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1. Imig i nazwisko: Joanna Jowita Sitko

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe — z podaniem nazwy, miejsca i roku ich
uzyskania oraz tytulu rozprawy doktorskiej

o dyplom ukonczenia aplikacji rzecznika patentowego — Polska Izba Rzecznikoéw
Patentowych w Warszawie (16.02.2009 r.)

e dyplom Studiow Podyplomowych w zakresie Prawa Wlasnosci Przemystowej —
Uniwersytet Warszawski, Wydzial Prawa i Administracji (28.02.2007). Studia
ukonczone z wynikiem bardzo dobrym.

e doktor nauk prawnych — Uniwersytet Marii Curie — Sktodowskiej w Lublinie, Wydziat
Prawa 1 Administracji (18.10.2006). Temat pracy doktorskiej: ,,Firma i jej ochrona”
(praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Pozniak - Niedzielskiej)

e dyplom magistra— Uniwersytet Marii Curie — Sktodowskiej w Lublinie, Wydziat Prawa
1 Administracji (26.05.1999). Temat pracy magisterskiej: ,,Licencja w polskim prawie
autorskim oraz jej odniesienia do prawa Unii Europejskiej” (praca napisana pod
kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Skubisza). Studia ukonczone z wynikiem bardzo
dobrym.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

pazdziernik 2009 — obecnie adiunkt w Katedrze Organizacji Przedsigbiorstwa
Wydzialu Zarzadzania Politechnik Lubelskiej

maj 2009 — obecnie rzecznik patentowy 1 wspolnik w kancelarii Prawno —
Patentowej z siedzibg w Warszawie

pazdziernik 2007 — sierpien 2009  adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego 1
Handlowego na Wydziale Prawa i1 Administracji
Uniwersytetu Marii Curie — Sktodowskiej w Lublinie

pazdziernik 2001 —czerwiec 2007  wyktadowca w Wyzszej Szkole Przedsigbiorczosci i
Administracji w Lublinie

pazdziernik 2002 — czerwiec 2007 wyktadowca na Wydziale Humanistycznym (Kierunek
Kulturoznawstwo)

maj 2000 — wrzesien 2009 Asystent, a nastepnie adiunkt w Katedrze Prawa
Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i
Administracji ~ Uniwersytetu ~ Marii  Curie  —
Sktodowskiej w Lublinie



4. Wskazanie osiagniecia* wynikajgacego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):

4.1. Tytul osiagni¢cia naukowego

monografia naukowa pt.: ,, Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium

prawnoporownawcze”.

4.2. Autor, tytul publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci
wydawniczy
J.  Sitko, Naruszenie prawa do znaku towarowego remomowanego. Studium
prawnoporownawcze, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019 (484 s.)

Recenzent wydawniczy: Prof. dr hab. Urszula Prominska

4.3. Omowienie celu naukowego ww. monografii, osiagni¢tych wynikow i
mozliwosci ich wykorzystania

Monografia zatytutowana: ,,Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego.
Studium prawnoporownawcze” jest podsumowaniem badan prowadzonych przeze mnie na
réznych etapach dziatalnosci naukowej 1 dydaktycznej. Celem naukowym monografii jest
kompleksowe opracowanie zagadnien dotyczacych przestanek naruszenia prawa do znaku
towarowego renomowanego oraz okolicznos$ci wylaczajacych naruszenie prawa do tej kategorii
oznaczen odrozniajacych w trzech systemach prawnych, tj. w federalnym prawie
amerykanskim, w prawie unijnym i polskim. We wszystkich wymienionych systemach
prawnych jest to zadanie zlozone, gdyz wspomniane przestanki wynikaja nie tylko wprost z
przepisow prawa, ale rowniez z orzecznictwa. W federalnym prawie amerykanskim wskazana
sytuacja jest konsekwencja obowigzujacego tam systemu prawa precedensowego. Natomiast w
prawie polskim 1 unijnym istotne znaczenie maja wyroki prejudycjalne Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej. Dos¢ zauwazy¢, ze jedna z zasadniczych przestanek
naruszenia prawa do znaku renomowanego (jakg jest wystepowanie skojarzenia miedzy

kolizyjnymi znakami)', jak tez definicja znaku renomowanego?, nie sg okre§lone przez

"'Wyrok TS z 23.10.2003 r., C-408/01, Adidas-Salomon przeciwko Fitnessworld, pkt 29 i 31.

2 Wyrok TS z 14.09.1999 r., C-375/97, General Motors Corporation przeciwko Yplon SA, pkt 31, thum. wyroku
M. Mazurek [w:] Wiasnos¢ przemystowa. Orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Wspolnot Europejskich i Sgdu
Pierwszej Instancji, red. R. Skubisz, Warszawa 2015, s. 152.
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ustawodawce unijnego ani polskiego, ale sformulowane zostaly wlasnie w wyrokach
wstepnych Trybunatu Sprawiedliwo$ci. Poniewaz sg to wyroki prejudycjalne, w ktorych
Trybunal Sprawiedliwosci dokonuje wyktadni przepisow wilasciwej dyrektywy dotyczacej
problematyki znakéw towarowych (obecnie jest to dyrektywa 2015/2436%), wytyczne ptynace
z tych orzeczen majg zastosowanie rowniez wobec sporow toczacych si¢ na gruncie prawa
polskiego w danym zakresie objetym przepisami dyrektywy*.

Do zajecia si¢ tematem ochrony znakow renomowanych sklonity mnie niepokojace
wnioski ptynace z obserwowanej przeze mnie pewnej tendencji zarysowujacej si¢ w
orzecznictwie wydawanym w omawianym zakresie zarObwno w prawie unijnym, jak i polskim.
Dominujg bowiem wyroki, w ktorych bardzo niski prég podobienstwa znaku kolizyjnego do
znaku renomowanego okazuje si¢ by¢ wystarczajacym dla stwierdzenia naruszenia prawa do
znaku renomowanego. Prawidlowos$¢ taka nie wystepuje natomiast w federalnym prawie
amerykanskim, w ktoérym reguty ochrony znakéw renomowanych znaczaco r6znig si¢ od tych
przyjetych na kontynencie europejskim. Jedng z najwazniejszych jest réznica w sposobie
definiowania znaku renomowanego, gdyz jak wynika z § 43 ¢) (2) A) (15 U.S.C. § 1125)
Lanham Act’, w amerykanskim prawie federalnym nalezy wykazaé renome globalna, tj.
znajomo$¢ znaku wéréd ogdlnie pojmowanych odbiorcoéw na terytorium USA®. Natomiast w
prawie polskim i unijnym renoma znaku moze by¢ ujmowana niszowo, tj. w odniesieniu nawet
do waskiej grupy odbiorcow, bedacych np. specjalistami w danej dziedzinie, na co wskazuje

definicja znaku renomowanego sformulowana w wyroku w sprawie General Motors’. Druga

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. majgca na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych (Dz. Urz. UE L 336, s. 1).

4 Zob. m.in. R. Skubisz, E. Skrzydto-Tefelska, Zwigzanie sqdu krajowego wyrokiem Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci Wspolnot Europejskich, wydanym na podstawie art. 234 Traktatu o Wspolnocie Europejskiej [w:]
Prawne problemy czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. L. Leszczynski, Lublin 2005, s. 68—69; P.
Dabrowska-Ktosinska, Skutki wyrokow prejudycjalnych TS w postgpowaniu przed sqdami krajowymi w swietle
orzecznictwa i Traktatu z Lizbony, EPS 2010/12, s. 9 i n.; J. Sitko, Wphw prejudycjalnych wyrokow Trybunatu
Sprawiedliwosci na prawo znakow towarowych na przykiadzie znakéow renomowanych [w:] 100 lat ochrony
wlasnosci przemystowej w Polsce. Ksiega jubileuszowa Urzedu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, red. A.
Adamczak, Warszawa 2018, s.794-800 oraz powotana tam literatura i orzecznictwo.

5 Ustawa o znakach towarowych z 1946 r. (Trademark Act), okre§lana jako Lanham Act, Public Law 79-489, 60
Stat. 42.

¢ W federalnym prawie amerykanskim wystepuje ustawowa definicja znaku renomowanego, ktora zamieszczona
zostata wérdd przepisow Lanham Act na mocy ustawy okreslanej mianem Trademark Dilution Revision Act z
2006 1. (TDRA). Zgodnie z tym, co stanowi § 43 ¢) (2) A) (15 U.S.C. § 1125) Lanham Act, ,,znak jest renomowany,
jesli jest szeroko rozpoznawany przez ogoélnie pojmowanych odbiorcow w Stanach Zjednoczonych jako
oznaczenie zrddla pochodzenia towaréw lub ustug wlasciciela znaku”. Zgodnie z dostownym brzmieniem
anglojezycznej wersji cytowanego przepisu znak renomowany w prawie amerykanskim okreslany jest jako ,,znak
towarowy stawny” (ang. famous trademark). Jednakze w celu zachowania wigkszej przejrzystosci wypowiedzi
terminologia stosowana w monografii zostata ujednolicona i okreslenie ,,znak renomowany” uzywane jest w
odniesieniu do wszystkich trzech omawianych systemoéw prawnych.

7 Stosownie do tego co wynika z wyroku Trybunat Sprawiedliwosci w sprawie C-375/97, General Motors znak
towarowy moze korzysta¢ z rozszerzonej ochrony wiasciwej znakom renomowanym, jesli jest oznaczeniem
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istotna réznica dotyczy form naruszenia prawa do znaku renomowanego. W prawie
amerykanskim, w odr6znieniu od prawa polskiego i unijnego, nie wyrdznia si¢ osobnej formy
naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego, jaka jest czerpanie nienaleznych
korzysci z renomy lub charakteru odr6zniajacego znaku. Ponadto w prawie USA, inaczej niz w
prawie unijnym i polskim, rejestracja znaku nie jest warunkiem uzyskania rozszerzonej ochrony
wlasciwej dla znakoéw renomowanych. Wskazane rdéznice implikuja wiele powaznych
konsekwencji dla zakresu ochrony znaku renomowanego w porownywanych systemach
prawnych, co zostato szczegotowo omowione w kolejnych rozdziatach. Wiasnie ze wzgledu na
tak istotne réznice w podej$ciu do ochrony znakéw renomowanych na obu kontynentach
wybratam federalne prawo amerykanskie jako punkt odniesienia do analizy rozwigzan
przyjetych w prawie unijnym i polskim.

Celem badawczym omawianej monografii jest wigc przeprowadzenie poréwnania
prawa polskiego i jednocze$nie unijnego z rozwigzaniami przyjetymi w federalnym prawie
amerykanskim w zakresie przestanek naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego
oraz okolicznos$ci wylaczajacych naruszenie tego prawa. Poniewaz regulacje prawa unijnego i
polskiego odnoszace si¢ do ochrony znakéw towarowych renomowanych zachowuja niemal
petng symetrie, omowione zostaly we wspdlnych podrozdziatach (osobne podrozdzialy
poswigcitam natomiast zagadnieniom dotyczacym federalnego prawa amerykanskiego).
Przepisy polskiej ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej® zostaly zasadniczo
zharmonizowane z prawem unijnym w tym zakresie ze wzgledu na obowiazek dostosowania
przepiséw krajowych do postanowien kolejnych dyrektyw (od 15.01.2019 r. jest to dyrektywa
2015/2436). Dodatkowo symetri¢ zachodzaca pomiedzy regulacjami prawa unijnego i
polskiego pogtebia fakt, iz przepisy dyrektywy dotyczace znakdéw renomowanych sg
analogiczne do tych regulujacych ochron¢ renomowanego znaku towarowego Unii
Europejskiej, wynikajaca z przepisow rozporzadzenia 2017/1001°.

Natomiast celem praktycznym prowadzonych badan jest sformutowanie wnioskoéw de
lege ferenda odnos$nie do obowigzujacych w Polsce regulacji prawnych dotyczacych prawa
znakdéw towarowych renomowanych.

Ponadto monograficzne opracowanie zagadnien dotyczacych ochrony znakéw

renomowanych w prawie polskim i unijnym wydaje si¢ uzasadnione ze wzgledu na zmiany,

znanym ,,znaczgcej czesci odbiorcow”, ktorych dotycza produkty lub ustugi sygnowane tym znakiem, a znajomos¢
ta musi si¢ odnosi¢ do ,,istotnej czesci terytorium”, na ktérym chroniony jest ten znak.

8 Ustawa z 30.06.2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776).

9 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154, s. 1).



jakie w tym zakresie pojawity si¢ w zwigzku z obszernie wprowadzanymi nowelizacjami
dotykajacymi prawa znakow towarowych zaréwno unijnych (zob. dyrektywa 2015/2436 oraz
rozporzadzenie 2017/1001), jak i krajowych (projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo
wlasnosci przemystowej z 2018 r. '%). W monografii uwzglednitam wiec zmiany wynikajace z
postanowien najnowszych aktow prawnych, wsrdd ktorych nalezy wymieni¢ przede wszystkim
planowang nowelizacje art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. (pomimo uptywu terminu na dostosowanie
prawa krajowego do postanowien dyrektywy 2015/2436, nadal trwaja prace legislacyjne nad
projektem ustawy o zmianie p.w.p.). Do wspomnianego przepisu ma zosta¢ wprowadzona
przestanka uzasadnionej przyczyny uzywania znaku przez naruszyciela jako okolicznos¢
wylaczajaca naruszenie prawa do znaku renomowanego. Wymienione zmiany legislacyjne oraz
wytyczne ptynace z obszernego orzecznictwa Trybunatu Sprawiedliwos$ci nie byty dotychczas
przedmiotem kompleksowe] analizy zawartej w monograficznym opracowaniu, ktore
odnositoby si¢ do regulacji prawnych i orzecznictwa obowigzujacego zardwno na gruncie
prawa polskiego, jak i unijnego.

Przedstawione zatozenia badawcze staly si¢ asumptem do sformutowania nastepujacych
dwoch tez.

Teza 1. Rozwigzania przyjete w prawie amerykanskim bardziej niz te obowigzujace w
prawie unijnym i polskim zdajg si¢ wywaza¢ interesy wszystkich uczestnikow rynku, tj.
uprawnionego do znaku, innych przedsigbiorcow oraz konsumentow. Natomiast w prawie
unijnym a tym samym i polskim w stopniu wyjatkowo szerokim chronione jest prawo do znaku
towarowego renomowanego, a tym samym interesy podmiotu uprawnionego do znaku
renomowanego. Wskazane zagadnienia sg przedmiotem analizy w pierwszej czgsci pracy, w
ktorej w kolejnych rozdziatach (zob. rozdziaty od Il do V) najpierw omawiam szczegétowo
przestanki naruszenia prawa do znaku renomowanego, a nastgpnie okolicznos$ci wylaczajace
naruszenie tego prawa w trzech systemach prawnych (zob. rozdz. VI).

Teza 2. Ochrona zarejestrowanych znakéw towarowych renomowanych w prawie
unijnym 1 polskim blizsza jest zasadom przyjmowanym dla ochrony oznaczef odrézniajacych
na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji'!, anizeli tym wtasciwym dla ochrony
formalnej wynikajacej z decyzji administracyjnej. Wskazuje na to specyfika przestanek

ochrony zarejestrowanego znaku towarowego renomowanego, obowigzujacych w prawie

10 Projekt z 23.05.2018 r. ustawy o zmianie ustawy — Prawo wilasnosci przemystowej (druk sejmowy USC 129),
obecnie projekt z 11.12.2018 r. ustawy o zmianie ustawy — Prawo wlasnos$ci przemystowej (druk sejmowy nr
3107).

' Ustawa z 16.04.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.).



unijnym 1 polskim (odwotujacych si¢ w istotnym stopniu do faktycznego zakresu uzywania
znaku, a nie samego faktu jego rejestracji i danych wynikajacych z rejestru). W zwigzku z tak
sformutowanym zalozeniem przedstawitam zasady ochrony znaku towarowego renomowanego
roOwniez na podstawie przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz podjetam
si¢ rozstrzygnigcia watpliwosci dotyczacych mozliwosci kumulatywnego zastosowania obok
przepisow ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej rowniez przepisow ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji dla ochrony znaku towarowego renomowanego zarejestrowanego, co
zostalo omdéwione w ostatniej czgsci pracy (zob. rozdz. VII).

Na poparcie pierwszej tezy, zgodnie z ktora federalne prawo amerykanskie w
sposéb najbardziej zbalansowany chroni interesy wszystkich uczestnikow rynku (tj.
uprawnionego do znaku renomowanego, innych przedsi¢biorcow oraz konsumentoéw), mozna
przytoczy¢ co najmniej trzy argumenty, tj.:

A) wystepowanie szerszego katalogu form naruszenia prawa do znaku towarowego
renomowanego w prawie unijnym 1 polskim niz w federalnym prawie
amerykanskim,

B) przyjmowanie w prawie unijnym i polskim, nizszego niz w prawie USA stopnia
podobienstwa kolizyjnych oznaczen dla stwierdzenia naruszenia prawa do znaku
renomowanego,

C) powazne zaostrzenie w prawie unijnym i polskim wymogéw dotyczacych
wykazania dziatania na szkod¢ renomy lub charakteru odr6zniajacego znaku, przy
jednoczesnym ztagodzeniu wymogoéw odnoszacych sie do wykazania dziatania
pasozytujacego na renomie lub charakterze odrozniajacym znaku, co wydatnie
zaburza rObwnowage omawianej regulacji prawne;.

Ad. A) Bardzo szeroki zakres ochrony znakoéw towarowych renomowanych przyjety w
prawie unijnym 1 polskim, dajacy mozliwo$§¢ ochrony znaku renomowanego przed
pasozytnictwem per se, zdaje si¢ przechyla¢ szalg¢ nad wyraz wzmocnionej ochrony w strong
uprawnionych do znakoéw renomowanych. W prawie unijnym i polskim wyroznia si¢ cztery (a
de facto trzy) formy naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego, tj. dziatanie na
szkode charakteru odrozniajacego znaku renomowanego, dziatanie na szkode renomy znaku,
czerpanie nienaleznych korzysci z charakteru odr6zniajacego znaku lub czerpanie nienaleznych
korzysci z jego renomy (przyjmuje si¢ w doktrynie i orzecznictwie, ze ostatnie dwie formy

naruszenia nie sa nigdy dochodzone roztacznie)'?. W prawie unijnym i polskim wystepuje wiec

12 7ob. tez R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B, Prawo wlasnosci przemystowej, red. R. Skubisz,
Warszawa 2017, s. 805; wyrok C-252/07, Intel Corporation, pkt 27.
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mozliwo$¢ ochrony prawa do znaku renomowanego przed pasozytnictwem per se (tj. przed
czerpaniem nienaleznych korzysci z renomy lub odrézniajacego charakteru znaku, bez wzgledu
na istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorcow w btad co do pochodzenia towaréw lub ustug
oraz niezaleznie od ryzyka ostabienia renomy lub charakteru odrozniajacego znaku
renomowanego).

W prawie USA natomiast czerpanie korzysci z renomy lub odrozniajacego charakteru
znaku renomowanego dopiero wtedy moze zosta¢ uznane za naruszenie prawa do znaku
renomowanego, gdy jednoczesnie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w blad co do
pochodzenia towaréw oznaczonych spornymi znakami lub tez ryzyko ostabienia znaku
renomowanego. Prawo amerykanskie nie przewiduje bowiem ochrony przed pasozytnictwem
per se. Chroni natomiast przed dziataniami ostabiajagcymi znak renomowany przez rozmycie
(naruszenie charakteru odrdzniajacego znaku) lub przy¢mienie (naruszenie renomy znaku), a
w zakresie czerpania nienaleznych korzysci ze znaku przez osobe trzecig ogranicza si¢ jedynie
do sytuacji mieszczacych si¢ w pojeciu ryzyka wprowadzenia odbiorcéw w btad co do
pochodzenia towaréw. Cho¢ nalezy zaznaczy¢, ze w odniesieniu do znakéw renomowanych
ochrona przed ryzykiem konfuzji jest szersza i prog podobienstwa oznaczen stawiany jest nizej
niz w przypadku znakoéw zwyklych, o czym szerzej jest mowa w rozdz. V pkt 4.1. monografii.

Przedstawiona réznica w poréwnywanych systemach ochrony znakéw renomowanych
zdaje si¢ wskazywac na to, ze w prawie unijnym i polskim tatwiej jest wykazaé naruszenie
prawa do znaku renomowanego niz w amerykanskim prawie federalnym. Jesli bowiem w
prawie unijnym i polskim w danym przypadku uzycia przez osobg trzecig znaku podobnego
(identycznego) do znaku renomowanego okaze si¢, ze wspOlny jest krag odbiorcow towarow
opatrzonych spornymi znakami, to wystarczy wykaza¢, ze ze wzgledu na podobienstwo
oznaczeh istnieje ryzyko skojarzenia przez odbiorcow znaku renomowanego ze znakiem
naruszyciela oraz ze takie skojarzenie moze skutkowaé ryzykiem czerpania nienaleznych
korzys$ci z renomy lub odrézniajacego charakteru znaku niezaleznie od tego, czy istnieje ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w blad oraz niezaleznie od wystgpowania ryzyka ostabienia renomy
lub charakteru odrdzniajacego znaku renomowanego (zob. wyrok w sprawie L 'Oréal przeciwko
Bellure'?). Wystarczy wigc wykazaé, ze warto$ci zwigzane z towarem (ushuga) oznaczang
znakiem renomowanym mogag by¢ w $wiadomosci odbiorcow przenoszone na towary (ustugi)

opatrzone znakiem naruszyciela.

13 Wyrok TS z 18.06.2009 r., C-487/07, L’ Oréal SA, Lancéme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier
& Cie przeciwko Bellure NV, Malaika Investments Ltd., Starion International Ltd. (sprawa L’Oréal przeciwko
Bellure), pkt 49.



Natomiast przepisy federalnego prawa amerykanskiego wykluczajg mozliwos¢
stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego w sytuacji, gdy
po6zniejsze oznaczenie jedynie przywodzi na mysl znak renomowany i przez to niesie ryzyko
przeniesienia pozytywnych skojarzen ze znaku renomowanego na pozniejsze oznaczenie, a
jednoczesnie nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad co do pochodzenia towarow
(ustug) ani tez ryzyko oslabienia znaku renomowanego. W doktrynie amerykanskiej zauwaza
sie w zwigzku z tym, ze gdyby sprawa L ’Oréal przeciwko Bellure'* byla rozstrzygana na
podstawie Lanham Act, to nalezatoby przypuszczac, ze uprawniony do znaku renomowanego
L’Oréal nie bylby w stanie wykazaé naruszenia prawa do swojego znaku'>. Rowniez w kilku
opisanych w niniejszej monografii sprawach dotyczacych parodii znakéw renomowanych sady
amerykanskie nie dopatrzyly si¢ naruszenia prawa do znakow renomowanych, cho¢ znaki
parodiujace w sposob oczywisty przywodzily na mysl znaki sparodiowane i pozytywne
wyobrazenia z nimi zwigzane's. We wszystkich tych sprawach kluczem do wydania wyroku
bylo stwierdzenie braku ryzyka wprowadzenia w btad oraz ryzyka ostabienia zar6wno renomy
znaku, jak i jego charakteru odr6zniajacego. Wskazana konstatacja wystarczyta do oddalenia
powoOdztw.

Ad. B) Dodatkowym argumentem na poparcie przedstawionej tezy (nazbyt rozszerzonej
ochrony interes6w uprawnionego do znaku renomowanego na gruncie polskiego i unijnego
prawa wilasno$ci przemystowej) jest wystepowanie do$¢ niepokojacego zjawiska
przyjmowania w prawie unijnym i polskim bardzo niskiego progu podobienstwa oznaczen jako
przestanki naruszenia prawa do znaku renomowanego. Dotyczy to w szczeg6lnosci
przypadkow, gdy sporne oznaczenia uzywane sg dla identycznych towardow, gdyz w takiej
sytuacji oczywiste jest, ze kregi odbiorcow towardéw lub ustug oznaczonych spornymi znakami
si¢ pokrywaja (w przypadku odmiennych towaréw kwesti¢ t¢ trzeba badac). Jak pokazuja
przyktady zaczerpnigte z orzecznictwa, bardzo czgsto w takim przypadku wystarczy wrecz
nawet niewielki stopien podobienstwa znaku pozniejszego do wczesniejszego znaku
renomowanego, aby mozna bylo stwierdzi¢, zZe istnieje mozliwos¢ skojarzenia znaku
pézniejszego ze znakiem renomowanym, i w konsekwencji uzna¢, ze wystepuje ryzyko

czerpania nienaleznych korzy$ci z renomy lub odrdzniajacego charakteru znaku

14 Wyrok C-487/07, L’Oréal przeciwko Bellure.

15 Zob. D.S. Welkowitz, Trademark Dilution Federal, State and the International Law, Arlington 2012, s. 657—
658.

16 Zob. wyrok United States Court of Appeals for the Fourth Circuit w sprawie Louis Vuitton Malletier S.A.
przeciwko Haute Diggity Dog LLC, 507 F.3d, 252 (4™ Cir. 2007); wyrok United Stated District Court for the
Southern District of New York w sprawie Tommy Hilfiger Licensing przeciwko Nature Labs LLC, 221 F. Supp.
2d 410, 423 (S.D.N.Y. 2002).



renomowanego (zob. w szczegolnosci: wyrok T-629/16, Shoe Branding (trzy rdwnolegle pasy
v. dwa rownolegle pasy); wyrok C-252/12, Specsavers International (SPECSAVERS v. ASDA
OPTICIANS); wyrok T-480/12, Coca-Cola Company (COCA- COLA v. MASTER), wyrok
T-359/15, Arrom Conseil (NINA RICCI v. ROMEO HAS A GUN BY ROMANO RICCI),
wyrok SN, V CSK 109/08 (VELUX v. OKPOL). We wszystkich wymienionych przypadkach
orzeczono naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego.

W federalnym prawie amerykanskim natomiast prog podobienstwa postawiony jest
znacznie wyzej. W odniesieniu do spraw o ostabienie znaku przez przy¢mienie (tj. szkodzenie
renomie znaku) przyjmuje si¢ wymog istotnego podobienstwa kolizyjnych oznaczen, okreslany
jako substantial similarity standard. Ze wzgledu na charakter naruszenia polegajacy na
dziataniu, ktoére szkodzi renomie znaku przyjmuje si¢, ze aby mozna bylo mowi¢ o ryzyku
szkodzenia renomie znaku, pdZniejszy znak musi wywolywaé silne skojarzenie z
wczesniejszym znakiem renomowanym, a nie tylko przywotywa¢ go na mysl!’. Ponadto
wymog wysokiego stopnia podobienstwa oznaczen, stosuje si¢ — co do zasady — rowniez jako
przestanke pozwalajaca na stwierdzenie oslabienia znaku przez rozmycie (tj. ostabienie
charakteru odrozniajacego znaku). Przykladowo w przypadku znakéw CITYBANK 1
CAPITAL CITY BANK Izba Odwotawcza Urzedu Patentowego USA nie dopatrzyta si¢
istotnego podobienstwa oznaczen (,,not substantially similar’) 1 stwierdzita brak ostabienia
znaku przez rozmycie'®. Podobnie konkluzje zapadly w sprawie dotyczacej kolizji zachodzacej
pomigdzy renomowanym stowno-graficznym znakiem STARBUCKS i pdzZniejszym stowno-
graficznym znakiem CHARBUCKS, w ktérym Sad Apelacyjny Drugiego Okregu uznat, ze
znak CHARBUCKS uzywany przez pozwanego dla palarni kawy jest jedynie minimalnie
podobny (ang. minimally similar) do renomowanego znaku STARBUCKS sygnujacego sie¢
kawiarni 1 wskazany stopien podobienstwa nie jest wystarczajacy do tego, by uzna¢, ze doszto
do ostabienia znaku renomowanego

Ad. C) Wnioski przedstawione w poprzednim punkcie sg szczegolnie niepokojace, jesli
wezmie si¢ pod uwage fakt, ze w prawie unijnym i polskim dziatanie pasozytnicze jest znacznie
tatwiej wykaza¢ niz dziatanie ostabiajace znak renomowany ze wzgledu na brak koniecznosci
przedstawienia dowodu potwierdzajacego pojawienie si¢ zmiany w rynkowych zachowaniach
konsumentéw towardw lub ustug oznaczonych znakiem renomowanym lub tez wysokiego

prawdopodobienstwa jej wystapienia. Zgodnie bowiem z tym, co stwierdzil Trybunat

17 Tak D.S. Welkowitz, Trademark Dilution ..., s. 421 oraz podane tam orzecznictwo.
18 Decyzja w sprawie Citigroup Inc. przeciwko Capital City Bank Group Inc., 94 USPQ2d, s. 1667 (T.T.A.B.
2010).
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Sprawiedliwosci w wyroku w sprawie [Intel Corporation, wskazany podwyzszony prog
dowodowy obowigzuje jedynie w przypadku dochodzenia ochrony przed dziataniami
oslabiajacymi znak renomowany'’. Nie mozna wiec nie zauwazy¢, ze pewna odpowiedzig w
prawie unijnym (a w konsekwencji 1 polskim) na wskazane powazne zaostrzenie zasad ochrony
znaku renomowanego przed dziataniami szkodzgcymi renomie lub charakterowi
odrézniajagcemu  znaku jest liberalne podejscie do ochrony przed pasozytniczym
wykorzystaniem znaku renomowanego®’. Nie wydaje sie jednak, by byto zasadne zaostrzanie
kryteriow dla jednej formy naruszenia prawa do znaku renomowanego przy jednoczesnym
tagodzeniu wymogow stosowanych dla innej formy naruszenia tego samego prawa. Jest to
bowiem prosta droga do marginalizacji w praktyce roszczen opartych na zarzucie dziatania na
szkode znaku renomowanego na rzecz tych opartych na zarzucie dziatania pasozytujacego na
renomie lub charakterze odr6zniajacym znaku.

W zwiazku z tym wydaje si¢, ze w federalnym prawie amerykanskim zachowana jest
wicksza rownowaga w systemie ochrony znakéw renomowanych, czego nie mozna powiedzieé
o prawie unijnym (a w konsekwencji i polskim), skoro pomimo wprowadzenia podwyzszonego
standardu dowodowego w odniesieniu do dowodow dziatania na szkode renomy lub charakteru
odrdzniajacego znaku mozliwe jest uzyskanie ochrony przed pasozytnictwem per se w oparciu
o stosowanie bardzo liberalnych kryteriow podobienstwa oznaczen. Sytuacja taka zdaje si¢
mimo wszystko prowadzi¢ do przyznawania w prawie UE i polskim nadmiernej ochrony
uprawnionemu do znaku renomowanego. Potwierdzeniem tej tezy sa powolane wyzej
przyktady orzeczen wydanych na gruncie prawa unijnego i polskiego.

W kontekscie przedstawionych rozwazan federalne prawo amerykanskie wydaje si¢
zapewnia¢ zdecydowanie bardziej zbalansowang ochron¢ znakom renomowanym, sprzyjajac
zachowaniu réwnowagi rynkowej 1 tym samym proporcjonalnie chronigc interesy
uprawnionych do znakdéw renomowanych, ich konkurentow i1 konsumentow.

Nalezy mie¢ jednak §wiadomos$¢ tego, ze ochrona przed pasozytnictwem per se wynika

w prawie unijnym 1 polskim z prawa podmiotowego funkcjonujacego juz od wielu lat we

19 Zob. wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07, Intel Corporation Inc. przeciwko CPM United Kingdom Ltd., pkt 77.
Przyjmuje si¢, ze zachowanie podwyzszonego standardu dowodowego, ktory zostal sformutowany w sprawie /ntel
Corporation w odniesieniu do dziatania na szkode¢ charakteru odrézniajacego znaku, nalezy stosowaé przez
analogi¢ rowniez w przypadku dochodzenia ochrony przed naruszeniem renomy znaku (tak m.in. M. Senftleben
[w:] A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark Law. Commentary, Oxford 2017, s. 352; R. Skubisz, Kolizja
pozniejszego znaku towarowego z wczesniejszym renomowanym znakiem towarowym — glosa do wyroku ETS z
27.22.2008 w sprawie C-252/07 Intel, EPS 2009/2, s. 37).

20 Tak tez M. Senftleben, Adapting EU Trademark Law to New Technologies: Back to Basics? [w:] Constructing
European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives, red. K. Geiger, Cheltenham, Northampton
2013, s. 152.
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wskazanej postaci. Stanowi wigc juz utrwalong formute ochrony na kontynencie europejskim.
Wydaje sie¢ wiec, ze nie nalezy si¢ spodziewa¢ mozliwosci wprowadzenia w tym zakresie
powaznych zmian legislacyjnych. W takiej sytuacji nalezaloby jednak postulowaé de lege
ferenda zaostrzenie standardoéw tej ochrony, w szczegélnosci w kontek$cie wymogow
dotyczacych stopnia podobienstwa oznaczen.

W mysl drugiej tezy formulowanej w monografii, ochrona zarejestrowanych
znakow towarowych renomowanych w prawie unijnym i polskim blizsza jest zasadom
przyjmowanym dla ochrony oznaczen na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, anizeli tym wlasciwym dla ochrony formalnej wynikajacej z decyzji
administracyjnej.

Przedstawione zatozenie wynika po pierwsze, z tego, ze kluczowa dla ochrony znaku
towarowego renomowanego przestanka, jaka jest jego renoma, nie wynika z danych zawartych
w rejestrze (w odroznieniu od wszystkich okoliczno$ci, jakie nalezy bada¢ w przypadku
naruszenia prawa do znaku zwyklego zarejestrowanego), ale z faktu uzywania znaku, co trzeba
kazdorazowo wykaza¢ w procesie dowodowym, tak jak w przypadku przestanek ochrony przed
czynem nieuczciwej konkurencji na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Po drugie, zasady okreslania pierwszenstwa uprawniajacego do dochodzenia ochrony
prawa do znaku renomowanego w prawie znakow towarowych?! wykazuja pewne
podobienstwo do tych obowigzujacych na gruncie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.
,»Przepustka” do wszczecia postgpowania o naruszenie prawa do znaku renomowanego jest
bowiem nie tylko pierwszefstwo prawa z rejestracji, ale rowniez pierwszenstwo uzyskania
renomy znaku, ktore wykazywane jest poprzez dowody potwierdzajace daty faktycznego
uzywania znaku w obrocie.

Po trzecie, jak pokazuja wnioski ptyngce z analizy orzecznictwa prejudycjalnego
Trybunatu Sprawiedliwo$ci, na gruncie prawa znakoéw towarowych zakres przedmiotowy
(zwigzany z rodzajem towardéw lub ustug, dla ktérych chroniony jest znak) i terytorialny
ochrony znaku towarowego renomowanego wyznaczany jest przez zakres, w ktoérym
udowodniona zostala renoma znaku. Renome bowiem wyznacza si¢ wedhug wtasciwego kregu
odbiorcow towarow (ustug) oferowanych pod danym znakiem, biorac pod uwage faktyczny
zakres terytorialny znajomosci znaku zgodnie z definicja znaku renomowanego z wyroku w

sprawie General Motors**. Znak renomowany moze wigc uzyskaé ochrone, jesli zachodza na

2 Pod pojeciem ,,prawo znakOw towarowych” nalezy rozumieé przepisy ustawy — Prawo wlasno$ci przemystowej
oraz rozporzadzenia 2017/1001 odnoszace si¢ do znakow towarowych renomowanych.
22 Wyrok C-375/97, General Motors, pkt 31.
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siebie kregi odbiorcéw towarow oferowanych pod spornymi znakami. Podobne reguty
przyjmowane s3 na gruncie zwalczania nieuczciwej konkurencji, gdyz o delikcie nieuczciwe;j
konkurencji mozna mowi¢ wtedy, gdy pokrywa si¢ klientela przedsiebiorcow toczacych spor
(abstrahujagc od tego, czy wystepuje miedzy nimi stosunek konkurencji zwigzany z
dziatalno$cia w podobnych branzach, o czym szerzej jest mowa w rozdz. VII pkt 2.4.
monografii).

Po czwarte, praktyka orzecznicza Trybunalu Sprawiedliwo$ci daje Swiadectwo temu,
ze w sprawach o naruszenie prawa do znaku renomowanego moze by¢ brana pod uwage
rowniez faktyczna postac, w jakiej znak renomowany jest uzywany w obrocie, a nie wytacznie
jego posta¢ widniejaca w rejestrze. W sprawie Specsavers*> Trybunat Sprawiedliwo$ci uznal,
ze nalezy uwzgledni¢ kolor znaku, oceniajac przesltanki jego naruszenia, pomimo iz znak
faktycznie zarejestrowany zostat tylko w wersji czarno-biatej. Owszem, Trybunat
Sprawiedliwos$ci zaznaczyl, Ze takie wnioski sg uprawnione tylko w sytuacji, gdy znaczna czg¢s¢
odbiorcow kojarzy 6w znak z danym kolorem lub kombinacja kolorow, jednak przedstawiona
praktyka orzecznicza moze doprowadzi¢ do tego, ze zbedne stanie si¢ rejestrowanie wariantow
kolorystycznych tego samego znaku, skoro sam fakt dlugotrwalego uzywania znaku w
kolorowej wersji moze zapewni¢ ochrong dla danego zestawienia kolorystycznego.

Po piate, pod pewnymi wzgledami w zakresie ochrony znakdéw renomowanych w
systemie rejestrowym stosuje si¢ reguty bardziej charakterystyczne dla ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, niz sama ustawa mogtaby to zaklada¢. Przykladowo, nalezy si¢
odwota¢ do wprowadzonego w wyroku Trybunalu Sprawiedliwo$ci w sprawie Intel
Corporation** obowiazku wykazania zmiany w zachowaniu rynkowym konsumentéw (lub
przynajmniej wysokiego prawdopodobienstwa jej wystagpienia) w przypadku dochodzenia
ochrony znaku renomowanego zarejestrowanego przed dziataniem szkodzacym renomie lub
charakterowi odrozniajacemu znaku. Takie podej$cie blizsze jest zasadzie konkretnego
wykazania ingerencji w dane dobro anizeli abstrakcyjnego naruszenia przyjmowanego na
podstawie przepisoOw prawa znakow towarowych.

2> Trybunat Sprawiedliwosci niejako

Po széste, w wyroku w sprawie Interflora
zréwnuje uzycie znaku, ktore legitymuje si¢ ,,uzasadniong przyczyng”, z takim uzyciem, ktore

wchodzi w zakres uczciwej konkurencji w odniesieniu do okreslonych towaréw lub ustug,

23 Wyrok TS z 18.07.2013 r., C-252/12, Specsavers International Healthcare Ltd. i inni przeciwko Asda Stores
Ltd., pkt 50.

24 Wyrok C-252/07, Intel Corporation, pkt 77.

25 Zob. wyrok TS z 22.09.2011 r., C-323/09, Interflora Inc. i Interflora British Unit przeciwko Marks & Spencer
plc i Flowers Direct Online Ltd., pkt 91.
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stwierdzajac, ze ,,takie uzywanie jest co do zasady elementem zdrowej i uczciwej konkurencji
w sektorze rozpatrywanych towaréw lub ustug i nastepuje zatem z «uzasadnionej przyczyny»
w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104/EWG i art. 9 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia 40/94”
(obecnie art. 5 ust. 3 pkt a dyrektywy 2015/2436 oraz art. 9 ust. 2 lit. ¢ rozporzadzenia
2017/1001). Tym samym nawet wprost w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci mozna
odnalez¢ odniesienia sugerujagce pokrewienstwo pomiedzy rozwigzaniami przyjetymi dla
ochrony znakdéw renomowanych zarejestrowanych a tymi wlasciwymi dla zwalczania
nieuczciwej konkurencji.

Przedstawiona teza — o wprzggnigciu w ochrone znakow renomowanych na gruncie
prawa znakow towarowych zasad wilasciwych dla ochrony przed dziataniami nieuczciwej
konkurencji — wynikajaca z analizy prawnoporéwnawczej omawianych w monografii
systemoéw prawa zdaje si¢ wskazywac¢ na to, ze w prawie Unii Europejskiej, gdzie nie ma
wyodrebnionego rezimu ochrony deliktowej przed nieuczciwa konkurencja, wystgpuje
tendencja do siggania — w ramach ochrony rejestrowej znakow renomowanych — po reguty
wiasciwe dla wspomnianej ochrony przed dziataniami nieuczciwej konkurencji. Tendencja ta,
ze wzgledu na fakt przynalezno$ci Polski do Unii Europejskiej, przenoszona jest rowniez na
polskie prawo znakéw towarowych, skoro przepisy o znakach renomowanych zawarte w
ustawie — Prawo wlasnosci przemyslowej stanowig implementacje¢ przepiséw dyrektywy i
powinny by¢ interpretowane zgodnie z jej celem i trescia, jak tez stosownie do wytycznych
ptynacych z wyrokéw prejudycjalnych Trybunalu Sprawiedliwosci w zakresie odnoszacym si¢
do wspomnianej materii. O ile wystgpowanie przedstawionej prawidtowosci w prawie unijnym
mozna uzasadnia¢ faktem braku w prawie unijnym osobnego aktu prawnego ksztattujacego
ochrong przed nieuczciwg konkurencja, o tyle wskazane uzasadnienie trudne jest do obrony na
gruncie prawa polskiego. Analizujac opisang sytuacje z perspektywy prawa polskiego, gdzie
wystepuje zarowno ochrona rejestrowa znakow towarowych, jak i ochrona wynikajaca z faktu
uzywania oznaczenia (na podstawie przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
tak znaczgca interferencja rezimow ochrony — jak to wynika z orzecznictwa organéw unijnych
— wydaje si¢ prowadzi¢ do rozmycia zasad rejestrowej ochrony znakéw renomowanych.

Ponadto, odwolujac si¢ do analizy prawnoporownawczej, warto zauwazyé, ze w
kontek§cie omawianego zagadnienia niemal salomonowym rozwigzaniem odznaczaja si¢
zasady ochrony znaku renomowanego przyjete w federalnym prawie amerykanskim. Na
podstawie bowiem z § 43 ¢) (15 U.S.C. § 1125) Lanham Act (stanowigcego podstawe ochrony
przed oslabieniem znaku renomowanego) moga by¢ chronione zaré6wno znaki renomowane

zarejestrowane 1 uzywane, jak i te jedynie uzywane w obrocie. We wskazanym przepisie doszto
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wiec do ujednolicenia zasad ochrony znakow zarejestrowanych i uzywanych ze wzgledu na to,
ze w przypadku znakow renomowanych kluczowa przestankg ich ochrony jest ich szeroka
znajomos$¢ wsrod ogdlnie pojmowanych mieszkancow USA, a nie sam fakt rejestracji lub
jedynie rozpoczgcia uzywania znaku w obrocie. Dodatkowo w celu wyeliminowania wszelkich
watpliwosci  odnosnie do mozliwosci stosowania kumulatywnej ochrony znakow
renomowanych w federalnym prawie amerykanskim zaznaczono w § 25 RLUC (zbidr zasad
postgpowania w sprawach nieuczciwej konkurencji), ze ochrong znakom renomowanym, poza
ryzykiem konfuzji, zapewniajg jedynie wtasciwe przepisy Lanham Act, a $cislej rzecz ujmujac,
§ 43 ¢) (15 U.S.C. § 1125) Lanham Act. Rozwigzanie takie wylagcza wszelkie dylematy
zwigzane z mozliwoscia kumulowania ochrony znaku renomowanego zarejestrowanego na
podstawie przepisow dotyczacych ochrony rejestrowej, jak i tych odnoszacych si¢ do ochrony
przed nieuczciwg konkurencja oraz pozwala na bezkolizyjne potaczenie regut wiasciwych dla
obu wymienionych rezimow ochrony, jakie sa niezbedne w odniesieniu do znaku
renomowanego.

Podsumowujac te czes¢ rozwazan, nalezy stwierdzié, ze przemieszanie w tak istotnym
stopniu regut ochrony znaku renomowanego nie powinno dziwié, jesli dotyczy systemu
prawnego, w ktorym brak jest wymienionych osobnych reziméw ochrony prawne;j, tak jak ma
to miejsce w prawie unijnym i w federalnym prawie amerykanskim. Natomiast niepokojace jest
wystepowanie tego zjawiska na gruncie prawa polskiego, gdzie uprawniony do znaku
renomowanego zarejestrowanego ma mozliwos¢ skorzystania zar6wno z ochrony swojego
prawa wylacznego do znaku renomowanego na podstawie przepisow Prawa wlasno$ci
przemystowej, jak 1 siggniecia do ochrony o charakterze deliktowym na podstawie przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwe]j konkurencji.

Rozwigzanie przedstawionego dylematu nie jest zadaniem tatwym. Wymaga bowiem,
po pierwsze, poszanowania tradycji ustawodawczych tych panstw cztonkowskich UE (w tym
Polski), w ktorych oprocz aktéw prawnych wdrazajacych postanowienia kolejnych dyrektyw
dotyczacych znakéw towarowych wystepuja odrgbne ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, czego nie ma w prawie unijnym w odniesieniu do znakéw towarowych, oraz, po
drugie, jednocze$nie wymaga uwzglednienia dazen ustawodawcy unijnego do ujednolicania
zasad ochrony znakow towarowych w calej Unii Europejskiej zaréwno w zakresie regulacji
krajowych obowigzujacych w panstwach cztonkowskich, jak i tych odnoszacych si¢ do znaku
towarowego UE. Moze wigc bytoby warto, zeby ustawodawca unijny przyjrzat si¢ regulacjom

obowigzujacym w federalnym prawie amerykanskim 1 skorzystat z przyjetych tam rozwigzan.
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Nalezaloby wiec si¢ zastanowi¢ nad mozliwoscia objecia jednolita ochrong na
podstawie prawa wlasnosci przemyslowej zarowno znakéow renomowanych
zarejestrowanych, jak i tych niezarejestrowanych, lecz jedynie uzywanych w obrocie,
skoro i1 tak w przypadku znakéw renomowanych kluczowa przestanka ochrony jest fakt
uzyskania przez znak okreslonego stopnia znajomosci znaku w$rdd odbiorcoOw (jesli przestanka
ta nie zostanie wykazana, fakt rejestracji nie ma znaczenia). Znaki renomowane bowiem
stanowig szczegOlng kategori¢ znakow, ktéora ze wzgledu na wymog faktycznej
rozpoznawalno$ci znaku w obrocie wymyka si¢ spod mozliwo$ci zastosowania wobec nich

wylacznie regut ochrony wiasciwych dla systemu rejestrowego.

5. Omowienie pozostalych osiagni¢¢ naukowo-badawczych

W prowadzonej przeze mnie pracy naukowej mozna wyr6zni¢ nastgpujace glowne
obszary badawcze dotyczace:

A) prawa znakoéw towarowych,

B) ochrony oznaczen odrdzniajacych przedsigbiorcow i przedsigbiorstw,

C) zagadnien zwigzanych z kolizja i kumulacjg praw wiasnosci przemystowej,

D) innych zagadnien odnoszacych si¢ do praw wtasnosci intelektualne;.

Ad. A) Publikacje dotyczace prawa znakow towarowych

Po uzyskaniu stopnia doktora zasadniczy kierunek prowadzonych przeze mnie badan
zogniskowat si¢ wokot zagadnien dotyczacych prawa znakow towarowych. W tym czasie
opublikowalam szereg artykutow i1 komentarzy oraz zaprezentowatam referaty i wyktady
otwarte poswieconych tej problematyce. W artykule pt. Special Criteria of Trade Mark
Protection with Regard to Pharmaceutical Products in the European Union Legal System, 11C
- International Review of Intellectual Property and Competition Law, September 2014, Vol.
45/6, celem badan byta analiza rozwigzan stosowanych w przypadku rejestracji i ochrony
znakoéw towarowych produktow farmaceutycznych w $Swietle prawa 1 orzecznictwa Unii
Europejskiej. Przeprowadzone badania pokazaty, Zze cho¢ w odniesieniu do znakéw
sygnujacych produkty farmaceutyczne stosuje si¢ te same przepisy, ktore znajduja
zastosowanie dla wszystkich innych znakéw towarowych mozna zaobserwowa¢ wystepowanie
pewnych szczegdlnych prawidlowosci. W artykule wykazuje, ze ze wzgledu na koniecznosé¢

przeprowadzenia wieloletnich badan klinicznych poprzedzajacych wprowadzenie towaru ze
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znakiem do obrotu, zasadnym jest uznanie, ze w przypadku omawianej kategorii znakow
towarowych prowadzenie badan klinicznych moze stanowi¢ wazny powdd braku
rzeczywistego uzywania znaku. Dzigki takiemu podejsciu mozliwe staje si¢ unikniecie decyzji
o uniewaznieniu prawa do znaku ze wzgledu na brak jego rzeczywistego uzywania.
Zagadnienia zwigzane z ochrong znakéw stosowanych dla produktéw farmaceutycznych byty
réwniez przedmiotem referatu wygloszonego przeze mnie na konferencji w Helskinkach
(Trade Marks of Pharmaceutical Products in the European Legal System”, referat wygloszony
w jezyku angielskim podczas konferencji - Helskinki AIPPI Forum & ExCo, 5-11 wrzesnia
2013 r.).

W kolejnym artykule, opublikowanym w czasopismie z tzw. listy filadelfijskiej, pt.
Trade marks with a reputation and famous marks: differences in approach between the
European Union, Poland and the United States in relation to the principle of speciality, Queen
Mary Journal of Intellectual Property 2017, nr 7 rozwazatam, czy znaki towarowe renomowane
chronione sa faktycznie poza zasada specjalizacji, czyli dla jakichkolwiek towarow. Wnioski
ptynace z przeprowadzonej analizy wskazuja na to, ze wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci w
sprawie General Motors, stoi w sprzecznosci z przepisami prawa unijnego w zakresie, w jakim
dopuszcza mozliwos$¢ uznania za znak renomowany oznaczenia cieszacego si¢ jedynie renoma
niszowa. Jesli bowiem znak ma by¢ chroniony dla jakichkolwiek towaréw, to nie powinno si¢
przyjmowaé zalozenia, ze znakiem renomowanym moze by¢ oznaczenie znane jedynie
jakiemus$ kregowi wyspecjalizowanych odbiorcow. W takim bowiem przypadku (okreslanym
mianem renomy niszowej) naruszenie prawa do znaku renomowanego moze zostaé
wykluczone ze wzgledu na to, ze nie zachodza na siebie kregi odbiorcow towarow lub ustug
oznaczonych przeciwstawionymi znakami, a wigc ze wzgledu na rodzaj towar6w. Natomiast
wyktadnia gramatyczna oraz celowos$ciowa norm prawnych wlasciwych dla ochrony znakéw
towarowych renomowanych na podstawie rozporzadzenia 2017/1001 i ustawy — Prawo
wlasno$ci przemystowej wyraznie wskazuje na to, ze renoma ma da¢ uprawnionemu ochrong
niezalezng od tego, dla jakich towarow zgloszony zostat do rejestracji (lub jest uzywany)
pbdzniejszy znak osoby trzeciej lub tez dla jakich towaréw uzywany jest w obrocie pozniejszy
znak osoby trzeciej, tj. niezaleznie od tego, czy pokrywa si¢ krag odbiorcow towarow (ustug)
oznaczonych spornymi znakami. W konsekwencji w artykule tym sformutowatam postulat
zawezenia ochrony znakow renomowanych do tych rozpoznawanych przez znaczacy krag

ogolnie pojmowanych odbiorcé6w (a nie jedynie odbiorcoOw towardw lub ustug, dla ktérych znak

renomowany jest uzywany) na znacznej cz¢sci terytorium danego kraju cztonkowskiego lub tez
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w odniesieniu do znaku europejskiego na znacznej czesci terytorium Unii Europejskie;j.
Przedstawiony problem poruszam réwniez w monografii habilitacyjne;.

Problematyce ochrony znakoéw towarowych renomowanych poswigcone s3 rdwniez
kolejne publikacje, wsrdd ktorych nalezy wymieni¢ przede wszystkim glose do wyroku Sadu
Unii Europejskiej w Luksemburgu (,, Wszystkie pasy nasze sq” — spor dotyczqcy czerpania
nienaleznych korzysci z renomy znaku towarowego — glosa do wyroku Sqdu z 1.03.2018 r., T
629/16, Shoe Branding Europa BVBA przeciwko EUIPO — Adidas AG, Glosa, Prawo
gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach, 2018, nr 4). W glosie tej zwrocitam uwage na
pojawiajacg si¢ w prawie unijnym i polskim niepokojaca tendencje¢ do przyznawania nazbyt
rozszerzonej ochrony znakom renomowanym ze wzgledu na stawianie bardzo niskiego progu
podobienstwa oznaczen w sporach, w ktérych zarzucane jest czerpanie nienaleznej korzysci z
renomy lub odrozniajacego charakteru znaku. Mysl te rozwingtam nastgpnie w monografii
habilitacyjne;.

Zajecie si¢ przez mnie problematyka ochrony znakow towarowych renomowanych w
prawie polskim i unijnym stalo si¢ przyczynkiem do pokazania problemu czgstego braku
spojnosci  wyrokéw wydawanych przez polskie sady z wytycznymi plyngcymi z
prejudycjalnych wyrokéw Trybunalu Sprawiedliwosci UE, co oméwitam w artykule pt. Wphw
prejudycjalnych wyrokow Trybunatu Sprawiedliwosci na krajowe prawo znakow towarowych
na przyktadzie znakow renomowanych (w:) 100 lat ochrony wlasnosci przemystowej w Polsce.
Ksiega jubileuszowa Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (red.) A. Adamczak,
Warszawa 2018.

Natomiast pewnym podsumowaniem catoksztattu prowadzonych przeze mnie badan na
obszarze prawa znakow towarowych renomowanych byt wyktad otwarty, ktory wygtositam na
seminarium naukowym w Krakowie [Ochrona prawa do znaku towarowego renomowanego
(analiza prawnoporownawcza), wyktad otwarty wygloszony na seminarium naukowym
organizowanym przez Katedre Prawa Wtasnos$ci Intelektualnej Wydziatu Prawa 1 Administracji
Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakoéw 18.01.2018 r.].

Wiele uwagi poswigcitam w swoich badaniach dotyczacych prawa znakoéw towarowych
mozliwo$ci parodystycznego wykorzystania znaku towarowego osoby trzeciej, analizujac te
kwesti¢ poczatkowo w kontekscie mozliwosci wykorzystania parodii znaku renomowanego
zarOwno w ramach obrotu gospodarczego, jak 1 poza nim w trzech systemach prawnych, tj. w
federalnym prawie amerykanskim, prawie unijnym i polskim (Granice parodystycznego
wykorzystania znaku towarowego renomowanego w prawie polskim, unijnym i amerykanskim

(w:) Wynalazczos¢ i Ochrona Wilasnosci Intelektualnej, (red.) A. Adamczak, Cedzyna 2017, z.

18



41 oraz referat pod tym samym tytutem wygtoszony na Seminarium Rzecznikow Patentowych
Szkot Wyzszych - Cedzyna, 18-22 wrze$nia 2017 r.). W kolejnej publikacji dotyczacej tematyki
parodii skoncentrowatam si¢ przede wszystkim na przeanalizowaniu wszystkich przestanek
naruszenia prawa do znaku towarowego renomowanego (tj. zarowno przestanek ogolnych jak
1 szczegolnych) w sytuacji, gdy owo naruszenie polega na uzyciu sparodiowanego znaku
towarowego osoby trzeciej (Parodia w kontekscie naruszenia prawa do zarejestrowanego
znaku towarowego (analiza prawnoporownawcza), (w:) Qui bene dubitat bene sciet. Ksiega
jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowinskiej, (red.) J. Barta, J. Chwalba, R.
Markiewicz, P. Wasilewski, Warszawa 2018). Wnioski ptynace z obu publikacji wskazujg
jednoznacznie na to, ze federalne prawo amerykanskie jest znacznie bardziej liberalne od prawa
polskiego czy unijnego w podejsciu do ochrony znakéw towarowych renomowanych w
konteks$cie ich ochrony przed parodystycznym uzyciem przez osobg trzecia. Rezultaty badan
prowadzonych w zakresie mozliwo$ci parodystycznego wykorzystania znaku towarowego
osoby trzeciej przedstawitam na ogolnopolskiej konferencji naukowej (Parodia znaku
towarowego — jak daleko mozna sie posung¢ (analiza prawnoporownawcza)?, referat
wygtoszony na Ogdlnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Wlasnos¢ Intelektualna w dziatalnosci
gospodarczej”, Lublin, 10.03.2017 r.).

W ramach badan prowadzonych na obszarze prawa znakoéw towarowych swoja uwage
skierowatam rowniez na inng szczegdlng kategori¢ znakow towarowych, jakimi sg znaki
powszechnie znane. W artykule pt. Ochrona znaku towarowego powszechnie znanego a zasada
terytorialnosci w prawie polskim i w federalnym prawie amerykanskim (analiza
prawnoporownawcza), PPH 2019, nr 2 wykazalam, ze w prawie polskim ochrona znakéw
towarowych powszechnie znanych nie stanowi wyjatku od zasady terytorialnos$ci, skoro
wlasciwe przepisy odpowiadajace standardom ochrony znakéw powszechnie znanych
(zakreslonym przez przepisy prawa mi¢dzynarodowego) zostaty wprowadzone do ustawy -
Prawo wlasnos$ci przemystowej, stajac si¢ czgscig polskiego prawa znakéw towarowych.
Natomiast w odniesieniu do amerykanskiego federalnego prawa znakéw towarowych za
uprawiony uznatam wniosek, zgodnie z ktorym ochrona znakdéw powszechnie znanych stanowi
wyjatek od zasady terytorialno$ci. Ponadto rozwazania prowadzone w omawianym artykule
doprowadzily mnie do do$¢ niepokojacych konkluzji. De lege lata doszio bowiem do
ujednolicenia pojecia znaku towarowego renomowanego i powszechnie znanego w prawie
polskim. Jednakze ze wzgledu na to, Ze wskazana konstatacja podwaza zasadnos¢
funkcjonowania odrgbnych dwoch kategorii znakow towarowych, tj. znaku renomowanego i

powszechnie znanego, zaproponowalam dwa alternatywne rozwigzania prezentowanej sytuacji.
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Po pierwsze, jesli podzial na osobne dwie kategorie normatywne omawianych znakow
towarowych mialby zosta¢ utrzymany, to nalezatoby przyjaé istnienie wyraznej réoznicy w
przestankach pozwalajacych na uznanie danego oznaczenia za znak renomowany i
odpowiednio powszechnie znany (niezaleznie od odmiennosci dotyczacych zasad ich ochrony).
Po drugie, jesli mialaby utrzymac si¢ omawiana wyzej tendencja ujednolicania sposobu
definiowania znaku powszechnie znanego i renomowanego, to zasadnym bytoby pozostawienie
jednej kategorii znaku, ktory jednak bylby chroniony odmiennie w zaleznosci od posiadane;j
rejestracji lub jej braku®. Sytuacja obecna, w ktorej polski ustawodawca wyrdznia dwie
odrebne kategorie znakéw towarowych analogicznie definiowanych wydaje si¢ by¢
pozbawiona racjonalnego uzasadnienia.

Kolejna kategorig znakow towarowych, jakie znalazty si¢ w moim obszarze badawczym
byly znaki stanowigce kompozycje kolorystyczna. Analiza obowigzujacych przepisow i
orzecznictwa przeprowadzona w artykule pt. Warunki rejestracji i zakres ochrony kompozycji
kolorystycznej jako znaku towarowego, Zeszyty Naukowe KUL 2018, z. 1 pozwolita mi na
sformutowanie wnioskéw, zgodnie z ktorymi zakres ochrony znakow barwnych (stanowigcych
kompozycje kolorystyczng bez konturéw) jest zblizony do tego, jaki wlasciwy jest dla ochrony
znakow graficznych przedstawiajacych kolory zamkniete w figurach geometryczne o zadanych
ksztattach. Znak stanowigcy kompozycje kolorystyczna nie uzyskuje bowiem ochrony w
odniesieniu do wszystkich mozliwych zestawien barw sktadajacych si¢ na dany znak. Zakres
ochrony takiego znaku jest $cisle okreslony poprzez wskazanie wzajemnych proporcji koloréw
1 sposobu ich potaczenia (np. linia prosta, falowana, rozmyta itp.), co znaczaco odrdznia go od
zakresu ochrony znaku stanowigcego pojedynczy kolor per se.

Jestem rowniez wspotautorkg komentarza do ustawy — Prawo wlasnos$ci przemystowe;,
w ktorym na ponad 300 stronach omowitam w sposéb kompleksowy caty dziat ustawy
dotyczacy znakéw towarowych 1 praw ochronnych przyznawanych na znaki towarowe w
Urzedzie Patentowym RP (J. Sitko, Znaki towarowe i prawa ochronne (w:) Prawo wlasnosci
przemystowej. Komentarz, T. Demendecki, A. Niewegtowski, J. J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec,
Warszawa 2015).

W odniesieniu do prawa znakéw towarowych podejmowatam réwniez dziatania
popularyzujace ten obszar zagadnien prawnych wyglaszajac referaty dla réznych grup
odbiorcow (referat pt. ,,Podobienstwa i roznice w systemie ochrony znakow towarowych i

wzorow przemystowych”, wygloszony na zaproszenie Polskiej Izby Rzecznikow Patentowych,

26 Rejestracja znaku w takim przypadku pozwala bowiem na uzyskanie rozszerzonej ochrony wiasciwej dla
znakow renomowanych.
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Okreg Lubelski, Lublin, 12 grudnia 2011 r.; referat pt. ,,Via Urzqd Patentowy — droga od
pomystu do rejestracji znaku towarowego”, wygloszony na zaproszenie studentow Kota

Naukowego Prawa Wtasnos$ci Intelektualnej UMCS, Lublin, 11 marca 2016 r.).

Ad. B) Publikacje dotyczace ochrony oznaczen odroézniajacych przedsiebiorcow i

przedsi¢biorstw

Istotnym obszarem badawczym w moim dorobku naukowym sg zagadnienia zwigzane
z ochrong znaczen przedsigbiorcOw i przedsigbiorstw. Jest to problematyka, ktora zajetam sie¢
na samym poczagtku mojej pracy naukowej, jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora,
analizujagc podstawy prawne i1 przestanki ochrony tej kategorii oznaczen odrdzniajacych (J.
Sitko, Oznaczenia przedsiebiorstw i ich ochrona, (W:) Zarzqdzanie przedsigbiorstwem:
ekonomia, prawo, kultura, etyka, (red.) W. Sitko, Kazimierz Dolny 2001; J. Sitko, Wybrane
aspekty prawne tworzenia marki przedsigbiorcy, (W:) Aspekty zarzqdzania markq miasta Lublin
2005. Publikacja towarzyszgca Il Lubelskiemu Forum Promocji Miasta i Regionu, Lublin
2002). Na poczatku drugiego milenium problematyka ta wzbudzata wiele watpliwosci, gdyz
byl to czas reformy prawa regulujacego ochrone wskazanych oznaczen odrdzniajacych i
dopiero formowania si¢ regulacji prawnych obecnie obowigzujacych. Przez dziesigtki lat
funkcjonowania przepisow kodeksu handlowego z 1934 r. firma byla jedynie oznaczeniem
spotek prawa handlowego. Od 2003 r. jest to oznaczenie kazdego przedsigbiorcy stosownie do
przepisow wprowadzonych do kodeksu cywilnego za sprawg ustawy z 14 lutego 2003 r. o
zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektorych innych ustaw. Nowe regulacje prawne
poddatam analizie poczatkowo na famach czasopisma prawniczego (J. Sitko, Firma w swietle
przepisow kodeksu cywilnego, Przeglad Prawa Handlowego, nr 5/2003), a nastgpnie w
rozprawie doktorskiej, ktora zostala opublikowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer (J.
Sitko, Firma i jej ochrona, Warszawa 2009). We wspomnianej monografii oméwitam nie tylko
nowowprowadzone wowczas regulacje prawa firmowego, ale takze opisatam szczegdlowo
rozwigzania przyjete w tym zakresie w prawie francuskim, angielskim 1 niemieckim.
Prowadzenie badan obcych systeméw prawnych znaczaco utatwit mi fakt uzyskania
Stypendium Rzadu Francuskiego (pazdziernik — listopad 2003), dzigki czemu przez dwa
miesigce przebywatam w Paryzu, gdzie uczestniczytam w zajeciach prowadzonych na
Université Panthéon-Assas z prawa autorskiego i wlasno$ci przemystowej oraz odbywatam
praktyke w kancelarii prawniczej Kimbrough & Associés zajmujacej si¢ prawem wlasnosci

intelektualnej. Ponadto istotne znaczenie dla badan prowadzonych w ramach prawa firmowego
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miat fakt uzyskania przeze mnie grantu z Ministerstwa Nauki 1 Informatyzacji na realizacje
rozprawy doktorskiej na temat: ,,Firma i jej ochrona”, ktory umozliwit mi odbycie praktyk w
Londynie w The Queen Mary Intellectual Property Research Institute (konsultacje naukowe z
Prof. Jeremy Phillipsem oraz dr Ilanah Simon, obecnie Ilanah Simon Fhima).

Badania w zakresie ochrony oznaczen przedsigbiorcy 1 przedsigbiorstwa
kontynuowatam roéwniez po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych. W swojej kolejnej
publikacji pt. Dualizm oznaczen przedsigbiorcy i przedsigbiorstwa - obrzeza prawa wtasnosci
przemystowej, PPH 2008, nr 4, skupitam si¢ na nakresleniu podobienstw i réznic wystepujacych
pomiedzy oznaczeniem przedsi¢biorcy (firmg), a oznaczeniem przedsiebiorstwa, ktore (przed
nowelizacjg z 2003 r.) bardzo czesto byty utozsamiane. Na skutek wprowadzonych zmian w
prawie firmowym nastapito wyraznie wyodrgbnienie firmy - oznaczenia indywidualizujacego
przedsigbiorce, jako podmiotu praw, od nazwy przedsigbiorstwa lub jego czesci - oznaczenia
stuzacego wyrdznieniu catego przedsigbiorstwa lub jego czgéci jako przedmiotu praw
przedsigbiorcy. W konsekwencji moze wzbudza¢ uzasadnione zdziwienie zamieszczenie w art.
5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pojecia firmy jako przyktadu oznaczenia
przedsiebiorstwa, a nie przedsigbiorcy. We wspomnianej wyzej publikacji z PPH poddatam
wiec weryfikacji znaczenie pojecia ,,firma”, uzytego w art. 5 u.z.n.k. w kontekScie zmian
wprowadzonych w nowelizacji przepiséw o firmie z 2003 r. Uznatam, ze przyjmujac zalozenie,
zgodnie z ktorym przepis ten odnosi si¢ tylko do oznaczen przedsigbiorstwa w znaczeniu
przedmiotowym, trzeba by oceni¢ wystgpowanie w nim firmy, jako swoisty btad legislacyjny,
gdyz jak wiadomo firma jest oznaczeniem podmiotu praw - przedsigbiorcy. Wobec tego trudno
przypuszczaé, by pojecie przedsigbiorstwa wystepowato w art. 5 UZNK jedynie w znaczeniu
przedmiotowym. Wydaje si¢ wiec, ze skoro analizowany przepis nie zostal zmieniony w
zwigzku z wprowadzong nowelizacja prawa firmowego i poj¢cie firmy nie zostalo z niego
usunigte, to zgodnie z teorig racjonalnego ustawodawcy nalezaloby przyja¢, ze w art. 5 u.z.n.k.
mowa jest o przedsigbiorstwie we wszystkich trzech znaczeniach, jakie znane sg teorii prawa,

tj. w znaczeniu przedmiotowym, podmiotowym 1 funkcjonalnym.

Ad. C) Publikacje poSwiecone zagadnieniom zwigzanym z kolizja i kumulacja praw

wlasnosci przemystowej

Uwazam, ze istotnym w moim dorobku naukowym watkiem badawczym sg zagadnienia
zwigzane z kolizjg roznych praw wlasnosci przemyslowej oraz z mozliwo$ciami stosowania

kumulatywnej ich ochrony. Jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych swoja
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uwage skupiatam na badaniu relacji zachodzacych pomiedzy roznymi kategoriami oznaczen
odrézniajacych, a w szczegdlnosci oznaczen przedsigbiorcy, przedsiebiorstwa oraz znakow
towarowych. Analizowatam przede wszystkim kwesti¢ mozliwosci rejestracji i uzywania znaku
towarowego identycznego lub podobnego do wczesniej uzywanej w obrocie nazwy innego
przedsigbiorcy lub przedsigbiorstwa (J. Malarczyk, M. Pozniak — Niedzielska, J. Sitko,
Dopuszczalnosé rejestracji znaku towarowego zawierajgcego nazwe innego przedsiebiorstwa w
swietle ustawy Prawo wilasnosci przemystowej, Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego, nr
10/2001; Prawne problemy tzw. pogranicza oznaczen odrozniajgcych w swietle ustawy — Prawo
wiasnosci przemystowej, Biblioteka Przegladu Prawa Handlowego 2002, Wlasnos¢ przemystowa
- aktualne problemy prawne i etyczne). Wspomniane zagadnienia byly roéwniez przedmiotem
referatu wygloszonego przeze mnie w jezyku angielskim podczas V Seminarium Polskiej i
Niemieckiej Grupy AIPPI (International Association for the Protection of Industrial Property),
pt. Conflicts between commercial names and trademarks under the Polish legal system, Krakow,
8-9 listopada 2002 r.

Po uzyskaniu stopnia doktora kontynuowalam badania we wspomnianym obszarze
kolizji 1 kumulacji praw wlasnosci przemystowej. Jednakze tym razem swoja uwage
zogniskowatam na relacji zachodzacej pomiedzy znakami towarowymi 1 wzorami
przemystowymi Wyglositam na ten temat referat w Cedzynie na Seminarium Rzecznikoéw
Patentowych Szkét Wyzszych w 2011 r., ktory nastgpnie zostat opublikowany w cyklicznie
ukazujacych si¢ zeszytach wydawanych przez Urzad Patentowy RP (J. Sitko, Kolizja pomiedzy
prawem do znaku towarowego, a prawem do wzoru przemystowego w swietle orzecznictwa
krajowego i unijnego, (w:) Wynalazczos¢ i Ochrona Wiasnosci Intelektualnej, (red.) A.
Adamczak, zbidr referatow z Seminarium Rzecznikdéw Patentowych Szkot Wyzszych, Cedzyna
2011, z. 35).

Zajelam si¢ kwestig kolizji 1 kumulacji praw do znakéw towarowych 1 wzorow
przemystowych ze wzgledu na znaczace zblizenie si¢ w ostatnich latach form
przedstawieniowych, jakie moga by¢ chronione w kategorii obu tych dobr wilasnosci
przemystowej. W kolejnej publikacji pt. Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i
wzoru przemystowego w prawie krajowym i unijnym, Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Prawa
Wiasnosci Intelektualnej, 2012, z. 2 (116) moim celem bylo pokazanie po pierwsze czym rdzni
si¢ ochrona danej formy na podstawie przepisow prawa znakow towarowych krajowych i
unijnych (wowczas wspolnotowych) od tej przyznawanej przez prawo wzordw przemystowych
krajowych 1 unijnych (wéwczas wspolnotowych) oraz po drugie, jakie sa konsekwencje wyboru

danej formy ochrony lub tez ewentualne, jakie sa mozliwosci skorzystania z ochrony
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kumulatywnej wraz z jej konsekwencjami. Ponadto we wspomnianym artykule omowitam
zasady rozstrzygania kolizji zachodzacych pomigdzy prawem do znaku towarowego, a prawem
do wzoru przemystowego. Badanie przepisow prawa i orzecznictwa doprowadzily mnie do
konkluzji, zgodnie z ktorg kwestia ta powinna by¢ rozstrzygana w oparciu o przepisy stosowane
odpowiednio w przypadku naruszenia prawa do znaku towarowego lub wzoru przemystowego,
na zasadach analogicznych, jak te stosowane w odniesieniu do kolizji pomigdzy dobrami tego
samego rodzaju, tj. pomiedzy dwoma przeciwstawionymi znakami towarowymi lub dwoma
przeciwstawionymi wzorami przemystlowymi. W okresie pisania niniejszego artykutu nie byta
to kwestia jednoznaczna, co w szczeg6lnosci potwierdzaty btedne podstawy prawne wydania
nie jednego wyroku w sprawie dotyczacej kolizji prawa do znaku towarowego z prawem do
wzoru przemystowego (zob. m.in. wyrok Sadu UE z 12.05.2010 r., w sprawie Beifa Group
Co.Ltd. przeciwko OHIM, T-148/08).

Wyniki badan prowadzonych na obszarze styku prawa znakdéw towarowych i wzoréw
przemystowych przedstawitam w dwoch kolejnych wystapieniach (referat pt. ,,Pogranicze
prawa do znakow towarowych i wzorow przemystowych w swietle wybranych przyktadow z
orzecznictwa", wygloszony na zaproszenie Mig¢dzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony
Wiasnosci Intelektualnej — AIPPI, Warszawa, 22 kwietnia 2012 r. oraz wyktad otwarty pt.
~Kumulacja i kolizja praw wiasnosci przemystowej na przyktadzie znakow towarowych i
wzorow przemystowych”, wygtoszony w siedzibie Urzedu Patentowego na zaproszenie Prezesa
Urzedu Patentowego, Warszawa, 25 listopada 2011 r.).

Wspomniany watek dotyczacy odpowiednich podstaw prawnych i1 wilasciwych
przestanek dla rozstrzygniecia kolizji pomiedzy prawem do znaku towarowego i1 wzoru
przemystowego poruszany byl przeze mnie takze w glosie do jednego w wyrokow
Wojewddzkiego Sadu Apelacyjnego w Warszawie pt. Zakres kompetencji Urzedu Patentowego
w sprawach o uniewaznienie prawa z rejestracji wzoru przemystowego ze wzgledu na
naruszenie prawa osoby trzeciej. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 listopada 2008
r. VI SA/Wa 710/08, Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach, 2012, nr 4. We
wskazanej publikacji analizie poddatam réwniez zakres faktycznych kompetencji Urzedu
Patentowego w odniesieniu do mozliwo$ci uniewaznienie prawa z rejestracji wzoru
przemystowego ze wzgledu na kolizje z wcze$niejszym prawem do znaku towarowego oraz
mozliwos$ci uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy ze wzgledu na naruszenie
wczesniejszego prawa do wzoru przemystowego. Analiza przepisow prawa przeprowadzona w
omawianej glosie sktonita mnie do sformutowania kilku wnioskow. Przede wszystkim Urzad

Patentowy nie powinien rozstrzyga¢ kwestii naruszenia prawa osoby trzeciej w przypadkach,
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gdy uprawniony do danego dobra niematerialnego rownolegle uruchamia $rodki ochrony na
drodze administracyjnoprawnej 1 cywilnoprawnej. Wowczas UP powinien zawiesi¢
postgpowanie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. i poczekaé na rozstrzygnigcie sagdu (UP
zwigzany jest prawomocnym wyrokiem sadu stwierdzajgcym naruszenie prawa osoby trzeciej).
Jezeli natomiast uprawniony do danego dobra niematerialnego dochodzi ochrony swojego
prawa tylko przed UP, wystgpujac o uniewaznienie prawa z rejestracji na wzor przemystowy
na podstawie art. 117 ust. 2 p.w.p., to UP moze samodzielnie rozstrzyga¢ przestanki tego
uniewaznienia. UP ma bowiem kompetencje do tego, by rozpoznajac sprawe o uniewaznienie
prawa z rejestracji wzoru przemystowego na podstawie art. 117 ust. 2 p.w.p., rozstrzygac
kwesti¢ naruszenia prawa osoby trzeciej. Nie oznacza to jednak, ze przedstawiony stan prawny
zasluguje na aprobate, gdyz sprawy, w ktérych ocenie podlega kwestia naruszenia prawa
podmiotowego, nie powinny by¢ rozstrzygane przez UP, jako sprawy ze stosunkow z zakresu
prawa cywilnego (art. 2 k.p.c.), co szerzej uzasadniam we wnioskach do glosy. Jednak obecnie
obowigzujace przepisy nie pozwalaja na przyjecie odmiennego stanowiska. Zatem de lege lata
nalezy przychyli¢ si¢ do tezy wygtoszonej przez WSA w glosowanym wyroku, z tym jednak
zastrzezeniem, ze nie mozna mowi¢ o wylacznej wlasciwosci UP do ustalenia, czy w sprawie
zachodzi przestanka uzasadniajgca, w §wietle art. 117 ust. 2 p.w.p., uniewaznienie prawa. W
omawianej glosie zwrdcitam tez uwage na to, ze niestety, prezentowana teza w praktyce moze
powodowa¢ wiele komplikacji, zaburzajac pewnos¢ stosowania prawa i niepodwazalnos¢
prawomocnych orzeczen. Poniewaz, sad nie jest zwigzany ostateczng decyzja administracyjna
(w zakresie oceny faktow stanowigcych podstaweg rozstrzygnigcia sprawy cywilnej), moze
dojs$¢ do sytuacji paradoksalnych w omawianym aspekcie kolizji praw, kiedy to UP moze by¢
zmuszony do dwukrotnego orzekania w tej samej sprawie. Moze bowiem zdarzy¢ si¢ tak, ze
UP odmoéwi uniewaznienia prawa z rejestracji wzoru przemystowego na podstawie art. 117 ust.
2 p.w.p., gdyz nie dopatrzy si¢ naruszenia wczesniejszego prawa ochronnego na znak
towarowy. Nastepnie wnioskodawca niezadowolony z przebiegu postepowania wniesie do sadu
powszechnego powodztwo w tej samej sprawie, a sad zakaze uzywania wzoru przemystowego,
uznajac, ze jednak doszto do naruszenia wezesniejszego prawa ochronnego na znak towarowy.
W takiej sytuacji, uprawniony do znaku towarowego moze ponownie ztozy¢ wiosek o
uniewaznienie prawa z rejestracji wzoru przemystowego, a UP begdac zwigzany prawomocnym
wyrokiem sgdu (zob. art. 365 ust. 1 k.p.c.), bedzie musiat prawo to uniewazni¢, pomimo tego
1z wezesniej wydat decyzje odmienng. Jeszcze bardziej skomplikowana mogtaby okaza¢ si¢
sytuacja, w ktorej UP uniewaznilby prawo z rejestracji wzoru przemystowego ze wzgledu na

naruszenie prawa podmiotowego osoby trzeciej, a nastgpnie sad powszechny orzeklby o braku
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naruszenia tego prawa, co hipotetycznie rzecz biorgc jest mozliwe, skoro sad nie jest zwigzany

prawomocng decyzja administracyjng, w zakresie o jakim byta wyzej mowa.

Ad. D) Publikacje poSwiecone innym zagadnieniem odnoszacym si¢ do praw

wlasnosci intelektualnej

Poza glownym nurtem moich badan, wymienionym w poprzednich punktach,
zajmowatam si¢ réwniez innymi zagadnieniami z dziedziny prawa wilasnosci intelektualne;.
Napisalam sze§¢ rozdzialdow w publikacji zbiorowej poswigconej umowom w obrocie
gospodarczym. Przy czym tylko trzy z nich powstaly po uzyskaniu stopnia doktora (J. Sitko.
Umowa licencyjna w prawie patentowym (w:) Umowy gospodarcze wg standardow UE, (red.)
A. Kidyba, Warszawa 2007, cz. 7.5.; J. Sitko, Umowa o przeniesienie prawa ochronnego na
znak towarowy (w:) Umowy gospodarcze wg standardow UE, (red.) A. Kidyba, Warszawa
2010, cz. 7.6.; J. Sitko, Umowa o przeniesienie patentu (w:) Umowy gospodarcze wg
standardow UE, (red.) A. Kidyba, Warszawa 2011, cz. 7.7.).

Zajmowatam si¢ roéwniez problematyka zarzadzania wtasnoscig intelektualng (J. Sitko,
Intellectual Property Management in Enterprise, Organizacja i Zarzadzanie Kwartalnik
Naukowy Politechniki Swietokrzyskiej, 2012/3; J. Sitko, Zarzqdzanie wlasnoscig intelektualng
w przedsiebiorstwie na przykladzie analizy strategii ochrony formy trojwymiarowej (wW:)
Integracja zarzgdzania w warunkach GOW, (red.) E. Skrzypek, Lublin 2012). Przeprowadzone
rozwazania skltanity mnie de tego, by stwierdzi¢, ze zarzadzanie wlasnoscig intelektualng
podobnie jak zarzadzanie wiedzg, moze by¢ realizowane wedtug rozmaitych strategii, ktore ze
wzgledu na stopien uszczegOlowienia przybieraja charakter ogolny lub tez szczegodtowy.
Strategie ogolne charakteryzuja si¢ przede wszystkim tym, Ze wyznaczaja ramy postgpowania
w zakresie ochrony wtasnosci intelektualnej w przedsigbiorstwie, uwzgledniajac jednoczesnie
strategie rozwoju calej organizacji jako takiej. Natomiast strategie szczegotowe sg najczesciej
SciSle powigzane z ogoélnymi, gdyz opracowywane s3g w celu ich realizacji, a ich
charakterystyczng cecha jest to, ze odnoszg si¢ do konkretnych dobr niematerialnych.

Wykonatam takze tlumaczenie dwoch wyrokéw Trybunatu Sprawiedliwosci UE, w
ktoérych Trybunal wypowiedzial si¢ na temat szczegdtowych kwestii zwigzanych z ochrong
patentowa produktow farmaceutycznych (J. Sitko, (w:) Wlasnos¢ przemystowa. Orzecznictwo
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej, (red.) R. Skubisz, wyd. 3, Warszawa 2015,
rozdz. 34 1 35).
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Ponadto jednorazowym odejsciem od problematyki ochrony praw wiasnosci
intelektualnej byt artykut, w ktorym poruszatam zagadnienia karnoprawne. We wspotautorskim
artykule, napisanym z dr hab. Malgorzata Dumkiewicz pt. Stalking na tle prawa karnego i
cywilnego (w:) Dobra osobiste w XXI wieku — nowe wartosci i nowe technologie, (red.) J.
Balcarczyk, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012 r., zajetam si¢ zagadnieniami karnoprawne;j
ochrony przed uporczywym n¢kaniem, czyli zachowaniem noszacym znamiona przestgpstwa
stypizowanego w art. 190a kodeksu karnego (okreslanego w jezyku angielskim jako stalking).
Przyczynkiem do powstania tego artykutu bylo wprowadzenie uporczywego nekanie do
polskiego prawa karnego, jako osobnego, stypizowanego czynu zabronionego. Wykladnia
gramatyczna i systemowa normy prawnej zawartej w art. 190a k.k. doprowadzita mnie do
przyjecia konkluzji, zgodnie z ktoéra polski ustawodawca penalizacje uporczywe negkanie
skutkujace nie tylko pojawieniem si¢ uczucia strachu u ofiary, ale rowniez naruszeniem jej
prywatno$ci bez wzgledu na to, czy owy strach wystepuje, czy nie (odmienne zalozenia
przyjmowane sg w prawie amerykanskim). Taka regulacja prawna pozwala przeciwdziata¢
zachowaniom uporczywego nekania juz w jego poczatkowej fazie, kiedy to pokrzywdzony nie
odczuwa jeszcze strachu, czy zagrozenia dzialaniami sprawcy, ktére jednak realizowane bez
jego zgody, w sposOb uporczywy, naruszaja jego prywatnos¢. Ponadto w omawianej publikacji
stawiam tezg, zgodnie z ktorag w $wietle art. 190a k.k. pokrzywdzonym w przestgpstwie
uporczywego ngkania moze by¢ tylko osoba nckana, a wigc ta, do ktorej skierowane sg

dziatania sprawcy.

Podsumowanie dorobku naukowego

Poruszane przeze mnie problemy naukowe byly nie tylko przedmiotem oméwionych
wyzej publikacji, ale rowniez referatow i1 wystapien prezentowanych przeze mnie podczas
konferencji 1 wyktadow otwartych. Po uzyskaniu stopnia doktora uczestniczylam w 17
konferencjach krajowych, migdzynarodowych 1 zagranicznych oraz wygtositam 6 wyktadow
otwartych na zaproszenie m.in. Urzedu Patentowego RP, Katedry Prawa WtasnoS$ci
Intelektualnej Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego, czy tez
studentow Kota Naukowego Prawa Wtasnosci Intelektualnej UMCS.

Roéwniez prace realizowane przeze mnie w ramach cztonkostwa w Miedzynarodowym
Stowarzyszeniu Ochrony Wtasnosci Intelektualnej (The International Association for the
Protection of Intellectual Property - AIPPI) mialy istotny wptyw na przebieg prowadzonych

przeze mnie badan naukowych. Bratam udzial w pracach zespotu powotanego do opracowania
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zagadnien zwigzanych z ochrong znakéw towarowych w ramach panelu: ,,Pharmaceutical
products and trademarks” (,,Produkty farmaceutyczne i znaki towarowe”), ktérego prace
zostaly przedstawione podczas konferencji - Helsinki AIPPI Forum & ExCo. Na wymienionej
konferencji wyglositam referat w jezyku angielskim pt. “Trade Marks of Pharmaceutical
Products in the European Legal System” (Helsinki, 5-11 wrze$nia 2013 r.).

Niemale znaczenie dla prowadzonych przeze mnie badan w dziedzinie prawa wlasno$ci
przemystowej miato uzyskanie prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego po
ukonczonej przeze mnie w 2009 r. aplikacji rzecznika patentowego. Konfrontacja z praktyka
stosowania prawa pozwolita mi niejednokrotnie na dostrzezenie istotnych probleméow
badawczych, ktorymi nastepnie zajmowatam si¢ w swojej dziatalnosci naukowe;.

Wazna role w mojej pracy zwigzanej z zagadnieniami ochrony wiasnosci intelektualnej
odegrato réwniez cztonkostwo w Komisji ds. uchwalenia Regulaminu ochrony wtasnosci
intelektualnej w Politechnice Lubelskiej. Efektem dziatan realizowanych przeze mnie w w/w
komisji bylo opracowanie regulaminu ochrony wiasnosci intelektualnej, zatwierdzonego
nastepnie przez wtadze Politechniki Lubelskie;.

Wydaje mi si¢, Ze zaprezentowane przeze mnie osiggniecia naukowo — badawcze moga

okazac¢ si¢ przydatne zaréwno dla rozwoju teorii, jak 1 praktyki stosowania prawa.
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