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USTAWA
z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wtasnosci przemystowej, Dz.U.2019.501 z
dnia 2019.03.15 - wejsScie w zycie 16 marca 2019 r.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w zycie z dniem nastepujagcym po dniu ogtoszenia. - czyli 16 marca 2019 r.
Art. 2.

1. Do postepowan o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wszczetych i

niezakonczonych przed dniem wejScia w zycie niniejszej ustawy, stosuje sie przepisy ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu hadanym niniejszg ustawa.

DK - czyli obowigzuje zasada dziatania prawa nowego

Do postepowan o uniewaznienie albo stwierdzenie wygasniecia prawa ochronnego na znak
towarowy, udzielonego przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy, wszczetych po wejsciu
W zZycie niniejszej ustawy, stosuje sie przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszg ustawa.

DK - czyli obowigzuje zasada dziatania prawa nowego

Do postepowan w sprawie przedtuzenia prawa ochronnego na znak towarowy na dalsze
okresy ochrony, wszczetych i niezakonczonych przed dniem wejScia w zycie niniejszej ustawy,
stosuje sie przepisy dotychczasowe.

DK - zasada dziatania prawa dotychczasowego



4. Do postepowan o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji
Urzedu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu,
wszczetych i niezakonczonych przed dniem wejScia w zycie
niniejszej ustawy, stosuje sie przepisy dotychczasowe.

DK - zasada dziatania prawa uprzednio obowigzujgcego

5. Do postepowan o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji
Urzedu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu,
wszczetych po wejsciu w zycie niniejszej ustawy, stosuje sie
przepisy ustawy zmienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejsza ustawa, rowniez w przypadku, gdy postepowanie w
sprawie sprzeciwu zostato wszczete przed dniem wejscia w
zycie niniejszej ustawy.

DK - czyli obowigzuje zasada dziatania prawa nowego



Art. 129 ind.1. [Bezwzgledne przeszkody rejestracji znaku towarowego]

1. Nie udziela sie prawa ochronnego na oznaczenie, ktore:

1) nie moze by¢ znakiem towarowym:;

2) nie nadaje sie do odrozniania w obrocie towarow, dla ktorych zostato zgtoszone;
3) sktada sie wytacznie z elementow mogacych stuzy¢ w obrocie do wskazania, w
szczegolnosci rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakosci, iloSci, wartosci,
przeznaczenia, sposobu wytwarzania, sktadu, funkcji lub przydatnosci;

4) sktada sie wytacznie z elementow, ktore weszty do jezyka potocznego lub sa
zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

5) 3 stanowi ksztatt towaru, ktory jest uwarunkowany wytacznie jego natura, jest
niezbedny do uzyskania efektu technicznego lub zwieksza znacznie wartosc¢ towaru;
sktada sie wylacznie z ksztattu lub innej wtasciwosci towaru, wynikajacej z
charakteru samego towaru, niezbednej do uzyskania efektu technicznego lub
zwiekszajacej znacznie wartos¢ towaru;

iy



Artykut 4 Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca
na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakow towarowych

Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji lub uniewaznienia
3. Panstwo cztonkowskie moze postanowic, ze znaku towarowego nie rejestruje sie, a w przypadku gdy zostat
juz zarejestrowany, podlega uniewaznieniu, jezeli:

(...)

b) znak towarowy zawiera oznaczenie o wysokiej wartosci symbolicznej, w szczegolnosci symbol religijny;

Art. 129 ind.1. p.w.p. [Bezwzgledne przeszkody rejestracji znaku towarowego]
1. Nie udziela sie prawa ochronnego na oznaczenie, ktore:
(...)
8) zawiera element o wysokiej wartosci symbolicznej, w szczegolnosci o charakterze religijnym, patriotycznym

lub kulturowym, ktorego uzywanie obrazatoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycje narodowa
Dotychczasowe brzmienie:
zawiera element bedacy symbolem, w szczegolnosci o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym,
ktorego uzywanie obrazatoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycje narodowa
przepis ten ma nie stanowic¢ generalnej podstawy do wytgczenia mozliwosci rejestrowania symboli w znakach
towarowych, ale jedynie w przypadkach, gdy uzywanie takich elementow mogtoby obraza¢ wskazane w

ie uczucia.
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Artykut 5 Dyrektywy 2015/2436

Wzgledne podstawy odmowy rejestracji lub uniewaznienia

Ponadto znaku towarowego nie rejestruje sie, a w przypadku gdy zostat juz zarejestrowany, podlega on
uniewaznieniu:

(...)

c) jezeli, oraz w takim zakresie, w jakim na podstawie przepisow prawa Unii lub prawa krajowego danego
panstwa cztonkowskiego przewidujacych ochrone nazw pochodzenia i oznaczen geograficznych:

(i)zgloszenie nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego zostato juz dokonane na podstawie przepisow
prawa Unii lub prawa krajowego danego panstwa cztonkowskiego przed datg zgloszenia znaku towarowego lub
datg pierwszenstwa zastrzezong w zgtoszeniu, pod warunkiem jego pozniejszej rejestracji;

(ii) dana nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne uprawnia osobe, ktora jest upowazniona na mocy
stosownych przepisow do wykonywania praw wynikajacych z tej nazwy pochodzenia lub z tego oznaczenia
geograficznego, do zakazania uzywania pozniejszego znaku towarowego.

Art. 132 ind. 1. p.w.p. [Wzgledne przeszkody rejestracji znaku towarowego]
1. Po rozpatrzeniu sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 152 ind. 6a ust. 1 lub art. 152 ind17 ust. 1, uznanego za
zasadny nie udziela sie prawa ochronnego na znak towarowy:

(...)

6) jezeli na podstawie przepisow prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujgcych ochrone

oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia osoba uprawniona do wykonywania praw wynikajacych z
czesniejszego ich zgloszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, moze zakazac¢ uzywania

pozniejszego znaku towarowego.



Art. 132 ind. 1. [Wzgledne przeszkody rejestracji znaku towarowego]
1. Po rozpatrzeniu sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 152 ind. 6a ust. 1 lub art. 152

ind. 17 ust. 1, uznanego za zasadny nie udziela sie prawa ochronnego na znak
towarowy:

6) jezeli na podstawie przepisow prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej
przewidujacych ochrone oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia osoba
uprawniona do wykonywania praw wynikajacych z wczesniejszego ich zgtoszenia, o ile
to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, moze zakazac¢ uzywania
pozniejszego znaku towarowego.

o



Art. 152 ind. 17. [Sprzeciw wobec zgtoszenia znaku
towarowego]

1. W terminie 3 miesiecy od daty ogtoszenia o zgtoszeniu
znaku towarowego uprawniony do wczesniejszego znaku
towarowego, uprawniony z wczesniejszego prawa
osobistego lub majatkowego, a takze osoba uprawniona do
wykonywania praw wynikajacych z chronionej nazwy
pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego
moze whiesSc sprzeciw wobec zgtoszenia znaku towarowego
Z przyczyn, o ktorych mowa w art. 129 ind. 1 ust. 4 lub art.
132 ind. 1 ust. 1-3. Termin ten nie podlega przywroceniu.



Art. 142 [Poprawki w dokumentacji zgtoszeniowej
dokonywane przez Urzad Patentowy]

Urzad Patentowy moze wprowadzi¢ poprawki w dokumentacji
zgtoszenia znaku towarowego jedynie w celu usuniecia
oczywistych pomytek i btedow jezykowych. Ograniczenie to nie
dotyczy wykazu towarow i ich klasyfikacji. a takze wykazu
uzytych kolorow, pod warunkiem ze poprawki nie beda
prowadzi¢ do zmiany zakresu zadanej ochrony.



w art. 153 ust. 3-6 otrzymujg brzmienie:

"3. Prawo ochronne na znak towarowy
przedtuza sie o dalsze 10 lat ochrony, o ile

uiszczona zostanie optata za dalszy okres
ochrony.



Art.. 153 ust. 6. Urzad Patentowy, z urzedu
lub na wniosek uprawnionego z prawa
ochronnego lub osoby przez niego
upowaznionej, w drodze postanowienia,
wykresla z rejestru znakow towarowych
btedny wpis dotyczacy przedtuzenia prawa
ochronnego.



Art.. 224 ust. 2 ind. 1. Urzad Patentowy
informuje uprawnionego z prawa ochronnego
na znak towarowy o zblizajgcym sie terminie
uiszczenia optaty za dalszy okres ochrony nie
pozniej niz na szes¢ miesiecy przed dniem, w
ktorym uptywa poprzedni okres ochrony.



Art.. 224 ust. 2. Optaty za dalsze okresy ochrony sg
uiszczane, z zastrzezeniem ust. 1, z gory, nie pozniej
niz w dniu, w ktorym uptywa poprzedni okres
ochrony.

3. (...)

4. Optaty, o ktorych mowa w ust. 2, mozna uiszczac
rowniez w terminie szesciu miesiecy po uptywie
terminu okreslonego w ust. 2, przy rownoczesnym
uiszczeniu optaty dodatkowej w wysokosci 30%
optaty naleznej. Termin ten nie podlega
przywroceniu.



1. Artykut 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 w sprawie
egzekwowania praw witasnosci intelektualnej nalezy
interpretowac w ten sposob, ze zakresem pojecia posrednika,
z ustug ktorego korzysta osoba trzecia do naruszania prawa
wilasnosci intelektualnej w rozumieniu tego przepisu objety
jest dzierzawca hal targowych, ktory poddzierzawia
usytuowane w tych halach stanowiska handlowe
indywidualnym podmiotom handlujacym, sposrod ktorych to
podmiotow niektore wykorzystuja swe miejsce do sprzedazy
towarow bedacych podrobkami towarow markowych.

Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 7 lipca 2016 r.
C-494/15



2. Artykut 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 w sprawie
egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej nalezy
interpretowac w ten sposob, ze warunki, ktorym podlega nakaz
W rozumieniu tego przepisu, skierowany wobec posrednika,
ktory Swiadczy ustuge dzierzawy stanowisk handlowych w
halach targowych, sg identyczne z warunkami odnoszacymi sie
do nakazow, ktore moga byc skierowane do posrednikow na
rynku elektronicznym online, okreSlonymi przez Trybunat w
wyroku z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09 L'Oréal i in.



artykut 11 dyrektywy 2004/48 podobnie jak art. 8 ust. 3
dyrektywy 2001/29 w sprawie harmonizacji niektorych aspektow
praw autorskich i pokrewnych w spoteczenstwie informacyjnym,
do ktorej sie on odnosi, naktadaja na panstwa cztonkowskie
obowiazek zapewnienia, ze posrednik, ktorego ustugi sa
wykorzystywane przez osobe trzecig do naruszania prawa
wilasnosci intelektualnej bedzie mogt, niezaleznie od ponoszenia
ewentualnie wlasnej odpowiedzialnosci w spornych stanach
faktycznych, zosta¢ zmuszony do podjecia - poza dziataniami
stuzgcymi zaprzestaniu naruszania tych praw - dziatan majacych
ha celu zapobiezenie nowym naruszeniom.



art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29 stanowi:
'Panstwa cztonkowskie zapewnia, aby podmioty
praw autorskich mogly wnioskowac o wydanie
nakazu przeciwko posrednikom, ktorych ustugi sa
wykorzystywane przez strone trzecig w celu
naruszenia praw autorskich lub pokrewnych.'



Trybunat Sprawiedliwosci w wyroku z dnia 7 lipca 2016 r.

C-494/15

orzekl, ze dostawca dostepu, ktory ogranicza sie do umozliwienia
dostepu do Internetu, bez oferowania innych ustug lub sprawowania
kontroli, Swiadczy ustuge, ktora moze by¢ wykorzystana przez osobe
trzecig do naruszania praw wtasnosci intelektualnej i nalezy go
zakwalifikowa¢ jako 'posrednika’' (zob. podobnie postanowienie z
dnia 19 lutego 2009 r., LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von
Leistungsschutzrechten, C-557/07, EU:C:2009:107, pkt 44 i wyrok z
dnia 27 marca 2014 r., UPC Telekabel Wien, C-314/12,
EU:C:2014:192, pkt 32).



Art.. 296 ust. 3. Z roszczeniami, o ktorych mowa w ust. 1,
mozna wystapic rowniez przeciwko osobie, ktora tylko
wprowadza do obrotu oznaczone juz znakiem towarowym
towary, jezeli nie pochodzg one od uprawnionego albo osoby,
ktora miata jego zezwolenie na uzywanie znaku towarowego,
jak rowniez przeciwko osobie, z ustug ktorej korzystano przy
haruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Przepisu
nie stosuje sie do osoby, ktorej odpowiedzialnosc¢ jest
wylaczona na podstawie art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o Swiadczeniu ustug droga elektroniczna.



1) w art. 120 ust. 1 i 2 otrzymujg brzmienie:

"1. Znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie
umozliwiajace odroznienie towarow jednego przedsiebiorstwa
od towarow innego przedsiebiorstwa oraz mozliwe do
przedstawienia w rejestrze znakow towarowych w sposob
pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego | doktadnego
przedmiotu udzielonej ochrony.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, moze byc w
szczegolnosci wyraz, wlacznie z nazwiskiem, rysunek, litera,
cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztatt towaru lub
opakowania, a takze dzwiek.";



Michael Buffer w 1984 roku po raz pierwszy
uzyt cytatu ,Let's Get Ready to Rumble”,
ktory przyniost mu ogromna popularnosc. W
1992 uzyskat federalny znak towarowy na
ten cytat.




Sposob przedstawienia znaku towarowego musi
spetnic tzw. test Sieckmanna i by¢ tacznie:
jasny,

precyzyjny,

samodazielny,

tatwo dostepny,

Zrozumiaty,

trwaty

obiektywny

Orzeczenie TSUE z 12 grudnia 2002 r., C-273/00.



WYROK TRYBUNALU z 12 grudnia 2002 r. C-273/00,

Artykut 2 Dyrektywy 89/104 dotyczacy zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich w
odniesieniu do znakow towarowych nalezy interpretowac¢ w ten sposob, ze znak towarowy
moze sktadac sie z oznaczenia, ktore samo w sobie nie moze byc postrzegane wizualnie,
pod warunkiem, ze mozna je przedstawic graficznie, w szczegolnosci za pomoca obrazow,
linii lub znakow, oraz ze przedstawienie jest jasne, precyzyjne, niezalezne, tatwo dostepne,
zrozumiate, trwate i obiektywne.

W odniesieniu do oznaczenia zapachowego uwaza sie, ze wymagania dotyczace
reprezentatywnosci graficznej nie sa spetnione przez wzor chemiczny, opis w formie
pisemnej, przez ztozenie probki zapachowej ani przez potaczenie tych elementow.

cynamonian metylu (= ester metylowy kwasu cynamonowego),
wzor czasteczkowy C10H100 2
Wzor strukturalny C ; H ; - CH=CHCOOCH ,

zapach zwykle opisywany jako balsamicznie owocowy z lekka nutg cynamonu.

o



zapach kwiatu plumeria dla nici do haftowania Celi
Clarke z 1991 r. (US 758429).

~Super Charged Strawberry", ,Cherry Bomb" i ,Groovy
Grape" dla smarow do silnikow samochodowych (US
2568512, 2596156, 2463044)

typ zapach ,ciastoliny" Play - Doh dla zabawek do
modelowania:




Z uzasadnienia:

»(.-.)Z8odnie z nowelizowanym przepisem znakiem towarowym
bedzie mogto by¢ kazde oznaczenie, jezeli bedzie umozliwiato
odroznienie towarow jednego przedsiebiorcy od towarow
innego przedsiebiorcy i bedzie mozliwe przedstawienie tego
zhaku w rejestrze znakow towarowych w sposob pozwalajgcy
na ustalenie jednoznacznego i doktadnego przedmiotu ochrony

udzielonej na ten znak.”



Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakow
towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1, z pozn. zm.).

Z uzasadnienia zmiany ustawy p.w.p.:

y,Dotychczas warunkiem koniecznym byto, iz znakiem towarowym moze
by¢ takie oznaczenie, ktore mozna przedstawi¢ w sposob graficzny. W
aktualnych warunkach gospodarki i postepu technologicznego, taki
wymog jest przestarzaty, majac na uwadze nietradycyjne znaki towarowe,
np. dzwieki. Dlatego z uwagi na srodki technologiczne proponuje sie
rezygnacje z wymogu przedstawienia znaku towarowego w formie
graficznej.”



Wersja pierwotna

Art. 305.

1. Kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza
towary podrobionym znakiem towarowym lub
ozhaczone takim znakiem towary wprowadza do
obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnosci albo pozbawienia wolnhosci do lat 2.



2004.03.17 zmiana Dz.U.2004.33.286 art. 1

Art. 305.

1. Kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary
podrobionym znakiem towarowym lub oznaczone takim
znakiem towary wprowadza do obrotu, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestepstwa
okreslonego w ust. 1 podlega grzywnie.



2007.08.31 zmiana Dz.U.2007.136.958 art. 1

Art. 305 ust. 1.

Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary
podrobionym znakiem towarowym, {ub zarejestrowanym
oznaczone znakiem takim towarowym, znakiem-ktorego
towary nie wprowadza ma do-prawa uzywac lub dokonuje
obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat 2.



2019.03.16 zmiana Dz.U.2019.501 art. 1
Art. 305. [Oznaczanie towarow podrobionym znakiem towarowym]

1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym
znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii
Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem
towarowym Unii Europejskiej, ktorego nie ma prawa uzywac lub dokonuje
obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.



Z uzasadnienia:

Nowelizacja art. 305 (art. 1 pkt 46 projektu) ma na celu usuniecie
watpliwosci, ze przedmiotem ochrony w przypadku przestepstw, o ktorych
mowa w tym przepisie, objete sg rowniez znaki towarowe UE.
Zagadnienie to wywotuje liczne watpliwosci, przy czym nie ma
racjonalnych przyczyn, dla ktorych nalezatoby w rozny sposob regulowaé
sytuacje znakow towarowych i znakow towarowych UE w tym zakresie. W
szczegolnosci jest to uzasadnione celem niniejszego projektu i celem
implementowanej dyrektywy, zgodnie z ktorymi jest zapewnienie
spojnosci rozwigzan w odniesieniu do krajowych znakow towarowych i

znakow towarowych Unii Europejskiej.



Argumenty przeciw karalnosci naruszenia znaku unijnego przedstawili:

Dustin Du Cane, ,Czy piractwo znaku wspolnotowego jest
przestepstwem z art. 305 prawa wiasnosci przemystowej?”, PPH 2010,
Nr 1, s. 44-45,

takze M. Mozgawa, System Prawa Karnego. Tom 11.

Szczegolne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe

| pozakodeksowe (red. M. Bojarski), Warszawa 2014, s. 66 i 67.



Argumenty za karalnoS$cia naruszenia znaku unijnego:

P. Podrecki, J. Raglewski, Karnoprawna ochrona unijnego znaku towarowego na podstawie art.
305 prawa wlasnosci przemyslowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z
Prawa Wlasnosci Intelektualnej, 2017 nr 3 (137), s. 98-104.

U. Prominska, stanowisko wyrazone W opinii prawnej (niepubl.).
Tak: K. Felchner, A. Tischner, Karnoprawna ochrona wzoru wspoélnotowego, PPH 2017 nr 6,
s.24 -25.
Wyrok Sadu Okregowego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 r., sygn. VII Ka 210/12 (niepubl.).
Wyrok Sadu Okregowego W Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 lutego 2013 r., sygn. IV Ka
727112 (niepubl.).

D. Kuberski [w:], Zbiér orzeczen z zakresu prawa karnego materialnego wraz z komentarzami
Przestepstwa 1 Inne formy naruszenia praw wlasnosci intelektualnej oraz przestepstwa

przeciwko obrotowi gospodarczemu, CASEBOOK, A. Adamczak, A. Korbela, D. Kuberski, M.
ek, J. Raglewski, Krakow 2016.



Zasady odpowiedzialnosci karnej
Art. 1 k.k. [Struktura przestepstwa. Warunki odpowiedzialnosci]

§ 1. Odpowiedzialnosci karnej podlega ten tylko, kto popetnia
czyn zabroniony pod grozba kary przez ustawe obowigzujgcg w
czasie jego popetnienia.

Art. 42. Konstytucji [0Odpowiedzialnos¢ karna; prawo do obrony;
domniemanie niewinnosci]

1. OdpowiedzialnosSci karnej podlega ten tylko, kto dopuscit sie
czynu zabronionego pod grozba kary przez ustawe obowigzujaca
W czasie jego popetnienia.



Art. 4 p.w.p. [Stosunek ustawy do przepisow umow
miedzynarodowych i aktow prawnych UE]

Ust. 1. Jezeli umowa miedzynarodowa lub przepisy prawa Unii
Europejskiej obowiazujace bezposrednio w krajach
cztonkowskich okresSlajg szczegolny tryb udzielania ochrony
na wynalazki, wzory uzytkowe, wzory przemystowe, znaki
towarowe, oznaczenia geograficzne lub topografie uktadow
scalonych, w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub w
tych przepisach albo pozostawionych w kompetencji organow
krajowych przepisy ustawy stosuje sie odpowiednio.



Art. 14 ust. 1 Rozporzadzenia 207/2009 Rady (WE) z dnia 26
lutego 2009 r.

Artykut 14 Uzupetniajgce stosowanie prawa krajowego
odnoszgcego sie do naruszenia

1. Skutki wspolnotowego znaku towarowego podlegaja wytacznie
przepisom niniejszego rozporzgdzenia. W innych przypadkach
naruszenie wspolnotowego znaku towarowego podlega prawu
krajowemu odnoszgcemu sie do naruszenia krajowego znaku
towarowego zgodnie z przepisami tytutu X.



Czy art. 305 p.w.p. chroni znaki rejestrowane w trybie miedzynarodowym?

Porozumienie madryckie o miedzynarodowej rejestracji znakow z dnia 14 kwietnia 1891 r.,
zrewidowane

w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia
6 listopada

1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.iw
Sztokholmie dnial4 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 pazdziernika 1979 r.,. (Dz. U.
1993 nr 116 poz. 514).

Protokot do Porozumienia madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakow,
sporzadzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 13, poz. 129).

Wspolny regulamin wykonawczy z dnia 18 stycznial996 r., ktory w Polsce obowigzuje od
1 kwietnia 1996 r., (Wiadomosci Urzedu Patentowego RP nr 4/1996), tekst z pozniejszymi
zmianami wedtug stanu na 1 kwietnia 2002 r. (Wiadomosci Urzedu Patentowego RP nr
%03). Instrukcje Administracyjne z 2002 r.



Art. 120 ust. 3 p.w.p. llekro¢ w ustawie jest mowa o:

1) znakach towarowych - rozumie sie przez to takze znaki
ustugowe;

2) towarach - rozumie sie przez to w szczegolnosci wyroby
przemystowe, rzemieslinicze, ptody rolne oraz produkty
naturalne, zwtaszcza wody, mineraty, surowce, a takze, z
zastrzezeniem art. 174 ust. 3, ustugi;

3) znakach towarowych podrobionych - rozumie sie przez to
uzyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, ktore nie moga
by¢ odroznione w zwyktych warunkach obrotu od znakow
zarejestrowanych, dla towarow objetych prawem ochronnym;



Art. 57 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. 0 znakach
towarowych.

1. Kto wprowadza do obrotu towary lub Swiadczy ustugi

postugujgc sie zarejestrowanym znakiem towarowym,
ktorego nie ma prawa uzywac,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo
pozbawienia wolnosci do roku.

la. Tej samej karze podlega ten, kto w celu
wprowadzenia do obrotu oznacza towary lub ustugi
zarejestrowanym znakiem towarowym, ktorego nie ma
prawa uzywac.



CO wyznacza zakres ochrony karnoprawnej?
Art. 153 p.w.p. [Tres¢ prawa ochronnego...

1. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie
prawo wytacznego uzywania znaku towarowego w
sposob zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.



Korzystanie ze znaku na poktadzie polskiego statku
wodnego i powietrznego stanowi uzywanie znaku na
terytorium Polski, o ile tego rodzaju statek znajduje sie na
obszarze wodnym lub powietrznym RP.

Trzebiatowski M. [w:], System Prawa Prywatnego, t. 14B, R.
Skubisz (red.), wyd. 2, Warszawa 2017; s. 880.



art. 5 k.k. [Zasada terytorialnosci]

Ustawe karna polska stosuje sie do sprawcy, ktory popetnit czyn
zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak rowniez
na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba ze umowa
miedzynarodowa, ktorej Rzeczpospolita Polska jest strona,
stanowi inhaczej.

Art. 116 k.k. [Stosowanie przepisow]
Przepisy czesci ogolnej tego kodeksu stosuje sie do innych ustaw

przewidujacych odpowiedzialnos¢ karna, chyba ze ustawy te
wyraznie wylaczajg ich zastosowanie.



Art. 154 p.w.p. [Uzywanie zhaku towarowego]

Uzywanie znaku towarowego polega w szczegolnosci
ha:

1) umieszczaniu tego znaku na towarach objetych
prawem ochronnym lub ich opakowaniach,
oferowaniu i wprowadzaniu tych towarow do obrotu,
ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze
oferowaniu lub swiadczeniu ustug pod tym znakiem;
2) umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych
z wprowadzaniem towarow do obrotu lub zwiazanych
ze Swiadczeniem ustug;

3) postugiwaniu sie nim w celu reklamy.



Art. 155. [Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy]

1. Prawo ochronne na znak towarowy nie rozcigga sie na dziatania dotyczace
towarow ze znakiem, polegajace w szczegolnosci na ich oferowaniu do
sprzedazy lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarow oznaczonych tym
znakiem, jezeli towary te zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgoda.
2. Nie stanowi rowniez naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy
import oraz inne dziatania, o ktorych mowa w ust. 1, dotyczace towarow
ozhaczonych tym znakiem towarowym, jezeli towary te zostaty uprzednio
wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przez uprawnionego lub za jego zgoda.

3. Przepisow ust. 1 i 2 nie stosuje sie, jezeli przemawiaja za tym
uzasadnione wzgledy, ktore pozwalaja uprawnionemu sprzeciwic sie dalszej
dystrybucji towarow, w szczegolnosci jezeli po wprowadzeniu do obrotu
zmieni sie lub pogorszy stan towarow.



Uchwata Sadu Najwyzszego
z dnia 24 maja 2005 r., | KZP 13/05,
Opublikowano: OSNKW 2005/6/50

"Wprowadzeniem do obrotu”, o ktorym mowa w art. 305 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci
przemystowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), jest
przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do
obrotu towarow oznaczonych podrobionym znakiem
towarowym.



V KK 297/17, Wyczerpanie prawa ochronnego na znak
towarowy. - Postanowienie Sadu Najwyzszego

OSNKW 2018/5/40 - postanowienie z dnia 31 stycznia
2018 r.

Sprzedaz napethionej gazem butli gazowej ze znakiem
towarowym powoduje wyczerpanie prawa ochronnego na
ten znak towarowy i umozliwia legalne ponowne
napetnienie butli z gazem przez niezalezne
przedsiebiorstwo.

TEZA | aktualna



Art. 156 p.w.p. [Ograniczenie prawa ochronnego na znak towarowy]

1. Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania uzywania w obrocie przez

inne osoby:

1) ich nazwisk lub adresow, w przypadku gdy osoby te sg osobami fizycznymi;

ich adresow oraz nazwisk albo nazw lub innych oznaczen indywidualizujacych danego przedsiebiorce lub

jego przedsiebiorstwo

2) oznaczen, ktore nie maja odrozniajacego charakteru lub ktore dotycza rodzaju, jakosci, ilosci,

zamierzonego przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego, daty produkcji lub innych wtasciwosci

towarow;

oznaczen wskazujgcych w szczegolnosci na cechy i charakterystyke towarow, ich rodzaj, ilos¢, jakosc,

przeznaczenie, pochodzenie czy date wytworzenia lub okres przydatnosci

3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jezeli jest to konieczne dla wskazania

przeznaczenia towaru, zwlaszcza gdy chodzi o oferowane czesci zamienne, akcesoria lub ustugi;

4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jezeli prawo do jego uzywania przez te osoby wynika z

innych przepisow ustawy.

2. Uzywanie oznaczen wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wowczas, gdy jest zgodne z uczciwymi
praktykami w przemysle i handlu.

Uzywanie oznaczen wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wowczas, gdy odpowiada ono

usprawiedliwionym potrzebom uzywajgcego i nabywcow towarow i jednoczesSnie jest zgodne z uczciwymi
praktykami w produkcji, handlu lub ustugach.



Art. 157 p.w.p.[Skutki braku uzywania znaku towarowego]

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie moze
zakazac innej osobie uzywania tego lub podobnego oznaczenia
w obrocie, jezeli znaku tego nie uzywat w rozumieniu art. 169
ust. 1 pkt 1 i ust. 4. Na zadanie strony pozwanej uprawniony z
prawa ochronnego na znak towarowy przedstawia dowod, ze w
okresie pieciu lat poprzedzajacych wniesienie powodztwa znak
towarowy byt uzywany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4.

Wersja poprzednio obowigzujaca:

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie moze
zakazac innej osobie uzywania tego lub podobnego oznaczenia
w obrocie, jezeli znaku tego nie uzywat w rozumieniu art. 169
ust. 1 pkt 1, i ust. 4.



Art. 158 p.w.p. [Znak towarowy a identyczna lub podobna nazwa,
pod ktora inny podmiot prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza]

2019.03.16 utrata mocy Dz.U.2019.501 art. 1

1. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie moze
zakazac postugiwania sie przez inng osobe nazwa, pod ktora
prowadzi ona dziatalnos¢ gospodarcza, jezeli nazwa ta nie jest
uzywana w charakterze oznaczenia towarow bedacych
przedmiotem tej dziatalnosci i nie zachodzi mozliwos¢
wprowadzenia odbiorcow w btad co do pochodzenia towarow, w
szczegolnosci ze wzgledu na rozny profil dziatalnosci lub lokalny
zasieg uzywania tej nazwy.

2. Jezeli osoba postugujac sie nazwa, pod ktora prowadzi
dziatalnosc¢ gospodarcza, dziata w ztej wierze, przepisu ust. 1 nie
stosuje sie.



Dyrektywa 2015/2436 SEKCJA 3 Prawa i ograniczenia

Artykut 10 Prawa wynikajgce ze znaku towarowego

(-..)

3. Na podstawie ust. 2 moga byc zakazane w szczegolnosci
nastepujace dziatania:

(...)

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy

przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw;



Art. 160 p.w.p. [Prawa uzywacza uprzedniego]

1. Osoba, ktora, prowadzac lokalna dziatalnosc
gospodarczg w niewielkim rozmiarze, uzywata w dobrej
wierze oznaczenia zarejestrowanego nastepnie jako znak
towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezptatnie
uzywac tego oznaczenia w nie wiekszym niz dotychczas
zakresie.

2. Prawo okreslone w ust. 1 podlega na wniosek
zainteresowanego wpisowi do rejestru znakow towarowych.
Prawo to moze zostac przeniesione na inng osobe tylko
tacznie z przedsiebiorstwem.



Art. 162 ust. 4.

Prawo ochronne na znak towarowy moze byc¢ rowniez przeniesione w
stosunku do niektorych towarow, dla ktorych prawo to jest udzielone.

Prawo ochronne na znak towarowy moze by¢ rowniez przeniesione w
stosunku do niektorych towarow, dla ktorych prawo jest udzielone, jezeli
towary, dla ktorych znak pozostaje zarejestrowany na rzecz zbywcy, nie sg
tego samego rodzaju. Z chwilg przeniesienia prawo to traktuje sie jako
niezalezne od prawa przystugujgcego zbywcy.



Art. 163. [Umowa licencyjna]

1. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy moze udzieli¢ innej
osobie upowaznienia do uzywania znaku, zawierajac z nig umowe
licencyjna. Do umowy tej stosuje sie odpowiednio przepisy art. 76 ust. 1-4
oraz art. 78 i art. 79.

1ind. 1. O ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca moze
wystapic z powodztwem o naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy wytacznie za zgodag uprawnionego z tego prawa. Licencjobiorca
wytaczny moze jednakze wystapic z takim powodztwem, jezeli uprawniony
Z prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo wezwania, nie wystapi w
stosownym terminie z powodztwem o naruszenie prawa ochronnego na
znak towarowy.

1 ind. 2 Licencjobiorca w celu uzyskania odszkodowania za poniesiong
szkode moze wstapi¢ do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy wszczetej przez uprawnionego z tego prawa.



Art. 166. [Zarzut nieuzywania znaku towarowego]

[Wniosek o uniewaznienie prawa ochronnego na podstawie wczesniejszego znaku
towarowego]

1. Prawo ochronne na znak towarowy nie moze by¢ uniewaznione na tej podstawie, ze
znak jest podobny do wczesSniejszego znaku towarowego, jezeli ten ostatni nie byt
uzywany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5.

W postepowaniu o uniewaznienie prawa ochronnego na podstawie wczesniejszego
znaku towarowego uprawniony do tego znaku towarowego jest obowigzany, na zarzut
uprawnionego do pozniejszego znaku towarowego, przedstawi¢ dowod na to, ze w
okresie pieciu lat poprzedzajacych date wniosku o uniewaznienie wczesniejszy znak
towarowy byt uzywany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w odniesieniu do
towarow, dla ktorych zostat zarejestrowany, w zakresie, w jakim stanowia one
podstawe wniosku o uniewaznienie, lub ze istniejg uzasadnione powody jego
hieuzywania, pod warunkiem ze w dacie wnhiosku o uniewaznienie od zarejestrowania
wczesniejszego znaku towarowego uptyneto co najmniej piec lat.



Art. 296 ust. 1 ind. 2. W przypadku gdy istnieje ryzyko, ze
opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub
urzadzenia stuzace weryfikacji autentycznosci lub wszelkie
inne srodki, na ktorych umieszczony jest znak towarowy,
moglyby by¢ uzywane w odniesieniu do towarow, a takie uzycie
stanowitoby naruszenie prawa ochronnego, o ktorym mowa w
ust. 2 i 2 ind.1, uprawniony z prawa ochronnego na znak
towarowy lub osoba, ktorej ustawa na to zezwala, moze zadaé
zaniechania:

1) umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym lub do niego podobnego na opakowaniach,
etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub elementach lub
urzadzeniach stuzacych weryfikacji autentycznosci lub
wszelkich innych srodkach, na ktorych ten znak moze by¢
umieszczony;



2) oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu lub
skiadowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, opakowan,
etykiet, metek, zabezpieczen, elementow lub urzadzen stuzacych weryfikacji
autentycznosci lub wszelkich innych srodkow, na ktorych ten znak jest
umieszczony.

Art.. 296 ust. 1 ind. 3. W przypadku gdy reprodukcja znaku towarowego w
stowniku, encyklopedii lub podobnym zbiorze informacji w formie drukowanej
lub elektronicznej stwarza wrazenie, ze stanowi on nazwe rodzajowa towaru,
wydawca zapewnia, na zadanie uprawnhionego z prawa ochronnego na znak
towarowy, aby reprodukcji znaku towarowego bezzwtocznie, a w przypadku
zbiorow w formie drukowanej - najpozniej w nastepnym wydaniu publikaciji,
towarzyszyto wskazanie, ze jest to zarejestrowany znak towarowy.

Transpozycja art. 12 Dyrektywy.



Art.. 296 ust. 1 ind. 4

Bez uszczerbku dla praw nabytych przez osoby trzecie przed datg
zgtoszenia lub data uprzedniego pierwszenstwa znaku
towarowego, uprawnionemu z prawa ochronnego na znak
towarowy lub osobie, ktorej ustawa na to zezwala, przystuguje
prawo zakazania osobom trzecim wprowadzenia towarow, w
ramach dziatalnosci gospodarczej, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, bez dopuszczenia ich do swobodnego
obrotu, w przypadku gdy towary te lub ich opakowania pochodzag
z panstw trzecich i sa opatrzone, bez zezwolenia uprawnionego,
znakiem towarowym, ktory jest identyczny ze znakiem
towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do tych towarow lub
ktorego nie mozna odroznic¢ pod wzgledem jego istotnych cech
od tego znaku towarowego.



Art. 296 ust. 1 ind.5.

Uprawnienie, o ktorym mowa w ust. 14, wygasa, jezeli w
postepowaniu stuzacym ustaleniu, czy prawo do
zarejestrowanego znaku towarowego zostato naruszone,
wszczetym zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013
r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej przez
organy celne oraz uchylajagcym rozporzadzenie Rady (WE) nr
1383/2003 (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, str. 15),
zglaszajacy lub posiadacz towarow udowodni, ze uprawnionemu
Z prawa ochronnego na znak towarowy nie przystuguje prawo
zakazania wprowadzenia towarow do obrotu w panstwie
koncowego przeznaczenia.



Art.. 296 ust. 3 ind. 1. W postepowaniu w sprawie naruszenia
prawa ochronnego na znak towarowy uprawnionemu nie
przystuguje prawo zakazania uzywania pozniej zarejestrowanego
znaku towarowego, jezeli ten pozniejszy znak towarowy nie
moglby zostac uniewazniony na podstawie art. 165 ust. 1i 3 lub
art. 166 ust. 3.

Art. 296 ust. 3 ind. 2. W postepowaniu w sprawie naruszenia
prawa ochronnego na znak towarowy uprawnionemu nie
przystuguje prawo zakazania uzywania pozniej zarejestrowanego
znaku towarowego Unii Europejskiej, jezeli ten pozniejszy znak
towarowy nie mogtby zosta¢ uniewazniony zgodnie z art. 60 ust.
1, 3 lub 4, art. 61 ust. 2 lub art. 64 ust. 3 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskie;j.



Zasada specjalizacji a zakres ochrony karnoprawnej.

Postacie naruszen w zakresie ryzyka konfuzji moga
polegac na postuzeniu sie:

- identycznym oznaczeniem dla identycznych towarow,
- podobnym oznaczeniem dla identycznych towarow,

- identycznym oznaczeniem dla podobnych towarow,

- podobnym oznaczeniem dla podobnych towarow.



Art. 296. [Roszczenia przystugujagce w razie naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy. Osoby uprawnione]

(-.r)

2. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na ktory udzielono prawa
ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem, moze zakazac innej osobie
bezprawnego uzywania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

(-.n)

3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na ktory udzielono prawa
ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w
odniesieniu do jakichkolwiek towarow, jezeli uzywanie tego znaku bez uzasadnionej
przyczyny przynosi nienalezng korzysc lub jest szkodliwe dla odrézniajacego
charakteru lub renomy znaku wczesSniejszego.

Wersja poprzednio obowigzujaca:

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku
towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow,
jezeli takie uzywanie moze przynies¢ uzywajacemu nienalezna korzysc lub
by¢ szkodliwe dla odrozniajgcego charakteru badz renomy znaku
wczeshiejszego.



Ochrona znaku renomowanego.

Czynniki obiektywne oraz subiektywne determinujgce renome znaku.
Do pierwszych zaliczono wysoki stopien rozpoznawalnosci znaku
wsrod odbiorcow (duza znajomos¢ znaku na rynku), do drugich site
atrakcyjng znaku. Wynika ona z pozytywnych opinii odbiorcow o
znaku. Znak renomowany wyroznia sie sitg przycigagania odbiorcow,
jezeli cieszy sie wystarczajgco dobrg opinia.

Do najczesciej wymienianych elementow decydujacych o renomie
znaku naleza: wysoka jakos¢, prestiz towarow sygnowanych znakiem
oraz uznanie klientow

(Tak m. in. U. Prominska, Prawo do znaku towarowego, s. 46; taz,
Znaki towarowe i prawa ochronne, [w:], E. Nowinska, U. Prominska, M.
du Vall, Prawo wlasnosci przemystowej, 2011, s. 316; J. Sienczyto-
Chlabicz, J. Banasiuk, Z. Zawadzka, Prawo wtasnosci przemystowej, s.
451.).



Renoma nie jest prostg konsekwencjg rozpowszechnienia znaku, a utrwalonym w
swiadomosci kupujacych wyobrazeniem o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie
spetnianych cechach . Nabycie przez znak zarejestrowany renomy jest procesem dtugotrwatym
zwigzanym z dbatoscig o jakosc¢ towarow i ustug oraz reklama znaku.

U. Prominska, [w:], Prawo wtasnosci przemystowej, (red.) U. Prominska, Warszawa 2005, wyd.
2,s.234.

Nabycie przez znak zarejestrowany renomy jest procesem diugotrwatym zwigzanym z
dbatoscia o jakos¢ towarow i ustug oraz reklama znaku. Renoma jest cecha znaku
niewynikajaca z faktu jego rejestracji, chociaz to wtasnie znaki zarejestrowane najczesciej sg
takze znakami renomowanymi. Uzyskanie cechy renomy tgczy sie z dbatoscig o jakosc i
niezawodnos¢ oznaczanych nim towarow.

O renomie znaku decyduje obok sity jego atrakcyjnosci jego wartosc reklamowa oraz zdolnosc¢
do zwiekszania zbytu oznaczonych towarow. Miara renomy znaku jest takze ustalona wsrod
odbiorcow bardzo dobra opinia o cechach towarow opatrzonych takim znakiem (ogot
pozytywnych wyobrazen odbiorcow o oznaczonych znakiem wyrobach).



Znakiem renomowanym jest taki znak, ktéry — w odroznieniu od znakow
petnigcych funkcje wskazania pochodzenia towaru - realizuje ,czystg”
funkcje przyciggania klienteli.

W orzecznictwie akcentuje sie takze, ze renoma znaku jest
wypracowywana przez uprawnionego do znaku przez dbatos¢ o poziom
jakosci towarow i ustug, a takze zapobiegliwos¢ w utrwalaniu znaku na
rynku, np. poprzez jego strone wizualng. Renome znaku wspomaga
atrakcyjnosc samej formy przedstawieniowej znaku i jego moc
odrozniajaca. Dopiero suma wskazanych elementow decyduje o tym, ze
znak renomowany to taki, ktory w petni realizuje te funkcje znaku
towarowego, ktorg jest przyciaganie klienteli.



Wedtug najnowszych pogladow prezentowanych w piSmiennictwie oraz orzecznictwie , przy
ustalaniu renomy znaku towarowego nie nalezy juz uwzgledniac takich okolicznosci, jak wysoka
jakosc towarow, prestiz i pozytywne opinie o oznaczanych znakiem towarach . Wyrazono wrecz
kategoryczny i hegujacy utrwalony nurt interpretacyjny poglad, ze ,pojecie normatywne
renomowanego znaku towarowego w zadnym razie nie obejmuje wyobrazen o jakosci (wysokiej) i
prestizu towarow” . Wedtug tego pogladu pojecie renomowanego znaku wyczerpuje sie w
znajomosci (rozpoznawalnosci) znaku towarowego.
Mimo ze czesto znak renomowany jest nosSnikiem takich wartosci jak wysoka jakosc towarow,
prestiz i pozytywne opinie o oznaczanych znakiem towarach, nie stanowig one skitadnika tresci
pojecia prawnego, jakim jest renomowany znak towarowy.
M. Mazurek [w:], Wlasnos¢ przemystowa, orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Wspolnot
Europejskich, Sgdu Pierwszej Instancji i Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego z
komentarzami, (red. R. Skubisz), Warszawa 2008, s. 560 i 561.

Por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2016 r.,, | ACa 547/15, LEX nr
2019914.

Tak E. Skrzydto-Tefelska [w:], WiasnosS¢ przemystowa. Orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci
. Wspolnot Europejskich Sadu Pierwszej Instancji i Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego z
komentarzami, (red.) R. Skubisz, Warszawa 2008, s.604-605.



W konsekwencji takiego sposobu rozumienia renomy
»[w]arunki normatywnego pojecia renomowanego znaku
towarowego spetnia bowiem takze znak towarowy, ktory
stat sie znany w wyniku gtosnego wydarzenia
relacjonowanego przez srodki masowego przekazu, jak
rowniez znak towarowy dotyczacy towarow, ktorych jakosc
zostata zakwestionowana przez oficjalne organy
administracji rzgdowej, co zostato nastepnie
rozpowszechnione w prasie, radio i telewizji”

(Tak: R. Skubisz, glosa do wyroku Naczelnego Sadu
Administracyjnego z dnia 27 lutego 2008 r., Il GSK).



Zgodnie z trescig przepisu art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p. - ilekro¢
w ustawie jest mowa o znakach towarowych - rozumie sie przez
to takze znaki ustugowe. Ten przepis ustawy wskazuje wiec na
objecie ochrona karnoprawna znakow ustugowych, stanowi on
dopetnienie dyspozycji przepisu art. 305 p.w.p.

,ustuga” to ,dziatanie polegajgce na dokonywaniu rozmaitych
dziatalnosci faktycznych i prawnych, zmierzajace do osiggniecia
zamierzonego celu, ktorym nie jest jednak rezultat przyjmujacy
okreslona postac .

U. Prominska [w:], E. Nowinska, U. Prominska. M. du Vall. Prawo
wilasnosci przemystowej, Warszawa, wyd. 2, 2005 r., s. 224.



Postugiwanie sie przez osobe nieuprawniong zarejestrowanym
lub podrobionym znakiem towarowym na oznaczanie ustug nie
jest objete znamionami czynu okreslonego w art. 305 ust. 1
pP.W.p.

Bez wplywu na to stanowisko pozostaje okolicznosc, ze pod
pojeciem znaku towarowego rozumie sie takze znak ustugowy.
Objecie dziataniem przepisu karnego zachowan polegajacych
na podrabianiu znakow ustugowych, wzglednie na ich
bezprawnym uzyciu, prowadzitoby do ztamania zasady nullum
crimen sine lege, nullum crimen sine lege scripta.

A. Tomaszek, EfektywnosSc¢ ochrony praw do znakow
towarowych, M. Pod. 2001, nr 11, s. 868.



Odpowiedzialnos¢
Za haruszenie praw



Zmiana definicji wzoru przemystowego
» Art. 102. [Definicja wzoru przemystowego i wytworu]

» 1. Wzorem przemystowym jest nowa i posiadajgca indywidualny charakter posta¢ wytworu lub jego
czesci, nadana mu w szczegolnosci przez cechy linii, konturow, ksztattow, kolorystyke, strukture
fakture lub materiat wytworu oraz przez jego ornamentacje.

» 2. Wytworem jest kazdy przedmiot wytworzony w sposob przemystowy lub rzemieélnicz¥, obejmujacy
w szczegolnosci opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wytaczeniem
programow komputerowych.

» 3. Za wytwor uwaza sie takze:

» 1) przedmiot sktadajacy sie z wielu wymienialnych czesciach sktadowych umozliwiajacych jego
roztozenie i ponowne zlozenie (wytwor ztozony);

» 2) wymienialng czes¢ sktadowa wytworu ztozonego, jezeli po jej wtaczeniu do wytworu zlozonego
pozostaje ona widoczna w trakcie jle%o zwyktego uzywania, przez ktore rozumie sie kazde uzywanie,
u

- wytgczeniem konserwaciji, obstugi haprawy;.
» 3) czesc sktadowa, jezeli moze byé przedmiotem samodzielnego obrotu.
(uchylony).

Zor przemystfowy to... takomy kasek! '
©04.5.12.01 Dz.U. 2015. 1266 a =
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https://sip.lex.pl/#/akt/18219529
https://sip.lex.pl/#/akt/18219529?unitId=art%281%29

Cechy wzoru przemys{owego?

- ciezar,

elastycznosc produktu

odczucie doznawane przy dotykaniu,

dzwiek,
« smak,

zapach,



Warunek widocznosci

- nie mogag byc¢ objete ochrong elementy towaru, ktore nie sgq widoczne, lub ze
wzgledu na jego wlasciwosci nie moga byc¢ uwidocznione bez istotnhej zmiany
postaci wytworu w trakcie jego ogladania na rynku

- wyr. NSA 2 20.3.2007 r., Il GSK 277/06.




Wz6r przemystowy bywa dzietem

» Autorskie prawa majatkowe

Tworcy przystuguje w?/’faczne prawo do korzystania z utworu i rozporzadzania nim na
wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

» Autorskie prawa osobiste

~Autorskie prawa osobiste chronig nieograniczong w czasie i niepodlegajgcq zrzeczeniu sie lub
zbyciu wiez tworcy z utworem, a w szczegolnosci prawo do:

1) autorstwa utworu;

2)  oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostepniania go_
anonimowo;

3) nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;

4) decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci;

. n \
5) «hadzoru nad sposobem korzystania z utworu. \\\ \}
Vi N N



Wzor przemystowy - zakres swobody tworczej



Wzor przemystowy jako utwor

Zrodto: alexander-mcqueen

Ochrona praw majgtkowych do uitworu, przewidziana w przepisach prawa qutorsklego nie gha

qsfosowanlq do wytworow wytworzonych wedtug wzoru przemyslowego i wprowadzenych do obr
ieciu_prawa z rejestracji udzielonego na taki wzér.
\

Art. 116 p.w.p. - utrata mocy 1 grudnia 2015r.



Motywy uchylenia art. 116 p.w.p.

- ,Kolejna z wprowadzanych zmian legislacyjnych to usuniecie obecnie obowigzujgcego
przepisu art. 116 p.w.p. Moze by¢ on interpretowany w ten sposob, iz ochrona praw
majatkowych do utworu nie ma zastosowania do wytworow wytworzonych wedtug
wzoru przemystowego i wprowadzonych do obrotu po wygasnieciu prawa z rejestracji
udzielonego na taki wzor. Majgc na uwadze, ze przepis ten moze byc¢ interpretowany
w sposob sprzeczny ze stanowiskiem przedstawionym w orzeczeniach Trybunatu f
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej w sprawie C-198/10 (Cassina) i C-168/09 (Flos),
jego usuniecie z porzadku prawnego byto konsekwencja ww. wyrokow.” =

« (uzasadnienie projektu ustawy)
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Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pazdziernika
1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw

Dziennik Urzedowy L 289 , 28/10/1998 P. 0028 - 0035

- Artykut 17

- Stosunek do prawa autorskiego

- Wzor, chroniony prawem z rejestracji lub prawem Panstwa Cztonkowskiego,
zgodnie z niniejsza dyrektywa, korzysta rowniez z ochrony przewidzianej
przez prawo autorskie tego Panstwa Cztonkowskiego od dnia stworzenia
wzoru lub jego utrwalenia w dowolnej formie. Zakres i warunki, zgodnie z
ktorymi taka ochrona jest przyznana, tacznie z poziomem wymadganej:
oryginalnosci, sa okreSlane przez Panstwo Cztonkowskie.

T —— / \ ' N




- Motyw (8) Dyrektywy 98/71

- W przypadku braku harmonizacji prawa autorskiego nalezy
ustanowi¢ zasade kumulowania ochrony wedtug szczegoélnego
prawa o ochronie zarejestrowanych wzorow oraz wedtug prawa
autorskiego, pozostawiajac Panstwom Czlonkowskim swobode w
ustaleniu zakresu ochrony prawa autorskiego i warunkow, zgodnie z
ktorymi ta ochrona jest przyznawana.




Od kiedy ustawa p.w.p. przywrocita wzorom
przemystowym ochrone autorsko-prawng?

- W polskim porzadku prawnym obowigzuje zasada dziatania nowego prawa wprost.

,Milczenie ustawodawcy co do reguly intertemporalnej nalezy uzna¢ za przejaw
jego woli bezposredniego dziatania nowego prawa, chyba ze przeciw jej
zastosowaniu przemawiajg wazne racje systemowe lub aksjologiczne”

- Wyrok Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie K 30/06
OTK-A 2006 nr 10, poz. 149.

;
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Sens normatywny art. 116 p.w.p. nie sprowadzat sie do ,wygasniecia
autorskich praw majatkowych” wzoru przemystowego, lecz nalezato
go rozumiec, jako niemoznos¢ wykonywania praw zwigzanych z
ochrong majatkowych praw autorskich.

M. Pozniak-Niedzielska [w:], System Prawa Prywatnego, t. 14B, s.
346; tez, Meandry ochrony wzorow przemystowych [w:], Problemy
polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Ksiega pamigtkowa
Profesora Mariana Kepinskiego, s. 315,

Po wygasnieciu prawa z rejestracji wzoru przemystowego ustaje
takze ochrona autorskich praw majatkowych,

M. du Vall, ktory stwierdzit, ze Prawo patentowe, Warszawa 2008, s.
152.



C-168/09, FLOS SPA v. SEMERARO CASA E FAMIGLIA SPA - Wyrok
Trybunatu Sprawiedliwosci

ZOTSiS 2011/1/1-181-224 - wyrok z dnia 27 stycznia 2011 r.

TEZA

1. Artykut 17 dyrektywy 98/71 w sprawie prawnej ochrony wzorow nalezy
interpretowac w ten sposob, ze stoi on na przeszkodzie przepisom panstwa
cztionkowskiego wytgczajacym spod ochrony na podstawie prawa
autorskiego tego panstwa cztonkowskiego wzory, ktore bylty chronione
prawem z rejestracji w panstwie cztonkowskim lub w odniesieniu do niego i
ktore staly sie wtasnoscia publiczng przed dniem wejscia w zycie tych
przepisow, mimo ze spetniajg one wszystkie przestanki wymagane do
korzystania z takiej ochrony.



C-168/09, FLOS SPA v. SEMERARO CASA E FAMIGLIA SPA

Z art. 17 dyrektywy 98/71, a doktadniej z zastosowania
okreSlenia "rowniez" widniejacego w zdaniu pierwszym tego
artykutu, wynika w sposob jasny, ze ochrona na podstawie
prawa autorskiego powinna zostac przyznana wszystkim
wzorom chronionym prawem z rejestracji w danym
panstwie cztonkowskim lub w odniesieniu do niego.



Motyw (2) Dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony
WZOrow

Roznice w prawnej ochronie wzorow istniejgce w
ustawodawstwie  Panstw  Cztonkowskich  bezposrednio
wplywajg na ustanowienie i funkcjonowanie rynku
wewnetrznego w odniesieniu do towarow obejmujgcych wzory;
roznice takie mogaq zaktoci¢ konkurencje w ramach rynku
wewnetrznego.

Motyw (3) Dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony
WZOrow:

Dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnetrznego
konieczne jest wiec zblizenie przepisow prawnych Panstw
Cztonkowskich dotyczgcych ochrony wzorow.



PRAWDA CZY FALSZ ?

Spetniajgce przestanki utworu wzory
wspolnotowe, pozostaja poza zakresem
wytaczenia z art. 116 p.w.p.

L. Brancus-Cieslak , glosa do wyroku
Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 27 stycznia
2011 r., C-168/09



ROZPORZADZENIE RADY (WE) NR 6/2002z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie
wzorow wspolnotowych(Dz.U. L 3 z 5.1.2002,

Artykut 27 Traktowanie wzorow wspolnotowych jako wzorow krajowych.

1. Jezeli art. 28, 29, 30, 31 i 32 nie stanowig inaczej, wzor wspolnotowy jako
przedmiot wiasnosci traktowany jest w catosci i na catym obszarze Wspolnoty tak
jak krajowe prawo z wzoru Panstwa Cztonkowskiego, w ktorym:

2. a) wilasciciel ma swojq siedzibe lub miejsce zamieszkania w dacie dokonywania
oceny; lub

3. b) gdy lit. a) nie stosuje sie, wiasciciel posiada przedsiebiorstwo w dacie
dokonania oceny.



Wzor wspolnotowy jako utwor chroniony w
Polsce

- zart. 5 p.a.p.p.

przepisy ustawy stosuje sie do utworow: ktorych tworca lub wspottworca jest
obywatelem polskim lub ktorych tworca jest obywatelem panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Panstw Cztonkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym.
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Kryteria oceny nowosci wzoru przemystowego.

» Art. 103 p.w.p.

» Wzor przemystowy uwaza sie za nowy, jezeli przed data, wedtug ktorej
oznacza sie pierwszenstwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzor
nie zostat udostepniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub
ujawnienie w inny sposob.

» Wzor uwaza sie za identyczny z udostepnionym publicznie takze wowczas,
gdy rozni sie od niego jedynie nieistotnymi szczegotami. [

/ \\\/\§



Ocena indywidualnego charakteru wzoru
przemystowego.

- Art. 104 p.w.p.

- Wzor przemystowy odznacza sie indywidualnym charakterem, jezeli ogolne wrazenie, jakie
wywotuje na zorientowanym uzytkowniku, rozni sie od ogolnego wrazenia wywotanego na

nim przez wzor publicznie udostepniony przed data, wedilug ktorej oznacza sie
pierwszenstwo.

- Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemystowego bierze sie pod uwage zakres
swobody tworczej przy opracowywaniu wzoru.




Odpowiedzialnos¢ karna za naruszenie praw tworcy do
Wwzoru przemystowego

» Art. 303. 1. p.w.p. Kto przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w
btad inng osobe co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo
w inny sposob narusza prawa tworcy projektu wynalazczego, podlega

grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do

roku. / A8, BB b

2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okresSlonego w ust. 1 w celu
osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, podlega grzywnie,

karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.




Art. 8 p.w.p. Uprawnienia twércow.

1. Na warunkach okreslonych w ustawie tworcy wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru
przemystowego oraz topografii uktadu scalonego przystuguje prawo do:

1) uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji,

2) wynagrodzenia;

3) wymieniania go jako twoércy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i
publikacjach.

2. Tworca projektu racjonalizatorskiego przyjetego przez przedsiebiorce do wykorzystania
ma prawo do wynagrodzenia okreslonego w regulaminie, o ktérym mowa w art. 7 ust. 1,
obowigzujgcym w dniu zgtoszenia projektu, chyba ze wydany pozniej regulamin jest dla
tworcy korzystniejszy. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje sie odpowiednio.



Projekt wynalazczy

- Art. 3 ust. 1 p.w.p.
llekro¢ w ustawie jest mowa o:
- 6) projektach wynalazczych - rozumie sie przez to wynalazki, wzory uzytkowe,

wzory przemystowe, topografie uktadow scalonych i projekty
racjonalizatorskie;
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Prawda czy fatsz?

- ,(...)dopuszcza sie prezentowanego czynu karalnego zarowno ten, kto sam
podaje, ze jest autorem konkretnego projektu wynalazczego, jak i taka
osoba, ktora Swiadomie przemilcza popetniony przez inng osobe biad, w

wyniku ktorego jest ona uwazZana za autora cudzego projektu wynalazczego.”

- Raglewski Janusz, Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz do przepisow
karnych, wyd. ll, LEX/el. 2016. ~
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,Bfad innej osoby co do autorstwa projektu musi stanowic rezultat dziatarnn sprawcy.”

,Nie dochodzi wiec do realizacji znamion przestepstwa z art. 303 ust. 1 PrWtPrzem w sytuacii,
gdy juz przed dziataniem podjetym przez sprawce dana osoba pozostawata w bfedzie co do

autorstwa danego projektu. W takim przypadku mozna co najwyzej przyjgc realizacje znamion

usitowania nieudolnego przestepstwa z art. 303 PrWt Przem.”

Art. 303 Pr. wt. przemystowej red. Kostanski 2014, wyd. 2/Tosza/\Wrobel



Brak odpowiedzialnosci tworcy

- Nie stanowi przestepstwa z art. 303 PrWiPrzem przypisanie autorstwa
wlasnego projektu innej osobie, nawet bez jej zgody. Przepis wyraznie

bowiem wskazuje na przypisanie sobie autorstwa.
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Kierunek dziatania sprawcy

- ,Nie stanowi przestepstwa z art. 303 PrWtPrzem przypisanie autorstwa wtasnego
projektu innej osobie, nawet bez jej zgody. Przepis wyraznie bowiem wskazuje
przypisanie "sobie autorstwa" oraz wprowadzenie w bigd co do "cudzego
projektu”. Nie mozna takze takiego zachowania okresli¢ jako naruszenie praw
tworcy projektu wynalazczego, poniewaz osoba, ktorej przypisano projekt, nie
jest jego tworca.”

- Art. 303 Pr. wt. przemystowej red. Kostanski 2014, wyd. 2/Tosza/Wrobel
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Inne naruszenie praw tworcy projektu
wynalazczego ?

- Przez inne naruszenie praw tworcy projektu wynalazczego nalezy takze
rozumie¢ naruszenie praw przystugujacych twoércy juz po uzyskaniu patentu,
prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w zakresie dotyczacym wynalazku,
wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego i topografii uktadéw scalonych. (...)

- Z kolei zgodnie z art. 105 ust. 3 PrWiPrzem, za naruszenie praw z rejestracji
nalezy uzna¢ naruszenie zakazu wytwarzania, oferowania, wprowadzania do
obrotu, importu, eksportu lub uzywania wytworu, w ktorym wzor jest zawarty
badz zastosowany, lub skladowania takiego wytworu dla takich celow, bez
zgody osoby uprawnionej z prawa z rejestraciji.

- Art. 303 Pr. wi. przemystowej red. Kostanski 2014, wyd. 2/Tosza/Wrébel \ \/ \‘-§



https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvgqydkltqmfyc4mrwgazdmmjvhe

Typy czynow zabronionych z art. 303 nie chronig interesu
odbiorcy lub uzytkownika praw z projektu wynalazczego

(R. Zawtocki, Przestepstwa przeciwko przedsiebiorcom..., s. 214).


https://sip.lex.pl/#/dokument/16897929#art%28303%29

»W inny sposob narusza prawa tworcy projektu
wynalazczego”

- uchybienie w realizacji obowiazku ptatnosci na rzecz tworcy projektu wynalazczego

wyhagrodzenia, np. przez brak uiszczenia wymaganej optaty licencyjnej (art. 22 i 23

p.w.p. - R. Zawlocki, Przestepstwa przeciwko przedsiebiorcom..., s. 216; Z.

Miklasinski, Prawo wtasnosci przemystowe,..., s. 326).

- ,hie stanowi realizacji znamion przestepstwa z art. 303 ust. 1 in fine PrWiPrzen

naruszenie obligacyjnych praw do wynagrodzenia w zwigzku z przeniesieniem pra

majatkowych przystugujacych tworcy projektu wynalazczego, np. niewyptaceni

”

wynagrodzenia z tytutu umowy licencyjnej.” Art. 303 Pr. wi przemystowej red.

ostanski 2014, wyd. 2/Tosza/Wrobel W


https://sip.lex.pl/#/dokument/16897929#art%2822%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16897929#art%2823%29

- ,Naruszenie praw tworcy projektu w inny sposob polegac¢ bedzie na takim
wkroczeniu w sfere praw podmiotowych tworcy, ktore nie wyraza sie w
czynach expressis verbis opisanych w art. 303 ust. 1 i 304 p.w.p. Bedzie to
na przyktad naruszenie prawa tworcy do wynagrodzenia za projekt

wynalazczy przez bezzasadng odmowe przyznania Ilub  wyptaty
wynagrodzenia.”

- A. Szewc Przestepstwa i wykroczenia przeciwko prawom witasnosci
przemystowej
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W odniesieniu do wzorow uzytkowych, ze ,przez inne naruszenie
praw tworcy projektu wynalazczego, o ktorym mowa w art. 303
ust. 2 p.w.p. nalezy takze rozumie¢ naruszenie praw
przystugujacych tworcy juz po uzyskaniu prawa ochronnego w
Zakresie dotyczacym wzoru uzytkowego. Art. 95 ust. 2 p.w.p.
stanowi, ze przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie
prawo wytacznego korzystania ze wzoru uzytkowego w sposob
zarobkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej”

Wyrok SO w Czestochowie z 17.03.2015 r., VIl Ka 53/15



- Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy

utwor w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie,
fonogram, wideogram lub nadanie,

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

A

- -




Bezkarnos¢ naruszenia prawa do
wynagrodzenia

- | KZP 18/03 - Uchwata Sadu Najwyzszego
- OSNKW 2003/11-12/93 - uchwata z dnia 21 pazdziernika 2003 .

- Umowa licencyjna jest ze swej istoty stosunkiem zobowigzaniowym, ktory z jednej
strony okresla uprawnienia udzielane na rzecz licencjobiorcy, z drugiej zas strony
statuuje obowigzek zaptaty (prawo do wynagrodzenia) na rzecz uprawnionego .
podmiotu, tj. licencjodawcy. W zwigzku z tym, uzyte w art. 116 ustawy z dnia 4 lutego |
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze
zm.) okreslenie "wbrew warunkom uprawnienia" odnosi sie tylko i wytacznie do ~
udzielonych moca licencji uprawnien do rozpowszechniania utworu, nie zas do
obowiazkow wynikajgcych z umowy licencyjnej (np. prawo do wynagrodzenia, czy
obowigzek przedstawiania rozliczen finansowych).




Niezarejestrowany wzor przemystowy

Powstanie odpowiedzialnosci karnej na podstawie art. 303 ust. 1 p.w.p. nie jest uzaleznione od kwestii

zgtoszenia lub tez zarejestrowania w Urzedzie Patentowym RP okresSlonego projektu wynalazczego.
Demendecki Tomasz i in., Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, LEX 2015

- ,Nalezy tez podkreslic¢, ze dla realizacji znamion typu czynu zabronionego z art. 303 ust. 1 w ogole hie ma

znaczenia, czy autor projektu wynalazczego zgtosit go do Urzedu Patentowego.” Il K 57/14 - Wyrok Sadu

~

Rejonowego dla Wroctawia-Srédmiescia we Wroctawiu -

LEX nr 2017900 N N
T —— / \ N



https://sip.lex.pl/#/dokument/16897929#art%28303%29ust%281%29

Przestepstwo znamienne skutkiem, czy
formalne?

- Przestepstwo z art. 303 ust. 1 p.w.p. po czesci ma charakter formalny

(bezskutkowy). Demendecki Tomasz i in., Prawo witasnosci przemystowe;.

Komentarz, LEX 2015

- Przestepstwo z art. 303 ust. 1 jest przestepstwem materialnym, zas

wymaganym dla jego dokonania skutkiem jest naruszenie praw tworcy

projektu wyhalazczego (R. Zawtocki, Przestepstwa  przeciwko

przedsiebiorcom..., s. 218).
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https://sip.lex.pl/#/dokument/16897929#art%28303%29ust%281%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16897929#art%28303%29ust%281%29

Akt oskarzenia

Przeciwko:

E. G. oskarzonej o to, ze w okresie od 2015 r. do 24 marca 2016r.wB. w
celu osiagniecia korzysci majatkowej przywtaszczyta sobie autorstwo
projektow wynalazczych paneli Sciennych postaci wzorow wspolnotowych
zarejestrowanych pod numerami 002009837-031 w Urzedzie Patentowym
Rzeczpospolitej Polskiej nalezacych do K. Rozanowskiego, tj. o czyn z art.
303 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — prawo wiasnosci

przemystowej.



W Swietle wskazane] regulacji nie stanowi wiec czynu
zabronionego naruszenie uprawnien z tytutu praw do projektow
wynalazczych osob innych niz ich twérca lub wspottwoérey, np.
naruszenie uprawnien majgtkowych nastepcy prawnego twércy

projektu.”

Demendecki Tomasz 1 in.,, Prawo wtasnosci przemystowe,;.
Komentarz, LEX 2015



,Przepis art. 303 PrWt Przem nie obejmuje swoim zakresem
naruszenia praw innych osob, ktore przejety prawa
majgtkowe tworcy (w drodze sukcesji szczegdlnej Iub

generalnej albo z mocy ustawy). Dotyczy to w szczegolnosci

0SOb, ktore uzyskaty licencje.”

Art. 303 Pr. wt. przemystowej red. Kostanski 2014, wyd.
2/Tosza/Wrobel



»(...)sankcje karne za naruszenie praw tworcy
przewidziane w art. 303 p.w.p. bedg miaty zastosowanie

tylko wowczas, gdy podmiotem tych praw bedzie tworca

projektu wynalazczego”

A. Szewc, G. Jyz Prawo wtasnosci przemystowej, s. 441.



Jakie prawa tworcy podlegaja ochronie?

Prawnokarna ochrona z art. 303 PrWiPrzem obejmuje wytacznie te prawa
tworcy, ktore wynikajg z tresci art. 8 Pr'WiPrzem. Nie dotyczy wiec to praw

wyprowadzanych ewentualnie z tresci art. 23 KC.

(por. E. Czarny-Drozdzejko, Przestepstwa w prawie wtasnosci przemystowej,
Prok. i Pr. 2001, nr 10, s. 88). [



https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvgqydkltqmfyc4mrwgazdknzrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsgi3tqltqmfyc4mrwgyztgnbugm

Prawo tworcy do wynagrodzenia

- Art. 22. p.w.p. [Wynagrodzenie za korzystanie z patentu lub wzoru]

- 1. Jezeli strony nie umowity sie inaczej, tworca wynalazku, wzoru uzytkowego
albo wzoru przemystowego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z
tego wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego przez ,
przedsiebiorce, gdy prawo korzystania z niego badz prawo do uzyskania
patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przystuguje przedsiebiorcy

na podstawie art. 11 ust. 3i 5 lub art. 21.
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- Art. 23 p.w.p. [Podwyzszenie wynagrodzenia za korzystanie z patentu lub
wzoru]

- Wynagrodzenie tworcy wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru
przemystowego, okreslone i wyptacone na podstawie przepisow art. 22 ust. 2
i 3, powinno by¢ podwyzszone, jezeli korzysci osiagniete przez przedsiebiorce

okaza sie znaczaco wyzsze od korzysci przyjetych za podstawe do ustalenia

wyptaconego wynagrodzenia.
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Odpowiedzialnos¢ karna za naruszenie praw do wzoru
przemystowego

» Art. 304. 1. Kto, nie bedac uprawnionym do uzyskania patentu, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji, zglasza cudzy wynalazek, wzor
uzytkowy, wzor przemystowy lub cudza topografie uktadu scalonego w celu
uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto ujawnia uzyskang informacje o cudzym
wynalazku, wzorze uzytkowym, wzorze przemystowym albo cudzej |
topografii uktadu scalonego lub w inny sposob uniemozliwia uzyskanie /' 43 . EEnEae
patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. : | .3,

3. Jezeli sprawca czynu okreSlonego w ust. 2 dziata nieumysinie, bedac
zobowigzanym do zachowania w tajemnicy uzyskanej informaciji, podlega
grzywnie.



Zagrozenia dla rzecznika patentowego

- ,Nie mozna bowiem wykluczy¢ sytuacji, iz sprawca zgtaszajagcy w celu
uzyskania ochrony projekt wynalazczy korzystat z pomocy petnomocnika,
ktory = mogt  posigsc wiedze w  przedmiocie rzeczywistego
autorstwa/wspotautorstwa projektu, jednakze mimo tego udzielit sprawcy
pomocy w kwestiach formalnych zwigzanych z uzyskaniem ochrony. Nalezy
zatem zastanowi¢ sie nad mozliwoscig ponoszenia odpowiedzialnosci karnej
przez petnomocnika za pomocnictwo do sprawstwa.”

- Art. 303 Pr.wil. przemystowej red. Michalak 2016, wyd. 1/Stomski
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Zbieg przepisow ustawy

- Przestepstwo bezprawnego zgtoszenia cudzego projektu wynalazczego z art.

304 ust. 1 p.w.p. moze pozostawac w rzeczywistym zbiegu z przestepstwem
przypisania sobie autorstwa cudzego projektu wynalazczego z art. 303 ust. 1
p.w.p., uzasadnia to przyjecie kumulatywnej kwalifikacji prawnej w oparciu o

przepis art. 11 § 1 k.k.

T / \ N



» Art. 309. W jednostkach organizacyjnych odpowiedzialno$¢ okreslong w art. 303, art. 304,
art. 305, art. 307 i art. 308 ponosi osoba prowadzqgca lub kierujgca jednostkg, chyba ze z
podziatu kompetencji wynika odpowiedzialnosc innej osoby.

Zrédto: Coppola i Paramount Pictures



V KK 361/06 - postanowienie SN - Izba Karna z dnia 04-07-2007

Indywidualny charakter przestepstw dotyczgcych wtasnosci przemystowej popetnianych w
jednostkach organizacyjnych

Krgg podmiotow przestepstw okreslonych w art. 303, art. 304, art. 305, art. 307 i art. 308
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117 ze zm.) zaimkiem "kto", zostat ograniczony normg zawartg w art. 309 tej ustawy, do
0sOb prowadzgcych lub kierujgcych jednostkg organizacyjng, jesli ktorekolwiek z tych
przestepstw popetniono w ramach dziatalnosci takiej jednostki, przy czym osobe te ekskulpuje
podziat kompetencji przewidujgcy odpowiedzialnosc¢ kogo innego za przestrzeganie w
jednostce organizacyjnej norm prawnych dotyczgcych wtasnosci przemystowej. Przepisem
art. 309 zawezono bowiem podmiotowo zakres odpowiedzialnosci karnej za wskazane w nim
typy przestepstw, zmieniajgc tym samym ich charakter jako przestepstw powszechnych
(delicta communia) na przestepstwa indywidualne - obejmujgce podmiotowo tylko osoby o
skonkretyzowanych wtasciwosciach (delicta propria) - jesli popetnione sg w warunkach
okreslonych w tym przepisie.



W praktyce do popetnienia omawianych przestepstw dochodzi
najczesciej w ramach funkcjonowania przedsiebiorcow. Chodzito
wiec o stworzenie mozliwosci objecia odpowiedzialnoscig karng
tych naruszen prawa wtasnosci przemystowej, ktore z uwagi na
znaczny stopien dywersyfikacji procesu zarzgdzania
przedsiebiorstwem sg udziatem wielu osob na roznych
szczeblach kierowania jednostkg organizacyjna

Kuberski Dariusz, Glosa do postanowienia SN z dnia 4 lipca
2007 r., V KK 361/06
Opublikowano: LEX/el. 2013



» Art. 310. 1. Sciganie sprawcéw przestepstw okreSlonych w art. 303, art. 304 i art. 305 ust. 1 i 2
nastepuje na whiosek pokrzywdzonego.
2. Orzekanie w sprawach o czyny okresSlone w art. 307 i art. 308 nastepuje w trybie przepisow o
postepowaniu w sprawach o wykroczenia.

Irodto: HK Central Statue Square Legislative Council Building n Themis sCC , autor:ChvhlLR10 .


http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:ChvhLR10&action=edit&redlink=1

Roznice w ochronie prawnej

- O ile przywtaszczenie autorstwa na gruncie prawa autorskiego od dnia 1
wrzesnia 2005 r. jest Scigane z urzedu, to przypisanie sobie autorstwa
projektu wynalazczego na podstawie przepisu art. 310 ust. 1 p.w.p. podlega

Sciganiu na wniosek pokrzywdzonego.

- Dz.U.2005 Nr 164, poz.1365, art. 239.
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Zrodto: Sofer.pl

Ochrona wzoru przemystowego w prawie
autorskim

» Art. 115. 1. Kto przywtaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w btad co do autorstwa catosci lub
czesci_cudzego utworu albo artystyczne%o wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 3.

» Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwor w wersji
oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lu
nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreSlonego w ust. 1 w celu osiggnigcia korzysci
majatkowej, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

3. Jezeli sprawca uczynit sobie z popetniania przestepstwa okreélone%o w ust. 1 state zrodto
dochodu albo dziatalnoSC¢ przestepna, okreslon%w ust. 1, organizuje lub nig kieruje, podlega
karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 5.

4. Jezeli sprawca czynu okreSlonego w ust. 1 dziata nieumysSinie, podlega grzywnie, karze

raniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.
A \\
. y, ‘




303 p.w.p, czy 115 ust. 1 p.a.p.p.?

Zachowanie opisane w art. 303 ust. 1 p.w.p. okresSlane byto w piSmiennictwie

jako "plagiat projektu wynalazczego" (Z. Siwik, Kryminologiczne i karnoprawne
uwagi krytyczne o przestepstwach i wykroczeniach z ustawy o wynalazczosci (w:)
Prawo pracy wynalazczej. Materiaty z XV Zimowej Szkoty Prawa Pracy, Karpacz,

marzec 1988, Wroctaw 1988, s. 182).

- Plagiat cudzego projektu wynalazczego rodzi jednak odpowiedzialnosc karnz{ ha

podstawie przepisu art. 115 ust. 1 Prawa autorskiego” (R. wilocki,
Przestéb?sfwa przeciwko przedsiebiorcom..., s. 219). 7 \

\l
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https://sip.lex.pl/#/dokument/16897929#art%28303%29ust%281%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16795787#art%28115%29ust%281%29

Naruszenie prawa do wzoru przemystowego, jako czyn
hieuczciwej konkurencji

« Art. 13 u.z.n.k.

- Czynem nieuczciwej konkurencji jest nasladowanie gotowego produktu,
polegajace na tym, ze za pomoca technicznych srodkow reprodukcji jest
kopiowana zewnetrzna postac produktu, jezeli moze wprowadzi¢ klientow w
btad co do tozsamosci producenta lub produktu.

- Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji nasladowanie cech
funkcjonalnych produktu, w szczegolnosci budowy, konstrukcji i formy
zapewniajacej jego uzytecznosc. Jezeli nasladowanie cech funkcjonalnych
gotowego produktu wymaga uwzglednienia jego charakterystycznej formy, ~
co moze wprowadzi¢c klientow w btad co do tozsamosci producenta lub
produktu, nasladowca jest zobowigzany odpowiednio oznaczy¢ produkt.
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Ochrona wzoru przemystowego w ustawie o zwalczaniu
hieuczciwej konkurencji

- Art. 24. Kto, za pomoca technicznych srodkow reprodukcji, kopiuje zewnetrzng postac
produktu lub tak skopiowany wprowadza do obrotu, stwarzajac tym mozliwosc
wprowadzenia klientow w blad co do tozsamosci producenta lub produktu, czym
wyrzadza powazng szkode przedsiebiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnhosci

albo pozbawienia wolnosci do lat 2.
]
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Odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu czynu
hieuczciwej konkurencji

» Art. 18 u.z.n.k. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, ktorego interes zostat zagrozony lu
naruszony, moze zadac:

1) zaniechania niedozwolonych dziatan;

2) usuniecia skutkow niedozwolonych dziatan;

3) ztozenia jednokrotnego lub wielokrotnego oswiadczenia odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie;

4) naprawienia wyrzadzonej szkody, na zasadach ogolnych:;

5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, na zasadach ogolnych;

6) zasadzenia odpowiedniej sumy pienieznej na okreslony cel spoteczny zwigzany ze wspieraniem kultu

polskiej lub ochrong dziedzictwa narodowego - jezeli czyn nieuczciwej konkurencji byt zawiniony.
> Sad, na wniosek uprawnionego, moze orzec réwniez o wyrobach, ich opakowaniach, materiatach reklamowych i _inny
przedmiotach bezposrednio zwigzanych z popetnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczegolnosci sad Ze orzec i
zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.
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Czy wspolnotowy wzor przemystowy podlega

ochronie w Polsce?

- Art. 4. p.w.p [Stosunek ustawy do przepisow umow miedzynarodowych i aktow
prawnych UE]

1. Jezeli umowa miedzynarodowa Ilub przepisy prawa Unii Europejskiej
obowigzujace bezposrednio w krajach czlonkowskich okresSlaja szczegolny tryb
udzielania ochrony na wynalazki, wzory uzytkowe, wzory przemystowe, znaki
towarowe, oznaczenia geograficzne lub topografie uktadow scalonych, w sprawach

nieuregulowanych w tej umowie lub w tych przepisach albo pozostawionych w

kompetencji organow krajowych przepisy ustawy stosuje sie odpowiednio.
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https://sip.lex.pl/#/hipertekst/16897929_art%284%29_1?pit=2017-02-25

Il K 133/16 - Wyrok Sadu Rejonowego w Lidzbarku Warminskim
LEX nr 2250870

Ochronie prawnokarnej wynikajgcej z analizowanego przepisu podlega takze wzor

wspolnotowy. Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 t. w sprawie
wzorow wspolnotowych (Dz. U. L 3 z 5 stycznia 2002 r., st. 1) nie zawiera regulaciji
dotyczgcych podstaw odpowiedzialnosci karnej. W tym zakresie konieczne jest odwofanie sie
do art. 4 ust. ustawy Prawo wtasnosci przemystowej przewidujgcego odpowiednie stosowanie

przepisow prawa witasnosci przemystowey.


https://sip.lex.pl/#/document/67427770?cm=DOCUMENT

ROZPORZADZENIE RADY (WE) NR 6/2002 Z DNIA 12 GRUDNIA 2001 R. W
SPRAWIE WZOROW WSPOLNOTOWYCH z dnia 12 grudnia 2001 r. (Dz.Urz.UE.L
2002 Nr 3, str. 1)

Artykut 27. Traktowanie wzorow wspolnotowych jako wzoréw krajowych.

1. Jezeli art. 28, 29, 30, 31 i 32 nie stanowig inaczej, wzor wspolnotowy jako przedmiot
wiasnosci traktowany jest w catosci i na catym obszarze Wspodlnoty tak jak krajowe
prawo z wzoru Panstwa Cztonkowskiego, w ktorym:

a) wiasciciel ma swojg siedzibe lub miejsce zamieszkania w dacie dokonywania oceny;
lub

b) gdy lit. a) nie stosuje sie, wiasciciel posiada przedsiebiorstwo w dacie dokonania
oceny.

2. W przypadku zarejestrowanego wzoru wspolnotowego ust. 1 stosuje sie zgodnie z

wpisami w rejestrze.



art. 96 ust. 2 Rozporzgdzenia w sprawie wspolnotowego wzoru przemystowego
stanowi:

,Wzor chroniony jako wzor wspodlnotowy jest rowniez chroniony przez prawo
autorskie Panstw Cztonkowskich od daty powstania wzoru lub ustalenia go w
jakiejkolwiek formie. Zakres i warunki, zgodnie z ktorymi tego rodzaju ochrona jest
przyznawana, fgcznie z wymaganym stopniem indywidualnego charakteru, sg

ustalane przez poszczegdlne Parnstwa Cztonkowskie”.



Z dniem 2 lipca 2009 r. Polska zostata strong Aktu Genewskiego
Porozumienia Haskiego dotyczgcego miedzynarodowej rejestracji
wzorow  przemystowych (Porozumienie haskie w sprawie
miedzynarodowej rejestracji wzorow przemystowych, przyjete w
Genewie dnia 2 lipca 1999 r. — <tzw. Akt genewski>, Dz. U. z 2009 r.
Nr 198, poz. 1522).

W chwili obecne] stronami tego Porozumienia jest 56 panstw, z
ktorych 35 nalezy do Aktu Genewskiego zawartego w 1999 r. Strong
tego Aktu jest rowniez Unia Europejska, ktora przystgpita do niego z
dniem 1 stycznia 2008 r. W konsekwencji w Polsce ochronie

prawne] podlegajg wzory wspolnotowe.



Zgoda pokrzywdzonego a bezprawnos¢

- ,Do powstania odpowiedzialnosci z art. 303 ust. 1 p.w.p. niezbedne jest, aby
sprawca dokonat przywtaszczenia autorstwa projektu bez zgody
uprawnionego. Celem omawianej regulacji jest bowiem ochrona interesow
autora projektu. Dlatego zgoda uprawnionego co do zasady powinna
prowadzi¢ do wykluczenia bezprawnosci .”

(na gruncie prawa autorskiego w analogicznej sytuacji dotyczacej ,
interpretacji art. 115 ust. 1 u.p.a.p.p. - zob. B. Gadek-Giesen, Plagiat dziet
naukowych - zagadnienia wybrane, ZNUJ 2011, z. 2,s. 63 i n.
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https://sip.lex.pl/#/dokument/16897929#art%28303%29ust%281%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16795787#art%28115%29ust%281%29

»Praktyka orzecznicza”




Il K565/16 - Wyrok Sgdu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
» LEX nr2444793 - wyrok z dnia 18 maja 2017 r.

Z natury rzeczy zatem, podstawowym instrumentem weryfikacji zarzutow aktu oskarzenia, musiaty stac sie wrazenia
wizualne i ocena walorow fizycznych produktow marki R., ktore pretendowaty do miana utworow" w rozumieniu
powotanej wyzej Ustawy. Ocena ta, jako element ustalen faktycznych nie mogta zostac¢ oddana wytacznie w rece
rzecznika patentowego (jak tez innego biegtego), bowiem to rzecza Sadu jest zbadac i oceni¢ dowody, by nastepnie
rekonstruowac na tej podstawie stan faktyczny. Stanowisko rzecznika patentowego, jako podmiotu dysponujacego
ogolnym doswiadczeniem zawodowym w klasyfikowaniu okreslonych przejawow dziatalnosci ludzkiej jako utworéw,
znakow przemystowych czy towarowych i porownywaniu ich cech moze mie¢ znaczenie co najwyzej komplementarne.
Zadnego znaczenia nie ma natomiast wtasne wyobrazenie pokrzywdzonego o tworczym charakterze swoich
produktow, jak rowniez " umowy licencyjne" zawierane pomiedzy D. R. a (...), ktore z analizowanego punktu widzenia

nié miaty znaczenia dowodowego.

-



Sad karny nie musi we wtasnym zakresie ustalac, czy oskarzyciele sg
tworcami wynalazku, zwtaszcza zas, czy przedmiotowa torba jest
wynalazkiem w rozumieniu ustawy prawo wtasnosci przemystowej. Nie
ma bowiem watpliwosci, ze posiadajg oni wazny patent (zaréowno w
maju 2013, jak i dniu wyrokowania). Inaczej wyglgdataby ta kwestia,

gdyby takiego prawa ochronnego nie posiadal

Il K 57/14 - Wyrok Sadu Rejonowego dla Wroctawia-Srodmiescia we
Wroctawiu
LEX nr 2017900



Wyrok Sgdu Okregowego w Sieradzu z dnia 19 kwietnia 2016 r. - || Ka 15/16

(...) niestusznie Sad | instancji przyjat istnienie po stronie oskarzonego zamiaru bezposredniego popetnienia
przestepstwa tylko z uwagi to, ze oskarzony wyprodukowat opakowania do papierosow, choc nikt nie przekazat
mu uprawnien do wykorzystania zastrzezonego znaku (...) przy produkcji opakowan do papierosow. Z tym
ostatnim zarzutem niewagtpliwie nalezy sie zgodzi¢. Z samego faktu, ze firma (...) S.A. nie przekazata
oskarzonemu uprawnien do wykorzystania znaku towarowego (...) przy produkcji opakowan do
papierosé6w nie mozna wnioskowaé o0 istnieniu zamiaru bezposredniego oznaczenia towaru
podrobionym znakiem (...) i wprowadzenia go do obrotu czy bezposredniego zamiaru kopiowania
zewnetrznej postaci produktu i stworzenia tym mozliwosci wprowadzenia klientéw w biagd co do
tozsamosci producenta i produktu. Nie mozna przeciez zapominaé, ze chodzito w tym wypadku o
produkcje jedynie opakowan do papierosow. Jest to jeden z rodzajow dziatalnosci takich firm, jak Drukarnia
(...) I nie mozna przy kazdym zamowieniu wymagac od wiasciciela takiej firmy uzyskania od producenta danego

waru przekazania uprawnien do znaku towarowego, aby wyprodukowat on jedynie jego opakowanie.



Wyrok Sgdu Rejonowego w teczycy z dnia 31 marca 2016 r. -1l K 234/15

Ze wzgledow gwarancyjnych nie jest dopuszczalne rozszerzenie zakresu kryminalizacji w
oparciu o formute analogii. Z uwagi na wilasciwosci niektéorych towarow (np. produkty
spozywcze, takie jak woda mineralna, soki, maka, ryz itp.) oznaczenie znakiem
towarowym nie nastepuje na samym towarze, lecz opakowaniu, w ktérym sie on znajduje
(np. butelki, karton). Przepis art. 305 ust. 1 p.w.p. penalizuje natomiast oznaczanie
towaréw, a nie ich opakowan. Stosownie do tresci art. 120 ust. 3 pkt 2 p.w.p. pojecie
"towar" nie obejmuje jego opakowania. Nalezy jednak zauwazyc, ze w takich sytuacjach choc¢
znak towarowy zostat fizycznie naniesiony na opakowanie, to jednak oznaczony nim zostat sam
towar. Mozna powiedzie¢, ze mamy w tym wypadku do czynienia z analogiczng sytuacja, jaka

wystepuje przy oznaczaniu znakiem towarowym ustug,,.



Warto pamietac....

- Sygn. akt SK 19/16 WYROK Warszawa, dnia 6 grudnia 2018 r.

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie
postepowania przed Trybunatem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 6
grudnia 2018 r., skargi konstytucyjnej spotki Grupa Allegro sp. z 0. o. z siedzibg w Poznaniu o zbadanie
zgodnosci:

- art. 286 ind.1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2013 r.

- orzeka:

- Art. 286 ind.1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wtasnosci przemystowej (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1410) z art. 22 w zwigzku z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1 w zwigzku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art.
32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ,

poz. 776) jest niezgodny z art. 22 w zwigzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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Art. 286ind. 1

1. Sad wiasciwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw wtasnosci przemystowej miejsca, w ktorym sprawca wykonuje
dziatalnosc lub w ktorym znajduje sie jego majatek, takze przed wytoczeniem powodztwa, rozpoznaje, nie pozniej niz
w terminie 3 dni od dnia ztozenia w sadzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczegolnie skomplikowanej, wniosek
uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoby,
ktorej ustawa na to zezwala:

(...) 3) o zabezpieczenie roszczen przez zobowiazanie innej niz naruszajacy osoby do udzielenia informacji, ktore sa

niezbedne do dochodzenia roszczen, okreslonych w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach

dystrybucji towarow lub ustug naruszajacych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z

rejestraciji, jezeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne oraz:

a) stwierdzono, ze posiada ona towary naruszajgce patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z

rejestraciji, lub

b) stwierdzono, ze korzysta ona z ustug naruszajacych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z

rejestraciji, lub

c) stwierdzono, ze Swiadczy ona ustugi wykorzystywane w dziataniach naruszajacych patent, dodatkowe prawo ochronne,

prawo ochronne lub prawo z rejestraciji, lub

d) zostata przez osobe okreslong w lit. a, b lub ¢ wskazana jako uczestniczaca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji

towarow lub Swiadczeniu ustug naruszajacych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z

rejestraciji,

anp wyzsze dziatania majg na celu uzyskanie bezposrednio lub posrednio zysku lub innej korzysci ekonomicznej, przy
cZ ie obejmuje to dziatan konsumentow bedacych w dobrej wierze.



USTAWA z dnia 16 pazdziernika 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wlasnosci

przemystowej - Dz.U.2019.2309, obowigzuje od dnia 27 lutego 2020 r.

art. 286 ind. 1 otrzymuje brzmienie:

"Uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub
prawa z rejestracji lub osoba, ktorej ustawa na to zezwala, moze zadac, takze
przed wytoczeniem powodztwa, zabezpieczenia dowodow naruszenia tych praw,
w sposob umozliwiajacy zachowanie tych dowodow, w szczegolnosci przez
zajecie rozsadnej ilosci i wielkosci probek towarow, materiatow lub narzedzi
uzytych do produkcji lub dystrybucji tych towarow oraz zwigzanych z nimi
dokumentow. Stosownie do okolicznosci zabezpieczenie dowodow moze

polegac takze na opisie przedmiotu zabezpieczenia.



2. Zabezpieczenia dowodow moze zagdac osoba, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli uprawdopodobni
roszczenie z tytutu naruszenia prawa lub zagrozenie jego naruszenia.

3. Celem dokonanego zabezpieczenia dowodow jest przeprowadzenie postepowania dowodowego
przed sadem.

4. Wniosek o zabezpieczenie dowodow rozpoznaje sad wiasciwy do rozpoznania spraw o naruszenie
patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji nie pozniej niz w

terminie 7 dni od dnia ztozenia wniosku w sadzie.

5. Sad w postepowaniu w przedmiocie zabezpieczenia dowodow zapewnia zachowanie tajemnicy
przedsiebiorstwa i innych tajemnic ustawowo chronionych.

6. Rzeczy zajete tytutem zabezpieczenia dowodow przechowuje sie w miejscu wyznaczonym przez sad.

7. Zazalenie na postanowienie sadu w przedmiocie zabezpieczenia dowodow sad rozpoznaje w terminie
7 dni.

8. Do zabezpieczenia dowodow przepisy art. 310-315, art. 733 i art. 738-746

deksu postepowania cywilnego stosuje sie odpowiednio.";



po art. 286 ind. 1 dodaje sie art. 286 ind. 2 w brzmieniu:

"Art. Uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji lub osoba, ktorej ustawa na to zezwala, moze wystapic z
whioskiem do sadu wtasciwego do rozpoznania spraw o naruszenie tych praw,
takze przed wytoczeniem powodztwa, o nakazanie naruszajacemu udzielenia
informacji o pochodzeniu, sieciach dystrybuciji, ilosci i cenach towarow lub ustug,
ktore sa konieczne dla dochodzenia roszczenia przez tego uprawnionego, jezeli
wykaze on wiarygodne okolicznosci wskazujgce na naruszenie patentu,

dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.



2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do innej osoby, jezeli:

1) u tej osoby stwierdzono, ze posiada ona towary naruszajgce patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo
ochronne lub prawo z rejestracji lub

2) u tej osoby stwierdzono, ze korzysta ona z ustug naruszajgcych patent,
dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestrac;ji, lub

3) u tej osoby stwierdzono, ze Swiadczy ona ustugi wykorzystywane w dziataniach naruszajacych patent,
dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestrac;ji, lub

4) zostata przez osobe, o ktorej mowa w pkt 1, 2 lub 3, wskazana jako uczestniczaca w produkcji, wytwarzaniu
lub dystrybucji towarow lub

Swiadczeniu ustug naruszajacych patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestrac;ji
- i to posiadanie, korzystanie z ustug lub ich Swiadczenie, lub uczestniczenie w produkcji, wytwarzaniu lub
dystrybucji towarow lub Swiadczeniu ustug ma na celu uzyskanie bezposrednio lub posrednio zysku lub innej

korzySci ekonomicznej.

3.Przepisu ust. 2 nie stosuje sie do konsumentow dziatajacych w dobrej wierze.



4. Informacje, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, moga dotyczy¢ wytacznie:

1) firm i adresow producentow, wytworcow, dystrybutorow, dostawcow oraz innych poprzednich posiadaczy towarow
lub Swiadczacych ustugi, ktore naruszaja patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestraciji,

jak rowniez przewidywanych odbiorcow hurtowych lub prowadzacych sprzedaz detaliczna tych towarow lub ustug;

2) ilosci wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamowionych towarow lub ustug naruszajgcych
patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak rowniez cen uiszczonych za te towary

lub ustugi.

5. Sad rozpoznaje wnioski, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, na rozprawie, zapewniajac zachowanie tajemnicy

przedsiebiorstwa i innych tajemnic ustawowo chronionych.

6. Od obowiazku udzielenia informacji, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, moze uchyli¢ sie osoba, ktora wedtug przepisow

eksu postepowania cywilnego mogtaby jako Swiadek odmowic zeznan lub odpowiedzi na zadane mu pytanie.



Dziekuje za uwage

DARIUSZ KUBERSKI
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