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dyrektywa 2015/2436

kc

kpa

Konwencja paryska

Klasyfikacja nicejska

pwp

Wykaz skrotow

Akty prawne

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. majaca na celu zbli-
zenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odno-
szgcych sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 336
2 23.12.2015)

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.
Dz.U.z2019r. poz. 1145, 1495, 2 2020 r. poz. 875)
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowa-
nia administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz 235,
695, 1298)

Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemy-
sfowej z 20 marca 1883 r. zmieniona w Brukseli
14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca
1911 r., w Hadze 6 listopada 1925 r., w Londynie
2 czerwca 1934 r., w Lizbonie 31 pazdziernika
1958 r. i w Sztokholmie 14 lipca 1967 r. — Akt
sztokholmski z 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 .
Nr 9, poz. 51)

Miedzynarodowa klasyfikacja towaréw i ustug dla
celéw rejestracji znakéw, ustanowiona na mocy
Porozumienia nicejskiego podpisanego w Nicei
15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokhol-
mie 14 lipca 1967 r. i w Genewie 13 maja 1977 r.
oraz zmienionego 28 wrzesnia 1979 r. (Dz. U.
7 2003 r. Nr 63, poz. 583)

Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo wilasno$ci prze-
myslowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508)



Wykaz skrotéw

rozporzadzenie 2017/1001 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

rozporzadzenie 2018/625

rozporzadzenie 2018/626

(UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie
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Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE)
2018/625 z 5 marca 2018 r. uzupelniajace roz-
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(UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej oraz uchylajace rozporzadze-
nie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. L 104
z 24.4.2018)

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE)
2018/626 z 5 marca 2018 r. okreslajace szczeg6-
fowe zasady wykonania niektérych przepisow
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej oraz uchylajace rozporzadze-
nie wykonawcze (UE) 2017/1431 (Dz.U. L 104
7 24.4.2018)
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Europejski Trybunat Sprawiedliwos$ci

Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektu-
alnej (ang. European Union Intellectual Property
Office)

! Jeden z organéw sadowych TSUE.
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red.
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Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (ang. Office for
Harmonization in the Internal Market)
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Sad? (UE)
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Sad Pierwszej Instancji?

Sad Apelacyjny
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Wojewddzki Sad Administracyjny
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(ang. European Free Trade Association)
Europejski Obszar Gospodarczy
i tym podobne

litera

nastepne

na przyktad

numer

punkt

pozycja

rok

redakcja

strona

tom

to jest

tlumaczenie

to znaczy

tak zwany

Unia Europejska

ustep

2 Jeden z organéw sadowych TSUE.
% Jeden z organéw sadowych ETS.
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Wstep

Znak towarowy jest waznym $rodkiem ekspansji przedsiebiorstwa
na rynku'. Przekazuje informacje o pochodzeniu towaru i jest istotnym
narzedziem komunikacji miedzy przedsiebiorca a konsumentem. Uzy-
skanie ochrony na znak towarowy zapewnia ochrone przed narusze-
niami ze strony konkurentéw na rynku. Jest to wazny element rozwoju
przedsigbiorstwa.

W celu uzyskania ochrony znaku towarowego nalezy zlozy¢ wniosek
o przyznanie ochrony w odpowiednim Urzedzie Patentowym. Zalezne
jest to od terytorium, na ktérym znak ma uzyska¢ ochrone. Jesli chce-
my chroni¢ znak towarowy w Polsce, to wniosek sktadamy do Urzedu
Patentowego RP w Warszawie (UPRP). Natomiast jesli chcemy chroni¢
znak szerzej, na terenie catej Unii Europejskiej, to wniosek sktadamy
w Urzedzie UE ds. Wlasnosci Intelektualnej w Alicante (EUIPO). Spra-
wa trafia nastepnie do eksperta, ktéry bada, czy znak towarowy nadaje
sie od odréznienia towaréw i ustug. Jezeli znak towarowy przejdzie
badanie wstepne, to jest wyznaczany 3-miesieczny okres na sktadanie
sprzeciwow. Jezeli sprzeciw nie wplynie, to znak jest rejestrowany. Zto-
zenie sprzeciwu wigze sie z konsekwencjami. Nastepuje wejscie w tryb
procesowy. Obowigzkiem UP RP nie jest przekazanie wnioskodawcy
informacji o zgtoszeniu takich samych lub podobnych znakéw towaro-
wych. Wiaze sie to z tym, Ze wlasciciele znakéw towarowych powinni
sami sprawdzac, czy kto$ nie narusza ich praw do znaku towarowego.
W zwigzku z tym warto monitorowac, co jest zglaszane do ochrony.
Jesli nie zostanie to zauwazone i nie zostanie wniesiony sprzeciw, to
podobny lub identyczny znak towarowy uzyska ochrone. Natomiast
EUIPO informuje o zgloszeniu podobnych unijnych znakéw towaro-
wych, a w zwiazku z tym sprzeciwy sa sktadane do okoto 20% zgloszen.

! R.Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona, Lublin 1988, s. 13.
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Dla zabezpieczenia ochrony znaku towarowego powinno sie regularnie
oplacaé przyznane prawo ochronne. Prawo ochronne na znak towaro-
wy trwa 10 lat od daty zgloszenia. Dla skutecznosci ochrony znaku na
kolejne 10 lat nalezy zlozy¢ wniosek o przedluzenie terminu obowia-
zywania tego prawa.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisanie postepowan
w sprawie ztozenia sprzeciwu (tzw. postepowan sprzeciwowych) wo-
bec zgloszonego znaku towarowego przed UPRP i EUIPO, a nastepnie
szczegolowe poréwnanie obu postepowan. Postepowanie sprzeciwowe
w prawie polskim zostalo wprowadzone 11 wrzesnia 2015 roku w wy-
niku zmiany ustawy pwp. Komisja Europejska - w celu harmonizacji
praw znakow towarowych - uznala za konieczne ujednolicenie sys-
temu sprzeciwowego na terenie wszystkich krajéw Unii Europejskiej.
Wspolczesnie obowigzuje on w prawie wszystkich krajach UE, a takze
w EUIPO.

W rozdziale I zostaly opisane najwazniejsze zagadnienia dotyczace
znakéw towarowych. Na poczatku przedstawiono zrédta znakéw to-
warowych podzielone na Zrédla prawa krajowego, europejskiego i mie-
dzynarodowego, potem istote i definicje znaku towarowego, a takze
jego rodzaje i funkcje.

Rozdzial I dotyczy postepowania sprzeciwowego przed Urzedem
Patentowym RP. Opisano funkcjonowanie Urzedu Patentowego, strony
postepowania i terminy w postepowaniu, podstawy sprzeciwu, elemen-
ty sprzeciwu i jego wniesienia, dopuszczalno$¢ sprzeciwu, mozliwosc¢
ugodowego rozstrzygniecia postepowania sprzeciwowego, wymiane
pism w postepowaniu, wielo$¢ sprzeciwdw i sposéb zakonczenia po-
stepowania.

Rozdzial III zostal po$wiecony postepowaniu sprzeciwowemu
przed Urzedem UE ds. Wlasnosci Intelektualnej. Opisano funkcjono-
wanie Urzedu UE ds. Wtasno$ci Intelektualnej, wymagania dotyczace
sprzeciwu, warunki dopuszczalno$ci sprzeciwu, podstawy sprzeciwu,
okres karencji, etap kontradyktoryjny w postepowaniu sprzeciwowym
oraz spos6b zakoniczenia postepowania.

Rozdzial IV dotyczy poréwnania postepowan sprzeciwowych.
Poréwnaniu podlegaly tu: organ, do ktérego wnoszony jest sprzeciw,
terminy w postepowaniu, strony postepowania, warunki wniesienia
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sprzeciwu, jego podstawy, dopuszczalnosé, a takze sposob zakonczenia
postepowania.

Calosc¢ rozwazan zamykaja podsumowujace wnioski konicowe. Pra-
ca zostala napisana na podstawie analizy aktualnych przepiséw prawa,
aktualnego orzecznictwa i réznorodnych pozycji ksiazkowych, w tym
monografiii czasopism.






ROZDZIAL |

Prawo znakow towarowych.
Charakterystyka ogdlna

1. Zrédta prawa w dziedzinie znakéw towarowych
1.1. Zrédta prawa krajowego

W Polsce pierwsze akty prawne z dziedziny wlasnos$ci przemysto-
wej zostaly uchwalone w okresie miedzywojennym: Dekretem tymcza-
sowym z 13 grudnia 1918 r. Jézef Pitsudski, jako Naczelnik Panstwa,
ustanowil Urzad Patentowy. Zgodnie z art. 1 Dekretu UP istnial przy
Ministerstwie Przemystu i Handlu, a do jego obowiazkéw nalezalo wy-
dawanie $wiadectw ochronnych na znaki towarowe?. Ponadto rozpa-
trywal skargi w sprawach o udzielanie §wiadectw ochronnych na znak
towarowy, ktére byly wydawane przez druga instancje, tzw. wydzial
apelacyjny. Dekret z 1918 roku byl jednym z pierwszych polskich aktéw
prawnych Polski Odrodzonej, co $wiadczylo o zwiekszeniu znaczenia
ochrony praw wtasnosci przemystowej dla dobrobytu panstwa i oby-
wateli. Kilka miesiecy pézniej, w 1919 roku, wydano pierwszy dekret,
ktéry dotyczyl znakéw towarowych. Byl to Dekret Naczelnika Pan-
stwa opisujacy czynnosci zwigzane ze znakami. Pierwszy raz w akcie
normatywnym zostala zdefiniowana istota znaku towarowego. Odtad
znakiem towarowym byly rysunki, nazwy réznego rodzaju, ktére nada-

2 Dekret tymczasowy Naczelnika Paristwa z 1918 r. o Urzedzie Patentowym (Dz.U.
1918, nr 21, poz. 66). Warto tu dodac, ze w 1924 roku zarejestrowano w nim pierwszy
znak towarowy. W dniu 25 lipca 1918 roku dokonano zgloszenia. Decyzja o rejestracji
zapadla dopiero 11 kwietnia 1924 roku. Wtascicielem znaku byta Pruszkowska fabryka
ultramaryny Sommer i Nower. Byta to etykieta z wizerunkiem lezacego lwa, nad ktérym
znajdowal si¢ dwuglowy orzel w otoczeniu medali: M. Lech, Pierwszy zarejestrowany
w Polsce znak towarowy. Zob. znakitowarowe-blog.pl [data dostepu:11.03.2021].


http://znakitowarowe-blog.pl/pierwszy-zarejestrowany-znak-towarowy-w-polsce/
http://znakitowarowe-blog.pl/pierwszy-zarejestrowany-znak-towarowy-w-polsce/
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waly sie do odrdzniania towaréw przemystowcow i kupcéw od towarow
innych przemystowcdédw i kupcéw (art. 1)°.

Kolejnym aktem byta Ustawa z 5 lutego 1924 r. o ochronie wyna-
lazkéw, wzordw i znakéw towarowych?, ktéra zostala zastapiona przez
rozporzadzenie Prezydenta z 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazkéw,
wzoréw i znakéw towarowych®. Rozporzadzenie z 1928 roku obowig-
zywalo do czasu wej$cia w zycie nowej ustawy o znakach towarowych
z 1963 roku®. Ustawa z 1963 roku normowata wylacznie zagadnienia
z zakresu znakéw towarowych, wynalazkéw i wzoréw uzytkowych
Ustawa z 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczo$ci’.

Obecnie w Polsce podstawowym aktem prawnym z dziedziny zna-
kéw towarowych jest Ustawa z 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci
przemystowej®. Ustawa ta weszta w zycie 22 sierpnia 2001 r., zastepujac
poprzednio obowiazujaca Ustawe z 31 stycznia 1985 r. o znakach towa-
rowych’. Jest to regulacja relatywnie kompleksowa, niemajaca jednak
charakteru kodeksu obejmujacego unormowanie calej tej gatezi pra-
wa, niezawierajaca ponadto podzialu na wspdlna cze$¢ ogdlna i czesc
szczegblowq!®. Zakres przedmiotowy ustawy, zawarty w art. 1 ust 1,
obejmuje: 1) stosunki w zakresie wynalazkéw, wzoréw uzytkowych,
przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen geograficznych i to-
pografii uktadéw scalonych; 2) zasady, na jakich przedsigbiorcy moga
przyjmowac projekty racjonalizatorskie, a takze zasady wynagradzania
tworcodéw; 3) zadania i organizacje UP RP.

Ponadto zostaly wydane nastepujace akty wykonawcze do pwp z za-
kresu ochrony znakéw towarowych: 1) rozporzadzenie Prezesa Rady

® Dekret Naczelnika Pafistwa z 1919 r. o ochronie znakéw towarowych (Dz.Pr.P.P.
1919, nr 13, poz. 139).

* Ustawa z 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazkdw, wzoréw i znakéw towarowych
(Dz.U. 1924, nr 31, poz. 306).

°> Rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 r. o ochronie wyna-
lazkéw, wzoréw i znakéw towarowych (Dz.U. 1928, nr 39, poz. 384).

¢ Ustawa z 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz.U. 1963, nr 14, poz. 73).

7 Ustawa z 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (Dz.U. 1972, nr 43, poz. 272).

8 Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasno$ci przemystowej (Dz.U. 2001, nr 49,
poz. 508).

° Ustawa z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. 1985, nr 5, poz. 17).

10" R. Skubisz, Prawo wlasnosci przemystowej, PiP 2002, nr 3, s. 6.
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Ministréw z 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywa-
nia zgloszen znakéw towarowych'; 2) rozporzadzenie Rady Ministréow
z 8 wrze$nia 2016 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie oplat zwia-
zanych z ochrona wynalazkéw, wzéréw uzytkowych, wzoréw przemy-
stowych, znakéw towarowych, oznaczen geograficznych i topografii
ukladéw scalonych'? 3) Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw
regulujacych warunki dostepu do wykonywania niektérych zawodow?s.

Warto doda¢, ze w pewnym zakresie inne ustawy takze reguluja
ochrone znakéw towarowych, na przykltad Ustawa z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji', a takze Ustawa o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r**.

1.2. Zrédta prawa UE

Powstanie UE to istotny etap w rozwoju europejskiego prawa zna-
kéw towarowych. Zrédla prawa europejskiego sa uregulowane przez
prawo pierwotne i prawo wtdrne.

Prawo pierwotne Unii to przede wszystkim traktaty stanowiace
podstawe Unii, tzw. traktaty zalozycielskie, z zalaczonymi do nich pro-
tokotami, aneksami itp., traktaty je zmieniajace, traktaty akcesyjne oraz
ogdlne zasady prawa'®. Umieszczenie traktatéw na szczycie systemu
zrédel przez nie stworzonych ttumaczy, dlaczego czesto okreslato sie

11" Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokony-
wania i rozpatrywania zgloszen znakéw towarowych (Dz.U. 2016, poz. 2053).

12 Rozporzadzenie Rady Ministréw z 8 wrze$nia 2016 r. zmieniajace rozporzadze-
nie w sprawie opfat zwiazanych z ochrona wynalazkéw, wzordw uzytkowych, wzoréw
przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen geograficznych i topografii ukltadéw
scalonych (Dz.U. 2016, poz. 1623).

13 Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujacych warunki dostepu do
wykonywania niektérych zawodéw (Dz.U. 2015, poz. 1505).

14 Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993,
nr 47, poz. 211).

1> Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
1994, nr 24, poz. 83).

16 J. Barcz, M.Goérka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawa Unii Europejskiej, War-
szawa 2017, s. 236.


https://uprp.gov.pl/pl/slownik-terminow?nazwa=Wynalazek
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je mianem ,konstytucji”"’. Prawo to zostalo ustanowione bezpoérednio
przez panstwa cztonkowskie i stanowi podstawy funkcjonowania UE.

Akty prawa wtérnego sg tworzone przez odpowiednie instytucje
UE, a nie przez panstwa cztonkowskie. Prawo wtérne nie istnieje bez
prawa pierwotnego. Prawo wtdrne czerpie swoje upowaznienia z trak-
tatéw i musi by¢ zgodne z prawem pierwotnym. Obejmuje ono takie
akty, jak: rozporzadzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie's.

Jednym z aktéw prawa wtérnego jest dyrektywa UE 2015/2436 z 16
grudnia 2015 r. majaca na celu zblizenie odnoszacych sie do znakéw
towarowych ustawodawstw panstw czlonkowskich. Dyrektywa jako
zrédio prawa wtérnego musi by¢ implementowana do polskiego po-
rzadku prawnego. Zgodnie z art. 288 TFUE dyrektywa wiaze kazde
panstwo, ktore jest cztonkiem UE, oraz panstwo, do ktérego jest kie-
rowana, w odniesieniu do rezultatu, ktéry ma by¢ osiagniety, jednak
pozostawia organom krajowym swobode wyboru form i srodkéw?.
Majac na uwadze art. 1 dyrektywy 2015/2436, jest ona stosowana do
kazdego znaku towarowego (towardw lub ustug), ktdry jest indywidual-
nym znakiem towarowym, znakiem gwarancyjnym lub certyfikujacym,
ewentualnie znakiem wspdlnym zarejestrowanym badz zgloszonym
w panstwie cztonkowskim lub w Urzedzie Wtasnosci Intelektualnej
Panstw Beneluksu lub tez ktérego rejestracja miedzynarodowa ma sku-
tek w panstwie cztonkowskim?. Zgodnie z przytoczonym tu artyku-
tem, gléwne cele dyrektywy to utatwienie rejestracji i ochrony znakow
towarowych w celu wspierania konkurencyjnosci oraz prawidlowego
dzialania rynku wewnetrznego.

Kolejny akt prawny to rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towaro-

7 A. Roberto, M. Safjan, A. Tizzano, Zarys prawa Unii Europejskiej, Warszawa
2014, s. 114.

8 Ibidem.

19 Traktat Ustanawiajacy Wspodlnote Europejska i Gospodarcza (Dz. U. z 2004 r.,
nr 90, poz. 864/2 z pézn. zm.).

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r.
majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych (Dz.U. L 336 z 23.12.2015).



1. Zrédla prawa w dziedzinie znakéw towarowych 19

wego Unii Europejskiej*'. Zgodnie z nim, zostaly wprowadzone zmiany
proceduralne, zniesiono wymdg przedstawienia znaku towarowego
w formie graficznej oraz wprowadzenia do systemu unijnego znakéw
certyfikujacych. Nastepne akty prawne powstaly w wyniku koniecz-
nosci rozbudowania czesci przepiséow. Rozporzadzenie delegowane
Komisji (UE) 2018/625 z 5 marca 2018 r. uzupelniajace rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej oraz uchylajace rozporzadzenie dele-
gowane (UE) 2017/1430%, ktdre reguluje miedzy innymi szczeg6lowe
procedury wnoszenia i rozpatrywania sprzeciwu w odniesieniu do re-
jestracji unijnego znaku towarowego w EUIPO, szczegélowe zasady
obliczania i dltugosci terminéw, procedure uchylania decyzji lub wy-
kreslenie wpisu z rejestru unijnych znakéw towarowych oraz szczeg6-
fowe uregulowania dotyczace wznowienia postepowania przed Urze-
dem. Natomiast rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626
z 5 marca 2018 r. okresla szczeg6towe zasady wykonania niektérych
przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchyla
rozporzadzenie wykonawcze (UE) 2017/1431%, ktére dotyczy szczeg6-
fowych wymogéw zgloszenia i dokumentacji zgloszeniowej. Chociaz
sa rozporzadzeniami, to obowiazuja bezposrednio we wszystkich pan-
stwach cztonkowskich.

Orzecznictwo sadéw i organéw UE tworzy szczegdlng kategorie
w obszarze prawa znakéw towarowych. Zgodnie z dogmatyka prawa
UE, orzecznictwo stanowi w pewnym zakresie sui generis zrédto praw.

2 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca
2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, (Dz.U. L 154 z 16.6.2017).

2 Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2018/625 z 5 marca 2018 r. uzupet-
niajace rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylajace rozporzadzenie delegowane (UE)
2017/1430 (Dz.U. L 104 z 24.4.2018).

% Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z 5 marca 2018 r. okreslajace
szczegdtowe zasady wykonania niektérych przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz
uchylajace rozporzadzenie wykonawcze (UE) 2017/1431 (Dz.U. EU. L 104 z 24.4.2018).
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1.3. Zrodta prawa miedzynarodowego

W odniesieniu do miedzynarodowych zrédel prawa znakéw towaro-
wych Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemystowej z 1883 r.*
jest najwazniejszym i najstarszym aktem prawa miedzynarodowego
w dziedzinie prawa wlasnosci przemystowej. Zawiera zasady ogdlne, kté-
re dotyczg wszystkich przedmiotéw prawa wlasnosci przemystowej oraz
zasady szczeg6lne dotyczace przedmiotu wlasnosci przemystowe;j.

Jedna z najistotniejszych zasad wyrazonych w Konwencji jest zasada
standardu narodowego, opisana w art. 2. W zwigzku z ta zasada naka-
zane jest, by kazde panistwo-strona przyjelo taka sama ochrone wlasno-
$ci przemystowej obywateli innych panstw-stron, jaka przyznaje swoim
obywatelom i osobom prawnym. Zasade asymilacji uzupetnia wyrazona
w art. 4 Konwencji zasada minimum ochrony konwencyjnej, z ktérej
wynika, ze ustanowiony przepisami standard ochrony konwencyjnej
obowiazuje wéwczas, gdy ustawy krajowe go nie wprowadzily. Kolejna
wazng zasada jest zasada traktowania narodowego. Uwaza sig, ze upraw-
niony do znaku towarowego, ktéry przynalezy do innego parnstwa-stro-
ny, mégltby uzyskac w Polsce lepsza pozycje prawna niz osoba krajowa.
Wazna zasada jest zasada terytorialno$ci znakéw towarowych, ktéra
opisuje art. 6 ust. 1-3 Konwencji. Przepisy krajowe kazdego panstwa-
-strony okreslaja indywidualne warunki uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy, definiuja tres¢ i zakres prawa oraz $rodki ochrony.
Pierwszenstwo konwencyjne réwniez wymaga wytlumaczenia. Polega na
tym, ze zglaszajacy znak towarowy moze wskazac jako date pierwszen-
stwa na date wczesniejszego zgloszenia takiego samego znaku towaro-
wego w panstwie cztonkowskim Konwencji paryskiej. Przestanka, ktéra
wskazuje na poézniejsze zgloszenie, musi nastapi¢ w terminie szesciu
miesiecy od daty pierwszego zgloszenia. Obowiazek uzywania wskazu-
je na mozliwo$¢ pozbawienia uprawnionego przystugujacego mu prawa
z powodu nieuzywania. Pozbawienie nastepuje dopiero po uplywie sto-

% Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemystowej z 20 marca 1883 r.
zmieniona w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 r., w Hadze
6 listopada 1925 r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie 31 pazdziernika 1958 r.
i w Sztokholmie 14 lipca 1967 r. - Akt sztokholmski z 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r.,
nr 9, poz. 51).


https://uprp.gov.pl/pl/slownik-terminow?nazwa=W%C5%82asno%C5%9B%C4%87-przemys%C5%82owa
https://uprp.gov.pl/sites/default/files/_gAllery/10/32/10324/konwencja_paryska.pdf
https://uprp.gov.pl/sites/default/files/_gAllery/10/32/10324/konwencja_paryska.pdf
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sownego terminu tego nieuuzywania oraz po przyznaniu uprawnionemu
do znaku mozliwos$ci obrony przez usprawiedliwienie jego bezczynnosci.
W zwiazku z tym mozliwe jest uzywanie znaku w odmiennej postaci.
W odniesieniu do prawidtowo zarejestrowanego znaku towarowego
w panstwie-stronie, moze zostac zgloszony i podlega ochronie w takiej
samej postaci w innych panstwach-stronach. Tak opisana zasada na-
zywana jest zasada telle-quelle (tj. zasada taka-jaka). Ochrona przed
nielegalnym agentem wskazuje, ze uprawnionemu do znaku towaro-
wego przystuguje ochrona przeciwko agentowi lub przedstawicielowi,
ktoéry bez jego zgody wnosi w innych panstwach o przyznanie prawa
ochronnego na ten znak lub juz uzyskal prawo ochronne. Ochrona zna-
kéw powszechnie znanych polega na na tym, ze panstwa-strony maja
obowiazek zapewni¢ mozliwos¢ odmowy rejestracji lub uniewaznienia
rejestracji, a takze mozliwosc¢ zakazania uzywania znaku, ktéry stanowi
w calosci lub cho¢by w czesci odtworzenie, nasladownictwo lub tltuma-
czenie, ktére moze powodowac jego pomylenie ze znakiem powszech-
nie znanym. Ostatnia zasada sa podlegajace warunkowej rejestracji sa:
herby, flagi, godta i podobne oznaczenia. Takim warunkiem jest uzy-
skanie zezwolenia wlasciwych organéw. W braku takiego zezwolenia
panstwa strony sa zobowigzane odmawiac rejestracji lub uniewazniac,
a takze zakaza¢ uzywania jako znakéw towarowych lub ich czesci.
Miedzynarodowy system ochrony znakéw towarowych nazywany
jest ,systemem madryckim” Zawarte w nim akty prawa miedzynaro-
dowego to Porozumienie madryckie o miedzynarodowej rejestracji
znakéw z 14 kwietnia 1891 r.* oraz Protokél do porozumienia ma-
dryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakéw przyjety w Madrycie
27 czerwca 1989 roku*. Siedziba znajduje sie w Genewie (w Szwajca-
rii). Swiatowa Organizacja Wtasnoéci Intelektualnej (WIPO) dokonuje

% Porozumienie madryckie o miedzynarodowej rejestracji znakéw z 14 kwietnia

1891 r., zrewidowane w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 .,
w Hadze 6 listopada 1925 r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., w Nicei 15 czerwca 1957 r.
i w Sztokholmie 14 lipca 1967 r. oraz zmienione 2 pazdziernika 1979 r., (Dz.U. 1993,
nr 116, poz. 514).

% Protokét do Porozumienia madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakéw,
sporzadzony w Madrycie 27 czerwca 1989 r., (Dz.U. 2003, nr 13, poz. 129).
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miedzynarodowych rejestracji znakéw stosujac Protokdt madrycki.”
Rejestracja nastepuje przez zgloszenie znaku towarowego w WIPO za
za posrednictwem odpowiedniego krajowego urzedu.

Kolejnymi aktami szczegélnymi sa: Porozumienie dotyczace mie-
dzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakow
podpisane w Nicei 15 czerwca 1957 r.%, a takze Porozumienie ustana-
wiajace miedzynarodowaq klasyfikacje elementéw graficznych znakéw,
podpisane w Wiedniu 12 czerwca 1973 roku®. Porozumienie nicejskie
ustanawia tzw. nicejska klasyfikacje towaréw i ustug. Obecnie zawiera
45 klas, w tym 34 dotyczace towaréw i 11 dotyczacych ustug. Strony
porozumienia przyjely i stosuja klasyfikacje nicejska w swoich syste-
mach ochronych znakéw towarowych. Jest to bardzo pomocne w har-
monizacji systemdw rejestracji w réznych panstwach. Z kolei Porozu-
mienie wiedenskie ustanawia miedzynarodowa klasyfikacje elementéw
graficznych znaku. Klasyfikacja wiedeniska ma na celu ujednolicenie
systemow rejestracji znakéw w réznych panstwach. Angielski i francu-
ski sa oficjalnymi wersjami jezykowymi klasyfikacji. UP RP udostepnia
klasyfikacje w jezyku polskim. Polski system rejestracji znakéw towa-
rowych uwzglednia w catosci klasyfikacje nicejska.

Nastepnym zrédltem prawa miedzynarodowego jest Traktat singa-
purski o prawie znakéw towarowych®, przyjety w Singapurze 27 marca
2006 roku. Wszedl w zycie 16 marca 2009 roku. Polska przystapita do
Traktatu w 2009 roku. Jest to porozumienie miedzynarodowe, ktére
okresla na przyklad, jak ma wyglada¢ pelnomocnictwo, w jakiej formie
przeprowadzona jest korespondencja ze zglaszajacym oraz jakie wy-
mogi mozna stawiac¢ przed przed zgloszeniem znaku.

* M. Shapiro, Ten Things You Might Not Know About Filing Under the Madrid
Protocol System, INTA Newsletter, March 15, 2010, Vol. 65, No. 6.

% Porozumienie nicejskie dotyczace miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug
dla celow rejestracji znakéw, podpisane w Nicei 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztok-
holmie 14 lipca 1967 r.i w Genewie 13 maja 1977 r. oraz zmienione 28 wrze$nia 1979 r.
(Dz.U. z 2003 1., nr 63, poz. 583).

¥ Porozumienie wiedenskie ustanawiajace miedzynarodowa klasyfikacje elementéw
graficznych znakéw, sporzadzone w Wiedniu 12 czerwca 1973 r. i zmienione dnia 1
pazdziernika 1985 r., (Dz.U. 2003, nr 172, poz. 1669).

% Traktat singapurski o prawie znakéw towarowych i regulamin do traktatu singa-
purskiego o prawie znakéw towarowych, przyjete w Singapurze 27 marca 2006 r. (Dz.U.
2009, nr 100, poz. 838).
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Ostatnim aktem jest Porozumienie TRIPS - Zatacznik 1 C do Poro-
zumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu (WTO) pod-
pisanego w Marrakeszu 15 kwietnia 1994 roku®. Porozumienie TRIPS
realizuje miedzy innymi zapewnienie skutecznej i wlagciwej ochrony
praw wlasnosci intelektualnej odnoszacych sie do handlu, uwzglednia-
jac réznice wystepujace w krajowych systemach prawnych. Ustanawia
wielostronne zasady minimalne w celu wspierania zwalczania podra-
biania. Podaje definicje znaku towarowego, tre$¢ i zakres praw wyni-
kajacych z rejestracji znaku towarowego, a takze uzaleznia ochrone
znakéw powszechnie znanych od znajomosci znaku w danym panstwie.

2. Pojecie znaku towarowego
2.1. Istota znaku towarowego

Wspolczesnie znak towarowy jest najwazniejszym instrumentem
przedsiebiorstwa w utrzymywaniu klienteli i zdobywaniu nowej*. Jest
takze dobrem niematerialnym, ktére trzeba odrézni¢ od materialnych
nos$nikéw. Znak towarowy powinien pozwalaé na przedstawienie w re-
jestrze w sposéb pozwalajacy wlasciwym organom, a takze odbiorcom
na ustalenie jednoznacznego i doktadnego przedmiotu ochrony udzie-
lonej wiascicielowi znaku towarowego. Ponadto stanowi odréznienie
towarédw/ustug przez stworzenie w swiadomosci odbiorcéw asocjacji
towardw lub uslug oznaczonych znakiem z konkretnym podmiotem,
od ktérego pochodza. W literaturze polskiej, zgodnie z przekonaniem
R. Skubisza, znak towarowy jest rozpatrywany niezaleznie od regulacji
prawnej i jest odbitym w $wiadomosci czlowieka jednolitym zwiazkiem
oznaczenia, a towary obejmuja ogét wyobrazen o danym towarze wy-
odrebnionym na podstawie kryterium pochodzenia®*. Wedle powyz-
szego ujecia, znakiem towarowym jest zwiazek oznaczenia i towaru,

31 Porozumienie ustanawiajace Swiatowa Organizacje Handlu (WTO), sporzadzone
w Marakeszu 15 kwietnia 1994 r. (Dz.U. 1995, nr 98, poz. 483).

3 R. Skubisz, Rozprawy prawnicze. Ksiega pamigtkowa Profesora Maksymiliana
Pazdana, Zakamycze 2005.

3 R. Skubisz, Prawo z rejestracji...op.cit., Lublin 1988, s. 17.
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ktory to zwiazek dostrzegany jest przez odbiorcéw*. Samo oznacze-
nie jest tylko wowczas skladnikiem znaku towarowego, gdy zostanie
powiazane z towarem, co pozwoli na powstanie wspdlnego zwigzku
oznaczenia i towaru w $wiadomosci odbiorcéw.

Istota znaku towarowego jako dobra niematerialnego nie jest ozna-
czenie per se, ale zwigzek oznaczenia z towarem, powstajacy przez
polaczenie oznaczenia (formy przedstawieniowej znaku) z towarem,
zwigzek ten zapada w pamiec i pozostaje w Swiadomosci kupujacych®.
Na znak towarowy przysluguje prawo ochronne na 10 lat. Ochrona
wzmacnia konkurencyjnoé¢ oraz mozliwos¢ ubiegania sie o odszko-
dowanie w przypadku naruszenia praw do znaku.

W praktyce znakiem towarowym okresla sie zmystowo postrzegalne
oznaczenie, ktére stuzy wyodrebnieniu zindywidualizowanego towa-
ru (ustugi), przez wskazanie na jego pochodzenie z abstrakcyjnie lub
imiennie okreslonego zrédta (przedsiebiorstwa lub zwiazku przedsie-
biorstw). Z takim postrzeganiem znaku towarowego sa zgodne definicje
legalne znaku towarowego obowiazujace na obszarze UE.

2.2. Definicja normatywna znaku towarowego

W polskim prawie definicja ustawowa znaku towarowego zostala
zawarta w art. 120 pwp. Zgodnie z nia, znakiem towarowym moze
by¢ kazde oznaczenie umozliwiajace odrdznienie towaréw jednego
przedsiebiorstwa od towaréw innego przedsiebiorstwa oraz mozliwe
do przedstawienia w rejestrze znakéw towarowych w sposéb pozwa-
lajacy na ustalenie jednoznacznego i dokladnego przedmiotu udzielo-
nej ochrony. Jest to definicja relatywnie nowa, zmieniona w 2019 roku
i wynika z konieczno$ci dostosowania pwp do rozporzadzenia
2017/1001. Od tej pory znak towarowy juz nie musi by¢ przedstawiany
w sposob graficzny - w zwiazku z postepem technologicznym i wpro-
wadzeniem znakéw niekonwencjonalnych (jak znaki dZwiekowe) oraz
rezygnacja z wymogu przedstawienia znaku towarowego w formie gra-
ficznej. Rezygnacja z formy graficznej przyczynia sie do wiekszej liczby

3 PKostanski, L..Zelechowski, Prawo wlasnosci przemystowej. Warszawa 2020, s. 305.
% U. Prominska, [w:] Wiasnos¢ przemystowa i jej ochrona, E. Nowiniska, U.Promin-
ska, K.Szczepanowska-Kozlowska, Warszawa 2014, s. 389.
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rejestracji znakow towarowych. Dzieki temu mozliwe jest rejestrowa-
nie znakéw niekonwencjonalnych, takich jak dZwiek, hologram i kolor.
Wezesniejsza definicja znaku towarowego musiata spelnia¢ trzy prze-
stanki. Zostala ona wielokrotnie potwierdzona w orzeczeniach Trybu-
natu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej. Zgodnie z dyrektywa 2008/95,
by przedmiot zgloszenia do rejestracji moégt stanowi¢ znak towarowy,
1) przedmiot ten musial stanowi¢ oznaczenie; 2) oznaczenie to po-
winno dac¢ sie wyrazi¢ w formie graficznej; 3) oznaczenie to powinno
umozliwia¢ odréznianie ,towaré6w” lub ,ustug” jednego przedsigbior-
stwa od towardw lub ustug innych przedsigbiorstw.

Unijny znak towarowy wedlug art. 4 rozporzadzenia 2017/1001 moze
sktadac¢ sie z jakichkolwiek oznaczen, a doktadniej z wyrazéw, razem z na-
zwiskami, rysunkdw, liter, cyfr, koloréw, ksztaltu towaréw lub ich opa-
kowan lub dzwiekéw, pod warunkiem, ze oznaczenia takie umozliwiaja
odréznianie towaréw lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw
lub ustug innych przedsigbiorstw oraz pod warunkiem przedstawienia
ich w rejestrze unijnych znakéw towarowych, w sposob pozwalajacy wla-
$ciwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokladnego
przedmiotu ochrony udzielonej wilascicielowi tego znaku towarowego.
Unijny znak towarowy ma charakter jednolity i obowigzuje na terenie
wszystkich panstw czlonkowskich Unii, co wynika z art. 1 ust. 2 roz-
porzadzenia 2017/1001. Wywoluje identyczny skutek w catej Unii, tzn.
jest mozliwe jego zarejestrowanie w kazdym kraju UE. Ponadto, moze
by¢ przedmiotem zrzeczenia si¢ oraz decyzji stwierdzajacej wygasniecie
praw wlasciciela znaku lub uniewaznienia znaku, a uzywanie znaku moze
by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do catej Unii.

Przez miedzynarodowy znak towarowy rozumie si¢ znak towaro-
wy zarejestrowany w trybie okreslonym w porozumieniu madryckim
o miedzynarodowej rejestracji znakéw lub w protokole do porozumie-
nia madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakéw, sporzadzone-
go w Madrycie®.

% U. Prominska, Postepowanie w sprawie ochrony miedzynarodowych znakow
towarowych, [w:] U. Prominska, E. Nowinska, K. Szczepanowska-Koztowska, Prawa
wlasnosci przemystowej. Przedmiot, tres¢ i naruszenie, E. Nowinska, K. Szczepanow-
ska-Kozlowska, Legalis 2021.
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3. Funkcje znakéw towarowych

Pojecie i istote znaku towarowego mozna rozumie¢ jako catoksztatt
typowych oddzialywan znaku towarowego na konsumentéw. Katalog
funkcji znaku towarowego obejmuje funkcje oznaczenia pochodzenia
(odrézniajaca), funkcje jakosciowa (gwarancyjna) i funkcje reklamo-
wa. Obecnie w orzecznictwie Trybunatu wymieniane sg takze: funkcja
inwestycyjna i funkcja komunikacyjna®. Funkcja inwestycyjna ma na
celu uzyskanie i utrzymanie reputacji, ktéra przyciagnie, a zarazem
przywiaze konsumentéw do znaku towarowego. Zaktécenie mozliwo-
$ci stosowania znaku towarowego w powyzszych celach ma stanowi¢
naruszenie tej funkcji*®. Natomiast funkcja komunikacyjna jest uzna-
wana za funkcje nadrzedna nad funkcjami: jako$ciowg, oznaczenia po-
chodzenia i reklamowa. Polega na ogélnej zdolno$ci znaku towarowego
do wywolania okreslonych wyobrazen klienteli o towarze®.

3.1. Funkcja oznaczenia pochodzenia

Najstarsza funkcja, ktora opisuje znak towarowy, okreslana jest jako
funkcja oznaczenia pochodzenia. Przyjmuje sie, ze poczatkowo uwaza-
no ja za jedyna funkcje znaku towarowego. Systemy prawne przyznaja
jej bezposrednia ochrone, ktéra charakteryzuje sie tym, ze uprawnio-
ny uzyskuje prawo zakazywania osobom trzecim uzywania znaku po-
dobnego, jezeli powodowaloby to ryzyko pomylki co do pochodzenia
towaru®. Funkcja ta pozwala odrézni¢ towary od towaréw wytwa-
rzanych lub wprowadzanych do obrotu przez inne przedsiebiorstwa
i wskazuje zrédlo pochodzenia towaru opatrzonego znakiem towaro-
wym*. W pismiennictwie nazywana jest takze funkcja odrézniajaca

¥ L. Zelechowski, Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na
znak towarowy, PPH 2015, nr 5, s. 5.

¥ Wyr. TS z 22.09.2011 r. w sprawie C-323/09, Interflora i Interflora British Unit.

3 P, Kostanski, L. Zelechowski, Prawo wlasnosci... op. cit., s. 311.

% U. Prominska, [w:] Prawo wlasnosci przemystowej, (red.) U. Promiriska, War-
szawa 2005, s. 199.

M. Zalucki, Europejskie prawo znakow towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne,
Warszawa 2009,

53,
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przez nazywanie znaku towarowego dobrem niematerialnym. Zgodnie
z art. 120 pwp, cecha definicyjna znaku towarowego wskazuje zdol-
no$¢ do odrézniania towaréw jednego przedsiebiorstwa od towarow
innego przedsiebiorstwa. Nie tylko pozwala odrézni¢ towary jednego
przedsiebiorstwa od towaréw drugiego, ale rowniez wskazuje, skad
pochodzi dany produkt. Funkcja oznaczenia pochodzenia rozumiana
tradycyjnie umozliwia nabywcom towardéw i ustug powiazanie konkret-
nego znaku towarowego z konkretnym przedsiebiorstwem, z ktérego
towar lub ustuga pochodzi (co mozna okresli¢ jako waskie rozumienie
zrédla pochodzenia)*. Szerokie rozumienie zrédla pochodzenia wiaze
sie z tym, ze znak towarowy wskazuje na istnienie pewnego o$rodka,
ktéry okresla kontrole nad produkcja i wprowadzeniem do obrotu to-
waru z tym znakiem. Ochrona tej funkgji to przede wszystkim ochrona
przed wprowadzeniem w btad co do zZrédta pochodzenia towaréw. Za-
stala potwierdzona w wielu orzeczeniach, a pierwszym jest orzeczenie
ETS z 1976 1. - Terrapin v. Terranova, gdzie TS uznaje, ze podstawowa
funkcjg znaku towarowego jest zapewnienie konsumentowi, ze towary
opatrzone tym znakiem maja identyczne Zrédto pochodzenia.

3.2. Funkcja reklamowa

Funkcja reklamowa przejawia sie w realnych mozliwo$ciach wyko-
rzystywania znaku towarowego w charakterze $rodka reklamy i instru-
mentu sterujacego procesami produkcyjno-dystrybucyjnymi®. Wyko-
rzystanie reklamy polega na rozpowszechnianiu, budowaniu skojarzen
oraz utrwalaniu danego znaku w §wiadomosci nowych klientéw. Znak
towarowy jest idealnym instrumentem, ktéry mozemy wykorzystac
w reklamie, gdyz fatwo zapada w pamiec. Jesli towar jest wprowadzany
do obrotu, to jego celem poczatkowo jest zaistnienie na rynku, a p6z-
niej umocowanie na pozycji i zdobycie klienteli.

Istnieja znaki towarowe, ktore wykraczaja daleko poza towary,
na ktérych zbudowano ich rozpoznawalnos¢. Gtéwnie z funkcji re-
klamowej korzystaja renomowane i powszechnie znane znaki towa-

2 P, Kostanski, £.Zelechowski, Prawo wlasnosci... op. cit., s. 308.
M. Schulz, Znak towarowy a przedsigbiorstwo, PPH 2003/9, s 32.
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rowe w celu wypracowania lepszej pozycji na rynku. Pozycja na ryn-
ku niekoniecznie musi by¢ pozytywna, wystepuja takze skojarzenia
negatywne ze znakiem towarowym. W Polsce takim przyktadem jest
linia produktéw Constar wytwarzanych w nalezacych do Grupy Ani-
mex zakladach w Starachowicach. Naglo$nione przez media wedliny
Constar, po terminie przydatnosci do spozycia, byly w swoisty sposéb
»od$wiezane” zaréwno przez przedsiebiorstwa wprowadzajace je do
obrotu konsumenckiego, jak i przez samego producenta uzywajacego
znaku towarowego Constar.

Wedtlug J. Piotrowskiej, znak towarowy, sam bedac przedmiotem
zabiegéw reklamowych, staje sie czynnikiem ofensywnym, reklamu-
jacym, organizujacym popyt oraz ksztaltujacym gusty i upodobania
nabywcow*. Ponadto, funkcja reklamowa wptywa na funkcje gwaran-
cyjna, ktéra zapewnia o jakosci i rozmaitych walorach danego towaru
oraz sprzyja rozwojowi funkcji reklamowej. Ochrona tej funkcji ma
charakter poéredni, gdy nastepuje w ramach ochrony funkcji oznacze-
nia pochodzenia, a takze bezposredni, gdy obejmuje ochrone przed
nieuczciwym wykorzystaniem.

3.3. Funkcja jakosciowa

Funkcja jako$ciowa (nazywana réwniez gwarancyjna) kreuje wy-
moég odpowiedniej jako$ci wytwarzanych produktéw lub §wiadczonych
uslug. Dzieki tej funkcji znak informuje nabywce o jako$ci i pewnosci
zapewniajacych wysoka pozycje danego towaru. Z tego powodu moze-
my uznac ja za funkcje zaufania nabywcéw. Zgodnie z przytoczonymi
argumentami, takie znaki to najczesciej znaki renomowane. Po pierw-
sze, posiadaja samoistna sile atrakcyjna, ktére wywiera wptyw na wy-
bor towardéw oznaczonych w podobny sposéb. Istote tej funkcji oddaje
stwierdzenie, ze jest ona przesunieta w czasie w stosunku do funkcji
oznaczenia pochodzenia®. Natomiast ochrona tej funkcji nastepuje
w spos6b posredni przez ochrone funkcji oznaczenia pochodzenia,
a takze bezposredni, poniewaz obejmuje na przyktad prawo upraw-

47, Piotrowska, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2001, s. 7.
# R. Skubisz, Funkcje znaku towarowego, [w:] Ksiega pamigtkowa z okazji 80-lecia
rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 170.
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nionego do usuniecia znaku towarowego z kolejnej partii sprzedazy
oznaczonych towaréw.

W odniesieniu do funkcji jako$ciowej warto powolac sie na wyrok
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci w sprawie Arsenal Football
Club vs. Matthew Redeem®. W tym wyroku stan faktyczny polegal na
sprzedazy pamiatek, ktére zawieraly znak towarowy: Arsenal. Znak
ten podlegal rejestracji przez klub pilkarski. Niezalezny sprzedawca
sprzedawal towary oryginalne, jak i opatrzone znakami towarowymi
bez zgody uprawnionego. Jednakze umieszczal zastrzezenie, ze tylko
towary, ktére posiadaja metki ,, Arsenal” sa oryginalne. W tym przy-
padku ETS uznal, ze nalozenie znaku na towary wywoluje wrazenie,
ze miedzy towarami a uprawnionym do znaku jest istotny zwigzek.
W zwigzku z opisana sprawg znak towarowy nie stanowi gwarancji,
a towary nim opatrzone zostaly wyprodukowane lub dostarczone pod
kontrola jednego przedsigbiorstwa odpowiedzialnego za ich jakosc.
Jesli uzycie oznaczenia oddzialuje na funkcje gwarantowania pocho-
dzenia, to bez znaczenia bedzie sposdb odbioru jako oznaka wsparcia,
lojalnosci, czy przywiazania do wlasciciela znaku.

W zwigzku z tym mozemy zauwazy¢, ze wprowadzenia do obrotu
handlowego znaku przez osobe trzecia znaczaco wplywa na funkcje
znaku towarowego. Najwieksze zastosowanie jest w przypadku podsta-
wowej funkcji znaku towarowego polegajacej na gwarantowaniu kon-
sumentom pochodzenia produktu. Znaki towarowe dzieki tej funkcji
zyskuja sobie, a takze gwarantuja sobie lojalno$¢ konsumentéw. Ta
lojalnos¢ jest szczegdlnie widoczna woéwcezas, gdy produkt ma cha-
rakterystyczne cechy, ktérych nie moga tatwo odtworzy¢ konkurenci
wytworcow produktow?’.

% Wyr. TS 2 12.11.2002 r., C-206/01, Arsenal Football Club plc v. Mathhew Reed.
4 1. Phillips, Trade Mark Law. A practical Anatomy, Oxford 2003, s. 641.
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4. Rodzaje znakéw towarowych
4.1. Podziat znakéw towarowych ze wzgledu na forme przedstawienia

W pismiennictwie krajowym i europejskim przedstawionych jest
wiele podzialéw znakéw towarowych. Zostana tu opisane rodzaje zna-
kéw towarowych, ktére sg istotne dla tematu niniejszej pracy.

Ze wzgledu na forme przedstawienia wyrézniamy dwie grupy zna-
kéw towarowych: konwencjonalne (znaki stowne i znaki obrazkowe, tzw.
graficzne, lub znaki stowno-graficzne) i niekonwencjonalne (znaki prze-
strzenne, tj. tréjwymiarowe, znaki w postaci koloru, hologramy, znaki
dzwiekowe, ruchowe, dotykowe, zapachowe, smakowe, pozycyjne).

Znaki stowne sa oznaczeniami, ktdére sa postrzegane za pomoca
wzroku i stuchu. Skladaja si¢ z cyfr lub ich kompozycji. W charakte-
rze stownego znaku towarowego moga by¢ zarejestrowane pojedyncze
wyrazy, zaréwno slowa posiadajace utrwalone znaczenie, nazwiska,
neologizmy albo wyrazenia (zlozenia wyrazéw) , w tym slogany rekla-
mowe, tytuly, na przyklad czasopism, audycji radiowych lub telewi-
zyjnych®. Gdy znak zawiera napisy w innym jezyku niz polski, nalezy
podac ttumaczenie. Wyréznia sie znaki stowne sensu stricto, znaki licz-
bowe, znaki literowe oraz znaki, ktére stanowia sentencje reklamowe
(tzw. slogany). Znaki stowne sensu stricto przedstawiane sa za pomoca
jednego lub kilku wyrazéw. Moga by¢ to imiona, nazwiska, pseudo-
nimy, nazwy geograficznego oznaczenia pochodzenia, nazwy danego
przedsiebiorstwa lub skréty nazw rodzajowych. Znaki liczbowe to zna-
ki stowne sensu largo i sa przedstawiane za pomoca jednej lub kilku
cyfr. Cyfry nie posiadaja charakteru indywidualnego. Ponadto cyfra
moze by¢ zarejestrowana jako znak, gdy posiada charakter odréznia-
jacy od towardw i ustug okreslonych w zgloszeniu i nie jest wyrazona
przez sam opis. Znak towarowy w postaci liczby moze by¢ kojarzony
z danym produktem przez wiekszo$¢ konsumentéw i posiadac cha-
rakter indywidualny. Znaki cyfrowe moga by¢ réwniez przedstawione
za pomoca serii liczb, na przyklad w przypadku marki samochoddw.

# 7. Sitko, [w:] Prawo wlasnosci przemystowej T. Demedecki, A. Nieweglowski,
J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec,. Komentarz, Warszawa 2015, s. 605.
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Istnieja réwniez znaki towarowe przedstawiane za pomoca stow i sa
to znaki literowe. Nie jest latwo zarejestrowac taki rodzaj znakéw,
poniewaz pojedyncza cyfra nie powinna by¢ przypisywana wylacznie
towarom jednego podmiotu. Znaki stowne przedstawione za pomoca
sloganéw reklamowych stanowia ostatnia kategorie znakéw. Slogan
jest okreslany przez zestawienie stow, ktére wyrazaja sie przez tatwy
do zapamietania przekaz. Moze stanowi¢ znak towarowy, jesli posiada
charakter odrézniajacy. Im prostszy jest slogan, tym jest tatwiejszy do
zapamietania. Jednak istnieje ryzyko, ze bedzie postrzegany w optyce
braku charakteru indywidualnego.

Znaki obrazkowe, tzw. graficzne, to znaki, ktére sa postrzegane
wylacznie zmystem wzroku. Mozna je przedstawi¢ migedzy innymi za
pomocg obrazkéw, ornamentéw, fotografii lub odbitki przedstawiaja-
cej znak towarowy. Taka réznorodnosc¢ formy przedstawienia pozwala
na szerokie wykorzystywanie tych znakéw w obrocie gospodarczym.
Mozliwa jest tez kombinacja stowno-graficznych znakéw towarowych,
ktére swoja ochrona obejmuja nie tylko stowo wyrazone przez znak,
ale i graficzne przedstawienie tego znaku.

Niekonwencjonalnymi znakami towarowymi sa przestrzenne znaki
tréjwymiarowe, cho¢by perfumy, réznego rodzaju opakowania (takie
jak butelka Coca-Coli). Nie moze by¢ to ksztalt pospolity; powinny to
by¢ formy czysto fantazyjne, ale réwniez posiadajace warto$¢ uzytko-
wa®. A zatem kryteria wyrdzniajace odnoszace sie do znakéw prze-
strzennych tréjwymiarowych nie sa inne od kryteriéw dotyczacych
innych kategorii znakéw.

Znaki w postaci koloru charakteryzuja sie tym, ze przedstawienie
graficzne musi miec¢ charakter trwaly i doktadny. W literaturze polskiej
R. Skubisz jako pierwszy wyrazit poglad o mozliwo$ci rejestracji znaku
towarowego w postaci koloru. Na taki znak moze sktada¢ sie jeden
kolor lub kombinacja koloréw. W orzecznictwie przefomowym w tym
zakresie byt wyrok TS w sprawie Libertel*’ TS ustanowit, ze kolor moze
mie¢ charakter odrézniajacy, gdy jest rozpoznawalny przez konsumen-
toéw i stanowi dana usluge lub towar. Jednakze wielu przedsiebiorcéw

# P. Strobele, The Registration, s. 164—169, Legalis 2021.
% Wyr. TS z 6 maja 2003 r., Libertel, C-104/01.
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nie ma szans rejestracji koloru jako znaku towarowego. Wiaze sie to
z tym, ze kolor jako znak mozna zarejestrowaé tylko wéwczas, gdy
znak posiada wtérna zdolno$¢ odrézniajacg. Przyktadem jest fioletowy
znak towarowy w przypadku operatora komoérkowego PLAY. Dwa razy
podjeto prébe rejestracji tego znaku. Dopiero za drugim razem reje-
stracja zakonczyla sie sukcesem. Dlaczego dopiero za drugim razem?
Od pierwszej préoby rejestracji minelo siedem lat, w zwiazku z czym
rozpoznawalno$¢ marki zwiekszyta sie w ten sposéb, ze konsumenci
kojarzyli znak tylko dzieki kolorowi. Réwniez takie firmy, jak Orange,
Nivea i Kodak zarejestrowaly wlasne kolorowe znaki towarowe.

Hologramy to znaki, ktdre sa najrzadziej zgtaszane do rejestru. Mu-
sza by¢ przedstawione w postaci pliku wideo lub w sposéb fotograficz-
ny, ktéry bedzie przedstawial caly efekt holograficzny. Obserwujac taki
znak mozna zauwazy¢ wykorzystanie réznych efektéw, przechodzenie
jednego obrazu w drugi lub powigekszanie si¢ i zmniejszanie obrazu
zaleznie od kata patrzenia. Znaki towarowe w postaci hologramoéw sa
réwniez umieszczane na towarach lub banknotach w celu uniemozli-
wienia kopiowania i zapewnienia o legalnosci ich pochodzenia. Do-
tychczasowa asocjacja holograméw przez nabywcéw jako oznaczen
niemajacych funkcji odrézniajacej moze utrudnié¢ rozwdj tego typu
oznaczen jako znakéw towarowych®!.

Kolejnym znakiem niekonwencjonalnym jest znak dzwiekowy,
ktéry moze by¢ ukazywany w postaci plikow dzwiekowych w for-
mie nagrania. Odbierany jest za pomoca zmyslu sluchu, a moze by¢
przedstawiony w postaci na przyktad odgloséw przyrody czy sygnaléw
dzwiekowych. Zgloszenie takiego znaku powinno obejmowac¢ takze
dolaczenie nagrania. W celu zarejestrowania znaku dzwiekowego
potrzebny jest wymog odrdzniajacy. Przedstawienie znaku w postaci
dzwieku moze stanowi¢ dobra reklame, poniewaz dzwigki fatwo zapa-
daja w pamie¢ odbiorcéw. Przykladem takiego znaku towarowego jest
dzwiek telefonu komérkowego Nokia.

Znaki ruchome to znaki sktadajace sie z konkretnego ruchu, a takze
zmiany elementéw ustawienia. Taki znak moze zawiera¢ stowa i ele-
menty graficzne. Takie znaki sa rejestrowane czesciej niz znaki holo-

°1 VK. Ahuja, Non-traditional trade marks, s. 579.
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graficzne, jednak nie nazbyt czesto. Najwazniejszym elementem, kt6-
ry podlega ochronie, jest ruch. Znaki te moga wystepowa¢ w postaci
znakéw ruchomo-dzwiekowych oraz multimedialnych. Ponadto, znaki
ruchome moga by¢ réwniez przedstawione za pomoca gestéw. Przykta-
dem rejestracji takiego znaku jest znak pitkarza Garetha Bale’a, ktéry
po zdobyciu bramki uktada rece w ksztalt serca. Znak przedstawia sie
nastepujaco: ulozone w serce dlonie, pomiedzy ktérymi znajduje sie
numer zawodnika, tj. jedenascie®.

Znaki dotykowe to znaki postrzegane za pomocg zmyslu dotyku.
Moga by¢ wyrazane przez fakture powierzchni lub budowe towaru. Po-
dobnie jak inne znaki moga wystepowac w postaci tzw. znakéw kombi-
nowanych. Istnieje mozliwo$¢ polaczenia znaku dotykowego ze znakiem
stownym, a takze graficznym. Takie znaki odgrywaja szczegélna role
u konsumentéw, ktérzy maja wade wzroku i uzywaja alfabetu Braille’a.

Znaki towarowe w postaci zapachu stanowia kategorie znakow
niekonwencjonalnych. Jednym z pierwszych w rejestracji byl zapach
$cietej trawy. Zostal dopuszczony w przypadku pitki tenisowej jako
towaru. Obecnie, ta rejestracja nie jest juz w mocy prawnej. W Au-
stralii zarejestrowanym znakiem towarowym jest zapach cynamonu
na oznaczenie mebli, a w USA zapach czekolady w przypadku bizu-
terii. Kolejnymi nietypowymi znakami sa znaki smakowe. Dotad nie
zarejestrowano zadnego takiego znaku towarowego. Jest to zwigzane
z pogladem, wedtug ktérego smak moze by¢ odbierany przez odbior-
cdw w rézny sposédb. Ponadto nie jest jasne, w jaki sposob smak méglby
stanowi¢ no$nik informacji o komercyjnym pochodzeniu towaru, jesli
jego nabywca moze poznac smak towaru dopiero po jego zakupieniu®.
Prébowano w EUIPO zarejestrowac smak truskawek w odniesieniu do
lekéw, jednak rejestracja zakonczyla sie niepowodzeniem.

Znaki niekonwencjonalne moga by¢ réwniez przedstawione w po-
staci budynkéw - sa to znaki przestrzenne, np. w rejestrze znajduja
sie Stadion Narodowy w Warszawie, Zamek Kroélewski na Wawelu,
Patac Kultury w Warszawie. Jednak taki rodzaj rejestracji znaku moze
wywola¢ wiele probleméw. Kolejng kategoria znakéw sa oznaczenia

%2 Taki znak zostal zarejestrowany w UP Wielkiej Brytanii - UK 00002657917.
* E. Wojcieszko-Gluszko, [w:] Prawo wiasnosci przemystowej. System PrPryw, T.
14B, 2017, s. 533.
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widzialne, np. desen, faktura. Uzywane sa do oznaczenia mebli, tkanin,
odziezy. Musza posiada¢ zdolno$¢ odrézniajaca i nie by¢ oczywiste.
Przykladem jest kratka uzywana przez firme Burberry Limited. Byt to
desen, ktéry zostal bezproblemowo zarejestrowany w EUIPO.

Ostatnia kategorie znakéw niekonwencjonalnych stanowia znaki
pozycyjne. Sa przedstawiane za pomoca umiejscowienia danego ele-
mentu w przedmiocie dwuwymiarowym albo tréjwymiarowym. Stano-
wia kategorie znakéw przestrzennych. Tozsama do tak pojmowanych
znakdw, ale niestosowanych w praktyce, byta instytucja oswiadczenia
o nieroszczeniu sobie wylacznego prawa do elementu znaku towaro-
wego, tj. dysklamacja™.

4.2. Podziat znakoéw towarowych ze wzgledu na kryterium
stopnia powszechnej znajomosci znaku

Znak zwykly, znak powszechnie znany, znak renomowany i znak staw-
ny to kryteria odnoszgce sie do stopnia powszechnej znajomosci znaku.

Znakiem zwyklym jest oznaczenie pochodzenia towaru w taki sposéb
by identyfikacja pochodzenia towaru byla zwiazana z okreslajacym go
przedsiebiorstwem. Posiada cechy, ktére pozostaja w pamieci przeciet-
nego kupujacego. Przyjmuje sie, ze ten znak nie podlega ochronie, jednak
nie przed dzialaniami nieuczciwej konkurencji.

Znak powszechnie znany (tzw. notoryjny) to znak, ktéry utozsamia
sie z symbolem i jest oznaczony na towarze. Jest znany przez ponad po-
fowe przecietnych nabywcéw i jest rozpoznawalny na terenie danego kra-
ju. Uzyskanie ochrony znaku nie jest zwiazane z rejestracja tego znaku,
ale zalezne od tego, by w wyniku uzywania stal si¢ powszechnie znany.

Znakiem renomowanym jest znak, ktory stal sie no$nikiem pozy-
tywnych informacji oraz réznego rodzaju asocjacji i wyobrazen kon-
sumenta (np. prestizu zwigzanego z posiadaniem towaru z tym zna-
kiem)®. Posiada dobra stawe (goodwill) w $§wiadomosci odbiorcow.
Whasciciele renomowanych znakéw towarowych daza do tego, zeby
stworzy¢ jak najszerszg strefe ochrony, natomiast pozostali uczestnicy

* Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on
the Overall Functioning, s. 74-77, Legalis 2021.
% R. Skubisz, [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. System PrPryw. T. 14A,2017,s.133.
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rynku majg interes w tym, aby te strefe jak najbardziej zmniejszyc®.
Taki znak powinien odnosi¢ si¢ do towaréw szczegélnej jakosci, jak
Rolex, Piaget, Tiffany lub Christian Dior*’. Znak renomowany musi by¢
zarejestrowany i powinien by¢ kojarzony przez wiekszo$¢ konsumen-
téw. Jest on chroniony takze w zakresie ustug i towaréw niepodobnych
do siebie. Przykladem sporu o renomowany znak towarowy byt spér,
jaki mial miejsce w Polsce miedzy Rolex S.A. i PPHU Rolex®. W 1995
roku w Polsce zostal zarejestrowany znak towarowy stowno-graficzny,
ktory zawieral stowo ,Rolex” Byl przeznaczony do oznaczenia drzwi
i okien. Rolex S.A. chciat uniewazni¢ znak, podnoszac, ze narusza on
prawa majatkowe 0sdb trzecich oraz ze jest renomowanym znakiem
towarowym. Jednakze UP uniewaznil znak z powodu ryzyka wpro-
wadzenia w blad, ktdére nie wystepowato. Dlaczego? Poniewaz znaki
mialy inny wyglad graficzny. Kolejna skarge do WSA wniosta szwaj-
carska spotka, ktérej sprawa rowniez zakoniczyla sie niepowodzeniem
dla strony przeciwnej. Sad stwierdzil, ze przedstawiony w taki sposéb
znak ani nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, ani nie zagraza
renomie szwajcarskiego znaku towarowego.

Znaki slawne to znaki wyrdzniajace sie szczegdlnie duzym stop-
niem powszechnej znajomosci oraz zwiazanym z tym przekonaniem
nabywcéw o szczegdlnie wysokich walorach towaréw oznaczonych
takim znakiem®. Sa to najsilniejsze i najbardziej znane znaki towaro-
we na rynku. Moga posiadac swoja wlasna, niepowtarzalna forme. Do
taki znakéw zaliczamy na przyklad Google, Microsoft i Apple. Warto
opisa¢ tu spor Apple (Jablko) o znak towarowy UE - pear®. W 2014
roku w EUIPO zostal ztozony wniosek o rejestracje znaku w postaci
gruszki. Byl to znak stowno-graficzny, ktéry zawieral napis: pear. Doty-
czyl miedzy innymi sprzetu komputerowego. Wobec tego firma Apple,
chcac chroni¢ swdj znak towarowy, ztozyla swéj sprzeciw do EUIPO.

% M. Kulikowska, Ochrona renomowanych znakéw towarowych w prawie wspélno-
towym na podstawie orzecznictwa ETS, Glosa 2009, nr 2, s. 99-111.

7 H. Portet, Les marques notoirement, s. 36, Legalis 2021.

% Wyr. WSA w Warszawie z 1.04.2004 r., IT SA 3579/02.

*  A. M. Deren, Prawo wilasnosci przemystowej. Komentarz i omowienie przepisow
ustawy z 30.06.2001 r. Prawo wlasnosci przemystowej, Bydgoszcz 2001, s. 101.

% Wyr. Sadu UE z 31.01.2019 r. w sprawie T-215/17.
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Sad stwierdzil, ze znaki réznia sie graficznie, a ponadto ze znak pear
posiada napis. Nalezy stwierdzi¢, patrzac na wiele sporéw zwiazanych
z firma Apple, iz posluguje sie tzw. agresywna polityka, ktéra polega
na pozywaniu firm uzywajacych znakéw nawet nieznacznie podobnych
do jej znakéw towarowych. Firma prébuje zapewnic¢ szeroka ochrone
swojego oznaczenia w tym celu, by inne firmy unikaly oznaczen reno-
mowanego ,jablka”

Kazdy znak stawny jest jednocze$nie oznaczeniem renomowanym,
jednakze nie wszystkie znaki renomowane sa znakami stawnymi. Nie
budzi watpliwosci fakt, ze praktyczna rola znakéw towarowych jest
narzedziem, ktére przyciaga klientéw. Natomiast poréwnujac znak no-
toryjny i renomowany mozna stwierdzi¢, ze réznica polega na tym, ze
znak powszechnie znany nie jest rejestrowany.

4.3. Podziat znakéw towarowych ze wzgledu
na kryterium podmiotu uzywajacego

Wiekszos$¢ znakdéw towarowych jest uzywana przez pojedynczych
przedsiebiorcéw. Dopuszczalne jest uzywanie znaku towarowego przez
dwdch lub wiecej przedsiebiorcéw, ale w wyjatkowych sytuacjach. Ist-
nieja trzy rodzaje takich znakéw: wspdlny znak towarowy, wspélny
znak towarowy gwarancyjny oraz znaki chronione wspélnym prawem
ochronnym.

Wspdlny znak towarowy to znak, ktéry moze zglosi¢ jedynie orga-
nizacja posiadajaca osobowo$¢ prawng, powotana do reprezentowania
intereséw przedsiebiorcéw (np. organizacja pracodawcéw, izba gospo-
darcza, stowarzyszenie rejestrowe), przy czym znak jest przeznaczony
do uzywania w obrocie przez t¢ organizacje oraz podmioty w niej zrze-
szone®'. Ponadto, taki znak wskazuje na gtéwne pochodzenie towaréw
i ustug od grupy podmiotéw, ktére posiadaja wspdlne wlasciwosci. Po-
daje informacje o integracji grupy przedsiebiorcow, ktérych dziatalnosé
jest nastawiona na wspdlny cel.

Wspdlny znak towarowy gwarancyjny jest szczeg6lna kategoria
oznaczen, jaka podlega ochronie w wyniku rejestracji, przy czym sa

¢ K. Czub, Prawo wtasnosci intelektualnej, Warszawa 2006, s. 238.
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wskazane zasady i tryb uzywania znaku. Organizacje, ktore posiadaja
osobowo$¢ prawna i uzywaja znakéw towarowych, moga uzyska¢ pra-
wo ochronne na znak towarowy przeznaczony do uzytkowania przez
przedsiebiorcow stosujacych sie do zasad ustalonych w regulaminie
znakdéw przyjetym przez uprawniona organizacje i polegajacych w tym
zakresie jej kontroli®.

Wspdlne prawo ochronne na znak towarowy definiuje indywidualny
znak towarowy, ktéry jest zarejestrowany na rzecz kilku samodziel-
nych przedsiebiorcéw. Przedsiebiorcy wspdlnie zglaszaja dany znak do
rejestracji. Dzieki temu rejestracja prawa ochronnego automatycznie
jest prawem wspolnym. W zwigzku z naruszeniami prawa ochronne-
go wspétuprawniony moze dochodzi¢ roszczen z powodu naruszenia
prawa ochronnego i uzywac¢ znaku towarowego we wlasnym zakre-
sie. Zgodnie z art. 159 pwp, w zakresie nieuregulowanym w ustawie
stosuje sie, o ile umowa o wspdlnosci prawa ochronnego nie stano-
wi inaczej, przepisy kc o wspétwwlasnosci w czesciach utamkowych.
Wspoluprawniony - z prawa ochronnego na znak towarowy - moze,
bez zgody pozostalych wspétuprawnionych, uzywaé znaku towarowego
we wlasnym zakresie oraz dochodzi¢ roszczen z powodu naruszenia
prawa ochronnego.

62 . Siericzylo-Chlabicz, Prawo wtasnosci intelektualnej, Warszawa 2018, s. 461.






ROZDZIAL 1l

Postepowanie w sprawie sprzeciwu
wobec zgtoszenia znaku towarowego
przed Urzedem Patentowym
Rzeczypospolitej Polskiej

1. Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urzad Patentowy RP istnieje od 1918 roku. Jézef Pitsudski jako Na-
czelnik Paristwa ustanowit - dekretem tymczasowym z 13 grudnia 1918 r.
- Urzad Patentowy, dzialajacy przy Ministerstwie Przemystu i Handlu.
W tym samym roku zostal tez ustanowiony zawdd rzecznika patento-
wego. Siedziba UPRP od samego poczatku znajduje si¢ w Warszawie.

Zgodnie z art. 259 pwp, UPRP jest centralnym organem administracji
rzadowej do spraw z zakresu wtlasnoéci przemystowej. UPRP podlega
bezposrednio ministrowi wlasciwemu do spraw gospodarki - jednemu
z konstytucyjnych organéw centralnych administracji rzadowej®. Cen-
tralne organy administracji rzadowej nie wchodza w sktad rzadu, wlasci-
wo$¢ miejscowa rozciaga sie na obszar calego kraju, natomiast kompe-
tencje takiego organu sa ustalone w przewidzianych formach prawnych®.
UPRP wykonuje zadania w sprawach wlasnosci przemystowej wynika-
jace z ustawy, przepiséw odrebnych oraz uméw miedzynarodowych®.

Struktura UPRP jest okreslana przez akt wykonawczy, tj. rozporza-
dzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie nada-
nia statutu Urzedowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej*. Na czele

¢ A. Przytula, [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, (red.) M. Kondrat,
Warszawa 2021, art. 259.

& ], Szreniawski, Wstep do nauki administracji, Lublin 2004, s. 52.

¢ J. Siericzylo-Chlabicz, Prawo wlasnosci... op.cit., s. 407.

% Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z 3 lutego 2021 r. w sprawie nadania
statutu Urzedowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U., poz. 248).
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Urzedu stoi Prezes, ktory jest powolywany przez Prezesa Rady Mini-
strow na wniosek ministra wlasciwego do spraw gospodarki. Obecnie
funkcje prezesa peini Edyta Demby-Siwek. Zgodnie z art. 3 Prezes UP
kieruje UPRP przy pomocy zastepcéw Prezesa i dyrektora generalnego
oraz dyrektoréw komdrek organizacyjnych. Catos$ciowy zakres dziatania
UPRP jest zawarty w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z 8 stycz-
nia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu dziatania UP RP*".

Zadania Urzedu w odniesieniu do znakéw towarowych to: przyjmo-
wanie i badanie zgloszen dokonanych w celu uzyskania ochrony, prowa-
dzenie rejestréw znakéw towarowych, orzekanie w sprawach udzielania
praw ochronnych na znak towarowy, rozstrzygnie sporéw w postepowa-
niach sprzeciwowych i spornych. UP jest organem administracyjnym,
w zwigzku tym postepowania przed tym urzedem nazywane sa poste-
powaniami administracyjnymi. W postepowaniu przed UP stosuje sie
przepisy Ustawy z 14 czerwca 1960 r. - kpa®. Zgodnie z art. 252, przepisy
te stosuje sie, jesli pwp nie stanowi inaczej. Wyjatki wymienia przepis art.
253 pwp, ktdry stanowi, Ze przepiséw posa nie stosuje sie do:

1) terminéw zalatwiania sprawy do rozpatrywania zgloszeni doko-
nanych w celu uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego,
prawa ochronnego lub prawa z rejestracji,

2) wznowienia postepowania i stwierdzenia niewaznos$ci decy-
zji, jezeli okolicznosci uzasadniajace wznowienie postepowania badz
stwierdzenie niewaznosci decyzji moga by¢ podniesione w sporze
o uniewaznienie udzielonego patentu, dodatkowego prawa ochronne-
go, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

UPRP wykonuje takze zadania w ramach wspolpracy miedzynaro-
dowej przez staly kontakt z takimi organizacjami, jak: Swiatowa Or-
ganizacja Wlasnosci Intelektualnej (WIPO), Europejska Organizacja
Patentowa (EPO), Urzad ds. Wiasnosci Intelektualnej w Alicante (EU-
IPO). Zadania UPRP w zakresie miedzynarodowych znakéw towaro-
wych dotycza dwdch zasadniczych sfer:

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegélowego
zakresu dzialania Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U., nr 8, poz. 59
z pézn. zm.).

¢ Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
72021 r., poz. 735).
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1) wewnetrznej, obejmujacej sytuacje, w ktérych podmiot polski
poszukuje ochrony miedzynarodowej, a takze 2) zewnetrznej, obej-
mujacej sytuacje, w ktérych zagraniczny podmiot poszukuje ochrony
swojego znaku miedzynarodowego w Polsce®. Ponadto, UPRP rozwija
réwniez swoja wspolprace z urzedami patentowymi innych panstw,
a takze uczestniczy w pracach organéw miedzynarodowych, ktérych
Polska jest czlonkiem.

2. Strony postepowania i terminy

Od 15 kwietnia 2016 roku radykalnej zmianie ulegly zasady udzie-
lania prawa chronigcego znaki towarowe w Polsce™, a w tym réwniez
procedury sprzeciwu wobec zgloszenia znaku towarowego. Postepowa-
nie sprzeciwowe w prawie znakéw towarowych zostato wprowadzone
do krajowego prawa wlasnos$ci przemystowej Ustawa z 11 wrzeénia
2015 r. o zmianie ustawy pwp, ktéra weszta w zycie 15 kwietnia 2016
roku. Ustawa pwp w rozdziale 4° okresla postepowanie w sprawie sprze-
ciwu. Dokladne uregulowanie znajduje sie w art. 152 -152 . Poste-
powanie sprzeciwowe w odniesieniu do znakéw towarowych zostato
przeniesione z etapu po rejestracji znaku do procedury zgloszeniowej”.

W postepowaniu sprzeciwowym wobec zgloszenia znaku towa-
rowego wystepuj:;l%lwie strony postepowania: zgtaszajacy i wnoszacy
sprzeciw (art. 158 pwp). Podmiot, ktéry wnidst o udzielenie prawa
ochronnego na znak towarowy, to zglaszajacy. Zgtaszajacym jest oso-
ba, ktéra w imieniu wlasnym dokonata zgloszenia znaku towarowego.
Czynnosci zwigzane ze zgloszeniem znaku towarowego nie musza by¢
wykonywane osobi$cie. Zgodnie z art. 236 ust. 1 pwp, pelnomocnikiem
strony moze by¢ rzecznik patentowy oraz adwokat, radca prawny lub

% A. Sadza, Wplyw decyzji Urzedu Patentowego w Rzeczypospolitej Polskiej na
postepowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa wilasnosci przemystowej, Warszawa
2021, LEX 2021.

70 K. Sztobryn, (Nie tylko) krytyczne spojrzenie na nowe przepisy ustawy prawo
wlasnosci przemystowej dotyczgce sprzeciwu wobec zgloszenia znaku towarowego,
PPH 2016, nr 8, s. 26-31.

71 ]. Siericzylo-Chlabicz, Prawo wtasnosci... op.cit., s. 424.
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osoba $wiadczaca ustugi transgraniczne na podstawie ustawy o rzeczni-
kach patentowych. Wyjatek stanowi ust. 2 tego artykulu, iz pelnomoc-
nikiem osoby fizycznej moga by¢ réwniez: wspétuprawniony, rodzice,
malzonek, rodzenstwo lub zstepni strony oraz osoby pozostajace ze
strong w stosunku przysposobienia”. W przypadku oséb niemajacych
miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej moga dziala¢ tylko za posrednictwem odpowiednio rzecznika
patentowego, adwokata, radcy prawnego lub osoby §wiadczacej ustugi
transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Jed-
nakze, obowiazek ten nie dotyczy os6b majacych miejsce zamieszkania
lub siedzibe na obszarze Unii Europejskiej, panistwa czlonkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i jednocze$nie
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfede-
racji Szwajcarskiej (art. 236 ust. 3).

Natomiast wnoszacy sprzeciw moze by¢ uprawniony do postugiwania
sie wczesniejszym znakiem towarowym lub z wcze$niejszego prawa oso-
bistego lub majatkowego™. W celu zidentyfikowania tozsamosci osoby
wnoszacej sprzeciw nalezy wskazaé: nazwe oraz siedzibe osoby prawnej
i imie, nazwisko, a takze adres osoby fizycznej. Istnieja rowniez dwa wy-
jatki, gdy sprzeciw moze by¢ wniesiony przez wiecej niz jedna osobe.
Jesli te osoby sa wspdtwlascicielami weze$niejszego prawa lub znaku oraz
jesli chodzi o wezesniejszego wlasciciela lub wspoétwlasciciela. Ponadto,
do jednego zgloszenia mozna zlozy¢ wiele sprzeciwéw’. Postepowanie
sprzeciwowe ma zatem charakter postepowania kontradyktoryjnego,
ktore toczy sie miedzy dwoma podmiotami przed UP, wystepujacym
w roli bezstronnego organu. Zostalo to potwierdzone w wyroku WSA

72 J. Gluminska-Pawlic, D. Bielecka, K. Derela, P. Grzybczyk, A. Hofman,
J. Markowicz, M. Mikula, A. undefined. Mrozinska, A. Oles, K. Orpik, J. Sikorski,
L. Zarzycki, Sprzeciw, [w:] ]. Gluminska-Pawlic, D. Bielecka, K. Derela, P. Grzybczyk,
A. Hofman, J. Markowicz, M. Mikula, A. undefined. Mrozinska, A. Ole$, K. Orpik,
J. Sikorski, L.. Zarzycki, Dziatalnosé¢ gospodarcza w sektorze MSP. Praktyczne aspekty
tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiebiorstwa, Warszawa 2020. Legalis 2021.

7 D. Lenarczyk, 11. Znak towarowy biologicznego produktu leczniczego, [w:] Bio-
logiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne, (red.) M. Swierczyniski, Warszawa 2016,
Legalis 2021.

7% To zagadnienie zostanie poruszone w rozdziatach II i III.
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z 1 pazdziernika 2015 r.”>, w ktérym stwierdzono, ze nalezy podac przepis
prawa stanowigcy podstawe sprzeciwu.

Warto tu poda¢, iz terminy wyznaczane sa przez UPRP zglaszajacemu
na ustosunkowanie sie do sprzeciwu w postaci odpowiedzi na sprzeciw.
Ponadto, terminy sa wyznaczane wnoszacemu sprzeciw na ustosunko-
wanie sie do odpowiedzi na sprzeciw oraz na uzupelnienie dowodoéw.
Sa to terminy zwykle, ktére maja charakter porzadkowy, instrukcyjny,
jak z reguly wszystkie terminy wyznaczane przez organ administracji
publicznej™. Sprzeciw powinien zosta¢ wniesiony do UPRP na pi$mie
w terminie trzech miesiecy od momentu publikacji zgloszenia znaku
towarowego w ,,Biuletynie Urzedu Patentowego”. Termin ustawowy jest
terminem prekluzyjnym, co oznacza, ze uchybienie terminowi powoduje
bezskutecznos$¢ danej czynnos$ci prawnej”. Po bezskutecznym uptywie
takiego terminu UPRP wydaje decyzje o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy’®. Zostalo to réwniez potwierdzone w wyroku WSA
w Warszawie z 13 grudnia 2017 r.”%, ktéry stanowi, zZe nie mozna sku-
tecznie wnie$¢ o przywrdcenie terminu trzech miesiecy wobec zglo-
szenia znaku towarowego. W zwiazku z tym, instytucja przywrdcenia
terminu, ktora jest opisana w art. 58 i 59 kpa, nie znajdzie tu zastoso-
wania. Wedlug J. Sieficzyto-Chlabicz, uzasadnione jest traktowanie ter-
minu trzech miesiecy jako terminu niepodlegajacego przywréceniu dla
wnoszacego sprzeciw®. Termin w przypadku formalnego sprawdzenia
sprzeciwu i uzupelnienia wynosi jeden miesiac, jesli strona postepowa-
nia mieszka na terenie Polski lub ma tu siedzibe firmy, a jesli za granica,
to termin wynosi dwa miesiace. Jesli strona nie dostarczy dokumentéw
W wyznaczonym czasie, to nie zostang one uwzglednione w postepowa-
niu lub sprzeciw zostanie umorzony.

7> Wyrok WSA w Warszawie z 1.10.2015 r., VI SA/Wa 626/15.

76 R. Stankiewicz, [w:] Kodeks postepowania administracyjnego, 2017, s. 530.

77 K. Chlabicz, Postepowanie sprzeciwowe w prawie znakéw towarowych po nowe-
lizacji prawo wlasnosci przemystowej, PUG 2017/3, s. 24.

78 K. Mania, Nowelizacja przepiséw w zakresie rejestracji znakéw towaro-
wych, [w:] Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygania sporéw,
Warszawa 2016, Legalis 2021.

7 Wyr. WSA w Warszawie z 13.12.2017 r., VI SA/Wa 1997/17.

80 7. Sienczylo-Chlabicz, Postepowanie w sprawie sprzeciwu wobec zgtoszenia znaku
towarowego (uwagi de lege lata i de lege ferenda), PiP 2017, nr 10, s. 35-50.
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Strony postepowania maja miesiac na udzielenie odpowiedzi na
sprzeciw i odniesienie sie do sprzeciwu, jesli ich miejsce zamieszkania
jest na terenie Polski lub tu znajduje sie siedziba ich firmy, a jesli jed-
nak za granicg, to termin wynosi dwa miesiece. W tych przypadkach
UP RP wyznacza odpowiednio dluzszy termin, lecz nie dluzszy niz 3
miesiace. Ostatnim terminem jest termin dwéch miesiecy we wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy od daty wydania decyzji.

3. Podstawy sprzeciwu

W pwp wystepuja dwa rodzaje podstaw odmowy rejestracji znaku
towarowego: wzgledne i bezwzgledne. Podstawy bezwzgledne opisane
sa w przepisach art. 129!, 136'1136° pwp. Natomiast podstawy wzgled-
ne opisane sg w art. 132! pwp i moga stanowi¢ podstawe sprzeciwu?®'.
Z urzedu badane sa tylko przestanki bezwzgledne. Natomiast przestan-
ki wzgledne moga by¢ zbadane na wniosek osoby trzeciej przez Urzad
w sytuacji ztozenia sprzeciwu. Nalezy jednak pamietaé, ze publikowa-
ne w BUP sa jedynie znaki, ktére wypelniaja podstawy bezwzgledne.
Bezwzgledne przeszkody sa opisane w art. 129! pwp i stanowig, Ze nie
udziela sie prawa ochronnego na oznaczenia, ktére nie sa znakami to-
warowymi i nie nadaja sie do odrézniania towardw, dla ktérych zosta-
ly zgloszone. Ponadto, skfadaja sie tylko z elementdw, ktére stuza do
wskazania na przyklad rodzaju towaru i jego pochodzenia®, sktadaja
sie z elementow jezyka potocznego, zostaly zgloszone w zlej wierze,
sa sprzeczne z porzadkiem publicznym, moga wprowadzi¢ odbiorcéw
w blad, zawieraja w sobie na przyklad symbol religijny, patriotyczny,
symbol RP, symbol obcego panstwa, ktéry wymaga zezwolenia, a za-
kaz uzywania go moze wynika¢ z umowy miedzynarodowej, zawieraja
urzedowe oznaczenie przyjete do stosowania w obrocie, jezeli znak
towarowy jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego oznaczenia
geograficznego, stanowi chroniona nazwe odmiany roélin i odnosi sie
do tego samego lub pokrewnego gatunku®.

81 R. Skubisz, M. Trzebiatowski, [w:] System prawa...op cit, s 411.
82 Zob.Wyr. WSA w Warszawie z 24.06.2020 r., VI SA/Wa 1022/20.
8 W tym miejscu zostaly wymienione przeslanki bezwzgledne z art. 129' pwp.
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Podstawy do wniesienia sprzeciwu sg wskazane w art. 132! pwp. Jedna
z nich jest naruszenie praw osobistych lub majatkowych oséb trzecich.
Wskazuje na to art. 132" ust. 1 pkt 1 pwp. Wprawdzie nie wymieniono
dokladnie, jakie prawa opisuje ten przepis, jednakze do najwazniejszych
i wartych oméwienia w mojej ocenie naleza: prawo do imienia, nazwiska,
prawo do wizerunku, prawo do firmy, prawo do rejestracji wzoru prze-
mystowego oraz prawa autorskie osobiste i majatkowe.

Nazwisko stanowi dobro osobiste, ktére jako jezykowe oznaczenie
indywidualnej osoby odréznia ja od innych ludzi®*. Zgodnie z wyrokiem
NSA z 20 wrzes$nia 2006 r., nazwisko jako znak towarowy moze stuzy¢ do
odrézniania towardw i uslug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub
ustug tego samego rodzaju innych przedsiebiorstw®. W zwigzku z tym,
w przypadku kolizji zgtoszeniowej lub rejestracyjnej, znak towarowy;,
ktéry zawiera nazwisko, moze mie¢ zablokowana mozliwo$¢ rejestracji
przez osobe, ktéra ma prawo podmiotowe do niego. Jednakze naruszenie
moze wynika¢ z wykorzystania nazwiska przez wykorzystanie go razem
z imieniem. W ten sposdb znak towarowy moze by¢ zidentyfikowany
z dana osoba. Do naruszenia prawa podmiotowego dochodzi, gdy zgta-
szajacy zglasza czyjes nazwisko, by skorzystac z jego rozpoznawalnosci
wéréd odbiorcow i odbierane jest to jako fakt, ze dana osoba przyczynita
sie do wytworzenia okreslonych towaréw. Czesto zdarza sie wykorzy-
stanie nazwiska osoby znanej, lecz catkowicie niezwiazanej z produkcja
danego towaru czy wykonaniem ustugi®. G. Tylca wyraza poglad, ze na-
ruszenie jest wylacznie wtedy, kiedy w tresci znaku towarowego cudzego
nazwiska wyrzadzona zostanie szkoda osobie, ktéra je nosi®’.

Wizerunek jako dobro osobiste to dostrzegalne cechy fizyczne
czlowieka, ktére tworza wyglad i umozliwiaja identyfikacje danej oso-
by sposréd innych ludzi®®. Wizerunek moze stanowi¢ znak towarowy
i moze tym sposobem narusza¢ cudze prawa osobiste i majatkowe.

8 A. Szpunar, Zados¢uczynienie za szkode niemajatkowa, Bydgoszcz 1999, s. 114;
S. Szer, Prawo cywilne. Czes¢ ogolna, Warszawa 1962, s. 188—189, Warszawa 1967, s. 178.

8 Wyr. NSA z20.09.2006 r., IT GSK 115/06.

8 M. Szulc, Komercyjne wykorzystanie oznaczen indywidualizujgcych osobe w znaku
towarowym, PPH 2014, nr 7, s. 36-49.

8 G. Tylec, Imie i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywil-
nym, Lublin 2013, Legalis 2021.

8 Wyr. SA w Krakowie z 19.04.2016 ., i ACa 1826/15.
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O naruszeniach prawa do firmy jako zarejestrowanego znaku towa-
rowego mozemy dowiedzie¢ sie z polskiego orzecznictwa. Zostalo to
potwierdzone na przyktad w wyroku NSA z dnia 28 pazdziernika 2008
r.%: prawo do firmy jest naruszone w wyniku zaklécenia polegajace-
go na wprowadzaniu w blad co do tozsamosci podmiotéw. Kolejnym
przykladem jest wyrok NSA z 28 listopada 2018 r.*°, zgodnie z ktérym
naruszenie prawa do firmy stanowi tylko zarejestrowanie podobnej
nazwy przedsiebiorstwa znaku towarowego. Prawo do firmy i jego
wyltaczno$¢ sa niezupelne. Granice oparte sa na zakresie terytorial-
nym i podmiotowym. Organ powinien ustali¢ i dokona¢ poréwnania
zakresu przedmiotowego i terytorialnego dzialalno$ci wnioskodawcy
i uprawnionego do spornego znaku towarowego, a takze prawdopodo-
bieristwo wystapienia konfuzji, tj. ryzyka niebezpieczeristwa wprowa-
dzenia odbiorcéw w btad co do zZrédta pochodzenia tak oznaczanych
towaréw pochodzacych od wnioskodawcy.

Prawo z rejestracji wzoru przemystowego jest prawem podmiotowym
i moze by¢ naruszone przez uzywanie znaku towarowego. Wzdr przemy-
stowy i znak towarowy maja mozliwo$¢ odrézniania towaru w obrocie.
W zwiazku z tym uzywanie znaku towarowego moze miescic sie w zakre-
sie uzywania wcze$niejszego prawa z rejestracji wzoru przemystowego.

Autorskie prawa osobiste i majatkowe sa prawami przyslugujacy-
mi twércy utworu. W celu korzystania z czyjego$ utworu jako znaku
towarowego nalezy otrzymac pozwolenie od podmiotu, ktéry posiada
prawa majatkowego do tego utworu. Jesli takie zezwolenie zostanie
uzyskane, to mozliwe jest korzystanie z tego utworu w charakterze
znaku towarowego. Zatem sprzeciw wobec znaku towarowego moze
wnies$¢ osoba uprawniona z wczesniejszego prawa osobistego lub ma-
jatkowego. Prawa osobiste sa nieograniczone w czasie i nie podlegaja
zrzeczeniu lub zbyciu. Natomiast prawa majatkowe moga przejs¢ na
inne osoby. Uprawionym - oprdcz autora - moze by¢ podmiot, ktéry
nabyl prawo autorskie majatkowe. Jesli ten podmiot zdecyduje sie na
whiesienie sprzeciwu, to powinien przedstawi¢ dowody $wiadczace
o przeniesieniu praw autorskich. Znak towarowy moze wystepowac

8 Wyr. NSA z 28.10.2008 r., IT GSK 400/08.
% Wyr. NSA z 28.11.2018 r., II GSK 4104/16.
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jako utwér. W wyroku WSA w Warszawie z 6 kwietnia 2005 r. spre-
cyzowno, ze dobro powinno by¢ utworem i korzystac z ochrony praw
autorskich. Jesli dobro nie jest utworem, to nie mozna stwierdzi¢, ze
zarejestrowanie znaku towarowego naruszylo czyje$ prawo, bo w takim
przypadku takie prawo nie przystuguje nikomu.

Osoba, ktéra w procedurze sprzeciwowej wnosi sprzeciw, powin-
na pamieta¢ o wykazaniu przystugujacego juz prawa osobistego lub
majatkowego i zebra¢ odpowiedni material dowodowy, ktéry stanowi
spelnienie przestanek naruszajacych to prawo. Przeszkody bezwzled-
ne, ktére zostaly tu juz opisane, maja szczegélne znaczenie, takze na
etapie postepowania o uniewaznienie prawa, poniewaz mozliwe jest
wykazanie naruszenia danego prawa majatkowego lub osobistego oso-
by trzeciej w nastepstwie uzywania znaku towarowego?’.

Identyczno$¢ z istniejacym juz znakiem towarowym lub podobien-
stwo do niego réwniez moga by¢ podstawa do wniesienia sprzeciwu.
Zostalo to opisane w art. 132! ust.1 pkt 3 pwp. Jest to mozliwe, jesli:

1) towary i uslugi sa identyczne, a znaki sa podobne,

2) towary i ustugi sa podobne, a znaki identyczne,

3) towary, ustugi i znaki sa podobne.

Podobienstwo towaréw lub ustug stanowi podstawe do wniesienia
sprzeciwu. W razie wystgpienia podobieristwa miedzy towarami i ustu-
gami konieczne jest sprawdzenie, czy nie zachodzi ryzyko wprowadze-
nia w btad. Poréwnywanie towardéw i uslug nastepuje przez poréwnanie
dzieki klasyfikacji nicejskiej. Klasy sa podzielone na klasy towarowe
(1-34) i klasy ustugowe (35-45). Konieczne jest réwniez poréwnanie
oznaczen, ktdre sa zalezne od tego, jaki wystapi stopienn prawdopodo-
bieristwa: maly, $redni czy wysoki. Podobienstwo oznaczen wplywa na
caloksztalt oceny ryzyka wprowadzenia w btad. Potwierdzone zostato
to w wyroku WSA w Warszawie z 13 lutego 2019 r., w ktérym przyjeto
teze, iz ,[...] przedmiotem podobienstwa przeciwstawionych oznaczen
jest dany znak, jako integralna calo$¢, co jest uzasadnione percepcja
przecietnego konsumenta, ktéry zwykle postrzega znak towarowy jako
calo$¢ i nie bada jego réznych elementéw”®2.

1 E.Nowinska, U. Prominiska, M. duVall, Prawo wlasnosci...op.cit, s. 287.
2 Wyr. WSA w Warszawie z 13.02.2019 r., VI SA/Wa 1676/18.
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Istota renomowanego znaku towarowego zostata opisana w I roz-
dziale niniejszego opracowania. Zgodnie z art. 132" ust. 1 pkt 4, nie jest
mozliwe udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy identyczny
lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na ktéry zostalo
udzielone prawo ochronne na rzecz innej osoby lub jakichkolwiek to-
wardéw. Wyrok NSA z 21 czerwca 2017 r. wymienia pie¢ przestanek,
ktére powinny podlegac analizie przy kolizji znakéw. Przestanki musza
by¢ spetnione tacznie. Ponadto renomowane znaki towarowe sa chro-
nione w zakresie towardw i ustug niepodobnych. Dlatego renomowany
znak towarowy réwniez moze by¢ podstawa sprzeciwu.

Zgodnie z art. 132" ust. 1 pkt 5 pwp, jesli sprzeciw zostanie rozpa-
trzony, to nalezy stwierdzi¢, iz nie udziela sie prawa ochronnego na znak
towarowy identyczny lub powszechnie znany. W wyroku NSA z 23 kwiet-
nia 2013 r.” stwierdzono, ze znak stowno-graficzny VILLA PARK WE-
SOLA jest podobny do znaku sfownego Villa park, a takze ustugi, ktore sa
$wiadczone, wzgledem tych znakéw, sa podobne. Wobec tego wystepuje
ryzyko wprowadzenia w biad odbiorcéw tych znakéw. Nie jest mozliwe
udzielenie prawa ochronnego na znaki identyczne wzgledem siebie.

Jesli sprzeciw wskazujacy istniejacy juz znak powszechnie znany zo-
stanie wniesiony, to UP jest zmuszony do przeanalizowania nastepnych
przestanek: znak, ktéry stanowi podstawe sprzeciwu, musi by¢ znakiem
powszechnie znanym, musi by¢ przeznaczony do oznaczenia identycz-
nych towardw, istnieje ryzyko wprowadzenia w btad i mozliwos¢ sko-
jarzenia znaku zgloszonego ze znakiem, ktéry jest powszechnie znany.

4. Elementy sprzeciwu i wniesienie sprzeciwu

Postepowanie sprzeciwowe rozpoczyna si¢ z chwilg wniesienia
sprzeciwu. Wszczecie postepowania w sprawie sprzeciwu wobec zglo-
szenia znaku towarowego nastepuje zawsze na wniosek okreslonych
w ustawie podmiotéw, nigdy z urzedu®. Sprzeciw mozemy wnies¢
bezposrednio w UP, listownie, w tym elektronicznie. Elementy obli-

% Wyr. NSA z 23.04.2013 r., I GSK 2100/11, LEX nr 1398048.
% J. Sieficzylo-Chlabicz, Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz 2020, Legalis
2021, komentarz do art. 157" Nb 8.
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gatoryjne, ktére powinien zawieraé sprzeciw, to wskazanie podstawy
faktycznej i prawnej z uzasadnieniem, oznaczenie stron, okreslenie za-
kresu sprzeciwu oraz podpis wnoszacego sprzeciw

Okreslenie strony, wobec ktérej zglaszany jest sprzeciw, powinno za-
wiera¢: nazwe lub siedzibe w przypadku osoby prawnej, imi¢ i nazwisko
oraz adres w przypadku osoby fizycznej. Istnieje réwniez mozliwos¢,
ze sprzeciw moze by¢ ztozony przez pare oséb. W tym przypadku takie
osoby sa zobowiazane zlozy¢ dokumenty, z ktérych wynika wspétwia-
sno$¢ znaku towarowego. Sprzeciw moze by¢ wniesiony przez wszyst-
kich lub tylko niektérych wspétwlascicieli, gdy wezeéniejszy znak jest
przedmiotem wspdtwlasnosci kilku os6b. Osoba, ktéra wnosi sprzeciw,
moze ustanowi¢ pelnomocnika. Jesli bedzie ustanowiony pelnomoc-
nik, to we wniosku nalezy uzupelni¢ takie dane, ktére moga utatwic¢
kontakt w sprawie, tj. imie i nazwisko, a takze adres petnomocnika.

W tre$ci wniosku nalezy zglosi¢, jakiego znaku towarowego dotyczy
sprawa (numer i data zgloszenia znaku) oraz nazwe firmy/imie¢ i nazwisko
podmiotu zglaszajacego znak, wobec ktérego wnoszony jest sprzeciw.

Nastepnym istotnym elementem jest wskazanie podstawy faktycz-
nej i prawnej. Wymogiem formalnym jest wskazanie podstawy prawnej,
na ktérej dany przepis jest oparty. Po uplywie trzymiesiecznego termi-
nu wniesienia sprzeciwu nie jest mozliwe rozszerzenie jego podstawy
prawnej. W podstawie faktycznej nalezy uzasadnic i wskazac istotne
okolicznosci faktyczne i dowody potwierdzajace.

Kolejnym wymogiem jest okreslenie zakresu sprzeciwu przez wska-
zanie wykazu towaréw i ustug, wobec ktdrych wnoszony jest sprzeciw.
Nalezy jasno i dokladnie sprecyzowaé, o jakie towary i ustugi chodzi.
W przypadku braku odpowiedniej doktadnosci - UP powinien wezwac do
uzupelnienia wniosku. Moze to spowodowac umorzenie postepowania.

Nalezy réwniez pamietaé¢ o podpisie wnoszacego sprzeciw. Brak
podpisu jest brakiem formalnym. UP wezwie podmiot wnoszacy sprze-
ciw do usuniecia braku formalnego. Nie jest istotne przez kogo zostat
sporzadzony wniosek, czy byl to adwokat, radca prawny, rzecznik pa-
tentowy na podstawie udzielonego tym podmiotom pelnomocnictwa,
czy tez wniosek zostal sporzadzony samodzielnie przez strone. W pi-
$miennictwie i orzecznictwie nie istnieja jakiekolwiek podstawy praw-
ne, z ktérych wynikalaby réznica w tym wzgledzie. Jeéli dokumenty
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w sprawie sprzeciwu sa skladane w jezyku obcym, to nalezy dotaczyc
tlumaczenie na jezyk polski, ale wystarczy tylko tlumaczenie fragmen-
tu, w ktérym zawarte sa informacje, na ktére powoluje sie strona. UP
sprawdzi wniosek tylko w jego zakresie i na podstawie prawnej zawartej
w sprzeciwie. Jesli nie zostang one odpowiednio zaznaczone i uzasad-
nione, to Urzad nie bedzie dochodzit samodzielnie, czy wniosek zawie-
ra istotne podstawy dotyczace danego wniosku. Nie mozna zapomnie¢,
iz sprzeciw wnosi sie z odpisami dla strony przeciwnej. Ponadto nalezy
dotaczy¢ dokument pelnomocnictwa, jezeli wnioskodawca dziata przez
pelnomocnika, a takze dow6d wniesienia optaty od wniosku i odpis.

5. Badanie dopuszczalnosci sprzeciwu

Zadaniem Urzedu jest sprawdzenie, czy sprzeciw nie zawiera brakéw.
W przypadku ich wystapienia Urzad moze wezwac¢ do ich uzupelnienia.
Wyréznia sie dwie kategorie brakéw w zakresie dopuszczalnosci sprzeci-
wu. Pierwsze to braki, ktére skutkuja pozostawieniem sprzeciwu bez roz-
poznania. Drugie to braki formalne, ktére sa mozliwe do usuniecia w wy-
znaczonym terminie. Urzad jest zobowigzany do wyznaczenia eksperta,
ktéry sprawdza, czy sprzeciw jest zgodny z wymogami formalnymi.

Pierwsza kategoria brakéw jest traktowana bardziej restrykcyjnie.
Urzad nie wezwie do uzupelnienia ich jako brakéw formalnych, ponie-
waz nie istnieja powody do ich przeoczenia. Sprzeciw pozostaje bez
rozpoznania w drodze postanowienia przez Urzad, jesli: zostal wnie-
siony po uplywie terminu, nie wskazuje zgloszenia znaku towarowe-
go, wobec ktérego jest wnoszony, nie wskazuje wczesniejszego prawa
wynikajacego z art. 132! (art. 157" ust. 6 pwp). Mozliwe jest usuniecie
tych brakéw tylko i wylacznie wtedy, kiedy zachowany jest termin na
whniesienie sprzeciwu. Zostalo to réwniez potwierdzone w wyroku NSA
z 23 lutego 2021 r.: ,[...] sa to najpowazniejsze usterki, ktére skutkuja
faktyczna utratg przez wnoszacego sprzeciw mozliwosci zablokowania
zgloszonego znaku towarowego. Dlatego tez Urzad Patentowy RP nie
moze wzywaé wnoszacego sprzeciw do ich usuniecia”™”.

% Zob. Wyr. NSA z 23.02.2021 r., II GSK 1305/20.
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Sprzeciw pozostaje bez rozpoznania przez Urzad, jesli jego wnie-
sienie nastapito po uplywie 3 miesiecy od daty ogloszenia informacji
w Biuletynie Urzedu Patentowego o zgloszeniu znaku towarowego,
wobec ktérego zostal wniesiony. Jest to termin prekluzyjny, tzn. nie
podlega przywrdceniu.

Kolejnym przykladem pozostawienia sprzeciwu bez rozpoznania
jest sytuacja, gdy nie zostanie wskazane, ktory znak towarowy narusza
nasze prawa. Scislej rzecz biorac, gdy nie zostanie wskazane zglosze-
nie znaku towarowego, wobec ktdrego sprzeciw jest wnoszony (przy
czym ustawa pwp nie wskazuje precyzyjnie danych, ktére maja na celu
ustalenie znaku towarowego bedacego przedmiotem sprzeciwu). Przyj-
muje si¢, ze wniosek powinien zawieraé: wyrazne przedstawienie zna-
ku, wobec ktérego jest wnoszony sprzeciw, numer zgloszenia i nazwe
zgltaszajacego.

Nastepng przestanka ustawows, ktéra powoduje, ze sprzeciw po-
zostaje bez rozpoznania, jest brak wskazania wcze$niejszego prawa.
Zgodnie z art. 132" ust. 1-3 pwp, istnieje pie¢ rodzajéw wczesniejszych
praw: 1) znaki towarowe, ktére zostaly zarejestrowane w systemie kra-
jowym, unijnym lub miedzynarodowym dla identycznych lub podob-
nych znakéw®; 2) renomowane znaki towarowe, ktére réwniez zostaly
zarejestrowane w jednym z trzech systeméw; 3) znaki powszechnie
znane; 4) prawa osobiste lub majatkowe os6b trzecich; 5) prawa wy-
nikajace z wcze$niejszego zgloszenia oznaczenia geograficznego lub
nazwy pochodzenia, jesli takie oznaczenia zostaly zarejestrowane.

Jesli sprzeciw nie spetnia wymogdw, to UP wzywa wnoszacego
sprzeciw do ich usuniecia w wyznaczonym terminie. Wiaze sie to z ry-
gorem umorzenia postepowania (art. 1527 ust. 7 pwp). Przykladami
takich brakéw sa: brak ttumaczenia dokumentéw w jezyku obcym, brak
wskazania zakresu sprzeciwu, brak oplaty za sprzeciw, brak podpisu
pod sprzeciwem, brak pelnomocnictwa, brak odpisu sprzeciwu dla
strony przeciwnej. Jesli te braki zostang uzupelnione w odpowiednim
terminie, to postepowanie sprzeciwowe jest kontynuowane.

% Zob. Wyr. NSA z 24.02.2021 r., IT GSK 1335/20.
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6.Ugoda

Istnieje mozliwo$¢ ugodowego rozstrzygniecia sporu. Jesli sprzeciw
zostanie wniesiony, to UP jest zobowigzany sprawdzi¢ dopuszczalno$é
sprzeciwu, to jest bada, czy wniosek nie zawiera brakéw formalnych.
Jesli takie braki wystepuja, to wniosek zostaje uzupetniony. Kolejnym
zadaniem Urzedu jest - zgodnie z art. 152" pwp - powiadomienie
stron postepowania o mozliwosci ugodowego rozstrzygniecia sporu.
Od tego momentu przechodzi sie do toku postepowania sprzeciwowe-
go”. Termin na ugodowe rozstrzygniecie sporu wynosi dwa miesiace
od dnia doreczenia informacji. Istnieje mozliwos¢, ze data bedzie inna
dla kazdej ze stron postepowania. W tym przypadku dwa miesiace
sa liczone od dnia doreczenia informacji stronie, ktéra otrzymata je
po6zniej. Na wniosek stron ugoda moze by¢ przedluzona do szesciu
miesiecy, czyli o kolejne cztery miesiace (art. 152" ust. 2 pwp). Ta-
kie przedluzenie moze by¢ zastosowane tylko raz. Nie ma potrzeby
przedluzania postepowania ugodowego. Okres szesciu miesiecy jest
wystarczajacy w celu uzyskania porozumienia miedzy stronami lub
podjecia decyzji o kontynuowaniu postepowania. W celu wydltuzenia
okresu ugodowego nalezy zlozy¢ wniosek podpisany przez obie strony
postepowania. Wniosek moze by¢ zapisany na oddzielnych pismach lub
by¢ zlozony w postaci jednego, wspdlnego pisma. Wniosek powinien
by¢ sporzadzony w jezyku polskim, a jesli zostal sporzadzony w jezyku
obcym, to powinien zawiera¢ tlumaczenie na jezyk polski. Powinien
réwniez by¢ zachowany termin dwéch miesiecy na zawarcie ugody.
Jesli porozumienie nie zostanie zawarte w wyznaczonym terminie, to
nie uniemozliwia to prowadzenia dalszych negocjacji przed UP. Strony
moga ztozy¢ wniosek o zawieszenie postepowania, co moze pomoc
w uzyskaniu rozwiazania zgodnego z ich wola. Nalezy pamietac o po-
informowaniu UP, przed uplywem dwumiesiecznego terminu od dnia
doreczenia informacji, o zawarciu ugody oraz o wyniku postepowania
ugodowego. Ugoda powinna by¢ sporzadzona w formie pisemnej i za-
wiera¢ oznaczenie stron, date sporzadzenia, tres¢ i przedmiot ugody;,

7 ]. Sieniczylo-Chlabicz, Prawo wlasnosci... op. cit, 2020, Legalis 2021, komentarz
do art. 152"Nb 1.
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a takze podpisy stron. Przyjmuje sie, ze w ugodzie powinna znajdowac
sie¢ wyrazna informacja o osiaggnietym porozumieniu i powinien by¢
wskazany rodzaj rozstrzygniecia, ktory jest oczekiwany przez strony.

Postepowanie ugodowe moze zakoriczy¢ sie na cztery sposoby.

1/2) Wycofanie lub ograniczenie zgloszenia w zakresie sprzeciwu
moze skutkowaé umorzeniem postepowania. Taka sytuacja ma miejsce,
gdy ugoda jest ograniczona na wykazie towardw i ustug zgloszenia zna-
ku w wyniku wykluczenia tych towaréw i ustug, ktérych dotyczy sprze-
ciw. Postepowanie w tym przypadku jest uznane za bezprzedmiotowe.

3) Wycofanie sprzeciwu w cato$ci takze skutkuje umorzeniem po-
stepowania. Wnoszgcy na kazdym etapie postepowania moze wycofac¢
swdj sprzeciw. Potrzebna jest tylko jednoznaczna rezygnacja.

4) W przypadku wycofania sprzeciwu w czesci, UP bedzie zmuszo-
ny oddali¢ sprzeciw w tej czesci, a w innym zakresie uzna sprzeciw za
zasadny lub oddali go.

Bardzo istotnym elementem jest stworzenie stronom mozliwosci
ugodowego rozstrzygniecia sporu. Jesli etap ugodowy zostal zakon-
czony i nie zostalo wyklarowane zadne porozumienie, postepowanie
sprzeciwowe jest kontynuowane®. Mozliwy jest kolejny etap postepo-
wania sprzeciwowego, w ktérym UP wezwie osobe zglaszajaca w od-
powiednim terminie do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw.

7.Pisma

Prezes UP wyznacza eksperta do rozpatrzenia sprzeciwu (art 1521%
ust. 2 pwp). Jego zadaniem jest kierowanie pismami procesowymi ws.
sprzeciwu.

Przyjmuje sie, ze wraz z uplywem terminu na ugodowe rozstrzy-
gniecie sprawy UP musi wezwac zglaszajacego do zlozenia odpowiedzi
na sprzeciw. Zglaszajacy, zgodnie z art. 159" ust. 3 pwp, przedstawia
zarzuty oraz przytacza wszystkie okolicznosci faktyczne, a takze przed-
stawia dowody. Okoliczno$ci faktyczne i dowody powinny mie¢ za cel
przekonanie Urzedu do oddalenia sprzeciwu. Zglaszajacy moze pod-

% A. Szewc, M. Mazurek, [w:] System PrPryw, t. 14 B, 2017, s. 607.
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nie$¢ zarzut nieuzywania wczesniejszego znaku towarowego (art. 152"
ust. 4 pwp). Zglaszajacy moze wéwczas zadaé przedstawienia dowo-
déw uzywania znaku. Zarzut nieuzywania wczesniej znaku towarowe-
go stanowi Srodek obrony zglaszajacego w procedurze sprzeciwowej.
Zglaszajacy jest strona wygrang, jesli zarzut jest stusznie uzasadniony.
Na tym etapie nie beda istotne juz inne argumenty przytoczone w danej
sprawie. Wynika to z pozostawienia w rejestracji wcze$niejszego zna-
ku przez co najmniej piec lat, liczac wstecz od daty zgloszenia znaku
towarowego objetego sprzeciwem®. Nieskutecznos¢ zarzutu bedzie
powodowana przez wnoszacego jako rzeczywiste uzywanie wczeéniej-
szego znaku towarowego, gdy zostang wykazane powody nieuzywania.
OdpowiedZz wnoszacego sprzeciw, tzw. replika, ma na celu przeka-
zanie odpowiedzi na sprzeciw i wyznaczenie terminu przedstawienia
dowodéw dotyczacych wniosku. Wnoszacy wniosek powinien ustosun-
kowac sie do okoliczno$ci, ktére zostaly wymienione przez zglaszajacego
oraz ponownie przedstawi¢ wlasne dowody, ktére byty podane w sprze-
ciwie. Moga by¢ to na przyklad dowody na renome znaku towarowego,
powszechng znajomos¢ znaku, a takze uprawnienia do wcze$niejszych
praw, ktére stanowia podstawe sprzeciwu. Jeéli nastapi uzupelnienie
sprzeciwu, to jest zabronione powolywanie sie na wczesniejsze prawa.
Natomiast zglaszajacy ma prawo odniesienia si¢ do stanowiska
wnoszacego sprzeciw, jest to tzw. duplika. UP wyznacza odpowiedni
termin na odpowiedz. W duplice zarzuty zglaszajacego moga dotyczy¢
elementdéw, ktére beda podstawa stanowiaca uzupelnienie sprzeciwu.
Dodatkowa wymiana korespondencji moze by¢ konieczna w niekté-
rych przypadkach. UP ma mozliwo$¢ wezwania jednej ze stron poste-
powania w celu przedstawienia wlasnego stanowiska dotyczacego ma-
terialéw powotanych przez druga strone. Ma to na celu czyni¢ zados¢
réwnemu traktowaniu obu stron postepowania i umozliwi¢ odniesienie
sie do materialéw przedstawionych przez strone przeciwng. Dotyczy
to trudnych kwestii lub przedstawienia nowych dowodéw w sprawie.
Zgodnie z art. 152" ust. 8 pwp, zostala opisana prekluzja dowodo-
wa, ktora jest istotna dla postepowania sprzeciwowego. Ze wskazanego
przepisu wynika, ze Urzad pomija dowody, ktére nie zostaly zgloszone

»  A. Szewc, M. Mazurek..., op.cit, t. 14 B, 2017, s. 607.
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w terminie. Jesli jednak strona wykaze, ze nie bylo mozliwosci wskaza-
nia dowodu wczeéniej lub dopiero na pdzniejszym etapie postepowania
dane dowody zostaly uznane za sluszne w tej sprawie, to sa one roz-
patrywane. W takiej sytuacji, tj. gdy pojawia sie mozliwosci powotania
dowodéw lub powstania potrzeby ich powolania, dalsze twierdzenia
i dowody na ich poparcie powoluje si¢ w terminie miesiaca'®.

8. Wielos¢ sprzeciwow

Mozliwe jest wplyniecie wiecej niz jednego sprzeciwu wobec jed-
nego znaku towarowego. W tej sytuacji mozliwe sa dwie sytuacje 1)
sprzeciw zostanie zlozony wobec jednego znaku obejmujacego swoim
zakresem rézne klasy towarowe lub klasy ustugowe; 2) sprzeciwy beda
oparte na wcze$niejszych prawach i beda wnoszone wobec tych samych
klas towarowych lub ustugowych. Chociaz sprzeciwy beda dotyczyly
jednego znaku towarowego, to bedg rozpatrywane przez UP w r6znych
postepowaniach. Wynika to z tego, ze kazde bedzie poprzedzone in-
nym wnioskiem sprzeciwowym. Beda one rozpatrywane zgodnie z ko-
lejnoscia wplyniecia wniosku, poniewaz beda mialy oddzielne numery
i bedzie przeprowadzone oddzielne postepowanie dowodowe.

9. Zakonczenie postepowania

Postepowanie sprzeciwowe zakonczone jest decyzja odnoszaca sie
do istoty sprawy. Sprzeciw rozpatrywany jest przez UP w jego granicach
oraz jest zwigzany z konkretna podstawa prawna'®, ktéra zostata wska-
zana przez wnoszacego sprzeciw. UPRP moze wyda¢ decyzje o oddale-
niu sprzeciwu'®?, i w tym przypadku znak towarowy nie dostaje ochro-
ny. Sprzeciw moze takze by¢ uznany za zasadny w calosci i wtedy znak

100 A, Przytula [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, (red.) M. Kondrat,
Warszawa 2021, art. 152(19), Legalis 2021.

101 Zob. Wyr. WSA w Warszawie z 22.10.2020 r., VI SA/Wa 1244/20.

102 Zob. Postanowienie WSA w Warszawie z 19.06.2020 r., VI SA/Wa 2044/19.
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zostaje zarejestrowany. Jesli sprzeciw zostaje uznany tylko w czesci,
to znak towarowy uzyskuje ochrone jedynie na czes$¢ ustug i towaréw.

Oddalenie sprzeciwu w calosci nastepuje wowczas, gdy UP stwier-
dzi, ze nie zostaly spelnione przestanki, ktére sa podstawa sprzeciwu.
Dodatkowo wowczas, gdy przez zgtaszajacego zostal podniesiony za-
rzut nieuzywania znaku towarowego w rzeczywisty sposéb, w nieprze-
rwanym okresie pieciu lat przed dniem dokonania zgloszenia znaku
towarowego. Ten znak w tym przypadku powinien by¢ przedmiotem
sprzeciwu w odniesieniu do towaréw objetych sprzeciwem, a UP musi
uznac sprzeciw za zasadny.

Umorzenie postepowania w procedurze sprzeciwowej nastepu-
je wtedy, kiedy sprzeciw nie spelni wymogéw formalnych. Moze by¢
tez umorzone ze wzgledu na bezprzedmiotowo$¢ sprawy. Dodatkowo
Urzad moze pozostawi¢ sprzeciw bez rozpoznania lub uznac sprzeciw
za zasadny w calosci lub w czesci, co zostalo juz tu podniesione.

Nalezy réwniez pamietac o innych decyzjach wydawanych przez UP
RP. Mozliwe jest wydanie decyzji, w ktorej sprzeciw zostanie uznany za
zasadny w cze$ci, a w innym zakresie postepowanie zostanie umorzone.
Decyzja, zgodnie z art.107 kpa, powinna zawierac:

1) oznaczenie organu, date wydania, powolanie podstawy prawnej,

2) rozstrzygniecie, uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) pouczenie, a w zwiazku z tym wskazanie trybu stuzacego odwo-
laniuy,

4) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego
pracownika organu upowaznionego do wydania decyzji, a jezeli decyzja
wydana zostala w formie dokumentu elektronicznego: kwalifikowany
podpis elektroniczny oraz w przypadku decyzji, w stosunku do ktérej
moze by¢ wniesione powddztwo do sadu powszechnego, sprzeciw od
decyzji lub skarga do sadu administracyjnego - pouczenie o dopusz-
czalnos$ci wniesienia powddztwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz
wysokosci oplaty od powddztwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu
od decyzji, jezeli maja one charakter staty, albo podstawie do wylicze-
nia oplaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a takze mozliwo$ci
ubiegania sie przez strone o zwolnienie od kosztéw albo przyznanie
prawa pomocy. Mozliwe to jest, gdy wnoszacy sprzeciw wycofuje go,
lecz wylacznie w odniesieniu do towaréw z klasy 2 i gdy podtrzymuje



9. Zakorniczenie postepowania 57

w stosunku do towaréw z klasy 18. Wtedy UP stwierdzi, ze nie jest spel-
niony wymog art. 132! ust. 3 pwp w stosunku do towaréw z klasy 18,
a z tego powodu sprzeciw zostanie oddalony, co réwnoczesnie umarza
postepowanie w stosunku do towaréw z klasy 2.

Jesli nie zgadzamy sie z decyzja UP, to nalezy zlozy¢ wniosek o po-
nowne rozpatrzenie sprawy (art. 152* pwp).Wniosek o ponowne roz-
patrzenie sprawy jest odpowiednikiem regulacji zawartej w art. 127 §
3 kpa, ktéry stanowi odstepstwo od zasady dotyczacej prawa odwotla-
nia, bedacego podstawowym s$rodkiem zaskarzenia w postepowaniu
administracyjnym'®. Termin na wniesienie takiego Zadania wynosi dwa
miesigce od daty wydania decyzji. Jesli postepowanie jest zakoriczone
postanowieniem, to termin wynosi jeden miesiac. W odwolaniu nalezy
uzasadnic¢, z jakich przyczyn sprawa powinna by¢ ponownie rozpatrzona.
W tym miejscu nie ma juz obowiazku dodawania nowych dowodéw, po-
niewaz materiaty, ktdre zostaly podane wcze$niej, sa ponownie rozpatry-
wane przez kolegium ds. spornych. W zwigzku ze ztozonym odwolaniem
mozliwych jest pie¢ opcji co do istoty sprawy. Najmniej optymistyczna
opcja dla wnoszacego odwotanie jest utrzymanie w mocy zaskarzonej
decyzji. Kolejna jest uchylenie zaskarzonej decyzji w calosci lub w czesci
i wtym zakresie rozstrzygnigcie co do istoty sprawy. Nastepna uchylenie
zaskarzonej decyzji w catosci lub w czesci, a takze umorzenie postepo-
wania w sprawie oraz umorzenie postepowania w czesci, a w pozostalym
zakresie utrzymanie w mocy zaskarzonej decyzji lub uchylenie zaskarzo-
nej decyzji i rozstrzygniecie co do istoty sprawy. Ostatecznie, UP moze
calkowicie umorzy¢ postepowanie.

Mozliwa jest skarga do sadu administracyjnego, jednak nie wynika
to wprost z ustawy pwp, ale z kognicji sadow, ktéra wyraza postulat, iz
decyzja wydana przez ponowne rozpatrzenie sprawy przez UP moze
by¢ zaskarzona do sadu administracyjnego. Zwigzane jest to bezpo-
$rednio z Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed
sadami administracyjnymi'®, a dokladnie z art. 3 § 2 pkt 1: ,Kontro-
la dziatalnosci administracji publicznej przez sady administracyjne

103 ], Sieniczylo-Chlabicz, Prawo wiasnosci... op. cit, 2020, Legalis 2021, komentarz
do art. 152> Nb 1.

104 Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administra-
cyjnymi (Dz. U. z 2019 r,, poz. 2325 z pézn. zm.).
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obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne”'®.
Decyzje te obejmuja takze decyzje UP, poniewaz jest on organem ad-
ministracyjnym. W zwigzku z tym wyczerpanie praw do wniosku o po-
nowne rozpatrzenie sprawy moze by¢ przestanka dopuszczenia takiej
skargi do sadu administracyjnego'®.

Ostatnia kwestia sa koszty. Kodeks postepowania cywilnego'”’
i ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych'® w sprawach cywil-
nych normuja koszty postepowania w sprawie sprzeciwu. Natomiast
w zakresie wynagrodzenia pelnomocnika koszty normuje rozporzadze-
nie ministra sprawiedliwosci z 28 kwietnia 2017 roku w sprawie optat
za czynnosci rzecznikéw patentowych!®. Zgodnie z tym rozporzadze-
niem, § 9 okresla stawke minimalna w przypadku wniesienia sprzeci-
wu (400 zt). Strona przegrana jest zobowiazana zwrocic¢ koszty stronie
wygranej. Nalezy rowniez pamieta¢ o oplacie w wysokosci 600 zt za
sprzeciw wobec znaku towarowego oraz 17 zl jako optate skarbowa
za pelnomocnictwo, jesli korzystamy z ustug pelnomocnika. Osoba,
ktora wniosta sprzeciw, jesli zostal uzwgledniony w catosci, otrzymuje
zwrot 600 zt. Jesli za$ sprzeciw zostal uwzgledniony tylko w czeci, to
zwracana jest jedynie cze$¢ kosztow postepowania. Ponadto, koszty
sa znoszone takze wtedy, kiedy nastepuje umorzenie postepowania
W sprawie sprzeciwu.

105 Ibidem.

106 Ibidem.

107 Ustawa z 17 listopada 1964 r. kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. 1964, nr
43, poz. 296).

108 Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.
2005, nr 167, poz. 1398).

199 Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie
opfat za czynnosci rzecznikéw patentowych (t,j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1431).
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Postepowanie w sprawie sprzeciwu wobec
zgtoszenia znaku towarowego przed
Urzedem UE ds. Wtasnosci Intelektualnej

1. Urzad UE ds. Wlasnosci Intelektualnej

Urzad UE (European Union Intellectual Property, EUIPO) powstal na
mocy rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej. Rozporzadzenie to utracito swa
moc i zostalo zastapione rozporzadzeniem 2017/1001. Urzad poczatko-
wo zostal utworzony we francuskim Angers. Obecna siedziba znajduje
sie w Alicante w Hiszpanii, a dzialalno$¢ w tej siedzibie rozpoczeta sie
w 1996 roku. Do 23 marca 2016 roku Urzad dzialatl pod nazwa Urze-
du Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM). Pelni funkcje organu
wlasciwego w zakresie kwestii proceduralnych, a szczegdlnie w kwestii
zgloszenia sprzeciwu wobec danego znaku towarowego i jego rejestracji.

Do zadan EUIPO nalezy przede wszystkim konwergencja praktyk
i narzedzi w dziedzinie znakéw towarowych we wspélpracy z cen-
tralnymi urzedami zajmujacymi sie ochrona wtasnosci przemystowe;j
w panistwach czltonkowskich, w tym z Urzedem Wlasnosci Intelektu-
alnej Panstw Beneluksu''’. Od 2018 roku dyrektorem wykonawczym
EUIPO jest Christian Achambeau. Natomiast funkcje zastepcy pet-
ni Andrea Di Carlo. Zarzad sklada si¢ z przedstawicieli wszystkich
panstw cztonkowskich (po jednym), dwéch przedstawicieli Komisji
Europejskiej i jednego przedstawiciela Parlamentu Europejskiego oraz
zastepcdw. Dodatkowymi funkcjami sa funkcje doradcow i ekspertdw.

1107, Sieficzyto-Chlabicz, Prawo wiasnosci... op.cit., s. 413.
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W zwigzku rozporzadzeniem 2017/1001 zostaly utworzone wydziaty:
ds. sprzeciwdw, ds. uniewaznien i Izba Odwolawcza.

2.Wymagania dotyczace sprzeciwu

Wszystkie potrzebne informacje nt. europejskiej procedury sprze-
ciwowej zawarte sa w: rozporzadzeniu 2017/1001, rozporzadzeniu
delegowanym 2018/625 i rozporzadzeniu wykonawczym 2018/625.
Rozwazania dotyczace tego rozdzialu oparto na analizie tych aktéw
prawnych.

Whiesienie sprzeciwu wobec znaku towarowego nastepuje w termi-
nie trzech miesiecy od publikacji zgtoszenia znaku towarowego. Zna-
ki towarowe UE publikowane sa w Biuletynie Znakéw Towarowych
UE. Sprzeciw wobec zgloszonego znaku towarowego mozna wnies¢
uwzgledniajac nowe technologie informacyjne, to jest droga elektro-
niczngy, a takze korespondencji tradcyjnej. Sprzeciw uznaje sig za wnie-
siony, gdy zostala dokonana optata za sprzeciw.

Strony postepowania w europejskiej procedurze sprzeciwowej to
podmiot wnoszacy sprzeciw oraz podmiot, wobec ktérego wnoszony
jest sprzeciw, tj. zglaszajacy znak towarowy. Wnoszgcym moze by¢ oso-
ba fizyczna; w tym przypadku nalezy wskaza¢: imie, nazwisko, panstwo,
obywatelstwo oraz dokladny adres. Jesli sprzeciw zostal wniesiony
przez osobe prawng, to obowiazkowe jest podanie: nazwy prawnej, for-
my prawnej, nazwy panstwa rejestracji oraz dokladnego adresu. Uznaje
sie, ze w celu okreslenia zglaszajacego nalezy wskaza¢ numer zgtoszenia
rejestracji znaku towarowego i zakres sprzeciwu przez wybranie od-
powiednich towaréw i ustug. Zgodnie z art. 43 dyrektywy 2015/24:36,
sprzeciw mozliwy jest do wniesienia przez wtasciciela wcze$niejszego
znaku towarowego lub osobe posiadajaca prawa do chronionej na-
zwy pochodzenia czy oznaczenia geograficznego. Ponadto, sprzeciw
mozna zglosi¢ opierajac si¢ na wigkszej liczbie praw wczesniejszych
pod warunkiem, Ze naleza one do jednego podmiotu. Kolejnym aspek-
tem wartym uwagi jest nieuzywanie znaku towarowego jako zarzutu
w postepowaniu w sprawie sprzeciwu. Wynika to z art. 43 dyrektywy
2015/2436: jesli w dacie zgloszenia lub pierwszenstwa pdzniejszego za-
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rejestrowania znaku towarowego uplynat 5-letni okres, w ktérym miato
nastapic rzeczywiste uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego, to
na wniosek zglaszajacego wtasciciel wczesniejszego znaku towarowego,
ktéry zglosit sprzeciw, powinien przedstawi¢ dowdd, ze wczeéniejszy
znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany w tym okresie lub istnialy
powody jego nieuzywania.

Jesli sprzeciw jest wnoszony przez wieksza liczbe podmiotéw, to
réowniez nalezy to uwzgledni¢ we wniosku. Mozliwe jest wniesienie
sprzeciwu przez osoby fizyczne lub prawne, ktére zarejestrowaty facz-
nie nieograniczona liczbe znakéw. Podmioty te musza by¢ jednak wia-
$cicielami tych znakéw. W postepowaniu sprzeciwowym podmiot po-
winien by¢ reprezentowany przez profesjonalnego pelnomocnika, jesli
nie posiada na terytorium EOG ani miejsca zamieszkania, ani gléwnego
miejsca prowadzenia dziatalno$ci, ani rzeczywistego badz powaznego
przedsigbiorstwa handlowego. W takiej sytuacji potrzebna jest repre-
zentacja we wszystkich postepowaniach przed EUIPO.

Elementy obligatoryjne sprzeciwu - zgodnie z art. 2 rozporzadzenia
2018/525 - to numer aktu zgloszenia, przeciw ktéremu sprzeciw jest
zgloszony oraz nazwa zglaszajacego unijny znak towarowy. Ponadto,
konieczne jest wykazanie wczesniejszego prawa lub znaku odnosza-
cych sie do wniosku sprzeciwowego, podstawy wzglednej jako pod-
stawy sprzeciwu odnoszacego sie do wczesniejszego znaku towaro-
wego albo wczesniejszego prawa, ktdre zostato wskazane przez osobe
trzecia. Jesli sprzeciw odnosi sie do wczeéniejszego zgloszenia badz
rejestracji znaku, to nalezy wpisaé date tego zgloszenia oraz date re-
jestracji. Zgodnie z art. 8 rozporzadzenia 2017/1001, jesli sprzeciw
dotyczy wcze$niejszych spraw, to umieszczamy w nim date zlozenia
whniosku o rejestracje i date ochrony. Poza tym, jezeli wczesniejszy znak
byl przedstawiany jako znak kolorowy, to jego zarejestrowanie powin-
no wskazywac towary i uslugi, na ktérych zostaty wykazane podstawy
do wniesienia sprzeciwu. Wyznaczenie towardw i ustug w sprzeciwie
jest konieczne, poniewaz - jesli nie zostang one dokladnie okreslone -
przyjmuje sie, ze sprzeciw odnosi sie do wszystkich towaréw i ustug.
Wazne jest, by sprzeciw zawieral dobrze uargumentowane uzasadnie-
nie powodoéw, dokumentacje faktograficzng, a takze dowody popiera-
jace sprzeciw.
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Strona, ktéra wniosta sprzeciw, powinna poda¢ swe dane. W przy-
padku ustanowienia pelnomocnika konieczne jest wskazanie jego nazwi-
ska i adresu prowadzonej przez niego dzielnos$ci gospodarczej. Ponadto,
jesli sprzeciw zostal wniesiony przez licencjobiorce, to potrzebne bedzie
o$wiadczenie, ktére potwierdzi uprawnienie do wniesienia sprzeciwu.

Jesli sprzeciw wnoszony jest ,online’, to nalezy we wniosku wpisa¢:
numer referencyjny sprzeciwu, nazwe podmiotu, ktéry wnosi sprzeciw
(i nazwisko jego pelnomocnika), nazwe podmiotu, ktérego sprzeciw do-
tyczy, podstawe wniesienia sprzeciwu, rodzaj zadanego dzialania, poza
tym wskaza¢ odpowiednie argumenty i dowody w sprawie sprzeciwu oraz
dowdd wniesienia oplaty, a takze opatrze¢ wniosek podpisem wnoszacego.

Kolejnym istotnym aspektem jest jezyk postepowania. Mozliwe
jest zgloszenie sprzeciwu w pieciu jezykach (angielskim, francuskim,
niemieckim wloskim lub hiszparnskim). Wybrany jezyk musi by¢ do-
kladnie okreslony przez wniesienie sprzeciwu. Jesli nie zostanie okre-
$lony, to jezykiem postepowania zostanie jezyk, w ktérym zgloszono
sprzeciw. Musi zosta¢ spelniony warunek, ze w obu tych sytuacjach
zostanie wskazany jeden z mozliwych do wyboru w EUIPO jezykéw.
Jesli strona wybierze nieodpowiedni jezyk postepowania, na przyktad
gdy wybrany jezyk postepowania jest jezykiem urzedowym Unii Eu-
ropejskiej, to strona musi na wlasny koszt przedstawic¢ ttumaczenie
sprzeciwu i musi by¢ ono sporzadzone w terminie jednego miesiaca od
uplyniecia trzymiesiecznego okresu sprzeciwu, oraz, gdy jezyk nie jest
jezykiem EUIPO, to strona zobowiazana jest na wlasny koszt przedsta-
wi¢ tlumaczenie sprzeciwuy, a to ttumaczenie powinno by¢ sporzadzone
w terminie trzech miesiecy od wniesienia sprzeciwu. W przypadku nie-
przedstawienia tlumaczenia sprzeciw uznany zostanie za niedopusz-
czalny. W zwigzku z tym, jesli sprzeciw nie jest w jezyku EUIPO, to nie
bedzie mozliwo$ci stosowania terminu jednego miesiaca.

3. Dopuszczalno$¢ sprzeciwu
Za rozpoczecie postepowania w sprawie sprzeciwu uznaje sie ter-

min otrzymania zawiadomienia o sprzeciwie. Zglaszajacy, na stronie
internetowej Urzedu, zostaje poinformowany o mozliwosci dostepu do
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sprzeciwu (w formie elektronicznej). Nastepnym etapem postepowania
jest sprawdzenie przez Urzad dopuszczalno$ci sprzeciwu. Zanim doj-
dzie do ustalenia, czy sprzeciw jest dopuszczalny, dokumenty zwiazane
z procedura sprzeciwowa przedstawiane sa stronie przeciwnej. Urzad
wysyla je drugiej stronie, aby powiadomi¢ o wniesieniu sprzeciwu.
Sprawdzenie przez EUIPO dopuszczalno$ci sprzeciwu jest obliga-
toryjnym elementem postepowania. Wyrdznia sie¢ dwa rodzaje niedo-
puszczalnosci sprzeciwu. Sg to braki bezwzgledne i wzgledne. Przyjmu-
je sie, ze braki bezwzgledne sa nieskuteczne do wniesienia sprzeciwu,
gdy uplynie termin na wniesienie sprzeciwu. Oznacza to, ze jesli braki
nie zostang uzupelnione, to sprzeciwy sa nie do przyjecia. Natomiast
wzgledne braki sg skuteczne nawet po terminie, w ktérym mozna
whnie$¢ sprzeciw. Urzad wzywa do usuniecia ich w terminie dwdch mie-
siecy. Jesli po uptywie dwdch miesiecy nadal nie zostaly usuniete, to
sprzeciw nie zostaje dopuszczony. Bezwzglednym brakiem moga by¢:
identyfikacja spornego wniosku; identyfikacja wczeéniejszych znakéw
towarowych i praw; identyfikacja podstaw sprzeciwu. W przypadku
whniesienia sprzeciwu bez wskazania podstawy prawnej uznaje si¢ go
za niedopuszczalny. Oplata za sprzeciw powinna by¢ wniesiona w ter-
minie na wniesienie sprzeciwu. Jesli termin nie zostanie dotrzymany,
to sprzeciw nie zostaje wniesiony. Kiedy oplata zostanie wniesiona po
terminie to Urzad zobowigzany jest odrzuci¢ sprzeciw. Kolejna przy-
czyna niedopuszczalnosci jest wniesienie sprzeciwu w nieodpowied-
nim jezyku postepowania, jak wskazano na poczatku rozdziatu. Urzad
przez zte okreslenie jezyka postepowania moze odrzucic sprzeciw.

4. Podstawy sprzeciwu

W postepowaniu sprzeciwowym przed EUIPO wystepuja bez-
wzgledne i wzgledne podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego.
Uzasadnienie sprzeciwu wiaze sie z dokladna znajomoscia bezwzgled-
nych podstaw odmowy rejestracji znakdéw towarowych. W przypadku
powotlania sie na bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji znaku zo-
stanie wydany w sposéb prawidlowy uzasadniony sprzeciw. Sprzeciw
jest sktadany z powodu 1) wcze$niejszego prawa, co zostalo opisane
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w art. 8 rozporzadzenia 2017/1001 oraz 2) wystapienia bezwzglednych
podstaw odmowy rejestracji opisanych w art. 7. Biorac pod uwage bez-
wzgledne podstawy rejestracji nie udziela si¢ prawa ochronnego na
znaki towarowe, ktore:

1) nie spetniaja wymogdéw unijnego znaku towarowego;

2) sa pozbawione jakiegokolwiek charakteru odrézniajacego''’;

3) sktadaja sie wylaczenie z oznaczen lub wskazéwek mogacych
stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jako$ci, iloéci przeznaczenia,
wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub
$wiadczenia ustugi, innych wlasciwos$ci towaréw i ustug'?;

4) sktadaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazowek, ktére weszly do
jezyka potocznego oraz sa zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwa-
lonych praktykach handlowych!*;

5) sktadaja sie wylacznie z ksztattu lub innej wlasciwosci, wynika-
jacych z charakteru samych towardw, ksztaltu towaréw lub innej ich
wlasciwosci, niezbednych do uzyskanie efektu technicznego, ksztattu
lub innej wlasciwosci, zwiekszajacych znacznie warto$¢ towarow!'

6) sa sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczaja-
millS;

7) ze wzgledu na swdj charakter moga wprowadza¢ w blad opinie
publiczna co do charakteru, jakosci lub pochodzenia geograficznego
towaréw lub ustug!'s;

8) nie uzyskaly zezwolenia od wtasciwych wiladz i w sytuacji, gdy
odmowa nastepuje na podstawie konwencji paryskiej;

9) nie uzyskaly zezwolenia od wtasciwych wladz i w sytuacji, gdy
zawieraja odznaki, godta lub herby''’;

10) sa wylaczone z rejestracji na podstawie przepisow prawa Unii
lub prawa krajowego lub uméw miedzynarodowych, ktérych Unia lub

-

1t J. Sieficzylo-Chlabicz, Prawo wtasnosci... op.cit., s. 499.

12 Ihidem, s. 499.
13 Jbidem, s. 499.
"4 Ibidem, s. 499.
U5 Ihidem, s. 500.
16 Ihidem, s. 500.
17 Ibidem, s. 500.
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dane panstwo czlonkowskie jest strona i przewidujacych ochrone nazw
pochodzenia i oznaczen geograficznych!*s;

11) sa wylaczone z rejestracji, wedlug przepis6w prawa unijnego lub
umoéw miedzynarodowych, ktérych UE jest strona i przewidujacych
ochrone okreslen tradycyjnych wina'*’;

12) sa wylaczone z rejestracji na podstawie przepiséw prawa Unii
lub takich uméw miedzynarodowych, ktérych Unia jest strong, w przy-
padku gdy przewiduja one ochrone gwarantowanych tradycyjnych spe-
cjalnosci'®;

13) sa wylaczone z rejestracji na podstawie przepiséw prawa Unii
lub takich uméw miedzynarodowych, ktérych Unia jest strong, w przy-
padku gdy przewiduja one ochrone gwarantowanych tradycyjnych spe-
cjalnosci, znakéw towarowych, jesli albo skladaja sie na wczesniejsza
nazwe odmiany roslin, albo odtwarzaja ja w swoich zasadniczych ele-
mentach'.

Wzgledne przestanki odmowy rejestracji znaku towarowego stano-
wig podstawe do wniesienia sprzeciwu. Sa okreslone w art. 8 i stano-
wia tzw. wczeéniejsze prawa. Podstawe sprzeciwu moze stanowic znak
towarowy, jesli jest identyczny z wcze$niejszym znakiem towarowym,
a wnioskowane towary lub ustugi sa identyczne z towarami lub ustu-
gami juz chronionymi'*

Kolejna podstawa do wniesienia sprzeciwu moze by¢ pojawienie sie
znaku towarowego, ktory jest identyczny z wezesniej zarejestrowanym
znakiem towarowym lub podobny do niego. Z powodu identycznosci
lub podobienstwa istnieje ryzyko wprowadzenia w btad opinii publicz-
nej na danym terytorium, na ktérym wcze$niejszy znak towarowy jest
chroniony. Takie zastosowanie obejmuje tez prawdopodobienstwo sko-
jarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym'%.

Ponadto, w wyniku sprzeciwu osoby uprawionej - na podstawie
przepiséw prawa do wykonywania praw wynikajacych z nazwy pocho-

18 Ibidem, s. 501.
9 Ibidem, s. 501.
120 Ibidem, s. 501.
2V Ibidem, s. 502.
22 Ibidem, s. 503.
125 Jbidem, s. 503.
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dzenia lub oznaczenia geograficznego - nie rejestruje sie zgloszenia
znaku towarowego. Jezeli w zakresie zgodno$ci z przepisami prawa
Unii lub prawa krajowego przewidujacymi ochrone nazw pochodzenia
lub oznaczen geograficznych'?, a takze w wyniku sprzeciwu wlasci-
ciela wcze$niej zarejestrowanego znaku towarowego, nie rejestruje sie
zgloszonego znaku towarowego, jezeli jest on identyczny z wczeéniej-
szym znakiem lub do niego podobny, niezaleznie od tego'>. W wyniku
sprzeciwu wlasciciela znaku towarowego nie rejestruje sie znaku towa-
rowego w przypadku, gdy agent lub przedstawiciel znaku towarowego
wystepuje o rejestracje na swoja rzecz bez zgody wtasciciela, chyba ze
agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje dziatanie.

Podstawa do wniesienia sprzeciwu moze by¢ znak towarowy, ktéry
jest identyczny z wcze$niejszym znakiem towarowym, a wnioskowane
towary lub uslugi sa identyczne z towarami lub ustugami juz chronio-
nymi. Opisana podstawa znajduje swoje zastosowanie w art. 8 ust. 1 lit.
a rozporzadzenia 2017/1001'%. Zostalo to potwierdzone w wielu orze-
czeniach, podobnie jak inne podstawy do wniesienia sprzeciwu wobec
zgloszenia znaku towarowego. Przyjmuje sie, ze podobienstwo towaréw
i uslug trzeba oceniac rozpatrujac wszystkie istotne czynniki, ktére cha-
rakteryzuja wzajemny stosunek towardw i ustug. Ponadto, nalezy spraw-
dzi¢, czy ich charakter, a takze sposdb przeznaczenia nie konkuruja ze
soba. Praktyka powigzan miedzy towarami i ustugami moze skutkowac
wsrdd odbiorcow przekonaniem, ze dane towary i ustugi sa podobne'”.

Kolejna podstawa do wniesienia sprzeciwu zostata opisana w art.
8 ust. 1 lit. b'?, ktory stanowi, ze jesli z powodu identycznosci lub
podobienstwa ze wcze$niejszym znakiem towarowym badz identycz-
nosci lub podobienistwa z towarami lub uslugami istnieje prawdopodo-
bienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej na terytorium, gdzie
wczeéniejszy znak jest chroniony, to nie mozna zarejestrowac wcze-
$niejszego znaku towarowego'?”. Wspomniany art. zostal wymieniony

24 Ihidem, s. 504.

125 Ibidem, s. 504.

126 Zob. Wyr. SP1z19.09.2019 r., T-679/18, Showroom v. EUIPO.

127 Wyr. SPIz 29.05.2018 r., T-577/15, Xabier Uribe Etxebarpia v. EUIPO.

128 Zob. Wyrok SPI z 28.05.2020 r., T-724/18, Aurea Biolabs PTE LTD v. EUIPO.
129 Zob. Wyr. TS z4.03.2020 r., C-328/18 P, Equivalenza Manufactory, SL vs. EUIPO.



4. Podstawy sprzeciwu 67

w wyroku TSUE z 17 wrze$nia 2020 r."**: uznano, ze rozpoznawalnosc
wlasciciela pdZniejszego znaku towarowego musi okresla¢ réwniez
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad opinii publicznej. Stan
sprawy przedstawial sie nastepujaco: pitkarz Lionel Messi zlozyl do
EUIPO wniosek o rejestracje znaku towarowego (znak stowno-graficz-
ny z napisem MESSI). Jaime Masferrer Coma wniosl sprzeciw wobec
stowo-graficznego znaku na podstawie znaku towarowego MASSI. Oba
znaki byly zarejestrowane w odniesieniu do odziezy i obuwia. Wydziat
ds. Sprzeciwéw EUIPO uznat, ze MESSI i MASSI dla odbiorcéw sa
pozbawionymi znaczenia sftowami. Natomiast stawa Lionela Messiego
dotyczy tylko czesci konsumentéw, ktdrzy interesuja sie pitka nozna.
Uznano tez, ze znaki sa podobne i mogloby by¢ stwierdzone prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w btad opinii publicznej. Nie bylo tutaj
potrzeby przedstawienia dowod6w celem udowodnienia rozpoznawal-
nos$ci. Budzi to zwatpienie u stron postepowania co do tego, kiedy wy-
stepuje potrzeba przedstawienia renomy znakdw, a kiedy nie, bo znaki
sa tak znane, ze dowody nie sa potrzebne.

Kolejny przyktad powotania podstawy wynikajacej z art. 8 ust. 1 lit.
b zostal opisany w wyroku LG Electronics Inc. przeciwko Urzedowi
Wtasnosci Intelektualnej Unii Europejskiej'®'. Sprzeciw zostat ztozo-
ny wobec wniosku Milosza Staszewskiego, ktory zarejestrowat znak
k7. Spér dotyczyl tego, czy zarejestrowany znak k7 jest podobny do
oznaczenia LG K7. Jeden znak byl zarejestrowany w odniesieniu do
komputeréw, natomiast drugi mial by¢ - w odniesieniu do telefonéw
komérkowych. Sad unijny stwierdzil, ze telefony to mate komputery,
a znaki sporne sg identyczne, poniewaz nie ma znaczenia, czy ,k” jest
napisane wielka litera czy mata.

130 Sprawy potaczone C-449/18 P i C-474/18 P: Wyrok Trybunatu (dziesiata izba)
z dnia 17 wrzeénia 2020 r. - Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej
(EUIPO) / Lionel Andrés Messi Cuccittini, ].M.-E.V. e hijos SRL (C-449/18 P) i . M.-E.V.
e hijos SRL / Lionel Andrés Messi Cuccittini, Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej (EUIPO) (C-474/18 P) [Odwolanie - Znak towarowy Unii Europejskiej -
Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 - Artykut 8 ust. 1 lit. b) - Postepowanie w sprawie
sprzeciwu - Zgloszenie graficznego unijnego znaku towarowego MESSI - Wcze$niejsze
stowne unijne znaki towarowe MASSI - Cze$ciowa odmowa rejestracji] (Dz. U. UE. C.
z 2020 r. Nr 390, str. 2).

131 \Wyr. SP1z 18.11.2020 r., T-21/20, LG ELECTRONICS v. EUIPO.
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Kolejna podstawa do wniesienia sprzeciwu wynika z art. 8 ust. 3,
chodzi o dzialanie nieuczciwego agenta lub przedstawiciela zgtaszaja-
cych znak podobny do wcze$niejszego znaku towarowego. Wyjasnienie
tej podstawy podano w wyroku TS z dnia 11 listopada 2020 roku.'**
Spoélka John Mills zgtosita w EUIPO unijny znak towarowy MINERAL
MAGIC, a spotka Jerome Alexander Consulting wniosla sprzeciw.
W uzasadnieniu zostala podana przestanka wynikajaca z art. 8 ust. 3
rozporzadzenia 2017/1001. Zostalo to uargumentowane przez Jerome
Alexander Consulting w taki sposéb, ze przepis powinien mie¢ swoje
zastosowanie wéwczas, gdy podmiot wnoszacy sprzeciw jest wlasci-
cielem znaku wcze$niejszego oraz gdy jest agentem badZ przedstawi-
cielem danego znaku towarowego. Zgloszenie powinno by¢ dokonane
na rzecz agenta lub przedstawiciela oraz musi dotyczy¢ takich samych
oznaczen, a takze towardw i ustug. Sprzeciw oddalono i potwierdzo-
no istnienie podstawy z art. 8. Wykazano takze, iz spolka John Mills
byla agentem oraz ze towary sa identyczne z towarami wcze$niejszego
znaku. Zglaszajacy odwotal sie od tej decyzji i zlozyl skarge do sadu.
Stwierdzono, ze btednie uznano spétke za ,agenta’; a towary byly tylko
podobne, a nie identyczne. TS zostal zmuszony do zawezenia wykfadni
art. 8 ust. 3 w kwestii sprzeciwiania sie agentowi tylko w przypadku
identyczno$ci oznaczen, w ktorych wskazuje proste naruszenie praw
wlasciciela wezesniejszego znaku towarowego.

Nastepna podstawa zostata opisana w art. 8 ust. 4. Chodzi o to,
ze jesli zostanie wniesiony sprzeciw wlasciciela niezarejestrowanego
znaku towarowego lub oznaczenia, ktére jest uzywane w obrocie go-
spodarczym o wiekszym znaczeniu niz lokalne, to nie mozna zareje-
strowac znaku towarowego wowczas, gdy prawa do tego znaku zostaly
nabyte przed data wniosku o rejestracje znaku towarowego UE'*? lub
oznaczenie zakazuje uzywania kolejnego znaku towarowego. Ta pod-
stawa zostala opisana w wyroku z 24 pazdziernika 2018 r. w sprawie
T-435/12"3. W roku 2009 Bacardi Co. Ltd zglosilo rejestracje graficz-
nego znaku towarowego, a w roku 2019 spéika Granette & Starorezna
Distilleries a.s., obecnie Palirna U zeleného, wniosta sprzeciw wobec

132 Wyr. TS z 11.11.2020 r., C-809/18 P, EUIPO v. JOHN MILLS LTD.
135 Zob. Wyr. TS z 4.03.2020 r., C-155/18 P, Tulliallan Burlington v. EUIPO.
134 \Wyr. SPI z 24.10.2018 r., T-435/12, Bacardi v EUIPO.
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rejestracji znaku towarowego. Wydzial sprzeciwéw poczatkowo odrzu-
cil sprzeciw w catosci. Spétka wniosta odwotanie od decyzji i zostato
ono uwzglednione. Najpierw zostato przypomniane przez Izbe Odwo-
tawcza istnienie podstawy zawartej w art. 8 ust. 4. PéZniej zauwazono,
ze wlasciciele niezarejestrowanych znakéw towarowych maja wiekszy
zasieg dziatan gospodarczych niz lokalny przed zlozeniem wniosku
o rejestracje oraz ze towary oznaczone niezarejestrowanym znakiem
sprzedawaly si¢ w réznych miejscach. Stwierdzono, ze spélka nabyla
prawo do znaku towarowego, ktéry nie zostal zarejestrowany. Ponadto
towary, ktére byly rozpatrywane, byly identyczne, a charakter odréz-
niajacy znaku byl sredni. Uznano, ze mogloby dojs¢ do wprowadzenia
w blad. Stwierdzono, ze EUIPO nie bylo odpowiednim organem do ar-
gumentowania odwolania, wedlug ktérego uzywano znaku. Zarejestro-
wanie stanowilo czyn nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia praw
autorskich. EUIPO nie powinno watpi¢ w istnienie waznosci znaku.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 wzgledna podstawa odmowy rejestracji jest
podobienstwo oznaczen. Zostalo to potwierdzone w wyroku Volvo
Trademark Holding ab przeciwko Urzedowi UE ds. Wlasnosci Inte-
lektualnej: stwierdzono, ze oznaczenia kolidujg ze soba i na tej podsta-
wie mozna oddali¢ sprzeciw. Zgodnie z art. 8, rozszerzenie ochrony
moze obejmowac zapewnienie wysokiej jakosci towaréw. Dzieki temu,
znak towarowy zyskuje warto$¢ ekonomiczng. Jednakze moze szko-
dzi¢ charakterowi odrézniajacemu lub renomie wcze$niejszego znaku
towarowego. Przykladem jest tu sprzeciw wobec rejestracji stynnych
ciasteczek Oreo. Galletas Gullon zglosit znak towarowy, ktéry zawie-
ral motyw okraglych, czarnych ciastek z bialym nadzieniem. Przed-
stawienie graficzne ciastek znajdowalo sie na niebieskim tle. Sprzeciw
wobec tego znaku zglosita firma Oreo. Urzad odmoéwit rejestracji zna-
ku. W konicu sprawa trafita do Sadu UE. Sad przyznal racje EUIPO,
a zglaszajacy znak upierat sig, ze brak napisu Oreo jest charakterem
odrézniajacym. Jednakze w wyniku tej sprawy sad uznal, Ze znak to-
warowy Oreo jest renomowany, a w zwigzku z tym przystuguje mu
wieksza ochrona niz znakom zwyklym'®.

135 Sprawa T-677/18: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2018 r. - Galletas Gullén/
EUIPO - Intercontinental Great Brands (gullon TWINS COOKIE SANDWICH) (Dz. U.
UE. C.z2019r, nr 35, s. 23/2).
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Zgodnie z art. 8 ust. 6, nie rejestruje sie znakéw towarowych w wy-
niku psprzeciwu jakiejkolwiek osoby uprawnionej do wykonywania
praw, ktére wynikaja z nazwy pochodzenia lub oznaczenia geogra-
ficznego, nie rejestruje sie tez zgloszonego znaku towarowego, jezeli
w swoim zakresie zgloszenie nazwy pochodzenia lub oznaczenia zosta-
to juz dokonane lub ta nazwa uprawnia do zakazania uzywania znaku
towarowego okreslonego jako pdzniejszego.

5. Okres karencji

Po uznaniu dopuszczalnosci sprzeciwu, EUIPO jest zobowiazany
powiadomi¢ strony o rozpoczeciu kontradyktoryjnej czesci postepo-
wania. Rozpoczyna si¢ ono w dwa miesiace od momentu powiado-
mienia stron. Wprowadzenie tego terminu ma za zadanie ,,odstapienia
od ekstulatu” Strony beda zachecane przez Urzad do polubownego
rozstrzygniecia sporu.

Mozliwe jest przediuzenie postepowania do 24 miesiecy. W celu
przedluzenia postepowania strony powinny zlozy¢ stosowne wnioski.
Whniosek moze by¢ zlozony przez obie strony oddzielnie lub wspélnie
- jako jedno pismo. Powinien by¢ on sporzadzony w jezyku postepo-
wania oraz zosta¢ zlozony przed uplywem okresu karencji. Wniosek
ztozony po uplywie terminu sktadania wniosku zostanie odrzucony.
Przedluzenie terminu zlozenia wniosku moze nastapi¢ w okresie 24
miesiecy od momentu rozpoczecia okresu karencji. Ma to na celu uni-
kania niepotrzebnego wydluzania postepowania. Jedna ze stron moze
zakoniczy¢ okres przedtuzenia, ale musi nastapi¢ to na pi$émie. Nie jest
potrzebna zgoda drugiej strony. EUIPO zobowiazany jest okresli¢ okres
karencji na dwa tygodnie.

6. Etap kontradyktoryjny
Dwa miesiece to termin dla wnoszacego sprzeciw na przedstawienie

nowych faktéw i argumentéw popierajacych sprzeciw. Wnoszacy sprze-
ciw powinien wskaza¢ zakres ochrony wczesniejszych praw i prawo na
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whniesienie sprzeciwu. Nastepuje tzw. uzupetnienie akt. Dowody powin-
ny by¢ przedstawione w jezyku postepowania. Nie wystarczy przedstawic¢
tylko dowody fizyczne, chyba Ze sa one podane ,,online”. Strona wnoszaca
dowody ,,online” powinna poinformowac strone przeciwna i Urzad o wy-
braniu tej opcji. Warto wspomnie¢, iz przeciwnik powinien sprawdzi¢,
czy dowody ,online” sa zgodne z dowodami fizycznymi.

Jesli wezesniejszy znak towarowy jest znakiem towarowym UE, to
osoba wnoszaca sprzeciw nie musi przedstawia¢ zadnych dowodéw
potwierdzajacych. Urzad sam sprawdzi ,unijno$¢” znaku na podstawie
danych w bazie EUIPO. W celu uzasadnienia wczes$niejszej rejestra-
¢ji znaku towarowego, ktory nie jest unijnym znakiem towarowym,
ewentualnie zgloszenia takiego znaku do rejestracji, nalezy przedstawic¢
$wiadectwo wydane przez organ rejestrujacy, wyciag z oficjalnych baz
danych organdw rejestrujacych i wyciag z biuletynéw danych organéow
rejestrujacych.

Dowdd przediuzenia rejestracji znaku towarowego réwniez bedzie
potrzebny (mozliwe jest przedtuzenie rejestracji o kolejne 10 lat). Jesli
rejestracja wygasa przed uptlywem terminu na uzasadnienie sprzeciwu,
to wnoszacy sprzeciw jest zobowiazany przedstawi¢ dokument o odno-
wieniu rejestracji. Natomiast jesli wcze$niejsze prawo konczy ochrone
po uplywie terminu na uzasadnienie sprzeciwu, to sprzeciw zostanie
odrzucony jako nieuzasadniony.

Kolejnym etapem postepowania jest weryfikacja dowodéw. EUIPO
dokonuje takiej weryfikacji przez dokladne sprawdzenie danych zgto-
szonego znaku towarowego, a zatem bada, czy sa zgodne z dowodami,
ktére zostaly ztozone w postaci dokumentu odpowiedniego organu
rejestracyjnego. Nastepuje dokladne sprawdzenie organu, ktéry znak
zarejestrowal, zgloszenia i numeréw rejestracji, zakresu ochrony, a tak-
ze przedstawienia znaku towarowego w rejestrze.

7. Wielos$¢ sprzeciwow
Przyjmuje si¢, ze w postepowaniu sprzeciwowym przed EUIPO

istnieje mozliwos$¢ wniesienia wielu sprzeciwéw wobec jednego zgto-
szenia znaku towarowego. Urzad w tym takim przypadku ma dwie
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mozliwo$ci: rozpatrzenie ich za pomocg jednego postepowania lub
rozpatrzenie wielu sprzeciwéw oddzielnie. Zgodnie z art. 9 rozporza-
dzenia 2018/625, jezeli ze wstepnego rozpatrzenia jednego lub kilku
sprzeciwéw wynika, zZe unijny znak towarowy, w odniesieniu do ktére-
go zlozony zostal wniosek o rejestracje, moze nie kwalifikowac sie do
rejestracji w odniesieniu do niektérych lub wszystkich zglaszanych do
rejestracji towaréw lub ustug, to Urzad moze zawiesi¢ inne postepo-
wania sprzeciwowe odnoszace sie do tego zgloszenia. W tym przypad-
ku mozliwe jest zawieszenie innych postepowan, ktére dotycza tego
znaku. EUIPO powinien poinformowac podmioty wnoszace sprzeciw
o wszystkich decyzjach. Jesli decyzja o odrzuceniu uprawomocni sie,
to sprzeciw zostaje umorzony. Oplaty sa zwracane w wysokosci 50%
kosztéw kazdej stronie postepowania. Powinien tylko zosta¢ spelniony
warunek zawieszenia postepowania przez rozpoczeciem etapu, ktory
nazywany jest ,spornym”.

8. Zakonczenie postepowania

Strony postepowania sprzeciwowego moga decydowac o $rodku,
ktory zakonczy postepowanie. Istnieje mozliwos¢ zakonczenia poste-
powania bez udokumentowania go odpowiednimi dowodami. Potrzeb-
ne jest tylko poinformowanie EUIPO o takiej umowie sporzadzonej
w formie pisemnej (z podpisami obu stron), ktéra musi uzasadnic za-
mkniecia postepowania. W tym przypadku Urzad jest zobowigzany
podja¢ decyzje o zakoniczeniu postepowania.

Mozliwe jest takze postepowanie ugodowe, jesli EUIPO uzna, ze
istnieje taka mozliwo$¢. Urzad przedstawia propozycje ugody tylko
wtedy, kiedy sa ku temu dobre przestanki. Jesli strony wyraza che¢, to
EUIPO moze by¢ pomocne w negocjacjach. Koszty ugody ponoszone sa
przez obie strony. Mozliwa jest takze ugoda, ktéra bedzie poprzedzona
wnioskiem o zawieszenie. Ugoda jest mozliwa po dwéch miesiagcach od
whniesienia sprzeciwu. Zawarcie ugody koniczy postepowanie sprzeci-
wowe. Wtedy zadna ze stron nie ponosi kosztéow. Ugoda skutkuje zawe-
zeniem wykazu towaréw i ustug odnoszacych sie do znaku towarowego
lub wycofaniem zgloszenia.
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Kolejnym sposobem zakoriczenia postepowania jest wycofanie
sprzeciwu, sporzadzane w jezyku postepowania. Istnieja trzy mozli-
wosci wycofania: 1) wycofanie sprzeciwu przed konicem okresu karencji
(Urzad zawiadomi strony i nie zostanie zwrdcona oplata za sprzeciw),
2) wycofanie sprzeciwu po zakonczeniu okresu karencji (optata nie
zostaje zwrdcona stronom) i 3) wycofanie sprzeciwu w celu podjecia
decyzji (decyzja w sprawie sprzeciwu staje si¢ wiazaca, a czes¢ oplat
jest zwracana zwycieskiej stronie).

Decyzje co do istoty sprawy w europejskiej procedurze sprzeciwo-
wej sa podejmowane na etapie przedlozenia - przez strony postepo-
wania - potrzebnych dokumentéw w sprzeciwie. Decyzje moga zostac
wydane jesli wezesniejsze prawo nie zostalo udowodnione, a takze jesli
wczeéniejsze prawo przestalo istniec.

Ponadto istnieje mozliwos$¢ zawieszenia postepowania na wniosek
jednej ze stron, obu stron lub z urzedu. Dzieje si¢ to wéwczas, gdy
1) sprzeciw jest oparty na zgloszeniu rejestracji znaku towarowego,
2) sprzeciw jest oparty na wniosku o rejestracje oznaczenia geogra-
ficznego lub nazwy pochodzenia, 3) istnieje zagrozenie wynikajace ze
wczeéniejszego prawa, 4) dochodza uwagi 0séb trzecich, 5) wystepuja
btedy w zgloszeniu.

Optata za wniesienie sprzeciwu wynosi 320 euro. Powinna by¢ zto-
zona w odpowiednim terminie. W przypadku niedotrzymania terminu
whniesienia sprzeciwu i udowodnienia, ze ptatno$¢ zostata wniesiona
w terminie 10 dni - mozliwe jest podtrzymanie sprzeciwu w dwdch
sytuacjach wystepujacych réwnoczesnie: podmiot dokona dodatko-
wej platnosci w wysokosci 10% oplaty oraz przedstawi dowdd zaptaty
w terminie 10 dni od momentu wniesienia oplaty.

EUIPO nie jest zobowigzane do wzywania do wniesienia opfaty,
a same oplaty uiszcza si¢ w euro.






ROZDZIAL IV

Analiza porébwnawcza postepowan
W sprawie sprzeciwu wobec zgtoszenia
znaku towarowego przed Urzedem
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
i Urzedem ds. Wtasnosci Intelektualne;j

Tytulowa analiza ma za zadnie rozpatrzenie, w jaki sposéb rozpo-
rzadzenie 2017/1001 oraz rozporzadzenie delegowane 2018/625 i roz-
porzadzenie wykonawcze 2018/636 wplynely na system sprzeciwowy
i odno$ne ustawodawstwo w Polsce. Ponadto, przedstawione zostana
opinie dotyczace wdrazania aktéw prawa unijnego do prawa krajowego.

1. Organ

UPRP i EUIPO zostaly powolane na mocy szczegdlnych aktow
prawnych w celu pelnienia funkcji organéw opowiedzianych za kwe-
stie proceduralne w sprawie zgloszenia sprzeciwu i innych czynnosci
wobec znaku towarowego. Mozna stwierdzi¢, iZ maja ten sam (tozsa-
my) cel dzialania. Zaréwno do pierwszego, jak i do do drugiego urzedu
mozna wnosi¢ sprzeciw wobec znaku towarowego.

Uznaje sie, ze s3 one organami administracyjnymi cieszacymi sie
autonomia prawng. Jednakze UPRP, w poréwnaniu z EUIPO, nie jest
jednostka majaca niezalezno$¢ finansowa. Dochody EUIPO sg zasi-
lane przez autonomiczny budzet Urzedu, natomiast dochody UPRP
sa zasilane przez budzet panstwa. EUIPO jest autonomiczna jednost-
ka prawng, a takze administracyjna. Natomiast UPRP jest organem
podlegajacym Radzie Ministréw. Nadzo6r nad dziatalno$cia UPRP jest
sprawowany przez ministra wlasciwego ds. gospodarki.
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Struktura analizowanych organéw nieco si¢ rézni, jednak wystepuja
tez podobienstwa, na przyklad jeden i drugi ustanowily stanowisko eks-
perta. Na czele UPRP stoi prezes, natomiast w EUIPO - dyrektor wyko-
nawczy. Struktura organizacyjna UPRP jest opisana w rozporzadzeniu
z 2021 roku w sprawie nadania statutu Urzedowi Patentowemu Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Natomiast strukture EUIPO podaje rozporzadzenie
2017/1001 w sprawie znaku towarowego UE. W obu tych dokumen-
tach zostaly opisane zaréwno zakres kompetencyjny, jak i wynikajace
stad obowiazki dotyczace poszczegdlnych funkeji sprawowanych w tych
urzedach. Réznica wynika z tego, iz w EUIPO znajduje sie specjalna ko-
morka, ktdéra rozpoznaje sprzeciwy (Wydziat Sprzeciwdw), natomiast
w UP wnioski sg rozpatrywane przez ekspertéw, ktérzy wchodza w sklad
poszczegdlnych departamentéw. Struktura EUIPO jest zatem bardziej
przejrzysta od struktury UP. Wprawdzie w strukturze UP sa departamen-
ty i biura, jednak brakuje departamentu ds. sprzeciwéw.

Strony internetowe urzedéw nie sg zastrzezone. Sa tam materialy po-
mocnicze, w ktérych szczegdtowo opisano procedure sprzeciwowq oraz
kwestie kosztéw procedury sprzeciwu. Przed dostosowaniem nowych
rozporzadzen UPRP na swej stronie internetowej umieszczat tylko ,,bro-
szure’; ktéora odpowiadala na pytania zwigzane ze znakami towarowymi.
Po dostosowaniu przepiséw polskich do unijnych oba urzedy umieszczaja
na biezaco aktualizowane wytyczne, ktére stanowia materialy pomoc-
nicze. Sa tam przytaczane najwazniejsze orzeczenia dotyczace konkret-
nych postepowan. Sa przydatna pomoca dla pelnomocnikéw wnoszacych
sprzeciwy, ale takze dla oséb, ktére samodzielnie dokonuja okreslonych
czynnosci w urzedach. Sg tam tez zamieszczone linki do najwazniejszych
aktow prawnych, ktdre stanowia podstawe procedury sprzeciwowe;j. Ist-
nieje réwniez mozliwo$¢ korespondencji elektronicznej z jednym i dru-
gim urzedem. Sprzeciwu mozna dokonac ,online” Jest to bardzo przy-
datne na przykfad dla oséb, ktére sktadaja sprzeciw samodzielnie, bez
profesjonalnej pomocy prawnej. Wprowadzenie takiej funkeji wiaze sie
z duzym postepem technologicznym. UP nie posiadal ani wytycznych, ani
mozliwo$ci korespondencji online, jednak na wzér urzedu europejskiego
stworzyl te opcje, co znaczaco poprawia funkcjonowanie urzedu. Ustugi
$wiadczone przez oba urzedy stoja na wysokim poziomie oraz sa przed-
stawiane w czytelny sposéb dla wszystkich uzytkownikéw.
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2.Terminy

Termin na wniesienie sprzeciwu w polskiej procedurze sprzeci-
wowej jest analogiczny, jak w unijnej. Wynosi trzy miesiace od daty
ogloszenia o zgloszeniu znaku towarowego, zgodnie z art. 152'7 ust
1 pwp i rozporzadzeniem 2017/1001. Jest prekluzyjny, co znaczy, ze
nie jest mozliwe przywrécenie terminu. Jest to dobre rozwiazanie, po-
niewaz dzieki temu postepowanie nie jest niepotrzebnie wydluzane,
a trzymiesieczny okres wystarcza na wniesienia sprzeciwu. Nie ma
potrzeby wprowadzenia terminéw zwyktych. W poprzednim stanie
prawnym prawodawca polski postugiwat sie terminem zwyklym, ktéry
wynosit az sze$¢ miesiecy, co skutkowalo wydtuzeniem postepowania.
Nowelizacja zostata wprowadzona zmiang ustawy pwp w 2015 roku.
Wszczecie postepowania nie jest dokladnie sprecyzowane w prawie
polskim. Za termin rozpoczecia jest uwazany dzieni doreczenia organo-
wi administracyjnemu zadania. Natomiast w prawie unijnym wszczecie
postepowania nastepuje wtedy, kiedy urzad stwierdzi, ze sprzeciw jest
dopuszczalny.

W przypadku formalnego sprawdzania sprzeciwu i uzupelniania
brakéw termin to 1 miesiac w sytuacji, gdy strona postepowania miesz-
ka lub ma siedzibe firmy na terenie Polski, a gdy za granica - 2 miesiace.
W EUIPO termin na uzupelnienie brakéw to dwa miesigce. Termin
ugody w UP to 2 miesigce od dnia doreczenia informacji. Na wniosek
stron ugoda moze by¢ przediuzona do 6 miesiecy, czyli o kolejne 4
miesiace. Natomiast ugoda w EUIPO jest mozliwa po 2 miesigcach od
wniesienia sprzeciwu.

3. Wniesienie sprzeciwu

W UP istnieje wieksza mozliwo$¢ uzyskania ochrony znaku towaro-
wego. Wynika to z tego, ze Urzad nie ma obowiazku poinformowania
wlascicieli znakéw towarowych, iz kto$ zglosil nawet taki sam znak
towarowy. Wtaéciciele znakéw towarowych musza sami kontrolowac
oznaczenia wprowadzane w publicznym rejestrze. Kazdy ma dostep
do rejestru znakéw towarowych i moze sprawdzié¢, jaki znak i przez
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kogo zostal wniesiony. Publiczny rejestr znakéw wystepuje zaréwno
w UP RP, jak i w EUIPO. Jednakze EUIPO ma obowigzek poinformo-
wac wlascicieli unijnych znakéw towarowych o wplynieciu zgloszenia
rejestracji podobnego znaku towarowego. W praktyce przyjmuje sie,
ze kancelarie wysytaja najpierw pismo poprzedzajace zgloszenie sprze-
ciwu, w ktérym zadaja wycofania sprzeciwu. Jesli nie jest to skuteczne,
sktadany jest sprzeciw wobec znaku towarowego. Zgloszenia unijne
sa lepiej zabezpieczone w przypadku wykorzystania cudzego znaku
towarowego, jednak w UP RP istnieje wieksze prawdopodobienistwo
uzyskania ochrony znaku towarowego, poniewaz trzeba samodzielnie
i na biezaco sprawdza¢ znaki, ktdére zostaly zarejestrowane. Dobrym
pomyslem byloby wprowadzenie takiej metody w polskim systemie
sprzeciwowym. Zaoszczedzitoby to zainteresowanym czasu na wyszu-
kiwanie nowo zarejestrowanych znakéw, a takze spowodowatoby unik-
niecie przywlaszczania cudzych oznaczen oraz stosowania nieuczciwej
konkurencji na polskim rynku. Skutkowaloby to réwniez mniejsza licz-
ba zgloszen do UP RP, a w zwiazku z tym nie bylyby wszczynane nowe
postepowania. W UE sprzeciwy sa zglaszane do ponad 20% nowych
rejestracji znakéw towarowych.

Legitymacja do wniesienia sprzeciwu wobec zgloszonego znaku to-
warowego jest znacznie rozszerzona w europejskiej procedurze sprze-
ciwowej. Krag uprawnionych w pwp jest katalogiem zamknietym i do-
tyczy tylko wtascicieli znakéw towarowych. Natomiast w EUIPO jest
poszerzony takze o licencjobiorcéw i uzywaczy uprzednich, tj. osoby,
ktore uzywaja oznaczenia zarejestrowanego jako znak towarowy na
inny podmiot w ramach prowadzenia lokalnej dziatalnosci gospodar-
czej. Zgodnie z tym UP réwniez powinien poszerzy¢ krag podmiotéw,
ktére mogtyby ztozy¢ sprzeciw wobec znaku towarowego. Prawodaw-
ca unijny wskazal krag oséb posiadajacych legitymacje do wniesienia
sprzeciwu wobec znaku towarowego. Natomiast w prawie polskim nie
jest to dokladnie wskazane i trzeba domyslac¢ sie, czy licencjobiorcy
moga wnosic¢ sprzeciw wobec znaku towarowego.
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4, Strony postepowania

W procedurze sprzeciwu wobec zgloszenia znaku towarowego
przed UP i EUIPO wystepuja dwie strony postepowania: zglaszajacy
znak towarowy i wnoszacy sprzeciw wobec zgloszenia znaku towa-
rowego. Podmiot wnoszacy o udzielenie prawa ochronnego na znak
towarowy nazywany jest ,zglaszajacym’, natomiast wnoszacy sprzeciw
jest osoba fizyczna lub prawna, ktdra jest uprawniona do wczeéniejsze-
go znaku towarowego, prawa osobistego lub majatkowego i wczesniej-
szych praw, ktére wynikaja ze wcze$niejszego zgloszenia oznaczenia
geograficznego lub nazwy pochodzenia, pod warunkiem, ze bylo za-
rejestrowane.

Czynnosci zgloszenia znaku towarowego w obu urzedach mozna
dokona¢ samodzielnie lub przy pomocy profesjonalnego pelnomocni-
ka. Ustanowienie profesjonalnego pelnomocnika jest obligatoryjne, gdy
zglaszajacy nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej. W postepowaniu przed EUIPO zglaszajacy
powinien by¢ reprezentowany przez profesjonalnego pelnomocnika,
gdy nie posiada miejsca zamieszkania lub gléwnego miejsca prowa-
dzenia dziatalnosci ani rzeczywistego przedsigbiorstwa handlowego na
terytorium EOG. Pelnomocnikami w postepowaniu przed UP w spra-
wie zgloszenia sprzeciwu mogli by¢ tylko rzecznicy patentowi. Zostalo
to jednak rozszerzone i sprzeciwu moga dokonywac takze adwokat
iradca prawny.

5. Podstawy sprzeciwu

Podstawy do wniesienia sprzeciwu okreslane sa jako wzgledne
przeszkody rejestracyjne znakéw towarowych. Regulacja dyrektywy
2015/2436 zawiera norme, ktéra wyznacza ustawodawcom krajo-
wym w panstwach czltonkowskich wzorzec normatywny bezwzgled-
nych przeszkéd rejestrowych’®. Polski ustawodawca skorzystat z tego

136 7, Sienczylo-Chlabicz, Prawo wilasnosci... op. cit, 2020, Legalis 2021, komentarz
do art. 129'Nb 3.
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wzorca. Ustawodawca unijny dodat do istniejacego wzorca jeszcze kil-
ka podstaw takich jak: znaki towarowe, ktére zostaly zgloszone w zlej
wierze, znaki towarowe, ktére zawieraja oznaczenie wysokiej wartosci
symbolicznej, a takze herby.

W postepowaniach przed UP podstawy bezwzgledne badane sa
z urzedu, a wzgledne na wniosek osoby trzeciej w przypadku zglosze-
nia sprzeciwu. W EUIPO podstawy bezwzgledne stanowiag podstawe
sprzeciwu tak samo, jak podstawy wzgledne. Podstawy bezwzgledne
w polskiej procedurze sprzeciwowej opisane sg wart. 129 ' pwp, aw eu-
ropejskiej opisane sa na podstawie art. 7 rozporzadzenia 2017/1001.
Podstawy wzgledne sa uregulowane w art. 131 pwp. W europejskiej
procedurze sprzeciwowej zastosowanie odnajduja w art. 8. Sprzeciwy
w EUIPO sg skladane ze wnoszone ze wzgledu na wcze$niejsze prawa
wynikajace z art. 8 oraz bezwzglednych podstaw rejestracji, ktére sa
opisane w art. 7.

W polskim systemie prawnym podstawy wzgledne réwniez mozemy
nazwac ,wczesniejszymi prawami’, jednak podstawy opisane w pro-
cedurze unijnej sa znaczenie szersze. Prawodawca krajowy powinien
rozszerzy¢ podstawy wnoszenia sprzeciwu na wzor unijnej procedury
sprzeciwowej. Dzigki takiemu rozwigzaniu istnialaby mozliwo$¢ zgta-
szania wiekszej liczby sprzeciwéw, a ponadto cudze znaki towarowe
nie bylyby przywlaszczane, poniewaz potencjalny przedsiebiorca batby
sie, ze zostanie wniesiony sprzeciw wobec rejestracji podobnego znaku
towarowego.

6. Dopuszczalno$¢ sprzeciwu

Badanie dopuszczalnosci sprzeciwu w obu Urzedach mozna po-
dzieli¢ na dwie kategorie brakéw. Jedna z nich sa braki, ktére sa mozliwe
do usuniecia w danym terminie. Natomiast drugie wiaza sie w pozosta-
wieniem sprzeciwu bez rozpoznania. W EUIPO braki te mozna uzu-
pelni¢ w terminie dwéch miesiecy, natomiast w UP w terminie dwéch
miesiecy, gdy podmiot ma miejsce zamieszkania nie na terytorium
Polski, a jeden miesigc jesli miejsce zamieszkania lub siedziba danego
podmiotu znajduja sie na terenie RP.
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Brakami niedopuszczalnymi w obu postepowaniach jest sprzeciw,
ktéry zostal wniesiony po uplywie terminu, a takze taki, ktéry nie
wskazuje zgloszenia znaku towarowego i nie wskazuje wcze$niejszego
prawa. Brak wniesienia optaty w EUIPO jest réwniez niedopuszczalny,
a w UP mozliwe jest dokonanie optaty po terminie. EUIPO moze od-
rzuci¢ sprzeciw, ktéry zostanie zlozony w niewlasciwym jezyku, a brak
tlumaczenie w UP moze zostac¢ dostarczone w innym terminie.

Kolejna réznica jest wniesienie sprzeciwu bez podstawy prawne;j.
W EUIPO niewskazanie podstawy prawnej jest niedopuszczalnym bra-
kiem, natomiast w UP mozliwe jest wskazanie podstawy prawnej nawet
po terminie. Wskazane byloby wprowadzenie ograniczenia niedopusz-
czalnosci brakéw w obu urzedach. Taka praktyka skutkowataby wieksza
roztropno$cia w uzupelnianiu zgloszen i utatwitaby prace obu urzedéw.

7. Zakonczenie postepowania

Zakoniczenie postepowania w obu urzedach wyglada podobne.
Mozliwe jest zawieszenie postepowania w wyniku postepowania ugo-
dowego. Ugoda moze polega¢ na wycofaniu lub ograniczeniu towa-
réw i ustug przed UP i EUIPO. Tym sposobem postepowanie staje sie
bezprzedmiotowe. Przed EUIPO mozliwe jest takze zawarcie ugody,
ktéra zakonczy sprzeciw. Natomiast przed UP mozliwe jest wycofanie
sprzeciwu zaréwno w calosci, jak i w cze$ci. W UP nie bylo mozliwosci
ugodowego rozwigzania sporu. Jednak prawo zostato znowelizowane
iistnieje teraz taka mozliwo$¢. Przed EUIPO mozliwe jest zakonczenie
postepowania, ktore jest potwierdzone odpowiednimi przestankami,
trzeba tylko poinformowac Urzad o sposobie zakonczenia postepowa-
nia w taki sposéb. Mozliwe jest odwotanie od decyzji urzedéw — w UP
do sadu administracyjnego, a w EUIPO do sadu UE. Optata za zlozenie
sprzeciwu w EUIPO wynosi 320 euro, a w UP 600 z1.






Whnioski koncowe

Zagadnienia dotyczace sprzeciwu wobec znaku towarowego w sys-
temie krajowym i unijnym zostaly przedstawione w takim stopniu, ja-
kim odpowiadaja celom pracy i potrzebom prowadzonej praktyki.

Wprowadzenie procedury sprzeciwowej w Polsce na wzér procedu-
ry unijnej wydaje sie praktycznym rozwigzaniem. Nastapilo skrécenie
cyklu rejestracji znakéw towarowych z dwunastu miesiecy do szesciu.
Procedura unijna moze trwa¢ nawet do czterech miesiecy. Nalezy
stwierdzi¢, ze procedura unijna jest znacznie bardziej uproszczona
oraz trwa o wiele krécej od polskiej.

W UP bez watpienia tatwiej zarejestrowa¢ znak towarowy, ponie-
waz trzeba samodzielnie monitorowac znaki. We wcze$niejszej proce-
durze (tzw. badawczej) ekspert odmoéwitby ochrony znaku ze wzgledu
na duze podobienistwo do innego znaku. Teraz przedsiebiorcy musza
sami sprawdzaé nowo zarejestrowane znaki towarowe. Natomiast
w EUIPO zostajemy poinformowani o tym, Ze kto$ inny zarejestrowat
podobny lub identyczny znak towarowy. Duzo nowych zgloszeni upada
ze wzgledu na wniesienie sprzeciwu. Polski prawodawca réwniez po-
winien wprowadzi¢ taka mozliwo$¢ w celu zapobiegania kopiowania
oznaczen innych podmiotéw.

Postepowanie sprzeciwowe nie jest fatwym rodzajem postepowa-
nia. Nalezy pamieta¢ o wielu elementach obligatoryjnych sprzeciwu:
podstawie prawnej, faktycznej, uzasadnieniu. Niezbedna moze by¢ po-
moc doswiadczonego specjalisty.

Zgodnie z art. 43 dyrektywy 2015/2436, zaklada sie, iz zabezpiecze-
niem znakéw towarowych w panstwach cztonkowskich jest wydajna
procedura sprzeciwu - w trybie administracyjnym - wobec zgloszenia
znaku towarowego. Mozna $mialo stwierdzi¢, ze polski prawodawca
w prawidlowy spos6b wdraza procedure sprzeciwowa na wzdr unijnego
postepowania sprzeciwowego w sprawie zgloszenia znaku towarowego.
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Prawodawca krajowy powinien jeszcze bardziej starac sie wprowadzac
procedure unijna, dzieki temu postepowanie uleglby skréceniu, a UP
dzialatby w sposdb bardziej zorganizowany oraz szybszy.
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Summary

Trademark law is one of the most important and fundamental areas of
intellectual property protection. Trademarks convey information about the
origin of goods, in addition, they are an important tool for communication
between the businessman and the consumer. Obtaining trademark protection
provides protection against infringement by competitors in the market. It is
part of the development of the enterprise.

In order to obtain trademark protection, an application must be filed with
the relevant Patent Office. This depends on the territory in which the mark is
to receive protection. If you want to protect a trademark in Poland, the applica-
tion is filed with the Patent Office of the Republic of Poland in Warsaw (UPRP).
On the other hand, if we want to protect the mark more broadly, throughout
the European Union, the application is filed with the EU Intellectual Property
Office in Alicante (EUIPO).

The paper describes the most important trademark issues. Opposition
proceedings before the Patent Office of the Republic of Poland are compared,
describing the functioning of the Patent Office, parties to the proceedings and
deadlines in the proceedings, grounds for opposition, elements of opposition
and filing, admissibility of opposition, possibility of settling opposition pro-
ceedings amicably, exchange of pleadings in the proceedings, multiplicity of
oppositions and how the proceedings are concluded. The proceedings before
the Polish Patent Office were compared in opposition proceedings before the
EU Intellectual Property Office. The functioning of the EU Intellectual Prop-
erty Office, the requirements for opposition, the conditions for admissibility of
opposition, the grounds for opposition, the grace period, the adversarial stage
in opposition proceedings, and the manner of termination of the proceedings
are described.

The entire discussion closes with a concluding conclusion. The work was
written on the basis of an analysis of the most important legislation, current
case law and books, monographs and journals.



Oméwione zagadnienie jest bardzo interesujace, a zarazem rzadko poruszane
w literaturze, co niewatpliwie §wiadczy o oryginalnosci pomystu w zakresie
badawczym. Recenzowana praca [...] charakteryzuje si¢ duzym stopniem
trudnosci. Wymagata znajomosci polskiego prawa wlasnosci przemystowej
i prawa unijnego. Autorka prawidtowo poréwnuje postgpowanie przed Urze-
dem Patentowym RP i postgpowanie przed Urzgdem ds. Whasnosci Intelek-
tualnej [...], co by¢ moze powinno stanowi¢ punkt wyjscia do ewentualnych
prac nowelizacyjnych w prawie polskim w celu ujednolicenia, ze wzgledéw
praktycznych, obu postgpowari. Duzymi atutami pracy s3 precyzyjny jezyk
prawniczy, ktérym postuguje si¢ Autorka, oraz poprawny styl pisania. Podsu-
mowujac, nalezy uzna¢, iz monografia Natalii Walczak jest cennym i unikato-
wym pod wzgledem naukowym opracowaniem tejze problematyki, a poziom
pracy odpowiada jej przeznaczeniu.
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