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WYLACZENIA (DYSKLAMACJE) SPOD OCHRONY
A ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRAWA
Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSEOWEGO

I. Wprowadzenie

Wz6r przemystowy stanowi wyglad wytworu, ktéry wynika z jego zewnetrz-
nie dostrzegalnych (za pomoca wzroku) lub dodatkowo wyczuwalnych (doty-
kiem) cech. Tak rozumiang posta¢ wytworu lub jego czesci tworza w szczegdlnosci
cechy linii, konturéw, ksztaltéw, kolorystyka, faktura, material lub ornamentacja
produktu. Wyglad wytworu wywoluje okreslone ogélne wrazenie w trakcie jego
percepcji w postaci, w jakiej produkt wystepuje na rynku podczas prezentacji
i przed nabyciem, a takze na etapie stosowania przez uzytkownika. Elementy
wytworu, ktére w toku takiej percepcji nie sa widoczne lub nie moga by¢ uwi-
docznione bez istotnej zmiany jego postaci, co wynika z wlasciwosdci wytworu
(np. czesci ukryte wewnatrz przedmiotu, elementy dostepne tylko podczas prze-
gladow, napraw itp.), nie maja znaczenia dla oceny nowosci i indywidualnego
charakteru wzoru przemyslowego, a tym samym nie sa objete ochrona.

Podobna role moga spetnia¢ wylaczenia spod ochrony, czyli tzw. dysklamacje
(ang. disclaimers), znane w szczeg6lnosci w prawie wzoréw przemystowych oraz
znakéw towarowych!. Zasady uzycia tego rodzaju wyltaczen w przypadku wzo-
réw przemystowych nie sa regulowane normami prawnymi. Okre§laja je przede
wszystkim wewnetrzne regulacje organéw powolanych do ochrony wtasnosci
przemystowej, w szczegélnosci ,Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw zwig-
zanych z zarejestrowanymi wzorami unijnymi przed Urzedem UE ds. Wlasnosci
Intelektualnej (EUIPO)”? jak rowniez judykatura. Powstaje jednak zagadnienie,

" kizysztof@czub.pl

! Na mocy rozporzadzenia nr 2015/2424 zmieniajacego rozporzadzenie nr 207/2009 w sprawie unij-
nego znaku towarowego nie jest juz mozliwe zastrzeganie wylaczenn w celu wskazania, Ze ochrona
nie ma dotyczy¢ okreslonego elementu formy przedstawieniowej znaku towarowego.

2 Por. https:/euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document _library/contentPdfs/
law_and_practice/designs_practice_manual/WP/examination_of_applications_for_registered_com-
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czy taregulacja jest kompletna pod wzgledem tresci i wystarczajgca z punktu wi-
dzenia postulatu pewnosci prawa. Ponadto, warto rozwazyg¢, jaki jest wplyw sto-
sowania rozpatrywanych wylaczen na zakres przedmiotowy prawa z rejestracji
wzoru przemyslowego, zwlaszcza przy ocenie podobienstwa chronionego wzo-
ru do innych wzoréw. Omawiane zagadnienie zyskuje na znaczeniu w szczego6l-
nosci w kontekscie niedawnego wyroku Sadu Generalnego w sprawie T-90/16,
Murphy v EUIPO — Nike Innovate (ECLI:EU:T:2017:464).

II. Istota wylaczen spod ochrony

Wylaczenia spod ochrony majg charakter dobrowolnych zastrzezen doko-
nywanych przez zglaszajacego na etapie ubiegania sie o udzielenie prawa wy-
tacznego w postepowaniu przed wlasciwymi organami rozpatrujacymi spra-
wy ochrony przedmiotéw wlasnosci przemystowej. Dysklamacje przybieraja
w praktyce rézne formy. Najczesciej spotyka sie wskazania graficzne: obwodze-
nie okreSlonych obszaréw ilustracji liniag przerywana lub linig ciaglta w kontra-
stowym kolorze czy zaciemnianie obrazu lub usuwanie/zmniejszanie nasycenia
koloréw z wybranych obszaréw. Ilustracje moga takze zawiera¢ elementy ze-
wnetrzne w stosunku do istoty wzoru stanowiace obiekty dodatkowe, pomoc-
nicze czy komplementarne. Dotyczy to zwlaszcza widocznych fragmentéw ciala
ludzkiego czy manekinéw (stosowanych dla zobrazowania fasonu odziezy czy
ukazania sposobu funkcjonowania danego narzedzia recznego), pojedynczych
czesci sktadowych wytworu zlozonego lub ich zestawu (w przypadku, gdy wzor
odnosi sie do przedmiotu stanowigcego okreslona czes¢ skladowa innej rzeczy),
przedmiotéw stanowiacych funkcjonalne uzupetnienie wzoru (np. zarys grzej-
nika lazienkowego jako zobrazowanie miejsca montazu uchwytu na reczniki,
ktorego wzér podlega ochronie), elementéw otoczenia (np. roslinnosé wokét bu-
dowli, ktérej projekt stanowi chroniony wzor).

Granica miedzy elementami objetymi dysklamacja a tzw. elementami ze-
wnetrznymi w stosunku do wzoru, jesli w ogole istnieje, jest z pewnoscia niewy-
razna i ptynna. Przepisy prawne nie rozstrzygaja omawianej kwestii. Wytyczne
EUIPO rozrézniajg wskazane kategorie, poswiecajac im odrebne formalnie jed-
nostki redakcyjne. Niemniej, nie sposéb nie zauwazy¢, ze funkcja analizowanych
elementéw jest bardzo zblizona i ze zakresy pojeciowe ich nazw pozostaja co
najmniej w stosunku krzyzowania sie. Elementy zewngtrzne wobec wzoru moga
stanowic¢ calkowicie odrebne pod wzgledem ontycznym obiekty znajdujace sie
obok przedmiotu gléwnego zilustrowanego jako wzoér (np. roslinnos¢ wokot
chronionej budowli), moga stykac si¢ (w réznym stopniu) z tym przedmiotem
(np. fragmenty ciala ludzkiego stuzace ukazaniu fasonu odziezy lub prezenta-
cji okreslonej funkcjonalnosci wytworu) albo by¢ jednym z elementéw wytworu

munity_designs_pl.pdf [dostep: 20.03.2018]. Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej —
ang. European Union Intellectual Property Office [dalej: EUIPO].
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zlozonego (np. silnik spalinowy z osprzetem), w ktérym ochronie podlegaja inne
elementy, zazwyczaj jego czesci skladowe (np. oslona silnika). W dwdch pierw-
szych przypadkach zastosowanie dysklamacji ma charakter uznaniowy. Niekie-
dy uzycie wylaczenia graficznego jest w sposéb oczywisty zbedne. Dotyczy to
sytuacji, w ktérych z kontekstu jasno wynika przedmiot ochrony wzoru oraz cha-
rakter pozostatych elementéw (zewnetrznych w stosunku do wzoru) uwidocz-
nionych na ilustracji. Zgtaszajacy moze jednak, w celu unikniecia ewentualnych
watpliwosci, dokonaé oznaczenia graficznego elementéw chronionych badz nie-
chronionych — zaleznie od tego, jaka forma wylaczenia bylaby bardziej czytelna.
W trzecim spoéréd przedstawionych przypadkéw uzycie identyfikatorow
wskazujacych na wylgczenie jest obligatoryjne, poniewaz tylko w taki sposéb
mozna zobrazowaé granice miedzy wzorem podlegajacym ochronie a pozo-
stalymi elementami wystepujacymi w materiale ilustracyjnym. Relacje miedzy
pojeciami ,elementy zewnetrzne” i ,wylaczenia spod ochrony” mozna opisac
nastepujaco. Wszystkie elementy zewngtrzne wobec wzoru sg jednoczeénie wy-
laczone z zakresu prawa z rejestracji, cho¢ nie zawsze takie wylaczenie przybiera
forme dysklamacji. Z drugiej strony nie kazda dysklamacja dotyczy elementéw
zewnetrznych w znaczeniu obiektéw znajdujacych sie obok wzoru lub jedynie
stykajacych sie z nim. Istnienie zagadnienia relacji pojeciowej ,elementéow ze-
wnetrznych” i ,wylaczen spod ochrony” moze by¢ uzasadnione pewnym prze-
sunieciem kategorialnym. Odnoszac sie do graficznych wylaczen zobrazowanych
na ilustracji wzoru, trzeba mie¢ na uwadze, ze ich byt jest zalezny, w zasadzie
jedynie, od woli zglaszajgcego. Jest to zatem warstwa graficzna dodana do czy
nalozona na reprodukcje wzoru, swego rodzaju metadana. Elementy zewnetrz-
ne wobec wzoru z kolei, przynajmniej w ujeciu prezentowanym w wytycznych
EUIPO (odpowiadajacym dwom pierwszym przypadkom wyréznionym wyzej),
sa dopelnieniem ilustracji wzoru przedstawionym w tej samej co on podstawo-
wej warstwie przekazu graficznego. Tego rodzaju elementy stanowia informacje
przydatne lub konieczne dla lepszego zrozumienia istoty wzoru lub jego otocze-
nia. Mimo ze decyzje w kwestii, czy i jak uwidoczni¢ analizowane obiekty, podej-
muje takze zglaszajacy, nie jest ona jednak, ze wzgledu na charakter elementéw
zewnetrznych, tak wolicjonalna jak w sytuacji omdéwionej wczesniej.

IIL. Zasady stosowania wylaczefh wedlug praktyki urzedowej

O wylaczeniach spod ochrony wzoréw przemyslowych przepisy prawne
traktuja wyraznie jedynie w odniesieniu do sytuacji, gdy wskutek uniewaznie-
nia prawa z rejestracji w czesci mozliwe/konieczne jest zlozenie przez upraw-
nionego o$wiadczenia dotyczacego zmienionej postaci wzoru, co do ktérej ma
by¢ utrzymana ochrona (por. art. 25 ust. 6 rozporzadzenia nr 6/2002 oraz art. 18
ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego nr 2245/2002). Zgodnie z ostatnio powo-
tanym przepisem rozporzadzenia wykonawczego tego rodzaju oswiadczenie
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nie powinno przekraczaé¢ objetosci 100 stéw, co sugerowaloby forme pisemnag
omawianego dokumentu. W wiekszosci przypadkéw bedzie takze konieczne
przedlozenie odpowiednio zmienionej ilustracji wzoru. Analizowana sytuacja
jest jednak specyficzna, poniewaz dotyczy nie tyle ograniczenia wynikajacego
samoistnie z okreslonego przedstawienia wzoru, ile wywolanego czynnikiem ze-
wnetrznym w postaci decyzji czy orzeczenia o uniewaznieniu prawa z rejestracji
tego wzoru w czesci.

W powolanych wyzej wytycznych EUIPO, jak réwniez we wspdlnym ko-
munikacie Europejskiej Sieci Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemyslowych
(ETMDN)® z 15 kwietnia 2016 r. — ,Konwergencja w zakresie graficznych spo-
soboéw przedstawiania wzoréw przemystowych”* zostaly oméwione najbardziej
typowe identyfikatory umozliwiajace wskazanie okreslonych cech wzoréw
przemystowych, dla ktérych nie wnosi si¢ o ochrong. Do tego typu elementéw
graficznych naleza przede wszystkim linie przerywane (skladajace sie z kropek,
kresek lub ich polaczenia), ktére moga by¢ uzywane w widoku wzoru (rysunku,
szkicu, wizualizacji, fotografii itp.) w celu oznaczenia elementéw wylgczonych
spod ochrony lub dla okreslenia tych czesci wzoru, ktére nie sa widoczne w da-
nym widoku, tzn. linii niewidocznych. W takim przypadku elementy chronione
powinny by¢ koniecznie zaznaczone linig ciagla. W przytoczonym wyzej komu-
nikacie Europejskiej Sieci Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych za-
warto wyrazng preferencje co do linii przerywanych jako rekomendowanej for-
my wizualnej dysklamacji. Jezeli uzycie linii przerywanych nie byloby mozliwe
ze wzgledéw technicznych (np. gdyby mialy one stuzy¢ do oznaczenia szwéw
na odziezy lub desenia, a takze gdy wzor jest zilustrowany za pomoca fotografii),
mozna zastosowa¢ inne formy identyfikatoréw okreslajacych wylaczenia, takie
jak cieniowanie, ograniczenie zamknieta linia ciggla lub rozmycie.

Rozmycie okreslonych czesci ilustracji jako forma dysklamacji polega na
graficznym pozbawieniu wyrazistosci fragmentéw ilustracji przedstawiajacych
te cechy wzoru, o ktérych ochrone zglaszajacy nie zamierza sie ubiega¢. Cechy
wzoru podlegajace ochronie powinny natomiast pozosta¢ wyrazne i odrézniaé
sie jednoznacznie od cech objetych dysklamacja.

% Europejska Sie¢ Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych, ang. European Trade Mark and
Design Network [dalej: ETMDN], dzialajaca pod auspicjami Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej, zostala powolana w celu zmniejszania réznic w praktyce funkcjonowania krajowych
urzedéw patentowych i EUIPO w dziedzinie udzielania ochrony i wykonywania wylacznych praw
wlasnosci przemystowej do znakéw towarowych i wzoréw przemystowych. Jest osrodkiem tgczacym
krajowe i regionalne urzedy ds. wlasnoéci intelektualnej, stowarzyszenia uzytkownikéw i inne orga-
nizacje zajmujace si¢ wlasnoscig intelektualna. Obecnie w programie ETMDN uczestniczy 27 urze-
déw krajowych, w tym Urzad Patentowy RE oraz EUIPO. Blizsze informacje na temat tej organizacji
mozna znalez¢ pod adresem: https://www.tmdn.org.

* Por. https://www.tmdn.org/network/documents/10181/352c418f-c73b-4c79-ab10-98128ed022ee [do-
step: 20.03.2018].
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Kolejnym identyfikatorem sg wskazania granic stosowane do wizualnego ob-
wiedzenia elementéw (cech) konstrukeji wzoru stanowigcych przedmiot zada-
nia o objecie ochrong prawng. Tego rodzaju dysklamacje przybieraja zazwyczaj
forme linii ciaggtych polaczonych, ktére ograniczaja wizualnie zakres prawa z re-
jestracji wzoru do obszaru znajdujacego sie wewnatrz utworzonej przez nie fi-
gury geometrycznej. Pozostale czesci ilustracji wzoru pelnig w takim przypadku
role czysto pogladowa, uwidaczniajac otoczenie, w ktérym znajduja sie elemen-
ty chronione. Zgodnie z komunikatem ETMDN omawiana forma dysklamacji
powinna by¢ stosowana precyzyjnie, tak aby w obrebie liniowego ograniczenia
widnialy jedynie te cechy, ktére beda podlegac¢ ochronie.

Innym $rodkiem stuzacym zobrazowaniu wylgczen jest cieniowanie i roz-
mywanie wizualne okreslonych cech, ktére maja by¢ wylaczone spod ochrony
wynikajacej z prawa z rejestracji wzoru przemystowego, co jednoczeénie prowa-
dzi do eksponowania elementéw chronionych. Ta forma dysklamacji polega na
graficznym przetworzeniu ilustracji z wykorzystaniem odpowiednio kontrastu-
jacych kolorow tak, aby zréznicowaé elementy chronione w stosunku do elemen-
tow, w odniesieniu do ktérych zglaszajacy nie wystepuje o ochrone. Omawiane
zréznicowanie moze polega¢ albo na rozjasnieniu, albo na przyciemnieniu ele-
mentéw wyltaczonych spod ochrony. W kazdym razie powinny one schodzi¢ na
dalszy plan w zestawieniu z kontrastowo wyeksponowanymi fragmentami ilu-
stracji ukazujacymi istote chronionego wzoru. W komunikacie ETMDN podkre-
§lono dodatkowo, ze cechy wzoru stanowigce przedmiot zagdanej ochrony musza
by¢ pokazane wyraznie, natomiast cechy podlegajace dysklamacji powinny by¢
przedstawione w taki sposob, by wygladaly na niewyrazne (rozmyte).

Identyfikatory wylaczajace stanowig rowniez separatory, ktére moga by¢ uzy-
wane — w celu uproszczenia ilustracji — do wskazania, Ze nie jest zastrzegana
doktadna dlugos¢ wzoru (tzw. nieokreslona dlugos¢). W takim przypadku sepa-
ratorem moga by¢ np. linie ciagle ,rozcinajace” wzér, ktére pozwalaja na pomi-
niecie tych czeéci wzoru, ktére nie sg istotne z punktu widzenia meritum ochrony,
a ktérych ukazanie zaklécitoby percepcje ilustracji ze wzorem z uwagi na duzy
rozmiar zobrazowanego wytworu.

Powyzszy katalog identyfikatoréw okreélajacych wylaczenia spod ochrony
powinien by¢ — mimo kategorycznego stwierdzenia zawartego w wytycznych
EUIPO - traktowany jako otwarty i w praktyce powinny by¢ dopuszczane takze
inne tego rodzaju elementy, pod warunkiem ze wystarczajgco wyraznie i jedno-
znacznie wskazuja na oznaczane wylaczenia, pozwalajac ustali¢ bez watpliwosci
zakres prawa z rejestracji danego wzoru przemystowego.

Zgodnie z powolanym dokumentem opracowanym w ramach ETMDN wi-
zualna dysklamacja powinna by¢ konsekwentnie przedstawiona na wszystkich
widokach wzoru.

Wylaczenia odnoszace sie do zakresu ochrony wzoréw przemyslowych nie
moga wynika¢ samoistnie z opisu wzoru. W tym kontekscie nalezy mie¢ na uwa-
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dze, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami opis ma jedynie wyjasniac ilustra-
cje wzoru przemystowego i jest opcjonalny (por. art. 108 ust. 3 ustawy — Prawo
wlasnosci przemyslowej i § 20 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia w sprawie dokonywa-
nia i rozpatrywania zgloszen wzoréw przemystowych oraz art. 36 ust. 3 lit. a roz-
porzadzenia nr 6/2002 w sprawie unijnych wzoréw przemystowych i art. 1 ust. 2
lit. a rozporzadzenia wykonawczego nr 2245/2002). Rozporzadzenie wykonawcze
nr 2245/2002 precyzuje, ze opis powinien by¢ pojedynczy i nie przekracza¢ 100
stéw. Wskazuje ponadto, iz opis musi sie odnosi¢ tylko do cech, ktére pojawiajq
sie w reprodukcji lub prébce wzoru. Opis moze zatem wyjasnia¢ w formie slow-
nej ewentualne wylgczenia zawarte w materiale ilustracyjnym, lecz nie powinien
zawiera¢ danych, w tym takze wylaczen, ktére nie s widoczne na ilustracji lub
probece wzoru. W przypadku, gdy opis wskazuje cechy niewidoczne wyraznie na
ilustracji danego wzoru przemyslowego, nie bedg one objete ochrong wynikajaca
z prawa z rejestracji takiego wzoru. Opis nie moze bowiem wplywacé bezposred-
nio na tre$¢ prawa wylacznego do wzoru, réwniez w znaczeniu negatywnym.
Ma to posrednie uzasadnienie takze w okolicznosci braku ujawnienia publiczne-
go samego opisu w publikacji informacji o rejestracji wzoru nastepujacej w Biule-
tynie Wzoréw UE. Publikuje sie jedynie wzmianke o tym, ze opis zostal ztozony
jako element zgloszenia (por. art. 14 ust. 2 lit. d rozporzadzenia wykonawczego
nr 2245/2002).

Podstawowa rola rozpatrywanych wylaczen jest zapewnienie jasnej i wy-
czerpujacej informacji dotyczacej zakresu ochrony wzoru przemystowego przez
doprecyzowanie danych wizualnych wynikajacych z materiatu ilustracyjnego
WZOTu.

W praktyce obowigzuje zasada, zgodnie z ktérg stosowanie elementéw ob-
cych, zewnetrznych z punktu widzenia samego wzoru, do jakich nalezy zaliczy¢
opisane wyzej formy wylaczeni spod ochrony, moze nastepowac jedynie w celu
jego lepszego zilustrowania i nie powinno wywolywa¢ zadnej watpliwosci co do
przedmiotu zadanej ochrony®. W niektérych przypadkach uzycie dodatkowych
elementéw w ilustracji wzoru jest niejako oczywiste i nie wywoluje koniecznosci
stosowania dodatkowych identyfikatorow wytaczen, np. gdy przedmiotem wzo-
ru jest odziez prezentowana z uzyciem fragmentu ciata ludzkiego lub manekina.
Z kontekstu, w jakim pojawiajq sie tego rodzaju elementy, wynika bowiem wy-
raznie cel i granice ich uzycia. W innych sytuacjach dla jasnego i jednoznacznego
zrozumienia istoty wzoru niezbedne jest natomiast odznaczenie elementéw nie-
stanowiacych wprost chronionego wzoru. Decyzja w tej kwestii nalezy przede
wszystkim do zglaszajacego. Jednakze EUIPO kontroluje w ramach badania for-

5 Por. Guidelines for examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and
Designs) on Registered community Designs. Examination of applications for Registered community designs,
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_
practice/designs_practice_manual/WP/TC/examination_of_applications_for_registered_community_
designs_tc_en.pdyf, s. 31 [dostep: 20.03.2018].
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malnego zgloszenia, czy spelnia ono wymogi dotyczace formy przedstawienio-
wej wzoru. Zgodnie bowiem z art. 36 ust. 1 lit. c zdanie pierwsze rozporzadzenia
nr 6/2002 przedstawienie wzoru powinno nadawac sie do reprodukcji. Ponadto
szczegblowe wytyczne dotyczace formy przedstawieniowej wzoru zawiera art. 4
rozporzadzenia wykonawczego nr 2245/2002. Zgodnie z ust. 1 lit. e tego przepisu
wzo6r powinien by¢ odtworzony na neutralnym tle i nie moze by¢ retuszowany
atramentem lub korektorem. Ponadto jakos$¢ reprodukcji powinna umozliwia¢
wyrazne rozréznienie wszystkich szczegétéow wytworu, dla ktérych zada sie
ochrony.

IV. Zasady stosowania wylaczen sformulowane w orzecznictwie

Judykatura precyzuje reguly odnoszace sie do uzywania wylaczen spod
ochrony w postepowaniu o udzielnie prawa z rejestracji wzoru przemystowego
oraz przy ocenie podobienstwa wzoréw przemyslowych. Wyjasnienia dotycza
przede wszystkim interpretacji zakresu wylaczen. Warto w tym wzgledzie odno-
towac najbardziej reprezentatywne poglady judykatury z ostatniego czasu.

Sprawa T-16/16, Mast-Jigermeister (EU:T:2017:68.), dotyczyla reprodukcji
wzoru przemystowego UE. Zglaszajaca wskazala w zgloszeniu kubki (z klasy
07.01 klasyfikacji lokarnenskiej) jako produkty, do ktérych odnosza sie wzory.
W sprawozdaniu z badania zgloszenia ekspert EUIPO powiadomil zglaszajaca,
ze powyzsze wskazanie produktéw nie odpowiada przedlozonym reproduk-
cjom wzordéw, poniewaz uwidoczniono na nich takze butelki (zaliczane do klasy
09.01 wspomnianej klasyfikacji). Zdaniem eksperta butelki zostaly explicite przed-
stawione na ilustracjach i z tego wzgledu w kontekscie zgloszenia nie mozna
zidentyfikowa¢ wyraznie cech, w odniesieniu do ktérych wniesiono o ochrone.
Jednoczesnie ekspert zaproponowal usuniecie brakéw przez dostarczenie no-
wych reprodukeji, w ktérych wskazane cechy zostalyby okreslone za pomoca
kropkowanych linii lub kolorowych obramowan, albo podziat zgloszenia zbio-
rowego. Na skutek odwolania zglaszajacej od decyzji urzedu Izba Odwolawcza
EUIPO potwierdzila, ze przedmiotowe wzory nie umozliwialy jednoznacznego
okreélenia zakresu ochrony — nie bylo jasne, czy o ochrone wniesiono w stosun-
ku do kubka, butelki czy tez ich kombinacji. W wyniku rozpoznania skargi na
decyzje Izby Odwolawczej EUIPO Sad w wyroku z 9 lutego 2017 r. uznal, Ze
art. 36 ust. 1 rozporzadzenia nr 6/2002 ma zastosowanie nie tylko do sytuacj,
w ktérych przedstawienie spornego wzoru jest ,fizycznie” czy ,materialnie”
wprowadzajace w blad lub niezrozumiale, w szczegdlnosci ze wzgledu na niska
jako$¢ wydruku, ale takze do niedokltadnosci, niepewnosci lub niejasnosci w od-
niesieniu do przedmiotu ochrony wzoru, o ktérego rejestracje wystagpiono. Za
taka interpretacjgq przemawia wykladnia systemowa. Ponadto Sad stwierdzil, ze
przeslanka jednoznacznego przedstawienia zgltaszanego wzoru przemyslowego
nawiazuje do ogélnego wymogu jasnego i precyzyjnego okreslenia wszystkich
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szczeg6low wzoru, co do ktérego wniesiono o udzielenie ochrony (por. wyrok
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie nr C-273/00: Sieckmann (EU:C:2002:748.); wy-
rok z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie nr C-307/10: Chartered Institute of Patent
Attorneys (EU:C:2012:361)). Niedokladne reprodukcje wzoru uniemozliwialyby
osobom trzecim okreslenie w sposéb jednoznaczny zakresu przedmiotowego
ochrony rozpatrywanego wzoru.

Zgodnie ze stanem faktycznym sprawy nr T-90/16: Thomas Murphy v EUIPO —
Nike Innovate (EU:T:2017:464), w zgloszeniu wzoru przemystowego UE wskazano
nastepujace produkty ,instrumenty, aparaty i urzadzenia pomiarowe” (z klasy
10.04 klasyfikacji lokarnenskiej). W stosunku do tego wzoru zostal po rejestra-
¢ji zlozony wniosek o uniewaznienie prawa wylacznego z powolaniem sie na
podobny wczedniejszy wzor odnoszacy sie do ,elastycznych paskow zegarkéw
LCD”. W wyroku z dnia 4 lipca 2017 r. Sad potwierdzil, Ze ocena poréwnawcza
miedzy wzorami powinna by¢ oparta na wzorach w postaci, w jakiej zostaty one
opisane i przedstawione w dokumentacji zgloszeniowej. Jednakze nie jest wy-
kluczone uwzglednienie przy dokonywaniu poréwnania wzoréw produktéw
bedacych w obrocie, ktére stanowia egzemplifikacje wzoréw — przynajmniej dla
celéw pogladowych, tj. aby potwierdzi¢ wnioski ptynace z dokonanej uprzednio
analizy odnoszacej sie do wzoréw opisanych i przedstawionych w dokumen-
tacji zgloszeniowej (por. takze wyrok z dnia 20 pazdziernika 2011 r. w sprawie
nr C-281/10 P: PepsiCo — Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679); wyrok z dnia
7 listopada 2013 r. w sprawie nr T-666/11: Budziewska v OHIM — Puma SE, Félin
bondissant (EU:T:2013:584)). W sprawie T-90/16 podtrzymano poglad utrwalony
w orzecznictwie, zgodnie z ktérym ocena ogdlnego wrazenia wywolywanego
przez poréwnywane wzory powinna odnosi¢ si¢ jedynie do elementéw podlega-
jacych rzeczywiscie ochronie, bez uwzgledniania cech niechronionych na skutek
wylgczen (por. wyrok z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nr T-666/11: Budziewska
v OHIM — Puma SE, Félin bondissant; wyrok z dnia 29 pazdziernika 2015 r. w spra-
wie nr T-334/14: Roca Sanitario v OHIM — Villeroy & Boch, Single control handle fau-
cet (EU:T2015:817); wyrok w sprawie nr T-90/16: Thomas Murphy v EUIPO — Nike
Innovate). Elementy wzoru niewynikajace wyraznie z formy przedstawieniowej
tego wzoru nie moga by¢ brane pod uwage przy ocenie podobiefstwa wzoréw.
W przedmiotowej sprawie chodzitlo w szczegdlnosci o cechy elektroniczne, wy-
Swietlacz na pasku, ukryty dopdki nie zostal wlaczony lub aktywowany, o po-
ziome linie na powierzchni paska, ktére nie wystepowaly w rzeczywistosci ani
nie byly statyczne, lecz symbolizowaly filtr polaryzacyjny, jak réwniez o symbol
nurka wskazujacego na wodoszczelno$¢ paska oraz o przezroczysty material pa-
ska istotny z punktu widzenia dzialania wy$wietlacza.

W wyroku z 14 czerwca 2011 r. w sprawie T-68/10, Sphere Time v OHIM
(EU:T:2011:269), stwierdzono, ze ogélny widok spornego wzoru, odnoszacego sie
do zegarkéw, przedstawiony w Biuletynie Wzoréw UE oraz w urzedowej ba-
zie danych wzoréw pozwala na stwierdzenie, ze pewne elementy tego wzoru,
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w szczegdlnodci jego zapiecie, sa przedstawione za pomoca linii mniej wyraz-
nie zaznaczonych niz inne elementy, np. smycz i koperta zegarka. Jednakze ze
wzgledu na ograniczony rozmiar widoku ogdlnego nie jest mozliwe stwierdze-
nie w sposéb pewny, czy wspomniane elementy sa przedstawione za pomocg
linii kropkowanych. Ewentualng watpliwos¢ w tym wzgledzie rozwiewa widok
spornego wzoru w pelnym rozmiarze, dostepny w odniesieniu do widoku ogol-
nego w wersji elektronicznej Biuletynu Wzoréw UE oraz w urzedowej bazie
danych wzoréw wspdlnotowych. Widok ten pozwala bowiem dostrzec wyraz-
nie, ze zapiecie spornego wzoru jest przedstawione za pomoca linii kropkowa-
nych, podobnie jak wskazéwki zegarka i element prostokatny na tarczy zegarka.
W $wietle powyzszego nalezy uzna¢, ze wymienione elementy nie naleza do ele-
mentéw chronionych spornym wzorem.

V. Wplyw wylaczen spod ochrony na zakres przedmiotowy
prawa z rejestracji wzoru przemystowego

Kwestia, czy i ewentualnie w jakim zakresie zglaszajacy moze wplywaé na
zakres prawa z rejestracji wzoru przemystowego w drodze celowego wykorzy-
stania instytucji dysklamacji, pozostaje otwarta. Nalezy w tym wzgledzie poddac
analizie zr6znicowane przypadki, ktéore moga wystapi¢ w praktyce. Najczest-
sza sytuacja jest stosowanie przez zglaszajacych wzory przemystowe wylaczen
zgodnie z praktyka urzedowa, do czego zreszta przyczyniaja sie same urzedy,
w szczegolnosci EUIPO, w toku badania formalnego zgloszenia. Nawet jednak
w tej grupie przypadkéw moga i pojawiaja sie watpliwosci interpretacyjne.
Dotyczy to zwlaszcza niejednoznacznego uzywania linii wskazujacych granice
ochrony. Omawiany problem moze uwidoczni¢ sie gtéwnie, gdy na jednym wi-
doku wzoru zglaszajacy zaznacza takimi liniami wiecej niz jeden obiekt/obszar,
a charakter ilustracji nie umozliwia jednoznacznej interpretacji zakresu ochrony/
wylaczenia, poniewaz powstaly obraz mozna rozumie¢ co najmniej dwuznacz-
nie, tj. nie wiadomo lub nie jest jasne, ktére elementy wzoru sa chronione, a ktére
wylaczone spod ochrony. Nie chodzi przy tym o charakter samych linii (zakla-
dajac, ze z punktu widzenia formalnego spelniaja wymogi urzedowe), lecz o ich
uzycie w kontekscie konkretnej ilustracji wzoru.

Inng kategoria przypadkow uzycia oznaczen graficznych wskazujacych na
wylaczenia spod ochrony wynikajacej z prawa z rejestracji wzoru przemystowe-
g0 sa sytuacje wykorzystania dysklamacji z zamiarem ukierunkowania ochrony.
Jest to dalej idace rozwigzanie niz tylko proste wykluczenie fragmentéw wzoru
w spos6b oczywisty nienadajacych sie do ochrony. Dysklamacje mozna bowiem
uwidocznic tak, aby intencjonalnie nie obja¢ nimi okreslonych elementéw wzoru,
ktére w typowych przypadkach sa wylaczane spod ochrony. Dotyczy to przede
wszystkim elementéw graficznych niejednoznacznych w kontekscie konkretnej
ilustracji, ktére jednoczesnie moga by¢ réznie interpretowane w $wietle praktyki
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urzedowej i wytycznych orzecznictwa. Ponadto w niektérych przypadkach jest
mozliwe wlaczenie elementéw niegraficznych (np. znakéw typograficznych,
w szczegolnosci w postaci ciagow i okreslonych sekwencji liter) uwidocznionych
na ilustracji danego wytworu do istoty wzoru przez zlozenie o§wiadczenia, ze
stanowia one jego integralng czes¢. W ten sposéb mozna posrednio rozszerzy¢
ochrone wzoru o elementy stowne niepelnigce funkgcji czysto opisowej.

VI. Podsumowanie

Przeglad unormowan prawnych, praktyki urzedowej oraz wypowiedzi
orzecznictwa poswieconych graficznym wylaczeniom spod ochrony w odniesie-
niu do wzoréw przemyslowych prowadzi do wniosku, ze analizowana instytucja
moze by¢ istotnym wyznacznikiem zakresu przedmiotowego prawa z rejestra-
¢ji. Dysklamacje stanowia réznego typu oznaczenia graficzne pozwalajace na
identyfikacje elementéw wzoru, dla ktérych zglaszajacy nie zamierza ubiegac sie
o ochrone. Omawiane identyfikatory moga by¢ nanoszone jedynie na ilustracje
wzoru i tylko w postaci graficznej, poniewaz opis nie jest elementem obligatoryj-
nym dokumentacji zgloszeniowej. W tym znaczeniu wylaczenia sa swego rodza-
ju dodatkowa warstwa danych w stosunku do pierwotnej zawartosci materiatu
ilustracyjnego. Dysklamacje w okreSlonych przypadkach (gdy odnosza sie do
wylaczanych spod ochrony obiektéw znajdujacych sie obok wzoru lub jedynie
stykajacych sie z nim) moga by¢ takze traktowane jako synonim elementéow ze-
wnetrznych wobec wzoru. W $cistym rozumieniu sg one jednak tylko srodkiem
graficznego przetworzenia istniejacej ilustracji wzoru dla potrzeb precyzyjnego
okreélenia zakresu jego ochrony.

W niektérych sytuacjach zastosowanie dysklamagji jest koniecznoécia, ponie-
waz — ze wzgledu na charakter i zawartos¢ ilustracji — nie da sie inaczej usta-
li¢ jednoznacznie przedmiotu ochrony i spelni¢ ogélnego wymogu formalnego
przedstawienia wzoru w sposéb umozliwiajacy wyrazne rozréznienie wszystkich
szczegotow wytworu, dla ktérych zada sie ochrony (posrednio takze przez wyla-
czenie elementéw niechronionych). W pozostalych przypadkach zgltaszajacy ma
wiekszg swobode w decydowaniu o zakresie wylaczen. W pewien sposéb moze
takze przez odpowiednie uzycie dysklamacji ukierunkowywaé¢ ochrone wzoru.
Zakres tego rodzaju wplywu zglaszajacego na przyszle prawo z rejestracji zalezy
przede wszystkim od wyjsciowej dokumentacji ilustracyjnej wzoru. Im bardziej
jest ona niejednoznaczna, im wiecej zawiera elementéw, ktérych istnienie moze
wplywa¢é na percepcje wzoru, ale ktére zarazem nie stanowig jego Scislej istoty,
tym wieksze mozliwosci po stronie zglaszajacego.

Biorac pod uwage powyzszy kontekst, mozna dostrzec istotne mankamenty
regulacji dotyczacej instytucji dysklamacji. Wydaje sie, ze przede wszystkim bra-
kuje bezposredniego ogélnego unormowania prawnego w zakresie dopuszczal-
nosci oraz choc¢by podstawowych wymogdéw formalnych omawianych wylaczen.
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Wzorcem dla postulowanego unormowania moglyby by¢ przepisy art. 37 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009 w sprawie unijnego znaku towarowego w brzmieniu
sprzed zmiany dokonanej na mocy rozporzadzenia nr 2015/2424. Proponowa-
na regulacja powinna przewidywa¢ postanowienie, zgodnie z ktérym jesli wzor
przemystowy zawiera element nienadajacy sie do ochrony i mogacy tym samym
wywolywaé watpliwosci co do zakresu ochrony wzoru, urzad moze zazadaé, pod
rygorem odmowy rejestracji, aby zgtaszajacy uzupelnit ilustracje o wskazanie ta-
kiego elementu samodzielnie albo Iacznie ze wskazaniem elementéw chronio-
nych. Ponadto nalezy ustanowi¢ zasade jurydyczna publikowania dysklamacji
wraz z ogloszeniem o rejestracji wzoru. Opisane zmiany de lege ferenda powin-
ny dotyczy¢ przede wszystkim rozporzadzenia nr 6/2002 w sprawie unijnych
wzoréw przemyslowych oraz dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony
wzoréw. Dopuszczalne formy dysklamacji moga by¢ regulowane przez przepisy
wykonawcze lub — jak to jest obecnie — przez praktyke urzedowa, w szczegdlno-
$ci komunikat ETMDN. Wydaje sie, ze ta ostatnia regulacja jest w tym zakresie
wyczerpujaca.

Postulowane zmiany legislacyjne maja na celu umocnienie pewnosci prawa
w stosunku do o0s6b trzecich przez zagwarantowanie stosowania okreslonego
przepisami trybu oraz Srodkéw stuzacych dysklamacji.

Krzysztof Czub

EXCLUSIONS (DISCLAIMERS) FROM THE PROTECTION
AND THE SUBJECTIVE SCOPE OF THE RIGHT RESULTING
FROM THE INDUSTRIAL DESIGN REGISTRATION

The article concerns the issue of exclusions (disclaimers) from protection and their in-
fluence on the subjective scope of the right resulting from the industrial design registra-
tion. The analyzed institution may be an important determinant in this regard. The Author
carefully analyzes the concept of disclaimer, also in the context of its relation to defining
elements which are external to the design. The article reviews legal regulations, official
practice and case law concerning the use of the exclusions from protection. The results
of the analysis show that, despite the existence of a comprehensive regulation of the of-
ficial practice concerning disclaimers, notably within the European Trademark and Design
Network (ETMDN), there is no general legal regulation in this area. The Author provides
de lege ferenda proposals relating to the establishment of general legal regulations of the
exclusions from protection resulting from the right in registration for an industrial design,
which would increase the legal certainty of trading participants.






