ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

SERIA PRAWNICZA
ZESZYT 82/2014 PRAWO 14

Michal Ziéltkowski

POJECIE WZORU PRZEMYSLOWEGO I PRZESELANKI JEGO
OCHRONY

Wprowadzenie

Pojawienie si¢ nowego i atrakcyjnego produktu, odnoszacego sukces ryn-
kowy, zawsze powoduje zainteresowanie konkurencji. Aby jednak zainteresowa-
nie to nie zmienilo si¢ w dozwolone nasladownictwo, wtasciciel nowego wyrobu
powinien wykorzysta¢ skuteczne narz¢dzia prawne, zapewniajace wilasciwa
ochrone przed niepozadanym dzialaniem konkurencji. Jedng z mozliwos$ci jest
uzyskanie ochrony na zaprojektowany design, czyli wzér przemystowy, ktory
zastapit chroniony wczeéniej w prawie polskim wzor zdobniczy.

Pojecie i zakres prawa z rejestracji wzoru

Wzor przemystowy stanowi nowa posta¢ produktu o indywidualnym charak-
terze. Wzorami moga by¢ w zasadzie wszelkie postacie duzych produktow, ta-
kich jak budynki, samochody, jachty, jak réwniez postacie mniejszych przedmio-
tow, jak telefony, zegarki, akcesoria. Wzor przemystowy moze by¢ trojwymia-
rowy (np. felga samochodowa) lub dwuwymiarowy (np. posta¢ strony interne-
towej). Jako wzor przemystowy moze zosta¢ zarejestrowany ksztatt produktu
(np. nowy wzor bizuterii) lub jego czesci (np. zakretka), opakowanie towaru
(np. ksztatt butelki), faktura materiatu, logo produktu czy tez jego zdobienie.

W miar¢ rozwoju postepu technicznego wzrastajag wymagania stawiane wyro-
bom przemystowym, od ktérych oczekuje si¢ obecnie nie tylko cech zwigzanych
z uzytkowos$cig przedmiotu, ale rowniez odpowiednich waloréw estetycznych.
W zaleznosci od systemu prawnego obowigzujacego w danym kraju tworca wzoru
przemystowego moze uzyska¢ ochrone¢ dla postaci swego produktu na podstawie
ustawy szczegolowej dotyczacej wzorow lub tez na podstawie prawa autorskiego
oraz innych ustaw. W polskim systemie prawnym istnieje mozliwo$¢ kumulatyw-
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nej ochrony prawnej wzoréw przemystowych'. Ponadto niektore wzory moga
uzyska¢ ochrong jako znaki towarowe. W dziedzinie prawa wlasno$ci intelektual-
nej czesto jedne i1 te same dobra moga by¢ chronione przez rdzne przepisy ze
wzgledu na to, ze nickiedy dobra te posiadajg takie same wlasciwosci, z ktorych
mozna czynié rézny uzytek’. W ustawie — Prawo whasnosci przemystowej® ochro-
na wzoroéw oparta zostata na zatozeniach charakterystycznych dla systemu prawa
patentowego, wigzacych powstanie prawa skutecznego erga ommnes z dochowa-
niem pewnych wymogow formalnych i rejestracja dobra chronionego®.

Uprawniony do wzoru przemystowego uzyskuje prawo z rejestracji wzoru,
ktore ma charakter prawa wylacznego. Przepisy prawa polskiego i miedzynaro-
dowego zabezpieczaja interesy uprawnionego, a przede wszystkim umozliwiaja
ochrone przed naruszeniem prawa wylacznego przez osoby trzecie’. Prawo wy-
laczne ma charakter prawa bezwzglednego, skutecznego erga omnes. Prawo
z rejestracji wzoru przemystowego przystuguje tworcy lub wspottwdorcom wzo-
ru. Prawo z rejestracji moze przystugiwac pracodawcy lub zamawiajgcemu, gdy
tworca wzoru jest w stosunku pracy lub realizuje okreslong umowe. Ponadto,
prawo z rejestracji jest zbywalne oraz podlega dziedziczeniu. Uprawniony moze
w drodze umowy licencyjnej udzieli¢ innej osobie upowaznienia do korzystania
Z jego wzoru przemystowego.

Zgodnie z art. 110 ust. 2 p.w.p. wydanie decyzji o udzieleniu prawa z reje-
stracji wzoru przemystowego przez Urzad Patentowy RP, z wyjatkiem sytuacji
gdy rozpatrywana posta¢ wytworu w sposob oczywisty nie zawiera ustawowych
cech, nastgpuje po sprawdzeniu prawidtowosci sporzadzenia dokumentacji zgto-
szeniowej tego wzoru. Zatem Urzad Patentowy nie przeprowadza badania mery-
torycznego wobec zgloszonego wzoru, a osoba pragnaca uzyskac¢ prawo z reje-
stracji powinna speti¢ jedynie przestanki formalne przedstawione w art. 108
p-w.p. W ustaleniu zakresu prawa z rejestracji podstawowym zréodlem sg opis
wzoru i jego rysunek zawarte w zgloszeniu®. Udzielenie ochrony w trybie reje-
stracji formalnej zaktada, ze zglaszajacy sam dokonuje oceny przedmiotu swoje-
go zgloszenia i mozliwos$ci jego ochrony. Czesto zdarza sig, ze ocena dokonana

' M. Ziotkowski, Kumulatywna ochrona wzoréw przemystowych, ,Przeglad Prawa Handlo-
wego”, 2014, nr 2,5.29 i n.

2 M. Pozniak-Niedzielska, Forma plastyczna jako znak towarowy, ,,Przeglad Prawa Handlo-
wego”, 1999, nr 6, s. 9.

® DzU 2001, nr 49, poz. 508 ze zm; dalej p.w.p.

4 J. Barta, Wzory przemystowe w prawie autorskim krajowym i miedzynarodowym, ,,Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego PWiOWI”, Krakow 1983, z. 32, s. 99.

® Szerzej: A. Tischner, Wzory przemystowe w prawie miedzynarodowym i prawie Unii Euro-
pejskiej, ,,Studia Prawa Prywatnego”, 2011, nr 1, s. 199-211.

® A. Wojciechowska, Tres¢ i zakres prawa z rejestracji wzoru przemystowego, , Zeszyty Nau-
kowe Uniwersytetu Jagiellonskiego PWiOWI”, Zakamycze 2004, z. 88, s. 173.
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przez zglaszajacego bedzie bledna, co moze wowczas doprowadzi¢ do konflik-
tow z innymi, wcze$niejszymi uprawnionymi, a takze do uniewaznienia prawa
wylacznego do danego wzoru'.

Zgodnie z art. 105 ust. 2 p.w.p. uprawniony, uzyskujac prawo z rejestracji,
nabywa prawo wylacznego korzystania z wzoru przemystowego w sposob za-
robkowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Nie ma
jednoznacznej definicji terminu ,korzystanie®. Posiadacz prawa wylacznego ma
szerokie uprawnienia wobec naruszycieli. Zgodnie z art. 105 ust. 3 p.w.p.
uprawniony moze zakaza¢ osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowa-
dzania do obrotu, importu, eksportu lub uzywania wytworu, w ktorym wzor jest
zawarty badz zastosowany, lub sktadowania takiego wytworu dla takich celow.
Zgodnie z powyzszym mozemy wywnioskowa¢, co moze oznacza¢ termin ,,ko-
rzystanie”. Zdaniem A. Wojciechowskiej termin ten powinien by¢ dosy¢ szeroko
rozumiany i obejmowac nawet te czynnosci, ktore tylko w nieznacznym stopniu
wkraczaja w wylaczno$é uprawnionego’. Rodzajem korzystania jest wigc wy-
twarzanie produktu lub wprowadzanie do obrotu. Okreslenia te powinny by¢
interpretowane szeroko, jednakze ad casum. Nalezaloby zatem zastanowi¢ sie,
czy uprawniony moze zakaza¢ dokonywania naprawy lub rekonstrukcji wytwo-
ru, w ktorym wzor jest zawarty badz zastosowany. Chociaz naprawa, zgodnie
zart. 106 ust. 1 p.w.p., moze okaza¢ si¢ dozwolona'®, tym niemniej w praktyce
moga pojawia¢ si¢ pewne problemy, w szczegélnosci gdy naprawie podlega
wigksza liczba czegsci sktadowych wytworu ztozonego.

Zgodnie z art. 105 ust. 2 p.w.p. uprawniony z prawa z rejestracji korzysta
z wzoru przemystowego ,,w sposdb zarobkowy lub zawodowy”. W ustawie
p-w.p. nie znajdziemy wyjasnienia, na czym polega zawodowe czy zarobkowe
korzystanie z wzoru. Majac jednak na wzgledzie poglady doktryny, powyzsze
sformutowanie powinno by¢ rozumiane przy uzyciu kryterium komercyjnosci
i gospodarczego charakteru podejmowanych dziatan™.

Zakres prawa z rejestracji odnalez¢ mozemy w ust. 4 art. 105 p.w.p. Zgodnie
z tym przepisem prawo to obejmuje kazdy wzor, ktdry na zorientowanym uzyt-
kowniku nie wywotuje odmiennego ogdlnego wrazenia, majac jednak na wzgle-
dzie zakres swobody twodrczej przy opracowywaniu wzoru. Wedtug
E. Nowinskiej zakresem ochrony objeta jest nie tylko posta¢ wytworu w wersji
wskazanej w zgloszeniu, lecz kazdy podobny wzor do granicy, poza ktdra po-

T'W. Kotarba, Zakres przedmiotowy débr niematerialnych [w:] Naruszenia praw na dobrach
niematerialnych, red. T. Szymanek, Warszawa 2001, s. 34.

8 Zgodnie z art. 12 Dyrektywy 98/71/WE wg terminologii angielskiej korzystanie to use.

A, Wojciechowska, Tresé i zakres prawa..., s. 165.

10y, suthersanen, Design Law in Europe, London 2000, s. 47.

11 A, Wojciechowska, Tresc i zakres prawa..., s. 168.
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rownywane rozwigzanie wywotuje odmienne ogolne wrazenie na zorientowa-
nym uzytkowniku'.

Istotny w praktyce moze okazaé si¢ ust. 5 art. 105 p.w.p., wedle ktorego
prawo z rejestracji wzoru przemystowego ogranicza si¢ do wytworow tego ro-
dzaju, dla ktorych nastgpilo zgloszenie. Jednakze z przepisow Dyrektywy
98/71/WE wynika, ze ochrona wynikajaca z rejestracji wzoru rozcigga si¢ na
kazdy wytwor, do ktérego waczono wzor lub do ktorego wzor si¢ odnosi'®. We-
dhug K. Szczepanowskiej-Koztowskiej, ust. 5 art. 105 p.w.p. moze by¢ uznany za
sprzeczny z postanowieniami Dyrektywy 98/71/WE, poniewaz zastosowanie
postaci wytworu dla wytworéw innego rodzaju bedzie rowniez stanowito naru-
szenie prawa z rejestracji. Ochrona wynikajaca z rejestracji wzoru rozciaga si¢
na kazdy produkt, w ktorym dany wzor zostat zastosowany™. Ochrona wzoréw
polega na ochronie okre§lonej postaci zewngtrznej, bez wzgledu na to, do jakie-
go produktu postac ta si¢ odnosi®.

Wylaczne prawo z wzoru przemystowego nie moze trwaé¢ wiecznie. Zgod-
nie z art. 105 ust. 6 p.w.p. prawa z rejestracji wzoru udziela si¢ na 25 lat od
daty dokonania zgloszenia w Urzedzie Patentowym. Jednakze czas ochrony
wzoru podzielony zostal na 5-letnie okresy, z czego wynika, ze minimalny
okres ochrony wynosi 5 lat™. Zgodnie z art. 111 p.w.p. udzielenie prawa z reje-
stracji wzoru przemyslowego nastgpuje pod warunkiem uiszczenia optaty za
pierwszy okres ochrony. W razie nieuiszczenia oplaty w wyznaczonym termi-
nie, Urzad Patentowy stwierdza wygasnigcie decyzji o udzieleniu prawa z reje-
stracji. Czas trwania ochrony wzoru liczy si¢ od dnia dokonania zgtoszenia do
Urzedu Patentowego.

Ograniczono$¢ czasowa prawa wytacznego trafnie uzasadnit F. Zoll, podkre-
slajac, ze ,.kazdy tworca czerpal w wigkszym lub mniejszym stopniu z tej
ogromnej skarbnicy wiedzy, pigkna i kultury, jakg zebrali 1 nagromadzili przed
nim inni. W kazdym tworze nowym tkwi zatem, nawet przewazajacy, udziat
zashugi dawniejszych pokolen, ktorej rezultaty sg juz dobrem ogétu. Jezeli mimo
to prawo przyznaje tworcy monopol, to uzasadnione prawo ogélu musi znalezé
swbj wyraz w czasowosci monopolu™’.

12 Nowifiska, Prawo wlasnosci przemystowej, t. 2, Zakamycze 2005, s. 38.

8 K. Szczepanowska-Kozlowska: Ochrona wzoru w prawie europejskim, ,, Przeglad Prawa
Handlowego”, 2005, nr 5, s. 32.

% Ibidem, s. 32.

5 M. Pozniak-Niedzielska, Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim, ,Euro-
pejski Przeglad Sadowy”, 2007, nr 1, S. 5.

18 pod warunkiem, ze uprawniony nie zrzekl si¢ prawa z rejestracji w tym okresie zgodnie
z art. 90 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w zwigzku z art. 188 ust. 1 p.w.p.

'E. Zoll, Prawo cywilne, t. 2, wyd. 3, Poznan 1931 r., cytuje za: J. Dalewski, W. Walewski,
Ochrona wiasnosci przemystowej i tajemnic produkcyjnych, Warszawa 1975, s. 126.
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Ograniczenia zdolnosci rejestracyjnej

Prawo z rejestracji wzoru przemystowego nie obejmuje cech wytworu, ktore
wynikaja wylacznie z jego funkcji technicznej™®, co oznacza, ze czes¢ cech wzo-
ru moze by¢ wyltaczona spod ochrony. Przepis ten ma szczegélne znaczenie
w produkcji czgsci sktadowych chronionych jako wzory.

Jezeli mozliwe jest osiagnigcie tej samej funkcji technicznej przy zastoso-
waniu innych cech, wtedy owe cechy nie moga byé uznane za decydujace®.
Cechy, ktore stuza tylko do realizacji funkcji technicznej, nie stanowia o reje-
strowalno$ci wzoru, poniewaz skladaja si¢ na jedyng mozliwa posta¢ wzoru
zdolng do speiania okreslonych funkcji?’. Wzér nie zostanie zarejestrowany,
gdy nie ma innych mozliwych postaci danego wytworu, mogacych spetnia¢ dang
funkcje techniczng. Zdaniem K. Szczepanowskiej-Koztowskiej wylaczenie
z rejestracji cech wzoru, ktore sg uwarunkowane funkcja techniczna, nie moze
dotyczy¢ sytuacji, gdy funkcja danego produktu jest przyczyna nadania mu przez
tworce okre§lonego ksztattu?.

Wylaczone z ochrony sa cechy wytworu, ktore musza by¢ odtworzone
w doktadnej formie i wymiarach w celu umozliwienia jego mechanicznego pota-
czenia lub wspotdziatania z innym wytworem?. Cechy wytworéw umozliwiaja-
ce ich mechaniczne polaczenie nie moga podlegaé ochronie, zatem wylaczone
z ochrony moga by¢ réznorakie systemy mocowan czgsci sktadowych niezbgdne
do polaczenia ich z wytworem ztozonym?.

Wymienione uwarunkowania nie stojag na przeszkodzie rejestrowalnosci
wzordow przemystowych przeznaczonych do wielokrotnego sktadania lub lacze-
nia wzajemnie wymienialnych wytworéw w ramach systemu modularnego®. Nie
istnieje definicja legalna systemu modularnego, jednak praktycznym przyktadem
takiego systemu wydaje si¢ by¢ typowy zestaw klockow Lego.

Na podstawie art. 106 ust. 1 p.w.p. nie podlegaja ochronie wzory sprzeczne
z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Pomimo réznorodnos$ci
sztuki uzytkowej nie mozna uzna¢ za rejestrowalne wzory takich postaci produk-
tow, ktoére moglyby obraza¢ uczucia religijne lub sa uznawane za perwersyjne
czy tez maja charakter pornograficzny.

18 Art. 107 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

19 Szerzej: M. Schlételburg, Design protection for technical products, Journal of Intellectual
Property Law & Practice, 2006, No. 10, Vol. 1.

2 K. Szczepanowska-Koztowska, Zdolnos¢ rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej,
,,Przeglad Prawa Handlowego”, 2005, nr 3, s. 50.

2 hidem.

22 Art, 107 ust. 1 pkt 2 p.w.p.

2 Tzw. must fit clause.

24 Art. 107 ust. 2 p.w.p.
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Zgodnie z orzeczeniem WSA® za sprzeczne z porzadkiem publicznym
i dobrymi obyczajami mozna uzna¢ wystgpowanie we wzorze przemystowym
oznaczen lub symboli, ktérych uzywanie w konteks$cie normalnego przeznacze-
nia wzoru obrazatoby uczucia religijne lub patriotyczne, albo wystepowanie
takich elementéw, ktorych uzywanie wymaga zgody wlasciwego organu lub
organizacji. Ustawodawca w art. 106 ust. 2 p.w.p. odsytajacym do art. 131 ust. 2
pkt 2-5 p.w.p. ogranicza mozliwo$¢ udzielania praw z rejestracji na wzory
przemystowe zawierajagce wymienione tam oznaczenia. Przyktadowo, prawa
z rejestracji nie sg udzielane na: godla, flagi, herby czy odznaczenia. Rejestracja
wzorow zawierajacych tego typu elementy jest jednak mozliwa po wykazaniu si¢
uprawnieniami wydanymi przez wlasciwy organ.

Prawa z rejestracji nie sg rowniez udzielane na przedmioty kultu religijnego,
a takze na elementy o charakterze patriotycznym lub kulturowym, ktérych uzy-
wanie obrazaloby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycje narodows. Wydaje
si¢ rowniez, ze rejestracja tego typu elementéw nie bylaby uzasadniona ze
wzgledu na mozliwoé¢ ich bezpodstawnego zawlaszczenia przez pojedyncze
podmioty.

Przestanki ochrony wzoru

Aby ochrona przewidziana w ustawie p.w.p. zostala przyznana, wzor prze-
mystowy musi spetnia¢ tacznie przestanki nowosci i indywidualnego charakteru.
W przypadku wzordéw dotyczacych cze$ci sktadowych mamy do czynienia
z dodatkowa przestanka widoczno$ci®®. Doboér przestanek ochrony wzoru prze-
mystowego balansuje pomigdzy przestankami charakterystycznymi dla praw
o charakterze produkcyjnym, takich jak patent czy wzor uzytkowy, a kryteriami
whasciwymi ochronie dokonan o charakterze estetycznym?’.

Nowos¢ (novelty)

Ochronie wynikajacej z przepisow p.w.p. podlega¢ moga wzory przemysto-
we spelniajace odpowiednie kryteria. By uzyska¢ ochrong, posta¢ wytworu lub

% Wyrok Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2005 r.
sygn. VI SA/Wa 860/04.

% por, A. Tischner, Przestanki zdolnosci rejestrowej wzoréw przemystowych, , Studia Prawa
Prywatnego”, 2011, nr 1, s. 231-255.

27 K. Szczepanowska-Koztowska, Pojecie wzoru przemystowego — miedzy funkcjonalnosciq
a estetykq, ,,Przeglad Prawa Handlowego” 2010, nr 3, s. 15.
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co najmniej postaé czesci wytworu musi odznaczaé sie nowoscia”®. Powinna by¢
to tzw. nowos¢ obiektywna, o charakterze swiatowym. Zgodnie z art. 103 ust. 1
p-w.p. wzor przemystowy uwaza si¢ za nowy, jezeli przed data, wedlug ktorej
oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzor nie
zostal udostepniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie
w inny sposob. Ponadto wzor uwaza si¢ za identyczny z udostepnionym publicz-
nie takze wowczas, gdy rozni si¢ od niego jedynie nieistotnymi szczegétami.
Wedle art. 103 ust. 2 wzoru nie uwaza si¢ za udostepniony publicznie, w rozu-
mieniu ust. 1, jezeli nie mogt dotrze¢ do wiadomosci oséb zajmujacych si¢ za-
wodowo dziedzina, ktorej ten wzor dotyczy.

Ocena nowos$ci wzoru przemystowego polega na analizie zglaszanego wzoru
w zakresie jego identyczno$ci z wcze$niejszymi wzorami przemystowymi®.
Zdaniem J. Sienczyto-Chlabicz poréwnanie to ma charakter fotograficzny, co
oznacza, ze porownywane sg analogicznie konkretne cechy wzoru lub odnoto-
wywany jest ich brak®. Oceniajac nowo$¢ wzoru, nalezy zwroci¢ uwage na
pewne ograniczenia. Nie mozna mowi¢ o nowosci wzoru, gdy istnieje inny iden-
tyczny lub prawie identyczny wzoér przemystowy. Ponadto nowosci wzoru szko-
dza tylko te wzory, ktore zostaly wczesniej publicznie rozpowszechnione i dotar-
ly do wiadomosci znawcow konkretnej dziedziny®. Zdaniem M. Pozniak-
Niedzielskiej nowo$¢ wzoru oceniana jest z punktu widzenia stosunku nowosci
wzoru do poziomu informacji dostgpnych osobom dziatajacym zawodowo na
danym terytorium, niezaleznie od wiadomosci posiadanych przez tworce™. Przy
ocenie nowosci wzoru nalezy bra¢ przede wszystkim pod uwage swobodg twor-
cza, a takze, czy istnieje wiele wzorow mogacych odznaczaé si¢ pewnym podo-
bienstwem, czy mamy do czynienia z zastosowaniem znanego wzoru do nowego
produktu oraz to, czy wzor jest nowa aranzacja znanych wczesniej wzorow™.

W pewnych przypadkach publiczne udostgpnienie wzoru nie skutkuje utrata
nowosci. Po pierwsze, prawo z rejestracji moze zosta¢ udzielone, jesli wzor
przemystowy zostal ujawniony osobie trzeciej, ktora byla zobowigzana do za-
chowania poufnosci. Po drugie, prawo z rejestracji moze zosta¢ udzielone, gdy
wzor przemystowy zostal ujawniony w ciggu 12 miesigcy przed data, wedlug

2 7oo0dnie z wersja angielska art. 4 Dyrektywy 98/71/WE: A design shall be considered new
if no identical design has been made available to the public before the date of filing of the applica-
tion for registration or, if priority is claimed, the date of priority. Designs shall be deemed to be
identical if their features differ only in immaterial details.

2 Szerzej: J. Buchalska, Prawo z rejestracji wzoru przemystowego, Warszawa 2013, s. 91-99.

¥ J. Sieficzyto-Chlabicz, Przestanki zdolnosci rejestrowej wzoru przemystowego, ,Zeszyty
Naukowe Sadownictwa Administracyjnego”, 2011, nr 3 (36), s. 76.

31 M. Pozniak-Niedzielska, Ochrona wzoréw..., s. 5.

32 |bidem, s. 6.

% U. Suthersanen, Design Law..., s. 38.
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ktoérej oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania prawa z rejestracji, jezeli ujaw-
nienie nastgpito przez tworce, jego nastgpce prawnego lub (wylacznie za zgoda
uprawnionego) przez osobe trzecia>, oraz jesli ujawnienie nastapito w wyniku
naduzycia popelnionego wobec tworcy lub jego nastepcy prawnego.

Nalezy jednak pamigtaé, ze wspomniany 12-miesi¢czny okres stanowiacy
ulge w nowosci (grace period) nie moze by¢ traktowany jako pierwszenstwo do
uzyskania prawa z rejestracji, tak jak to ma miejsce w przypadku pierwszenstwa
z wystawy® czy pierwszenstwa z wezesniejszego zgloszenia®. Wydaje sie za-
tem, ze ulga w nowosci stanowi bardzo pozytywny element chronigcy tworce
przed nim samym, ale narzgdzie to jest zbyt stabe, aby zapewni¢ skuteczng
ochrong przed dziataniem konkurencji.

Indywidualny charakter (individual character)

Na gruncie prawa wlasnosci przemystowej nie podlegaja ochronie wzory
przemystowe nieposiadajace indywidualnego charakteru®’. Zgodnie z art. 104
ust. 1 p.w.p. wzér przemystowy odznacza si¢ indywidualnym charakterem, jezeli
ogb6lne wrazenie, jakie wywoluje na zorientowanym uzytkowniku (informed
user), r6zni si¢ od ogdlnego wrazenia wywotanego na nim przez wzor publicznie
udostepniony przed data, wedlug ktérej oznacza si¢ pierwszenstwo. Istotny
w praktyce jest ust. 2 wspomnianego artykutu, wedle ktérego przy ocenie indy-
widualnego charakteru wzoru przemystowego bierze si¢ pod uwage zakres swo-
body tworczej przy opracowywaniu wzoru. Zdarza sig, ze ogolne podobienstwo
dwoch zarejestrowanych wzoréw moze okazac si¢ dosy¢ znaczne, ze wzgledu na
istniejgce bariery techniczne, co moze mie¢ miejsce na przyktad w konstrukcjach
ozdobnych kolpakow na stalowe felgi montowane w niektdrych autach. Gdy
tworca wzoru ma ograniczony zakres swobody tworczej, nawet mate rdznice
pomigdzy istniejagcymi juz wzorami a wzorem nowym mogg skutkowac przy-
znaniem wzorowi indywidualnego charakteru®,

 Art. 103 ust. 3 pkt 2 p.w.p. — tzw. ulga w nowosci (grace period).

% Art. 16 p.w.p.

% Art. 14 p.w.p.

%7 Zgodnie z wersja angielska art. 5 Dyrektywy 98/71/WE: A design shall be considered to
have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from
the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to
the public before the date of filing of the application for registration or, if priority is claimed, the
date of priority. In assessing individual character, the degree of freedom of the designer in devel-
oping the design shall be taken into consideration.

% Zgodnie z Decyzja Trzeciej Izby Odwotawczej OHIM z 22 listopada 2006 roku
(R 196/2006-3) (dostepnej na: www.oami.europa.eu).
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W pierwotnym brzmieniu ustawy p.w.p. nie istniata przestanka indywidual-
nego charakteru, lecz wystepowata przestanka oryginalnosci. Zgodnie z pierwot-
ng definicjg zawartg w art. 104 p.w.p., wzor przemystowy byt uwazany za orygi-
nalny, jezeli r6znit si¢ w sposdb wyrazny od wzorow znanych i jego cechy nie
byty wytacznie kombinacjg cech znanych wzoréw. Czynigc zados¢ postanowie-
niom Dyrektywy 98/71/WE, przepis art. 104 p.w.p. z dniem 18 pazdziernika
2002 r. ulegt zmianie, a obecnie istniejgca przestanka indywidualnego charakteru
nie moze by¢ uznana za tozsama z przestankg oryginalnosci.

Ustawa p.w.p. przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemystowe-
go postuguje si¢ pojeciem zorientowanego uzytkownika, co jest zgodnie z usta-
wodawstwem Unii Europejskiej®. Pojecie to jest istotne przy ocenie indywidu-
alnego charakteru wzoru, poniewaz nie kazdy przecietny uzytkownik wzoru
przemystowego jest w stanie rozpoznac roznice dzielace poszczegdlne wzory.
Nie przeci¢tny konsument, lecz uwazny, §wiadomy i posiadajacy pewna wiedze
na dany temat uzytkownik powinien by¢ w tym przypadku brany pod uwage®.
Wedtug A. Tischner, pod poj¢ciem ,,zorientowanego uzytkownika” rozumie¢
mozna uzytkownika okreslonych produktow Iub osobg¢ majaca orientacje
w okreslonym sektorze, do ktdrego nalezg produkty obejmujace wzor, ktora ze-
tkneta sie z wezedniejszymi wzorami tego typu®. Ponadto, miarodajne dla oceny
indywidualnego charakteru nie powinny by¢ oceny specjalistow w danej dzie-
dzinie. Zdaniem M. PozZniak-Niedzielskiej ,,zorientowany uzytkownik” to osoba
wystarczajaco zorientowana, aby mogla znalez¢ roznice decydujace o pewnej
charakterystycznej ewolucji postaci przedmiotu, nawet jezeli te roznice pozostaja
niezauwazone przez obserwatoréw o przecietnej uwadze®’.

Przy ustaleniu indywidualnego charakteru wzoru przemystowego nalezy
przeprowadzi¢ badanie ogdlnego wrazenia (overall impression), jakie wzor
wywoluje na zorientowanym uzytkowniku®. Zgodnie z powyzszym, wzor na-
lezy postrzega¢ jako catos$¢, nie za§ wyrywkowo poréwnywaé poszczegdlne
jego cechy®. Wzor nie spelnia zatem przestanki indywidualnego charakteru,
jesli zachodzi ogodlne wrazenie podobienstwa z wzorem wczesniej ujawnio-

% Szerzej: J. Sienczylo-Chlabicz, Wzorzec zorientowanego uzytkownika w prawie wzoréw
przemystowych, ,,Europejski Przeglad Sadowy”, 2011, nr 6, s. 4-12; K. Wernicka, Nowos¢ i indy-
widualny charakter wzoru przemystowego w praktyce Urzgdu ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrz-
nego, ,,Europejski Przeglad Sadowy”, 2008, nr 8, s. 42—48.

0 Por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 23 pazdziernika 2007 r., sygn. 1l CKS 302/07.

A, Tischner, Niezarejestrowany wzér wspélnotowy, ,Przeglad Prawa Handlowego”, lipiec
20086, s. 37.

42 M. Pozniak-Niedzielska, Ochrona wzoréw..., s. 6.

® Szerzej: J. Buchalska, Prawo z rejestracji wzoru przemyslowego, Warszawa 2013,
s. 104-1009.

* A. Tischner, Niezarejestrowany..., s. 37.
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nym®. Zdaniem M. Pozniak-Niedzielskiej ogolne wrazenie musi by¢ wyraznie
odmienne od tego, co dotychczas widziano, i nie ma znaczenia fakt, ze wzor
rozni si¢ od wzoru wczesniejszego pewna liczbg okreslonych szczegotow, jesli
mimo wszystko ogolne wrazenie pozostaje takie, ze to juz byto widziane™.

Ponadto oceniajac, czy wzor posiada indywidualny charakter, nalezy wziaé¢
pod uwage rodzaj produktu, w ktorym zastosowano wzor, oraz sektor przemystu,
a takze stopien swobody tworczej*’. Wedtug A. Tischner, przy malym marginesie
swobody tworczej juz stosunkowo niewielkie roznice bedg wystarczajace dla
stwierdzenia indywidualnego charakteru wzoru. Natomiast w przypadkach, gdy
swoboda jest duza, wymagane beda wigksze réznice dla uznania, iz wzor spetnia
te przestanke®®. Nalezy takze pamictaé, ze ,.w przypadku wzoréw, ktorych
uksztattowanie jest jedynie efektem zatozen estetycznych, swoboda tworcza jest
wigksza, niz w przypadku wzorow, ktore realizujg rowniez wymogi natury funk-
cjonalnej czy ergonomicznej”. Gdy zakres swobody tworczej jest wickszy, przy
ocenie indywidualnego charakteru postaci wytworu roéznice powinny by¢ bar-
dziej zauwazalne niz w wypadku wzorow o matym zakresie swobody tworczej,
gdzie nawet stosunkowo mate réznice zostang zauwazone przez zorientowanego
uzytkownika™.

Widocznos¢ (visibility)

Oprocz przestanki nowosci i indywidualnego charakteru, w przepisach doty-
czacych wzoréw przemystowych spotkamy roéwniez przestanke widocznoscei.
Zgodnie z art. 102 ust. 4 p.w.p. w przypadku wzoru stosowanego lub zawartego
w czesci sktadowej wytworu ztozonego, ocena nowosci i indywidualnego cha-
rakteru dotyczy tylko jego widocznych cech. Nalezy rowniez przytoczy¢ art. 102
ust. 3 pkt 2 p.w.p., zgodnie z ktorym za wytwor uwaza si¢ cze$¢ sktadowa, jezeli
po jej wlaczeniu do wytworu ztozonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwy-
klego uzywania, przez ktore rozumie si¢ kazde uzywanie, z wylgczeniem kon-
serwacji, obstugi lub naprawy.

% Zgodnie z wyrokiem Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia
26 kwietnia 2006 r. sygn. VI SA/Wa 30/06.

46 M. Pozniak-Niedzielska, Ochrona wzoréw..., s. 5.

4 Por. J. Buchalska, Ochrona prawa z rejestracji zarejestrowanego wspélnotowego wzoru
przemystowego T 9/07, ,,Monitor Prawniczy” 2013, nr 1, s. 50.

8 A, Tischner, Niezarejestrowany..., s. 38; eadem, Przestanki zdolnosci..., s. 250-251.

“ Fragment uzasadnienia do wyroku Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 marca 2006 r. sygn. VI SA/Wa 1654/05.

%0 K. Szczepanowska-Koztowska, Zdolnos¢ rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej,
,,Przeglad Prawa Handlowego” marzec 2005, s. 48.
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Nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z zalozeniami przyjetymi w Dyrektywie
98/71/WE przestanka widoczno$ci ma zastosowanie rowniez do czgsci sktado-
wych wytworu ztozonego (component parts of complex product).W mys$l art. 102
ust. 3 pkt 1 p.w.p. wytworem zlozonym jest taki przedmiot, ktory sktada si¢ z wie-
lu wymienialnych czgéci sktadowych umozliwiajacych jego roztozenie i ponowne
ztozenie. Zgodnie z definicja wytworu ztozonego przedstawiong w ustawie p.w.p.
wszystkie czesci takiego wytworu mogg by¢ uznane za czesci sktadowe™.

W szczego6lnosci za wytwory ztozone mozemy uzna¢ wszelkie pojazdy me-
chaniczne. Taki wytwor, tj. konkretny samochod wzigty jako cato$¢, moze byc
chroniony, poniewaz ochronie podlega posta¢ wytworu ztozonego, czyli w tym
przypadku wyglad zewnetrzny samochodu. Ochronie na podstawie prawa z reje-
stracji wzoru przemystowego podlega rowniez posta¢ czesci sktadowej wytworu
ztozonego, np. postac felgi aluminiowej lub posta¢ zderzaka. Jednakze musi by¢
to posta¢ widocznej czes$ci sktadowej. Czgsci niewidoczne przy normalnym
uzytkowaniu, np. te znajdujace si¢ pod maska (chyba Ze jest ona wytworzona
z transparentnego materiatu), nie moga podlega¢ ochronie dotyczacej wzorow
przemystowych. Przyjmuje sie¢, ze postac¢ czesci sktadowej musi mie¢ wptyw na
posta¢ wytworu ztozonego, wspotkreujac jego wyglad zewngetrzny, aby mogla
uzyskaé ochrone wynikajaca z prawa z rejestracji wzoru>.

Nalezy jednak zwroci¢ uwage, ze w praktyce duzy wytwor zlozony moze
sktada¢ si¢ z wielu pomniejszych wytwordow zlozonych, ktére moga by¢ przed-
miotem obrotu. Owe sktadowe wytwory ztozone moga sta¢ si¢ w pewnym mo-
mencie czgsciami sktadowymi duzego wytworu ztozonego, 1 jako czesci sktado-
we mogg nie by¢ chronione, jesli stang si¢ niewidoczne w trakcie zwyklego
uzywania duzego wytworu ztozonego. Kryterium widoczno$ci moze w pewnych
przypadkach budzi¢ wciaz pewne watpliwosci. Wydaje si¢ wigc, ze tzw. klauzula
widocznos$ci powinna zosta¢ dookreslona w porzadku prawnym UE®.

Podsumowanie

Wyglad przedmiotu staje si¢ obecnie coraz czesciej czynnikiem oddziatywa-
jacym na decyzje nabywcy. W ten sposob udana forma produktu niejednokrotnie
przyczynia si¢ do zwigkszenia jego wartosci ekonomicznej, nie powodujac przy
tym zwigkszania kosztow produkcji. Wzornictwo przemystowe odgrywa takze
wazng role w tych sytuacjach, gdy ze wzgledéw konkurencyjnych nalezy wpro-

°L U. Suthersanen, Design Law..., s. 40.

52 U. Koschtial, Design Law: Individual Character, Visibility and Functionality, ,,JIC” vol.
36, 2005, 3, s. 312.

% Ibidem, s. 313.
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wadzi¢ na rynek produkt o nowych cechach jakosciowych. Ochrong jako wzor
przemystowy moze uzyska¢ wiele réznorodnych postaci produktow ze znacznie
odmiennych dziedzin. Ochrona moze by¢ takze udzielona na przedmioty uwaza-
ne za dziela sztuki (fine arts) oraz na dzieta sztuki uzytkowej (applied arts).
Jednakze w praktyce to przedmioty z zatozenia istniejgce lub mogace istnie¢
w tysigcach lub milionach egzemplarzy, a nie wysublimowane prace tworcze,
takie jak obrazy czy rzezby majace charakter jednostkowy, podlegaja tej wyspe-
cjalizowanej ochronie.

Rejestracyjny system udzielania praw na wzory przemystowe zaktada, ze
poza sprawdzeniem prawidtowosci sporzadzenia zgloszenia UPRP nie bada, czy
zgloszony wzér spetnia warunki nowosci i indywidualnego charakteru®. UPRP
moze wyda¢ decyzje o odmowie udzielenia prawa z rejestracji na wzor przemy-
stowy, jezeli posta¢ wytworu lub jego cze$ci w sposodb oczywisty nie posiada
cech nowosci lub indywidualnego charakteru. Brak nowosci i indywidualnego
charakteru wzoru przemystowego to takze najczesciej powolywane podstawy
uniewaznienia wybierane w postgpowaniu spornym®.

DEFINITION AND GROUNDS OF PROTECTION OF THE INDUSTRIAL
DESIGN

Stowa kluczowe: wzbr przemystowy, ochrona zewnetrznej postaci produktu, nowo$¢, indywidual-
ny charakter, widocznos¢, postaé wytworu.

Key words: industrial design, protection of the product’s appearance, novelty, individual character,
visibility, appearance of a product.

Streszczenie

Celem artykulu jest analiza pojgcia wzoru przemystowego, ktdore wystepuje w ustawie —
Prawo wlasnosci przemystowej, zakresu przyznawanej ochrony oraz ograniczen w mozliwosci
uzyskania prawa z rejestracji. Artykut ten odnosi si¢ takze do przestanek ochrony wzoru prze-
mystowego, czyli nowosci, indywidualnego charakteru oraz widocznosci.

Summary

This article aims to analyze the concept and definition of industrial design, under the industri-
al property act, the scope of protection and restrictions regarding obtaining the right of registration.
The article also refers to conditions for the protection of the industrial design, i.e. novelty, individ-
ual character and visibility.

% A. Szewc, Postgpowanie w sprawie udzielenia prawa z rejestracji wzoru przemystowego,
»Studia Prawa Prywatnego” 2011, nr 1, s. 262—-263.

57 Sienczyto-Chlabicz, Przestanki zdolnosci rejestrowey ..., s. 63; eadem, Ustanie prawa z reje-
stracji wzoru przemystowego, ,,Studia Prawa Prywatnego”, 2009, nr 3, s. 101-105.
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