42. Sprawy z zakresu wlasnosci przemystowej

42.1. Zagadnienia proceduralne

Pomimo ze od wejScia w zycie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
wlasnos$ci przemystowej (t. j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), zwanej dalej
P.w.p., uptyneto juz 6 lat, w praktyce nadal pojawia si¢ wiele watpliwosci na tle jej
stosowania w kwestiach proceduralnych w postepowaniu przed Urzedem Patentowym.
Jedna z przyczyn jest istnienie tutaj odrgbnych regulacji proceduralnych, tak w
odniesieniu do zgloszen wynalazkow i innych przedmiotow, podlegajacych ochronie
przed tym organem, jak i w postgpowaniu spornym. Przepisy Kodeksu postepowania
administracyjnego maja zastosowanie jedynie w sprawach nieuregulowanych w
powotanej ustawie (art. 252 1 art. 256 ust. 1 P.w.p.). Jednym z problemow, jaki pojawit
si¢ w orzecznictwie, jest czasokres postgpowania zgloszeniowego przed Urzedem
Patentowym, w celu uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji, w kontekscie skargi na bezczynnos¢. W mysl
przepisu art. 253 P.w.p. przepisow Kodeksu postgpowania administracyjnego o
terminach zatatwiania sprawy nie stosuje si¢ w omawianych wyzej sprawach. W
nieprawomocnym wyroku WSA w Warszawie z dnia 12 grudnia 2007 r. o sygn. akt VI
SAB/Wa 38/07 uwzgledniono skargg na bezczynno$¢ Urzedu Patentowego w sprawie
udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy ,,SUPER NEW GLUE”. W S$wietle
stanowiska WSA przepis art. 253 P.w.p. uchyla jedynie obowiazek Urzedu
Patentowego zatatwienia sprawy w terminach wskazanych w art. 35 § 3 K.p.a.
Natomiast organ ten jest nadal zobligowany trescia przepisu art. 35 § 1 K.p.a,
stosownie do ktorego organy administracji publicznej obowiazane sa zatatwiac sprawy
bez zbednej zwloki.

W prawomocnym wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 marca 2007 r. w
sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2066/06, dotyczacej zgtoszonego do opatentowania
wynalazku, ktorego zakres ochrony nie zostal jednoznacznie okreslony, zajeto
stanowisko, 1z usunigcie tego mankamentu zgloszenia powinno nastapi¢ w trybie
przepisu art. 46 ust. 1 P.w.p., zgodnie z ktorym w uzasadnionych przypadkach Urzad
Patentowy, sprawdzajac, czy spetnione zostatly ustawowe warunki wymagane do
uzyskania patentu, moze wezwaé zglaszajacego postanowieniem do nadestania

W wyznaczonym terminie, pod rygorem umorzenia postgpowania, odpowiednich



dokumentéw, uzupetnien i wyjasnien. Natomiast miejscem do tego nie jest przepis art.
49 P.w.p. W mysl ust. 1 powotanego artykutu, jezeli Urzad Patentowy stwierdzi, ze
wynalazek nie spelnia ustawowych warunkéw, wymaganych do uzyskania patentu,
wydaje decyzje o odmowie jego udzielenia. Zgodnie za$ z ust. 2, przed wydaniem
decyzji, o ktérej mowa w ust. 1, Urzad Patentowy wyznacza zgtaszajacemu termin do
zajgcia stanowiska co do zebranych dowodow 1 materialow, mogacych §wiadczy¢ o
istnieniu przeszkod do uzyskania patentu. Zbiezne z tym kierunkiem stanowisko zaj¢to
w prawomocnym wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2007 r. o sygn. akt VI
SA/Wa 1818/06, dotyczacym wzoru uzytkowego. W mysl tego wyroku, w przypadku,
gdy zgloszenie wzoru uzytkowego do ochrony nie spelnia warunku formalnego,
okreslonego w art. 97 ust. 3 P.w.p., gdyz zamiast jednego dotyczy kilku rozwiazan, bez
uprzedniego wezwania zglaszajacego do dokonania w okreslonym czasie poprawek i
uzupehien, pod rygorem umorzenia postgpowania (art. 46 ust. 1 P.w.p.), Urzad
Patentowy nie moze wyda¢ decyzji w przedmiocie udzielenia badz odmowy udzielenia
prawa ochronnego.

Odnotowywane sa przypadki czg$ciowego usunigcia przez zglaszajacego wad
przedmiotu zgloszenia w wyznaczonym przez Urzad Patentowy terminie, w trybie art.
46 ust. 1 P.w.p. W Swietle stanowiska zajetego w prawomocnym wyroku WSA
w Warszawie z dnia 15 lutego 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 1885/06 w razie
czeSciowego wykonania przez zglaszajacego wezwania z art. 46 ust. 1 P.w.p. 1
wyjasnienia przyczyn niewykonania w calo$ci tego wezwania, umorzenie przez Urzad
Patentowy postepowania w sprawie zgloszenia wynalazku, bez zadnych dodatkowych
czynnosci, narusza przepis art. 9 K.p.a. w stopniu mogacym mie¢ wplyw na wynik

sprawy.

W prawomocnym wyroku z dnia 15 marca 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa
2208/06 WSA w Warszawie zajal si¢ kwestig uprawnien procesowych osoby trzeciej,
ktora w trybie art. 44 ust. 1 P.w.p. zglasza Urzgdowi Patentowemu uwagi co do
istnienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych udzielenie prawa ochronnego na wzor
uzytkowy. Wedtug zajetego przez Sad stanowiska, wspomniana osoba nie ma
przymiotu strony, gdyz w $wietle art. 235 ust. 2 P.w.p. strona jest zglaszajacy.
Wnoszacy zastrzezenie, o ktérym mowa w art. 44 P.w.p., nie ma wigc legitymacji do
skutecznego ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w trybie art. 244 P.w.p.,

za$ merytoryczne rozpoznanie takiego wniosku przez Urzad Patentowy stanowi,



stosownie do art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., podstawe dla stwierdzenia niewaznos$ci takiego

rozstrzygnigcia.

W prawomocnym wyroku WSA w Warszawie z dnia 13 wrzesnia 2007 r. o
sygn. akt VISA/Wa 416/07, dotyczacym kwestii formy wezwania Urzedu
Patentowego, skierowanego do strony o usunigcie brakéw formalnych wniosku o
dokonanie wpisu w rejestrze znakoéw, zajgto stanowisko, 1z zarOwno przepis art. 229
ust. 2 P.w.p., jak 1 przepis § 30 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 6
czerwca 2002 r. w sprawie rejestrow prowadzonych przez Urzad Patentowy RP (Dz. U.
Nr 80, poz. 723 ze zm.), dotyczace kwestii usuwania brakéw formalnych takiego
wniosku, nie przewiduja sformalizowanej formy postanowienia, jak i1 decyzji. Wydanie
decyzji w takiej sprawie uzasadnialo stwierdzenie jej niewaznos$ci, stosownie do
przepisu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Dla informacji, z dniem 1 listopada 2007 r. wszedl w
zycie przepis art. 229 ust. 2' P.w.p., w mysl ktorego omawiane wezwanie ma posta¢

postanowienia, pod rygorem umorzenia post¢powania.

W mys$l art. 253 wust. 2 P.w.p. przepisow Kodeksu postgpowania
administracyjnego o wznowieniu post¢powania 1 stwierdzeniu niewaznosci decyzji nie
stosuje sig, jezeli okolicznos$ci uzasadniajace wznowienie postgpowania badz
stwierdzenie niewaznosci decyzji moga by¢ podniesione w sporze o uniewaznienie
udzielonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji. Zwazywszy na brak w przepisach P.w.p. szczegdlowych uregulowan
dotyczacych trybéw nadzwyczajnych weryfikacji decyzji administracyjnych
w postgpowaniu przed Urzgedem Patentowym, w tym w przedmiocie stwierdzenia
niewazno$ci decyzji, zagadnieniu temu poswigcono uwage w wyroku WSA
w Warszawie z dnia 31 maja 2007 r., o sygn. akt VI SA/Wa 1468/06 (wyrok
nieprawomocny). Wedtug Sadu, organem wiasciwym do wydania decyzji w sprawie
stwierdzenia niewazno$ci decyzji Urzedu Patentowego, wydanej w postgpowaniu
zgtoszeniowym, jest Urzad Patentowy, przy czym decyzj¢ taka podpisuje ekspert (art.
261 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z art. 264 ust.1 P.w.p.), nie za$ Prezes Urzedu Patentowego,
ktory zgodnie z art. 263 ust. 1 P.w.p. kieruje Urzgdem Patentowym 1 reprezentuje go na

zewnatrz, ale nie wydaje decyzji jako organ administracji publiczne;.

W skargach na decyzje Urzedu Patentowego, wydawane w trybie postgpowania

spornego, uwage Urzedu Patentowego, jak 1 WSA, absorbowata kwestia posiadania



interesu prawnego przez wnioskodawce wszczynajacego postgpowanie sporne (art. 89
ust. 1 iart. 164 P.w.p.), z czym wiaze si¢ przymiot strony. Wedtug stanowiska zajetego
w prawomocnym wyroku WSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2007 r. o sygn. akt
VI SA/Wa 1944/06 ani ustawa Prawo wlasnosci przemystowej, ani tez Kodeks
postgpowania administracyjnego nie znaja instytucji obserwatora. Przepisy Kodeksu
postgpowania administracyjnego nie daja podstawy do wydawania odrgbnego aktu
administracyjnego w kwestii, czy konkretna osoba jes,t czy nie jest strona. O uznaniu
danego podmiotu za strong rozstrzyga przepis prawa materialnego. Organ za$ daje
temu wyraz, zawiadamiajac podmioty, ktorych interesow prawnych lub obowiazkow
dotyczy postepowanie, o istotnych czynnos$ciach procesowych, zapewnia im czynny
udzial, dorgcza rozstrzygnigcia informujace o  przyshugujacych S$rodkach
odwolawczych. Uznanie danego podmiotu za strong, chociaz nie wymaga podjgcia
odrgbnego aktu, organ winien uzasadni¢, w oparciu, o jakie przestanki
materialnoprawne lub prawne podstawy uznaje, lub nie, dany podmiot za strong.
W prawomocnym wyroku WSA w Warszawie z dnia 19 lutego 2007 r. o sygn. akt VI
SA/Wa 2187/06 zaakcentowano, iz podmiot wystgpujacy z zadaniem uniewaznienia
prawa z rejestracji wzoru przemystowego, w trybie art. 89 ust. 1 w zwiazku z art. 117
P.w.p., obowiazany jest wykaza¢ swoj interes prawny dla takiego zadania, przy czym
nie ma zadnych prawnych przestanek, aby na podstawie powotanego wyzej przepisu
pojeciu interesu prawnego przypisywac¢ odmienna tres¢, niz ma ono na gruncie art. 28
K.p.a. Brak interesu prawnego po stronie wnioskodawcy czyni niemozliwym skuteczne
merytoryczne rozpoznanie sprawy przez Urzad Patentowy. W orzecznictwie WSA w
Warszawie utrwalony jest poglad, ze zrodtem interesu prawnego dla wszczecia
wspomnianego postgpowania moga by¢ ogoélne normy prawne, kreujace prawo do
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej (art. 20 i art. 22 Konstytucji RP). Jednakze
wnioskodawca powinien wykaza¢, pod rygorem oddalenia wniosku, ze prawo
wylaczne, o ktérego uniewaznienie wnosi, ogranicza mozliwos$ci prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej lub wptywa negatywnie na sytuacje prawna wnioskodawcy
(wyrok z dnia 20 marca 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 1998/06; nieprawomocny).
W omawianej kwestii na uwage zastuguje nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 154/07, w $wietle ktérego zarzut
naruszenia prawa do znaku powszechnie znanego, jako podstawa zadania
uniewaznienia prawa ochronnego z tytutu rejestracji znaku towarowego, moze by¢
skutecznie podniesiony tylko przez podmiot, ktéremu przyshuguje prawo do takiego

znaku.



W 2007 r. WSA w Warszawie rozpoznawat skargi na postanowienia Urzedu
Patentowego w przedmiocie zawieszenia postgpowania w zwiazku z zagadnieniem
wstepnym, o ktorym mowa w przepisie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. W nieprawomocnym
wyroku z dnia 22 czerwca 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 640/07 zajeto stanowisko, iz
powodem dla zawieszenia postgpowania moze by¢ tylko takie zagadnienie prawne,
ktorego rozstrzygnigcie nalezy do wiasciwosci innego organu lub sadu, a ktérego brak
jawi si¢ jako bezwzgledna przeszkoda dla wydania decyzji administracyjnej. Nie chodzi
wiec tutaj o wyjasnienie nawet powaznych watpliwosci dotyczacych aspektow
prawnych sprawy, bedacej przedmiotem postgpowania administracyjnego, lecz o
rozstrzygnigcie istotnego dla bytu tego postgpowania zagadnienia prawnego przez inny
organ lub sad. Nie stanowi zagadnienia wst¢pnego, w rozumieniu przepisu art. 97 § 1
pkt 4 K.p.a., dla postgpowania w przedmiocie uniewaznienia prawa ochronnego z tytulu
rejestracji znaku towarowego (art. 164 P.w.p.), toczacego si¢ przed Urzedem
Patentowym w postgpowaniu spornym, rozstrzygnigcie sprawy przed sadem cywilnym,
ktorej przedmiotem jest roszczenie odszkodowawcze wraz z wnioskiem o
zabezpieczenie powddztwa, poprzez zajecie praw majatkowych uprawnionego z
rejestracji znaku, stanowiacego przedmiot postgpowania przed Urzedem Patentowym.
Jezeli w odniesieniu do tego samego znaku towarowego przed Urz¢gdem Patentowym
prowadzone sa post¢powania o uniewaznienie prawa ochronnego oraz o wygasnigcie
prawa ochronnego, okoliczno$¢ ta réwniez nie stanowi podstawy do zawieszenia
zurzedu postgpowania administracyjnego w jednej z tych spraw, gdyz nie wchodzi
tutaj wgre rozstrzygnigcie zagadnienia wstgpnego przez inny organ lub sad,
w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. (wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 maja 2007 r.
o sygn. akt VI SA/Wa 2270/07; nieprawomocny). Natomiast, wedlug stanowiska
zajetego w nieprawomocnym wyroku WSA w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. o
sygn. akt VI SA/Wa 1180/07, jezeli wniosek o uniewaznienie prawa ochronnego na
znak towarowy, ztozony do Urzg¢du Patentowego, dziatajacego w trybie postgpowania
spornego, oparty jest na zarzucie naruszenia przepisow art. 8 pkt 1 12 u.z.t., gdyz
wnioskodawca powoluje si¢ na przystlugujace mu do tego znaku prawo autorskie, a
okolicznos$¢ ta jest sporna migdzy stronami, przesadzenie kwestii, komu przystuguje
prawo autorskie do spornego oznaczenia, jest zagadnieniem wst¢pnym, w rozumieniu
art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., uzasadniajacym zawieszenie postgpowania przed Urzedem
Patentowym. Przesadzenie tej kwestii nie nalezy do Urze¢du Patentowego, lecz do Sadu

cywilnego, gdyz w S$wietle art. 284 pkt 2 P.w.p. w postgpowaniu cywilnym, na



zasadach ogolnych rozpatrywane sa sprawy o ustalenie prawa z rejestracji.
Jednoczesnie, zdaniem Sadu, nie ma przeszkdd dla wydania przez Urzad Patentowy w
jednym akcie postanowienia o zawieszeniu postgpowania (art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a.) i
postanowienia wzywajacego stron¢ do wystapienia na droge sadowa (art. 100 § 1
K.p.a.). Postanowienie wzywajace stron¢ do wystapienia na droge sadowa jest
niezaskarzalne. Dlatego skarga na to postanowienie wniesiona do sadu
administracyjnego, jako niedopuszczalna, podlega odrzuceniu (art. 58 § 1 pkt 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi;
Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Natomiast wspomniane postanowienie moze by¢
zaskarzone dopiero w skardze na decyzj¢ zawierajaca roOwniez rozstrzygnigcie wstepne.
Ponadto, zdaniem Sadu, Urzad Patentowy moze na posiedzeniu niejawnym wydac
postanowienie o zawieszeniu postgpowania spornego w sprawie o uniewaznienie prawa
ochronnego na znak towarowy. Dla wydania takiego postanowienia na posiedzeniu
niejawnym nie stoi na przeszkodzie przepis art. 255° P.w.p. Wprawdzie przepis ten,
okreslajac przypadki rozstrzygnie¢ Urzedu Patentowego, ktore zapadaja na posiedzeniu
niejawnym w formie postanowienia, nie wymienia wyraznie zawieszenia postgpowania
spornego, tym niemniej przepis ten nalezatoby interpretowal rozszerzajaco. Przepis
255 powolanej ustawy wymienia bowiem wylacznie katalog rozstrzygnieé
odnoszacych si¢ do kwestii incydentalnych, a do takich nalezy zaliczy¢ postanowienie o
zawieszeniu postgpowania. Postanowienia dotyczace kwestii incydentalnych z
zatozenia podejmowane sa na posiedzeniu niejawnym, W przeciwienstwie do

rozstrzygni¢¢ co do istoty sprawy, ktore zapadaja na rozprawie.

Postgpowanie sprzeciwowe, podlegajace rozpoznaniu w trybie spornym, jest
prowadzone pod katem ustalenia, czy przyznane ostateczna decyzja prawo wylaczne
zostato udzielone z naruszeniem warunkow ustawowych, nie za§ z punktu widzenia,
czy decyzji udzielajacej prawo wyltaczne mozna postawi¢ zarzut, ktory w Swietle art.
156 K.p.a. wuzasadnia stwierdzenie niewaznosci decyzji. W postgpowaniu
sprzeciwowym nie moze by¢ skutecznie podwazana prawidtowos¢ dokumentdéw, ktore
stanowily podstawe do zarejestrowania znaku przez panstwo pochodzenia
w Miedzynarodowym Biurze Wiasnosci Intelektualnej (WIPO), gdyz tymi ustaleniami
jest zwiazany Urzad Patentowy (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o
sygn. akt VI SA/Wa 1197/06; prawomocny).

W sprawach, w ktorych na stronie spoczywa cigzar wskazania konkretnych

faktow 1 zdarzen, z ktorych wywodzi ona okreslone skutki prawne, a do takich nalezy



postgpowanie toczace si¢ przed Urzgdem Patentowym w trybie spornym (art. 255 ust. 4
P.w.p.), obowiazkiem organu jest wezwanie strony do uzupelienia i sprecyzowania
swych twierdzen, gdy sa one ogdlnikowe i lakoniczne. Dopiero, gdy strona nie wskaze
takich konkretnych okoliczno$ci, mozna z tego wywies¢ negatywne dla niej skutki
prawne (wyrok WSA z dnia 11 czerwca 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 435/07;

prawomocny).

Przyczyna uchylen znacznej liczby decyzji Urzedu Patentowego byly
mankamenty postepowania dowodowego i brak dokonywania istotnych dla sprawy
ustalen. Wedlug stanowiska zajgtego w prawomocnym wyroku WSA w Warszawie
zdnia 5 stycznia 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 2039/06, zbadanie kwestii
nieoczywisto$ci wynalazku moze wymagaé¢ wiadomosci specjalnych (art. 84 § 1
K.p.a.). Dopuszczenie dowodu z opinii bieglego jest obowiazkiem organu, gdy
zastosowanie innych $rodkéw dowodowych nie jest wystarczajace do wyjasnienia
istotnych okolicznosci sprawy, zwlaszcza na tle sprzecznych interesOw stron.
W nieprawomocnym wyroku WSA z dnia 11 pazdziernika 2007 r. o sygn. akt VI
SA/Wa 1215/07 zaj¢to stanowisko, 1z wydruk z komputerowej bazy danych, zapisany
na ptycie CD, zawierajacy katalog z wystawy, nie spetnia waloru dokumentu z data
pewna. Dlatego komputerowy katalog z takiej wystawy moze postuzy¢ jako dowdd
w sprawie, gdy zostat urzegdowo poswiadczony. Rowniez, bedace dokumentem
prywatnym, oswiadczenie ztozone przez osobe trzecia, w tym poswiadczone za granica
przez polska ambasade, o oferowaniu na rynku $wiatowym towarow wedtug spornego
wzoru przemystowego, jako dokument prywatny, aby mogto by¢ dowodem w sprawie o
uniewaznienie prawa z rejestracji wzoru przemystowego, jako przeczace jego nowosci,
powinno by¢ poparte odpowiednimi dokumentami, np. fakturami, publikacjami
katalogow z wystaw krajowych i §wiatowych, gdzie produkt byt prezentowany. Wedlug
ustalen nieprawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 18 czerwca 2007 r. o
sygn. akt VI SA/Wa 2216/06 Urzad Patentowy nie rozpoznal wniosku o uniewaznienie
patentu w czeSci, co jest dopuszczalne w mys$l przepisu art. 89 ust. 1 P.w.p.
Whnioskodawca wskazywat bowiem, do czego nie ustosunkowat si¢ organ, ze nowy
sposob wytwarzania znanej soli, bedacy przedmiotem patentu, moze by¢ zrealizowany
jedynie przy zastosowaniu rozpuszczalnika octanu etylu. Natomiast chroniony patentem
sposob wytwarzania soli wskazuje na inne jeszcze rozpuszczalniki, ktore nie daja

zadowalajacego efektu, a to z kolei hamuje innym producentom mozliwo$¢



prowadzenia wlasnych prac badawczych dla wdrozenia innych technologii produkcji

spornej soli.

42.2. Wynalazki i wzory uzytkowe

Jakkolwiek opatentowane wynalazki, a takze 1 wzory uzytkowe, sa waznym
elementem dla wdrazania postgpu technicznego w gospodarce narodowej, jednak WSA
w Warszawie odnotowuje stosunkowo niewielki wptyw takich spraw. Jedna z przyczyn
moze by¢ tutaj ratyfikowanie przez Polske w 2004 r. konwencji o udzielaniu patentow
europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm.). Zgloszenie w trybie tej
konwencji wynalazku do opatentowania pozwala zglaszajacemu na rozszerzenie granic
terytorialnej ochrony wynalazku na wszystkie kraje bedace sygnatariuszami
wspomnianej umowy migdzynarodowej, w tym takze i Polskg.

W prawomocnym wyroku z dnia 19 lipca 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 685/07
wyrazono stanowisko, zgodne zreszta z ustalonym juz orzecznictwem na gruncie
konwencji o patencie europejskim, ze rozwiazanie techniczne, polegajace na
przeniesieniu rozwiazania znanego w jednej dziedzinie techniki do drugiej, moze by¢
uznane za nieoczywiste, w rozumieniu art. 10 ustawy z 19 pazdziernika 1972 r. o
wynalazczosci (t. j.: Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117, ze zm.), a tym samym
podlegajace opatentowaniu, tylko wtedy, gdy dziedziny techniki sa dostatecznie
odlegte. Wedhug Sadu, taka sytuacja nie wchodzita w gre¢ w przypadku zastosowania w
wynalazku zgltoszonym do opatentowania zaworu bezpieczenstwa na urzadzeniu
pompowo-ttocznym do kanalizacji sanitarnej, gdyz stosowanie takich zaworéw byto juz
od dawna znane na przewodach ci$nieniowych wodnych 1olejowych, a wigc w
stosunkowo bliskich dziedzinach techniki. Ponadto istnieje obowiazek stosowania
zaworow bezpieczenstwa na wszelkich przewodach cisnieniowych.

W nieprawomocnym wyroku z dnia 28 marca 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa
2228/06, ktéry odnosit sig¢ do kwestii nowosci rozwigzania technicznego, wymaganego
od wynalazku zgtoszonego do opatentowania (art. 11 ustawy o wynalazczosci), WSA w
Warszawie podzielil stanowisko Urzedu Patentowego, odmawiajacego udzielenia
patentu pt. ,,Podpora zelbetowa”. Przed zgloszeniem do opatentowania wynalazek
zostal udostepniony dwoém podmiotom, w celu uzyskania opinii o przydatnosci i

walorach wynalazku oraz wyceny produktu wytworzonego na podstawie tego



wynalazku, a nastgpnie zaprezentowany w jednym z przedsigbiorstw, jako ewentualna
oferta handlowa, poprzez przekazanie dokumentacji technicznej. Okoliczno$¢ ta zostata
uznana przez Sad za udostgpnienie wynalazku do wiadomosci powszechnej. Jak
podkreslono, termin ,,do wiadomosci powszechnej”, o ktérym mowa w art. 11
powotanej ustawy, nie moze by¢ kojarzony wytacznie z publikacja, czy wystawieniem,
ale réwniez z jakakolwiek prezentacja rozwiazania, ujawniajaca dane do stosowania
tego rozwiazania dla znawcoéw, a za takie moga by¢ uznane te podmioty, ktore

zapoznaly si¢ z wynalazkiem przed data jego zgloszenia w Urzedzie Patentowym.

Wedlug stanowiska zajetego w nieprawomocnym wyroku WSA w Warszawie
z dnia 28 marca 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 1501/06 na obowiazek wniesienia
optaty za kolejne okresy ochrony z tytutu udzielonego patentu na wynalazek, pod
rygorem wygasni¢cia patentu (art. 90 P.w.p.), obejmujace czwarty rok i nastepny, nie
ma wptywu okoliczno$¢ wydania decyzji o udzieleniu patentu w 11 roku ochrony,
jezeli w decyzji tej uprawniony zostal pouczony o wysokosci i terminie wniesienia
oplaty za pierwszy okres ochrony wynalazku, obejmujacy 1-3 rok ochrony, a takze o

skutkach nieuiszczenia tej optaty oraz o terminie oplat za dalsze lata ochrony.

W 2007 r. WSA w Warszawie rozpoznal pierwsze skargi w sprawach
o udzielenie na terytorium Polski dodatkowego prawa ochronnego na produkty
lecznicze. Taka mozliwo$¢ obowiazuje w Polsce dopiero od chwili wejscia w struktury
Unii Europejskiej. Niemniej, w traktacie negocjacji warunkow akcesji Polski do Unii
Europejskiej uzgodniono zakres wspomniane] ochrony w odniesieniu do
wczesniejszych patentow. W §wietle przepisu art. 19a ust. 1 lit. h) rozporzadzenia Rady
(EWG) nr 1768/92 z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie stworzenia dodatkowego
swiadectwa ochronnego dla produktow leczniczych (Dz. Urz. WE L 182, 02/07.1992,
ze zm.), bedacego wynikiem negocjacyjnego kompromisu, w zwiazku z przyjeciem
Polski do Unii Europejskiej, ustalono, ze niezaleznie od wszystkich innych warunkow,
przewidzianych w rozporzadzeniu, dodatkowe prawo ochronne na produkt leczniczy
moze by¢ udzielone w Polsce jedynie w odniesieniu do pierwszego pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu uzyskane po 1 stycznia 2000r., ito pod warunkiem, ze
wniosek o dodatkowe prawo ochronne zostanie ztozony w terminie sze$ciu miesigcy,
rozpoczynajacym sig¢ nie poézniej niz w dniu przystapienia Polski do Unii Europejskie;.
W prawomocnym wyroku WSA z dnia 31 stycznia 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa

2067/06 zajeto stanowisko, ze wobec braku w przepisie art. 19a lit. h) rozporzadzenia



Rady (EWG) nr 1768/92 z dnia 18 czerwca 1992 r. regulacji odnoszacej si¢ do
terytorium, gdzie miato miejsce uzyskane po dniu 1 stycznia 2000 r. pierwsze
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, co stanowi przestanke dla
objgcia w Polsce wspomnianego produktu dodatkowym prawem ochronnym, takim
terytorium jest obszar Unii Europejskiej, zas w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do
dnia 1 maja 2004 r., kiedy Polska nie byta jeszcze cztonkiem Unii Europejskiej, takze
terytorium Polski. Jednocze$nie, jak podkreslit Sad, przepis art. 2 ustawy z dnia
6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy Prawo wlasno$ci przemystowej (Dz. U. Nr 108,
poz. 945), w mysl ktérego dodatkowe prawo ochronne moze by¢ udzielone na
substancj¢ aktywna lub kombinacj¢ takich substancji, ktére w dniu uzyskania przez
Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej chronione sa patentem
podstawowym i dla ktorych pierwsze zezwolenie na wprowadzenie produktu na rynek
Rzeczypospolitej Polskiej albo Unii Europejskiej uzyskane zostalo przed data
uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej, ale nie
wczesniej niz dnia 1 stycznia 2000 r., ma wprawdzie odmienna redakcje¢ niz wskazana
w art. 19a lit. h) powotanego rozporzadzenia Rady (EWG) nr 1768/92 z dnia 18
czerwca 1992 r., tym niemniej jest w petni zharmonizowany z tym rozporzadzeniem.

W nieprawomocnym wyroku WSA z dnia 2 kwietnia 2007 r. o sygn. akt VI
SA/Wa 2231/06 przesadzono, Ze nie narusza powotanego rozporzadzenia Rady EWG
nr 1768/92 z dnia 18 czerwca 1992 r. przepis art. 75° P.w.p., w myS$l ktorego uchybiony
termin na zlozenie wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla
produktow leczniczych oraz produktow ochrony roslin nie podlega przywroceniu.

W nieprawomocnym wyroku WSA w Warszawie z dnia 7 lutego 2007 r. o sygn.
akt VI SA/Wa 2150/06, dotyczacym postgpowania w przedmiocie uniewaznienia
prawa ochronnego na wzor uzytkowy ,Przyrzad do odpowietrzania wylewek”,
wyrazono stanowisko, iz w $wietle art. 77 ustawy o wynalazczo$ci przy badaniu
nowosci wzoru uzytkowego 1 przeciwstawionych mu rozwigzan technicznych
(ujawnionego wzoru) przedmiotem poroéwnania sa tylko te elementy, ktére decyduja o
istocie wzoru, podlegajacego ochronie, to znaczy ksztalt, budowa Ilub sposob
zestawienia przedmiotu. Natomiast cechy nieistotne rozwiazania sa bez znaczenia przy

ocenie, czy WzOr jest nowy.

42.3. Znaki towarowe



Najliczniejsza grupg spraw z zakresu wlasnosci przemyslowej stanowia znaki
towarowe, podobnie zreszta jak to mialo miejsce w latach ubieglych. Oznacza to
wykorzystywanie przez przedsigbiorcow znakow towarowych w dzialalnosci
gospodarczej dla rywalizacji o klienta. Zauwaza si¢ dazenie przedsigbiorcow do
zawlaszczania oznaczen ogoélnoinformacyjnych dla budowania na nich znakéw
towarowych, aby tym sposobem utrudni¢ konkurentom mozliwos$ci prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej. Orzecznictwo WSA w Warszawie przeciwdziala tym
tendencjom. I tak, wedlug nieprawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia
14 sierpnia 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 708/07 wyrazy ,,spirytus rektyfikowany”,
przeznaczone dla oznaczania napojow alkoholowych, nie maja same przez sig
dostatecznych znamion odrézniajacych w zwyklych warunkach obrotu gospodarczego,
w $wietle art. 7 ust. 2 u.z.t., gdyz, stanowiac nazwe rodzajowa towaru, nie moga by¢
zawlaszczane przez jednego tylko przedsigbiorcg. Dlatego przy ocenie podobienstwa
przeciwstawionych  znakéw  towarowych, zawierajacych  wyrazy ,,spirytus
rektyfikowany”, wyrazy te nalezy pomina¢. Natomiast moga wspotistnie¢ w obrocie
znaki towarowe, ktorych wspolnym elementem jest powyzsze oznaczenie, jezeli znaki
te r6znig pozostate elementy, nadajace tym znakom cechy odrdzniajace w zwyktych
warunkach obrotu towarowego, jak przykladowo kolory, uktady graficzne, czy
dodatkowe napisy. W mysl prawomocnego wyroku WSA z dnia 25 stycznia 2007 r. o
sygn. akt VI SA/Wa 2072/06 nie ma zdolno$ci odrdzniajacej, wymaganej od znaku
towarowego, w $Swietle przepisu art. 7 ust. 1 u.z.t. oraz wytycznych europejskiego
orzecznictwa, zwykte potaczenie elementow, z ktorych kazdy jest opisowy w stosunku
do towarow lub ustug, dla ktorych zgloszono znak, a takze zwyczajne zestawienie
takich elementéw, bez wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, w szczegdlnosci
sktadniowej lub znaczeniowe;j. Taki znak, jak przyktadowo opisowy znak ,,Lokata Plus
Biznes”, przeznaczony m.in. dla oznaczania uslug doradztwa prognoz ekonomicznych
oraz prowadzenia rachunkow bankowych, nie moze by¢ rozumiany inaczej, jako
zawierajacy wylacznie oznaczenia mogace stuzy¢ w obrocie do okreslania cech
toward6w 1 ushug, co pozbawia taki znak mozliwosci pehlnienia funkcji znaku
towarowego. Jednakze, na gruncie art. 129 ust. 2 pkt 2 P.w.p., jedynie wowczas nalezy
odmowi¢ zdolnosci rejestracyjnej znakowi towarowemu opisowemu, jezeli znak ten w
sposob bezposredni przekazuje informacje, odnoszace si¢ do cech towaru. Natomiast
powyzsza zasada nie odnosi si¢ do znakéw, ktére dopiero droga posredniego
wnioskowania moga stanowi¢ oznaczenie wspomnianych cech. Nieprawomocnym
wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa



227/07, dotyczacego znaku ,,ZAKUPY U NAS WEJDA CI W KREW”, uchylono
decyzje Urzedu Patentowego, odmawiajaca rejestracji tego znaku. Organ nie zbadat
bowiem, do jakich konkretnych towarow 1 ustug omawiany znak przekazuje
bezposrednio informacje, odnoszace si¢ do ich cech. W nieprawomocnym wyroku
WSA w Warszawie z dnia 23 marca 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 2184/06 podzielono
stanowisko Urzedu Patentowego o braku zdolno$ci rejestracyjnej znaku towarowego
stownego ,,Poland”, przeznaczonego dla oznaczania wyrobow alkoholowych. Znak ten
jedynie informuje odbiorce towarOw nim oznaczonych o geograficznym miejscu
wytworzenia. Znak nie zawiera za$ informacji o pochodzeniu tak oznaczonych towarow
z jednego i1 tego samego zrodia (od tego samego przedsigbiorcy), co jest przeszkoda dla
jego rejestracji, stosownie do przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 129 ust. 2 pkt 2 i art.
131 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wiasnos$ci przemystowe;.

Wedlug prawomocnego wyroku z dnia 1 lutego 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa
2140/06, dotyczacego zdolnosci rejestracyjnej znaku towarowego ,,polfapiryna”,
przeznaczonego do oznaczania wyrobdw farmaceutycznych, na gruncie art. 9 ust. 1 pkt
1 u.z.t. nie ma w zasadzie zdolnosci odr6zniajacej koncowy element znaku towarowego
,piryna”. W wyroku tym wyrazono takze stanowisko, ze dopuszczalne sa fantazyjne
znaki towarowe dla oznaczania produktéw farmaceutycznych, tworzone ze zrodtostowu
zaczerpnigtego z nazwy podstawowej sktadnikéw chemicznych danego s$rodka lub
nazwy choroby, w polaczeniu z przedrostkami lub pewna stereotypowa koncowka, taka

jak przyktadowo: ol, al, on, an, yu, in.

Z problematyki znakow towarowych przewazaja sprawy na tle podobienstwa
przeciwstawionych znakow towarowych, pod katem mozliwosci wprowadzenia w btad
odbiorce co do pochodzenia towarow (art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. i art. 132 ust. 2 pkt 112
P.w.p.). Poza przypadkami znakéw renomowanych lub powszechnie znanych, ktorych
ochrona jest szersza, pozostate znaki chronione sa w granicach towarow, do ktorych
oznaczenia stuza, zgodnie z decyzja o rejestracji danego znaku. Jednakze w praktyce
wystepuja watpliwosci zwiazane z okresleniem grup towardéw, do ktérych odnosi si¢
ochrona danego znaku, zwlaszcza w sytuacji, gdy przeciwstawionymi znakami,
identycznymi lub podobnymi, sa oznaczane towary, ktére moga by¢ uznane za
jednorodne. Jednorodzajowos$¢ towardéw, zgodnie z wyksztalconym orzecznictwem i
piSmiennictwem, nie jest interpretowana jako ich ,,identycznos¢”. O jednorodzajowosci
towaréw decyduje przede wszystkim to, czy nabywcy moga sadzi¢, ze towary

wytwarzane sa przez to samo przedsigbiorstwo, ajednym z istotnych kryteriow



okreslania przynaleznosci towaréw do jednego rodzaju sa warunki zbytu towarow (por.
wyrok NSA z dnia 18 listopada 2002 r., sygn. akt II SA 4031/01, M. Prawn. 2003/1/5).
Niewyjasnienie tych okoliczno$ci przez Urzad Patentowy jest powodem uchylania
decyzji tego organu. | tak, w nieprawomocnym wyroku WSA w Warszawie z dnia
15 maja 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 1748/06 Urzad Patentowy nie zbadat w
dostateczny sposob, czy w Swietle art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wlasnosci
przemystowej moze wchodzi¢ w gre jednorodzajowos¢ towaréw pomiedzy ubraniami
a obuwiem, dla ktérych oznaczania stuza przeciwstawione znaki ,,ROXY” 1, ROXY
LIFE”. Od potowy lat 90-tych na polskim rynku obserwuje si¢ bowiem zjawisko
pojawiania si¢ sprzedawcow, ktoérzy w swojej ofercie maja, obok ubran, takze obuwie.
W prawomocnym wyroku z dnia 22 stycznia 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 1706/06
WSA w Warszawie podzielit stanowisko Urzedu Patentowego, ze dokonujac oceny
jednorodzajowos$ci towarow, stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., organ nie
naruszyl prawa, uznajac, ze czekolada z mlekiem i1 napoje na bazie czekolady sa, dla
oznaczanej przeciwstawionym znakiem czekolady, towarami tego samego rodzaju.
Sama czekolada, czekolada z mlekiem oraz napoje na bazie czekolady moga by¢
bowiem sprzedawane w postaci proszku lub granulatu do przygotowywania napoju i w
swiadomosci konsumentow moga pochodzi¢ z tego samego zrodla, a tym samym
oznaczanie tych towaréw tym samym znakiem towarowym przez dwoOch
przedsigbiorcow moze wprowadzi¢ nabywce w btad co do pochodzenia towarow.
Réwniez w nieprawomocnym wyroku WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2007 r. o
sygn. akt VI SA/Wa 145/07 uznano ,,ubrania dla mgzczyzn, kobiet 1 dzieci, paski do
ubran” i ,,ubrania wierzchnie dla pan 1 dzieci” jako towary jednego rodzaju, ktorych
oznaczanie podobnym znakiem stwarza ryzyko wprowadzenia w btad odbiorcy co do
pochodzenia tych towarow. Jednakze wedlug orzecznictwa (nieprawomocny wyrok
WSA w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 141/07)
okoliczno$¢ zaklasyfikowania do tej samej klasy w migdzynarodowym wykazie
towarow 1 ustug towaré6w oznaczanych przeciwstawionymi znakami (,,BIG BABOL” 1
,BIG BABEL”) nie jest wystarczajaca dla uznania jednorodzajowosci towarow,
stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. Wspomniana klasyfikacja ma bowiem
charakter porzadkowy 1 shuzy jedynie potrzebom rejestracji znakéw, wprowadzajac
jednolity system zaszeregowania towaréw. Zatem, towary zaliczane do jednej klasy
moga by¢ towarami réoznego rodzaju i przeciwnie — towary z réznych klas moga by¢
uznane za podobne. Natomiast istotne jest tutaj, czy odbiorca, do ktorego kierowane sa

towary oznaczane podobnymi znakami, moze zosta¢é wprowadzony w btad co do



pochodzenia towarow.

Przy rozpatrywaniu spraw, ktorych przedmiotem jest kwestia podobienstwa
przeciwstawionych znakow towarowych, w kontekScie mozliwosci wprowadzenia
w btad odbiorcy co do pochodzenia towardéw, orzecznictwo WSA w Warszawie
nawigzuje do wyksztalconego w tej dziedzinie orzecznictwa i piSmiennictwa, czego
przyktadem jest nieprawomocny wyrok z dnia 16 maja 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa
2289/06, dotyczacy uniewaznienia prawa z rejestracji mig¢dzynarodowej znaku
towarowego LOVTEC. Wedtug stanowiska wyrazonego w tym wyroku, podobienstwo
znakdéw ocenia si¢ przede wszystkim biorac za podstawe cechy wspolne, a nie
wystgpujace w nich roznice. Roznice nie wykluczaja podobienstwa znakéw. Gdy
dominuja cechy wspolne, to cho¢ réznice istnieja, kupujacy moze by¢ wprowadzony w
btad, a zatem mozna méwi¢ o podobienstwie uzasadniajacym postawienie zarzutu
naruszenia prawa do znaku oryginalnego. Sprawdzanie podobienstwa powinno wigc
prowadzi¢ do obiektywnego bilansu podobienstw i réznic, a ich sumg nalezy odnie$¢ do
przecigtnej uwagi rozsadnego kupujacego. Dla oceny podobienstwa fonetycznego ma
znaczenie liczba sylab, ich brzmienie oraz akcent. Podobienstwo wizualne ocenia sig z
punktu widzenia liczby stow badz liter w ogole, liczby stow badz stow takich samych,
ich ksztattu, uktadu jak i koloru. Taka sama liczba sylab, minimalne réznice wizualne
1 wyrazne wspotbrzmienie fonetyczne podwyzszaja ryzyko pomyiki. Z tego samego
wzgledu wigksze znaczenie maja pierwsze sylaby, ktérych identyczno$¢ moze
przesadzi¢ o podobienstwie oznaczen pomimo istnienia réznic. W przypadku, gdy
zaden element nie moze by¢ uznany za charakterystyczny, nalezy bra¢ pod uwage
forme¢ prezentacji jako cato$¢. Ewentualne podobienstwo dwodch poréwnywanych
znakow bedzie wowczas wynikiem przewazajacej sumy elementow podobnych. Od
wspomnianej metodyki badania podobienstwa przeciwstawionych  znakow
orzecznictwo odchodzi w sytuacjach, gdy okreslony element stowny znaku dominuje
pozostate elementy, sktadajace si¢ na jego catos¢. Taki charakter ma znak stowny
,ZATRIUM”, z wczesniejszym pierwszenstwem, dla oznaczania m.in. ustug w zakresie
posrednictwa w obrocie nieruchomosciami, ktdry z uwagi na mozliwo$¢ wprowadzenia
w blad odbiorcéw co do pochodzenia towarow (ustug), w §wietle przepisu art. 132 ust.
2 pkt 2 P.w.p., stanowi przeszkode dla pozniejszego rejestrowania przez inny podmiot
znaku stowno-graficznego ,, ATRIUM NIERUCHOMOSCI”, dla oznaczania
podobnych ustug (nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 marca 2007 r. o
sygn. akt VI SA/Wa 52/07).



W mysl przepisu art. 4 ust. 5 Pierwszej Dyrektywy Wspolnot Europejskich
z dnia 21 grudnia 1988 r. Nr 890/104/EWG o harmonizacji przepisow prawa Panstw
Cztonkowskich w zakresie znakoéw towarowych, Panstwa Cztonkowskie moga
zezwoli¢ na to, ze w okreslonych okolicznosciach decyzja o odmowie rejestracji lub
stwierdzajaca niewazno$¢ znaku towarowego nie zostanie podjeta, jezeli wlasciciel
wczesniejszego znaku towarowego lub innego wczesniejszego prawa wyraza zgode na
rejestracje pozniejszego znaku towarowego. Jednakze przepis ten nie jest w tej kwestii
wiazacy, gdyz kazde Panstwo Cztonkowskie samo decyduje o mozliwo$ci uznania
wspomnianej zgody na podstawie okolicznos$ci, jakie istnieja w kazdej konkretnej
sprawie. Orzecznictwo WSA w Warszawie, bez wzgledu na to, czy uprawniony z
wczesniejszej rejestracji wyrazit wspomniang zgodg, opowiada si¢ za rygorystycznym
stosowaniem przepisu art. 132 ust. 2 pkt 1 P.w.p., w mysl ktérego dla oznaczania
towaréw identycznych lub podobnych nie udziela si¢ prawa ochronnego na znak
towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego zarejestrowanego lub
zgloszonego do rejestracji z wczesniejszym pierwszenstwem. Znak towarowy stuzy
bowiem nie tylko producentom, ale réwniez klientowi, ktory powinien mie¢ mozliwos$¢
rozrdznienia towarow pochodzacych z réznych zrddet. (nieprawomocny wyrok WSA
w Warszawie z dnia 14 marca 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 2314/06 w sprawie
znaku towarowego ,,AZOR”, przeznaczonego do oznaczania Srodkow czystosci).

Orzecznictwo WSA w Warszawie chroni znaki renomowane i powszechnie
znane, jednakze wymaga od strony wykazania zarowno takiego charakteru znaku, jak
1 wlasnych praw do niego (prawomocny wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 sierpnia
2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 978/07). Wedtug nieprawomocnego wyroku WSA w
Warszawie z dnia 8 sierpnia 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 757/07, odnoszacego si¢ do
kwestii renomy znaku ,, TELEFONIADA”, ochrona znakéw renomowanych jest
zwigkszona, przelamuje zasadg specjalizacji 1 pozwala chroni¢ taki znak przed
uzywaniem dla jakichkolwiek towardéw, jezeli mogloby to przynies¢ uzywajacemu
nienalezna korzys$¢ lub by¢ szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru badz renomy
znaku. Jak wskazano, przyjmuje si¢ dwa podej$cia dla renomy znaku towarowego.
Pierwsze, opowiadajace si¢ za tzw. bezwzgledna metoda oceny renomy znakow
towarowych, kladzie akcent na znajomo$¢ znaku renomowanego, bierze wigc pod
uwage przede wszystkim procentowo okreslony stopien znajomosci znaku na rynku.
Natomiast drugie podejscie, preferujace metode wzgledna, do ktérej przychyla sie¢

orzecznictwo administracyjne 1 sadowe, przywiazuje wage do sity atrakcyjnej znaku,



dobrej opinii, jaka cieszy si¢ wsrdd kupujacych, a przede wszystkim kaze uwzgledniac
wszystkie okolicznosci konkretnego przypadku. Na to ostatnie ujgcie wskazuje

orzeczenie ETS z dnia 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie znaku towarowego Chevy.

42.4. Wzory przemystowe

W $wietle nieprawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 r. o
sygn. akt VI SA/Wa 652/07, dotyczacego wzoru ,Lampa wolnostojaca” o istocie
wzoru przemystowego, w rozumieniu art. 102 P.w.p., decyduje nowa 1 posiadajaca
indywidualny charakter posta¢ wytworu, ktdra jest oceniana pod katem zewngtrznej
postaci, nie za$ waloréw funkcjonalnych, konstrukcyjnych, czy uzytkowych produktu.
Wzér przemystowy lampy wolnostojacej, rozniacej si¢ wysokoscia, gabarytami,
sposobem mocowania, od wzoru lampy, na ktéry udzielono prawo z rejestracji wzoru
przemystowego, nie jest nowa postacig takiego wzoru 1 tym samym nie moze byc
przedmiotem udzielonego prawa =z rejestracji. Kontynuacja tego stanowiska byt
prawomocny wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 stycznia 2007 r. o sygn. akt VI
SA/Wa 2058/06. Zajeto tam stanowisko, i1z na gruncie art. 102 P.w.p. ochrona wzoru
przemystowego obejmuje wytacznie zewnetrzng posta¢ przedmiotu zgloszenia,
oddziatywujaca na zmyst wzroku poprzez ksztatt, wtasciwosci powierzchni, rysunek,
barwe, a nie jego wewngtrzng budowe, w tym takze sposdb zamontowania urzadzenia,
stanowigcego przedmiot wzoru. Podobnie, jak podkreslono w nieprawomocnym
wyroku WSA w Warszawie z dnia 18 maja 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 411/07, w
postgpowaniu spornym o uniewaznienie prawa z rejestracji wzoru przemystowego,
badajac kwesti¢ nowosci wzoru, stosownie do przepisu art. 103 P.w.p., w kontekscie
wzoru przeciwstawionego, bez narazenia si¢ na zarzut naruszenia przepisOw art. 7, art.
77 § 1 1art. 107 § 3 K.p.a., Urzad Patentowy nie moze pomina¢ cechy wzoru opisanej
w zastrzezeniach ochronnych, tym bardzie; w sytuacji, gdy ta cecha wzoru jest
elementem jego zewngtrznego wygladu.

Wedlug stanowiska zajetego w prawomocnym wyroku WSA w Warszawie
zdnia 9 marca 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 2233/06, dotyczacego wzoru
przemystowego ,,Opakowanie do herbaty”, rejestracyjny system udzielania praw
wylacznych na wzory przemystowe zaklada, ze poza sprawdzeniem prawidtowosci
sporzadzenia zgloszenia (art. 110 w zw. z art. 106 P.w.p.) Urzad Patentowy nie bada,
czy zgloszony wzor spelnia warunki nowosci i indywidualnego charakteru. Jezeli wzor
narusza powyzsze ustawowe kryteria, Urzad Patentowy bada te kwestie po raz pierwszy

W postgpowaniu spornym o uniewaznienie prawa z rejestracji wzoru przemystowego, a



wigc inaczej, niz ma to miejsce przy patentach i prawach ochronnych, ktorych udziela
si¢ po zbadaniu, ze przedmiot zgtoszenia spetnia ustawowe wymogi.

W s$wietle prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 29 marca 2007 r. o
sygn. akt VI SA/Wa 1716/06, ktérego przedmiotem bylo uniewaznienie prawa z
rejestracji wzoru przemystowego ,,Pojemnik z pokrywka”, na gruncie przepiséw art.
102-104 P.w.p. dopuszczalna jest rejestracja wzoru przemystowego, ktory stanowi
kombinacje cech ze znanych juz ze wczesniejszych wzorow, jezeli ogolne wrazenie,
jakie wywiera ten wzor rdzni si¢ od wrazenia wywieranego przez poréwnywane wzory.

W mysl stanowiska zajetego w nieprawomocnym wyroku WSA w Warszawie
z dnia 8 maja 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa 420/07, rozpoznajac w trybie art. 246
P.w.p. sprzeciw na prawomocng decyzj¢ Urzedu Patentowego o udzieleniu prawa z
rejestracji  wzoru przemystowego, organ ten analizuje posta¢ wzoru, bedaca
przedmiotem rejestracji, nie za§ stosowana w obrocie przez uprawnionego z rejestracji.

W $wietle nieprawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 7 maja 2007 r. o
sygn. akt VI SA/Wa 117/07, dotyczacego ,,Swiecy ozdobnej”, wymog oryginalnego
charakteru wzoru przemystowego, o ktorym mowa w art. 104 P.w.p., jest spetniony,
gdy w porownaniu do wzoru przeciwstawionego wzory te wywotuja na uzytkowniku
rozne wrazenie ogolne. W powyzszej kwestii istotne znaczenie dla praktyki moze mie¢
wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 pazdziernika 2007 r. o sygn. akt VI SA/Wa
1116/07 (nieprawomocny). Przy ocenie indywidualnego charakteru postaci wzoru
przemystowego, wymaganego od takiego wzoru na gruncie art. 102 ust. 1 P.w.p.,
nalezy bra¢ pod uwagg, jak podkreslono, naturg¢ produktu oraz dziedzing przemystu, do
ktoérej nalezy. Jezeli wyglad produktu jest $cisle zwiazany z jego cechami uzytkowymi,
zakres swobody tworczej jest maly. Tam za$, gdzie sa male mozliwosci dokonania
zmian, relatywnie male réznice bgda wymagane w celu ustalenia indywidualnego
charakteru wzoru. Taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do wzoru przemystowego

na listwe przypodiogowa.
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