliczna
i sieci sprzedazy, transport, ubezpieczenia, ustugi
ptatnicze, wlasno$¢ intelektualna, zamoéwienia

publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne.

Dzielimy sie wiedzq i do$wiadczeniem za posred-
nictwem portalu dla prawnikéw i przedsiebior-
céw (www.codozasady.pl), firmowego Rocznika,
nowych technologii

bloga prawa

(www.newtech.law) oraz licznych  publikagiji
i opracowan. Jesteémy tez wydawcq pierwsze]
polskojezycznej aplikacji o tematyce prawnej na
urzqdzenia mobilne (Wardynski+). Aplikacje
mozna pobra¢ nieodptatnie w App Store i Goo-

gle Play.

www.wardynski.com.pl

www.codozasady.pl

www.newtech.law

Wardynski+
=~ h
=

App Store

Google play
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http://www.wardynski.com.pl/
http://www.codozasady.pl/
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wpackage.wardynskiapp&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS53cGFja2FnZS53YXJkeW5za2lhcHAiXQ
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