Numer 1/44/2020 ISSN 2081-5964

WARIALNIK

Urzedu Patentowego RP

DZIALANIA A\
URZEDOW PATENTOWYCH (L"‘
W CZASIE ZARAZY LR

LICENCIJE
PRZYMUSOWE
W WALCE

Z KORONAWIRUSEM

AVAVAAVA

o
oy g

«««««



Nr 1/2020 KWARTALNIK UPRP

Spis tresci

Zmiany w ustawie Prawo wtasnosci przemystowej
Wtasnos$¢ przemystowa w czasach zarazy

11 Licencje przymusowe a zwalczanie epidemii
przy ich pomocy

14  Podrébki w UE i $wiecie — globalnym zagrozeniem Badania EPO i EUIPO
oraz OECD

18  Geografia innowacyjnosci Rgpor’r WIPO

Widziane z EUIPO Akademia Wiedzy IP

24 Silna pozycja Polski w obszarze wzordw przemystowych

INAKI TOWAROWE,
27  Ochrona unijnych znakdw towarowych i wspdlnotowych WZORY UZYTKOWE

wzordw przemystowych po brexicie | WZORY PRZEMYStOWE
31 Konwencja Paryska a ochrona certyfikujgcych znakéw
towarowych

33  Czy wzdr uzytkowy moze by¢ utworem?

35 ,Blaskiicienie” ochrony kumulatywnej zamdwionego
WZOru przemystowego

38 Jak wyszukiwac informacje o znakach towarowych



KWARTALNIK UPRP

Warto wiedzie¢

44  Czy opatentujesz sposdb diagnostyki oparty na sztucznej
inteligenciji¢

48  Patent w postepowaniu upadtosciowym i likwidacyjnym

50 Prawo patentowe a programy komputerowe

53 Rynek cyfrowy i przekaz internetowy w $wietle prawa

57  Kumulacja ochrony wtasnosci intelektualnej w sektorze
life science

60 Hongkong - globalne centrum gospodarcze
i innowacyjnosci z nowym systemem patentowym

62  Innowacyjna zywnos¢ w przysztosci?

65 Udzielanie dodatkowego prawa ochronnego
w przypadku patentéw dotyczgcych nowej postaci lekéw

69  Brak zdolnosci odrézniajgcej znaku towarowego
»Aquarelle Effect”

74 Cztonkowie nowego kierownictwa UPRP

78  Rok 2019 w UPRP w liczbach — dane podstawowe

82 Mediacjai arbitraz a wtasnosc¢ IP

85 Letnia Szkota Prawa Wtasnosci Intelektualnej

86  Warto przeczytac

Akademia Wiedzy IP
PATENTY

Innowacyjnosc
niejedno ma imie

. orzecznictwa TSUE

Z wokandy UPRP

Z dziatalnosci UPRP



Nr 1/2020

/miany w ustawie

Prawo wtasnosci przemystowej

PRAWO
wiasnosci
przemystowej

Ustarwa 7 dnla 30 crerwea 2000 r.

Stan praveny na daben 27 kaego 2020«

L o

Z wypowiedzi
Prezes UPRP Edyty Demby-Siwek

W dniu 27 lutego 2020 r. weszta w zycie nowelizacja
ustawy Prawo wtasnosci przemystowe;.

Nowe przepisy modernizujg prawo wtasno-
SCi przemystowej, ktore jest jednym z istotnych in-
strumentdw majgcych wptyw na realizacje polityki
innowacyjnosci.

Nowelizacja sprawia, ze Urzgd Patentowy staje sie silnym
wsparciem dla rozwoju techniki i technologii oraz reali-
zuje postulaty zawarte w Biatej Ksiedze Innowaciji z za-
kresu wtasnosci przemystowej, zgtoszone przez zaintere-
sowane Srodowiska, w szczegdlnosci przedsiebiorcédw.

Nowelizacja obejmuije:

e Iblizenie przepisdw Prawa wtasnosci przemysto-
wej do odpowiednich zapiséw ujetych w Konwencji
o patencie europejskim oraz waszyngtonskim Ukta-
dzie o wspotpracy patentowej. Zmiany dotyczg m.in.
uszczegdtowienia okreslenia wynalazku, okreslenia
wymogu jednolitosci zgtoszenia wynalazku, wpro-
wadzenia do polskiego porzgdku prawnego instytu-
cji ograniczenia patentu poprzez zmiane zastrzezen
patentfowych.

¢ 7wiekszenie dostepnosci pomocy prawnej w sferze
ochrony wtasnosci przemystowej poprzez wprowa-
dzenie rozwigzania, zgodnie z ktdérym petnomoc-
nikiem strony w postepowaniu przed Urzedem Pa-
tentowym RP w sprawach wzoréw przemystowych
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i oznaczeh geograficznych mogqg by¢, oprdcz rzecznikdw patento-
wych, takze adwokaciiradcy prawni.

e Rozszerzenie mozliwosci zwolnienia z optat okresowych (za pierw-
szy okres ochrony) na wzory przemystowe i znaki towarowe. Stanowi
to wsparcie dla oséb fizycznych i przedsiebiorcéw na poczgtkowym
etapie prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j.

e /miane przepisdw regulujgcych roszczenia cywilnoprawne, 1j. za-
bezpieczenie dowoddw naruszenia praw wtasnosci przemystowej
oraz tzw. roszczenia informacyjnego w sposéb zapewniajgcy na-
lezytg ochrone uprawnionych, przy jednoczesnym uwzglednieniu
praw osdb trzecich, ktére nie sg naruszycielami praw wtasnosci
przemystowe;.

Dzieki nowelizacji realizowane sg nastepujgce cele:

e Uproszczenia w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich
przedsiebiorcéw w oparciu o silng marke i unikatowe rozwigzania.
Modernizacja prawa wtasnosci przemystowej, polegajgca na zbli-
zeniu prawa krajowego do europejskich i swiatowych standarddw,
oznacza usprawnienie funkcjonowania tego systemu dla uprawnio-
nych, w tym przedsiebiorcoéw. Mogg oni w sposdb prostszy i szybszy
uzyskiwac ochrone praw wytgcznych nie tylko w Polsce, ale takze
w innych krajach w trybie miedzynarodowym, co pozwala na sku-
teczne budowanie przewagi konkurencyjne;j.

* Dostepniejsza i bardziej konkurencyjna pomoc prawna dla upraw-
nionych w sprawach wtasnosci przemystowej. Dopuszczenie do re-
prezentacji przez szerszy krqg profesjonalnych petnomocnikdw ozna-
cza zwiekszenie dostepnosci, a takze obnizenie cen Swiadczonej
pomocy prawnej w sferze ochrony wtasnosci przemystowe;.




Nr 1/2020

WtasnosSC przemystowa

W Czasach zarazy

Ostatnie tygodnie i ngjblizsze
miesiqce, a moze i dtuzej,

to czas tfrwania pandemii
koronawirusa. To frudna,
bezprecedensowa sytuacija,

z ktérg zmagamy sie wszyscy,
wielkie wyzwanie dla — poza
gospodarkq - funkcjonowania
panstwa, jego instytuciji i sposobu
ich funkcjonowania, na catym
Swiecie.

Sytuacja ta wptywa takze

na prawo i praktyke dziatah
urzeddw patentowych. Czas
epidemii uwidacznia jednak
pewien... pozytywny ,,skutek
uboczny” - strategiczne znaczenie
wszystkich korzystajgcych

z systemu ochrony wtasnosci
przemystowej oraz dziatalnosci
urzeddw patentowych.

Piotr Brylski

Biezgca sytuacja powoduje podejmowanie nie-
codziennych dziatah wobec wszystkich legalnych
uzytkownikéw praw wytgcznych. Europejski Urzgd
Patentowy (EPO) ogtosit, ze wszystkie jego terminy
zostaty przedtuzone. Ogtoszenie miato forme zawia-
domienia w Dzienniku Urzedowym. Przypomniano
w nim, ze zasada 134 ust. 2 Konwencji o patencie eu-
ropejskim stanowi, ze jezeli termin uptywa ,w dniu,
w ktérym nastgpito ogdlne przesuniecie w dostar-
czaniu lub przesytaniu poczty w umawiajgcym sie
panstwie, termin ten przedtuza sie na pierwszy dzieh
po zakonczeniu wewnetrznej dyslokacji w przypad-
ku stron zamieszkatych w panstwie”. Zawiadomienie
to ma zatem zastosowanie do wszystkich terminéw
w EPO (w tym dotyczgcych wnioskdéw miedzynarodo-
wych i w trybie PCT) przypadajgcych przed wskaza-

nqg datag.

Aby pozosta¢ wysoce konkurencyjnym jako miedzy-
narodowy urzqd patentowy, ale takze aby zwiekszyé
konkurencyjno$¢ uzytkownikéw, EPO zaczeto aktuali-
zowac swojqg strategie. Wytyczne dotyczgce badan
merytorycznych przeprowadzanych przez ekspertow
w ramach procedury patentowej w Europejskim Urze-
dzie Patentowym, rowniez jako urzedzie PCT, zawie-
rajg instrukcje dotyczgce praktyki i procedur, ktére
nalezy stosowac w réznych aspektach badania zgto-
szen i patentdw europejskich oraz miedzynarodo-
wych. Wytyczne sq corocznie akfualizowane w celu
dostosowania ich do akfualnych zmian prawnych
i proceduralnych, ale teraz zostato to przyspieszone.
Plan strategiczny do 2023 r. — przyjety przez Rade Ad-
ministracyjng EPO w czerwcu 2019 r. - wymienia jako
jeden z celdw zaangazowanie wszystkich uzytkowni-
kébw w zmiane wytycznych. Aby go zrealizowa¢, za-
checa sie teraz uzytkownikéw do zgtaszania uwag
w jednym z trzech oficjalnych jezykéw EPO za pomo-
cq specjalnego formularza opinii online.
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- Teraz bardziej niz kiedykolwiek Europa potrzebuje urzedu pa-
tentowego, ktéry mogtby wspierac innowacje w uczynieniu
naszego swiata bezpieczniejszym, inteligentniejszym i bardziej
zrownowazonym — méwit Antonio Campinos, prezes EPO - Be-
dziemy wspiera¢ was, naszych uzytkownikdw, w przeprowadza-
niu wszelkich préb w systemie patentowym i w pokonaniu wszel-
kich przeszkéd. Zrobimy to, kontynuujqgc poszukiwanie nowych,
tatwiejszych sposobdw interakcji. Dostosujemy sie do waszych
potrzeb w miare ich ewolucji. Zapewnimy przewidywalnosé, ja-
kos¢ i terminowos¢, upewniajqc sie, ze realizujemy wszystkie po-
zostate cele w naszym planie strategicznym.

Takze Urzgd Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej
(EUIPO) ogtosit, decyzjg dyrektora wykonawczego Christia-
na Archambeau, przedtuzenie wszystkich termindw uptywajg-
cych miedzy 9 marca a 30 kwietnia, ktére dotyczg wszystkich
stron przed Urzedem do 1 maja 2020 r. (w praktyce oznacza to,
ze terminy sq przedtuzane do poniedziatku 4 maja, poniewaz
pigtek 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy). Jedno-
czes$nie EUIPO zastosowato sie do dekretu hiszpanskiego krdla
463/2020, w wyniku ktdérego dyrektor Archambeau zezwolit
na uruchomienie tzw. protokotu ciggtosci pracy EUIPO, co ozna-
cza m.in., ze wszyscy pracownicy przeszli na tryb pracy zdalne;.
Zapewniono zgtaszajgcym i wszystkim uzytkownikom nieprze-
rwang obstuge w miare mozliwosci w danych okolicznosciach,
tak wiec dziatalno$¢ w EUIPO jest kontynuowana jak zwykle.
1gtoszenia znakdw towarowych i wzordw przemystowych sq na-
dal przyjmowane, badane i publikowane, a urzgd bedzie nadal
wysyta¢ komunikaty i wyznacza¢ terminy. Biuletyny bedg nadal
publikowane jak zwykle. Siedziba EUIPO pozostaje zamknieta
do odwotania. W opublikowanym wideo dyrektor wykonawczy
Archambeau moéwit m.in. — Wyrazam wspdtczucie dla wszyst-
kich oséb dotknietych epidemiq koronawirusa. Pracownicy EU-
IPO pracujg w domach, a urzqd nadal dobrze sobie radzi, dzieki
wczesniejszym inwestycjom w narzedzia elektroniczne i rozwig-
zania robocze - dodajgc, ze obserwuje wiele zmian w liczbie
zgtoszen, przy spowolnieniu odnotowanym w zgtoszeniach
ze Standw Zjednoczonych i Unii Europejskiej, za$ powracaniu po-
przedniego poziomu zgtoszen z Chin.

Swiatowa Organizacja Wtasnosci Intelektualnej (WIPO)
ogtosita natomiast, ze w zwigzku z pandemiqg koronawirusa,
uruchomita tzw. protokdt ciggtosci, przygotowany na sytuacije
nadzwyczajne. Réwniez praca zdalna stata sie priorytetem dla
WIPO. Zapewniono, ze globalne ustugi nie zostang zawieszone.
Dzieki procedurze nadal trwa rozpatrywanie wnioskéw o ochro-
ne wynalazkéw, ztozone na podstawie Traktatu o wspdtpracy
patentowej (PCT), madryckiego systemu miedzynarodowe;j re-
jestracji znakdw, haskiego systemu miedzynarodowej rejestracii
wzordw przemystowych, a takze administrowanie innymi sys-
temami IP i powigzanymi systemami, w tym Centrum Arbitrazu

EPO, Monachium, Niemcy
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i Mediacji WIPO. Ustepujgcy z kohcem wrzesnia ze stanowiska
Dyrektor Generalny WIPO Francis Gurry podkreilit, ze WIPO dqzy
do zapewnienia bezpieczenstwa swojemu personelowi, przy
jednoczesnym wdrazaniu nadzwyczajnego programu. W tych
niepokojqcych czasach WIPQO solidaryzuje sie ze spotecznosciq
globalnq, pracujgc nad technologiami, pozwalajgcymi poko-
nac¢ COVID-19.

Rowniez Urzgd Patentowy RP wprowadzit szereg zmian i obo-
strzeh, zwigzanych z funkcjonowaniem w czasie epidemii. Zde-
cydowana wiekszo$¢ pracownikdw przeszta w tryb pracy zdal-
nej, odwotano rozprawy przed Kolegium ds. Spornych UPRP,
zamknieto czytelnie oraz punt spotkan z ekspertami, punkt
sprzedazy wydawnictw oraz kase Urzedu. Wszystkich naszych
odwiedzajqgcych i korzystajgcych z ustug zachecilismy do do-
konywania zgtoszeh oraz prowadzenia korespondencji w formie
elektronicznejiza posrednictwem Platformy PUEUP.

Wsréd propozycji legislacyjnych przyjetych 31 marca 2020 r.
wrzgdowej fzw. Tarczy Antykryzysowejznalazty sie takze przepisy
dotyczqgce prawa wtasnosci przemystowej. Wirdd nich sq prze-
pisy dotyczgce m.in. przedsiebiorcéw i innowatordw, zmienia-
jace czasowo warunki wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia
znaku fowarowego i ztozenia ftumaczenia patentu europejskie-
go (takze ograniczonego lub zmienionego), a takze de facto za-
wieszajgce postepowania administracyjne w ramach procedur
o uzyskanie wszystkich praw wytgcznych.

Poszerzono takze katalg e-ustug, ktdére sqg dostepne za posred-
nictwem Platformy Ustug Elekironicznych Urzedu Patentowego
RP (PUEUP), ktéra zostata uruchomiona w styczniu tego roku.
W ramach udostepnionego rozwigzania osoby zainteresowane
ochrong praw wtasnosci przemystowej, oprécz ustug udostep-
nionych wczesniej, mogq takze dokonac walidacji patentu eu-
ropejskiego, sktadac¢ wnioski zwigzane z obstugqg spraw prawa
wtasnosci przemystowej oraz dotyczgce zmian w rejestrach pro-
wadzonych przez UPRP.

Warto dodacé, ze Ministerstwo Finanséw zdecydowato, ze firmy
prowadzgce prace B+R majgce stuzy¢ walce z koronawirusem
mogq skorzystac z ulgi IP Box w wiekszym zakresie (juz w zalicz-
kach na podatek od dochoddw osigganych z kwalifikowanych
praw wtasnosci intelektualnej). Podobna zacheta wystepuje
przy tzw. uldze B+R - nie trzeba czekaé z rozliczeniem wydat-
kéw do terminu sktadania wniosku. Firmy mogq takze skorzystac
z ulgi w zaliczkach na podatek dochodowy. Z preferenciji IP Box
mozna skorzysta¢ rowniez, jedli nie posiada sie kwalifikowane-
go prawa wtasnosci przemystowej ani ekspektatywy uzyskania
go, pod warunkiem jego zgtoszenia lub ztozenia wniosku o jego
uzyskanie w terminie sze$ciu miesiecy od kohca miesigca zasto-
sowania preferencii.
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Sytuacja we wspomnianych trzech organizacjach miedzyna-
rodowych i w Polsce jest nadzwyczajna, ale dynamizm widac
w dziataniach wielu urzeddw krajowych, ktére intensywnie
wspierajg swe gospodarki narodowe. Szczegdlnie zwracajq
uwage dziatania chinskiego urzedu patentowego (CNI-
PA), ktory nagtasnia, jak niektérzy starajq sie czerpad zyski
z walki z koronawirusem w Chinach. To dlatego CNIPA odrzu-
cita np. 100 zgtoszen znakdw towarowych zgtoszonych przez 55
whnioskodawcdw w tzw. ztej wierze, ze wzgledu naich potencjat
do wywotywania negatywnych skutkdw spotecznych, zgodnie
z tamtejszym prawem znakdéw towarowych. Byty to préby reje-
stracji znakdw towarowych stownych i stowno-graficznych, m.in.
z: ,Li Wenliang” — nazwiskiem stynnego okulisty, pracujgcego
w Centralnym Szpitalu w Wuhan, ktéry zmart na wirusa 7 lute-
go br., czy nazwiska ,,Zhong Nanshan”, wybitnego specjalisty,
obecnie 83-letniego, ktdry kierowat walkg z epidemig SARS
w latach 2002-2003 i ktéry ponownie wtgczyt sie w zwalczanie
nowej epidemii. Probowano takze rejestrowad jako znaki towa-
rowe wyrazy ,Huoshenshan" i ,Leishenshan” — nazwy dwdch
stynnych polowych szpitali zakaznych w Wuhan, ktérych btyska-
wiczng budowe wszyscy podziwialismy w mediach, rowniez pol-
skich. W Chinach panuje publiczne oburzenie wobec tych zgta-
szajgcych, pomimo ze wycofali swoje wnioski i przeprosili za nie.

CNIPA aktfualnie poddaje przyspieszonej analizie ponad 1500
zgtoszeh znakdw zwigzanych z epidemiq i przyglada sie zgtasza-
jacym. Tamtejsze kancelarie i pethnomocnicy majqg zosta¢ ukara-
ni przez organy regulacyjne, mie¢ ograniczony dostep do pro-
graméw rzadowych, a ich naruszenia bedg uobecnione w ich
yhistoriach kredytowych”. Wiadomo, czym to moze grozié.

Najwyzszy chihski organ ds. wtasnosci intelektualnej zobowigzat
sie do dalszego zaostrzania represji wobec niewtasciwych zgto-
szeh znakdéw towarowych zwigzanych z nowym koronawirusem,
o$wiadczajgc juz po odrzuceniu dziesigtkdw zgtoszen, ze ta-
kie zachowanie jest nie tylko bezprawne, ale sprzeczne z mo-
ralnoscig spoteczng i ludzkim sumieniem. Wezwano samorzgd
rzecznikdw patentowych i zrzeszenia agencji sktadajgcych zgto-
szenia znakdéw towarowych, aby pomdc branzy w poprawie sa-
modyscypliny i wymierzeniu kar w odpowiednio szybkim czasie.
Zaczeto tworzy¢ takze tzw. czarne listy i ujawniad ich tre$¢ opinii
publicznej. Ujawnianie wnioskodawcdw z niewtasciwymi wnio-
skami jest nie tylko odpowiedziqg na obawy spoteczne, ale takze
stanowi zagrozenie dla oséb gotowych ubiegacd sie o podob-
ne znaki towarowe - powiedziat Li Fengxian, pekinski rzecznik
patentowy, dodajqc, ze znaki towarowe zarejestrowane przed
wybuchem epidemii powinny by¢ wytgczone z represji. Réwniez
Zhang Jian, sedzia z sgdu ds. wtasnosci intelektualnej w Pekinie,
poinformowat, ze sqd ustanowit szybki kanat do rozpatrywania
takich spraw.

Nietypowa sytuacja w obszarze ochrony IP w wyniku epide-
mii COVID-19 zaistniata w Izraelu, gdzie tamtejszy rzgd podjgt
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decyzje o zastosowaniu publicznym trzech izraelskich opaten-
towanych wynalazkédw w celu utrzymania podstawowych do-
staw i ustug. Rzqd, dziatajgc za posrednictwem Ministra Zdro-
wia i za zgodqg Prokuratora Generalnego, wydat zezwolenie
na stosowanie wynalazkdédw obejmujgcych lek Kaletra przeciw
retfrowirusowi, takze w celu zwiekszenia jego importowania. Lek
ten, stosowany w leczeniu HIV, okazat sie przydatny w czasach
epidemii.

Izraelskie prawo patenfowe, zgodnie z jego sekcjami 104-105,
zezwala na wykorzystanie patentu przez rzqgd lub dla rzadu, gdy
uzna on, ze wymagajqg tego interesy bezpieczehstwa narodo-
wego lub utrzymanie podstawowych dostaw i ustug. lzraelski
producent i wtasciciel patentu wykazat, ze nie ma juz mozliwosci
zwiekszenia mocy produkcyjnych, stqd decyzja rzgdu o zastoso-
waniu tego wyjgtkowego przepisu. Zrobiono to po raz pierwszy
od uchwalenia ustawy z 1967 r. Ustawa przewiduje rekompensa-
te za wykorzystanie przez rzqd wynalazkéw chronionych paten-
tami, ale jej warunki mogq by¢ okreslone w pdzniejszym termi-
nie. Cho¢ ww. Kaletra ma ochrone patentowqg w Izraelu, nie ma
jej w wielu innych krajach, stgd dostepnos$¢ wersji generycznej
Za granicg. Poniewaz btyskawicznie znika teraz z rynku $wiato-
wego, rzgd zadecydowat, ze musi dziataé szybko, aby zabezpie-
czac¢ zapasy dla wtasnego spoteczenstwa.

Warto wiedzie¢, ze i w polskim prawie wtasnosci przemystowe;j
przewidziano tzw. licencje przymusowe na wynalazki m.in. zwig-
zane z bezpieczenstwem panstwa lub wtasnie z ratowaniem zy-
cia lub zdrowia. Dlatego polecamy uwadze czytelnikdw artykut
na ten temat w tym wydaniu Kwartalnika - Licencje przymusowe
a zwalczanie epidemii przy ich pomocy, autorstwa dra Karola
Batora, eksperta orzecznika w UPRP, ktéry wielokrotnie podejmo-
wat zagadnienia ze styku praw cztowieka oraz wtasnosci prze-
mystowej w kontekscie wynalazkdw biotechnologicznych czy tez
zdolnosci patentowej sposobdw leczenia i diagnozowania ludzi.
Jak moéwi autor, kiedy 4 lata temu pisatem o licencjach przymu-
sowych na patenty medyczne (m.in. lekii maski ochronne w do-
bie epidemii), nie sqdzitem, ze rzeczywistos¢ realnie przyniesie
takie problemy, podkreslajac, ze w polskim Prawie wtasnosci
przemystowej ustawodawca zdefiniowat przestanki uzasadnia-
jace wkroczenie przez panstwo w zakres praw podmiotowych
twércy (wynalazcy) i ograniczenie mu praw podmiotowych. Na-
stepuje to w zakresie patentdw na wynalazki, ktérych zadaniem
jest ochrona zaréwno zdrowia, jak i zycia ludzkiego.

Takze amerykanski urzgd patentowy (USPTO) ogtosit prze-
dtuzenie niektérych termindw zwigzanych z patentami i znaka-
mi towarowymi oraz z uiszczeniem pewnych wymaganych optat
zgodnie z tamtejszqg specustawq (tzw. CARES Act). Praca z eks-
pertami odbywa sie zdalnie do odwotania.

Wynalazcy i przedsiebiorcy sq sitqg napedowq naszej gospodarki
i zdajemy sobie sprawe, ze wielu z nich ma trudnosci w wyniku
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panowania COVID-19. W rezultacie staramy sie zapewnié jak
najwiekszq ulge naszym interesariuszom. Ostatecznie naszym
celem jest zapewnienie nie tylko, zeby wynalazcy i przedsiebior-
cy byli w stanie przetrwac burze, ale takze, zeby mogli wrécié
,ha lqd”, gdy to minie — podkredlit Andrei lancu, prezes USPTO
i zarazem podsekretarz stanu ds. wtasnosci intelektualnej w De-
partamencie Handlu USA.

Poza Chinami, lzraelem czy USA nadzwyczajne kroki podjety
takze inne kraje, ze znaczqgcg pozycjq w Swiatowej gospodarce,
jak Wielka Brytania, Niemcy czy Japonia.

W kraju nad Tamizg chyba jedynym z tych, ktére majg duze
znaczenie, zachecono uzytkownikdw do... zachowania dotych-
czasowej postawy — Prosimy wszystkich posiadaczy praw i spe-
cjalistéw ds. wtasnosci intelektualnej, aby w miare mozliwosci
kontynuowali sktadanie dokumentdw w normalny sposdb. Zda-
jemy sobie sprawe z obecnych wyzwan, przed ktdrymi stoi wiele
0s06b, dlatego w celu wspierania firm, posiadaczy praw i specja-
listéw w dziedzinie wtasnosci intelektualnej wprowadzimy tylko
pewne zmiany ustug ze skutkiem natychmiastowym (...). W miare
mozliwosci zachecamy do kontynuowania pracy w ramach ist-
niejgcych termindw. Tzw. ,przerwane dni” zostaty wprowadzo-
ne tylko jako sie¢ bezpieczenstwa, w ktérej normalny przebieg
dziatalnosci nie jest mozliwy — zachecat w komunikacie brytyj-
ski urzad ds. wtasnosci intelektualnej (UK IPO), dodajqc:
Jak wczesniej potwierdzono, przedtuzymy okresy, na ktére ze-
zwalajq przepisy krajowe i miedzynarodowe. Bedziemy wspie-
ra¢ poszkodowanych klientéw, korzystajgc z przystugujgcych
nam dyskrecjonalnych uprawnien.

Z kolei urzgd niemiecki (DPMA) zdecydowat sie nie ,,zawie-
szad” termindw, ani ich nie przesuwaé. Jak poinformowano
Niemiecki Urzgd ds. Patentéw i Znakéw Towarowych odpowied-
nio uwzgledni obecnq sytuacje w zarzqdzaniu procedurami
wtasnosci intelektualnej, w zakresie opcji prawnych. Dotyczy
fo w szczegdlnosci udzielania wnioskdw o przedtuzenie ter-
mindw okreslonych przez nas. DPMA nie moze przedtuzy¢ ter-
mindw okreslonych przez prawo. Iwracamy jednak uwage
na mozliwos¢ przywrécenia praw. Wiecejinformacji mozna zna-
lez¢ w obwieszczeniu z dnia 10 marca 2020 .

Natomiast urzgd patentowy w Japonii (JPO), kraju bardzo
infensywnie zmagajgcego sie z epidemiq, nie wprowadzit zad-
nych wiekszych zmian administracyjnych czy legislacyjnych.
Jako jeden z nielicznych, urzgd nie zmienit zasad fizycznego do-
stepu do swoich budynkdw, proszgc jedynie odwiedzajgcych
o przestrzeganie zasad bezpieczenstwa sanitarnego.

:(-_:

CNIPA, Pekin, Chiny

Zdj. strony internetowe urzeddw i organizaciji
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Licencje przymusowe
a zwdlczanie epidemii przy ich pomocy

Zgodnie z tredciq art. 82

ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
wtasnosci przemystowej Urzqd
Patentowy moze udzieli¢
zezwolenia na korzystanie

Z opatentowanego
wynalazku innej osoby
(licencja przymusowa),

gdy jest to konieczne

do zapobiezenia lub
usuniecia stanu zagrozenia
bezpieczenstwa Panstwa,

w szczegolnosci w dziedzinie
obronnosci, porzqgdku
publicznego, ochrony

Zycia i zdrowia ludzkiego
oraz ochrony srodowiska
naturalnego.

dr Karol S. Bator
UPRP

Gtéwnym celem umowy licencyjnej jest udzielenie innemu
podmiotowi upowaznienia do korzystania z prawa wytqcz-
nego. Znaczna wiekszos¢ licencji opiera sie przy tym zardw-
no na dobrej woli stron, jak i na swobodzie zawieranych mie-
dzy nimi umdw.

Niemniej jednak moze dojs¢ do sytuaciji, w ktdrej strony
nie mogq doj§¢ do porozumienia, ale mimo to konieczne
jest przyznanie podmiotowi trzeciemu prawa do korzystania
z opatentowanego wynalazku.

Majac powyzsze na wzgledzie, ustawodawca odnidst sie
do kwestii, gdy uprawniony z patentu nie tylko nie jest za-
interesowany osobistym korzystaniem z wynalazku (lub gdy
ma problemy w korzystaniu), ale takze wtedy, gdy nie jest
zainteresowany udzieleniem na niego licencji osobie trze-
ciej. Moze zatem dojs¢ do niebezpiecznej sytuacji, w ktorej
np.lek na chorobe wystepuje w stanie techniki, ale w rzeczy-
wistosci substancija ta nie jest produkowana i sprzedawana,
a w konsekwenciji jest niedostepna dla osdéb chorych. W ta-
kich okolicznosciach zagrozone jest zdrowie oraz zycie oséb
chorych, co w rezultacie prowadzi do naruszenia podstawo-
wych praw cztowieka.

Taka sytuacja negatywnie wptywa zatem na interes publicz-
ny i uzasadnia zastosowanie szczegdlnego rodzaju sankciji
w stosunku do uprawnionego z patentu poprzez ustanowie-
nie tzw. licencji przymusowej. Zgodnie z trescig art. 82 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo wtasnosci przemystowej Urzgd Patento-
wy moze udzieli¢ zezwolenia na korzystanie z opatentowa-
nego wynalazku innej osoby (licencja przymusowa), gdy jest
to konieczne do zapobiezenia lub usuniecia stanu zagroze-
nia bezpieczenstwa Panstwa, w szczegdlnosci w dziedzinie
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obronnosci, porzqgdku publicznego, ochrony zycia i zdrowia ludzkiego
oraz ochrony srodowiska naturalnego.

Nie powinno budzi¢ wagtpliwosci, ze pod pojeciem usuniecia stanu
zagrozenia panstwa znajduje sie tez zagrozenie epidemiczne, z jakim
aktualnie mierzy sie Polska.

W zakresie wynalazkdédw medycznych stan zagrozenia panstwa mozna
bowiem odczytywad jako majgcy miejsce w sytuacji zagrozenia epi-
demiqg koronawirusa. W tak nadzwyczajnych okoliczno$ciach koniecz-
ne moze sie okaza¢ ustanowienie licencji przymusowej na wszystkie
te wynalazki, ktérych zastosowanie okazatoby sie konieczne do jak
najszybszego opanowania epidemii. Ustanowienie licencji przymuso-
wej w celu usuniecia epidemii moze by¢ dopuszczalne jednak tylko
wtedy, gdy produkcja opatentowanego leku czy masek ochronnych
nie bedzie pokrywacd zapotrzebowania warunkujgcego usuniecie sta-
Nnu zagrozenia.

W takiej sytuacji do rozwazenia jest ponadto kwestia ustanowienia li-
cencji przymusowej z uwagi na inng przestanke typizowang w art. 82
p.w.p., tj. gdy dochodzi do ,,naduzycia patentu”. Przyjmuje sie przy tym
stusznie, ze naduzycie patentu to uniemozliwienie korzystania z wyna-
lazku przez osobe trzeciq, gdy jest to konieczne do zaspokojenia rynku
krajowego, a zwtaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, zas wy-

réb jest dostepny spoteczenstwu w niedostatecznej ilosci, jakosci lub
po nadmiernie wysokich cenach (art. 68 p.w.p.).

Istotne z punktu widzenia naduzywania patentu, poprzez niezaspoko-
jenie potrzeb rynku, jest stwierdzenie, iz naduzywanie nie musi wigzac
sie ze ztq wolg uprawnionego, bowiem z naduzyciem mamy do czynie-
nia nawet wéwczas, gdy obiektywnie rzecz ujmujgc, nie jest on w sta-
nie tego popytu zaspokoi¢ (np. z powodu nagtego wzrostu zapotrze-
bowania na maseczki czy leki). Tym samym mozna uznaé, ze licencja
przymusowa w zakresie patentéw medycznych jest ,wartownikiem”,
stojgcym na strazy ochrony zycia i zdrowia ludzkiego.

Trzeba wiec podkresli¢, ze racjonalny ustawodawca stusznie uzupet-
nit system ochrony zycia i zdrowia ludzkiego o instytucje licenciji przy-
musowej na patenty medyczne. Licencja ta, mimo iz z pozoru nosi
ceche przypisywang dziataniom ustrojéw autorytarnych (przymuso-
we wkroczenie w sfere prywatnej wtasnosci), w istocie rzeczy stanowi
niezmiernie wazne narzedzie w zapewnieniu powszechnego dostepu
do koniecznych wyrobdéw medycznych. Ponadto w przeciwiehstwie
do dziatah podejmowanych w ustrojach autorytarnych, udzielenie li-
cencji przymusowej odbywa sie po przeprowadzeniu kontradyktoryj-
nego postepowania spornego przed niezawistym organem, tj. Urze-
dem Patentowym dziatajgcym poprzez niezawistych ekspertow.
Niezwykle istotne jest takze to, ze w tym postepowaniu uprawniony
z patentu moze wykazywadé, iz nie zachodzqg przestanki warunkujgce
udzielenie licenciji.

Nie powinno budzi¢
watpliwosci, ze pod
pojeciem usuniecia
stanu zagrozenia
panstwa znajduje
sie tez zagrozenie
epidemiczne, z jakim
aktualnie mierzy sie
Polska.
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Warto zastanowié sie
nad usprawnieniami
procedury spornej,
ktéra na chwile
obecnqg stanowi jedynqg
droge do udzielenia
licenciji przymusowej
na wynalazki, mogqce
postawi¢ zapore

w walce z nowym
patogenem.

Pewnym problematycznym zagadnieniem (a przy tym niezwykle waz-
nym) jest jednak szybko$¢ przeprowadzenia wskazanego postepo-
wania administracyjnego, ktéra w momencie zaistnienia niezwykle
dynamicznej sytuacji epidemiologicznej jest nie do kohca satysfak-
cjonujgca. Nalezy wszak zauwazy¢, ze postepowanie sporne przed
Urzedem Patentowym RP, joko zmodyfikowana forma postepowania
administracyjnego, jest zbyt mato wydajne, gdy decyzja o udzieleniu
licencji przymusowej na potencjalny lek do walki z epidemig winna
by¢ wydana stosunkowo szybko. Licencja przymusowa w dobie pan-
demii, jesli ma powstrzymac stan zaistniatej kleski, powinna by¢ wyda-
na praktycznie natychmiast. Bowiem tylko wtedy ma ona szerszy sens.

Warto zastanowié sie zatem nad usprawnieniami procedury spornej,
ktéra na chwile obecnq stanowi jedyng droge do udzielenia licencji
przymusowej na wynalazki, mogqgce postawi¢ zapore w walce z no-
wym patogenem. Najskuteczniejszym wydaje sie umozliwienie rozpo-
znania wniosku o licencje przymusowq poza rozprawq, fak by nie dopu-
$ci¢ do kilkutygodniowego oczekiwania na rozprawe, ktéra w dodatku
mogtaby zostaé odroczona (np. z powodu choroby petnomocnika).
W takich okoliczno$ciach udzielenie licencji przymusowe;j tracitoby ra-
cje bytu i mogtoby doprowadzi¢ do rozprzestrzeniania sie epidemii,
a w konsekwenciji wielu zgondw, ktérych mozna byto unikng¢. Gdy roz-
wazamy wiec dobro spoteczehstwa z jednej strony, a z drugiej — pra-
wa wytgczne, wydaje sie oczywiste, ze powinnismy dac priorytet tym
pierwszym. W konsekwencji tego odpowiedzialnego podejscia proce-
dura sporna winna przybra¢ zmodyfikowang wersje — mozliwos$¢ wy-
dania decyzji na posiedzeniu niejawnym, a takze mozliwo$¢ zastoso-
wania prekluzji dowodowej, wzorowanej na postepowaniu cywilnym
w sprawach gospodarczych.

Mozna oczywiscie rozwazy¢ takze umieszczenie licencji przymusowej
w kognicji sqdéw powszechnych. Zwtaszcza ze w konteksécie ostatniej
nowelizacji k.p.c. to sqdy cywilne posiada¢ bedg mozliwos¢ rozpo-
znawania spraw dotyczgcych wtasnosci intelektualnej w szerszym za-
kresie. Niezwykle istotnym argumentem jest okoliczno$é, ze dysponujg
one bardziej rozbudowanym aparatem proceduralnym niz Kolegia
Orzekajgce UPRP.

Niemniej jednak nie jest to optymalne rozwigzanie w chwili obecnej.
Urzgd Patentowy posiada bowiem bardziej doSwiadczone i przygoto-
wane merytorycznie zaplecze ekspercko-orzecznicze, ktére jest nie-
zbedne do rozpoznania wielu technicznych kwestii zwigzanych z licen-
cjg na patent(y).

Bez wzgledu jednak, ktéry model zostatby ostatecznie wybrany, nalezy

podkresli¢, ze najbardziejistotne jest to, czy posiadad bedziemy (w sta-
nie techniki) wynalazki, ktére skutecznie zatrzymajg pandemie.
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Badania EPO i EUIPO oraz OECD

Podrobki w UE i Swiecie

— globalnym zagrozeniem

Piotr Brylski

Ze wzgledu na wysokg warto$é produktdw chronionych pra-
wami wtasnosci intelektualnej naruszanie tych praw sta-
nowi dochodowq dziatalno$¢ przestepczg, co pocigga
za sobqg znaczne koszty ponoszone przez wtascicieli praw
i poszczegdlne gospodarki w catym $wiecie. Ma to szczegdl-
ne znaczenie w okresie obecnego kryzysu wywotanego pan-
demiqg. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez EPO
i EUIPO.

Warto przytoczy¢ na wstepie komentarz dra Jacka Bartosia-
ka, prawnika i publicysty, zajmujgcego sie geopolitykg, ktéry
uwaza, ze nadchodzi czas wielkich zmian. To, co dzieje sie te-
raz, wprowadza zmiany w catym $wiatowym systemie gospo-
darczym i spotecznym, rwie tancuchy dostaw, zmienia strate-
giczne przeptywy, ktére znamy od 30 lat w zglobalizowanym
Swiecie. Jego zdaniem, pozegnamy sie z globalizacjq, jakq
znamy. Istotniejsza stanie sie nasilona rywalizacja miedzyna-
rodowa o to, kto jest lepszy w technologii, ekonomii, podziale
pracy oraz w regionalnych i globalnych uktadach. Dr Bartosiak
podkresla wiodgcg role innowacji w wychodzeniu z kryzysu
i potrzebe wsparcia rozwoju technologii przez rzqady.

Dynamiczna i nietypowa sytuacja, z jakg mamy obecnie
do czynienia, zaczeta wywotywac wiele reakcji organizacii
miedzynarodowych, rzgddw i przywddcow.

Wedtug szacunkowych danych uzyskanych w wyniku badania
przeprowadzonego w 2019 r. przez EUIPO i OECD naruszenia
praw wtasnosci intelektualnej w handlu miedzynarodowym
w 2016 . mogty dotyczy¢ az 3,3% Swiatowego handlu (szacunki
mowiq o 460 mld euro). Podrabiane towary stanowiq blisko 7%
przywozu do UE, czyli 121 mid euro rocznie. Te dane liczbowe
sQ znacznie wyzsze niz opublikowane w 2016 r., co dowodzi,

tqczny wktad wnoszony

do gospodarki UE przez
sektory intensywnie
korzystajqce z praw
wtasnosci intelektualnej
siega w przyblizeniu

42% PKB (5.7 biliona euro)

i obejmuje 28% zatrudnienia
(plus dodatkowe 10%

w wyniku zatrudnienia
posredniego w sektorach
niekorzystajgcych
infensywnie z praw wtasnosci
intelektualnej).
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IP ENFORCEMENT

ze w ostatnich latach problem nasilit sie jeszcze bardziej, a podrabia-
nie jest nadal atrakcyjne dla organizacji przestepczych.

W miare rozwoju technologii i kanatdw dystrybucyjnych réwnolegle
ze wzrostem asortymentu podrabianych produktow, sposdb funkcjo-
nowania takich organizaciji staje sie coraz bardziej ztozony. Do celdéw
dystrybuciji ich produktéw i promowania dystrybucji i konsumpcji nie-
legalnych tresci cyfrowych fatszerze stosujg modele dziatalnosci go-
spodarczej oparte w gtdwnej mierze na Internecie. Strony internetowe,
na ktérych oferowana jest sprzedaz towardw podrobionych, odnoszg
korzysci w postaci dodatkowych przychoddw z reklam tzw. wysokiego
ryzyka (strony dla dorostych, gry i ztosliwe oprogramowanie), a takze,
paradoksalnie, reklam legalnych marek, ktérym reklama na takich
stfronach przynosi dwojakie straty (szkode dla wtasnej marki i uwiary-
godnienie strony internetowej, na ktdrej marka sie pojawia).

Poza analizg dostaw towardw podrobionych i pirackich tresci, przepro-
wadzono réwniez badanie po stronie popytuy, tj. postaw obywateli UE
— konsumentdéw wobec praw wtasnosci intelektualnej, czyli ich goto-
wosci do korzystania z towardw i ustug naruszajgcych prawa wtasnosci
intelektualnej. Coich motywuje do nabywania towardéw podrobionych
i do uzyskiwania nielegalnego dostepu do tresci chronionych prawem

autorskim?e Sqg to niskie ceny, tatwy dostep i niski stopien stygmatyzacji
spotecznej powigzanej z takimi dziataniami.

Portal monitoringu naruszen praw wtasnosci
przemystowej w UE

Dostownie w przededniu rozwoju pandemii w Europie Urzgd
Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) kolejny
raz przedstawit dane dotyczgce skali podrabiania produktow
w $wiecie i w UE, wykazujgc, ze zdecydowana wiekszos¢ po-
drabianego towaru pochodszi z krajéw Dalekiego Wschodu.
Wraz z opublikowaniem raportu uruchomione zostato nowe
narzedzie EUIPO i innych stuzb do zwalczania fowardw
podrabianych.

To nowy, inteligentny portal internetowy wspomagajgcy walke z na-
ruszeniami — IP Enforcement Portal. Portal pozwala na przekaza-
nie prosby o zatrzymanie towardw naruszajgcych prawa wtasnosci
intelektualnej bezposrednio organom celnym i policyjnym. Od teraz
mozna stale §ledzi¢ swoje zgtoszenie, wchodzi¢ w inferakcje z orga-
nami, pomagac sobie wzajemnie i korzystac réowniez z tzw. alertéw.
EUIPO zacheca wszystkich, zeby jako uprawnieni chronili swoje prawa
iich bronili.

Jednym ze sposobdw ochrony jest zwrécenie sie do organdw celnych
o zatrzymanie towardw, co do ktdérych istnieje podejrzenie, ze narusza-
ja prawa wtasnosci intelektualnej. Aby to zrobié, trzeba ztozy¢ wniosek
z pro$bq o podjecie dziatah (tzw. AFA — The Application for Action).
Gtéwnaq zaletq systemu jest to, ze informacje zawarte w AFA ztozone
za posrednictwem ww. portalu, wspierajgcego egzekwowanie praw
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wtasnosci intelektualnej, docierajg do bazy danych celnych (COPIS)
w uporzgdkowany sposdb (a nie w formie zatgcznikdw), co utatwia
podjecie przeciwdziatan i moze je przyspieszyc.

Obie funkcje majg wspdlny cel: pomoc posiadaczom praw w wymia-
nie cennych informacji z organami scigania. Co wazne - korzystanie
z tego narzedzia jest bezptatne, bezpieczne i dostepne w 23 jezykach
Unii Europejskiej. Tak byto w przededniu epidemii.

Rynek podrabianych lekéw globalnym zagrozeniem

Natomiast pod koniec marca, w trakcie epidemii, EUIPO i OECD przy-
spieszyty i opublikowaty swoje najnowsze badanie o handlu pod-
rabianymi produktami farmaceutycznymi (,Trade in Counterfeit
Pharmaceutical Products Study”).

Nielegalne rynki lekdw sq atrakcyjne dla fatszerzy, zwtaszcza dzisiaj,
ze wzgledu na ich wysokg marze zysku, niskie ryzyko wykrycia i sciga-
nia, stabe kary oraz tatwosé, z jakg konsumenci mogq zostaé oszukani,
ze podrobione produkty sg autentyczne.

W latach 2014-2016 konfiskowano podrobki lekdw na powazne choro-
by, w tym malarie, AIDS i raka. Obejmowaty one réwniez antybiotyki,
srodki przeciwbdlowe, leczenie ,konsekwenciji stylu zycia”, cukrzycy
czy leki na o$rodkowy uktad nerwowy. Pochodzg one przede wszyst-
kim z Chin, Hongkongu, Singapuru i Indii. Podczas gdy Chiny i Indie
sg gtédwnymi producentami, ich tranzyt odbywa sie przez gospodar-
ki Zjednoczonych Emiratow Arabskich, Singapuru czy Hongkongu.
Inne wazne szlaki franzytu przebiegajqg przez Jemen i Iran. Wysytane
sg na caty $wiat, przy czym gtéwnymi rynkami docelowymi sg Afryka,
Europa i USA.

Problem, przed ktdrym stojg rzqgdy, przedsiebiorstwa i spoteczenstwa,
jest niezwykle frudny do rozwigzania i ma rozmaite konsekwencje,
bedqgc nie tylko przyczyng strat gospodarczych, ale tez znacznym za-
grozeniem dla zdrowia publicznego. Czesto leki te nie majg odpowied-
niego sktadu i mogq zawiera¢ niebezpieczne sktadniki.

Skutki podrabiania lekéw sg odczuwalne na wielu poziomach. Sza-
cuje sie, ze rokrocznie 72-169 tys. dzieci umiera na zapalenie ptuc
wskutek przyjecia podrobionego leku, a fatszywe leki przeciw malarii
sg przyczyng dodatkowych 116 tys. zgondw. Straty w sprzedazy oraz
spowodowane naruszeniem reputacji producentéw oryginalnych wy-
robdw sg ogromne, zwtaszcza dla przedsiebiorstw w USA. Prawie 38%
wszystkich skonfiskowanych lekdéw narusza prawa wtasnosci intelektu-
alnej firm zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Niekorzysine
skutki odczuwajqg tez inne kraje OECD (zwtaszcza Szwajcaria, Niemcy
i Francja).

W ostatnich latach
problem podrébek
przybiera na zasiegu

i sile w catym Swiecie.
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Zdj. EPO

Koszty (utracone dochody) ponoszone przez rzgdy i gospo-
darki powodowane podrobionymi lekami, zgodnie z jednym
z szacunkdw, wynoszqg ok. 1,7 mld euro, bez uwzglednienia kosz-
téw leczenia pacjentdw, ktérzy ucierpieli z powodu przyjmowania po-
drabianych lekdw, czy skutkdw zanieczyszczenia srodowiska wynika-
jgcego z wykorzystywania przy produkcji tych podrébek potencjalnie
toksycznych chemikaliéw.

Szacowane sq tez koszty spoteczne, gdyz skutkiem wzrostu przestep-
czosci zorganizowanej jest utrata miejsc pracy — szacuje sie, ze niele-
galny rynek pochtania ponad 180 tys. miejsc pracy w sektorze farma-
ceutycznym UE oraz innych sektorach, ktére dostarczajg towary i ustugi
dla branzy farmaceutycznej. W Polsce jest tez gtosno o réznego ro-
dzaju znachorach i uzdrowicielach, ktérzy zerujg na ludzkim strachu,
mamy takze ogromny problem z fatszywie leczgcymi oraz podrabia-
nymi lekami.

Przedstawiona w badaniu EUIPO i OECD analiza ma nie tylko uswia-
damia¢ skale tego problemu, jakim staty sie w $wiecie podrébki i fat-
szerstwa dotyczgce réznych sfer gospodarki i majgce wptyw na zycie
ludzkie, ale tez pomdc przygotowac odpowiednie, oparte na zdecy-
dowanych programach przeciwdziatania, spdjne akcje polityczne.

Do pilnych kwestii bezsprzecznie nalezqg: niewystarczajgcy efekt od-
straszajgcy z powodu stosunkowo tagodnych kar, pojawienie sie i rola
handlu elektronicznego czy czynniki zwigzane chocéby z wykorzysty-
waniem matych paczek w handlu podrobionymi lekami, na co jak do-
tgd nie znaleziono skutecznego Srodka zapobiegawczego.
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Raport WIPO

Geografia innowacyjnosci

Ewa Lisowska

Badania naukowe i tworzenie wynalazkdw, do niedawna jeszcze nie-
mal wytgczna domena garstki najbogatszych gospodarek, stajg sie
udziatem coraz wiekszego grona nowych graczy, wsréd ktérych naj-
liczniejszg grupe stanowiq kraje azjatyckie.

Jednoczesnie temu $wiatowemu trendowi towarzyszy na poziomie
krajowym wzmozona koncentracja aktywnosci innowacyjnej w kilku
gesto zaludnionych aglomeracjach wielkomiejskich. Sg to zazwyczgj
niezwykle dynamiczne ekosystemy innowaciji, jak na przyktad amery-
kanska Dolina Krzemowa czy chinski Shenzhen-Hongkong.

Takie wnioski — w najwiekszym skrécie — ptynq z raportu Swiatowej Or-
ganizacji Wtasnosci Intelektualnej (WIPO) z 2019 roku, dotyczgcego
wtasnosci intelektualnej na $wiecie, poswieconego geografii innowa-
cyjnosci (2019 World Intellectual Property Report: The Geography of In-
novation: Local Hotspots, Global Networks). Analize wspdtczesnych
trenddw w innowacyjnosci przeprowadzono na podstawie dwodch
gtéwnych zrédet: danych patentowych z okresu 1970-2017 pochodza-
cych ze 168 urzeddw patentowych oraz publikacji naukowych zamiesz-
czanych na portalu Web of Science z okresu 1998-2017, zawierajgcych
24 miliony artykutéw naukowych i nazwiska 62 miliondw autoréw. Dane
fe zostaty nastepnie zdekodowane geograficznie, dzieki ustaleniu
wspbtrzednych geograficznych na podstawie danych adresowych.

Gdzie powstaje innowacyjnosé w XXI wieku

Miejscem spotkah duzych nowoczesnych firm i miedzynarodowych
korporacji z wykwalifikowanymi i utalentowanymi pracownikami
i przede wszystkim miejscem intensywnejinterakcjii wymiany mysli mie-
dzy ludzmi sg gtdwnie miasta. Jednak w XXI wieku pojawity sie dodat-
kowe czynniki, ktére ksztattujg wspdtczesng innowacyjnosé. To przede
wszystkim technologia, szczegdinie technologia cyfrowa utatwiajgca
wspdtprace i dzielenie sie wiedzqg, orazinny widoczny trend: miedzyna-
rodowe korporacje, dgzgc do optymalizacji swych dziatan, rozwijajg
tzw. ,,globalne tahcuchy wartosci” i przenoszqg dziatalnos¢ badawczo-
-rozwojowq do innych o$rodkdw. Te wtasnie czynniki, a w szczegdlnosci

Wspbtczesna
geogrdfia innowac;i
pokrywa sie wyraznie
Z geografig rozwoju
ekonomicznego i ma
Z niq bliski zwiqzek
przyczynowy.

W tym krajobrazie
obecnej
innowacyjnosci
widoczne sq dwa
pozornie paradoksalne
trendy: wzrastajgca
globalizacja

i intensywna
koncentracja

w wybranych
osrodkach miejskich.
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Dziesie¢ czotowych wspdtpracujgcych ze sobq hotspotéw odpowiada za 33% wszystkich powstajgcych
na $wiecie wynalazkédw opracowywanych w miedzynarodowych zespotach
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rozwoj aglomeracii miejskich i rozproszenie sie osrodkéw badawczo-
-rozwojowych, przyczynity sie w najwiekszym stopniu do powstania
globalnych sieci innowaciji (global innovation networks).

Ewolucja tych sieciiich charakterystyka jest miedzy innymi przedmio-
tem prezentowanego raportu WIPO.

W okresie od 1970 do 2000 roku zaledwie trzy kraje — Stany Zjednoczo-
ne, Japonia i Niemcy odpowiadaty za dwie frzecie aktywnosci pa-
tentowej w skali globalnej. Wraz z grupg pozostatych krajow Europy
Zachodniej udziat ten siegngt 90%. Jednak od tego czasu sytuacja za-
czeta sie zmieniaé, zarédwno w dziedzinie patentowania, jak i publikacji
naukowych. W latach 2015-2017 tylko Chiny i Korea Potudniowa miaty
na swym koncie przeszto 20% wszystkich udzielonych na $wiecie paten-
téw, podczas gdy w dekadzie 1990-1999 udziat tych krajéw nie prze-
kraczat jeszcze 3%. Nowymi graczami na tym polu, choé w mniej im-
ponujgcej skali, sg w ostatnich latach Australia, Kanada, Indie i Izrael.
Obok tych zmian analiza innowacyjnosci w Swiecie wykazuje tez,
ze innowacje sq coraz bardziej lokalne. Na podstawie szczegdtowych
badan wyodrebniono 174 obszary o najwiekszym zageszczeniu wyna-
lazcodw i twércdw (po ang. global innovation hotspots) — na przyktad
Dolina Krzemowa, a takze 313 obszardw, gdzie poziom innowacyjno-
sci jest wysoki w jednej lub kilku dziedzinach aktywnosci patentowej
lub badah naukowych (po ang. niche clusters). Przyktadem stuzy¢
tfu mogq szwajcarskie Neuchdatel, Biel, Berno i Fryburg.

Lokalizacja hotspotéw i klastrow niszowych

Jedli chodzi o lokalizacje innowacyjnych hotspotdw i specjalistycznych
klastréw niszowych, wyrdzniajq sie szczegdlnie trzy regiony swiata.

Sqg to: wschodnie i zachodnie wybrzeza Ameryki Potnocnej, Zachodnia
Europa oraz Azja Wschodnia. Ponadto, poza Chinami i w mniejszym
stopniu takze Brazyliq i Indiami, znacznie skromniejsza liczba innowa-
cyjnych hotspotow wystepuje w krajach o Srednim poziomie docho-
déw. Z kolei w Afryce hotspotéw nie znajdziemy, za to powstato tam
troche specjalistycznych klastréw niszowych.

Wszystkie hotspoty i klastry niszowe umiejscowione sq w gesto zaludnio-
nych aglomeracjach miejskich, jednak nie wszystkie wielkie metropolie
przyciggajqg innowacyjne hotspoty czy klastry niszowe. Czasem nato-
miast osrodki miejskie o mniejszej gestosci zaludnienia mogqg by¢ ko-
lebkqg specjalistycznych klastrow niszowych, np. amerykanska Ithaca,
norweskie Stavanger czy szwajcarskie Berno, gdzie wysoka pozycja
w innowacyjnosci zwigzana jest z obecnoscig instytucji naukowych,
przemystu czy fez kluczowej firmy.

A rola hotspotdw i klastrow dla poziomu, zakresu innowacyjnosci jest
nie do przecenienia. Razem odpowiadajqg za 85% wszystkich paten-
tow i 81% catej aktywnosci naukowej na §wiecie. To oznacza, ze wie-
cej niz cztery pigte wszystkich $wiatowych innowacji ma miejsce
na obszarach, gdzie one wystepujqg. TrzydzieSci najwiekszych hotspo-
tow — wiekszo$¢ z nich pochodzgca z Chin, Niemiec, Japonii,
Korei Potudniowej i Standw Zjednoczonych — generuje 69%
wszystkich patentow i 49% aktywnosci naukowe).
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Population density does not ensure high innovation density

Figure 2.3 Patents and scientific articles in the top 35 largest cities
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Less Innovation Dense — mniejsza intensywno$¢ dziatalnosci innowacyjne;j)

Irédto: WIPO na podstawie PATSTAT, PCT i danych Web of Science oraz The City Mayors Foundation.
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Jak zmienia sie innowacyjnosé

Z Raportu wynika, ze innowacje w coraz wiekszym stopniu oparte
sg na wspdtpracy. Widac to dobrze, gdy przeanalizuje sie dane doty-
czqce udziatu wynalazcdw czy autordw pracujgcych nad konkretnym
wynalazkiem czy publikacjg naukowq.

Rola pojedynczego tworcy lub autora znacznie sie zmniejszyta z bie-
giem czasu. Wspdtczesnie to zespoty — coraz liczniejsze i bardziej réz-
norodne — ogromnie zyskujq na znaczeniu. W badaniach naukowych
juz ponad jedna pigta publikacji naukowych na $wiecie posiada sze-
$ciu lub wiecej autoréw. Wzrasta takze wspdtpraca miedzynarodowa,
gdzie ogromnq role odgrywajqg wtasnie hotspoty innowaciji. Dolina
Krzemowa, Nowy Jork, Frankfurt, Tokio, Boston, Szanghaij,
Londyn, Pekin, Bengaluru i Paryz generujg 22% wszystkich
miedzynarodowych wynalazkdw.

Na zmienigjgcy sie krajobraz innowacyjnosci duzy wptyw majqg takze
miedzynarodowe korporacje, bedgce w centrum globalnych sieci
innowaciji. Przenoszenie przez nie dziatalnosci badawczej do innych
o$rodkdw pocigga za sobg wzrost umiedzynarodowienia zespotdw
wynalazcdw wykazywanych w zgtoszeniach patentowych (ang. inter-
natfional patent sourcing).

W latach 70. i 80. tylko 9% zgtoszen patentowych wnoszonych przez
firmy amerykanhskie miato zagranicznych wynalazcédw, ale — co istot-
ne — do 2010 roku udziat tych ostatnich w zgtoszeniach wzrdst do 38%.
Firmy z Europy Zachodniej w tym samym okresie doswiadczyty bardzo
podobnego wzrostu z 9% do 27%.

Sukces a znaczenie sieci powiqgzan w skali Swiatowej
i regionalnej

Krajobraz innowacyjnosci, jaki wytania sie z analizy zawartej w rapor-
cie WIPO, wskazuje wyraznie, jak wielkie znaczenie dla ksztattowania
innowacyjnosci we wspdtczesnym Swiecie ma sie¢ powigzah ze sobg
Swiatowych hotspotdw innowaciji, szeroka wspdtpraca wynalazcdw,
naukowcow.

Istotng kwestig jest tez potrzeba zapobiegania narastajgcym regio-
nalnym rozbieznosciom w dochodach nie tylko w $wiecie jako takim,
ale i w obrebie jednego kraju. W Izraelu, ktéry z powodu dynamiczne-
go rozwoju innowacyjnej gospodarki zyskat okreslenie kraju startupow,
aglomeracja miegjska Tel Awiw zajmuje miejsce absolutnego lidera
w dziatalnosci innowacyjnej. To stamtad pochodzi 77% wszystkich izra-
elskich startupdw i tam zlokalizowanych jest 60% wysoko wykwalifiko-
wanych miejsc pracy, a pensje sg o okoto 35% wyzsze niz w regionach
peryferyjnych. Jednak, co ciekawe, kraj ten wprowadza ostatnio srodki
majqgce zniwelowac te rozbieznosci w dochodach miedzy regionami.
Zraportu mozna wyciggngc wiele wnioskéw, lecz jeden wydaje sie naj-
istotniejszy, mimo narastajgcego sceptycyzmu co do procesdw globa-
lizacji. Nie ulega watpliwosci, ze tworzenie réznego rodzaju powigzah
naukowo-badawczych, finansowych, wspierajgcych takg dziatalnose,
nie jest mozliwe bez wspdtpracy miedzynarodowej, bez polityki otwar-
tosci, dzieki ktérym mozna stawia¢ czoto coraz bardziej skomplikowa-
nym wyzwaniom technologicznym.

! Raport WIPO na temat wtasnosci inte-
lektualnej na $wiecie publikowany jest,
poczgwszy od 2011 roku, co dwa lata i sku-
pia sie na roéznych aspektach wtasnosci
intelektualne;j.

irédto: Raport WIPO 2019
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Widziane z EUIPO

Silna pozycja Polski
w obszarze wzordw przemystowych

Piotr Brylski

W rankingu zarejestrowanych wspdlnotowych wzordéw przemysto-
wych w Urzedzie Unii Europejskiej ds. W+osnpéqi Intelektualnej (EU-
IPO) Polska zajeta wysokie, bo 7. miejsce w Swiecie.

Urzgd unijny podkreslit takze nasz szczegdlny wzrost w tym olbsza-
rze w ostatniej dekadzie. W latach 2010-2019 zanotowalismy tgczny
92,3-procentowy wzrost, co stanowi takze najwyzszg roczng stope
wzrostu wsrdéd UE-27, wynoszgcg 8%.

Sredni wzrost roczny dla wszystkich wynosit w tym czasie 3,5%.
W prawnej ochronie wzornictwa przemystowego w EUIPO Polske
wyprzedzajqg tylko: Niemcy, Wtochy, USA, Francja, Wielka Brytania
i Chiny.

Srednia roczna stopa wzrostu powyzej 3,5% w ostatniej dekadzie i prawie 1,5
miliona zgtoszen wspdlinotowych wzoréw przemystowych od 2003 roku wskazu-
ja. ze wzornictwo unijne jest prawdopodobniej najbardziej liczgcg sie
sitg na globalnym rynku.

Swietny design sprawia, ze firmy sq bardziej konkurencyjne, napedza to takze
innowacije i jest kluczowym elementem sukcesu na coraz bardziej jednolitych
rynkach, na ktérych konkurujg europejskie przedsiebiorstwa.

Jak wykazujg badania, wspdlnotowe wzory pozwalajqg takze podnosi¢ wartosé
aktywdw rynkowych przedsiebiorstwa i wptywajg na wycene wartosci pod-
miotu na parkiecie gietdowym.

W EUIPO nadal przodujq firmy niemieckie, ale w ostatnim dziesiecioleciu wzrost
zgtoszen wzordw przemystowych ze Standw Zjednoczonych, Chin i Japonii jest




Nr 1/2020

25

- Registered Community Design (RCD) filings -
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wrecz uderzajgcy — podkresla Christian Archambeau, dyrektor
wykonawczy EUIPO.

Te najwieksze gospodarki $wiata w analogicznym okresie 2010-2019
zanotowaty takze niezwykte wzrosty: Chiny 890,4% i Stany Zjednoczone
103.7%.

- W swojej kolejnej wieloletniej strategii (Plan strategiczny do 2025 r.),
EUIPO bedzie nadal utrzymywad pierwszenstwo dla zgtoszen unijnych
znakdw towarowych i wzordw przemystowych w sposéb zdecydowa-
nie przyjazny dla uzytkownika, m.in. poprzez dalszqg modernizacje i ak-
tualizacje narzedzi i informacji wspierajgcych uzytkownikéw réznych
segmentéw i w zgodzie z ich potrzebami.

Unia Europejska i nowa polityka przemystowa, opracowana przez Ko-
misje Europejskq, ktadzie coraz wiekszy nacisk na wsparcie innowacji
w segmencie matych i srednich przedsiebiorstw, generalnego rozwo-
ju fechnologicznego i tzw. Green Deal (Zielonego tadu - przyp. red.).
Oczywistym jest takze fakt, ze prawa wtasnosci przemystowej bedqg
bardzo waznym elementem tej polityki przemystowej, a rbwnolegle
Komisja bedzie nadzorowaé takze nowe przepisy unijne w zakresie
prawa wzordw przemystowych — moéwi Archambeau.

Sredni roczny wzrost wyniést 3,5% pomiedzy 2010 a 2019 r., zaé tgczna
stopa wzrostu wyniosta 36,2%. Zgtaszajgcy do EUIPO zgtosili 265 tys.
zgtoszen, zawierajgcych srednio 3,7 wzoru przemystowego w jednym
zgtoszeniu, dajgc tgczng liczbe ponad 988 tys. indywidualnych wzoréw
przemystowych.

Urzgd prognozuje, ze skumulowany wolumen na 2020 r. wyniesie
ok. 1,1 min zgtoszen wspdlnotowych (RCD).
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Pie¢ najwiekszych gospodarek unijnych (Niemcy, Wielka Brytania,
Francja, Wtochy i Hiszpania) odpowiada za prawie 51% wszystkich
zgtoszen bezposrednich, za§ pierwsza dziesigtka zgtaszajgcych
(zawierajgca takze USA, Chiny, Japonie, Polske i Holandie) odpo-
wiada za 77% wszystkich zgtoszen.

Powinno cieszy¢, ze wsrdd tych zdecydowanych lideréw wzornic-
twa przemystowego znajduje sie nasza gospodarka.

Jednak dynamiczna analiza rocznego wzrostu liczby zgtoszeh wedtug po-
szczegdlnych krajow, ujawnia wazne zmiany i pojawienie sie nowych trenddw.

Udziat krajow unijnych stale spada (-15%), podczas gdy ro$nie udziat Standw
Zjednoczonych (+4%) i Chin (+12%).

Réwniez jedli chodzi o najaktywniejszych indywidualnych zgtaszajgcych
do EUIPO, ktérzy sqg $wiatowymi liderami w swoich branzach intensywnie ko-
rzystajcych z projektowania i innowaciji, znajdujqg sie przedsiebiorstwa spoza
UE, np. RiekerSchuh, Nike, Samsung Electronics, Apple iLG Electronics.

W rankingu klas pierwsze miejsce zajmuje wyposazenie (klasa 6), zas nastep-
ne sq klasa 2 (artykuty odziezowe i pasmanteria) oraz klasa 14 (nagrywanie,
sprzet telekomunikacyjny lub przetwarzajgcy dane). Ta ostatnia ma najwyz-
szq dynamike rosngcq (+9,1%).

W latach 2010-2019 wobec ponad 3700 wspdlnotowych wzordw przemysto-
wych uruchomiono procedure uniewaznienia prawa. Zdecydowana wiek-
sz05¢ z nich (az 87,7%) dotyczyta w podstawie roszczen, iz zakwestionowane
wzory nie sq nowatorskie lub nie posiadajq indywidualnego charakteru.

Wspdlnotowe wzory przemystowe sq poczgtkowo wazne przez
pie¢ lat od daty zgtoszenia, zas ochrona moze by¢ jeszcze prze-
dtuzana czterokrotnie, w piecioletnich blokach, do maksymalnie
25 lat.

1gtoszenia do EUIPO sg sprawdzane gtéwnie pod kgtem formalnosci, takich
jak wtasciwy jezyk narodowy, poprawnie wskazany wtasciciel i/lub przed-
stawiciel, kwestia petnomocnika w postepowaniu, spdjnego przedstawienia
produktu/wzoru, dla ktérego zgtaszana jest ochrona oraz dokonanie wtasci-
wych - réwniez w wyznaczonym czasie — optat.

Natomiast badanie merytoryczne zgtoszenia ograniczone jest do weryfi-
kaciji, czy wniosek jest zgodny z przepisami, zwtaszcza z art. 3 rozporzgdze-
nia o wspdlnotowych wzorach przemystowych (Rozporzgdzenie Rady (WE)
nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzordw wspdlnotowych), oraz
czy nie jest sprzeczny z politykqg i porzgdkiem publicznym oraz moralnosciq.

Srednio w 22,7% wszystkich badanych zgtoszer do EUIPO wykryto co najmniej
jeden brak formalny, lecz zdecydowana wiekszo$¢ z nich zostata poprawiona
przez wnioskodawce, o czym $wiadczy sredni wskaznik rejestracji, wynoszgcy
95,1%.

Decyzje o odmowie byty ogdlnie przyjete bez dalszych dziatan, co pokazuje
bardzo niski wskaznik odwotywania sie (wobec mniej niz 1% odmow) do Izby
Odwotawczej EUIPO.
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Ochrona unijnych znakéw towarowych
| wspolnotowych wzordw przemystowych

PO brexicie

Paulina Uszynska-Rzewuska
ekspert UPRP

Po tym, jak w pazdzierniku 2019 roku Unia Europejska i Zjednoczone
Krélestwo osiggnety porozumienie co do warunkédw opuszczenia Unii,
1 lutego tego roku Wielka Brytania przestata by¢ cztonkiem Unii Eu-
ropejskiej, pomniejszajgc w ten sposdb liczbe panstw cztonkowskich
z 28 do 27. Stato sie tak na mocy umowy o wystgpieniu Zjednoczonego
Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pétnocnej z Unii Europejskiej i Euro-
pejskiej Wspolnoty Energii Atomowej (2019/C/384 1/01).

Tym samym rozpoczqt sie okres przejsciowy, ktéry potrwa
do konca tego roku. W okresie przejsciowym prawo Unii bedzie miec¢
zastosowanie do Zjednoczonego Krdlestwa i na jego terytorium, jed-
nak szczegdlna sytuacja bedzie polegac na mozliwosci podejmowa-
nia przez Zjednoczone Krélestwo dziatah zmierzajgcych do zawarcia
nowych umow miedzynarodowych we wtasnym imieniu.

W czasie trwania okresu przejéciowego Wielka Brytania nadal be-
dzie traktowana jak panstwo cztonkowskie. Bedzie uczestniczy¢
w jednolitym rynku i unii celnej. Bedzie wptacac sktadke do budzetu UE
na dotychczasowych zasadach i korzysta¢ ze wszystkich programow
unijnych, ktére bedqg funkcjonowaty do kohnca biezgcego roku (trans-
fery finansowe w obie strony bedqg dokonywane jeszcze przez kilka naj-
blizszych lat). Umowa o wystgpieniu Wielkiej Brytanii z UE przewiduje
mozliwos¢ jednorazowego przedtuzenia okresu przejsciowego o rok
lub dwa. Decyzja o ewentualnym przedtuzeniu musi jednak zapasé
przed 1 lipca 2020 roku.

Kwestie zwigzane z obszarem wtasnosci intelektualnej zostaty
uregulowane w tytule IV tej umowy.
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Przewidziano ciggto$¢ ochrony zarejestrowanych lub przyznanych
praw w Zjednoczonym Krdlestwie. Wskazano, ze uprawniony z praw
wtasnosci intelektualnej, ktére zostaty zarejestrowane lub przyznane
przed zakohczeniem okresu przejsciowego, staje sie w drodze automa-
tyzmu, a wiec bez koniecznosci ponownego rozpatrywania zgtosze-
nia, uprawnionym z tego prawa w Zjednoczonym Krélestwie. Znajdg
fu zastosowanie przepisy obowigzujgce na obszarze Zjednoczonego
Krolestwa.

Mozna to okresli¢ w ten sposéb, ze unijne znaki towarowe i wspol-
notowe wzory przemystowe, ktére zostanqg zarejestrowane w Urze-
dzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) w okre-
sie do 31 grudnia 2020 roku, kiedy nastgpi tzw. Exit Day, poczgwszy
od 1 stycznia 2021 roku bedq posiadaty swéj odpowiednik w rejestrze
krajowych znakéw towarowych Wielkiej Brytanii, posiadajgc takg
samq date zgtoszenia, rejestracji, pierwszehstwa oraz korzystajgc z ta-
kiego samego zakresu ochrony. W przypadku wzordw przemystowych
uprawniony do wspdlnotowego wzoru przemystowego zarejestrowa-
nego stanie sie jednoczesnie uprawnionym do zarejestrowanego wzo-
ru w Zjednoczonym Krélestwie w odniesieniu do tego samego wzoru.

W ten sposdéb od 1 stycznia 2021 roku uprawnieni do unijnego znaku to-
warowego lub wspdlnotowego wzoru przemystowego bedq korzystac
z prawa do unijnego znaku towarowego lub wspdlnotowego wzoru
przemystowego, ktérego ochrona obejmowac bedzie 27 panstw Unii
Europejskiej, oraz prawa do krajowego znaku towarowego lub wzoru
przemystowego obejmujgcego terytorium Wielkiej Brytanii. Nie bedzie
sie to wigzato z koniecznosciq poniesienia jakichkolwiek dodatkowych
kosztow ze strony uprawnionego.

* Przedluzenie istniejgcej ochrony

Co do kwestii zwigzanych z przedtuzeniem istniejgcej ochrony znakéw
towarowych i wzordw przemystowych, nalezy wskazaé, ze uprawnieni
do unijnych znakdw towarowych i wspdlnotowych wzordw przemysto-
wych w celu zachowania ciggtos$ci ochrony na terytorium Unii Euro-
pejskiej oraz Zjednoczonego Krélestwa bedqg zmuszeni ponie$¢ koszt
uiszczenia dwdch niezaleznych optat za przedtuzenie ochrony, odpo-
wiednio dla unijnego znaku towarowego lub wspdlnotowego wzoru
przemystowego na terytorium 27 panstw Unii Europejskiej oraz krajo-
wego znaku towarowego lub wzoru przemystowego w Zjednoczo-
nym Krélestwie. Optaty te bedq dokonywane odpowiednio na rzecz:
Urzedu Unii Europeijskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) i Urzedu
ds. Wtasnosci Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UKIPO). Wysoko$¢ optat
za przedtuzenie ochrony na terytorium Zjednoczonego Krélestwa re-
gulowana bedzie na podstawie prawa Zjednoczonego Krélestwa.

W czasie trwania
okresu przejsciowego
Wielka Brytania nadal
bedzie traktowana jak
panstwo cztonkowskie.
Bedzie uczestniczyé

w jednolitym rynku

i unii celnej.
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* Ochrona niezarejestrowanych wzoréw wspélnotowych

W zakresie ochrony niezarejestrowanych wspdlnotowych wzordw prze-
mystowych wtasciciel prawa do niezarejestrowanego wzoru, ktére
powstato przed zakohczeniem okresu przejsciowego, w odniesieniu
do fego wzorvu, staje sie wtascicielem egzekwowalnego prawa wtasno-
sciintelektualnejw Zjednoczonym Krélestwie i na podstawie przepiséw
Zjednoczonego Krélestwa. Oznacza to taki sam poziom ochrony, jak
przewidziany w rozporzgdzeniu (WE) nr 6/2002 (Rozporzgdzenie Rady
WE nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie wzoréw przemy-
stowych). Prawo to jest chronione na mocy przepiséw Zjednoczonego
Krolestwa co najmniej przez pozostaty okres ochrony niezarejestrowa-
nego wzoru wspdlnotowego na podstawie art. 11 ust. 1 tego rozporzg-
dzenia. Chodzi o okres trzech lat, rozpoczynajgcy sie od dnia, w ktérym
wzér zostat po raz pierwszy udostepniony publicznie.

* Rejestracje miedzynarodowe

Podjeto rowniez dziatania w celu zapewnienia ciggtosci ochrony reje-
stracji miedzynarodowych. W tym celu wprowadzono $rodki majgce
sprawic, ze osoby fizyczne i prawne, ktére uzyskaty ochrone przed za-
kohczeniem okresu przejsciowego w odniesieniu do znakdw towaro-
wych objetych rejestracjqg miedzynarodowq lub wzoréw z wyznacze-
niem na Unie Europejskq, zgodnie z systemem madryckim dotyczgcym
miedzynarodowej rejestracji znakdw bgdz zgodnie z systemem haskim
dotyczgcym miedzynarodowej rejestracji wzordw przemystowych,
bedg mogty korzysta¢ w Zjednoczonym Krélestwie z ochrony swoich
znakdw towarowych lub wzordw przemystowych w odniesieniu do tych
miedzynarodowych rejestracji.

 Inaki towarowe i wspolnotowe wzory przemystowe

Jezeli zgtoszenia unijnego znaku towarowego lub wzoru wspdlnoto-
wego dokonano przed zakohczeniem okresu przejsciowego i w od-
niesieniu do tego zgtoszenia stwierdzona zostata data wptywu, oso-
bie, ktéra dokonata zgtoszenia, przystuguje — w zakresie tego samego
znaku towarowego w odniesieniu do fowardw lub ustug, ktére sq iden-
tyczne z towarami i ustugami, dla ktérych ztozono zgtoszenie w Unii,
lub ktére wchodzg w zakres takich towardw lub ustug, bgdz w od-
niesieniu do tego samego wzoru — prawo do dokonania zgtoszenia
w Zjednoczonym Krélestwie w ciggu 9 miesiecy od zakohczenia okresu
przejsciowego.

Zgtoszenie dokonane na tej podstawie ofrzyma takg samg date wpty-
wu i date pierwszenstwa jak odpowiadajgce mu zgtoszenie unijne. Po-
stepowanie podlegad bedzie natomiast procedurze krajowej przewi-
dzianej w Zjednoczonym Krélestwie.
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e Znaki renomowane

Witasciciel znaku towarowego Unii Europejskiej, ktéry zyskat renome
w Unii, jest uprawniony do wykonywania w Zjednoczonym Krélestwie
praw réwnowaznych w odniesieniu do odpowiedniego znaku
towarowego na podstawie renomy uzyskanej w Unii do zakohczenia
okresu przejsciowego. Po tym okresie ciggtos¢ renomy tego znaku to-
warowego opiera sie na uzywaniu znaku w Zjednoczonym Krélestwie.

* Uzywanie znaku towarowego

W umowie przewidziano, ze nie stwierdza sie wygasniecia znaku to-
warowego ze wzgledu na to, iz odpowiedni znak towarowy Unii Eu-
ropejskiej nie byt rzeczywiscie uzywany na terytorium Zjednoczonego
Krélestwa przed zakohczeniem okresu przejsciowego. Znaki towarowe,
w przypadku ktérych dokonano zgtoszenia przed zakohczeniem okre-
su przej$ciowego, zaczng podlegac obowigzkowi uzywania na teryto-
rium Wielkiej Brytanii po uptywie pieciu lat od daty wyjscia Zjednoczo-
nego Krélestwa z Unii Europejskiej.

 Uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia

Jesli prawo to zostanie uniewaznione lub stwierdzone zostanie jego
wygasniecie w Unii w wyniku postepowania administracyjnego lub sg-
dowego, odpowiadajgce mu prawo w Zjednoczonym Krélestwie zo-
stanie rowniez uniewaznione lub wygaszone w tej samej dacie, chyba
ze podstawa wygasniecia lub uniewaznienia nie bedzie miata zastoso-
wania w Zjednoczonym Krélestwie.

» Wyczerpanie praw

W zakresie wyczerpania praw, ktére nastgpito przed zakohczeniem
okresu przejsciowego na mocy przepisdw prawa unijnego, ten sam
skutek dotyczy wyczerpania w Zjednoczonym Krélestwie.

Podsumowujgc, ze wzgledu na wystgpienie Wielkiej Brytanii z Unii Eu-
ropejskiej ochrona unijnego znaku towarowego i wspdlnotowego wzo-
ru przemystowego dotyczy¢ bedzie obszaru Unii Europejskiej, ktdrej
cztonkami jest 27 panstw.

Jednak uprawnieni do unijnych znakdéw towarowych i wzoréw wspdl-
notowych, ktdrzy dokonajg zgtoszenia przed dniem 31 grudnia 2020
roku, stang sie jednoczes$nie wtascicielami znakdw towarowych i wzo-
réw przemystowych na podstawie procedury krajowej Zjednoczonego
Krélestwa.

Od 1 stycznia 2021 roku dla uzyskania ochrony na terytorium Unii Euro-
pejskiej i Zjednoczonego Krdlestwa konieczne bedzie dokonanie od-
dzielnych zgtoszeh i wniesienie dwdch optat.
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Konwencja Paryska a ochrona
certyfikujgcych znakdéw towarowych

dr Kinga Wernicka

rzecznik patentowy

adiunkt w Katedrze Prawa UE
Wydziat Prawa i Administracji UMCS

W wielu panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej istnieje moz-
liwos¢ ochrony znakdw certyfikujgcych czy gwarancyjnych, jed-
nakze brak jednolito$ci w obrebie przepisdw prawnych regulu-
jgcych ochrone tej kategorii normatywnej znakdw towarowych
w poszczegdlnych panstwach utrudnia korzystanie z niej w przy-
padku tranzytu towardw czy ustug na terytorium UE.

Ochrona znakdéw towarowych certyfikujgcych czy gwarancyjnych nie zo-
stata expressis verbis wyrazona w Konwenciji Paryskiej (ani w jej wersji pier-
wotnej, aniw wersjach po kolejnych jejrewizjach). Konieczno$¢ wprowadze-
nia ochrony tej kategorii znakdw w panstwach Zwigzku Paryskiego wynikata
wprawdzie w sposdéb posredni z obowigzku ochrony znakdéw wspdlnych spo-
czywajgcego na panstwach nalezgcych do Zwiqzku, jednakze w pierwot-
nej wersji Konwencji Paryskiej ochrona znakdw wspdlnych nie byta przed-
miotem regulacji. Dopiero jej rewizja dokonana w Waszyngtonie w 1911 r.
poprzez dodanie przepisu art. 7 bis — wprowadzita takie zobowigzanie. Re-
gulacje w zakresie ochrony znakdw wspdlnych ulegty nastepnie uzupetnie-
niu w ramach konferencji w Londynie w 1934 r., ale mimo wprowadzonych
zmian w obrebie analizowanego przepisu, nadal nie wprowadzono precy-
zyjnej definicji znaku wspdinego.

Panhstwa cztonkowskie Zwiqgzku Paryskiego wprowadzaty do ochrony rézne
postaci znakdw wspdinych.

Wskazuje sie na trzy kategorie znakdw wspdlnych chronionych w panstwach
cztonkowskich Zwigzku Paryskiego: po pierwsze, sq to oznaczenia wskazu-
jace na przynalezno$¢ do konkretnej organizaciji, po drugie, sq to oznacze-
nia wskazujgce na posiadanie przez towary i/lub ustugi, na ktdre znak jest
natozony, konkretnych wtasciwosci, po trzecie, sg to oznaczenia zaréwno
bedqgce symbolem przynaleznosci organizacyjnej, jak i gwarantujgce po-
siadane konkretnych wtasciwosci przez produkty i/lub ustugi, na ktére znaki
sq natozone!.
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Pierwszg kategorie znakdéw stanowiq znaki wspdline
zwykte. Gtéwng ich funkcjqg jest funkcja oznaczenia
pochodzenia. Przejawia sie ona we wskazaniu przy-
naleznosci do przedsiebiorcy zrzeszonego w danej
organizacji bedgcejwtascicielem znaku konkretnego
fowaru czy ustugi oznaczonych takim znakiem.

Drugg kategoriq znakdw jest znak certyfikujgcy (gwa-
rancyjny). Znaki tego typu petnig wytgcznie funkcje
gwarancyjng. Ich celem nie jest wskazanie na po-
chodzenie komercyjne produktfu czy ustugi oznaczo-
nej znakiem. Nadrzedng rolg znakdw certyfikujgcych
(gwarancyjnych) jest funkcja gwarancyjna przeja-
wigjgca sie w zagwarantowaniu, iz fowar czy ustuga
opatrzone znakiem gwarancyjnym (certyfikujgcym)
posiadajg konkretne cechy czy wtasciwosci.

Trzeciqg kategorie normatywng znakdw sq znakiwspol-
ne gwarancyjne. Podstawowymi funkcjami tego typu
znakodw jest zardwno funkcja oznaczenia pochodze-
nia, jak i funkcja gwarancyjna.

Wprowadzenie niejednolitych regulacji w za-
kresie ochrony znakdw wspdlnych spowodo-
wato funkcjonowanie — w obrebie panstw eu-
ropejskich — réznych form ochrony w zakresie
tej kategorii znakdw towarowych, na co zwré-
cono uwage w raporcie z 2011 r. przedstawio-
nym przez Instytut Maxa Plancka, zajmujgcy
sie Prawem Wrtasnosci Intelektualnej i Pra-
wem Konkurencji. W raporcie zauwazono réwniez,
ze w wielu panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
istnieje mozliwos¢ ochrony znakdéw certyfikujgcych
czy gwarancyjnych, jednakze brak jednolitosci w ob-
rebie przepisdw prawnych regulujgcych ochrone tej
kategorii normatywnej znakdéw towarowych w po-
szczegolnych panstwach utrudnia korzystanie z niej
w przypadku tranzytu towardw czy ustug na teryto-
rium UE.

Brak jednolitych regulacji prawnych w zakresie ochro-
ny znakéw certyfikujgcych (gwarancyjnych) w pan-
stwach cztonkowskich Unii Europejskiej doprowa-
dzit do ingerencji w ten obszar przez prawodawce
unijnego.

W zwigzku z tym zostato wydane Rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/24242,
na podstawie ktérego umozliwiono rejestracje zna-
kow certyfikujgcych w Urzedzie ds. Harmonizacji Ryn-
ku Wewnetrznego (obecnie: Urzgd UE ds. Ochrony
Wtasnosci Intelektualnej). Prawodawca unijny argu-
mentowat (motyw 27 preambuty do rozporzgdzenia
2015/2424), ze umozliwienie ochrony unijnych znakéw
certyfikujgcych:

¢ stanowi uzupetnienie istniejacych przepisdow doty-

czgcych wspdlnotowych znakdw wspdlnych,

e stuzy jednocze$nie wyeliminowaniu obecnej nie-
réwnowagi pomiedzy systemami krajowymi a sys-
femem unijnego znaku towarowego,

e ma réwniez cel gospodarczy - stuzy zapewnieniu
instytucjom lub organizacjom certyfikujgcym moz-
liwosci zezwalania uczestnikom systemu certyfika-
Cji na uzywanie znaku jako oznaczenia dla towa-
réw lub ustug spetniajgcych wymogi w zakresie
certyfikacji.

Oprécz rozporzgdzenia 2015/2424 zostata rowniez wy-
dana dyrektywa 2015/24364, ktéra przewidziata moz-
liwo$¢ wprowadzenia przez panstwa cztonkowskie UE
jednolitych przepiséw z zakresu ochrony znakdw cer-
tyfikujgcych lub gwarancyjnych (art. 28 ust. 1 dyrekty-
wy 2015/2436).

Polski ustawodawca ostatecznie® wprowadzit Ustawqg
z dnia 20.02.2019 r. o zmianie ustawy — Prawo wtasno-
$ci przemystowejé mozliwos$é ochrony znakdéw towaro-
wych gwarancyjnych.

W konsekwencji wprowadzonych wyzej wymienio-
nych aktéw prawnych na terytorium Polski ochronie
podlegajg aktualnie niezaleznie trzy typy znakdéw
gwarancyjnych:

1. znaki certyfikujgce UE rejestrowane w EUIPO
od dnia 1.10.2017 r.,

2. znaki wspdlne gwarancyjne zarejestrowane przed
wejsciem w zycie ustawy z 20.02.2019 r.,

3. znaki towarowe gwarancyjne rejestrowane przez
UPRP od dnia wejscia w zycie ustawy z 20.02.2019 r.

1 M. Kepinski, Komentarz do art. 7 bis [w:] A. Adamczak, A. Szewc
(red.), Konwencja paryska o ochronie wtasnosci przemystowej.
Komentarz, Warszawa 2008, s. 256-257.

2 Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424
z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie Rady (WE)
nr 207/2009 w sprawie wspodlnotowego znaku towarowego i roz-
porzgdzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujgce rozporzqgdzenie
Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towaro-
wego oraz uchylajgce rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 2869/95
w sprawie optat na rzecz Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (Tekst majgcy znacze-
nie dla EOG); Dz. Urz. UE L 341 z 24.12.2015, str. 21-94; dalej jako
rozporzgdzenie 2015/2424.

3 Rozporzgdzenie 2015/2424 zostato nastepnie zastgpione rozpo-
rzgdzeniem 2017/1001.

4 Dyrektywa PEiRady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015.
majgca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkow-
skich odnoszgcych sie do znakdéw towarowych; Dz. Urz. UE L 336
z23.12.2015, 5. 1-26; dalej jako dyrektywa 2015/2436.

5 Pkt 28 projektu z dnia 14.11.2017 r. ustawy o zmianie ustawy —
Prawo wtasnosci przemystowej (UD 311) przewidywat uchylenie
przepisdw regulujgcych ochrone wspdlnych znakéw towaro-
wych gwarancyjnych bez wprowadzenia regulacji prawnych
w zakresie ochrony, o ktérej mowa w art. 28 ust. 1 dyrektywy
2015/2436.

6 Dz.U.z2019 poz. 501; dalej jako ustawa z 20.02.2019 r.
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Czy wzor uzytkowy moze by¢ utworem?

Podmioty uprawnione
najczesciej szukajq
mozliwosci przedtuzenia
ochrony na gruncie
prawa autorskiego dia
wzoréw przemystowych,
po wygasnieciu ochrony
ptynqcej z ich rejestracii.
Jednakze, jak wynika

Z praktyki, tego rodzaju
préby przedtuzenia
ochrony majq miejsce
takze w odniesieniu

do wzordéw uzytkowych.

dr Jakub Kepinski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan

Za niepokojaca nalezy przy tym przyjgé zauwazalng w orzecz-
nictwie sqddw powszechnych tendencje przyznawania niejako
z automatu ochrony prawnoautorskiej kazdemu rezultatowi pracy
cztowieka.

Poruszane zagadnienie prowadzi do powaznych konsekwencji
praktycznych. Nie kazdy bowiem proces intelektualny prowadzi
do powstania rezultatu o cechach twérczych!. W konsekwenciji
nie mozna kazdego wyniku pracy cztowieka kwalifikowac jako
utwor i przyznawaé mu automatycznie ochrony.

Wzdbr uzytkowy jest rozwigzaniem zagadnienia technicznego.
Zastosowanie tego wymogu w stosunku do wzordw uzytkowych
jest celowe, gdyz przede wszystkim umozliwia odrdznienie wzo-
row uzytkowych od wzordw przemystowych?. Przestanka ta wyklu-
cza ochrone m.in. wytwordw o charakterze jedynie estetycznym.
Techniczny charakter wzoru uzytkowego oznacza, ze jego istotg
jest wskazanie sposobu oddziatywania na materie w celu osig-
gniecia zamierzonego celu, polegajgcego na zaspokajaniu po-
trzeb ludzkich innych anizeli estetyczne?d.

Jezeli rozwiqgzanie spetnia wymagania okreslone w art. 94 pwp,
to na wzdr uzytkowy moze zostaé udzielone prawo ochronne,
ktére wygasa po 10 latach od daty dokonania zgtoszenia w Urze-
dzie Patentowym. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie
prawo wytgcznego korzystania ze wzoru uzytkowego w sposéb
zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczpospolitej Pol-
skiej (art. 95 ust. 2 pwp).

Bezspornym pozostaje, ze édw czasowy charakter praw wytgcz-
nych jest jednq z najbardziej charakterystycznych cech wtasnosci
przemystowej. Jego uzasadnieniem jest konieczno$¢ zachowania
rownowagi miedzy interesem uprawnionego a interesem ogotu
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(publicznym), w tym zapewnienie, by chronione roz-
wigzanie znalazto sie po pewnym czasie w domenie
publicznej*. Zatozenie to jest szczegdlnie widoczne
w odniesieniu do wynalazkdw i wzordw uzytkowych.

W obu przypadkach te dobra niematerialne chronig
istote danego rozwigzania technicznego, a nie for-
me wyrazenia, jak ma to miejsce w prawie autorskim.
Tym samym interes publiczny zwigzany z ,uwolnie-
niem” rozwigzania zagadnienia technicznego jest
niezwykle silny. Sgdy powinny przy rozstrzyganiu kwe-
stii przyznania ochrony prawnoautorskiej dla wzoréw
uzytkowych bra¢ pod uwage okolicznosci, ze dobro
niematerialne w postaci wzoru uzytkowego znajduje
sie w domenie publiczne;.

W moim przekonaniu préba przedtuzania ochrony
na gruncie prawa autorskiego dla wzoru uzytkowe-
go znajdujgcego sie w domenie publicznej powinna
by¢ rozpatrywana przez pryzmat naduzycia prawa.
Stoi ona takze w sprzecznosci z zatozeniami lezgcymi
U podstaw catego systemu ochrony praw wtasnosci
intelektualnej w Polsce i wprowadzonego rozdziatu
prawa autorskiego i prawa wtasnosci przemystowe;.

Przyznanie ochrony prawnoautorskiej wzorowi uzyt-
kowemu znajdujgcemu sie w domenie publicznej po-
woduje niepewnos$é prawng. Podmiot, ktéry chciat-
by korzysta¢ z wzoru uzytkowego, ktdérego ochrona
juz wygasata, nie jest pewny, czy nie zostanie wkrétce
pozwany o naruszenie praw autorskich do utworu be-
dgcego tozsamym z wzorem uzytkowym w domenie
publicznej. Wptywa to nie tylko na sytuacje prawng
podmiotu dziatajgcego w zaufaniu do rejestru wzo-
réw uzytkowych, ale ma bezposredni wptyw na inno-
wacyjno$¢ catej gospodarki.

Niekwestionowane jest przy tym stanowisko, ze ochro-
na przyznana ustawg o prawie autorskim i ustawqg
prawo wtasnosci przemystowej jest niezalezna (art. 1
ust. 2 pwp). Takie zatozenie oznacza, ze potencjalnie
dany wytwdr moze podlega¢ ochronie zaréwno
na podstawie  przepisdw  prawa  wtasnosci
przemystowej, jakiprawa autorskiego, podwarunkiem
spetnienia przestanek ochrony przewidzianej w danej
ustawie (ochrona kumulatywna). Od razu trzeba
jednak zastrzec, ze nie wszystkie wytwory bedg
mogty podlegac takiej kumulatywnej ochronie®. Nie-
ktérzy z autoréw przyjmujg przy tym jednoznaczne
stanowisko i uwazajq, ze wynalazki i wzory uzytkowe
jako rezultat pracy technicznej nie podlegajg ochro-
nie prawnoautorskiejé.

Inni autorzy z kolei podnoszq, ze btedne jest stanowi-
sko chociazby przedstawione w wyroku Sqdu Ape-
lacyjnego w Szczecinie z 28.12.2006 r.7, ktéry uznat,
ze wzdr uzytkowy moze by¢ utworem w rozumieniu
prawa autorskiego. Prawo autorskie nie chroni bo-
wiem rozwigzan technicznych, a takim przedmiotem
jest wzdr uzytkowys.

Nie rozstrzygajac jednoznacznie powyzszej kwestii,
gdyz ramy niniejszego opracowania nie pozwalajq
na przedstawienie wyczerpujgcego uzasadnienia
przyjetego stanowiska, uwazam, ze sqdy przy rozstrzy-
ganiu tego rodzaju sporéw powinny szczegdtowo
badac istnienie cech twdrczych i nietwdrczych wy-
tworu, powinny ocenic, jakie sqg jego funkcje (uzytko-
we, funkcjonale, technologiczne i konstrukcyjne) i jaki
majg one wptyw na ostateczny ksztatt wytworu.

Wytwor bedgcey bowiem wynikiem pracy wytgcznie
technicznej, przewidywalnej i powtarzalnej z goéry
okreslonym rezultatem nie moze by¢ przejawem dzia-
talnosci tworczej, a tym samym utworem. Przy oce-
nie powyzszych okolicznoéci sgdy mogg positkowad
sie opiniq biegtych, ktdéra nie powinna by¢ jednak
rozstrzygajgca. Opinia biegtego stanowi jedynie je-
den z srodkéw dowodowych, ktdre sgd musi wzigc
pod uwage. Z badanych orzeczeh wynika jednak,
ze to najczescie] biegli rozstrzygajg spér, a nie sgd.

Nalezatoby przy tym wiec rozwazyé, czy nie trze-
ba by podwyzszy¢é aktualnie przyjmowanego
progu koniecznego poziomu twdrczosci, warun-
kujgcego przyznanie statusu utworu?, co w konse-
kwencji prowadzitoby do odcigzenia systemu ochro-
ny prawnoautorskiej'C.

1 Wyrok SN z25.01.2006, | CK 281/05.

2 E. Nowinska, U. Promifska, M. du Vall, Prawo wtasnosci przemy-
stowej. Przepisy i omdéwienie, Warszawa 2003, s. 81.

3 Tamze,s. 138.

4 T.Targosz, System prawa handlowego, t. 3, Prawa wtasnosci
przemystowej, pod red. E. Nowinskiej, K. Szczepanowskiej-
Koztowskiej, Warszawa 2015, s. 797.

5 A.Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019, s. 30.

6 Tamze.

7 Postanowienie Sqdu Apelacyjnego w Szczecinie z 28.12.2006,

I Acz 1129/06, LEX nr 516576.

8 A.Niewegtowskiiin., Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz
LEX, Warszawa 2015, s. 497-498.

? J.Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 82.

10 A. Dietz, Der , design approach” als Entlastung des Urheberrecht
[w:] Aktuelle Herasuforderungen des geistigen Eigentums, J.
Straus (red.), K&In-MUnchen 1996, s. 355-364.
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+Blaski i cienie” ochrony kumulatywnej
zamowionego wzoru przemystowego

dr Krzysztof Zok
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan

Inaczgca rola wzordw przemystowych w nowoczesnej
gospodarce sprzyja poszukiwaniu sposobdw intensyfika-
cji ich ochrony. Cel ten osiggany jest w szczegdolnosci przez
kwalifikowanie wspomnianych dobr niematerialnych tgcz-
nie jako przedmiotdw prawa autorskiego i prawa wtasnosci
przemystowej.

Takg kumulacje utatwia niewatpliwie podatnos¢é wzordw przemys-
towych naochrone wrdznych dziatach prawawtasnosciintelektualnej'.
Atrakcyjnos¢ tego rozwigzania zwieksza dodatkowo niski koszt uzyska-
nia dtugotrwatej ochrony prawnoautorskiej i tagodne stanowisko sg-
déw w kwestii uznawania za utwory poszczegdlnych rezultatédw inte-
lektu cztowieka?.

Trzeba jednak zaznaczye, ze kumulowanie ochrony prawnej przekta-
da sie takze na kumulowanie problemow prawnych. Zamawianie débr
niematerialnych korzystajgcych z ochrony paralelnej dobrze obrazu-
je to stwierdzenie. W literaturze podnosi sie wrecz, ze ,typowq cechqg
umodw dotyczgcych wzornictwa przemystowego [...] jest [...] chaos [...]
wynikajgcy z wielosci sposobdw ochrony tych ddbr”3. W konsekwenciji
umowa o stworzenie okreslonego rezultatu intelektualnego zaliczana
jest niekiedy do kontraktéw wysokiego ryzyka*. Sygnalizowane watpli-
wosci uwidaczniajq sie juz w kontekscie tak zasadniczej kwestii, jak ter-
min spetnienia $wiadczenia. Stawiajg one zarazem istotne pod wzgle-
dem prawnym pytania odnoszgce sie w szczegdlnosci do nastepstw
niedostarczenia zamdwionego wzoru przemystowego w terminie.

Z uwagi na obszernos¢ tego zagadnienia niniejsze opracowanie sku-
pia sie na podstawowej kwestii, czyli wptywie ochrony kumulatywnej
na termin dostarczenia omawianego dobra niematerialnego.

Ustalenie zakresu, w jakim ochrona kumulatywna oddziatuje
na termin spetnienia $wiadczenia przez projektanta, wymaga
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pordwnania norm prawa autorskiego i prawa cywilnego. Kon-
sekwentnie zatem nalezy stwierdzi¢, ze jezeli zamdwiony wzor
przemystowy nie stanowi utworu, rozwazany ftermin zostanie
wyznaczony na podstawie ogdlinych przepisdw o wykonywaniu
i skutkach niewykonania zobowigzahn wynikajgcych z umowy
wzajemnej. Tym samym, zgodnie z art. 488 k.c., projektant powi-
nien dostarczy¢ zamdwione dobro niematerialne jednoczesnie
z zaptatg wynagrodzenia przez zamawiajgcego, o ile umowa,
ustawa albo orzeczenie sqdu lub decyzja wtasciwego organu
nie stanowi inaczej®. Trzeba przy tym zaznaczyé, ze brak ozna-
czenia terminu dostarczenia zamdwionego rezultatu nie stano-
wi 0 niewazno$ci umowy o dzieto®.

Jezeli natomiast nie jest mozliwe wskazanie terminu spetnienia swiad-
czenia przez zadng ze stron, konieczne jest odwotanie sie do przepi-
séw o wykonywaniu i skutkach niewykonania zobowigzah wynikajg-
cych z innych zdarzen prawnych niz umowa wzajemna’. Zastosowanie
znajduje wtedy art. 455 k.c., w Swietle ktdérego projektant powinien do-
starczy¢ zamodwione dobro niematerialne niezwtocznie po wezwaniu
zamawiajgcego.

Jezeli zamdwiony wzdr przemystowy stanowi przedmiot prawa autor-
skiego, zastosowanie znajduje natomiast art. 54 ust. 1 pr. aut. Zgodnie
z tym przepisem twoérca powinien dostarczy< utwor w terminie okreslo-
nym w umowie, a jezeli termin ten nie zostat oznaczony — niezwtocznie
po ukonhczeniu utworu. Uregulowanie to jest wprawdzie uzasadnione
charakterem przedmiotu $wiadczenia twércy. Warto jednak zauwa-
zy¢, ze rozwiqzanie zawarte w art. 54 ust. 1 pr. aut. odwotuje sie do nor-
my prawnej z art. 455 k.c. Przepis ten dotyczy z kolei modelowo wyko-
nywania zobowigzania wynikajgcego z innego zdarzenia prawnego
niz umowa wzajemna. Tymczasem wydaje sie, ze w praktyce umowa
o stworzenie wzoru przemystowego, podobnie jak umowa o dzieto, ma
charakter synalagmatyczny. Niemniej mysél wyrazona w powotanym
przepisie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nawigzuje
do normy prawa cywilnego, a zatem mozna by wywodzi¢, ze kumula-
tywna ochrona wzoru przemystowego nie oddziatuje w tej mierze zna-
czgco na sytuacje prawng stron. Konkluzja ta nie jest jednak w mojej
ocenie w petni przekonujgca.

R&znica miedzy wspomnianymi przepisami staje sie bowiem dostrze-
galna w przypadku, gdy strony nie okredlity terminu dostarczenia za-
mdwionego wzoru przemystowego. Stusznie zauwaza sie, ze uznanie
utworu za ukohczony zalezy co do zasady od samodzielnej decyzji
tworcy®. W konsekwencji w literaturze wskazuje sie na brak mozliwosci
skutecznego zgdania przez zamawiajgcego, by utwdr zostat mu do-
starczony, jezeli strony nie zastrzegty wyraznie w umowie terminu spet-
nienia $wiadczenia przez twérce’. Powyzszy wniosek pozostaje réwniez
w zgodzie z ogdlniejszym zatozeniem, w Swietle ktdérego roszczenie
o stworzenie utworu nie nadaje sie do przymusowego wykonania'®.

W powyzszym zakresie uwidacznia sie zatem jedna ze znaczgcych
réznic miedzy zamawianiem wzoru przemystowego, ktéry nie stanowi
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sciintelektualnej, Warszawa 2015, s. 446.
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s. 372; K. Gliscinski, [w:] Ustawa o prawie
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s. 424, 426; A. Gotaszewska, [w:] Prawo
autorskie i prawa pokrewne. Komentarz,
red. R. M. Sarbinski, W. Machata, Warszawa
2019, s. 954; T. Grzeszak, Umowa o stworze-
nie utworu w ustawie o prawie autorskim

i prawach pokrewnych, Przeglgd Prawa
Handlowego 1995, nr 1, s. 8; M. Kepinski,
Umowy prawa autorskiego, [w:] System
prawa prywatnego, t. 13, Prawo autorskie,
red. J. Barta, Warszawa 2017, s. 735; J. Szy-
jewska-Baginska, [w:] Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Komen-
tarz, red. E. Ferenc-Szydetko, Warszawa
2016, s. 513; T. Targosz, [w:] Prawo autorskie
i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Fli-
sak, Warszawa 2015, s. 804; K. Wtodarska-
-Dziurzynhska, [w:] Umowy przenoszqgce
autorskie prawa majqtkowe, Warszawa
2010, s. 282; M. Zatucki, [w:] Ustawa o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych, red.
P. Slezak, Warszawa 2017, s. 431.

K. Gliscinski, Ustawa o..., dz. cyt., s. 426;

A. Gotaszewska, Prawo autorskie...,

dz. cyt., s. 954; M. Kepinski, Umowy
prawa..., dz. cyt., s. 735; J. Szyjewska-Ba-
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nie K. Wtodarska-Dziurzyhska, Umowy
przenoszqce..., dz. cyt., s. 260-261.

T. Grzeszak, Umowa o..., dz. cyt., s. 9.

Zob. F. Zoll, Wykonanie i..., dz. cyt.,
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A. Gotaszewska, Prawo auftorskie...,

dz. cyt., s. 954.

przedmiotu prawa autorskiego, i wzoru przemystowego korzystajgce-
go z ochrony kumulatywnej. Rezultatem uznania omawianego dobra
niematerialnego za utwér jest bowiem modyfikacja charakteru rosz-
czenia o wykonanie zobowigzania. Wspomniana zmiana ma przy
tym istotne znaczenie. Normy prawa cywilnego nie ograniczajg bo-
wiem w zasadzie pierwotnego roszczenia o wykonanie zobowigzania,
co zresztq niekiedy spotyka sie z krytykg doktryny!'l. Tym samym ochro-
na paralelna, ktérej powstanie nie jest w sposdb konieczny zalezne
od woli stron, moze prowadzi¢ do doniostych przeksztatcen w struktu-
rze stosunku obligacyjnego. Uwaga ta ma istotne znaczenie zwtaszcza
dla zamawiajgcego, ktdérego sytuacja prawna ulega w tym kontekscie
ostabieniu w nastepstwie objecia zamdwionego rezultatu intelektual-
nego ochrong kumulatywna.

Warto jednak zauwazyé, ze sygnalizowanqg watpliwo$¢ mozna w prak-
tyce stosunkowo tatwo ograniczy¢ przez doktadne okreslenie terminu
dostarczenia wzoru przemystowego. Wprawdzie w fakim przypadku
zamawiajgcy nadal nie bedzie mogt przymusowo zrealizowad pier-
wothego roszczenia, jezeli przedmiotem $wiadczenia projektanta jest
utwor. Rozwigzanie to utatwi jednak wymienionemu wierzycielowi
skorzystanie ze srodkdw ochrony przewidzianych w razie niespetnienia
Swiadczenia w ferminie. To ogdlne stwierdzenie nalezy jednak uzu-
petni¢ zastrzezeniem, ze realizacja wspomnianych uprawnienh réwniez
nie jest w petni wolna od watpliwosci. Dotyczg one w szczegdlnosci py-
tania o przestanki odstgpienia od umowy. Kwestia ta wymaga jednak
pogtebionej refleksji, zastugujgcej na odrebne opracowanie.

Dla kompletnosci wywodu warto jeszcze w mojej ocenie zwrdcic
uwage na frafng propozycje interpretowania uzytego w art. 54 ust. 1
pr. aut. zwrotu ,ukohczenie utworu” jako momentu, w ktdérym wspo-
mniany rezultat powinien by¢ ukonczony przy uwzglednieniu wszyst-
kich okolicznosci danej sprawy'2. Wyktadnia ta przyczynia sie bowiem
do lepszego zrébwnowazenia interesdw stron. Trzeba jednak podkreslic,
ze nierzadko znaczenie powyzszej interpretacji moze okazac sie plato-
niczne dla zamawiajgcego ze wzgledu na trudnos¢ jednoznacznego
okreslenia chwili, w ktérej mozna juz zasadnie oczekiwad, ze utwér po-
winien by¢ skohczony.

Kwalifikowanie wzoru przemystowego tgcznie jako przedmiofu prawa
autorskiego i prawa wtasnosci przemystowej wydaje sie rozwigzaniem
szczegodlnie atrakcyjnym dla zamawiajgcego. Trzeba jednak — moim
zdaniem - zauwazyé, ze kumulatywna ochrona omawianego dobra
niematerialnego moze rowniez prowadzi¢ do istotnej modyfikacji praw
i obowiqgzkdw stron zwiqzanej z wykonywaniem i skutkami niewykona-
nia zobowigzania, ktérego tresciq jest stworzenie rozwazanego rezul-
tatu intelektualnego. Powinno to by¢ wziete pod uwage przez strony
wspomnianej umowy w celu odpowiedniego uksztattowania wzajem-
nych praw i obowigzkdw. W przeciwnym razie ochrona paralelna moze
stanowic zrédto spordw zwigzanych w szczegdlnosci z terminowym wy-
konaniem zobowigzania.

(Tytut art. —red.)
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Jak wyszukiwac

iInformacje o znakach towarowych

Kamil Kaszlikowski
aplikant ekspercki UPRP

W dobie wcigz wzrastajgcej liczby znakdédw towarowych niezwykle
istotne jest, aby istniaty mozliwosci sprawnego odnajdywania infor-
macji na ich temat.

Przed ubieganiem sie o przyznanie ochrony wystepuje bowiem po-
frzeba sprawdzenia, czy dany pomyst na znak towarowy nie zostat
juz wykorzystany przez inny podmiot, bgdz tez - w jakiej relacji do to-
wardw lub ustug przypisanych do znakdw innych podmiotéw pozo-
stajg towary lub ustugi, ktére majq by¢ przypisane do naszego znaku.

Istotne jest takze zastosowanie w wykazie towardw i ustug popraw-
nej, vjednoliconej terminologii. Utatwieniu osiggniecia powyzszych
celdw stuzg réznego rodzaju narzedzia informatyczne.

W niniejszym artykule zostang omdwione narzedzia pomocne za-
réwno w odnajdywaniu wszelkich dostepnych publicznie informaciji
o znakach towarowych, jak i w prawidtowym skonstruowaniu poda-
nia o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

1. TMview

https://www.tmdn.org/tmview/welcome.htmi?lang=pl

TMview

Za posrednictwem wyszukiwarki TMview mozna przejrze¢ dane
o znakach towarowych dostarczane z 67 krajowych urzeddw pa-
tentowych (w tym wszystkich urzeddw panstw Unii Europejskiej)
oraz z Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO)
i ze Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej (WIPO).

Narzedzia

do wyszukiwania
informaciji zwigzanych

ze znakami towarowymi,
takie jak TMview, Global
Brand Database, Madrid
Monitor, eSearch plus,
TMIcass, Similarity

czy polska e-Wyszukiwarka
w ramach Platformy Ustug
Elektronicznych UPRP
(ePUEUP), sq dostepne bez
ograniczen i nieodptatnie
w Internecie. tatwe

w obstudze sg niezwykle
pomocne w uzyskiwaniu
informaciji o znakach
towarowych. Warto

je znaé i do nich siegad.
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Dane sqg aktualizowane codziennie, a za ich dostarczanie i aktual-
no$¢ odpowiedzialne sq podmioty uczestniczgce. W bazie sg zatem
widoczne znaki towarowe zgtoszone lub zarejestrowane we wszystkich
systemach ochrony, tj. w systemie krajowym, regionalnym lub mie-
dzynarodowym. Dostep do bazy jest bezptatny, za$ przeglgda-
nie moze odbywac sie w trzydziestu szeSciu jezykach, w tym w jezyku
polskim. Narzedzie to pozwala na wyszukiwanie m.in. wedtug nazwy
znaku czy fez numeru zgtoszenia, a takze wedtug szczegdtowych kry-
teridw, jak np. rodzaj znaku czy jego warstwa graficzna.

2. Global Brand Database
https://www3.wipo.int/branddb/en/

1P PORTAL  MENU Global Brand Database

Global Brand Database jest wyszukiwarkg prowadzong przez WIPO
w jezykach angielskim, francuskim i hiszpahskim. Zawiera ona infor-
macje nie tylko o znakach tfowarowych, lecz takze o oznaczeniach
chronionych na podstawie art. 6 ter konwencji paryskiej, miedzynaro-
dowych nazwach niezastrzezonych (INN) oraz nazwach pochodzenia
chronionych na podstawie porozumienia z Lizbony.

Udostepnia ona mozliwo$¢ wyszukiwania poprzez kryteria, takie jak
warstwa stowna, numeracja klasyfikacji wiedenskiej, takze z uwzgled-
nieniem systemu klasyfikacji stosowanego w Stanach Zjednoczonych,
czy tez panstwo pochodzenia. Na uwage zastugujg w szczegdlnosci
rozbudowane mozliwosci wyszukiwania graficznego — wyszukiwarka
umozliwia zatadowanie w formie pliku graficznego konkretnego ob-
razu, a takze m.in. sprecyzowanie ,klucza", wedtug ktérego ma by¢
przeprowadzone wyszukiwanie (np. podobienstwo koncepcji obrazu
czy koloru).

3. WIPO - Madrid Monitor

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/

WIPO

IP PORTAL MENU Madrid Monitor

WIPO udostepnia fakze wyszukiwarke o nazwie Madrid Monitor,
obejmujgcqg oznaczenia, ktdre zostaty zgtoszone lub zarejestrowane
w ramach procedury miedzynarodowej, okreslonej porozumieniem
madryckim dotyczgcym miedzynarodowej rejestraciji znakdw towaro-
wych. Wyszukiwarka dostepna jest w jezykach angielskim, francuskim
i hiszpanskim. Dostepne sq cztery mozliwosci wyszukiwania. Pierwsza
Z nich to wyszukiwanie proste, na podstawie m.in. stdw lub numerdow.
Druga z nich — wyszukiwanie zaawansowane — pozwala na wyszuki-
wanie wedtug szczegdtowych kryteridw, takich jak np. wyszukiwanie
wytgcznie czesciowych odmédw rejestracji, dokonanych przez urzqd
danego kraju i ogtoszonych w konkretnym numerze Biuletynu
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wydawanego co tydzieh przez Biuro Miedzynarodowe WIPO, zawie-
rajgcego biezgce informacje o znakach procedowanych w systemie
madryckim. Trzecia mozliwo$¢ to wyszukiwanie biezgcych informacii
o znakach, dotyczgcych np. dokumentacji dostarczanej przez urzedy
wyznaczonych panstw w toku postepowania. Czwartg mozliwoscig
jest zas wyszukiwanie poprzez badanie podobienstwa grafiki, dziata-
jace w sposéb podobny jak w wyszukiwarce Global Brand Database.
Madrid Monitor umozliwia takze wyszukiwanie poszczegdlinych nume-
réw Biuletynu.

4. eSearch plus

hitps://evipo.europa.eu/eSearch/

Udostepniana przez EUIPO wyszukiwarka eSearch plus zawiera dane
na temat znakdw towarowych i wzordw przemystowych zgtoszonych
lub zarejestrowanych w procedurze regionalnej. Jest dostepna w dwu-
dziestu frzech jezykach, w tym w jezyku polskim. Wyszukiwarka eSearch
plus umozliwia wyszukiwanie np. poprzez warstwe stownq lub numer
zgtoszenia, a takze poprzez szczegdtowe kryteria, np. wystepowanie
witdrnej zdolnosci odrézniajgce).

Warto zwrdci¢ uwage na elementy dodatkowo utatwiajgce interpre-
tacje otrzymanych wynikéw, m.in. na pojawiajacgq sie przy poszczegdl-
nych znakach ikone w zielonym lub czerwonym kotku. lkony te, uzywa-
ne wspdlnie przez EUIPO oraz Urzgd Patentéw i Znakdw Towarowych
Standw Zjednoczonych (USPTO), sq graficznym, intuicyjnym przedsta-
wieniem statusu danego znaku.

Po wejsciu w szczegdtowe informacje o danym znaku dostepna jest
0§ czasu, na ktdrej w syntetyczny sposdb ujety jest przebieg procedury
dla danego znaku, poczgwszy od daty zgtoszenia az do daty, w ktdrej
nastepuje wyszukiwanie, zuwzglednieniem daty wygasniecia ochrony
w sytuacji, gdy w dacie wyszukiwania ochrona danego znaku wcigz
frwa. Wyszukiwarka ta umozliwia takze dostep do wydawanych co-
dziennie od poniedziatku od pigtku Biuletyndw Znakdw Towarowych
Unii Europejskiej. Mozna je pobra¢ w formacie .pdf i sg dostepne
w dwudziestu trzech jezykach.

5. TMclass

http://euvipo.europa.eu/ec2/

TMclass jest narzedziem stuzqcym, z jednej strony, do pomocy przy
wyszukiwaniu i klasyfikowaniu towardw i ustug przy uzyciu wtasciwych
termindéw, zebranych w zharmonizowanej bazie danych, z drugigj
za§ strony — pozwalajgcym na ttumaczenie wykazéw towardw i ustug
oraz sprawdzenie, czy dane terminy wystepujg w bazach danych

O eSearch plus

The EUIPO's database access

TMCclass
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Similarity

uczestniczgcych urzeddw. Zharmonizowana baza danych to wspdlna
baza dopuszczalnych termindw, ktére zostaty juz wdrozone przez zhar-
monizowane urzedy, wymienione na stronie gtéwnej TMclass.
Narzedzie to stuzy ujednoliceniu praktyk w zakresie klasyfikacji towaréw
i ustug, stosowanych przez uczestniczqce urzedy, tak aby zaintereso-
wany podmiot mégt miec¢ do dyspozycji jeden wykaz towardw i ustug
we wszystkich jezykach oraz tak, aby urzedy stosowaty jeden sposdb
klasyfikacji, akceptujgc lub odrzucajgc dane wyrazenia jednakowo.

TMclass oparte jest na tzw. taksonomii, tj. pozostajgcym w zgodzie z kla-
syfikacjq nicejskq, hierarchicznym uporzgdkowaniu towardw i ustug
w taki sposdb, ze kazda klasa towarowa lub ustugowa podzielona jest
na mniejsze grupy odzwierciedlajgce rzeczywisto$¢ rynkowq. Nale-
zy zaznaczy¢, ze taksonomia jest jedynie pomocq przy sporzgdzaniu
wykazdéw i nie wywotuje zadnych skutkdw prawnych. Zakres ochrony
wynika nie z niej, a z samego znaczenia danego terminu. Aktualizacja
terminéw nastepuje co miesigc, za$ narzedzie dostepne jest w chwili
obecnej w 37 jezykach. TMclass umozliwia wyszukiwanie poszczegdl-
nych termindéw oraz sprawdzanie wykazéw termindw, a takze ttuma-
czenie pojedynczych termindw lub catych wykazéw termindw.

6. Similarity

http://euvipo.europa.eu/sim/

Similarity to narzedzie udostepniane przez EUIPO przydatne do pordw-
nywania identycznosci i podobienstwa towardw przez uczestniczgce
w projekcie urzedy ds. wtasnosci intelektualnej w konteksécie sktada-
nych wniosk&éw o uniewaznienie prawa ochronnego lub sprzeciwow
przez osoby frzecie.

Umozliwia ono dokonanie oceny, czy urzedy uczestniczgce traktujg
dane towary lub ustugi jako podobne lub niepodobne, z uwzglednie-
niem stopnia podobiehstwa. W ramach tego narzedzia postarano sie
przedstawi¢ praktyki urzeddw, jednakze wyniki poréwnah w nim za-
warte nie sq prawnie wigzgce dla zadnego podmiotu. Nalezy takze
mie¢ na uwadze, ze praktyki poszczegdlinych urzeddw mogq sie réz-
ni¢. Za zakres, w jakim poréwnania odzwierciedlajg aktualng praktyke
stosowanqg przez ktérykolwiek z uczestniczgcych urzeddw, wytgczng
odpowiedzialno$¢ ponosi dany urzad. W chwili obecnej w projekcie
uczestniczy 19 urzedow.

Dane wystepujgce w bazie Similarity pochodzg ze Zharmonizowa-
nej Bazy Danych, zawierajqcej terminy przyjete przez wszystkie urze-
dy wtasnosci intelektualnej w Unii Europejskiej. Do wskazania podo-
bienstwa Similarity postuguje sie kryteriami wskazanymi w orzeczeniu
w sprawie CANON (C-39/97), do ktérych zaliczajq sie: charakter, rodzaj,
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przeznaczenie, sposdb uzycia, uzupetnianie sie lub konkurencja towa-
réw i ustug, kanaty dystrybuciji, krgg odbiorcédw, grupa uzytkownikdw,
dostawcy orazinne. W ramach narzedzia Similarity mozliwe jest poréw-
nanie pojedynczych termindw lub list termindw.

7. e-Wyszukiwarka Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/
simple-search?Ing=pl

e-Wyszukiwarka jest jednym z komponentdédw nowej Platformy
Ustug Elektronicznych Urzedu Patentowego RP (ePUEUP), do-
stepnej pod adresem https://uprp.gov.pl/pl/uslugi-online.

Platforma ta stanowi pojedynczy punkt dostepu do ustug z zakresu
prawa wtasnosci przemystowej, $wiadczonych on-line przez Urzqad Pa-
fentowy RP; pozostate ustugi to: e-Baza Wiedzy, e-Profil IP, e-Wsparcie,
e-Rejestry, e-Ptatnosci oraz e-Powiadomienia. Wyszukiwarka umoz-
liwia wyszukiwanie danych publicznych dotyczgcych przedmiotdw
wtasnosci przemystowej uzytkownika, zaréwno w bazach systemow
dziedzinowych UPRP, jak i publikacjach (Biuletyn Urzedu Patentowego,
Wiadomosci Urzedu Patentowego), przy uzyciu intuicyjnego interfejsu.
Mozliwa jest rowniez subskrypcja informacji dotyczgcych zdefiniowa-
nego wyszukiwania dostepna poprzez e-Profil.

Przedstawione narzedzia niewatpliwie sg pomocne w uzyskiwaniu in-
formacji na temat znakdw towarowych. Sg one bez ograniczen do-
stepne w Infernecie, korzystanie z nich jest nieodptatne, cechujqg sie
przejrzystosciq i tatwosciq obstugi.

Warto zatem siega¢ do nich zawsze, gdy potrzebujemy informacji
o znakach fowarowych czy tez pomocy w poprawnym sformutowaniu
wykazu towardw i ustug.
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Warto wiedzieé

Czy opatentujesz sposodb diagnostyki
oparty na sztucznej inteligencjie

Elzbieta Krupska
ekspert UPRP

Wedtug art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wtasnosci przemystowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 286) patentdéw nie udziela sie na sposoby leczenia ludzi
i zwierzgt metodami chirurgicznymi lub ferapeutycznymi oraz
sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzetach.
Przepis ten nie dotyczy produktdw, a w szczegdlnosci substancii
lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

W rozumieniu zacytowanego przepisu wytgczone spod opad-
fentowania sq sposoby diagnostyczne zywego organizmu.
Ochronie patentowej podlegajg natomiast sposoby diagno-
styczne przeprowadzone na organizmach martwych oraz
tkankach, organach, ptynach ustrojowych (prébkach krwi,
wycinkach guzéw), ktére zostaty na state oddzielone od ciata,
czyli poza organizmem zywym. W tych przypadkach realizacja
sposobu nie wigze sie z koniecznos$cig naruszenia integralnosci
pacjenta (zwierzecia), o ile sposdb nie obejmuje takiego etapu
(np. procedury pobrania probki krwi, wykonania biopsji, usu-
niecia guza).

Sposoby diagnostyczne prowadzqg do uzyskania posrednich
informacji o pacjencie lub zwierzeciu (dane, wielkosci fizyko-
chemiczne), niezbednych do podjecia decyzji przez lekarza
lub system zautomatyzowany co do zastosowania konkretne-
go sposobu leczenia lub kolejnego sposobu diagnostycznego.
Opis sposobu diagnostycznego powinien przedstawiad wszyst-
kie elementy konieczne do zrealizowania tego diagnostyczne-
go sposobu.

Ostatnio obserwuje sie coraz
wiecej doniesien patentowych
i nie patentowych, publikac;i
nt. sztucznej inteligenciji
(ang. - Al), ktéra wkracza

do kolejnych obszaréw
techniki, rbwnoczesnie
ZQuwaza sie znaczne
zwiekszenie liczby zgtoszeh
wynalazkéw opartych

na sztucznej inteligenciji.
Widaé, ze Al moze przynie$é
prawdziwq rewolucje

w onkologii.
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Liczba zgtoszeh wynalazkdw opartych na Al w klasie GO6N w pieciu najwiekszych urzedach
patentowych (tzw. IP5) oraz w WIPO w latach 2011-2016 (zrédto https://www.jpo.go.jp)

W praktyce zwigzanej z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgtoszen wynalaz-
kéw w Urzedzie Patentowym RP zastrzezenie patentowe definiujgce przedsta-
wiony w opisie wynalazku sposdb diagnostyczny, przy uwzglednieniu tresci art.
29 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wtasnosci przemystowej, powinno obejmowacd
wszystkie nastepujgce fazy:

1) badanie zwiqzane ze zbieraniem danych,
2] poréwnanie zebranych danych z wartosciami standardowymi (normami),

3) poszukiwanie znaczqgcego odchylenia od normy (zidentyfikowanie
symptomaow),

4) przypisanie odchylenia do konkretnego obrazu klinicznego, tzn. faza de-
cyzji dedukcyjnej lekarskiej lub weterynaryjnej (diagnoza w celu leczenia
sensu stricto).

Nalezy podkresli¢, ze przy ocenie zdolnosci patentowej sposobu diagnostyki
nie jest analizowana obecnos¢ lekarza czy weterynarza ani jego ogdlna od-
powiedzialno$¢ za procedure. Wytgczenia z patentowania sposobdw diagno-
stycznych nie stosuje sie do sposobdw realizowanych przez systemy zautoma-
tyzowane (eksperckie), w ktérych proces dedukcyjno-decyzyjny jest oparty
na procedurze wykonywanej przyktadowo przez program komputerowy, doty-
czy to takze systemdw samouczgcych sie, np. wykorzystujgcych topologie sieci
neuronowej. Jednakze sposdb diagnostyczny sprowadzajgcy sie tylko do dzia-
tania programu komputerowego jako takiego — podlega wytgczeniu z paten-
towania na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wtasnosci przemystowe.
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Liczba zgtoszeh wynalazkdw powigzanych z Al w pieciu najwiekszych urzedach patentowych (tzw. EP5) oraz
w WIPO w latach 2011-2016 (zrédto https://www.jpo.go.jp)

Jak Al moze poméc w diagnozowaniu
nowotworow?

Zgodnie z przepisami Prawa wtasnosci przemystowej
przy merytorycznej ocenie wynalazku opartego
na sztucznej inteligencji (ang. Al) wychodzi sie z za-
tozenia, ze dany wynalazek moze mieé charakter

fechniczny.

Jest to istotne, gdyz uznanie technicznego charak-
teru jest pierwszym i podstawowym kryterium oceny
wynalazku. Dopiero w dalszej kolejnosci przepisowo
przeprowadza sie badanie nowosci i poziomu wy-
nalazczego zgtaszanego wynalazku, na tle znanego
stanu techniki.

A przez stan techniki rozumie sie wszystko to, co przed
datg, wedtug ktérej oznacza sie pierwszenstwo
do uzyskania patentu, zostato udostepnione do wia-
domosci powszechnej w formie pisemnego lub ust-
nego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujaw-
nienie w inny sposdb (art. 25 ust. 2 ustawy Prawo
wtasnosci przemystowej).

Ostatnio obserwuje sie coraz wiecej donie-
sien patentowych i nie patentowych, publi-
kacji nt. sztucznej inteligenciji, ktéra wkracza

do kolejnych obszaréw techniki, i rbwnocze-
Snie zauwaza sie znaczne zwiekszenie liczby
zgtoszen wynalazkédw opartych na sztucznej
inteligenciji.

Dotyczy to m.in. medycyny, a w tym metod dia-
gnostyki réznych choréb, m.in. Alzheimera, raka
skory czy depresji. Jak sie okazuje, sztuczna
intfeligencja wykrywa raka szybciej niz leka-
rze na podstawie dotychczasowych metod
diagnostyki.

Najnowsze badania sugerujq, ze sztuczna inte-
ligencja jest doktadniejsza w diagnozowaniu
raka piersi na podstawie badan mammogra-
ficznych niz radiolodzy. Google Health wtasnie
zakonczyt z sukcesem testy przeszkolonego
przez siebie algorytmu. Niebawem system
moze wspomodc lekarzy we wczesnym
wykrywaniu tego rodzaju raka.

Miedzynarodowy zespdt ekspertdw, w tym naukow-
cy z Google Health, Cancer Research UK Imperial
Center, Northwestern University i Imperial College
London, stworzyt system sztucznej inteligenciji, ktory
tylko na postawie badan mammograficznych do-
ktadnie przewiduje to, czy kobieta ma raka piersi.

Jak czytamy w prestizowym czasopismie naukowym
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Poziom wynalazczy wynalazku powigzanego z Al

Nature, algorytm przeszkolono na podstawie zdjec¢
rentgenowskich prawie 29 tys. kobiet, a jego wydaj-
nos$¢ porédwnano z decyzjami podejmowanymi przez
specjalistbw podczas wizyt przesiewowych. Okaza-
to sie, ze radzit sobie lepiej niz radiolodzy - wykazat
bezwzglednq redukcje wynikdw fatszywie dodatnich,
tzn. kobiet nieprawidtowo skierowanych do dalszych
badanh. Algorytm kazde zdjecie analizowat na az trzy
sposoby. W efekcie czytat mammogramy fak dobrze,
jak dwdch pracujgcych razem radiologdw.

Czy Al (ang. Artificial Intelligence) zastgpi radiolo-
gbéw? Raczej nie. W kohcu to ludzie zaprojektowali
i przeszkolili ten algorytm. Wyniki badania sugerujqg
jednak, ze moze on podnie$¢ jakos¢ badan prze-
siewowych, odcigzy¢ radiologdw i zminimalizowac
konieczno$¢ odczytywania wynikdw przez dwodch
lekarzy.

Maszyny sztucznej inteligenciji nie meczq sie..., mogq
pracowac¢ 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu,
podczas gdy cztowiek nie dysponuje takg wydajno-
scig infelektualno-fizyczng, potgczenie tych dwdch
metod moze przynies¢ swietne rezultaty.

Co istotne, tfen nowy model badawczy poftrafi okre-
slic mozliwos¢ wystgpienia raka, zanim pojawiq

sie pierwsze objawy. Al jest w stanie trafnie wykryé
zmiany w danych, ktérych lekarze onkolodzy jeszcze
nie dostrzegajqg.

Jak zwracajg uwage naukowcy, konieczne sqg jed-
nak dalsze badania kliniczne, aby zrozumieé, w ja-
kim zakresie ta technologia moze przynie$¢ korzysci
programom badah przesiewowych, w tym dotyczg-
cych raka piersi. Daje to duze nadzieje na przysztose.
Iwtaszcza ze rak piersi jest najczestszym rodzajem
raka u kobiet na catym $wiecie — wystepuje u jednej
na osiem kobiet. A jak pokazujqg statystki, jesli zostanie
odpowiednio wczesnie wykryty, moze zostaé catko-
wicie wyleczony.

Z tego powodu w wielu krajach $wiata prowadzone
sq programy przesiewowe w kierunku wykrywania
raka piersi na wczesnym etapie — najczesciej wtasnie
poprzez mammografie.

Al moze by¢ wiec prawdziwg rewolucjg w onkologii.
Jesli problem polega na tym, ze czego$ nie wiemy,
np. jak wczesnie rozpozna¢ chorobe na podstawie
obrazu klinicznego, to analiza danych przez system Al
jest dobrym narzedziem. Trzeba jednak mie¢ na uwa-
dze, ze Al tylko podpowiada, a finalng analizg wyni-
kdw pracy inteligentnego algorytmu wciqz bedq zaj-
mowac sie ludzie, specjalisci z danej dziedziny.
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Patent w postepowaniu

upadtosciowym i likwidacyjnym

dr hab. Adrian Niewegtowski
Uniwersytet im. Marii Curie-Sktodowskiej, Lublin

O ile status innych praw majgtkowych w masie upadtosci jest
w wielu aspektach statyczny, o tyle w odniesieniu do patentu
jest on dynamiczny. Jego pozycja jest pod pewnymi
wzgledami szczegdlna w poréwnaniu do innych praw
wtasnosci przemystowej, tym bardziej ze ksztatt i charakter
patentu czesto zmieniajq sie w miare trwania postepowania
upadtosciowego.

Upadtosc¢ jest dla przedsiebiorcy zdarzeniem prawnym, ktére go stygma-
tyzuje. Bardzo czesto wptywa to na warto$é praw wtasnosci przemysto-
wej. W wyniku ogtoszenia upadtosci coraz to dochodzi do spadku warto-
$ci patentdw i praw ochronnych.

Moim zdaniem przedtuzajgca sie upadtosé pogtebia zjawisko utraty war-
tosci praw wtasnosci przemystowej. Sprzyja rowniez spekulacjom. Diate-
go sprzedaz patentu w koncowej fazie postepowania upadtosciowego
nie jest rozwigzaniem optymalnym. Duzo lepiej sprawdza sie w praktyce
rozporzgdzenie patentem razem z przedsiebiorstwem na poczgtkowym
etapie postepowania upadto$ciowego.

Temu stuzy tzw. pre-pack (sprzedaz przygotowana przedsiebiorstwal).
Ta ostatnia instytucja prawna (inaczej — przygotowana likwidacja przed-
siebiorstwa) jest uregulowana w przepisach art. 56a-56h ustawy prawo
upadtosciowe.

Kolejnym istotnym zagadnieniem prawnym jest kwestia uchronienia
sie przedsiebiorcéw przed prawnymi skutkami upadtosci w odniesieniu
do patentdw (innych praw wtasnosci przemystowej). Kazdy rozsgdny
uczestnik obrotu musi bra¢ pod uwage okolicznose, ze moze go dotkngé
kryzys ekonomiczny. W dtuzszej perspektywie czasowej ten kryzys moze

Upadtosé jest dia
przedsiebiorcy
zdarzeniem

prawnym, ktére

go stygmatyzuje.
Bardzo czesto wptywa
to na wartosé

praw wtasnosci
przemystowej.

Jako majagtkowe
prawo zbywalne
patent oczywiscie
wchodzi do masy
upadtosciowe;.
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doprowadzi¢ do upadtosci. Jest czesto sprawq naturalng, ze przedsiebiorcy starajg
sie uchronic¢ przed skutkami upadtosci lub je ztagodzi¢. Niekiedy te dziatania odno-
szq sie do patentdw lub innych praw wtasnosci przemystowej. Przybierajg one réz-
ny ksztatt. Na ogdt jednak majg postac postanowien umownych, ktérych celem jest
zabezpieczenie przedsiebiorcy przed utratq prawa wtasnosci przemystowej w razie
upadtosci.

Jednym z najczesciej spotykanych rozwigzan jest zamieszczanie w réznych umowach
(takze w aktach zatozycielskich spdtek handlowych) postanowien, ktére przewidujg
roszczenie zwrotne o przeniesienie patentu w razie ogtoszenia upadtosci przedsie-
biorcy. Takie roszczenie przyznawane jest réznym osobom (z reguty wspdlinikowi, ktéry
whnidst patent do spdtki, obejmujgc udziaty lub akcje w kapitale zaktadowym). Alter-
natywq dla tego postanowienia jest klauzula umowna przewidujgca automatyczny
zwrot (powrdt) patentu konkretnemu podmiotowi w razie ogtoszenia upadtosci.

Na ogdt mozna przyjgé, ze istota tego typu postanowien (bqdz tez ich zamierzony
skutek) sprowadza sie do utrudnienia lub uniemozliwienia osiggniecia celdw poste-
powania upadtoéciowego. Dlatego tez postanowienia, ktérych dotyczy ta ocena,
choc¢ czesto widoczne w polskiej praktyce, z zasady bedg mogty by¢ uznane za bez-
skuteczne w stosunku do masy upadtosci na postawie przepisu art. 84 ust. 1 prawa
upadtosciowego. To pozwala na pominiecie ich zastosowania. W dalszej perspekty-
wie za$ masa upadtosci nie zostaje uszczuplona — patent do niej wchodzi, a docho-
dy uzyskane z jego sprzedazy lub licencjonowania zasilajg fundusze masy upadtosci.
Wierzyciele mogq sie z tych ostatnich zaspokoi¢ (w pienigdzu).

Nie mozna wykluczy¢ jednak, ze postanowienie przyznajgce zwrotne roszczenie
o patent nie narusza w konkretnym stanie faktycznym art. 84 prawa upadtosciowego.
Tak bedzie, ilekro¢ cele postepowania upadto$ciowego mogtyby zosta¢ osiggniete
mimo zwrotu patentu (tzn. gdy niezaleznie od przeniesienia go wszyscy wierzyciele
uzyskaliby zaspokojenie).

Trzeba wszakze mie¢ na wzgledzie, ze roszczenie o przeniesienie patentu w razie
ogtoszenia upadtosci ma w swej naturze niepieniezny charakter. Aktualizuje sie ono
z chwilg, gdy do ogtoszenia tej upadtosci dojdzie. To za$ sprawia, ze w nastepstwie
ogtoszenia upadtoéci zmienia ono swdj ksztatt — jak kazde roszczenie niepieniezne
przeksztatca sie ono w wierzytelno$¢ pieniezng. A zatem osoba, na ktérejrzecz zwrot-
ne roszczenie zastrzezono, nie moze w praktyce go zrealizowaé. Po ogtoszeniu upa-
dtosci moze ona zostac¢ zaspokojona w pienigdzu z sum stanowigcych fundusze masy
upadtosci. Jest wiec w polskim systemie prawnym wagtpliwe czynienie zastrzezen
zwigzanych z przeniesieniem patentu w warunkach, o ktérych byta mowa. Przepisy
prawa upadto$ciowego uniemozliwig bowiem w praktyce osiggniecie skutku, na ktd-
ry liczg osoby zamieszczajgce te klauzule.

Waznym problemem prawnym jest ponadto wptyw ogtoszenia upadtosci na licen-
cje patentowe. Po pierwsze, gdy dochodzi do ogtoszenia upadtosci licencjodaw-
cy. Po drugie, ilekro¢ nastepuje ogtoszenie upadtosci licencjobiorcy. Na ogbt strony
nie wprowadzajg klauzul umownych na okoliczno$¢ ogtoszenia upadtosci licencjo-
dawcy. Takie postanowienia sq zamieszczane na wypadek, gdy nastepuje ogtosze-
nie upadtosci licencjobiorcy. 7 zasady przewidujg one ustanie stosunku licencyjnego.
Dlatego tak istotny jest problem skutecznosci tego typu klauzul.
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Prawo pafentowe

a programy komputerowe

dr Justyna Ozegalska-Trybalska
Uniwersytet Jagiellonski

Programy komputerowe stanowig przedmiot ochrony na grun-
cie prawa autorskiego, gdzie korzystajg ze wzmocnionej ochro-
ny jako utwory podlegajgce szczegdlnym przepisom. Od wielu
lat budzg wiele emocji w europejskim i krajowym prawie pa-
tentowym z uwagi z jednej strony na niezaliczenie tej kategorii
do wynalazkédw, ktdre sg przedmiotem patentdw, z drugiej strony
bardziejlub mniejliberalng praktyke urzeddéw patentowych w za-
kresie udzielania ochrony na wynalazki implementowane za po-
mocg komputera, ktérych integralnym elementem sq programy.

Tym bardzie] moze dziwi¢ przyktad migracji regulacji dotyczgcej
programéw komputerowych do prawa patentowego, zainicjo-
wany przez unijnego ustawodawce, ktéry wirdd wyjatkéw ogra-
niczajgcych wytgczno$¢ wynikajgcq z patentu jednolitego w Po-
rozumieniu w sprawie Jednolitego Sgdu Patenfowego! umiescit
dozwolong forme korzystania z programdw komputerowych po-
przez odestanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/24/WE z 23.04.2009 r. w sprawie ochrony prawnej progra-
méw komputerowych?2,

Nowy wyjgtek uregulowany w art. 27 lit. k Porozumienia przewi-
duje, ze prawa przyznane patentem jednolitym nie rozciggaja
sie na dziatania i wykorzystanie uzyskanych informacji, dozwo-
lone na mocy art. 5i 6 dyrektywy 2009/24/WE, w szczegdlnosci
jej przepisdbw dotyczgcych dekompilacji i interoperacyjnosci.
Przepisy te pozwalajg na korzystanie legalnego uzytkownika
z programu dla celdéw:

¢ sporzgdzenia kopii zapasowej, obserwowania, testowania, po-
prawiania bteddw, dokonywania dekompilacji programu;

e dokonania pod pewnymi warunkami dekompilacji progra-
mu w celu uzyskania informacji niezbednych dla uzyska-
nia kompatybilno$ci z niezaleznie stworzonym programem
komputerowym.

Skoro na program
komputerowy jako taki
nie moze by¢ udzielony
patent, to pojawia sie
problem wprowadzenia
ograniczenia patentéw
w postaci mozliwosci
korzystania z takich
opatentowanych
programdw na zasadach
okreslonych w prawie
autorskim.
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Majgc na uwadze takg konstrukcje proponowanego ograniczenia, wy-
daje sie ono ciekawe chocby z tego powodu, ze jest dowodem niespo-

tykanej dotychczas transpozycji do prawa patentowego rozwigzanh,
jakby sie wydawato, z daleko oddalonej dziedziny prawa autorskiego.

Mimo Ze losy Porozumienia JSP i catego systemu sg dyskusyjne i by¢
moze nie wejdzie on nigdy w zycie, komentarz do tego nowego wyjqgt-
ku wydaje sie zasadny nie tylko od strony czysto teoretycznej, ale takze
praktycznej. Mianowicie, wyjgtek ten zostat juz teraz implementowa-
ny do niektdérych ustaw europejskich (w tym np. angielskiej i belgijskiej
ustawy) i wydaje mi sie, ze moze w przysztosci mie¢ miejsce sytuacija
taka, jak w przesztosci z przepisami Konwencji o patencie wspdlnoto-
wym, ktéra cho¢ nie weszta w zycie, stata sie zrédtem wielu rozwigzan
przeniesionych na grunt krajowych regulacji patentowych. Mozliwe
jest zatem rosngce znaczenie niezalezne od dalszych losdéw Porozu-
mienia JSP.

Sygnalizowany nowy wyjgtek i cel jego wprowadzenia do regulacji pa-
tentowych wydaje sie dyskusyjny przede wszystkim z uwagi na wskaza-
ny wczesniej powdd, a mianowicie wytgczenie programdw kompute-
rowych jako takich. Skoro na program komputerowy jako taki nie moze
by¢ udzielony patent, to pojawia sie problem wprowadzenia ograni-
czenia patentéw w postaci mozliwosci korzystania z takich opatento-
wanych programéw na zasadach okre$lonych w prawie autorskim.
Przy takim zatozeniu wprowadzenie tak ujetego wyjatku albo wydaje
sie zbedne, albo wistocie rzeczy przewidziane jest dla wynalazkdw be-
dgcych czystymi programami komputerowymi, posrednio dopuszcza-
jac mozliwos¢ ich patentowania.

W zakresie rozwigzan informatycznych praktyka EPO oraz krajowych
urzeddw patentowych potwierdza jedynie mozliwos¢ patentowania
wynalazkdw implementowanych za pomocqg komputera. Przy zatoze-
niu, ze w Europie sq patentowane jedynie wynalazki implementowa-
ne za pomocqg komputera, a zatem takie, w ktérych efekt techniczny
uzyskiwany jest w zwigzku z wykorzystaniem programu, a nie progra-
my ,jako takie”, nalezatoby przyjac, ze omawiany wyjatek dotyczgcy
programoéw komputerowych miatby zatem obejmowac i legalizowac
korzystanie z elementu (czesci) opatentowanego wynalazku w postaci
programu komputerowego. Jednak zgodnie z dominujgcg praktykg
sqdéw i stosowang przez nie metodykg badania naruszenia patentu,
do stwierdzenia naruszenia potrzebne jest korzystanie z catego wyna-
lazku obejmujgcego wszystkie jego elementy zastrzezone, a nie jego
czesci.

Ponadto z punktu widzenia regulacji z prawa autorskiego, do ktérej od-
wotuje sie art. 27 lit. k Porozumienia JSP, pojawia sie kolejny problem,
a mianowicie czynnosci objete wyjatkiem mogg byé dokonywane
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przez legalnego uzytkownika programu komputerowego, rozu-
mianego jako podmiot korzystajgcy z programu na podstawie
umowy licencyjnej z uprawnionym. Z uwagi na fakt, ze wyjat-
ki i ograniczenia w prawie patentowym dotyczg oséb trzecich
niemajgcych wczeéniejszej zgody uprawnionego, niejasny
i niekompatybilny moze by¢é podmiotowy zakres art. 27 lit. k
Porozumienia JSP.

Niejasno$¢ pojawia sie takze w odniesieniu do rdéznic przyswie-
cajgcych stosowaniu omawianego wyjatku w prawie autorskim,
gdzie jest on powigzany sciSle z koncepcjg zabezpieczenia do-
stepu do kodu zrédtowego, na ktérej oparta jest prawnoautorska
ochrona programdw komputerowych.

Generalng zasadg ochrony na gruncie prawa patentowego jest
ujawnienie chronionego rozwigzania, co z zatozenia jest jawne
i dostepne dla kazdego po publikacji zgtoszenia. Informacje
takie mogq by¢ zasadniczo wykorzystywane takze w celu two-
rzenia nowych, zmodyfikowanych rozwigzah, ale nie wkraczajg-
cych w zakres opatentowanego wynalazku.

Pojawia sie tu zatem istotna watpliwos¢, jak w tym kontekscie
traktowac przewidziane w dyrektywie ograniczenia, dotyczgce
korzystania z informaciji uzyskanych w wyniku dekompilaciji pro-
gramu komputerowego.

Jednoczes$nie pojawia sie problem z zapewnieniem kompatybil-
nosci czynnosci objetych monopolem patentowym, od ktdrych
przewidziane sg wyjgtki (wytwarzanie, uzywanie, wprowadzenie
do obrotu, importowanie), i tych, ktérych dotyczg ograniczenia
z art. 51 6 dyrektywy 2009/24/WE (zwielokrotnianie kodu, ttuma-
czenie kodu, sporzgdzenie kopii zapasowej).

Cho¢ wskazana regulacja wpisuje sie w tfrend wprowadzenia no-
wych lub rozszerzania istniejgcych wyjatkéw w obszarze prawa
patentowego oraz ochrony SPC, czego dowodem jest modyfika-
cja zakresu wyjgtku Bolara w krajowych przepisach patentowych?
czy wprowadzenie tzw. wyjatku w zakresie eksportu i sktadowa-
nia dla SPC#, implementacja wyjgtku w zakresie interoperacyjno-
scii kompatybilnoéci do regulacji patentowych jest dyskusyjna.

Mimo Ze doprecyzowanie zakresu ochrony patentowej przez
ograniczenia moze odgrywac istotng role w zakresie lepszego
balansowania intereséw uprawnionych i oséb trzecich, powinny
by¢ one niezbedne i precyzyjne, a w tym przypadku pojawia sie
watpliwose, ze zatozenie to spetnia wyjgtek na rzecz programow
komputerowych.

W zakresie rozwiqzan
informatycznych

praktyka EPO oraz
krajowych urzedéw
patentowych potwierdza
jedynie mozliwos§¢
patentowania wynalazkéw
implementowanych

Zza pomocqg komputera

! Porozumienie w sprawie Jednolitego Sqdu Paten-
towego z 19.02.2013r. (Dz. Urz. UE C 175, 5. 1).

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/24/WE z 23.04.2009 r. w sprawie ochrony
prawnej programdw komputerowych (Dz. Urz. UE
L111,5.16).

3 Ustawa z dnia 16 pazdziernika 2019 r. o zmia-
nie ustawy Prawo wtasnosci przemystowej z 30
czerwca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2309).

4 Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr2019/933 2 20.05.2019 r. zmieniajgce rozpo-
rzqdzenie (WE) nr 469/2009 dotyczqce dodatko-
wego $wiadectwa ochronnego dla produktéw
leczniczych (Dz. Urz. UEL 153, 5. 1).
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Rynek cyfrowy i przekaz internetowy

w Swietle prawa

Rozwdj przekazu
cyfrowego i internetowego
zaowocowat nowymi
ustugami, takimi

jak cyfrowe pakiety
satelitarne, internetowa
reemisja, mozliwos$¢
nagrywania programow
w chmurze, jak rébwniez
popularnosciq stron
zawierajgcych zestawienie
linkéw prowadzqgcych

do nadah radiowych

czy do audyciji
telewizyjnych, w tym seriali
lub fransmisji sportowych.

Jakie sq rozwigzania
prawne w tym zakresie?

dr hab. Katarzyna Klafkowska-Wasniowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan

U podstaw przemian technologicznych w zakresie emi-
sji, reemisji czy retransmisji programow radiowych i tele-
wizyjnych lezy rozwdj przekazu cyfrowego. Powszechnie
korzysta sie z ustug dostawcdw pakietdw cyfrowych, jak
rowniez z mozliwosci oglgdania audycji telewizyjnych
i stuchania radia online.

1 perspektywy prawa autorskiego ustugi takie mogg
obejmowacd nadania pierwotne, reemisje, czyli rtbwnole-
gty i niezmieniony przekaz nadan przez inny podmiot niz
pierwotnie nadajgcy, oraz inne warianty, np. udostep-
nianie poszczegodlnych audycji do pdzniejszego oglgda-
nia, tzw. catch-up tv.

Rozwdj technologiczny sprzyja zatem rozwojowi bogatej oferty
ustug dla konsumenta. Przekaz satelitarny i infernetowy stwarzajg
szczegdline mozliwosci przekazywania nadan, i zawartych w nich
audycji, miedzy pahstwami cztonkowskimi Unii. Poszerzanie ofer-
ty dla widza o programy innych nadawcdw niz krajowi stanowi
realizacje fundamentalnej fraktatowej swobody przeptywu ustug
w zakresie ,,przemystu rozrywki” i rozpowszechniania informaciji.

Kluczowej dla jednolitego rynku cyfrowego swobodzie $wiadcze-
nia ustug sprzyjajg zatem te rozwigzania w prawie autorskim, kté-
re utatwiajq przekaz programdw o charakterze transgranicznym.
W ramach swobody przeptywu towardw takim utatwieniem jest
przyjecie zasady wyczerpania prawa wprowadzania do obrotu
towardw, bedgcych nosnikami utwordw, czy przedmiotéw praw
pokrewnych.

We wczesnej sprawie Coditel/Ciné Vog C-62/79 przyjeto, ze prawo
do komunikowania publicznie nie jest wyczerpane w sytuacji,
w ktérej brak egzemplarza — no$nika utworu. Nawet biorgc pod
uwage rozwazania prowadzone m.in. na fle sprawy dotyczqcej
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udostepniania online ,elektronicznych egzemplarzy” utwordw literackich, Tom Ka-
binett C-263/18, jesteSmy bardzo daleko od rozwazania wyczerpania w odniesieniu
do emisji programéw czy nawet udostepniania pojedynczych audycji. W przypadku
nadan realizowanych w kontekscie swobody $§wiadczenia ustug istotne znaczenie ma
za to tzw. zasada panstwa pochodzenia.

Modelowe rozwigzanie w tym zakresie zawiera dyrektywa 93/83/WE
o przekazie satelitarnym i kablowym.

Jej celem byto wykorzystanie potencjatu, jaki juz w latach 80. stworzyt przekaz sateli-
tarny i kablowy. W zakresie tfransmisji satelitarnej zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a) i b) w pra-
wie kazdego panstwa cztonkowskiego nalezy przyjgc fikcje prawng, ze nadawanie
drogq satelitarng, pod okreslonymi warunkami, odbywa sie w catosci na terytorium
jednego pahstwa cztonkowskiego, a zezwolenie na emisje musi by¢ uzyskane od pod-
miotéw uprawnionych tylko w tym panstwie. Strony umowy mogq jednak ograniczyé
zasieg terytorialny przekazu, co w praktyce powoduje ograniczenia ferytorialne dla
nadan.

Przyktadem jest sprawa FAPL C-403/08, dotyczgca niezgodnego z warunkami umo-
wy korzystania w brytyjskim pubie z kart do dekoderdw przeznaczonych do odbioru
nadan w Grecji. Przedmiotem zainteresowania byty w tym wypadku transmisje me-
czbw pitkarskich Premier League. Warto zauwazy¢, ze fikcja prawna w postaci zasady
panstwa pochodzenia, odnoszgca sie rowniez do abonamentowych ustug nadawa-
nia i reemisji, zostata przyjeta w rozporzgdzeniu 2017/1128 w sprawie transgranicznego
przenoszenia na rynku wewnetrznym ustug online w zakresie tresci. Zgodnie z rozpo-
rzgdzeniem wszystkie postanowienia umowne sprzeczne z rozporzgdzeniem, w tym
z przyjetg w nim fikcjg prawng co do miejsca $wiadczenia i korzystania z ustugi,
sq bezskuteczne. W tym wypadku chodzi jednak o korzystanie z ustug w czasie po-
drézy czy tymczasowego pobytu w innym panstwie Unii Europejskiej, a nie o state ko-
rzystanie z ustug.

Nowe technologie sprzyjajag rozwojowi dziatalnosci podmiotdw posredniczgcych
w udostepnianiu programéw radiowych i telewizyjnych publicznoéci i jednocze-
$nie powodujqg frudnosci z zakwalifikowaniem ich dziatalnosci z perspektywy prawa
autorskiego.

Takim, znanym od lat, posrednikiem sg operatorzy kablowi, ktérych dziatalnosé
stanowi model w zakresie pojmowania reemisji jako integralnego, niezmienionego
i rbwnolegtego do pierwotnego nadania przekazu do odbioru publicznego. W tym
modelu operator pozostaje bierny, jesli chodzi o tre$¢ programu i czas jego emisji, na-
tomiast aktywnie kieruje takie nadania do nowego kregu odbiorcdw. Zgodnie z unij-
nymi rozwigzaniami operatorzy kablowi muszqg zatem uzyskaé zgode od podmiotéw
uprawnionych nareemisje na terytorium innego panstwa, podobnie jak w sytuacjach
ograniczonych do terytorium jednego panstwa. Aby utatwi¢ dziatalnos¢ operatorow
kablowych, dyrektywa 93/83/WE wprowadzita obowigzkowe posrednictwo organiza-

Cji zbiorowego zarzgdzania.

Rozwdj przekazu cyfrowego i internetowego zaowocowat nowymi ustugami, takimi
jak cyfrowe pakiety satelitarne, internetowa reemisja, mozliwos¢ nagrywania pro-
graméw w chmurze, jak réwniez popularnoscig stron zawierajacych zestawienie lin-
kéw prowadzgeych do nadan radiowych czy do audyciji telewizyjnych, w tym seriali
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lub transmisji sportowych. Kwalifikacja dziatan podmiotdw oferujgcych takie ustugi
w $wietle prawa autorskiego zrodzita przede wszystkim problemy wyktadni prawa ko-
munikowania publicznie, zharmonizowanego w dyrektywie 2001/29/WE. Dodatkowo
problematyczne jest réwniez stosowanie rozwigzahn prawnych utatwiajacych trans-
graniczne $wiadczenie ustug, przewidzianych dla tradycyjnych form przekazu sateli-
tarnego i kablowego.

Zagadnienia takie byty poruszane w kilku sprawach rozstrzyganych przez
Trybunat Sprawiedliwosci. W sprawie C-431/09 Airfield TS uznat, ze za przekaz sa-
telitarny odpowiedzialne mogqg by¢ dwa podmioty, biorgce udziat w dwdch réznych
etapach przekazu do odbioru publicznego. Nadawca, w pierwszym etapie, kieruje
przekaz wytgcznie do dystrybutora, a dystrybutor kieruje przekaz do odbioru publicz-
nego. Tym samym w tym wypadku rola posrednika w przekazie nadan nie zostata
uznana za czysto bierne, wytgcznie techniczne dziatanie umozliwiajgce odbidr pro-
graméw. Zblizony problem powstat w sprawie C-325/14 SBS Belgium. Dystrybutorzy,
dziatajgcy w drugim etapie nadawania, przekazywali programy m.in. drogqg kablowaq.

TS rozwazat, kiedy dystrybutor petnirole samodzielng, a kiedy ,niesamodzielng”, kiedy
jego rola ograniczona jest do technicznego wsparcia dla nadawcy, a kiedy stanowi
Swiadczenie odrebnych ustug do odbioru publicznego, co musi oceniac sgd krajowy.
W sprawie TVCatchup C-607/11 TS uznat, ze w przypadku reemisji internetowej, ktéra
jest ograniczona do abonentdw, otrzymujgcych te same programy drogg naziemng,
a wiec nie stanowigcej ,nowej publicznosci”, i tak konieczne jest uzyskanie zezwole-
nia, gdyz dochodzi do publicznego komunikowania utworu. Nieco watpliwosci przy-
nidst kolejny wyrok w sprawie abonentdéw C-138/16 AKM dotyczgcy reemisji w ramach
rozpowszechniania kablowego do ograniczonej liczby do 500 osdb. Nie wyklucza-
jac koniecznosci uzyskania zezwolenia, Trybunat wskazat jednak, Zze jest to zaleine
od oceny, czy licencja udzielona na pierwotne nadanie obejmowata swoim zakre-
sem odbiorcéw lokalnej sieci kablowe;j.

Ciekawy problem rozstrzygat w listopadzie 2019 r. angielski High Court, oceniajgc
dziatalno$¢ Tuneln, strony internetowej, na ktérej agregowane sq linki do interneto-
wych stacjiradiowych na catym $wiecie. Sgd angielski, oceniajgc, czy linkowanie wy-
maga zezwolenia podmiotdéw uprawnionych, zagtebit sie w ocene zasad, na jakich
nadania sg pierwotnie udostepniane w Internecie, w tym istnienia i zakresu terytorial-
nego zezwolenia udzielonego przed podmioty uprawnione do utwordw zawartych
w nadaniach. Najmniej watpliwosci budzity przy tym nadania bez wymiaru trans-
granicznego, tzn. linkowanie do nadanh stacji, ktére uzyskaty odpowiedniqg licencje
na terytorium Zjednoczonego Krélestwa. Na tle tego stanu faktycznego mozna sie
zastanawiacé, czy zamieszczanie linkdw do nadan, w kazdym przypadku, moze byc¢
traktowane jako postac reemisji. Jesli odpowiedz bedzie twierdzqca, dla tak rozumia-
nej reemisji brak na razie odrebnych rozwigzah w prawie unijnym.

Pewne rozwigzania w zakresie infernetowych emisji oraz reemisji inng dro-
gqg niz kablowa przyjeto niedawno w dyrektywie 2019/789 w sprawie nie-
ktérych transmisji online i reemisji programow radiowych i telewizyjnych.

Zasade panstwa pochodzenia utatwiajgcg transmisje online wprowadzono w od-
niesieniu do simulcastingu (rbwnoczesnego internetowego nadania) niektérych
ustug ,fradycyjnych” nadawcdw. Jej zastosowanie jest jednak ograniczone do roz-
powszechniania online programéw radiowych, a w przypadku nadanh telewizyjnych
do rozpowszechniania audycji publicystycznych i informacyjnych oraz wtasnych
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produkcji nadawcdw, w catosci przez nich finansowanych, z wytgczeniem fransmis;ji
sportowych (art. 3 ust. 1lit. a) i b). Zastrzezono réwniez, ze zasada panstwa pochodze-
nia pozostaje bez uszczerbku dla zasady swobody umdw.

Obowigzkowe posrednictwo organizacji zbiorowego zarzqgdzania wprowadzono
w odniesieniu do reemisji innej niz drogqg kablowq i innej niz ,,otwarta” emisja drogg
internetowq (art. 2 ust. 2 3 w zwigzku z art. 4 ust. 1 i motywem 14 preambuty dyrek-
tywy). Wytgczenie reemisji internetowej ttumaczone jest koniecznosciq zabezpiecze-
nia, szczegdlnie ustug ptatnych, przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Mozna rozu-
miec, ze ze wzgledu naryzyko naruszenh przy eksploatacji internetowej, zdecydowano
o0 zachowaniu petnej kontroli podmiotéw uprawnionych nad reemisjq internetowq,
ktéra nie ma miejsca w ,,srodowisku kontrolowanym®, tzn. w takim, w ktérym reemitent
dokonuje zabezpieczonej reemisji do upowaznionych uzytkownikdw, pordwnywal-
nym z siecig kablowq.

W dyrektywie 2019/789 skodyfikowano réwniez rozwigzanie zaproponowane przez
TS w przypadku tzw. bezposredniego wprowadzania sygnatu, zostawiajgc panstwom
cztonkowskim problem okreslenia warunkdw uzyskania zezwolenia. Zgodnie z art. 8
przekazywanie programu dystrybutorowi, i dalej za posrednictwem dystrybutora
do odbioru publicznego, stanowi ,,pojedynczg czynno$é komunikowania publicznie”,
a oba podmioty zobowigzane sq uzyskaé zezwolenie, na warunkach okreslonych
przez panstwa cztonkowskie.

Rozwigzania przyjete W dyrektywie 2019/789 wprowadzajg pewne utatwie-
nia w przekazie transgranicznym (i potencjalnie krajowym), aczkolwiek nie majg one
charakteru rewolucyjnego.

Wptyw nowych technologii na mozliwosci dokonywania reemisji, zmiany w definicji
reemisji i retfransmisji drogqg kablowqg odzwierciedlajq z kolei wptyw rozwoju nowych
fechnologii na sposoby dokonywania reemisji:

A) W znowelizowanej definicji ,,retransmisji drogg kablowq"” z dyrektywy 93/83/EWG
uscislono, ze chodzi o rbwnoczesng, petng i niezmieniong transmisje w sieci ka-
blowej lub mikrofalowej pierwotnej transmisji z innego panstwa cztonkowskiego
prowadzonej do odbioru publicznego drogg przewodowq lub bezprzewodowq
w tym satelitarng, niezaleznie od sposobu, w jaki operator ustugi retransmisji kablo-
wej otrzymuje sygnat bedgcy nosnikiem programu {...).

B) W przyjetej nowej definicji reemisji wprowadzono wymogi, aby byta to rbwnocze-
sna, petna i niezmieniona reemisja, inna niz refransmisja drogqg kablowaq, przezna-
czona do powszechnego odbioru, ktdrej przedmiotem jest pierwotna transmisja
programéw radiowych i telewizyjnych z innego panstwa cztonkowskiego, jezeli
taka transmisja nie jest transmisjg online, pod warunkiem ze:

a) dokonuje jej inny podmiot niz pierwotnie nadajgca organizacja radiowa lub
felewizyjna; niezaleznie od sposobu, w jaki reemitent otrzymuje sygnat bedgcy
nosnikiem programu;

b) w przypadku, gdy reemisja jest dokonywana za posrednictwem ustugi doste-
pu do Internetu zdefiniowanej w art. 2 akapit drugi pkt 2 rozporzgdzenia (UE)
2015/2120 jest ona prowadzona w srodowisku kontrolowanym.

Wyraznie wskazano wymogi, aby pierwotna transmisja byta przeznaczona do po-
wszechnego odbioru, natomiast nie jest istotne, w jaki sposdb sygnat bedqgcy nosni-
kiem programu przekazywany jest remitentowi, aby reemisji dokonywat inny podmiot
niz organizacja odpowiedzialna za pierwotng transmisje oraz — aby pierwotna trans-
misja nie stanowita transmisji online, a reemisja wykorzystujgca przekaz internetowy
odbywata sie w srodowisku kontrolowanym.
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Kumulacja ochrony

wiasnosci infelektualnej
w sektorze life science

Trzy rezimy ochronne

— patenty, SPC i wytqgcznosé
danych - tworzg unikatowy
system ochrony produktéw
leczniczych, takze
weterynaryjnych produktéw
leczniczych, i sSrodkéw ochrony
roslin (a czesciowo réwniez
nowej Zywnosci), opierajqcy
sie na instrumentach ochrony
wtasnosci intelektualnej |...).

dr Zaneta Pacud
Uniwersytet Jagiellonski

Produkty lecznicze, srodki ochrony roslin i tzw. nowa
zywno$¢ sq dobrami, ktére podlegajg administra-
cyjnoprawnej procedurze dopuszczeniu do obrotu.
Ich opracowanie jest zwykle dtugotrwatym i niezwykle
kosztownym procesem. Raz wprowadzone na rynek
mogaq by¢ jednak tatwo skopiowane. Z tego wzgledu
dostepnos$¢ prawnej ochrony tych produktéw jest po-
strzegana jako kluczowa dla przemystu farmaceutycz-
nego, agrochemicznego, a takze — w zakresie nowej
Zywnosci — zywieniowego.

Instytucje zdrowia publicznego sq zjednej strony zainte-
resowane produktami wysoko innowacyjnymi, a z dru-
giej strony — dostepnosciq omawianych produktow
na rynku. Regulacje prawne, dotyczgce ich ochrony,
powinny zatem réownowazy¢ rézne interesy, uwzgled-
niajgc réwniez szybkie zmiany technologiczne w tych
sektorach.

Tradycyjnie to patenty byty wykorzystywane do ochro-
ny innowacji w tych sektorach poprzez przyznanie tym-
czasowego monopolu rynkowego dla uprawnionych.
W ciggu ostatnich kilku dekad w Unii Europejskiej zosta-
ty jednak wprowadzone inne jeszcze instrumenty praw-
ne, majgce stuzyé temu samemu celowi: dodatkowe
Swiadectwa ochronne (SPC) oraz system ochrony da-
nych regulacyjnych.

W przypadku produktéw leczniczych przedmiotem tej
ochrony sg w Unii Europejskiej specyficzne dane — wyni-
ki testow klinicznych i przedklinicznych, ktére przedsta-
wione sqg przez producentdw produktdéwinnowacyjnych
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w procedurze dopuszczeniaich na rynek. Producenci
lekdw generycznych nie muszg przedstawiaé wta-
snych wynikéw wskazanych testdw, ale mogqg powo-
ta¢ sie na ztozone wczesniej dane odpowiedniego
leku innowacyjnego. Odniesienie do tych danych
moze nastgpic¢ jednak dopiero po uptywie okresu wy-
tgcznosci danych. Samo wprowadzenie leku gene-
rycznego do obrotu moze nastqpic¢ dopiero po upty-
wie okreSlonego odrebnie dodatkowego okresu
tzw. wytgcznosci rynkowej. W ten sposéb wytgcz-
no$¢ danych faktycznie uniemozliwia wprowadzenie
na rynek lekdw generycznych, nawet jezeli nie sq one
objete ochrong patentowq.

Producencilekdw generycznych nie sg bowiem w sta-
nie przeprowadzi¢ wtasnych badan przedklinicznych
i klinicznych. Wytgcznos$é danych ma wiec duze zna-
czenie dla ochrony lekdw innowacyjnych oraz dla
ksztattowania uwarunkowan prawnych na rynku le-
kow, w szczegdlnosci dla zapewnienia réwnowagi
pomiedzy ochrong intereséw poszczegdlnych intere-
sariuszy, 1j. gtdwnie przemystu innowacyjnego i gene-
rycznego, pacjentdw iinstytuciji publicznych realizujg-
cych swiadczenia zdrowotne.

Zasady wytgcznosci danych i wytgcznosci rynko-
wej réznig sie w zaleznosci od rodzaju lekdw, ktérym
przystugujq. Podstawowq kategorig lekéw objetych
wytgcznosciq danych sg leki dopuszczone do obro-
tu na podstawie petnych wynikéw badan (leki refe-
rencyjne). Szczegdlnymi rodzajami lekdw, dla ktdrych
przewidziano wytgczno$¢ danych i wytgcznose ryn-
kowaq, sq leki sieroce oraz leki pediatryczne.

Wytgcznosé danych rejestracyjnych i wytgcznosé
rynkowa produktdw referencyjnych uregulowana jest
w dyrektywie 2001/83/WE w sprawie wspdlnotowego
kodeksu odnoszgcego sie do produktéw leczniczych
stosowanych u ludzi', wytgcznos¢ sieroca — w rozpo-
rzgdzeniu 141/2000 w sprawie sierocych produktéw
leczniczych?, wytgcznos$é pediatryczna — w rozporzg-
dzeniu 1901/2006 w sprawie produktdw leczniczych
stosowanych w pediatriis.

Zasady wytgcznosci danych dotyczgcych $rodkédw
ochrony roslin uregulowane sq w rozporzgdzeniu
1107/2009 dotyczgcym wprowadzania do obrofu
srodkdw ochrony rodlin4, natomiast zasady wytgczno-
sci danych w odniesieniu do nowej zywnosci — w roz-
porzgdzeniu 2015/2283 w sprawie nowej zywnosci®.

Trzy wskazane rezimy ochronne — patenty, SPC i wy-
tgcznos¢ danych - tworzg unikatowy system ochrony
produktdw leczniczych, takze weterynaryjnych pro-
duktéw leczniczych, i srodkdw ochrony roslin (a cze-
sciowo réwniez nowej zywnosci), opierajgcy sie nain-
strumentach ochrony wtasnosci intelektualnej, ktdre
naktadajq sie nasiebie w przedmiotowym, czasowym

i ferytorialnym zakresie ochrony, zapewniajgc mono-
pol silniejszy niz w innych dziedzinach wynalazczosci.

Kumulacja ochrony w sektorze life science ma okreslo-
ne konsekwencje dla konkurencyjnosci na poszcze-
gdélinych rynkach tego sektora, stopnia uwzglednie-
nia interesu publicznego zwigzanego z dostepnoscig
chronionych produktéw oraz skutecznosci proinno-
wacyjnej funkcji stosowanych instrumentéw ochrony
wtasnosci intelektualne;.

W odniesieniu do tego ostatniego aspektu nalezy
wskazaé, ze logika zachet do innowacyjnosci w sek-
torze life science wykazuje zasadniczg stabosé:
wiekszo$¢ stosowanych zachet ma bowiem charak-
ter wtérny w tym sensie, ze zacheca do tworzenia
drugorzednych innowacji, a ponadto kierowana
jest do osdb juz korzystajgcych z ochrony wtasnosci
intelektualne;.

System ten nie wspiera tworzenia dalszych innowacji
przez podmioty frzecie — wszystkie drugorzedne za-
chety: patenty na kolejne zastosowania medyczne,
SPC, wytgcznosci i nagrody regulacyjne (z wyjgtkiem
wytgcznosci pediatrycznej) kierowane sg do posia-
daczy wczesniejszych praw.

Opracowywanie lepszych, udoskonalonych produk-
tow leczniczych mogtoby by¢é natomiast bardziej
skuteczne, gdyby istniaty mechanizmy zachecajgce
inne podmioty do prowadzenia prac badawczo-roz-
wojowych nad innowacjami wtérnymi.

Sensowne w tej sytuaciji jest postulowanie de lege
ferenda wprowadzenia do systemdw patentowych
licencji ustawowej obejmujgcej korzystanie z opaten-
towanego wynalazku w zakresie zwigzanym z produk-
tem leczniczym, przedstawiajgcym istotng korzys$é
kliniczng w stosunku do produktu bedgcego przed-
miotem patentu.

' Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
6 listopada 2001 r. w sprawie wspdlnotowego kodeksu odnoszg-
cego sie do produktdw leczniczych stosowanych u ludzi, Dz. Urz.
UE L 311 z28.11.2001, str. 67.

2 Rozporzqdzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktéw
leczniczych, Dz. Urz. UE L 18 2 22.1.2000, str. 1.

8 Rozporzgdzenie (WE) nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktdw leczni-
czych stosowanych w pediatrii, Dz. Urz. UE L 378 z 27.12.2006, str.
1.

4 Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1107/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r. dotyczgce wpro-
wadzania do obrotu srodkdéw ochrony roslin, Dz. Urz. UE L 309
z24.11.2009, str. 1.

5 Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/2283
z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej zywnosci, Dz. Urz. UE
L 327z 11.12.2015, str. 1.
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Hongkong — globalne centrum
gospodarcze i innowacyjnosci
Z nowym systemem patentowym

Piotr Brylski

Jeden z najstarszych urzeddw patentowych $wiata (dziata
od 1874r.), mieszczqcy sie w autonomicznym Hongkongu (Hong
Kong Intellectual Property Department, HKIPD), wprowadzit
niedawno nowy system patentowy. Tworzg go: rozporzgdzenie
w sprawie patentéw i tzw. zasady ogdlne w sprawie patentdw,
ktére weszty w zycie juz 19 grudnia 2019 .

Ten specjalny region autonomiczny Chin pozostaje jednym
Z najwazniejszych centréw gospodarczych $wiata i portéw mor-
skich. Zajmuje pierwsze miejsce w globalnym rankingu wolnosci
w prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej oraz ma najdrozsze
nieruchomosci $wiata.

Wedtug Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej znajdu-
je sie w pierwsze dziesigtce centrow Swiatowej innowacyjnosci
opartej na wtasnosci intelektualnej.

Nowelizacja prawa reformuje i unowoczesénia system patentowy
Hongkongu w celu wspierania sektora innowacji. Jako nowo$¢
wprowadzono bezposredniq droge zgtoszenia patentowego
dla tzw. standardowej ochrony patentowej w Hongkongu, udo-
skonalono system patentowy krétkoterminowy i wprowadzono
takze srodki regulujgce praktyke.

Przyjety system oryginalnego patentu udzielonego (original
grant patent, OGP) zapewnia zgtaszajgcym alternatywnqg dro-
ge do ubiegania sie o standardowq, maksymalnie 20-letniq,
ochrone patentowg w Hongkongu. Zgtaszajgcy patent majg
mozliwos¢ sktadania wnioskdw patentowych bezposrednio
w Hongkongu. Eliminuje to wczedniejsze wymaganie sktadania
odpowiednich wnioskdw w wyznaczonym urzedzie patento-
wym poza Hongkongiem (znane réwniez jako system ponownej
rejestracii).

APPLICATION FOR PATENT
PROTECTION IN THE HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
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Nowelizacja

prawa reformuje

i unowocze$nia system
patentowy Hongkongu
w celu wspierania
sektora innowacji.

Zd]. Internet

Obecny system bedzie nadal istniat, jesli wnioskodawcy z Hongkongu
bedqg chcieli najpierw ztozyé wniosek patentowy w jednym z trzech
wyznaczonych urzeddw patentowych: chifskim (CNIPA), brytyjskim
(UK IPO) lub europejskim (EPO).

Nowe przepisy patentowe udoskonalajg rowniez istniejgcq procedu-
re patentu krétkoterminowego (short-term patent, STP) w celu zwiek-
szenia integralnosci nowego systemu, przy jednoczesnym utrzymaniu
ogdlnej optacalnosci poszukiwania ochrony krétkoterminowe;.

Uzywanie niektérych wprowadzajgcych w btad lub mylgcych tytu-
tow / opisdw dotyczgcych praktyk patentowych w Hongkongu bedzie
zabronione (to czesty proceder, oferowany réwniez polskim klientom).

Nowy system ma by¢& waznym krokiem w lokalnym systemie ochrony
patenfowej w celu utrzymania pozycji Hongkongu jako globalnego
centrum innowaciji i handlu. Nowy system OGP (original grand pa-
tent) stanowi alternatywnqg droge do uzyskania standardowych pa-
tentéw, zas udoskonalona procedura STP (short-term patent) zwieksza
integralno$¢ rozwigzan przy jednoczesnym zachowaniu optacalnosci
dla zgtaszajgcych. Kwestie dotyczgce tytutdw lub opisdw zwigzanych
z ustugami kancelarii rzecznikdw patentowych sq od teraz uregulowa-
ne przepisami o lokalnych rzecznikach patentowych.

Wejscie w zycie rozporzgdzenia w sprawie patentéw i tzw. zasad ogdl-
nych w sprawie patentdéw spowodowato réwniez wprowadzenie no-
wych i zmienionych optat urzedowych, m.in. o 28% tansze sq optaty
urzedowe za wybdér procedury w formie elektronicznej.
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Innowacyjna zywnosS¢C w przysztoscie

Do wszystkiego, co nowe, podchodzimy z duzg dozqg niepewnosci. Kie-
dy na nasz rynek wchodzito sushi, czulismy opdr wobec jedzenia suro-
wej ryby. Dzi$ jest to danie ekskluzywne. Moze za kilka, kilkkanascie lat
bedziemy musieli jes¢ biatko owadzie. Zanim tak bedzie, dobrze jest
wszystko posprawdzad.

Ta wizja wywotuje odruch niecheci, ale takie badania sg
juz prowadzone m.in. w Polsce. O tym, jak smakujg owady, opo-
wiadata niedawno mediom dr inz. Anna Zotnierczyk z Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we Wroctawiu, badajgca owady na co dzien
w pracy naukowej. Na ogdt owady sq prazone lub smazone. Rowniez
te podawane na stodko, w czekoladzie — my na przyktad robilismy
brownie z drewnojadami. Mréwki majg kwaskowy posmak i sq po-
rownywane do cytruséw. Larwy owaddw takich jak mqcznik zawie-
rajg wiele ttuszczu, wiec majq orzechowy posmak, podobnie jak olej
rzepakowy ttoczony na zimno. Swierszcze, jezeli ziadamy je w catosci,
przypominajq dobrze wysmazone mieso. Szararicze najlepsze sg w pa-
nierce z ciasta. Jedwabniki sqg bogatym Zrédtem mikroelementdw —za-
chwalata badaczka. A karaczan? Badacze przewidujq, ze karaluchy,
podobnie jak kreweftki, bedg wydobywane z chitynowych pancerzy-
kéw i konsumowane... na ciepto.

Dr Zotnierczyk jest opiekunkg Studenckiego Kota Naukowego Kuchni
Molekularnej. Wczesdniej wraz ze swoimi podopiecznymi brata udziat
w projektach edukacyjnych Food Think Tank. Projektowi wsparcia
udzielato réwniez konsorcjum Wroctawskie Centrum Biotechnologii
utworzone przez osiem podmiotéw, w tym trzy wydziaty Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wroctawiu. Konsorcjum otrzymato status Krajowego
Naukowego Osrodka Wiodgcego (KNOW) w dziedzinie naukrolniczych.

Pozywne owady

— Na poczqgtku kupowaliSmy larwy chrzgszczy — mqcznik, drewnojad
oraz dwa gatunki szaranczy: pustynng i wedrownq. Jestesmy wydzia-
tem nauk o zywnosci i interesuje nas sprawdzenie, czy owady majq
odpowiednie walory odzywcze. Owady sq uwazane za niskokalorycz-
ne Zrédto biatka. Jesli poréwnamy stek wotowy i stek ze swierszcza,
to ten pierwszy przerosniety ttuszczem smakuje duzo lepiej. Natomiast
w ,miesie owadzim” jest duzo wiecej biatka w stosunku do ftuszczu,
szczegdlnie u owaddw dorostych. W zwiqzku z tym mozna je uwazac

Owady sq jedzone

w 80 proc. krajéw

na $wiecie — albo jako
dodatek, albo staty
element diety.

Cywilizacja zachodnia,
Zwtaszcza Europaq,
stawia opdr temu
zwyczajowi. Nam
owady kojarzq sie

Z brudem, nie chcemy
nawet wyobrazaé
sobie, ze trafiajq

do naszych ust,
czujemy obrzydzenie.
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za niskokaloryczne czy dietetyczne. Prowadzimy badania kalorycznosci owaddw i za-
wartosci biatka w przyrzgdzanych z nich potrawach — wyjaénia dr Zotnierczyk.

Aby uzyskac petng informacje zywieniowq, naukowcy zaczeli wiec badania od profi-
lu kwasow ttuszczowych. Ttuszcz roslinny jest lepszy niz zwierzecy, ale wazne, aby byty
to nienasycone kwasy ttuszczowe. ROwnie istotne w naszej diecie sq sterole - nie tylko
cholesterol, ale tez fitosterole. Zbadano profil steroli i sktad pierwiastkowy owadow
— wapn, zelazo, magnez, séd, potas, a takze metale ciezkie. Czes¢ badah dotyczy
biodostepnosci metali. Niektdére metale sqg lepiej wchtaniane, jezeli pochodzqg z pro-
duktow zwierzecych, w poréwnaniu z tymi, ktére pochodzg od roélin. Na przyktad
zelazo jest lepiej wchtaniane z produktdw zwierzecych jaoko zelazo hemowe, ktére
wystepuje w tkankach zwierzgt.

Czy owady sqg brudne?

Owady sg jedzone w 80 proc. krajow na swiecie — albo jako dodatek, albo staty ele-
ment diety. Cywilizacja zachodnia, zwtaszcza Europa, stawia opdr temu zwyczajo-
wi. Nam owady kojarzg sie z brudem, nie chcemy nawet wyobrazaé sobie, ze tra-
fiajg do naszych ust, czujemy obrzydzenie. A przeciez jemy krewetki, ktdre zagoscity
na naszych stotach i sq przysmakiem. Jesli popatrzy sie na krewetke i na karaczana,
to nie ma miedzy nimi ogromnej réznicy — méwi badaczka.

A jak ma sie do tego faktu nasza niechec¢? Robaki uznajemy przeciez za brudne. We-
dtug dr Zotnierczyk nie sg brudniejsze niz inne produkty, ktére spozywamy. Owszem,
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owady tez czesto majg pasozyty, bakterie, ale przeciez owaddw przeznaczonych
do spozycia nie tapiemy na tgce. Wazne jest hodowanie ich w warunkach kontro-
lowanych, zeby unikng¢ zakazeh mikrobiologicznych. Przed podaniem owaddw za-
wsze nalezy poddac je obrébce termicznej.

Na pewno kazdy z nas przyjmuje toksyny z otoczenia. Jeslichcemy wyhodowac sobie
wotowine, to musimy miec duze pole, pastwisko, odpowiednie pomieszczenia. Owa-
dy jest tatwo hodowad, w tym przypadku w jednym przecietnym pokoju na regatach
mogq by¢ ustawione sterylne pudetka. Hodowle mozna utrzymywaé w odpowied-
nich warunkach, bez dostepu szkodliwych zwiqzkdw ze srodowiska, czyli bez metali
ciezkich czy zanieczyszczonej wody — wyjasnia badaczka.

Kontrola takiej hodowli jest tatwa, a szybko otrzymujemy duze ilosci biomasy. Istniejq
nawet domowe urzgdzenia do hodowli owaddw, w ktdérych umieszczane sqg resztki
ze stotu iz kuchni. Przypominajg one urzgdzenia do hodowli kietkdw. Tak robi sie w kra-
jach azjatyckich, gdzie biatko owadzie jest cenionym dodatkiem kulinarnym.

Tanie zrédto pozywienia

Naukowcy przebadali juz dwa rodzaje larw chrzgszczy i szaranczy, teraz zaczynajq
badac karaczany. Prébujq tez tworzy¢ zywno$¢ funkcjonalng. Polega to na karmieniu
owaddw w taki sposdb, aby w ich organizmach byto wiecej substancji odzywczych
i zwigzkdw aktywnych biologicznie. Niektdre zwiqzki aktywne biologicznie powinny
znalez¢ sie w naszej diecie, ale sq przez nas stabo przyswajalne. Wszystko moze sie
zmieni¢, jesli owe cenne sktadniki zostang wstepnie ,przepracowane” przez owady.
By¢ moze owad w wyniku swojego metabolizmu moze przeksztatcic je w takie zwiqzki,
ktére bedq rozpuszczalne w wodzie, a nie stracq swoich wtasciwosci. Wowczas jesli
ziemy takiego owada, razem z nim dostarczymy sobie tatwiej przyswajalny zwigzek.

Dr Zotnierczyk podkresla ekonomiczne walory owadziej kuchni. Owady sg tanim
zrédtem pozywienia. Z tej samej ilosci karmy mozna wyhodowac¢ okoto 9 razy wie-
cej Swierszczy niz wotowiny. Przypomina, ze krowy sq statocieplne i potrzebujg duzo
energii z pozywienia na utrzymanie procesdw zyciowych i temperatury ciata. Owady

wiekszo$¢ z tego, co zjedzq, przeksztatcajg w biomase.

Z owaddw wiecej da sie zjesé, a niektére wrecz ziadamy w catosci. Z krowy wyrzuca-
my az 60 proc. —to skora, kosci, kopyta, rogi. W przypadku wszystkich owaddw odpad-
ki stanowiq srednio tylko 20 proc. — wyjasniata doktor.

Kolejny aspekt to ekologia. Hodowla owaddw oznacza znacznie mniejsze zuzycie
wody niz hodowla innych zwierzgt dostarczajgcych nam biatka. 7 tej samej ilosci
wody mozna wyhodowac 12 razy wiecej masy owadziej niz wotowej. Transport i ho-
dowla wotowiny wigze sie z emisjg gazdéw cieplarnianych, ze skazeniem amoniakiem,
kwasnymi deszczami i degradacjqg srodowiska.

Do wszystkiego, co nowe, podchodzimy z duzq dozq niepewnosci. Kiedy na nasz ry-
nek wchodzito sushi, czulismy opdr wobec jedzenia surowej ryby. Dzis jest to danie ek-
skluzywne. Moze za kilka, kilkanascie lat bedziemy musieli jes¢ biatko owadzie. Zanim
tak bedzie, dobrze jest wszystko posprawdzad — podsumowuje dr Zotnierczyk i przy-
pomina, ze i tak juz zjadamy robaki. Zjadamy je nieSwiadomie m.in. w przetworach
owocowo-warzywnych i witedy, kiedy jemy czereénie, sliwki, jabtka i gruszki. Wiele po-
chtaniamy razem z grzybami suszonymi na sprzedaz. Statystycznie zjadamy ich okoto
pot kilograma rocznie.

Zrédto: PAP — Nauka
w Polsce

Zdj. ilustracyjne
Internet

Oprac.
Elzbieta Krupska
ekspert UPRP
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. orzecznictwa TSUE

Udzielanie dodatkowego prawa
ochronnego w przypadku patentdw
dotyczgcych nowej postaci lekow

Alicja Tadeusiak
ekspert UPRP — koordynator

Rozporzgdzenie (WE) 469/2009 dotyczy dodatkowego $wiadectwa
ochronnego dla produktdw leczniczych, ktére jest odrebnym od pa-
tentu tytutem ochronnym i moze by¢ przyznawane po wygasnieciu
ochrony patentowej maksymalnie na okres pieciu lat.

Warunkiem uzyskania takiego Swiadectwa jest miedzy innymi spetnie-
nie wymogow artykutu 3 tego rozporzgdzenia, ktéry brzmi:
[Dodatkowe prawo ochronne (DPO)] wydaje sie, jezeli w panstwie
cztonkowskim, w ktérym zostaje ztozony wniosek okreslony w art. 7,
w dniu ztozenia takiego wniosku: a) produkt chroniony jest patentem
podstawowym pozostajgcym w mocy; b) wydane zostato, zgodnie
z dyrektywq 2001/83/WE lub odpowiednio dyrektywq 2001/82/WE,
wazne zezwolenie na obrét produktem leczniczym; c) produkt nie byt
uprzednio przedmiotem $wiadectwa [DPO]; d) zezwolenie okreslone
w lit. b] jest pierwszym zezwoleniem na obrét danym produktem jako
produktem leczniczym.

Ten ostatni warunek budzi tak wiele watpliwosci wérdéd producentéw
lekdw i urzeddw patentowych udzielajgcych ochrony patentowej,
ze po raz kolejny stat sie przedmiotem orzeczenia Trybunatu Sprawiedli-
wosci Unii Europejskiej (TSUE). Chociaz wyktadnia jezykowa tego prze-
pisu wydaje sie jednoznaczna, Trybunat zastanawiat sie, czy art. 3 lit. d)
tego rozporzgdzenia powinien odwotywac sie do pojecia pierwszego
pozwolenia na obrét danym produktem jako produktem leczniczym li-
teralnie, bez dokonywania dalszej kwalifikaciji, czy tez nalezy powigzac
je z zakresem ochrony przyznawanym przez patent podstawowy.

W budzqgcej watpliwosci sprawie Neurim (C-130/11), ktéra opierata sie
na szczegdlnym uktadzie okolicznosci faktycznych, wydaje sie, ze Try-
bunat odszedt od wyktadni literalnej i wydat nastepujgcy wyrok:
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Przepisy art. 3 i 4 rozporzqdzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 469/2009 (...) powinny by¢ inter-
pretowane w ten sposob, ze w przypadku takim jak
przed sqdem krajowym samo istnienie wczesniejszego
zezwolenia na obrdt uzyskanego dla weterynaryjne-
go produktu leczniczego nie sprzeciwia sie wydaniu
dodatkowego swiadectwa ochronnego na odmien-
ne stosowanie tego samego produktu, dla ktérego
wydano zezwolenie na obrét, pod warunkiem ze za-
stosowanie to jest objete zakresem ochrony patentu
podstawowego powotanego na poparcie whniosku
o wydanie dodatkowego swiadectwa ochronnego.

Trudnosci zwiqgzane z interpretacjq tego wyroku po-
gtebia okolicznos¢, ze w uzasadnieniu brak jest po-
wigzania z wczesniej istniejgcym orzecznictwem
dotyczgcym pojecia ,produktu” w rozumieniu art. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 469/2009.

Wyrok Neurim trudno pogodzi¢ w szczegdlnosci z po-
stanowieniem Yissum (C-202/05):

Artykut 1 lit. b) rozporzgdzenia Rady nr 1768/92
(...) nalezy interpretowac w ten sposob, iz w przy-
padku gdy patent podstawowy chroni inne za-
stosowanie $rodka leczniczego, zastosowanie
to nie wchodzi w sktad definicji pojecia ,,produkt”
oraz z wyrokiem Massachusetts Institute of Technolo-
gy (C-431/04):

Artykut 1 lit. b) rozporzgdzenia Rady nr 1768/92 z dnia
18 czerwca 1992 r. dotyczgcego stworzenia dodatko-
wego swiadectwa ochronnego dla produktdw leczni-
czych (...) nalezy interpretowac w ten sposdb, ze po-
jecie ,,mieszaniny aktywnych sktadnikdw produktu
leczniczego” nie obejmuje mieszaniny sktadajqcej sie
z dwdch substancji, z ktérych tylko jedna wywotuje
samodzielne efekty lecznicze przy okreslonym wska-
zaniu, a druga umozliwia forme aplikowania produkfu
leczniczego, ktdéra przy tym wskazaniu jest niezbedna
dla zapewnienia skutecznosci terapeutycznej pierw-
szej z tych substancji.

W tej sytuacji firma Abraxis Bioscience LLC ztozyta
whniosek o udzielenie SPC/DPO (z ang. Supplementa-
ry Protection Certificate) na produkt Abraxane do le-
czenia nowotwordw, ktdéry zawierat jako substancje
czynng nab-paklitaksel ztozony z nanoczgsteczek
paklitakselu powleczonych albuming. W ten spo-
séb nab-paklitaksel wykazywat wiekszg skutecznosé
w odniesieniu do niektérych guzéw nowotworowych.
Byta to nowatorska postac znanej substancji czynne.

Urzgd Patentowy Wielkiej Brytanii odmaoéwit udziele-
nia SPC z uwagi na niespetnienie warunkdw z art. 3
lit. d) rozporzgdzenia 469/2009. Paklitaksel jest znang
substancjg czynng, a nowa postaé farmaceutyczna
nie fworzy nowego produktu w rozumieniu rozporzg-
dzenia 469/2009. Natomiast, zdaniem Abraxis, art. 3
lit. d) zostat spetniony w $wietle orzeczenia w sprawie
Neurim, gdyz wczesniejsze pozwolenie na wprowa-
dzenie do obrotu produktu leczniczego zawierajgce-
go paklitaksel nie obejmowato nowej i nowatorskiej
postaci leku chronionej przez patent podstawowy
powotany we whniosku o SPC.

Abraxis zaskarzyt te decyzje, a sgd High Court of Ju-
stice (England & Wales) zwrdcit sie z ponizszym pyta-
niem prejudycjalnym do TSUE:

Czy art. 3 lit. d) rozporzgdzenia nr 469/2009 nalezy in-
terpretowac w ten sposdéb, ze dopuszcza on wydanie
DPO w przypadku, gdy pozwolenie, o ktérym mowa
w art. 3lit. b), jest pierwszym pozwoleniem na dopusz-
czenie do obrotu produktu jako produktu leczniczego
w granicach ochrony przyznanej patentem podsta-
wowym, a produkt jest nowq posfaciq znanego ak-
tywnego sktadnika?

Sprawa C-443/17 zostata zakohczona wyrokiem z dnia
21 marca 2019 r. Po przeprowadzonej analizie stanu
faktycznego i prawnego Trybunat ustalit: Przedmio-
tem whniosku jest nowa postaé farmaceutyczna zna-
nego aktywnego sktadnika, paklitakselu, w formie
nanoczqsteczek paklitakselu powleczonych albumi-
nqg, ktéra petni funkcje nosnika. Mozna wiec uznac,
ze Abraxane stanowi potqczenie znanej substancji
aktywnej — paklitakselu i substancji pomocniczej -
albuminy. Ta nowa postaé, zwana ,,nab-paklitakse-
lem”, umozliwia aktywnemu sktadnikowi wywieranie
efektu ferapeutycznego ze zwiekszonqg skuteczno-
sciq. Produkt leczniczy Abraxane jest przedmiotem
pozwolenia, ktére jest pierwszym pozwoleniem wcho-
dzqgcym w zakres patentu podstawowego chronigce-
go te nowq postac.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunatu, nosnik, ktéry
nie wywiera samodzielnych efektéw terapeutycz-
nych, nie moze zosta¢ uznany za sktadnik aktywny
w rozumieniu art. 1 lit. c) rozporzgdzenia. Nowa po-
sta¢ farmaceutyczna produktu leczniczego, do kté-
rej powstania moze przyczyni¢ sie taka substancja
pomocnicza, nie wchodzi w zakres definicji pojecia
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wproduktu”, poniewaz pojecie to winno by¢ rozu-
miane $ciéle jako ,substancja czynna” lub ,,aktywny
sktadnik”.

Trybunat przyznat tez, ze nowej postaci znanego ak-
tywnego sktadnika nie mozna uznac za nowy, odreb-
ny produkt, nawet gdyby taka postaé umozliwiata
aktywnemu sktadnikowi wywotywanie efektu tera-
peutycznego ze zwiekszong skutecznosciaq.

Jest to w zasadzie powtdrzenie orzeczenia Trybunatu
w sprawie C-431/04, w ktérym w pkt. 19 uzasadnienia
Trybunat wyjasnit:

W tym zakresie nalezy podkreslic, ze w pkt. 11
uvzasadnienia projektu rozporzqdzenia Rady (EWG)
z dnia 11 kwietnia 1990 r. dotyczqcego stworzenia
dodatkowego  swiadectwa  ochronnego  dia
produktéw leczniczych |(...) sprecyzowano, ze ,[...]
projekt rozporzqgdzenia ogranicza sie do nowych pro-
duktéw leczniczych. Nie chodzi tutaj o wydanie [Swia-
dectwa] dla wszystkich opatentowanych i dopusz-
czonych do obrotu produktéw leczniczych. W istocie
mozna wydaé tylko jedno [Swiadectwo] na kazdy
produkt, poniewaz produkt winien by¢ rozumiany
w Scistym znaczeniu substancji czynnej; pomnigjsze
modyfikacje produktu leczniczego, takie jak nowy
sposodb dozowania, zastosowanie nowych soli lub es-
trow, czy odmienna forma aplikowania nie mogq po-
wodowacé wydania nowego [Swiadectwa]”.

W drugiej kolejnosci Trybunat rozwazat, czy pozwole-
nie wydane dla nowej postaci znanego aktywnego
sktadnika, takiej jak nab-paklitaksel, mozna uznac
za pierwsze pozwolenie wydane dla tego produk-
tu jako produktu leczniczego w rozumieniu art. 3
lit. d) rozporzgdzenia nr 469/2009, w przypadku gdy
to pozwolenie jest pierwszym, objetym zakresem
ochrony powotanego we whniosku patentu
podstawowego.

Trybunat, powotujgc sie na opinie Rzecznika Gene-
ralnego i dotychczasowe orzecznictwo, stwierdzit,
ze literalna wyktadnia art. 3 lit. d) rozporzgdzenia
nr 469/2009 zaktada, ze pierwsze pozwolenie dla pro-
duktu jako produktu leczniczego w rozumieniu tego
przepisu oznacza pierwsze pozwolenie dla produktu
zawierajqcego rozpatrywany aktywny sktadnik lub
mieszanine aktywnych sktadnikow.

Paklitaksel byt juz jednak wczesniej sprzedawany
na mocy wczesniejszych pozwolen.

Trybunat przypomniat, ze celem systemu SPC byto
zminimalizowanie niewystarczajqcej ochrony przy-
znanej patentem w odniesieniu do amortyzacji nakta-
ddéw poniesionych na prace badawcze nad Nnowymi
produktami leczniczymi.

Stwierdzenie to wspiera $cistg wyktadnie art. 3 lit. d),
a wynika z niego, ze zamiarem prawodawcy przy
ustanawianiu systemu SPC byto wspieranie ochrony
nie wszelkich badan w dziedzinie farmacji prowa-
dzgcych do wydania patentu i wprowadzenia na ry-
nek nowego produktu leczniczego, lecz tych badan,
ktére skutkujg pierwszym wprowadzeniem do obrotu
aktywnego sktadnika joko produktu leczniczego. Po-
nadto ze $cistego rozumienia znaczenia produktu wy-
nika, ze pomniejsze modyfikacje produktu lecznicze-
go, takie jak nowy sposdb dozowania, zastosowanie
nowych soli lub estrow czy odmienna posta¢ farma-
ceutyczna, nie mogqg powodowaé wydania nowego
SPC.

Zaktadany cel rozporzadzenia 469/2009 bytby zagro-
zony, gdyby dla potrzeb spetnienia warunku przewi-
dzianego w art. 3 lit. d) rozporzgdzenia nr 469/2009
mozliwe byto uwzglednienie dla nowej postaci zna-
nego aktywnego sktadnika wytgcznie pierwszego
pozwolenia objetego zakresem patentu pod-
stawowego, chronigcego te nowqg postac i pomi-
niecie pozwolenia wydanego wczesniej dla tego
samego aktywnego sktadnika, ale w innej postaci
farmaceutyczne;.

Ponadto inna wyktadnia art. 3 lit. d) rozporzgdze-
nia nr 469/2009 mogtaby by¢ Zrédtem niepewnosci
prawa i niespdjnosci w odniesieniu do okolicznosci,
w ktérych mozna by byto uzyskaé SPC, jako ze trud-
no bytoby okredli¢, w jakich doktadnie okoliczno-
$ciach pozwolenie wydane dla nowej postaci zna-
nego aktywnego sktadnika mogtoby by¢ objete tym
przepisem.

Zdaniem Trybunatu orzeczenie w sprawie Neurim
nie podwaza powyzszej wyktadni.

W wyroku w sprawie Neurim Trybunat orzekt, ze art. 3
i 4 rozporzgdzenia nr 469/2009 powinny by¢ inter-
pretowane w ten sposdb, iz w przypadku takim
jak w sprawie, w ktdrej zapadt wspomniany
wyrok, samo istnienie wczesniejszego pozwolenia
uzyskanego dla weterynaryjnego produktu leczni-
czego nie sprzeciwia sie wydaniu SPC na odmienne
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stosowanie tego samego produktu pod warunkiem, ze zastosowanie
fo jest objete zakresem ochrony patentu podstawowego powotanego
na poparcie wniosku o wydanie SPC.

Trybunat nie wzruszyt scistej wyktadni pojecia ,produktu”, zaznacza-
jac, ze wyjgtek od scistej wyktadni przyjety w wyroku Neurim nie odnosi
sie w kazdym razie do nowej postaci znanego produktu.

W konkluzji TSUE potwierdzit, ze na orzeczenie w sprawie Neurim
nie mozna powotywac sie w przypadku pozwolenia wydanego dla
nowej postaci farmaceutycznej sktadnika aktywnego, nawet jesli by-
toby pierwszym pozwoleniem objetym zakresem stosowania
patentu podstawowego powotanego na poparcie wniosku o wy-
danie SPC,

Trybunat jednak uchylit sie od odpowiedzi na zasadnicze pytanie,
czy w Swietle orzeczenia Neurim mozliwe jest udzielenie SPC w przy-
padku patentdéw dotyczgcych nie nowej postaci lekdw, ale innych
form nowego zastosowania medycznego.

Temat ten zostat podjety wczesniej przez Rzecznika Generalnego, kto-
ry w swojej opinii stwierdzit, ze wyrok Neurim trudno pogodzi¢ z do-
tychczasowym orzecznictwem, a w szczegdlnosci z postanowieniem
Yissum (C-202/05) oraz z wyrokiem Massachusetts Institute of Techno-
logy (C-431/04), jezeli stosowany w orzeczeniu Neurim test z patentu
podstawowego miatby mie¢ powszechne zastosowanie. Rzecznik
zaproponowat odejscie od tego testu i powrdt do wyktadni literalnej
art. 3 lit. d) rozporzadzenia nr 469/2009 w zwiqgzku z art. 1 lit. b) tego
rozporzqdzenia.

Jego zdaniem Scista interpretacja pojecia ,produktu” w rozumieniu
art. 1 lit. b) rozporzgdzenia, wypracowana w ufrwalonym orzecznic-
twie Trybunatu, nie moze zostac¢ zastgpiona poprzez szerokg interpre-
tacje pojecia pierwszego zezwolenia na obrét danym produktem jako
produktem leczniczym chronionym patentem podstawowym.

Ani tre$¢ rozporzgdzenia nr 469/2009, ani uzasadnienie do tego rozpo-
rzgdzenia nie wskazujq, ze prawodawca zamierzat uprzywilejowywac
badania dotyczgce nowych zastosowan terapeutycznych aktywnego
sktadnika juz objetego pozwoleniem na wprowadzenie do obrotu. Pra-
wodawca nie uznat tez za stuszne, by w art. 3 lit. d) rozporzqdzenia
ustanowié, ze pozwolenie powotane na poparcie wniosku o wydanie
SPC powinno by¢ pierwszym pozwoleniem dla okreslonej populaciji lu-
dzi lub zwierzqgf.

Orzeczenie TSUE w sprawie Abraxis, jakkolwiek stuszne i oczekiwane,
zostawia pewien niedosyt w zwigzku z pozostawieniem pewnych
aspektdw bez rozstrzygniecia. Poniewaz wagtpliwosci pozostaty, kiero-
wane sq kolejne zapytania prejudycjalne, przyktadowo w sprawie skar-
gi firmy Santen SAS (C-673/18), na ktére to odpowiedzi przyjdzie zainte-
resowanym czekac przez kolejne lata.
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Brak zdolnosci odrézniajgce
znaku towarowego ,,Aquarelle Effect”

W dniu 9 marca 2018 r. do Urzedu Patentowego RP wptyngt wniosek
N. sp. z 0. 0. O uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy
stowny ,, Aquarelle Effect”. Powyzsze prawo ochronne udzielone zosta-
to narzecz C. sp. z 0. 0. sp. k., a znak towarowy przeznaczony zostat
do oznaczania nastepujgcych towardw zawartych w klasie 3 Miedzy-
narodowej Klasyfikacji Towardw i Ustug (zwanej dalej klasyfikacjq nicej-
skq): emalia do paznokci; emalie; zel do paznokci; zel kolorowy do pa-
znokci; zele; akryle; lakier do paznokci do celdéw kosmetycznych; lakier
do paznokci utwardzany promieniami UV; lakiery do paznokci; baza
podktadowa do paznokci; bazy pod lakier; lakiery nawierzchniowe
do paznokci; lakiery podktadowe do paznokci.

Whnioskodawca wskazat jako podstawe prawng wniosku art. 1291 ust. 1
pkt 3 oraz art. 1291 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Pra-
wo wtasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 ., poz. 776).
W uzasadnieniu wnioskodawca podnidst, ze sporny znak towarowy
uzywany jest w obrocie w charakterze opisowym, réwniez przez same-
go uprawnionego. Zdaniem wnioskodawcy uprawniony w prezentaciji
swoich towardw na stronie internetowej wprost odnosi sie do efektdw,
jakie mozna uzyskaé¢ za pomocgq farb akwarelowych oraz malowania

na mokro.

Zdaniem wnioskodawcy sporny znak towarowy bedzie odbierany
zgodnie zzamiarem jego twércodw jako stuzgcy do oznaczania lakieréw
do paznokci, ktére majg wywotac efekt malowania akwarelg. Wnio-
skodawca wskazat na uzywanie oznaczenia efektu ,Aquarelle” przez
inne podmioty narynku przed zgtoszeniem spornego znaku fowarowe-
go dla opisania efekfu zdobienia czy tez wskazania cechy produktu.
Whnioskodawca zatgczyt dowody na okolicznos¢, ze opisowy charakter
spornego znaku fowarowego potwierdza takze obecna praktyka ryn-
kowa, a wiec tfrwajgca po dacie zgtoszenia spornego znaku towaro-
wego. Podkreilit, ze okreslenie ,Effect” wytqcznie wskazuje, ze lakier
oznaczony spornym znakiem towarowym stuzy do uzyskania efektu
akwarelowej stylizacji paznokci. Wnioskodawca, uzasadniajgc opiso-
wy charakter znaku towarowego, wskazat ponadto na tre$¢ artykutéw
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z portali intfernetfowych dotyczgcych paznokci, wpisy
blogerek zajmujgcych sie tematykg zdrowia, urody
i pielegnacji paznokci, oferty salonéw kosmetycz-
nych oraz filmy instruktazowe. W ocenie wnioskodaw-
cy zatqgczone dowody potwierdzajg, ze oznaczenie
»~Agquarelle Effect” nie spetnia warunkdw okreslonych
w art. 129" ust. 1 pkt 3 p.w.p. i powinno pozostaé wolne
dla innych przedsiebiorcoéw w celu ochrony interesu
publicznego. {...)

Wskazujgc na naruszenie art. 129" ust. 1 pkt 4 p.w.p.,
whnioskodawca stwierdzit, ze stowa: ,Aquarelle” oraz
4Effect” byty uzywane przez wielu producentdw ko-
smetykdw, uzytkownikéw profesjonalnych oraz od-
biorcéw koncowych, czyli konsumentdéw.

Uprawniony wnidst o oddalenie wniosku. W pierwszej
kolejnosci odnidst sie do dowoddw zatgczonych przez
strone przeciwna. Stwierdzit, ze dowdd w postaci wy-
druku ze strony infernetowej uprawnionego pochodzi
z daty pdzniejszej niz data zgtoszenia spornego znaku
tfowarowego, a ponadto z zastosowanego fam opisu
wynika, ze uprawniony uzywa spornego oznaczenia
wytgcznie w funkcji znaku towarowego. Podnidst,
ze obok okreslenia ,, Aquarelle” wskazuje sie w nim
na rodzaj produktu, a wiec lakier do paznokci/lakier
hybrydowy, co dowodzi zdaniem uprawnionego,
ze do przekazania konsumentom informacji o natu-
rze i rodzaju produktu konieczne jest uzycie dodatko-
wej wskazdwki (lakier hybrydowy/kolekcja lakierdw).
Uprawniony wskazat réwniez, ze wyraz ,Aquarelle”
posiada odmienng pisownie (niz akwarela) i nie jest
rozpoznawany jako okreslenie opisowe. Wskazat
na definicje terminu ,,akwarela” i podnidst, ze wnio-
skodawca nie wyjasnit, na czym miatby polegad
bezposredni charakter zwigzku miedzy okresleniem
,akwarela” a produktami wskazanymi dla spornego
znaku towarowego, ktdre nie sq farbami akwarelowy-
mi. Podkreilit, ze samo uzycie okreslenia ,,akwarela”
w odniesieniu do lakieréw nie wystarcza, aby konsu-
menci mogli stwierdzi¢, jaki jest skutek zastosowania
produktu. Uprawniony zwrdcit uwage, ze zwroty, ktére
jedynie posrednio informujg odbiorce o pewnej wta-
sciwosci lub cesze, posiadajg wymagany, minimal-
ny charakter odrdzniajgcey. Stwierdzit jednoczesnie,
ze okreslenie ,,akwarela” jest na tyle rézne od wyrazu
»Aguarelle”, ze wyrazy te nie mogg by¢ utozsamiane.
Uprawniony podnidst, ze wyrazy tworzgce sporny znak
fowarowy nie majg zadnego konkretnego znaczenia
w stosunku do towardw objetych spornym prawem.
Odnoszgc sie do dowoddw ztozonych przez wniosko-
dawce, uprawniony podnidst, ze tre$ci znajdujgce sie

na stronach blogdw internetowych nie zawsze stano-

wig wiarygodne zrédta informacji. |...)

Whnioskodawca w kolejnym pismie rozszerzyt podsta-
we prawng wniosku, wskazujgc art. 129" ust. 1 pkt 2
p.w.p. W uzupetnieniu swojego stanowiska podnidst,
ze stowo ,,aquarelle” nie jest wyrazem fantazyjnym,
a jedynie ftumaczeniem stowa ,akwarela” na jezyk
angielski i francuski. Stwierdzit, ze uprawniony jedynie
skorzystat ze stowa o ustalonym znaczeniu. Wniosko-
dawca podnidst, ze polskie stowo ,,akwarela” jest bar-
dzo podobne wizualnie i fonetycznie do stowa ,,aqu-
arelle”. W ocenie wnioskodawcy odbiorcy lakieréw
do paznokci z wykorzystaniem spornego oznaczenia
dostajg jasny, bezposredni komunikat, ktéry nie jest
wynikiem aluzji lub sugestii. Wskazuje ono bowiem,
ze przeznaczeniem towaru jest stworzenie akware-
lowego efektu zdobniczego na ptyfce paznokcia.
Whnioskodawca wskazat na powszechnos$¢ uzywania
termindw z jezykdw obcych na rynku kosmetycznym.
Stwierdzit, ze sposdb uzywania spornego znaku towa-
rowego nie ma znaczenia dla oceny jego opisowosci,
a kazde nawet najbardziej oczywiste okreslenie opi-
sowe moze zostac zapisane wielkq literqg, co nie czyni
go okresleniem fantazyjnym. Natomiast umieszczenie
na towarze opisu produktu lub wskazanie rodzaju pro-
duktu jest powszechnq praktykg na rynku. |(...)

W kolejnym pismie uprawniony podnidst, ze wnio-
skodawca w sposdb nieuprawniony jednoznacznie
przesqdza o fozsamosci elementu stownego ,,Aqu-
arelle” z wystepujgcym w jezyku polskim terminem:
~akwarela”. (...) Podnidst, ze podobienstwo fonetycz-
ne i wizualne moze by¢ oceniane jedynie na podsta-
wie art. 132" ust. 1 p.w.p. Uprawniony podnidst takze,
ze obowiqgzujgce przepisy nie tworzg przeszkody dla
rejestracji oznaczen sformutowanych w jezyku ob-
cym, nawet jesli oznaczenia te majg w jezyku obcym
charakter opisowy. Zdaniem wnioskodawcy pojecia
z jezyka francuskiego sq szeroko stosowane i rozu-
miane w szczegdlnosci w dwdch branzach: kosme-
tycznej i spozywczej. Wnioskodawca stwierdzit takze,
ze o ile farby akwarelowe nie majq Scistego zwigzku
z kosmetykqg, o tyle efekt zdobniczy podobny do ma-
lowania nimi juz tak. Podnidst, ze wyrazy ,aquarelle”
oraz ,akwarela" nie sg rébznymi stowami, a przecietny
odbiorca lakierow powigze je z towarem stuzgcym
do uzyskania akwarelowego zdobienia paznokci.
Wnioskodawca wskazat, ze uprawniony rozumie opi-
sowos¢ oznaczenia tylko jako wskazanie jego nazwy
rodzajowej. Natomiast odnoszenie stowa ,,aquarelle”
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do techniki malarskiej réwniez wskazuje na cechy
produktu. Uprawniony podnidst, ze stowo ,,aquarel-
le” w jezyku polskim nie ma zadnego znaczenia oraz
ze nie ma zwigzku miedzy towarami wskazanymi dla
spornego znaku ftowarowego a akwarelq.

Kolegium Orzekajgce UPRP uznato za zasadny zarzut
z art. 129! ust. 1 pkt 3 p.w.p., z uwagi na brak zdolnosci
odrdzniajgcej w rozumieniu tego przepisu. Zdaniem
Kolegium wyrazy zastosowane w spornym oznaczeniu
nalezg do domeny jezyka angielskiego (wyraz ,,aqu-
arelle” takze do domeny jezyka francuskiego) i po-
siadajg okreslone znaczenie. Potwierdzit to réwniez
uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak to-
warowy, ktéry przyznat, ze stowo ,aquarelle” bedzie
posiadato konkretne znaczenie w jezyku angielskim
i francuskim. W ocenie Kolegium Orzekajgcego tre§é
spornego znaku tfowarowego bedzie rozpoznawa-
na przez przeciethego polskiego odbiorce zgodnie
ze znaczeniem powyzszych stéw, a wiec jako: ,efekt
akwareli”. Zrozumienie znaczenia stéw, z ktdrych
stworzono sporne oznaczenie, nie wymaga bowiem
od polskiego odbiorcy biegtosci w postugiwaniu sie
jezykiem angielskim. Zatem oznaczenie ,,Aquarelle
Effect” uwidocznione na towarach kosmetycznych
do paznokci bedzie ttumaczone przez zaintereso-
wanych odbiorcdw na jezyk polski, a podobiehstwo
strukturalne oraz fonetyczne wyrazéw pochodzgcych
z zasobdw jezyka angielskiego oraz jezyka polskiego
upewni polskiego odbiorce, ze prawidtowo rozumie
znaczenie wyrazodw zaczerpnietych z jezyka obcego.
Kolegium Orzekajgce, powotujgc w uzasadnieniu de-
cyzji wyrok WSA w Warszawie z dn. 17.05.2010 r. (sygn.
akt VI SA/Wa 1598/10) oraz wyrok NSA z dn. 9.12.2012
r. (sygn. akt Il GSK 1346/10), uznato, iz co do zasady
nie ma przeszkdd dla uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy zawierajgcy wyraz pochodzg-
cy z jezyka obcego. Nie jest to jednak mozliwe, jesli
wtasciwi odbiorcy w panhstwie, w ktérym wniesiono
o rejestracje, byliby w stanie odczyta¢ znaczenie
tego stowa i odnie$¢ do okreslonej cechy towaru lub
ustugi. W okolicznoéciach niniejszej sprawy chodzi
o tozsamos¢ znaczeniowqg wyrazdw pochodzgcych
zréznych jezykdw, rozumiang przez odbiorce.

Majgc na uwadze powyzsze, Kolegium Orzekajgce
rozpatrywato zdolno$¢ odrdézniajgcg spornego zna-
ku fowarowego, uwzgledniajgc, ze przecietny polski
odbiorca rozpozna znaczenie stéw uzytych w spor-
nym znaku, ttumaczqgc je jako ,,efekt akwareli”, a za-
pisanie powyzszych wyrazdw z wielkich liter nie moze

determinowac oceny, czy oznaczenie to jest opisowe,
czy nie. Samo postuzenie sie w kwestionowanym zna-
ku towarowym terminem ,effect” (,,efekt”) odwotuje
sie w swej tfre$ci do kohcowego rezultatu czynnosci —
W niniejszym przypadku wykonania zabiegu kosme-
tycznego wedtug okreslonej techniki (lub przy zasto-
sowaniu okreslonych narzedzi, produktéw etc). Drugi
z zastosowanych w spornym oznaczeniu wyrazdw jest
dopetnieniem informaciji zawierajgcej sie w tresci wy-
razu ,efekt”, gdyz stanowi nazwe tego efektu. Zatem
efekt (rozumiany jako rezultat) zostat sprecyzowany
jako ,efekt akwareli”, a wiec nazwany okresleniem
(jak wskazano powyzej), majgcym okreslone, rozpo-
znawalne znaczenie.

Tak skonstruowane oznaczenie nie zawiera zatem
zadnych odniesien, ktére sugerowatyby konkretne
zrédto pochodzenia towaru zwigzane np. z firmg lub
produktem producenta (jak np. L'oréal). Oznacze-
nie to nie bazuje takze na neologizmie, nie sktada
sie z tworczego przetworzenia stow, lecz postuguje
sie wyrazami zaczerpnietymi z jezyka angielskiego
wprost. Wyraz ,,aquarelle” (akwarela) w kontekscie
opisu efektu niewqtpliwie zawiera jasne i bezposred-
nie odniesienie do efektu akwarelowej stylizacji pa-
znokci, a wiec efektu, jaki datyby farby akwarelowe
(z uwagi na ich wtasciwosci) uzyte na okreslonym
materiale. Tym samym sporny znak towarowy zawiera
wytgcznie komunikat, ze zastosowanie towardw wy-
znaczajgcych zakres ochrony spornego znaku towa-
rowego ma na celu osiggniecie rezultatu w postaci
efektu akwareli.

Nie ma zatem znaczenia, ze sporny znak towarowy
nie zostat przeznaczony dla towaru w postaci akwa-
reli, skoro za pomocg towardw wskazanych dla tego
oznaczenia mozna uzyskac efekt, jaki przypisany jest
cechom farby akwarelowej. Sporny znak fowarowy
wskazuje zatem wprost na przeznaczenie towaréw
z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej jako tych, ktére stu-
zq osiggnieciu barwnego efektu akwareli. Mozliwy
do uzyskania efekt, o jakim mowa, zamieszczony zo-
stat w materiale dowodowym, niemniej nalezy pod-
kresli¢, ze brak zdolnosci odrézniajgcej znaku towaro-
wego nie jest uzalezniony od faktu wykorzystywania
uzytych w nim elementéw w obrocie. Zasadnie w tych
okolicznosciach wnioskodawca powotywat sie w ni-
niejszej sprawie na tres¢ wyroku TSUE z dnia 23.10.2003
r. (sygn. C-191/01 P), w ktérym stwierdza sie, ze bada-
nie zdolnosci odrézniajgcej nalezy przeprowadzié
takze metodami prognostycznymi, zaktadajgc, ze inni
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uczestnicy obrotu gospodarczego mogg w przysztosci uzy¢ okreslen
identycznych ze spornym oznaczeniem dla przekazania potencjalnym
odbiorcom okreslonej informaciji o towarze.

Majagc na uwadze materiat dowodowy, mozna stwierdzié, ze juz przed
datg zgtoszenia spornego oznaczenia podmioty funkcjonujgce
w branzy kosmetycznej lub opisujgce istniejgce w niej frendy postugi-
waty sie terminem ,,akwarela” dla okreslenia stylizacji paznokci. Ma-
dziof.pl, artykut z 2015 r. pt.: ,Najmodniejsze wzory na paznokcie w se-
zonie letnim 2015”, w ktérym poszczegdlnym stylizacjom poswiecono
osobne rozdziaty zatytutowane: ,Marmur”, ,,Azteckie wzory”, ,Efekt
syrenki”, ,,Akwarela”, ,,Btyszczgce kamyczki”. W rozdziale ,,Akwarela”
autorka stwierdza: ,,Jest to efekt podobny do tego, ktéry widzimy, ma-
lujgc farbami akwarelowymi — logiczne. Sam w sobie nie jest jednak
wykonany tymi farbami. Wzér jest dosy¢ tatwo wykonaé, bo wystar-
czy pomieszac kilka kolordw ze sobg. Ostatnio zauwazytam wielki bum
na akwarele i nie tylko na paznokciach, ale rowniez na wszelkich grafi-
kach”. Na marginesie wypada podniesé, ze uzyte w artykule inne typy
stylizacji rowniez nie oznaczajg postuzenia sie konkretnym materiatem
(np. marmurem) na paznokciu, a jedynie wprost odwotujq sie na wizu-
alnego rezultatu zdobienia. Takze w opisie produkiu kosmetycznego
~Watercolour paint SPAZIO ARTE GIALLO yellow” wskazuje sie, ze jest
on przeznaczony do tworzenia ,fantazyjnych i subtelnych” stylizacii
wykonywanej ,,metodqg akwarelowq".

Sporny znak tfowarowy wskazuje zatem wytgcznie na przeznaczenie
towardw, a mianowicie na mozliwo$s¢ wykorzystania ich dla osig-
gniecia okreslonego rezultatu zdobienia paznokci, i w tym sensie jest
oznaczeniem opisowym. Na ocene zdolnosci odrdézniajgcej spornego
znaku towarowego nie mogg natomiast mie¢ wptywu przywotane
przez uprawnionego przyktady rejestraciji innych znakéw towarowych
z elementem stownym: ,effect”, gdyz ocena catosciowego wrazenia
wywieranego przez te znaki moze réznic¢ sie w zaleznosci od roli i cha-
rakteru innych wystepujgcych tam elementéw i wymaga indywidu-
alnej analizy konkretnych przypadkdw. Na ocene zdolnosci odrdznia-
jagcej spornego znaku towarowego nie ma takze wptywu obecnosé
produktdéw uprawnionego na rynku i podejmowane dziatania pro-
mocyjne. Uprawniony nie podnosit bowiem, ze sporny znak fowarowy
nabyt witdrng zdolnos$¢ odrézniajgcg. Z uwagi jednak na przywotanie
przez uprawnionego tre$ci art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Kolegium stwier-
dzito, ze zatgczone dowody nie §wiadczg o nabyciu wtdrnej zdolnosci
odrézniajgce.

Uniewaznienie prawa ochronnego na podstawie art. 129" ust. 1 pkt 3
p.w.p. spowodowato, iz Kolegium nie badato zasadnosci pozostatych
zarzutdw sformutowanych przez wnioskodawce.

Decyzje wydato Kolegium
Orzekajgce w sktadzie:

Sylwia Wit vel Wilk
— Przewodniczgca Kolegium
Orzekajgcego

Karol Cena - ekspert — orzecznik
Tomasz Marcych - ekspert
Opracowanie tresci decyzji

na potrzeby ,,Kwartalnika UPRP™:
Karolina Wojciechowska
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Cztonkowie nowego kierownictwa UPRP
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Dyrektor Generalny

Marcin Dobruk

2 stycznia 2020 roku powotany na stanowisko Dyrektora Generalnego Urzedu Paten-
fowego Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Jest urzednikiem mianowanym. Dodatkowo jest audytorem we-
wnetrznym o polskich (zasw. Ministra Finanséw) i miedzynarodowych kwalifikacjach
(CGAP®, QA Validation), a takze audytorem ISO 27001 i ISO 9001. Uczestnik kilku stu-
didéw podyplomowych m.in. z zakresu spraw europejskich, kontroli i audytu, ewaluacii
oraz zarzqdzania ustugami z zakresu informatyzacji organizacji. W 2019 r. ukohczyt pro-
gram realizowany w formule Master of Public Administration organizowany przez KSAP
w partnerstwie z IESE Business School — University of Navarra.

Od poczagtku drogi zawodowej zwigzany z administracjq rzgdowq. Prace rozpoczgt
w Urzedzie Komitetu Integraciji Europejskiej. Nastepnie byt pracownikiem Kancelarii
Prezesa Rady Ministrow oraz Ministerstwa Zdrowia, a takze Urzedu Rejestracji Produk-
tow Leczniczych, Wyrobdw Medycznych i Produktdw Biobdjczych.

Posiada wieloletnie doswiadczenie zawodowe w stuzbie cywilnej na stanowiskach
kierowniczych, w tym jako dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia oraz Urzedu Re-
jestraciji Produktéw Leczniczych. W latach 2013-2017 wyznaczony przez Prezesa Rady
Ministréw do Komisji Orzekajgcej w sprawach o naruszenie dyscypliny finanséw pu-
blicznych przy Szefie KPRM. Obecnie cztonek niezalezny komitetéw audytu przy Mini-
strze Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrze Spraw Zagranicznych.

Wyktadowca i trener z zakresu audytu, kontroli i zarzgdzania w sektorze publicznym.
Wspodtautor komentarza do ustawy o kontroli w administracji rzgdowej. Odznaczony
Brgzowym Medalem ,,Za zastugi dla obronnosci kraju”.
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Zastepca Prezesa

Patrycja Czubkowska

Prawnik, rzecznik patentowy, absolwentka Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Warszawskiego, a takze studidéw podyplomowych w zakresie ochrony wtasnosci

przemystowej i prawa europejskiego.

Kariere zawodowq rozpoczeta w Urzedzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie pra-
cowata przy harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. Odbyta staz
w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej. Nastepnie byta ekspertem w Na-
rodowym Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Agencji Rozwo-
ju Przemystu S.A., gdzie zajmowata sie analizg projektdw finansowanych z funduszy
europejskich oraz w ramach pomocy publicznej. Pracowata réwniez jako prawnik
w Urzedzie Ochrony Konkurencji i Konsumentdw.

Z sektora publicznego przeszta do biznesu. Po uzyskaniu tytutu zawodowego rzecz-
nika patentowego w ramach wtasnej kancelarii §wiadczyta pomoc prawng w ob-
szarze ochrony wtasnosci przemystowej, wtasnosci intelektualnej oraz nieuczciwej
konkurenciji. Byta tez zastepcq dyrektora Departamentu Prawnego w drugiej najwiek-
szej w Europie firmie z branzy kolejowego transportu towardw, gdzie koordynowata
i nadzorowata prace zespotu prawnikdw i doradcdw zewnetrznych. Postuguje sie bie-
gle jezykami angielskim i niemieckim.
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Zastepca Prezesa

Piotr Zakrzewski

Na stanowisko Zastepcy Prezesa powotany 27 stycznia 2020 roku. Doktor nauk spo-
tecznych, absolwent Wydziatu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu War-
szawskiego (specjalizacja administracja publiczna). W latach 2016-2020 zastepca
dyrektora Departamentu Promociji i Wspierania Innowacyjnosci w Urzedzie Patento-
wym RP, gdzie odpowiadat za realizacje przedsiewziel i projektdw systemowych oraz
opracowywanie materiatdw majgcych na celu upowszechnianie wiedzy o wtasnosci
intelektualne;.

Autor kilkunastu publikaciji z zakresu systemdw politycznych (dotyczgcych m.in. funk-
cjonowania rzgddw mniejszosciowych w Il Rzeczypospolite], instytucji weta ustawo-
dawczego, dylematdw wokdt wiekszosci parlamentarnej, a takze wspdtautor tuma-
czenia Konstytuciji Kenii), jak réwniez ochrony wtasnosci intelektualnej (zarzgdzanie IP,
prawo autorskie w szkolnictwie wyzszym, zagadnienia komercjalizacji i transferu
technologii).

Prowadzit liczne szkolenia oraz zajecia na studiach podyplomowych adresowane
do réznych srodowisk, w tym pracownikdw naukowych i przedsiebiorcéw na temat
ochrony i zarzgdzania dobrami niematerialnymi w organizacii.

Od 2013 roku wyktadowca w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu
Kardynata Stefana Wyszyhskiego w Warszawie. Stuchacz kursu ,,Studium Wiedzy Bi-

blijnej i Teologiczne]” na Wydziale Teologicznym UKSW. Interesuje sie duchowoscig
i zyciem $w. Ignacego Loyoli.
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Rok 2019 w UPRP w liczbach
— dane podstawowe

W 2019 roku do Urzedu Patentowego wptyneto tgcznie 37 166 zgtoszeh wszystkich
przedmiotdéw wtasnosci przemystowej dokonanych w trybie krajowym i miedzynaro-
dowym, w tym wnioskdw o walidacje patentéw europejskich. Z tego 8 564 zgtoszono
w frybie krajowym drogq elektroniczng, czyli o okoto 1 200 wiecej niz w roku 2018.
Jednoczesnie Urzgd udzielit w trybie krajowym i miedzynarodowym 31 422 prawa
wytgczne.

* Wynalazki i wzory uzytkowe

Urzgd Patentowy RP przyjat w 2019 roku 4 910 zgtoszeh wynalazkdw i wzordw uzytko-
wych, czyli o 365 mniej niz w roku 2018. W zdecydowanej wiekszosci byty to zgtoszenia
dokonane w trybie krajowym (98,8% wszystkich zgtoszen) oraz przez podmioty polskie
(96.6%).

Zetoszenia wynalazkéw i wzoréw uiytkowych
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Podobnie jak w przypadku zgtoszeh réwniez ogdlna liczba udzielonych w 2019 roku
praw wytgcznych, na ktérqg sktadato sie 3 696 patentéw i praw ochronnych na wzory
uzytkowe, byta nizsza niz w roku poprzednim. Kolejnym podobiehstwem jest zdecydo-
wana przewaga wsrdd uprawnionych podmiotdw krajowych.

Patenty i prawa ochronne na wzory uiytkowe
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Najwiecej zgtoszen wynalazkdw i wzoréw uzytkowych wptyneto do Urze-
du od podmiotdw sektora gospodarki i szkét wyzszych. Stanowity one 79%
wszystkich zgtoszen dokonanych przez polskich zgtaszajgcych w 2019 roku.
Dla udzielonych praw wytgcznych ten udziat byt jeszcze wyzszy i wynidst ponad 80%,
z czego 37% — o0 5% wiecej niz w 2018 roku — nalezato do szkét wyzszych, a 48,5% —
3% mniej niz w 2018 roku — do podmiotdw sektora gospodarki. Warto tez zauwazyé,
ze w przypadku praw wytgcznych udziat oséb fizycznych byt dwukrotnie nizszy niz
w przypadku zgtoszeh i wynidst zaledwie 7%.

Zgtoszenia wynalazkow i wzordow uzytkowych
dokonane w 2019 roku przez podmioty krajowe

6% g%

A%

Winstytuty badawore B pednostkl naukowe PAN m osoby firyczne

I podmiaty sekiora gospodarki B sxkoly wyksne

Wsrdd zgtaszajgeych z sektora nauki, czyli szkdt wyzszych, instytutéw badawczych
i jednostek naukowych PAN, wzorem lat ubiegtych dominowaty szkoty wyzsze. W 2019
roku liderem pod wzgledem liczby zgtoszeh wynalazkdw i wzordw uzytkowych ponow-
nie byta Politechnika Lubelska (135 zgtoszen), przed dwiema innymi szkotami technicz-
nymi: Politechnikg Wroctawskq (106 zgtoszen) i Politechnikq Slgskg (103 zgtoszenial).

Podmioty z sektora nauki, ktére dokonaty 50 lub wiecej
zgtoszeh wynalazkdw i wzordw uzytkowych w 2019 roku
L vowopoamon =

POLITECHNIKA LUBELSKA 135
POLITECHNIKA WROCLAWSKA 106
POLITECHNIKA SLASKA 103
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU 95
POLITECHNIKA +tODZKA 93
POLITECHNIKA GDANSKA 79
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 73
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO tUKASIEWICZA 64
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 64
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 63
POLITECHNIKA POZNANSKA 62
POLITECHNIKA SWIETOKRZYSKA 50
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Politechnika Lubelska w 2019 roku otrzymata takze najwiecej, bo 126, patentdw i praw
ochronnych na wzory uzytkowe. Na drugim miejscu pod wzgledem liczby udzielo-
nych praw wytgcznych na ww. przedmioty wtasnosci byt zesztoroczny lider, czyli Za-
chodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (122 prawa wytgczne).
Kolejne miejsca nalezaty natomiast do Politechniki £tddzkiej (106 praw wytgcznych),
Akademii Gérniczo-Hutniczej w Krakowie (86 praw wytgcznych) i Politechniki Wro-
ctawskiej (85 praw wytgcznych).

W ujeciu ferytorialnym, ustalonym wedtug siedziby pierwszego zgtasza-
jacego, zarébwno pod wzgledem liczby zgtoszen, jak i liczby udzielonych
praw, najaktywniejsze w 2019 roku, czyli podobnie jak w roku ubiegtym,
byty podmioty z wojewddztw mazowieckiego, §lgskiego i matopolskiego.

Zgloszenia dokonane w 2019 roku

Prawa wytgczne udzielone w 2019 roku
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Uwaga: Za wyjqgtkiem
listy rankingowej
najaktywniejszych
podmiotéw sektora
nauki wszystkie wy-
kresy i mapy zostaty
sporzqdzone na pod-
stawie danych pierw-
szego zgtaszajqgcego.

Opracowat
Michat Gotacki

¢ Znaki towarowe

Liczba zgtoszeh znakdw towarowych dokonanych w 2019 roku w trybie krajo-
wym i miedzynarodowym byta wieksza niz w 2018 roku i wyniosta 17 009.

W trybie krajowym zgtoszeh dokonywaty gtdwnie podmioty krajowe (93,4%
zgtoszen). Do Urzedu w ubiegtym roku wptyneto rowniez 2 781 notyfikacji o re-
jestracji miedzynarodowej z wyznaczeniem Polski, dokonanych w trybie Po-
rozumienia Madryckiego o miedzynarodowej rejestraciji znakdéw i Protokotu
do tego Porozumienia.

Zgtoszenia znakéw towarowych
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Jednoczesnie Urzgd udzielit 10 700 praw ochronnych na znaki towarowe zgto-
szone w frybie krajowym oraz uznat na terytorium Polski 2 966 miedzynarodo-
wych rejestracji znakdéw towarowych.

* Wzory przemystowe

W 2019 roku do UPRP wptyneto réwniez 1 014 zgtoszeh wzordw przemystowych
dokonanych w trybie krajowym oraz 40 zgtoszeh w trybie miedzynarodowym.
Podobnie jak w przypadku pozostatych przedmiotdéw ochrony, zgtoszeh w try-
bie krajowym dokonywaty przede wszystkim podmioty krajowe, przy czym dla
wzordw przemystowych ich udziat wynidst az 99,0%.

Zgloszenia i rejestracje wzorow przemystowych
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W tym samym czasie Urzgd udzielit 940 praw z rejestracji wzoréw przemysto-
wych zgtoszonych w trybie krajowym oraz uznat 35 rejestracji miedzynarodo-
wych w trybie Porozumienia Haskiego.
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Mediacja i arbitraz
a wtasnosc IP

Mediacja i arbitraz w sporach dotyczgcych wtasnosci intelektualnej— pod
tfakim hastem 4 lutego br. odbyta sie konferencja Urzedu Patentowego
RP wspdtorganizowana z Swiatowqg Organizacjq Wtasnosci Intelektualnej
(WIPO). Mediacja lub arbitraz sq doskonatq formq rozwiqgzywania sporow
ze wzgledu na ich relatywnie niskie koszty oraz krotki czas trwania w po-
réwnaniu do procesu sgdowego — podkreslit w wystgpieniu wprowadzajg-
cym dr Andrzej Gadkowski z WIPO.

Konferencje zainaugurowaty wystgpienia dra Krzysztofa Mazura, Pod-
sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju (ktdre byto patronem honoro-
wym i gospodarzem wydarzenia), Edyty Demby-Siwek, Prezes Urzedu
Patentowego, JOO0 Negrdo - Dyrektora ds. Wspbtpracy Miedzynarodo-
wej i Kwestii Prawnych Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej
oraz dra Andrzeja Gadkowskiego - Radcy Prawnego w Centrum Arbi-
trazu i Mediacji Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualne;.

Pierwszy panel, zatytutowany ,,Alternatywne metody rozwigzywania spo-
réw w prawie wtasnosci przemystowej”, otworzyt dr Andrzej Gadkowski
prelekcjg pod tytutem ,,Mediacja i arbitraz WIPO w sporach o ochrone
wtasnosci intelektualnej”, w ktérym wprowadzit stuchaczy w tematyke
konferencji i zapoznat z podstawowymi pojeciami.

Dr Gadkowski podkresdlat skuteczno$¢ mediaciji i arbitrazu w do$wiadcze-
niu WIPO.

Filip Radziwitt, ekspert Urzedu Patentowego RP, w wystgpieniu ,Media-
cja w procedurze sprzeciwowej wobec zgtoszenia znaku fowarowego”
mowit o doswiadczeniach Urzedu w mediacjach dotyczgcych sporéw
o znaki towarowe i réwniez zwracat uwage na skutecznos¢ tej formy roz-
wigzywania sporow.

Z kolei Marta Krzyskdw-Szymkowicz z Konfederaciji Lewiatan wystgpita
z prelekcjg nt. ,Mediacje w sporach dotyczgcych wtasnosci przemysto-
wej na przyktadzie uregulowan krajowych panstw bedgcych cztonkami
Porozumienia i Protokotu madryckiego”. Przedstawita praktyke w zakresie
mediacji krajéw, takich jak Wielka Brytania, Singapur, Filipiny czy Indie.

W drugim panelu, , Alternatywne metody rozwigzywania sporéw — rézne
perspektywy”, uczestnicy zapoznali sie z tematykq mediacji z szerszej per-
spektywy, nie tylko w zakresie wtasnosci intelektualne;.

Mediacja lub arbitraz
sq doskonatqg formqg
rozwiqzywania
sporéw ze wzgledu
na ich relatywnie
niskie koszty oraz
krétki czas trwania

w poréwnaniu do
procesu sgdowego
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Panel Il - Mariusz Hatadyj

Wiedzg w zakresie alternatywnego rozwiqzywania
sporéw podzielit sie Mariusz Hatadyj, Prezes Urzedu
Prokuratorii Generalnej RP, w wystgpieniu nt. ,,Ugoda
jako jedna z opcji rozwigzania sporu z punktu widze-
nia praktycznych doswiadczen Prokuratorii General-
nej". Przedstawit w nim praktyke swojejinstytucii, ktéra
prowadzi mediacje i koncyliacje miedzy podmiotami
publicznymii prywatnymi, oraz zachecat do korzysta-
nia z mozliwosci Sgdu Polubownego przy Prokuratorii.

Uzupetnieniem i rozwinieciem pierwszego wyktadu
byta prelekcja dra hab. Marcina Katduhskiego,
wicedyrektora Departfamentu Prawa Miedzynaro-
dowego i Europejskiego w Urzedzie Prokuratorii Ge-
neralnej RP, ktéry omowit ,,Miedzynarodowy arbitraz
inwestycyjny w praktyce”, zwracajgc uwage zardw-
no na mozliwosci, niedoskonatosci, jak i ograniczenia
metody arbitrazu w przypadku sporéw miedzy pod-
miotami miedzynarodowymi.

Natomiast Marek Furtek, Przewodniczgcy Rady
Arbitrazowej Sgdu Arbitrazowego przy Krajowej
Izbie Gospodarczej w Warszawie (SA KIG), w prelek-
cji pt. ,,Arbitraz handlowy w praktyce”, podzielit sie

Prezes UPRP Edyta Demby-Siwek otwiera
‘ konferencje UPRP wspdétorganizowang z WIPO

ze stuchaczami praktycznym doswiadczeniem w me-
diaciji oraz arbitrazu SA KIG. Podkreslat, ze SA KIG jest
najdtuzej dziatajgcq instytucjg oferujgcq arbitraz
w Polsce i skupia najbardziej doswiadczonych me-
diatoréw w swoim zespole. Zwracat uwage, ze wsrdéd
sporéw prowadzonych przed SA KIG jest bardzo nie-
wiele spraw dotyczgcych wtasnosci intelektualnej,
co prawdopodobnie $wiadczy o wcigz niskiej Swia-
domosci wérdd specjalistow zalet, jakie majg te meto-
dy w poréwnaniu z procesem sgdowym.

Ostatni panel ,Alternatywne metody rozwigzywania
sporéw w prawie wtasnosci intelektualnej” otworzyto
wystgpienie Doroty Rzgzewskiej, Prezes Polskiej Izby
Rzecznikdw Patentowych.

Zaprezentowata ona wyktad nt. ,Mediacje jako na-
rzedzie procesowe stosowane w postepowaniu sgdo-
wym i administracyjnym w sprawach wtasnosci inte-
lektualnej”, w ktérym poruszyta praktyczne aspekty
pracy mediatora. Zaznaczyta, ze wérdd alternatyw-
nych sposobdw rozwigzywania sporéw, poza arbitra-
zem i mediacjq, sg ponadto facylitacja, negocjacja
czy koncyliacja, a przedsiebiorcy potrzebujg profe-
sjonalnego doradztwa w wyborze jednego z nich.
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Dr Agnieszka Sztoldman, z Uniwersytetu Wroctaw-
skiego, w prelekcji ,, Alternatywne metody rozwiqzy-
wania sporéw a ochrona innowacji technologicz-
nych i Life Sciences” podzielita sie ze stuchaczami
do$wiadczeniem i opisem studidéw przypadku z ryn-
koéw biotechnologicznego i farmaceutycznego. Zwrd-
cita uwage, ze duze podmioty dominujgce na tych
rynkach chetnie korzystajg z omawianych form roz-
wigzywania spordéw ze wzgledu na poufnosé.

Dr Justyna Ozegalska-Trybalska, arbiter w Sqdzie
Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskigj
Izbie Informatyki i Telekomunikacji w wystgpieniu nt.
»Arbitraz w sporach o domeny internetowe” zapre-
zentowata swoje doswiadczenia arbitra w odnie-
sieniu do tematdw, ktdére najczesciej podlegajg me-
diacjom i arbitrazowi. Zwracata uwage na problemy
stojgce przed poszczegdlnymi panstwami i systema-
mi prawnymi, jakie rodzi powszechno$¢ Internetu
— kwestiami zwigzanymi z jurysdykcjqg, terytorialnym
ograniczeniem ochrony wtasnosci intelektualnej oraz
dynamikq rynku internetowego.

Panel zakonczyt sie wystgpieniem Matgorzaty Gra-
dek-Lewandowskie], mediatora sgdowego, ktéra
zwrécita uwage na powigzania miedzy innowacyj-
nosciq, kreatywnosciq i wyzwaniami stojgcymi przed
mediatorami, a takze zaprezentowata wtasne do-
Swiadczenia jako mediatora.

We wszystkich wystgpieniach podkre$lono zalety me-
diacji i arbitrazu, takie jak dobrowolnosé, szybkosé,
bezstronno$¢ mediatordw, brak sztywnych ram for-
malnych, mozliwos¢ wycofania sie z procesu w do-
wolnym momencie czy petng poufnoscé.

Zwracano uwage na fakt, ze w Polsce korzysci
ptyngce z alternatywnych wobec proceséw
sqgdowych sposobdw rozwigzywania spordw
- nie tylko w zakresie wtasnosci intelektualnej
— WCIigz nie sq dostatecznie doceniane przez
Srodowiska biznesowe i w §wiadomosci przed-
siebiorcow sg w niskim stopniu uwzgledniane
w ich wzajemnych relacjach.

W konferencji uczestniczyto ponad 150 stuchaczy
i gosci, ktérzy w rozmowach kuluarowych doceniali
doskonatg organizacje i merytoryczne przygotowa-
nie prelegentéw oraz wazno$¢ poruszanej tematyki.

Radostaw Pleskot
Zdj. UPRP

Panel lll - Justyna Ozegalska-Trybalsk

Uczestnicy konferencji

Rozmowy kuluarowe
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Letnia Szkota

Prawa Wtasnosci Intelektualne;

Juz poraz czwarty Urzgd Patentowy RP obejmuje honorowym patrona-
tem Letnig Szkote Prawa Wtasnosci Intelektualnej, organizowang przez
Katedre Prawa Wtasnosci Intelektualnej Wydziatu Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Jagiellohskiego, ktéra odbedzie sie takze w tym roku
w Krakowie.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji tego wydarzenia bedzie
problematyka jakosci i warto$ci ochrony prawami wtasnosci intelektu-
alnej (IP Quality). Wyktad otwierajgcy na temat Patent Quality wygtosi
prof. Christoph Ann z Technische Universitdt MGnchen.

Wczesniejsze edycje Szkoty odbyty sie w latach 2017, 2018 i 2019. Wzie-
to w nich udziat 250 uczestnikéw - studentéw, mtodych naukowcdw
i prawnikdw z Polski oraz zagranicy. W 2018 roku gos$ciem honoro-
wym Szkoty byt Rzecznik Generalny Trybunatu Sprawiedliwosci UE
prof. Maciej Szpunar. Wyktady w ramach Szkoty Letniej prowadzili wy-
bitni wyktadowcy z uczelni zagranicznych (m.in. Uniwersytetu w Cam-
bridge, Uniwersytetu w Monachium, Texas A&M University School
of Law) oraz krajowych (m.in. Uniwersytetu Jagiellohskiego, Uniwer-
sytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego),
a takze Swiatowej Organizaciji Wtasnosci Intelektualnej (WIPO) i Euro-
pejskiego Urzedu Patentowego (EPO). Poziom merytoryczny i organi-
zacyjny Szkoty Letniej jest bardzo wysoko oceniany przez uczestnikéw
i wyktadowcdédw.

Dotychczasowe edycje Szkoty Letniej Prawa Wtasnosci Intelektual-
nej byty miejscem spotkan i aktywnej dyskusji dla naukowcdw oraz
wyktadowcodw z wielu panstw $wiata, stanowigc wazne forum wy-
miany poglgddw na temat biezgcych problemdw prawa wtasnosci
intelekfualne;.

Adam Taukert
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Warto przeczytac

Sztuczna inteligencja. Co kazdy powinien wiedzieé
Jerry Kaplan, Wydawnictwo PWN, 2019

W ksigzce ,,Sztuczna inteligencja. Co kazdy powinien wiedziec" Jerry
Kaplan analizuje ztozone problemy dotyczqce sztucznejinteligencii ja-
snym, nietechnicznym jezykiem.

e Czy maszyny naprawde mogqg przewyzszy<¢ ludzkq inteligencje?

e Jaksztucznainteligencja wptynie na nasze miejsca pracyidochody?
e Czyrobot moze swiadomie popetni¢ przestepstwo?

¢ Czy maszyna moze by¢ swiadoma albo posiadac¢ wolng wole?

Wiele systemdw sztucznej inteligencji uczy sie teraz z doSwiadczenia
i podejmuje dziatania wykraczajgce poza zakres tego, do czego zosta-
ty pierwotnie zaprogramowane. W zwigzku z tym rodzg one ktopotliwe
pytania, na ktére spoteczenstwo musi znalezé odpowiedz.

¢ Czy naszemu osobistemu robotowi nalezy pozwoli¢ sta¢ za nas w ko-
lejce albo zmusi¢ go do zeznawania przeciwko nam w sqdzie?

e Czy tylko my ponosimy wytgczng odpowiedzialno$é¢ za wszystkie
jego dziatania?

o Jesli zatadowanie umystu do maszyny okaze sie mozliwe, czy to na-
dal bedziemy my?

Odpowiedzi mogqg zaskakiwac.

Rozrywki XXI wieku a prawo witasnosci intelektualnej
Katarzyna Grzybczyk, Wolters Kluwer, 2019

Ksigzka przedstawia zwigzki wtasnosci intelektualnej z niektdrymi
charakterystycznymi dla naszych czaséw rozrywkami — blogami, In-
stagramem, fanartem, flashmobami, grami komputerowymi (w tym
e-sportem), a takze sportem rekreacyjnym, fitnessem czy gotowaniem.
Wskazuje, dlaczego pewne zjawiska/mody sie pojawiajg, na czym po-
legajg i jakie mogq rodzi¢ problemy prawne.

Autorka zwraca uwage, ze dzieki prawu wtasnosci intelektualnej nie-
ktére aktywnosciludzkie bardzo sie rozwinety (np. sport amatorski), za$
w innych obszarach, pozornie niezwigzanych z prawem (cosplay, lar-
py, drag queens), jego nieznajomos$é moze stac sie przyczyng wielu
ktopotow.

Przytacza najciekawsze orzeczenia sgdowe, wskazuje, gdzie docho- (Informacije o tresci publikacii

dzi lub moze doj$¢ do naruszenia cudzych praw wytgcznych, a tak- | zaczerpnieto z notki wydawniczej)
ze sygnalizuje potrzebe uregulowania prawnego okreslonych typoéw
dziatalnosci. Opracowata MFW
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