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ANNA PoOMPE

16 marca 2019 r. weszta w zycie nowelizacja ustawy Prawo
wlasnosci przemystowej. Jest ona rezultatem implementacji do
polskiego porzadku prawnego dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2015 /2436 z 16 grudnia 2015 r. majgcej
na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odno-
szgcych sie do znakéw towarowych. Nowelizacja, cho¢ nie jest
rewolucyjna, z pewnoscig bedzie miata donioste znaczenie
praktyczne.

Wprowadzone zmiany maja na celu przede wszystkim zapewnienie wickszej
spojnosci systemu unijnych i systeméw krajowych znakéw towarowych. Naj-
wazniejsze zmiany obejmuja m.in.:

zmiang definicji znaku towarowego przez usunig¢cie wymogu graficzne]
przedstawialnosci znaku,

zmiang¢ katalogu oznaczen, na ktére nie udziela si¢ ochrony, czyli mo-
dyfikacje tzw. bezwzglednych przeszkod rejestracji znaku towarowego,
w szczegolnosci:

— nowelizacja otwiera mozliwos$¢ rejestrowania znakow towarowych
zawierajacych elementy o charakterze religijnym, patriotycznym czy
kulturowym; zakaz rejestracji dotyczy obecnie jedynie elementow
o wysokiej wartosci symbolicznej w przypadkach, gdy uzywanie ta-
kiego znaku towarowego mogloby obraza¢ uczucia religijne, patrio-
tyczne lub tradycje narodowa,

— nowelizacja wskazuje, ze obecnie przy rejestracji badany bedzie nie
tylko ksztalt oznaczenia, jak dotychczas, ale rowniez inne jego wla-
sciwosci, aby sprawdzi¢, na ile wynikaja one z charakteru samego
towaru, sa niezbedne do uzyskania efektu technicznego lub znacznie
zwickszaja wartos¢ towaru,

rozszerzenie katalogu tzw. wzglednych przeszkod rejestracji znaku towa-
rowego, przez dodanie nowej wzglednej przeszkody polegajacej na tym,
ze osoba uprawniona do wykonania praw wynikajacych z ochrony ozna-
czenia geograficznego lub nazwy pochodzenia moze zakaza¢ uzywania
pozniejszego znaku towarowego,

zmiany dotyczace wspolnych znakéw towarowych,



zastapienie nazwy ,,wspolny znak towarowy gwarancyjny” nazwa ,,znak
gwarancyjny”,

ulatwienia dotyczace przedluzania praw ochronnych na znak towarowy;
dotychczas przediuzenie prawa wymagalo zlozenia pisemnego wniosku
1 wydania decyzji; obecnie dla przedluzenia prawa ochronnego na znak
towarowy wystarczajace bedzie wniesienie oplaty za kolejny okres ochro-

ny,
obowigzki informacyjne dla Urzedu wzgledem uprawnionych z praw wy-
facznych o zblizajacym si¢ terminie uiszczenia oplaty za kolejny okres
ochrony,

doprecyzowanie przepiséw w przypadku rejestracji znaku przez agenta
lub przedstawiciela uprawnionego ze znaku dzialajacych bez zgody
uprawnionego,

modyfikacj¢ przepiséw dotyczacych postgpowania o uniewaznienie (do-
datkowe obowiazki, ktérym bedzie musial sprosta¢ wnoszacy o uniewaz-
nienie znaku towarowego),

rezygnacje z ograniczen przenoszenia prawa ochronnego w stosunku do
niektérych towarow i rezygnacje z istniejacych dotychczas ograniczen
zwigzanych z przeniesieniem prawa ochronnego w czesci,

zwigkszenie uprawnien licencjobiorcy, w szczegélnosci w zakresie do-
chodzenia przez niego roszczen z tytulu naruszenia prawa ochronnego
na znak towarowy,

rozszerzenie kregu podmiotéw odpowiedzialnych za naruszenie praw
ze znaku towarowego przez objecie odpowiedzialnoscia posrednikdw,
z ustug ktorych korzysta osoba trzecia przy naruszeniu prawa ochronne-
go na znak towarowy,

dodatkowe roszczenia uprawnionego z prawa ochronnego na znak towa-
rowy w razie naruszenia jego praw, w tym:

—  prawo zakazywania czynnosci przygotowawczych zwigzanych z uzy-
ciem m.in. opakowan, etykiet, metek, elementéw produktu, jego za-
bezpieczen lub innych srodkow,

— uprawnienia w przypadku umieszczania (reprodukcji) zarejestrowa-
nych znakéw towarowych w stownikach, encyklopediach lub innych

podobnych zbiorach informacji,

— uprawnienie do uniemozliwienia tranzytu towarow opatrzonych
podrobionym znakiem towarowym.



Z trescig nowelizacji z 20 lutego 2019 r. mozna zapoznac si¢ tutaj.

W niniejszej publikacji omawiamy jedynie wybrane zagadnienia i zmiany. Za-
praszamy do lektury.

Anna Pompe, adwokat, praktyka wlasnosci intelektualne kancelarii Wardyriski
1 Wspdlnicy

MARZENA BiAtAsik-KENDZIOR, MONIKA DYNOWSKA

Wraz z najnowszq nowelizacjg przepiséw ustawy Prawo
wlasnosci przemystowej znika obowiqgzek graficznego przed-
stawiania znakéw towarowych. Od 16 marca 2019 r. zna-
ki towarowe mogq by¢ przedstawiane w dowolnej formie
z wykorzystaniem ogélnie dostepnej technologii, o ile sposéb
przedstawienia jest jasny, precyzyjny, samodzielny, zrozumia-
ty, trwaty, obiektywny i fatwo dostepny.

Zmianie ulegla dotychczasowa definicja znaku towarowego. Nie jest juz
konieczne przedstawianie znaku w formie graficznej. Zgodnie z nowym
brzmieniem art. 120 p.w.p. znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie
umozliwiajace odréznienie towaréow jednego przedsigbiorstwa od towarow
innego przedsi¢cbiorstwa, ktore jest mozliwe do przedstawienia w rejestrze
znakéw towarowych w sposéb pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego
1 doktadnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym moze by¢ w szczegolnosci wyraz (wlacznie z nazwi-
skiem), rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna (w tym ksztalt towa-
ru lub opakowania), a takze dzwick.

Dotychczasowy wymog graficznej przedstawialnosci nie sprawial wigkszych
klopotow w przypadku zglaszania do rejestracji konwencjonalnych znakéw
towarowych, np. stownych, graficznych czy przestrzennych. Dla tych jednak,
ktorzy chcieli wyrézni¢ swoje towary lub ustugi za pomoca charakterystycz-
nej melodii, hologramu czy ruchomego obrazu, wymog graficznej przedsta-
wialnosci znaku towarowego mogl by¢ problematyczny.

Zniesienie wymogu graficznej przedstawialnosci jest nastgpstwem imple-
mentacji do prawa krajowego dyrektywy 2015/2436. Dzigki wyeliminowa-
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http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3107_u/$file/3107_u.pdf

niu tego wymogu przedstawianie niektérych rodzajéw znakow towarowych
bedzie latwiejsze 1 dokladniejsze. Oznacza to rowniez mozliwos¢ przyjmo-
wania zgloszen nowych rodzajow znakéw towarowych w formatach, ktére
wczesniej nie byly przewidziane w systemie krajowym.

Trzeba zaznaczy¢, ze analogiczna zmiana zostala wprowadzona wobec unij-
nych znakéw towarowych juz jaki$ czas temu, tj. 1 pazdziernika 2017 r. Po-
wolujac si¢ na przyklady zaczerpniete z praktyki Urzedu Unii Europejskiej
ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), mozemy teraz przekonac sig, jakie
praktyczne znaczenie beda mie¢ zmiany w polskich przepisach.

Nie trzeba juz czytac, aby ustyszec — znaki towarowe dzwigkowe

Dotychczas podejmowano liczne proby rozwiazania problemu graficznej
przedstawialnosci znakéw bedacych melodia, sygnalem dzwigkowym, ono-
matopeja, odglosem przyrody, okrzykiem czy dzinglem. Powszechnie przyje-
ta praktyka bylo rejestrowanie takich oznaczen za pomoca zapisu muzyczne-
go (nutowego), przedstawienia amplitudy drgan, kolorowego zapisu widma
dzwigku czy zapisu pracy spektrografu, jak ponizej:

EUTM-001480805

Taka forma przedstawienia znaku towarowego nie byla jednak jasna i ta-
two dostepna. Nie kazdy umie bowiem przelozy¢ zapis nutowy na melodie,
a takze nie kazdy dZzwigk da si¢ zapisac na pigciolinii.

Po nowelizacji dzwickowy znak towarowy, ktory sktada si¢ wylacznie z dzwie-
ku lub kombinacji dZzwigkéw, nalezy przedstawié, sktadajac albo plik audio
(MP3, maks. 5 MB) umozliwiajacy odtworzenie dzwicku, albo zapis muzycz-
ny (w formie papierowej lub w pliku JPEG) zawierajacy wszystkie elementy
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niezb¢dne do interpretacji melodii (np. tonacja, tempo, tekst). Urzad Paten-
towy stoi na stanowisku, ze trzeba wybra¢ jedna forme przedstawienia znaku,
a wiec nie mozna przesla¢ zarowno pliku audio, jak i zapisu nutowego.

EUTM-017700361

EM500000017700361

(zob. https://euipo.curopa.cu/eSearch/#details/trademarks/017700361)

W ciagtym ruchu — znaki towarowe ruchome

Ruchome znaki towarowe skladaja si¢ z okreslonych ruchéw lub ze zmienia-
jacych ustawienie elementéw. Do tego typu oznaczen zaliczamy oznaczenia
animowane, gesty 1 cz¢sto hologramy (chociaz wedtug niektorych klasyfika-
cji stanowia one osobny rodzaj znaku). Przed zniesieniem wymogu graficz-
nej przedstawialnosci oznaczenia te czgsto byly przedstawiane poklatkowo,
a sposob poruszania si¢ obiektow wynikal z opisu.

BEUTM-005338629

Po nowelizacji ruchomy znak towarowy nalezy przedstawi¢, przekazujac plik
wideo (MP4, maks. 50 MB) lub za pomoca serii nastepujacych po sobie nie-
ruchomych obrazéw, ukazujacej ruch lub zmiane ukladu (JPEG). W przy-
padku wykorzystania nieruchomych obrazéw moga one by¢ ponumerowane
lub opatrzone opisem wyjasniajacym ich kolejnos¢.

BEUTM-017912571

(zob. https://euipo.curopa.cu/eSearch/#details/trademarks/017912571)
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Multimedialny §wiat — multimedialne znaki towarowe

Multimedialne znaki towarowe to nowo$¢ wsréd znakow nietradycyjnych.
Po raz pierwszy mozliwos¢ zglaszania tego rodzaju znakéw pojawila sie
w BEUIPO 1 pazdziernika 2017 r. wraz ze zmiang definicji znaku. Multime-
dialny znak towarowy sklada si¢ z kombinacji obrazu i dZzwig¢ku lub przecho-
dzi w taka kombinacj¢ obrazu i dzwigku. Znak multimedialny od ruchomego
rozni si¢ w zasadzie jedynie (i az) tym, ze ruchomemu obrazowi towarzyszy
dzwigk. Taki znak nalezy przedstawi¢ poprzez przekazanie Urzedowi pliku
audiowizualnego zawierajacego kombinacje obrazu i dZzwigku, a zatem do
zgloszenia mozna dolaczy¢ tylko plik MP4 (maks. 50 MB).

EUTM-017451816

Video

(i) conoos oeno0 (4) () O

(zob. https://euipo.curopa.cu/eSearch/#details/trademarks/017451810)

Modne wzory

Wsréd nowych kategorii znakéw pojawily si¢ rowniez znaki wzorzyste (de-
sen). Znak stanowiacy desen sktada si¢ wylacznie z zestawu regularnie powta-
rzajacych si¢ elementéw. Taki znak nalezy przedstawi¢ Urzedowi, przekazu-
jac reprodukcje lub plik JPEG. W przypadku tej kategorii znakéw zgloszenie
powinno by¢ dodatkowo opatrzone opisem, z ktorego wynika, w jaki sposob
elementy regularnie si¢ powtarzaja oraz jakich koloréw uzyto w oznaczeniu.

BEUTM-017421827
UL UL L

i
i


https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017451816

Powrot do przysztosci — hologramy

Zgloszenia znakéw holograficznych dotychezas skupialy si¢ wokot tradycyj-
nych hologramoéw, jakie znamy z opakowan perfum czy plyt CD.

EUTM-001787456

Samo pojecie znakow holograficznych, chociaz nie jest nowe, to jako osobna
kategoria znakoéw towarowych pojawilo si¢ w rejestrach dopiero po zmianie
definicji znaku towarowego.

Nowelizacja umozliwia przedstawienie takiego znaku za pomoca pliku wi-
deo (MP4, maks. 50 MB), przedstawienia graficznego lub fotograficznego
zawierajacego ujecia niezbedne do wiasciwego ukazania catego efektu holo-
graficznego.

EUTM-017579491

Video

(zob. https://euipo.curopa.cu/eSearch/#details/trademarks/017579491)

Jak wyglada zgloszenie znaku wedtug nowych zasad od strony tech-
nicznej?

Nowelizacja nie wplywa na sposéb zglaszania slownych znakéw towaro-
wych. Pozostale znaki towarowe (graficzny, stowno-graficzny, przestrzenny,
pozycyjny, wzorzysty, kolor, kombinacja koloréw) moga by¢ przedstawiane
albo w formie graficznej (,,wklejonej” do zgloszenia), albo zalaczone jako
plik w formacie JPEG. W przypadku znakéw niekonwencjonalnych mozna
postuzy¢ si¢ ich graficznym przedstawieniem (np. zapis muzyczny w przy-
padku znaku dzwickowego lub seria obrazéw w przypadku znaku ruchome-
20), lecz prawdopodobnie w wickszosci przypadkow wykorzystywane beda
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pliki elektroniczne (JPEG, MP3 lub MP4). Do kazdego rodzaju znaku to-
warowego mozna dolaczy¢ opis znaku towarowego. Dolaczanie opisu jest
szczegolnie zalecane w przypadku znaku pozycyjnego stanowigcego desen
czy kolor, znaku ruchomego oraz znakéw innych. Opisy tych znakéw to-
warowych podlegaja ujawnieniu w internetowej bazie Urzedu Patentowego
(Register Plus dla Znakéw Towarowych).

Nowelizacja przepisow przygotowuje grunt do udzielenia ochrony kazde-
mu znakowi towarowemu, ktéry mozna przedstawi¢ w odpowiedniej formie
przy uzyciu powszechnie dostepnej technologii. Potencjalnie umozliwia tez
udzielanie w przyszlosci ochrony znakom (np. zapachowym i smakowym),
ktore tej ochrony obecnie nie mogg otrzymac z uwagi na ograniczenia tech-
nologiczne. Kazdy, takze nieznany jeszcze dzisiaj rodzaj znaku towarowego
bedzie mogl by¢ objety ochrona, o ile w wyniku zmian technologicznych
bedzie nadawal si¢ do odtworzenia w rejestrze w sposob wyrazny, precyzyjny,
odrebny, latwo dostepny, zrozumialy, trwaly 1 obiektywny celem umozliwie-
nia wlasciwym organom i spoleczenstwu jasnego i precyzyjnego okreslenia
przedmiotu ochrony udzielonej wlascicielowi znaku.

Znowelizowane przepisy stosuje si¢ do znakow towarowych zglaszanych
w Urzedzie od 16 marca 2019 1., a takze do znakéw zgloszonych wezesniej,
o ile postepowanie o udzielenie prawa nie zostalo niezakonczone przed tym
dniem.

Podsumowanie

Uporzadkowane informacje co do nowej definicji znaku towarowego i sposo-
bow przedstawiania znakéw towarowych, zwlaszcza tych niekonwencjonal-
nych, znalazly si¢ w opublikowanym na stronie internetowej Urzedu Paten-
towego ,, Wspolnym komunikacie w sprawie sposobu przedstawiania nowych
rodzajow znakow towarowych” oraz w informacji zawierajacej wskazowki
dla zglaszajacych nowe rodzaje znakéw. Z materialéw tych dowiemy sig, jak
do sprawy podchodzi EUIPO oraz Urzad Patentowy RP. Nalezy podkresli¢,
ze Urzad wychodzi réwniez naprzeciw przedsigbiorcom, ktérzy nie cheg sa-
modzielnie okresla¢ rodzaju zglaszanego znaku. W przypadku niewskazania
rodzaju znaku w zgloszeniu Urzad na podstawie reprezentacii znaku okresli
jego rodzaj i powiadomi zglaszajacego. Zglaszajacy, ktory blednie zaklasyfi-
kowal swoj znak, zostanie powiadomiony o wyniku dokonanej przez Urzad
oceny oraz o przystugujacym mu terminie na zajecie stanowiska.

Postep technologiczny sprawil, ze wymog graficznej przedstawialnosci kaz-
dego znaku towarowego zaczal ogranicza¢ mozliwosci przedsi¢biorcéw. Li-
beralizacja przepisow i zniesienie tego wymogu ulatwia rejestracje uzywanych
przez nich w obrocie gospodarczym oznaczen. Moze takze przyczynic si¢ do
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wzrostu liczby zarejestrowanych niekonwencjonalnych znakéw towarowych.
Zmiany wprowadzone do Prawa wlasnosci przemyslowej daja ogromne
mozliwosci przede wszystkim przedsigbiorcom z branzy gamingowej, fono-
graficznej, filmowej czy marketingowe;j.

Marzena Biatasik-Kendzior, Monika Dynowska, praktyka wlasnosci intelektualne
kancelarii Wardyiiski i Wspdlnicy

MoNIKA WIECZORKOWSKA

Nowelizacja Prawa wlasnosci przemystowej wprowadza
zmiany dotyczgce szczegélnych rodzajow znakéw towaro-
wych, takich jak znaki wspélne i gwarancyjne. Wspélny znak
towarowy wystepowat juz w poprzedniej ustawie, nowosciq
jest natomiast znak towarowy gwarancyjny, ktéry zastqgpit
wspolny znak towarowy gwarancyjny. Co te zmiany oznacza-
ja dla przedsiebiorcow?

Wspoélny znak towarowy

Wigkszos¢ znakéw towarowych to tzw. znaki indywidualne, czyli oznaczenia
przystugujace tylko jednemu uprawnionemu i najczesciej tylko przez niego
uzywane. Istnieja jednak rzadziej spotykane rodzaje znakéw towarowych,
ktore wprawdzie rowniez naleza do jednego podmiotu, ale prawo do ich
uzywania moze przystugiwac wielu przedsigbiorcom. Takim znakiem jest na
przyklad wspodlny znak towarowy. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy
prawo ochronne na wspoélny znak towarowy moze zostac udzielone na rzecz:

*  organizacji majacej zdolno$¢ do nabywania praw i zaciaggania zobowiazan
w swoim imieniu powolanej do reprezentowania interesow przedsigbior-
coOw

lub
*  osoby prawnej dzialajacej na podstawie przepiséw prawa publicznego.
Prawo uzywania wspolnego znaku towarowego przystuguje:

e  w przypadku organizacji — tej organizacji lub jej cztonkom,

* w przypadku osoby prawnej dzialajacej na podstawie przepiséw prawa
publicznego — tej osobie lub osobom upowaznionym do uzywania tego
znaku na podstawie regulaminu uzywania znaku.
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Nowelizacja rozszerza zatem liste podmiotow, ktére moga ubiegac si¢
o ochrong tego rodzaju znakéw towarowych. Dotychczas jedynymi upraw-
nionymi byly organizacje posiadajace osobowos¢ prawng powolane do repre-
zentowania interesow przedsigbiorcow. Po zmianach wlascicielami wspolne-
go znaku towarowego mogg by¢ np. jednostki samorzadu terytorialnego iich
zwigzki, wspolnoty mieszkaniowe, partie polityczne czy gminy.

Wspolny znak towarowy moze by¢ zatem uzywany rownoczesnie przez wiele
podmiotéw niebedacych jego wlascicielami. Jednakze przedsigbiorey i oso-
by upowaznione moga uzywac wspolnego znaku towarowego pod warun-
kiem, ze stosuja si¢ do zasad dotyczacych uzywania takiego znaku ustalonych
w regulaminie przyjetym przez organizacje.

Regulamin ten powinien w szczegdlnosci okreslac:

e osoby upowaznione do uzywania znaku,
e warunki cztonkostwa w organizacij,
*  warunki uzywania znaku,

e skutki naruszenia postanowien regulaminu.

Wspolny znak towarowy nie musi poswiadczac jakosci towarow, choc jest
to dopuszczalne. Regulamin uzywania wspolnego znaku towarowego moze
zawierac zapisy majace zagwarantowac jako§¢ towarow i ustug cztonkéw or-

ganizacjl.

Wspolne znaki towarowe, jako takie, nie sq nowsg instytucja. Przykla-
dem wspoélnego znaku towarowego jest np. znak JUNGE POLNISCHE
HAFERMASTGANS, ktorego wiasdcicielem jest Krajowa Rada Drobiar-
stwa — Izba Gospodarcza w Warszawie, zrzeszajaca ponad 80 podmiotow
gospodarczych zajmujacych si¢ branza drobiowa, w tym uniwersytety rolni-
cze, zwigzki hodowcow 1 producentéw drobiu, zaklady przetworcze migsa
drobiowego, wytwornie pasz oraz indywidualnych hodowcéw 1 producentow

drobiu.
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Innym przykladem wspélnego znaku towarowego jest znak Polskiego To-
warzystwa Optometrii 1 Optyki, organizacji skupiajacej optometrystow oraz
osoby 1 instytucje z dziedziny optometrii:

®

PTOO

Whascicielem wspolnego znaku towarowego jest takze Zrzeszenie Transpor-

tu Prywatnego ze Szczecina. Polaczone grupy zrzeszenia $wiadczg ustugi
w zakresie przewozow osobowych, oferujac konkurencyjne ceny i wysoka

Radio|[}{1196 22

ZRZESZENIE SZCZECIN

jakos¢ ustug,

Jak wida¢, dzicki wspolnemu znakowi towarowemu podmioty zrzeszone
moga wspolnie promowac swoje towary, a takze pozyskiwaé klientow i dys-
trybutoréw, co jest duzo tansze i efektywniejsze niz rejestrowanie indywidu-
alnych znakéw towarowych 1 ich promowanie.

W niektérych przypadkach wspdlne znaki towarowe pozwolily rozwiazaé
problemy dotyczace uprawnien do uzywania znakéw towarowych nalezacych
do zjednoczenr lub zrzeszen przedsi¢biorstw dzialajacych w czasach PRL.
Takim przyktadem jest dobrze znany znak HERBAPOL chroniony na rzecz
PPHU HERBAPOL Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z Warszawy.
Znak towarowy Herbapol powstal w latach 40. XX wieku dla panstwowych
firm zajmujacych si¢ przetworstwem ziol nalezacych do Zjednoczenia Prze-
mystu Zielarskiego ,,Herbapol” w Warszawie. Obecnie jest uzywany wspol-
nie przez kilka podmiotow dzialajacych pod nazwa Herbapol.

HHertapel,
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Innym znakiem tego rodzaju jest znak stowny POLLENA nadal chroniony
na rzecz Ciech Spotka Akcyjna z siedziba w Warszawie czy tez znak POL-
MOS chroniony na rzecz Przedsigbiorstwa Ustugowego Znaki Wspolne Sp.
7 0.0. z siedzibg w Warszawie.

Znak towarowy gwarancyjny

Nowelizacja wprowadza rowniez regulacje dotyczaca znaku towarowego
gwarancyjnego. Zgodnie z definicja jest to znak, ktory pozwala odréznic to-
wary certyfikowane przez uprawnionego (np. ze wzgledu na material, sposéb
produkcji, jakos$¢, precyzje lub inne wlasciwosci) od towaréw niecertyfikowa-
nych. Znaki towarowe gwarancyjne zastapily dotychczasowe wspolne znaki
towarowe gwarancyjne.

Prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny moze zostac¢ udzielone oso-
bie fizycznej lub osobie prawnej (w tym instytucjom, organom oraz podmio-
tom prawa publicznego), ktore nie prowadza dzialalnosci gospodarczej obej-
mujacej dostarczanie towaréw tego samego rodzaju co towary certyfikowane.

Znaku towarowego gwarancyjnego moga uzywac wylacznie osoby spelnia-
jace kryteria ustalone w regulaminie znaku przyjetym przez uprawnionego.
Whasciciel znaku ma w tym przypadku prawo kontrolowac sposob i jakosé
wytwarzania produktéw oznaczonych tym znakiem. Nie moze on jednak
odmoéwic, bez waznych powodow, prawa uzywania znaku podmiotom, ktore
spelniajq kryteria okreslone w regulaminie.

Znaki towarowe gwarancyjne maja zapewni¢ konsumentowi konkretne wia-
$ciwoscl produktow oznaczonych takim znakiem. Standard tych wlasciwo-
$ci okreslony jest w regulaminie, ktéry musi jasno i precyzyjnie wskazywac
w szczegolnosci:

osoby uprawnione do uzywania znaku,

wlasciwosci, ktore maja by¢ poswiadczane znakiem,

sposob badania tych wlasciwosci,

sposob nadzorowania uzywania znaku,

warunki uzywania znaku,

skutki naruszenia postanowien regulaminu.
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Nowoscig jest wyrazny zapis, ze znak towarowy gwarancyjny moze skia-
da¢ si¢ z elementow wskazujacych na pochodzenie geograficzne towardw.
W przeciwienistwie do innych znakéw towarowych znak towarowy gwaran-
cyjny moze uzyskac ochrone, nawet jesli zawiera wylacznie elementy wskazu-
jace na pochodzenie geograficzne towaréw, co nie jest mozliwe w przypadku
innych znakéw towarowych. Co istotne, wskazanie pochodzenia geograficz-
nego znaku towarowego gwarancyjnego musi by¢ prawdziwe.

Nalezy jednak pamictal, ze wlasciciel takiego znaku towarowego nie ma pra-
wa zakaza¢ osobie trzeciej uzywania oznaczen zawierajacych elementy geo-
graficzne, jezeli osoba trzecia uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami
w przemysle i handlu.

Poprzednia ustawa w sprawach nieuregulowanych odwolywala si¢ odpo-
wiednio do przepiséw o znakach towarowych. Nowelizacja precyzuje, ze
ani na wspolny znak towarowy (omoéwiony powyzej), ani na znak towarowy
gwarancyjny nie moze by¢ udzielone prawo ochronne, jezeli istnieje ryzy-
ko wprowadzenia odbiorcéw w blad co do charakteru lub znaczenia znaku,
w szczegolnosci jezeli moze on by¢ uznany za oznaczenie inne niz znak to-

Warowy gwarancyjny.
Nowe znaki towarowe gwarancyjne mozna zglasza¢ od 16 marca 2019 r. Po-

nizej przedstawiamy kilka przyktadéw dotychczasowych wspolnych znakow
towarowych gwarancyjnych.

Znak Stowarzyszenia Regionalnych Browaréw Polskich z siedzibg w Olsz-
tynie, inicjatywy dziesi¢ciu lokalnych browaréw, uzywany jest dla piwa wy-
twarzanego zgodnie z zasadami warzenia piwa okreslonymi w regulaminie
przyjetym przez Stowarzyszenie:

0
s

*TM
KODEKS
DOBREGO

R

Inny przyktad to znak PRODUKT TRADYCYJNY Z MAYL.OPOLSKI, kt6-
rego wlascicielem jest Wojewodztwo Matopolskie:
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Prawo do uzywania tego znaku towarowego udzielane jest podmiotom wy-
twarzajacym produkty wpisane na Liste Produktow Tradycyjnych prowadzo-
na przez Ministerstwo Rolnictwa 1 Rozwoju Wsi pochodzace z obszaru geo-
graficznego wojewodztwa matopolskiego.

WHhascicielem wspolnego znaku towarowego gwarancyjnego jest takze Krajo-
we Zrzeszenie Producentéw Materialéw Budowlanych z Zaklikowa:

POLSKA

Produkty oznaczone tym znakiem charakteryzuja si¢ korzystna cena i wy-
soka jakoscia; czesto pochodza z malych rodzinnych firm, nie za$ duzych
zakladow ceramicznych.

Wspélnym znakiem towarowym gwarancyjnym jest takze znak, ktérego wla-
Scicielem jest Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.:

Znak potwierdza zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego
1 jest stosowany w oznakowaniu i reklamie produktéw ekologicznych.

Innym znanym wspélnym znakiem towarowym gwarancyjnym jest znak
Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego z Warszawy, stuzacy do
oznaczania produktéw spozywczych wytworzonych z naturalnych surowcéw
1 produkowanych tradycyjnymi metodami:
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Skad wynikata potrzeba zmian?

Aby odpowiedzie¢ na to pytanie, trzeba siggnac do regulacji unijnych znakow
towarowych. Od 1 pazdziernika 2017 r. w EUIPO mozna zglasza¢ znaki
certyfikujace. Od tego czasu zgloszono 156 takich znakow, przy czym tylko
22 z nich uzyskaly rejestracje, np.:

e
QI
CERTIFICATE
!
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it @ VERIFIED
T L by SafeShops.be

To wlasnie mozliwoscia rejestracji znakow certyfikujacych w EUIPO pol-
ski ustawodawca uzasadnia potrzebe nowelizacji polskiej ustawy Prawo wta-
snosci przemystowej. Instytucja znakow towarowych gwarancyjnych ma za-
pewni¢ polskim przedsigbiorcom podobna ochrone, nie zmuszajac ich do
zglaszania znakow certyfikujacych w EUIPO, a co za tym idzie ponoszenia
wyzszych kosztéw ochrony. Przedsigbiorcy mogg by¢ przeciez zainteresowa-
ni uzywaniem takich znakéw wytacznie w Polsce.

Jedyna réznica miedzy znakami towarowymi gwarancyjnymi a znakami cer-
tyfikujacymi jest to, ze te, ktore zostaly wlasnie wprowadzone do Prawa wia-
snosci przemystowej, moga wskazywac¢ na pochodzenie geograficzne ozna-
czanych nimi towarow. W tym zakresie polska regulacja daje szersza ochrone
niz ta przewidziana dla unijnych znakow certyfikujacych.

Analizujac przepisy dotyczace dotychczas funkcjonujacych w polskim po-
rzadku prawnym wspolnych znakéw towarowych gwarancyjnych i nowych
znakéw towarowych gwarancyjnych, trzeba dojs¢ do wniosku, ze w zasadzie
zmiana dotyczy jedynie nazewnictwa, istota znaku pozostaje bowiem ta sama.
Nie wydaje si¢ zatem, by polscy przedsi¢biorcy byli dotychczas pozbawieni
mozliwosci uzyskiwania tego rodzaju znakow towarowych.

Utrata prawa ochronnego na wspdlny znak towarowy i znak towarowy
gwarancyjny

Podobnie jak inne znaki towarowe takze wspolny znak towarowy i znak to-
warowy gwarancyjny moga zosta¢ uniewaznione, jezeli nie zostaly spelnio-
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ne warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Nowelizacja jasno okresla
przestanki uniewaznienia obydwu rodzajow znakéw towarowych.

Wspolne znaki towarowe i znaki towarowe gwarancyjne moga zosta¢ unie-
waznione, gdy:

e  regulamin uzywania znaku jest sprzeczny z porzadkiem publicznym lub
z dobrymi obyczajami,

e istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w blad co do charakteru lub
znaczenia znaku, w szczegolnosci jezeli moze on by¢ uznany za ozna-
czenie inne niz wspoélny znak towarowy czy znak towarowy gwarancyjny.

Powyzsze znaki nie zostana jednak uniewaznione na wspomnianych podsta-
wach, jezeli uprawniony dokona odpowiednich zmian w regulaminie.

Nowelizacja zmienia rowniez przeslanki wygasnigcia prawa ochronnego na
wspolny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny. Oprécz standardo-
wych przestanek wlasciwych wszystkim znakom towarowym (przede wszyst-
kim dotyczacym nieuzywania znaku) prawo ochronne na wspolny znak towa-
rowy i znak towarowy gwarancyjny wygasnie rowniez w przypadku:

* niepodjecia przez uprawnionego dziatan w celu uniemozliwienia uzywa-
nia wspolnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego
w sposoéb niezgodny z warunkami uzywania okreslonymi w regulaminie
uzywania znaku,

e uzywania wspolnego znaku towarowego lub znaku gwarancyjnego przez
uprawnionego w sposob powodujacy ryzyko wprowadzenia odbiorcow
w blad co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczegélnosci jezeli
moze on by¢ uznany za oznaczenie inne niz wspolny znak towarowy czy
znak towarowy gwarancyjny,

*  zmiany regulaminu uzywania wspolnego znaku towarowego lub znaku
towarowego gwarancyjnego, w wyniku ktoérej regulamin ten nie spel-
nia wymagan wymienionych w odpowiednich przepisach ustawy, chyba
ze uprawniony przed wydaniem decyzji w sprawie wygasni¢cia prawa
ochronnego dokona w regulaminie niezbednych zmian pozwalajacych na
usunigcie tych uchybien.

Wspomniane nowe przepisy majg zmotywowa¢ wlascicieli znakéw do spra-
wowania kontroli nad warunkami i sposobem uzywania tych oznaczen przez
podmioty uprawnione do ich uzywania. Lezy to interesie wszystkich tych
podmiotow. Zaniedbanie tego obowiazku grozi bowiem realng utrata praw.
Wprowadzenie nowych przestanek wygasnigcia ma takze na celu ochrong in-
teresu konsumentéw. Chodzi o zapewnienie, ze z obrotu eliminowane bedg
znaki towarowe wspoélne i gwarancyjne, ktore nie sa uzywane zgodnie z wa-
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runkami okreslonymi w regulaminie (przez co na przyklad nie gwarantuja
szczegolnych cech towarow) badZ wprowadzaja w biad co do charakteru czy
znaczenia znaku.

Przepisy przejsciowe

Zgodnie z ustawg postepowania w sprawie udzielenia praw ochronnych
na wspolne znaki towarowe gwarancyjne, wszczete 1 niezakonczone przed
dniem wejscia w zycie ustawy, stajq si¢ postegpowaniami w sprawie udzielenia
praw ochronnych na znaki towarowe gwarancyjne.

Natomiast zgloszenia wspélnego znaku towarowego gwarancyjnego,
z dniem wejscia w zycie ustawy, czyli z dniem 16 marca 2019 r. staja si¢ zglo-
szeniami znaku towarowego gwarancyjnego.

Co istotne, w terminie 6 miesi¢cy od dnia wejscia w zycie ustawy, czyli do
16 wrzesnia 2019 r., uprawniony moze zlozy¢ wniosek o przeksztalcenie pra-
wa ochronnego na wspoélny znak towarowy gwarancyjny w prawo ochronne
na znak towarowy gwarancyjny.

Ocena zmian

Wprowadzone zmiany nalezy oceni¢ pozytywnie, zwlaszcza w zakresie roz-
szerzenia listy podmiotéow uprawnionych do obu rodzajéw znakéw towaro-
wych. Z pewnoscig przelozy si¢ to na zwigkszenie liczby zgloszen wspolnych
1 gwarancyjnych znakow towarowych. Praktyka pokazuje, Ze polskie podmio-
ty sg zainteresowane uzyskiwaniem ochrony takich oznaczen. Skala zgloszen
nie jest moze duza, gdyz sklada si¢ ich srednio kilkanascie rocznie, jednak-
ze dla niektérych podmiotow jest to istotna forma ochrony. Nalezy przy
tym pamigtac, ze w przeciwienstwie do indywidualnych znakéw towarowych
jednym wspolnym znakiem towarowym czy znakiem towarowym gwarancyj-
nym moze postugiwac si¢ bardzo wiele podmiotow.

Oba rodzaje znakéw towarowych sa skutecznym narzedziem marketingo-
wym dla uprawnionych. Znaki towarowe gwarancyjne sa szczegolnie waz-
ne takze dla konsumentéw, jako ze gwarantuja szczegolne cechy produktow
nimi opatrzonych.

Po zmianie przepisy dotyczace uzyskania i utraty ochrony na wspolne i gwa-
rancyjne znaki towarowe staly si¢ pelniejsze 1 bardziej precyzyjne, co z pew-
noscig nalezy uznac za korzystne dla zglaszajacych.

Monika Wieczorkowska, r3ecznik patentowy, praktyka wilasnosci intelektualnes kance-
larii Wardyriski i Wspdlnicy
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DR MONIKA A. GORSKA

Nowelizacja ustawy Prawo wlasnosci przemystowej wprowa-
dzita znaczgcg zmiane dotyczqcq legitymacji czynnej licencjo-
biorcy w postepowaniach o naruszenie prawa ochronnego na
znak towarowy. Dotychczas, w przypadku krajowych znakéw
towarowych, tylko licencjobiorca wytqczny i wpisany do reje-
stru mogt na réwni z uprawnionym dochodzi¢ roszczen z po-
wodu naruszenia znaku towarowego, o ile umowa licencyjna
nie stanowita inaczej. Od 16 marca 2019 r. to sie zmienito.

Licencjobiorca moze by¢ powodem w sprawie o naruszenie znaku
towarowego

Znowelizowane przepisy Prawa wlasnosci przemystowej przewiduja, ze za
zgoda uprawnionego licencjobiorca moze wystapi¢ z powddztwem o naru-
szenie, o ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej. Do wystapienia z powodz-
twem jest uprawniony zaréwno licencjobiorca wylaczny, jak i niewylaczny

— przepis nie roznicuje bowiem kategorii licencjobiorcow, postugujac si¢ ogél-
nym pojeciem , licencjobiorca”. Jest to znaczaca zmiana.

Dotychczas art. 76 ust. 6 zd. 2 p.w.p. przyznawal to uprawnienie jedynie
licencjobiorcy wylacznemu, a na dodatek wylacznie takiemu, ktory zostal
wpisany do rejestru. Krag legitymowanych czynnie do wystapienia w spra-
wie o naruszenie znaku towarowego byl wigc ograniczony. Licencjobiorca
wylaczny niewpisany do rejestru nie mial, podobnie jak licencjobiorca nie-
wylaczny, legitymacji czynnej, a zatem nie mogt skutecznie wnies¢ powodz-
twa w sprawie o naruszenie prawa ochronnego na krajowy znak towarowy.
W tym zakresie dyrektywa 2015/2436 i nowe przepisy Prawa wlasnosci prze-
mystowej, ktore jg implementuja, klarujq sytuacje prawna licencjobiorcy kra-
jowych znakéw towarowych i zréwnuja jego pozycje z licencjobiorca unij-
nych znakéw towarowych, o czym pisaliSmy juz tutaj.

Nowy przepis art. 163 ust. 11 p.wip. uzaleznia mozliwos$¢ wystapienia z po-
wodztwem przez licencjobiorce od zgody uprawnionego. Strony beda mogly
takq zgode przewidzie¢ od razu w umowie, jak réwniez beda mogly wyraznie
wylaczy¢ takie uprawnienie licencjobiorcy. Jezeli strony na etapie zawierania
umowy licencyjnej nie wprowadzily do niej postanowien dotyczacych wno-
szenia powodztwa o naruszenie prawa ochronne na znak towarowy, upraw-
niony moze wyrazi¢ zgode poézniej. Wprawdzie nowy art. 163 ust. 11 p.wip.
nie okresla, czy zgoda uprawnionego musi by¢ w formie pisemnej pod rygo-
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rem niewaznosci, wydaje si¢ jednak, ze skoro umowa licencyjna — niezaleznie
od tego, czy dotyczy licencji wylacznej, czy licencji niewylacznej — wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, to zgoda uprawnionego takze.

Znowelizowane przepisy przewiduja, ze licencjobiorca wylaczny moze wy-
stapi¢ z powoddztwem o naruszenie prawa ochronnego, jezeli uprawniony,
pomimo wezwania, nie wystapi w stosownym terminie z takim powodztwem.
Wydaje sig, ze przepis ten ma umozliwi¢ licencjobiorcy wylacznemu podjecie
krokéw na drodze sagdowej nawet wtedy, gdy umowa licencyjna nie zawiera
uprzedniej zgody uprawnionego. Licencjobiorca wylaczny powinien wow-
czas wezwac uprawnionego do dzialania 1 wyznaczy¢ mu w tym zakresie sto-
sowny termin, po uplywie ktérego to licencjobiorca wylaczny bedzie mogl
samodzielnie dochodzi¢ zaniechania naruszen znaku towarowego.

Licencjobiorca moze przystapi¢ do procesu w celu dochodzenia
odszkodowania

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 163 ust. 12 p.w.p. licencjobiorca, jesli sam
nie wytacza powodztwa, ma prawo wstapi¢ do sprawy o naruszenie prawa
ochronnego na znak towarowy wszczgtej przez uprawnionego z tego pra-
wa w celu uzyskania odszkodowania. Przepis dotyczy kazdego licencjobiorcy,
tj. zaréwno licencjobiorcy wylacznego, jak i niewylacznego, bowiem w tresci
przepisu nie ma takiego rozroznienia i uzyte jest ogolne okreslenie , licencjo-
biorca”.

Wpis licencji do rejestru znakéw towarowych

Znowelizowany przepis art. 163 ust. 5 p.w.p. przewiduje, ze licencja podle-
ga, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru znakéw towarowych.
Poniewaz przepis nie wprowadza rozréznienia, nalezy przyjac, ze do rejestru
znakéw towarowych mozna obecnie wpisaé zaréwno licencje wylaczna, jak
1 niewylaczna. Wpis licencji do rejestru znakéw potwierdzi np. legitymacje
licencjobiorcy w postgpowaniu o naruszenie znaku towarowego.

Podsumowanie

Nowelizacja Prawa wlasnosdci przemystowej w opisanym zakresie jest po-
zadana. Wprowadza ona tozsame uprawnienia dla licencjobiorcéw unijnych
znakow towarowych (zob. art. 25 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 . w sprawie znaku towarowego
Unii BEuropejskiej) i krajowych znakéw towarowych. Spéjnosé taka wplynie
pozytywnie na pewno$¢ prawa i orzecznictwa, a takze na ujednolicenie prak-
tyk stosowanych przez unijne i krajowe urzedy.

dr Monika A. Gorska, radea prawny, praktyka wlasnosci intelektualne kancelarii
Wardyriski i Wspolnicy
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LENA MARCINOSKA

Czy uprawniony ze znaku moze zazqgda¢ od wydawcy stowni-
ka, aby obok potocznego znaczenia stowa bedgcego znakiem
towarowym umiescit informacje, ze jest to zastrzezony znak
towarowy?

Niektore znaki towarowe tak silnie zadomawiaja si¢ w jezyku, Ze zaczynaja
funkcjonowac nie tylko jako oznaczenie pochodzenia od okreslonego przed-
sicbiorcy, ale takze jako nazwa potoczna lub rodzajowa dla okreslonej kate-
gorii towarow czy ustug,

Starsze pokolenia pamicgtaja, ze przez lata elektroluks byt w Polsce syno-
nimem odkurzacza, bez wzgledu na jego marke. To znaczenie odeszto do
lamusa 1 dzi$ Elektrolux jest rozumiany jako marka sprzetu AGD. Stowo
pampers bywa jednak uzywane na oznaczenie jednorazowej pieluszki, lycra
to potoczna nazwa tkaniny z elastycznym dodatkiem, a teflon to okresle-
nie §liskiego, nieprzywieralnego tworzywa. A przeciez wszystkie te slowa
wskazuja rowniez na pochodzenie z okreslonego zrédla i sa zastrzezonymi
znakami towarowymi — kolejno na rzecz spoélek Procter & Gamble, Invista
Technologies 1 Chemours.

Sek w tym, ze autoréw stownikéw 1 uprawnionych ze znakéw towarowych
interesuja zupelnie inne kwestie. Pierwszych — stowa uzywane przez uzyt-
kownikéw jezyka, drugich — prawa ucielesnione w stowach, ktoére na ryn-
ku stuza przede wszystkim do oznaczenia pochodzenia. Niestety niektore
stowniki ograniczaja si¢ do podania wylacznie potocznego znaczenia takich
stow, pomijajac fakt, ze stanowig one takze, a moze przede wszystkim, zare-
jestrowane znaki towarowe. A przeciez uprawnieni ponosza zwykle ogrom-
ne naklady na zbudowanie rozpoznawalnosdci 1 wartosci swoich znakow.
Zamieszczenie znaku towarowego w stowniku lub podobnej publikacji ze
wskazaniem jedynie jego znaczenia potocznego czy rodzajowego, bez po-
dania jego pierwotnego znaczenia (tj. jako znaku towarowego), moze osla-
bia¢ sile odrézniajacy znaku towarowego, ktora jest jego najwazniejsza cechg
1 czynnikiem wplywajacym na jego warto$¢ i sens ochrony.

Whasciciele znakéw towarowych majg prawo i obowigzek dbac¢ o znak i jego
zdolno$¢ odroézniajaca, a zatem musza mie¢ narzedzia stuzace temu celowi.
Jednym z nich jest prawo zadania od wydawcy slownika, encyklopedii lub
podobnej publikacji, aby ten wskazal, ze uzyte tam haslo stanowi znak to-
Warowy.
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Nowy stary srodek ochrony

Prawo Unii Europejskiej od dawna jasno reguluje kwestie umieszczania
w stownikach, encyklopediach i podobnych publikacjach znaczen stéw be-
dacych znakami towarowymi, a praktyka w tym zakresie jest ugruntowana.
Takie regulacje obowigzuja w Polsce od dawna wzgledem unijnych znakéw
towarowych. Wynika to z art. 12 rozporzadzenia nr 2017/1001 z 14 czerwca
2017 1. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (a wezesniej z art. 10
poprzednio obowiazujacych: rozporzadzenia nr 207/2009 z 26 lutego 2009
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego i rozporzadzenia nr 40/94
z 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego). Przepisy
rozporzadzenia sg stosowane w Polsce bezposrednio, bez koniecznosci ich
implementaciji, 1 wlasciciele znakow unijnych mogg si¢ na nie powolywac.

Przepisy te nie byly jednak dotychczas implementowane w polskiej ustawie
Prawo wlasnosci przemyslowej. Najnowsza nowelizacja Prawa wlasnosci
przemystowej zmienia ten stan rzeczy i daje tozsame uprawnienie tym, kto-
rzy dysponuja wylacznie znakami krajowymi'.

Nowy art. 296 ust 1(3) p.w.p. przewiduje, ze jezeli znak towarowy zamiesz-
czony (reprodukowany?) w stowniku, encyklopedii lub w podobnym zbiorze
informacji w formie drukowanej lub elektronicznej stwarza wrazenie, ze sta-
nowl nazwe rodzajows towaru, wydawca zapewnia — na zgdanie uprawnio-
nego z prawa ochronnego na znak towarowy — aby takiemu zamieszczeniu
towarzyszylo wskazanie, ze jest to zarejestrowany znak towarowy.

Czego moze si¢ domagac uprawniony z praw ochronnych na znak to-
warowy?

Nowe uprawnienie wlascicieli znakéw towarowych aktualizuje si¢ wtedy, gdy
wydawca umiescit juz dany wyraz w stowniku lub encyklopedii, ale pominat
fakt, ze jest ono zarejestrowanym znakiem towarowym, ograniczajac si¢ do
definicji rodzajowej lub znaczenia potocznego. Wtasciciel znaku moze do-
magac si¢ dodania informaciji, ze dane stowo jest znakiem towarowym.

Wtasciciel znaku towarowego nie moze jednak zadac, by wydawca w ogdle
usunal hasto z publikacji. Nie moze tez domagac si¢, by wydawca wyelimi-
nowal rodzajowe czy potoczne znaczenie hasta i zastapil je informacja, ze

1) Koniecznos$é wprowadzenia takiego przepisu wynika z obowiazku implementacji dyrektywy
nr 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. odnoszacej si¢ do znakéw towarowych, a konkretnie z jej
art. 12.

2) W nowelizacji Prawa wlasnosci przemystowej, za sformulowaniem dyrektywy nr 2015/2436,
uzyto terminu ,,reprodukcja” znaku towarowego, ktérego dla jasnosci wyktadu unikamy. Usta-
wodawca pod stowem ,,reprodukcja” rozumie zamieszczenie znaku stownego w takiej formie
jezykowej, w jakiej zostal on zarejestrowany.
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stanowl ono zarejestrowany znak towarowy. Kazdy slownik powinien by¢
zr6dlem rzetelnej 1 sprawdzonej wiedzy, a wydawcy maja prawo odnotowy-
wac faktyczne zachowania uzytkownikéw jezyka, jezeli takowe maja w rze-
czywisto$ci miejsce.

Co powinien zrobi¢ wydawca?

Adresatem omawianego obowiazku sa wydawcy slownikow (zaréwno ogol-
nych, jak i specjalistycznych), encyklopedii i podobnych zbioréw informacii.
Przepis dotyczy wiec, najogolniej rzecz ujmujac, wydawcoéw wszelkich publi-
kacji stanowiacych Zrédto wiedzy. Nie ma przy tym znaczenia, czy publikacja
ma posta¢ drukowana, czy elektroniczna. Forma publikacji wplywa jedynie
na termin zastosowania si¢ przez wydawce do zadania uprawnionego ze zna-
ku. W przypadku publikaciji drukowanych wydawca powinien dokona¢ zmia-
ny najpézniej w nastepnym wydaniu publikacji, a w przypadku publikacji
w formie elektronicznej — bezzwlocznie.

Wyzwaniem moze okaza¢ si¢ realizowanie uprawnien wlascicieli znakéw wo-
bec cyfrowych stownikéw czy encyklopedii, ktorych tresé¢ tworzy spotecz-
nos¢ (user generated content). Nie maja one przeciez centralnego wydawecy,
ktory moglby zadoscuczyni¢ zadaniu. Mimo to trudno wyobrazi¢ sobie, aby
takie ,,platformy wiedzy” pozostawaly poza zakresem przepisu, zwlaszcza
biorac pod uwage ich obecne znaczenie. Nad wypelnianiem obowiazkow
wynikajacych z omawianego przepisu powinni czuwac np. ich administrato-
rzy lub podmioty za nie odpowiedzialne.

Polski ustawodawca nie zawarl w nowym przepisie zalecen dla wydawcow,
jak wskazywac, ze slowo stanowi zarejestrowany znak towarowy. Podob-
nie zreszta postapito wigkszos¢ krajow, ktore implementacje dyrektywy
2015/2436 maja juz za soba. Tylko niektére regulacje (np. norweskie) udzie-
laja wskazowek, w jaki sposob obowiazek moze zosta¢ wykonany. Zwykle to
wlasciciel znaku towarowego okresla w wezwaniu, w jaki sposob wydawca
powinien poda¢ informacje o znaku towarowym. Niektorzy uprawnieni pro-
sza, aby stowu towarzyszylo wskazanie, ze jest to znak towarowy zarejestro-
wany na rzecz danej sp6tki. Inni prosza o dodanie oznaczenia ®.

Optymalnie bedzie, jesli wydawca 1 uprawniony ze znaku wspolnie wypracuja
metode odzwierciedlenia faktu rejestracji. Powinna ona bowiem uwzglednia¢
zaréwno postulaty uprawnionego 1 przepisy prawa, jak i1 zasady redakcyjne
przyjete przez wydawce. Bez watpienia jednak wydawca, umieszczajac znak
towarowy, powinien uwzglednic to, jak znak towarowy zostal zarejestrowany.
Jesli np. znak pisany jest mala litera, to w publikacji nalezaloby umiesci¢ go
w taki wlasnie sposéb. Za zasadne mozna uzna¢ zadanie wlasciciela znaku,
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aby znaczenie wyrazu jako znaku towarowego podane bylo w pierwszej ko-
lejnosci — to zwykle ono jest przeciez pierwotnym znaczeniem wyrazu.

A jedli wydawca nie zastosuje si¢ do wezwania wtasciciela znaku?

Praktyka wskazuje, ze wydawcy chetnie wspolpracuja 1 z pelnym zrozumie-
niem oraz profesjonalizmem reaguja na wezwania wlascicieli znakéw. Podob-
nie jak w innych krajach, nie nalezy zatem spodziewac si¢ sporéw sadowych,
ktore za podstawe przyjmowalyby omawiany przepis.

Czysto teoretycznie, wydawca, ktory nie zastosuje si¢ do wezwania wlasci-
ciela znaku i nie zamiesci informacji o jego rejestracji, moze narazic si¢ na
postepowanie cywilne. Wtasciciel znaku bedzie moéglt domagac si¢ w nim,
by sad nakazal umieszczenie w publikacji stosownej informacji o rejestracji
danego stowa jako znaku towarowego. Nieco bardziej skomplikowane byto-
by podnoszenie przez wlascicieli innych roszczen, np. nakazania zniszczenia
nowych publikacji (papierowych), ktére mimo wezwania nie odzwierciedlaja
informaciji o znaku, czy nakazania wydawcy opublikowania informacji o wy-
roku.

Podsumowanie

Nowe uprawnienie wlascicieli krajowych znakéw towarowych stanowi pew-
ne specyficzne narzedzie ochrony. Odtworzenie zarejestrowanego znaku
towarowego w stowniku czy encyklopedii nie wchodzi przeciez w zakres
typowego ,,uzywania znaku”, o jakim mowa w pozostalych przepisach doty-
czacych naruszen praw ze znakow towarowych.

Cho¢ mozna si¢ zastanawiac, czy implementacja przepisu nie powinna by¢
bardziej precyzyjna i dostosowana np. do obecnego poziomu cyfryzacji, to
bez watpienia nalezy ocenic¢ ja pozytywnie. Uprawnienie nie jest ani nowe,
ani rewolucyjne, a z cala pewnoscia stanowi wsparcie dla tych wlascicieli
znakow, ktorzy w swoim portfolio zgromadzili wylacznie krajowe rejestracje.
Zréwnuje tez wreszcie uprawnienia wiascicieli znakow krajowych z upraw-
nieniami wlasdcicieli znakéw unijnych. Nie ma zadnych podstaw, aby byly
one rozne. Implementacja to takze przypieczetowanie stosowanych juz przez
wydawcow w Polsce dobrych praktyk w zakresie reprodukcji znakow.

Krag uprawnionych z nowego przepisu Prawa wlasnosci przemyslowej
moze wydawac si¢ dzi§ dos¢ waski. Trzeba jednak mie¢ na uwadze, ze jezyk
stale ewoluuje, a z wyzwaniem zadbania o nalezyte zamieszczenie znaku w
stowniku czy encyklopedii moze jutro mierzy¢ si¢ ten wlasciciel znaku, ktéry
dzis takiej potrzeby nie dostrzega.

Pojawianie si¢ znakéw towarowych w stownikach jest blisko zwigzane z za-
gadnieniem degeneracji, ale to juz temat na osobny artykul. Bez watpienia
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jednak wlasciciele znakéw krajowych do katalogu dziatan przeciwdzialaja-
cych degeneracji (takich jak walka z naruszeniami, sprzeciwianie si¢ kolizyj-
nym zgloszeniom, promocja znakéw i1 reklama) moga doda¢ monitorowanie
uzywania znakéw w stownikach, encyklopediach 1 podobnych zbiorach oraz
reagowanie, gdy tres¢ hasta omawiajacego znaczenie reprodukowanego zna-
ku stownego nie spelnia omawianych wyzej wymogow.

Lena Marcinoska, adwokat, praktyka wlasnosci intelektualnes kancelarii Wardyiiski
1 Wispdlnicy

KATARZYNA PIKORA

Obowiqgzujgca od 16 marca 2019 r. nowelizacja ustawy Pra-
wo wiasnosci przemystowej przewiduje, ze za naruszenie pra-
wa ochronnego do znaku towarowego odpowiada réwniez
osobaq, z ktérej ustug korzystano przy naruszeniu. Wtasciciel
znaku towarowego moze zqgdacé od takiej osoby zaniechania
naruszania znaku towarowego, wydania bezpodstawnie uzy-
skanych korzysci i naprawienia szkody (gdy naruszenie jest
zawinione). Nowe przepisy wprowadzajg wiec odpowiedzial-
nosé wlasng posrednika za naruszenie znaku towarowego.

Kim s3 posrednicy?

Jak wynika z uzasadnienia do nowelizacji, wprowadzenie odpowiedzialno-
$ci osob, ktorych ustugi wykorzystano przy naruszeniu, wynika z potrze-
by uwzglednienia wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci UE z 7 lipca 2016 r.
w sprawie o sygnaturze C-494/15 (o ktérym pisaliSmy tutaj). Trybunat
stwierdzil w nim, ze dzierzawca hal targowych poddzierzawiajacy stanowiska
handlowe sprzedawcom, ktorych cze$¢ sprzedaje towary podrobione, jest
posrednikiem, z ktérego ustug korzysta osoba trzecia przy naruszeniu prawa
wlasnosci intelektualnej. Wobec takiego posrednika mogg zosta¢ wydane za-
kazy sadowe takie same jak wobec bezposredniego naruszyciela.

Nowe przepisy Prawa wlasnosci przemystowej (art. 296 ust. 3 p.w.p.) maja

.....

1 targowisk, ktorzy udostepniajg stoiska handlowe osobom handlujacym pod-
rébkami. Objete nimi powinny by¢ takze podmioty §wiadczace inne ustugi,
z ktérych korzystano przy naruszeniu znaku. Wydaje sig, ze warunkiem

26


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=175E55E314AF386A123A242C81A0DDAC?text=&docid=181465&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167880
http://www.codozasady.pl/podrobki-na-targu/

uznania danej ustugi za ,,ustuge, z ktérej korzystano przy naruszeniu znaku
towarowego” powinno by¢ ustalenie, czy §wiadczeniu danej ustugi towarzy-
szy naruszenie znaku przez bezposredniego naruszyciela.

Naruszeniem znaku jest m.in. umieszczenie go na towarach, oferowanie
1 sprzedaz takich towaréw, a takze import, eksport lub skladowanie takich
towaréw w celu oferowania. Zatem za ustuge, z ktorej korzystano przy na-
ruszeniu, moéglby zosta¢ uznany wynajem magazynéw i hal, w ktorych skta-
dowane lub produkowane sa podrobione towary. Posrednikami beda wigc
osoby wynajmujace magazyny i hale, a takze rézne platformy zakupowe
online umozliwiajace oferowanie i sprzedaz produktéow. Za ustuge, z ktorej
korzystano przy naruszeniu, nie powinny by¢ za to uznane ustugi kurierskie
czy pocztowe, poniewaz sam transport towarow co do zasady nie stanowi
naruszenia znaku towarowego. Jednak katalog posrednikow, ktorzy beda od-
powiada¢ za naruszenie znaku, jest otwarty.

Czy do tej pory posrednicy byli bezkarni?

Wprowadzenie do Prawa wlasnosci przemystowej odpowiedzialnosci po-
srednikoéw za naruszenie znaku nie oznacza, ze do tej pory nie ponosili oni
zadnej odpowiedzialnosci. Mogli odpowiadac na zasadach ogdlnych okreslo-
nych w Kodeksie cywilnym, to jest jako pomocnik w naruszeniu lub osoba,
ktora swiadomie skorzystala z wyrzadzonej szkody (o tym pisalismy tutaj).
WHtasciciel znaku mégl jednak zadac tylko odszkodowania za wyrzadzona mu
szkode. W praktyce odpowiedzialno$¢ posrednika byla trudna do wykazania.

Gléwnym problemem bylo wykazanie wysokosci szkody wyrzadzonej przez
posrednika, a takze udowodnienie zwiazku przyczynowego pomiedzy jego
dzialalnoscia (np. wynajmowaniem powierzchni sklepowej) a naruszeniem
znaku towarowego. W takim przypadku konieczne bylo przekonanie sadu,
ze normalnym nastepstwem wynajecia powierzchni sklepowej byto wlasnie
naruszenie znaku.

Whtasciciele znaku, ktorzy chcieli przypisa¢ posrednikowi odpowiedzialno$é
za skorzystanie z wyrzadzonej szkody, mogli mie¢ tez klopot z wykazaniem,
ze dostawca ustugi osiggnal korzys¢ z faktu naruszenia znaku towarowego.
W praktyce oznaczalo to konieczno§¢ udowodnienia, ze sprzedawcy w wy-
najmowanych stoiskach handlowych sprzedawali tylko podrébki, w zwiazku
z czym czynsz najmu byl dla wiasciciela nieruchomosci korzyscia z takiej
sprzedazy.

Wydaje sie, ze powyzsze trudnosci dowodowe, a w szczegdlnosci bardzo
ograniczony krag dostepnych roszczen (tylko odszkodowanie), skutecznie
powstrzymywaly do tej pory wlascicieli znakow od pozywania posrednikéw.
Nowe przepisy daja uprawnionym szanse na latwiejsze i skuteczniejsze egze-
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kwowanie przystugujacych im praw wylacznych. Uzupelniaja one implemen-
tacj¢ dyrektywy Enforcement, czyli dyrektywy 2004/48/WE z 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej (art. 11 zda-
nie trzecie).

Co wtasciciel znaku bedzie musiat udowodni¢ w procesie?

Nowe przepisy zasadniczo eliminujq dotychczasowe trudnosci zwiazane z
pociagnicciem do odpowiedzialnosci posrednikow, ktorych ustugi sa wy-
korzystywane w naruszeniu znaku. Nie trzeba bedzie udowadnia¢ zwiazku
przyczynowego pomiedzy dzialaniem posrednika a naruszeniem znaku to-
warowego. Taki zwiazek jest stwierdzony z mocy ustawy.

Wilasciciel znaku bedzie musial wykazac, ze doszlo do naruszenia znaku
towarowego, np. ze na danym stoisku handlowym sprzedawane sa towary
podrobione. Cho¢ nowe przepisy nie przewiduja przestanek wylaczenia od-
powiedzialnosci posrednika (brak wiedzy o naruszeniu), wydaje sig, ze sama
sprzedaz towaréw naruszajacych na terenie jego nieruchomosci nie spowo-
duje automatycznej odpowiedzialnosci wlasciciela hali czy wynajmujacego.
W $wietle obecnie obowiazujacych przepisow trudno jest obronic tezg, ze
wlasciciel hali targowej czy centrum handlowego ma obowiazek nadzorowac
dzialalno$¢ wszystkich oséb prowadzacych na jego nieruchomosci stoiska
handlowe i reagowac na stwierdzone naruszenia.

Jak wskazuje Trybunal w przywolywanej sprawie C-494/15, nie mozna wy-
magac od posrednika, by sprawowal ogdlny i staly nadzo6r nad swoimi klien-
tami. Posrednik moze natomiast zosta¢ zmuszony do przewidzenia §rodkéw,
ktore pozwola uniknac¢ dalszych naruszen tego samego rodzaju przez ten
sam podmiot handlujacy. Rozsadne zatem wydaje si¢ podejscie, ze upraw-
niony ze znaku bedzie musial zawiadomic¢ posrednika (np. wlasciciela hali)
o naruszajacej dziatalnosci jego klientéw (np. sprzedawcoéw) oraz wezwac go
do uniemozliwienia sprzedawcom dalszego naruszania lub w inny sposéb
wykazaé, ze wlasciciel wiedzial o takiej dziatalnosci. W procesie uprawniony
ze znaku bedzie wykazywal, ze mimo takiej wiedzy posrednik nie podjat
dzialan w celu doprowadzenia do zaprzestania naruszania znaku towarowe-
go. Jest jednak oczywiste, ze orzecznictwo ostatecznie przesadzi, jakie prze-
stanki trzeba bedzie wykazaé.

Skutki w §wiecie cyfrowym

Nowa regulacja stanowi, ze przepisu nie stosuje si¢ do osoby, ktorej odpo-
wiedzialnos¢ jest wylaczona na podstawie art. 12—15 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczna. Oznacza to, ze po spelnie-
niu warunkéw okreslonych we wspomnianej ustawie ustugodawcy $wiadcza-
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cy ustugi drogg elektroniczna nie ponosza odpowiedzialnosci za transmisje
lub przechowywanie danych, ktoére naruszaja znak towarowy. Jesli jednak
ustugodawcy nie spelnig przestanek wylaczenia ich odpowiedzialnosci na
podstawie ustawy o $wiadczeniu uslug droga elektroniczna, nalezy przyjac,
ze bedg odpowiadaé na podstawie nowej regulacii.

Podsumowanie

Przeslanki odpowiedzialnosci posrednikow ustug, z ktérych korzystano przy
naruszeniu znaku towarowego, nie s3 jednoznaczne. Niewatpliwie przestan-
ki te powinny by¢ ustalane z uwzglednieniem wskazan Trybunatu Sprawie-
dliwosci Unii Europejskiej 1 celow dyrektywy Enforcement. Cho¢ dopiero
orzecznictwo ostatecznie przesadzi, jak nowe przepisy powinny by¢ stoso-
wane, ich wprowadzenie nalezy oceni¢ pozytywnie.

Nowe przepisy eliminuja dotychczasowe trudnosci dowodowe i powinny by¢
skuteczniejszym narzedziem w zwalczaniu naruszen, gdy pozwanie bezpo-
sredniego naruszyciela jest trudne lub zupelnie nieefektywne. Nowe regula-
cje moga tez skloni¢ podmioty $wiadczace ustugi najczesciej wykorzystywa-
ne przy naruszeniu znaku towarowego do zaostrzenia polityk stosowanych
wobec klientow.

Odnosi si¢ to przede wszystkim do wiascicieli centréw czy hal handlowych,
ktorzy nie moga juz pozostawac obojetni wobec tego, co faktycznie sprze-
daja osoby wynajmujace od nich stoiska handlowe. Oznacza¢ to moze wpro-
wadzanie odpowiednich regulaminéw (lub postanowien w regulaminach juz
obowiazujacych) zakazujacych handlu towarami naruszajacymi znaki towa-
rowe 1 wprowadzajacych sankcje za ich zlamanie, tak jak dzieje si¢ to juz
w przypadku wielu posrednikéw §wiadczacych ustugi elektroniczne (np. wila-
Scicieli platform zakupowych).

Najblizszy rok powinien pokazac, czy nowe przepisy zmienia podejscie pod-
miotow $wiadczacych ustugi wykorzystywane przy naruszeniu znaku.

Katargyna Pikora, radea prawny, praktyka wlasnosci intelektualnej kancelarii Wardyi-
ski i Wspdlnicy

29



Ewa GorNIsiEwICz-KACZOR

Wraz z wejsciem w zycie nowelizacji ustawy Prawo wiasno-
sci przemystowej nastgpito rozszerzenie uprawnien wiascicieli
praw do znakéw towarowych. Od 16 marca 2019 r. mogq oni,
na podstawie przepisow krajowych, zakazaé osobom trzecim
tranzytu podrobionych towaréw.

Podrobiony towar cze¢sto musi przeby¢ dluga droge. Giéwnym producen-
tem podrobek trafiajacych na unijny rynek pozostaja Chiny, czyli w trakcie
transportu towary takie muszg przekroczy¢ granice Unii Europejskiej.

Z uwagi na polozenie geograficzne Polski stuzby celno-skarbowe klada na-
cisk na kontrole towaréw pochodzacych spoza UE i wchodzacych na obszar
Unii takze pod katem naruszen praw wlasnosci intelektualnej. Sa powody,
dla ktérych musza by¢ one szczegdlnie czujne. Podmioty zaangazowane w
obrét podrobionymi towarami stosuja rézne zabiegi, aby zmniejszy¢ ryzyko
wykrycia przewozonych towaréw. Jedna z metod jest zglaszanie towarow do
procedury tranzytu. Zalozeniem jest, ze towary w takiej procedurze sa jedy-
nie przewozone przez terytorium danego panstwa i nie sa tam wprowadzane
na rynek.

Raporty publikowane m.in. przez EUIPO i Europol potwierdzaja stosowa-
nie procedury tranzytu m.in. dla tworzenia ztozonych szlakéw handlowych,
ktore maja zakamuflowac miejsce pochodzenia towaru (tak m.in. 2017 Situ-
ation Report on Counterfeiting and Piracy in the European Union). Zdarzaja,
si¢ takze potwierdzone przypadki, w ktérych towary zgltoszone do procedury
tranzytu nigdy nie opuscily Polski.

Dhuga droga do zmian

Pierwotnie towary w tranzycie byly traktowane jako ,,niewidoczne” dla ryn-
ku Unii Europejskiej. TSUE stal na stanowisku, ze nie dochodzi do naru-
szenia znaku towarowego, jezeli nie nastapilo dopuszczenie towaréw do
swobodnego obrotu na terenie UE, w tym takze jezeli nie ma dowodéw na
to, ze s3 one na ten rynek przeznaczone. Dowodem na to, ze towar bedacy
w tranzycie jest faktycznie przeznaczony na rynek Unii, mogly by¢ doku-
menty potwierdzajace prawdopodobne skierowanie tych towaréw do unij-
nych konsumentéw.

Tymczasem uprawniony mogt zakazac tranzytu tylko wtedy, gdy towary byly
przedmiotem dzialan majacych na celu ich wprowadzenie do obrotu. Teore-
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tyczne ryzyko takiego wprowadzenia uznane bylo za niewystarczajace (zob.
wyrok TSUE z 9 listopada 2006 r., C-281/05, z 1 grudnia 2011 1., C-446/09
iz 11 stycznia 2011 r., C-495/09). Z biegiem czasu dostrzezono jednak, ze
towary z takich transportéw nie pozostajg obojetne dla rynku Unii i moga si¢
pojawic¢ na tym rynku.

Wobec licznych postulatéw, zeby wzmocni¢ ochrong znakéw towarowych
1 skuteczniej zwalcza¢ podrobki, prace nad zmianami unijnego prawa znakéw
towarowych objely takze kwesti¢ tranzytu. Zebrane doswiadczenia pafstw
cztonkowskich dotyczace zatrzyman podrobionych towaréow na granicy,
w ktérych zadeklarowana byla procedura tranzytu, potwierdzily, ze zmiany
sq potrzebne. Dlatego tez pozytywnie oceniono zmiany zaréwno na etapie
przygotowan, jak i po ich wejsciu w Zycie.

Prace zostaly ukoniczone w grudniu 2015 r. Pakiet zmian objal rozporza-
dzenie w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (obecnie w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej) 1 dyrektywe majaca na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towaro-
wych. Dla obu tych aktéw prawnych zostaly przewidziane blizniacze zapi-
sy w czescl dotyczacej tranzytu. Niemniej jednak rozporzadzenie wywoluje
skutek bezposredni i dlatego juz od 23 marca 2016 r., kiedy weszto w zycie,
wlasciciele unijnych znakéw towarowych moga wystepowac o zakaz tranzytu.
Natomiast zmiany wprowadzone przez dyrektywe kazde panstwo cztonkow-
skie miato indywidualnie inkorporowaé¢ do swojego porzadku prawnego.

Polska dokonala odpowiedniej transpozycji nowelizacjq przepiséw Prawa
wlasnosci przemystowej z 20 lutego 2019 r. Zmiana weszta w zycie 16 marca
2019 r. Obecnie wtasciciel krajowego znaku towarowego moze zakaza¢ oso-
bie trzeciej wprowadzenia w ramach obrotu gospodarczego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej towarow opatrzonych znakiem towarowym bez
zezwolenia, ktore znajdujq si¢ w tranzycie 1 pochodzg z panstwa trzeciego.
Przepis ten ma zastosowanie rowniez w odniesieniu do innych procedur cel-
nych, ktére nie prowadza do swobodnego dopuszczenia towaréw do obrotu,
w tym takze czasowego skladowania.

W postepowaniu sagdowym pozwany nadal moze si¢ jednak broni¢, udowad-
niajac, ze w panstwie docelowym dane oznaczenie nie jest chronione. Wow-
czas wlasciciel znaku towarowego nie moze skutecznie zadac zakazania tran-
zytu podrobionych towarow.

Kiedy majq zastosowanie przepisy dotyczace zakazu tranzytu?

Uprawnienie do zakazania tranzytu dotyczy towaréw, na ktérych zostalo
umieszczone oznaczenie:
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e identyczne z zarejestrowanym znakiem towarowym
badz
e  podobne, tj. takie, ktérego nie mozna odrézni¢ pod wzgledem jego istot-
nych cech od znaku zarejestrowanego.

Przez znak identyczny nalezy rozumiec znak, ktéry powiela bez zadnych
zmian lub uzupelnien wszystkie elementy tworzace dany chroniony znak to-
warowy, lub znak, ktéry w ujeciu calosciowym zawiera réznice tak nieznacz-
ne, ze mogg one zosta¢ niedostrzezone przez przecigtnego konsumenta (wy-
rok z 20 marca 2003 1. C 291/00 w sprawie LT] Diffusion). Z kolei znakiem
podobnym bedzie uzyty na towarach znak, ktéry nie moze by¢ odrézniony
od znaku zarejestrowanego.

Praktyka stosowania przepiso6w dotyczacych tranzytu

Polskie stuzby celno-skarbowe rokrocznie ujawniaja 1 zatrzymuja podrobio-
ne towary zglaszane w procedurze tranzytu. Czesto takie transporty trafiaja
do Polski drogg ladowsa z Ukrainy badZ droga morska z Chin. Wprowadzo-
na nowelizacja zasadniczo nic nie zmieni w praktyce urzedéw celno-skar-
bowych. Wzmocni ona natomiast pozycje wiasdcicieli praw, dajac im szersze
uprawnienia w dochodzeniu ochrony.

Na gruncie przepiséw dotyczacych unijnych znakéw towarowych takie
sprawy zawisly juz przed Sadem Unijnych Znakéw Towarowych 1 Wzorow
Wspolnotowych. Jak juz wspomniano, taka mozliwos$¢ dla unijnych znakéw
towarowych przepisy przewiduja juz od marca 2016 r. W jednej z takich
spraw wspomniany sad nie mial watpliwosci i na wniosek wlasciciela unij-
nego znaku udzielil zabezpieczenia roszczen o zakazanie tranzytu na tery-
torium Unii Europejskiej, m.in. przez zajecie towarow zatrzymanych przez
celnikéw (np. tak np. postanowienie SO z 30 czerwca 2016 r., XXII GWo
62/16). Mozna zatem przypuszczaé, ze w niedtugiej perspektywie na wokan-
dach znajda si¢ nie tylko sprawy dotyczace tranzytu towaréw z unijnymi, ale
takze z krajowymi znakami towarowymi.

Wprowadzone zmiany zwigkszaja poziom ochrony znakéw towarowych
1 dajq uprawnionym nowe narzedzie w walce z podrobkami. Jednak juz teraz
si¢ mowi, ze przepisy te nie s3 doskonale i maja luki. Na przyklad pojawia si¢
pytanie, co w sytuacji, gdy z dokumentéw nie bedzie jasno wynikato, ktore
panstwo jest panstwem docelowym dla danego transportu. W takiej sytuacji
moze si¢ okazac, ze nie bedzie pewne, czy sq podstawy dla orzeczenia zakazu
tranzytu. Niezaleznie od wspomnianych luk, wprowadzone zmiany powinny

realnie wplynacé na zmniejszenie liczby podrobionych towaréow w UE.

Ewa Gornisiewicz-Kaczor, adwokat, praktyka wlasnosci intelektualne kancelarii War-
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Od wielu lat wspieramy klientow zaréwno w zarzadzaniu portfelem przystu-
gujacych im praw wlasnosci intelektualnej, jak i w ich egzekwowaniu.

Prawa wlasnosci intelektualnej chronig dobra o charakterze niematerialnym,
przede wszystkim utwory, patenty, znaki towarowe oraz wzory przemystowe,
tj. dobra o charakterze intelektualnym, ktore — uciele$nione w przedmiotach
materialnych — stanowia przedmiot obrotu. Maja one ogromne znaczenie
gospodarcze i czesto stanowig o sukcesie rynkowym i ekonomicznym przed-
siebiorstwa. Akty prawa szczegotowo reguluja sposoby uzyskiwania praw do
tych dobr oraz zasady korzystania z nich, a takze okreslaja, jakie dzialania
osob trzecich stanowia ich naruszenie. Odrebnym rezimem prawnym jest
zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Moze ono uzupelnia¢ ochrong poszcze-
golnych praw wlasnosci intelektualnej, a takze stanowi¢ odrebna podstawe
ochrony intereséw przedsigbiorcow.

Doradzamy klientom i reprezentujemy ich przed sadami cywilnymi i karnymi
w sporach dotyczacych zwalczania naruszen praw wlasnosci intelektualne;j
przez osoby trzecie, a takze nieuczciwej konkurencji. Wspolpracujemy z or-
ganami celnymi w postepowaniach dotyczacych zatrzy-manych na granicy
towarow naruszajacych prawa wlasnosci intelektualne;.

W sprawach tego wymagajacych tworzymy zespoly interdyscyplinarne zlo-
zone z prawnikéw doradzajacych z réznych dziedzin prawa, ale takze wspot-
pracujemy z wieloma wybitnymi naukowcami z réznych dziedzin, zwlaszcza
z przedstawicielami doktryny.

Swiadczymy pomoc prawna w sprawach dotyczacych uzyskiwania i utrzy-
mywania praw ochronnych na znaki towarowe 1 wzory uzytkowe, patentow,
a takze praw z rejestracji wzoréw przemystowych i na oznaczenia geogra-
ficzne.

Opiniujemy i przygotowujemy réznorodne umowy rozporzadzajace prawami
wlasnosci intelektualnej.

Zwalczamy naruszenia praw wlasnosci przemystowej i nieuczciwa konku-
rencje.

Pomagamy chroni¢ wlasnos¢ intelektualng w internecie.

Doradzamy, jak chroni¢ dobra osobiste, a takze jak skutecznie i bezpiecznie
wykorzystywa¢ dobra osobiste w obrocie gospodarczym.
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