ROZDZIAL V

PRAWA WEASNOSCI INTELEKTUALNEJ
W DZIALALNOSCI PRZEDSIEBIORSTWA

1. Whasnos¢ przemystowa - rodzaje i znaczenie nabycia
ochrony

Wynalazek, aby mogt zosta¢ opatentowany, musi spetnia¢ trzy podstawowe kry-
teria: by¢ nowy (tj. nie by¢ czedcig stanu techniki), posiada¢ poziom wynalazczy
(tj. nie wynikac dla znawcy, w sposob oczywisty, ze stanu techniki) i nadawac si¢
do przemystowego stosowania (tj. wedlug wynalazku moze by¢ uzyskiwany wytwor
lub wykorzystywany sposob, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dzia-
lalnosci przemystowej, nie wykluczajac rolnictwa)'®?. Artykut 24 p.w.p. definiuje
cztery podstawowe wymogi stawiane rozwigzaniom, ktérym moze zostac przy-
znana ochrona patentowa, tj. techniczny charakter rozwigzania, nowos¢, poziom
wynalazczy oraz przemystowe stosowanie. Wszystkie sposréd wskazanych w tym
przepisie wymogoéw sa odrebne i niezalezne oraz musza by¢ spetnione Iacznie,
by dane rozwigzanie moglo uzyska¢ ochrone patentowa. Ocena poziomu wyna-
lazczego powinna dotyczy¢ rozwigzania jako calosci, a nie jego poszczegdlnych
elementow; tym niemniej przy ocenie poziomu wynalazczego mozna wzia¢ pod
uwage osobno poszczegoélne cechy rozwigzania, przy zalozeniu, ze znawca z da-
nej dziedziny techniki bylby w stanie polaczy¢ je w catos¢ i/lub dostosowac do
potrzeb'®. Zgloszone rozwigzanie moze by¢ uznane za nieposiadajace poziomu
wynalazczego, jezeli mozna przedstawi¢ dowody okreslajace stan techniki na
date zgloszenia wynalazku, w zakresie uzasadniajacym stwierdzenie, ze realizacja

162 Art. 24 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.
776 z pozn. zm.

163 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 marca 2017 r., VI SA/Wa 1554/16, LEX nr 2271826.
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lub stosowanie wynalazku wynika bezposrednio z tego stanu, przy uwzglednieniu
przecietnej wiedzy wtasciwej dla znawcy danej dziedziny techniki. Nie mozna
zatem uznac za wynalazek nadajacy si¢ do opatentowania rozwigzania, ktoére
polega na wykorzystaniu znanych $rodkéw technicznych i daje efekt oczywisty,
mozliwy do przewidzenia'®*. Za oczywiste uznac¢ nalezy rozwigzania, ktére w spo-
sob nietworczy wynikaja ze stanu techniki, ktdre znawcy same si¢ nasuwaja. Jezeli
rozwigzanie jest w zasiegu znawcy danej dziedziny (przy zalozeniu, Ze zna on ja
calg), brak jest poziomu wynalazczego. Twdrczos¢ wynalazcza polega bowiem na
przezwyciezaniu trudnosci technicznej, ktéra bez tego nie zostataby pokonana'®.

Wzorem uzytkowym jest nowe i nadajace si¢ do przemystowego zastosowania
rozwigzanie o charakterze technicznym, dotyczace ksztaltu lub budowy przed-
miotu o trwalej postaci albo przedmiotu sktadajacego sie ze zwigzanych ze soba
funkcjonalnie czesci o trwalej postaci. Wymog postaci przedmiotu uwaza sie za
zachowany takze wowczas, gdy wytwér wedtug wzoru uzytkowego zdefiniowa-
ny jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o stalym stosunku rozmiaréw.
Wymog trwalej postaci przedmiotu uwaza sie za zachowany takze wéwczas, gdy
wytwor wedlug wzoru uzytkowego zmienia swoja posta¢ w zwigzku z korzystaniem
zgodnym z przeznaczeniem. Rozpatrujac przymiot nowosci wzoru uzytkowego,
nalezy mie¢ na uwadze, ze stanowi on zawsze konkretne rozwigzanie techniczne,
ktére mimo ze dotyczy ksztattu, budowy lub zestawienia konkretnie zidentyfiko-
wanego przedmiotu o trwalej postaci, nakierowane jest na jego uzytecznos¢. Mimo
ze normatywna definicja wzoru uzytkowego nie obejmuje cechy uzytecznosci,
istota rozwigzania dotyczgca okre§lonego przedmiotu wedlug wzoru uzytkowego
wyraza si¢ wszak uzytecznoscia i stanowi, poprzez okreslony element tego rozwig-
zania, rozwigzanie kwestii technicznej. Przeciwne rozumowanie stoi w sprzecznosci
z ideg wzoru uzytkowego jako rozwigzania uzytecznego, pozwalajacego uzyskac
okreslone cele praktyczne i z tego powodu nazywanego niekiedy w uproszczeniu
~malym wynalazkiem'%. Z przepiséw nie wynika mozliwo$¢ pominigcia w oce-
nie zdolnosci ochronnej czesci zastrzezenia z powodu nieujawnienia na rysunku
bedacego czescia zgloszenia. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego okreslaja
zastrzezenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru uzytkowego. Oznacza
to ograniczenie zakresu przedmiotowego ochrony wzoru do dostownego brzmienia
zastrzezen. Jedynie pomocniczo i w uzasadnionych przypadkach mozna odwota¢

164 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 wrzes$nia 2016 r., VI SA/Wa 1277/16, LEX nr 2148856.
195 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 stycznia 2017 r., VI SA/Wa 1173/16, LEX nr 2336608.
166 7 ob. Wyrok NSA z dnia 23 czerwca 2017 r., IT GSK 2784/15, LEX nr 2332830.
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sie do opisu i rysunkow, ale poniewaz o istocie wzoru decyduje jego ksztalt, wazna

role odgrywa¢ moze interpretacja rysunkow'®’.

Jeden wytwdr moze powsta¢ w oparciu o kilka rodzajow wilasnosci intelektual-
nej. ,Wzor uzytkowy moze réwniez by¢ utworem w rozumieniu prawa autorskiego,
jednakze nie w kazdym wypadku nosi on cechy pozwalajgce na przyjecie, ze spelnia
wymagania stawiane przez przepisy tej ustawy. Ocena, w jakim stopniu przedmioto-
we cechy produktu $wiadcza o jego tworczym charakterze i w jakim stopniu posiada
on cechy nowosci, oryginalnosci, artyzmu pod wzgledem formy, wymaga wykazania,
iz konkretny wyrob (zwlaszcza w wypadku przedmiotow zwyklego, codziennego
uzytku) istotnie odroznia si¢ od pozostatych wyrobow tego rodzaju ze wzgledu na
rozwigzania noszace znamiona wyrazistych, indywidualnych (réwniez dla pewnego
rodzaju przedmiotédw) cech tworczych™®.

Wzor przemystowy to nowa i posiadajgca indywidualny charakter posta¢ wy-
tworu lub jego czesci, nadana mu w szczegdlnosci przez cechy linii, konturdw,
ksztaltow, kolorystyke, strukture lub material wytworu oraz przez jego ornamentacje.
Wytworem jest kazdy przedmiot wytworzony w sposob przemystowy lub rzemiesl-
niczy, obejmujacy w szczegdlnosci opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma
typograficznego, z wylaczeniem programow komputerowych.

Zdolno$¢ rejestrowa posiada wzor przemystowy, ktéry spetnia nastepujace
wymogi:

o musi dotyczy¢ postaci wytworu lub jego czgsci — musi odnosic sie do zewnetrz-
nych elementéw wytworu;

e musi by¢ nowy, co zostaje spelnione, gdy przed data, ktéra oznacza si¢ pierw-
szenstwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzor nie zostat udostep-
niony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposob
(przy czym wzér uwaza si¢ za identyczny z udostepnionym publicznie takze
wowczas, gdy rdézni sie od niego jedynie nieistotnymi szczegéltami);

e musi mie¢ indywidualny charakter, co oznacza, ze ogélne wrazenie, jakie wy-
woluje na zorientowanym uzytkowniku, r6zni si¢ od ogélnego wrazenia wywo-
fanego na nim przez wzér publicznie udostepniony przed data, wedlug ktorej
oznacza si¢ pierwszenstwo.

17 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r., VI SA/Wa 1506/16, LEX nr 2230026.

'8 Postanowienie Sagdu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 grudnia 2006 r., I Acz 1129/06, LEX
nr 516576.
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Znakiem towarowym moze by¢ natomiast kazde oznaczenie umozliwiajace
odroznienie towaréw jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego przedsiebior-
stwa oraz mozliwe do przedstawienia w rejestrze znakow towarowych w sposob
pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego i dokladnego przedmiotu udzielone;
ochrony. Przez oznaczenie w sposéb graficzny nalezy rozumiec postrzegalnos¢
wzrokowa znaku towarowego, co oznacza, Ze znak towarowy powinien by¢ mozliwy
do zauwazenia'®. Zdolnos¢ do odrdzniania przejawia sie w tym, Ze znak towarowy
nie moze wprowadza¢ uczestnikow obrotu w blad co do pochodzenia towarow.
Znakiem towarowym moze by¢ zatem wylgcznie oznaczenie, do uzywania ktérego
mozna przyzna¢ prawo wylacznie jednemu podmiotowi, gwarantujac jednoczesnie
prawo do swobodnego dostepu pozostalym uczestnikom obrotu gospodarczego
do oznaczen ogdlnoinformacyjnych'”. Znak towarowy ma bezposrednio odnosic si¢
do okreslonego towaru (ustugi) i ma wskazywac na jego pochodzenie od konkret-
nego przedsigbiorcy; ma budowac skojarzenia pomigdzy towarem a przedsigbiorca,
tak aby konsument, kierujac si¢ tymi skojarzeniami, mégt dokona¢ wyboru towaru
pochodzacego od tego, a nie innego przedsigbiorcy'”*. Sposdb zdefiniowania znaku
towarowego nie wyklucza uznania za znak towarowy oznaczenia przeznaczonego do
réwnoczesnego uzywania przez kilka osob, w tym przedsigbiorcéw, ktérzy zglosili
go wspolnie, jezeli uzywanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie
ma na celu wprowadzenia odbiorcéw w blad, w szczegdlnosci co do charakteru,
przeznaczenia, jako$ci, wlasciwosci lub pochodzenia towardw.

Na znak towarowy moze by¢ udzielone prawo ochronne. Znakiem towarowym
moze by¢ w szczegdlnos$ci wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna,
forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a takze melodia lub inny
sygnat dzwiekowy. Wyliczenie to nie ma charakteru katalogu zamknigtego. Dlatego
zarowno w praktyce, jak i w literaturze przedmiotu pojawiajg si¢ watpliwosci do-
tyczace nietypowych postaci, ktdre moze przybiera¢ znak towarowy — np. zapach.
W Polsce kluczowg kwestig przy odmownym rozpatrywaniu wnioskéw o udzielenie
prawa ochronnego na znak zapachowy jest zagadnienie istnienia mozliwosci gra-
ficznego przedstawienia takiego znaku. Dopiero wypracowanie powszechnie akcep-
towanej, jednoznacznie precyzyjnej metody prezentacji zapachu, przy zapewnieniu

19 Zob. wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2016 r., 1 ACa 11/16, LEX nr 2050480.

170 Zob. wyrok Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 r.,
VISA/Wa 1761/17, LEX nr 2490810.

71" Zob. wyrok Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r.,
II GSK 872/15, LEX nr 2206613.
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prostej i szybkiej mozliwosci odrézniania zapachow, mogloby spowodowac zmiane
podejscia europejskich sadow i urzedéw do rejestracji znakow zapachowych i ich

powszechng akceptacje'”

. Nieco mniejsze watpliwosci dotycza oznaczen literowo-
cyfrowych. W rzeczywisto$ci nie ma zadnego wystarczajacego powodu, by wykluczy¢
je z ochrony lub uzalezni¢ przyznanie im ochrony od jakichs szczegoélnych okolicz-
nosci'”’. Nie sg tez jednoznaczne sytuacje, gdy wytwor, ktory ma sta¢ si¢ znakiem
towarowym, jednocze$nie jest juz chroniony prawami innego rodzaju wlasnosci
intelektualnej. W tych przypadkach najczesciej chodzi o prawa autorskie. ,,[...] nie
kazdy utwdr bedzie mégt by¢ znakiem towarowym. Jesli utwor nie bedzie posiadat
zdolno$ci odrdzniajacej, to nie bedzie madgl by¢ znakiem towarowym”™'7%,

W przeciwienstwie do patentu czy wzoru przemystowego znak towarowy nie
moze stanowi¢ mechanizmu zabraniajacego wytwarzania pewnych wyrobdéw przez
konkurentéw. Wyrdb, ktéry nie jest chroniony innymi prawami (patent, wzor, prawa
autorskie), moze by¢ wytwarzany takze przez konkurentdw, jezeli oznaczaja go wia-
snymi znakami towarowymi, a nie podrabiaja znakéw innego przedsiebiorcy. Ksztalt
towaru winien by¢ tak obrany przez przedsiebiorce, aby mogl pozwoli¢ nabywcy na
wyrdznienie tego towaru od innych towarow ze wzgledu na jego szczegdlny ksztalt.
Jesli ksztalt jest ksztaltem pospolitym, to nikomu nie uda sie¢ wyrézni¢ wyrobu od
innych. Tak samo jest w przypadku, gdy chodzi o ksztalty narzucone przez funkcje
wyrobu, a nie chronione patentem czy wzorem przemystowym, gdyz te elementy
moga by¢ wykorzystywane przez wszystkich. Zachodzi to zwlaszcza wtedy, gdy
patent czy wzor przemystowy na pewne elementy konstrukcji wygast'”.

Z kolei renomowany znak towarowy, podlegajacy szczegélnej ochronie pole-
gajacej na szeroko ujetym zakazie podobienstwa innych znakéw towarowych, to
znak nie tylko rozpoznawalny na rynku, ale tez taki, z ktérym wigza sie pozytywne
skojarzenia, ktory budzi zaufanie i wskazuje na dobrg reputacje firmy. Ocena, czy
znak towarowy jest znakiem renomowanym, powinna uwzglednia¢ takze renome
przedsiebiorcy, ktorego firma obejmuje ten znak. W wypadku renomowanego znaku
towarowego chodzi o podobienstwo szczegdlnego rodzaju, polegajace na niebezpie-
czenstwie samego skojarzenia z nim innego znaku, w odniesieniu do jakichkolwiek
towarow. Stopien podobienstwa jest tu usytuowany na niskim poziomie, wystarczy

172 Zob. P. Dudek, Zapachowe znaki towarowe — prawo i praktyka, ,,Palestra” 2014, nr 5-6, s. 52-61.

173 Zob. T. Wiszniewska, Znaki towarowe w prawie wlasnosci przemystowej, ,,Przeglad Prawa Han-
dlowego” 2001, nr 12, s. 1-18.

174 Zob. ]. Kepinski, Czy znak towarowy moze by¢ utworem?, ,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i So-
cjologiczny” 2015, nr 2, s. 177-191.

175 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 lipca 2014 r., VI SA/Wa 2897/13, LEX nr 1563447.
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bowiem, aby po6zniejszy znak towarowy przywodzil na mysl wczesniejszy reno-

mowany znak towarowy, kojarzy! si¢ z nim lub byl z nim taczony w $wiadomosci

relewantnego odbiorcy'”®.

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na ktoéry udzielono prawa
ochronnego z wczes$niejszym pierwszenstwem, moze zakazac innej osobie bezpraw-
nego uzywania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

1) zeznakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych
towarow;

2) lub podobnego do znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego
z wczedniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu
do towardéw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcéw w blad, ktére obejmuje w szczegolnosci ryzyko skojarzenia znaku ze
znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wcze$niejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego;

3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono
prawa ochronnego z wczedniejszym pierwszenstwem na rzecz tego upraw-
nionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow, jezeli uzywanie tego znaku
bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzys¢ lub jest szkodliwe dla
odrdzniajacego charakteru lub renomy znaku wczesniejszego.

Osoba, ktorej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone, lub oso-
ba, ktdrej ustawa na to zezwala, moze zada¢ od osoby, ktora naruszyta to prawo,
zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie
zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody:

1) nazasadach ogolnych albo

2) poprzez zaplate sumy pienieznej w wysoko$ci odpowiadajacej optacie licencyj-
nej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia
bytyby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie
ze znaku towarowego.

W orzecznictwie sgdowym mozna odnalez¢ poglad, zgodnie z ktérym renoma
sama w sobie nie jest wartoscig, zatem aby udzieli¢ ochrony renomowanemu zna-
kowi towarowemu, nalezy dodatkowo stwierdzi¢, ze uzywanie innego (podobnego)

176 Zob. wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2018 r., VII AGa 24/18, LEX
nr 2487708.
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znaku towarowego przynioslo naruszajgcemu nieuzasadniong korzys¢, istniala
mozliwos¢ jej uzyskania, uzywanie bylo szkodliwe lub powstala sama mozliwos¢
szkodliwego oddzialywania dla odrdézniajacego charakteru badz renomy znaku wcze-
$niejszego. Przeslanki te maja charakter normatywny i hipotetyczny. Stwierdzenie,
ze uzywanie pdzniej innego znaku towarowego dziata lub moze dziata¢ na szkode
odrozniajacego charakteru renomowanego znaku towarowego, wymaga wykazania
zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta towardéw, dla ktorych ten
wczesniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, bedacej konsekwencja uzywania
pOzniejszego znaku towarowego lub duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana
nastapi w przysztosci'”.

Z kolei topografia ukladu scalonego to rozwigzanie polegajace na przestrzen-
nym, wyrazonym w dowolny sposéb, rozplanowaniu elementéw, z ktérych co naj-
mniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub czesci polaczen ukladu
scalonego. Natomiast przez uklad scalony rozumie si¢ jedno- lub wielowarstwowy
WYtwor przestrzenny, utworzony z elementdw z materiatu pétprzewodnikowego
tworzacego ciggla warstwe, ich wzajemnych polaczen przewodzacych i obszaréw
izolujgcych, nierozdzielnie ze sobg sprzezonych, w celu spelniania funkcji elektro-
nicznych. Topografie uznaje si¢ za oryginalna, jezeli jest wynikiem pracy intelek-
tualnej tworcy i nie jest powszechnie znana w chwili jej powstania. Na topografie
skladajacy sie z elementéw powszechnie znanych udziela si¢ prawa z rejestracji tylko
w takim zakresie, w jakim kombinacja tych elementow jest oryginalna. Topografie
ukladow scalonych, stanowigce topologie uktadow pétprzewodnikowych, nie beda
mogly znalez¢ zastosowania jako forma ochrony programéw komputerowych czy
tez pozostalych produktéw informatycznych. Ponadto utwory informatyczne nie
moga by¢ traktowane jako wzdr uzytkowy i nie zostang objete prawem ochron-
nym z tego tytulu. S3 bowiem dobrem niematerialnym, ktére co najwyzej zapisane
jest na no$niku materialnym. W najmniejszym stopniu nie wykazuja charakteru
materialnego (przedmiotu o trwalej postaci), ktéorym musi by¢ efekt zastosowania
wzoru uzytkowego'”s.

177" Zob. wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 r., I ACa 866/10, LEX
nr 1109409.

178 Zob. A. Stuglik, Ochrona produktow informatycznych w prawie wlasnosci przemystowej, ,Palestra”
2004, nr 9-10, s. 59-70.



