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Stan prawny na dzien 1.10.2012

Wstep

Od przystgpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku, krajowy
I wspolnotowy system ochrony znakéw towarowych wspotistniejg na obszarze

naszego kraju.

Wzrasta przy tym liczba i znaczenie znakow wspolnotowych w stosunku do znakéw
krajowych. Swiadcza o tym dane statystyczne odnoénie do ilosci zgloszen
i udzielonych praw, udostepniane przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego

w Alicante® oraz Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej?.

Liczba zgtoszenh krajowych w latach 2008-2011 oscyluje miedzy 14.000 a ca. 15.000
rocznie. W roku 2011 wyniosta 15.049 - przy uwzglednieniu zagranicznych
i krajowych zgtaszajgcych. Do tego dochodzi 3.247 zgtoszen odnotowanych w 2011
roku w trybie Porozumienia Madryckiego lub Protokotu do tego Porozumienia.

Mozna przy tym zauwazy¢, ze liczba zgtoszen miedzynarodowych, w ktérych Polska
jest krajem wyznaczonym zdaje sie wykazywa¢ od 2004 roku znaczng tendencje
spadkowg od 8.140 w roku 2004, poprzez 6.500 w roku 2005, 6.286 w roku 2006,
5.589 w roku 2007, 4.827 w roku 2008, 4.191 w roku 2009, 3.112 w roku 2010, az do
3.247 w 2011 roku. Wydaje sie, ze tendencja ta moze by¢ zwigzana ze wzrostem

znaczenia ochrony znakow w ramach systemu wspélnotowego.

Tendencja ta jest takze zauwazalna w statystykach prowadzonych przez

Miedzynarodowg Organizacje Wiasnosci Intelektualnej’. W 2004 roku zgtoszen

'Statistics on Community Trade Marks in Year 2012 na stronie:
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-

statistics_of community_trade_marks_2012.pdf oraz Country Report 2012 Poland na stronie:
http://oami.europa.eu/country_reports/SSC003.1%20-
%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20%28PL%29. pdf

> Raport roczny 2011 Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dostepny na stronie:

http://lwww.uprp.pl/uprp/_gAllery/47/71/47712/raport_roczny_2011.pdf, a takze raporty roczne Urzedu
Patentowego za lata 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 wydane przez Urzad Patentowy RP.

* Archiwalne dane statystyczne Miedzynarodowej Organizacji Wiasnos$ci Intelektualnej na stronie:
http://www.wipo.int/madrid/en/statistics/annual_stats.jsp?type=EN&name=2



miedzynarodowych w systemie madryckim, w ktérych Polska jest krajem
wyznaczonym byto 6.669, zas w 2011 roku — 2.744.

Natomiast w odniesieniu do wyznaczen Wspdlnoty Europejskiej w systemie
madryckim, w tych samych latach odnotowano skokowy wzrost od 87 w roku 2004,
poprzez 5.792 w roku 2005 az do 15.375 w roku 2011*.

Urzad Patentowy udzielit w latach 2008, 2009, 2010 i 2011 odpowiednio: 15.520,
9.620, 11.000, 9.680 praw ochronnych na znaki towarowe zgtoszone w trybie
krajowym przez podmioty krajowe lub zagraniczne. Ponadto w latach tych corocznie
udzielana byta ochrona na od 5.359 (w roku 2008) do 3.573 (w roku 2011) znakoéw
miedzynarodowych zgtoszonych w trybie Porozumienia Madryckiego i Protokotu do

tego Porozumienia.

Na dzieh 31 grudnia 2011 roku liczba bedacych w mocy praw ochronnych na znaki

towarowe w Polsce wynosita 238.053.

Dla poréwnania, rejestracji znakdédw wspdlnotowych byto do konca 2011 roku -
792.652, za$ na koniec sierpnia 2012 byto ich 856.596.

Poczawszy od 1998 roku, rejestrowanych jest corocznie przynajmniej kilkadziesigt
tysiecy znakédw wspolnotowych. Przy czym do roku 2004 liczba ta oscylowata
z reguly miedzy 34.000 a ca.35.000 znakow, by w latach 2005 — 2010 odnotowaé
wzrost od 59.774 do 100.801. W latach 2011 i 2012 (do sierpnia wigcznie) dokonano
natomiast odpowiednio 93.828 i 63.944 rejestraciji.

Co do liczby zgtoszen znakéw wspélnotowych, to w latach 1996 — 2004 oscylowata
ona rocznie miedzy 27.411 (w roku 1997) a 59.944 (w roku 2003). Od 2005 roku
odnotowywany jest, mimo niewielkich wahan, staly wzrost liczby zgtoszen - od
65.483 w roku 2005 do 105.884 w roku 2011. W roku 2012 dokonano do sierpnia

wigcznie 71.088 zgtoszen.

Udziat wspolnotowych zgtoszen i rejestracji z Polski jest przy tym stosunkowo
niewielki, ale stale rosnie. Najmniej zgtoszen — kilka-kilkanascie do 29 - byto w latach
1996-2002. W roku 2004 zgtoszen tych byto 565, w 2007 — liczba ta przekroczyta

* Tamze



tysigc (1270), by w 2011 roku osiggna¢ warto$¢ 1.964. tgcznie do wrzesnia 2012
roku odnotowano 12.369 zgloszen znakéw wspolnotowych z Polski. Do konhca

wrzesnia 2012 roku rejestracje uzyskato 8.229 sposrod tych zgtoszen.

Przy czym ta stosunkowo niewielka popularno$¢ znaku wspdlnotowego wsréd
polskich zgtaszajgcych moze by¢ spowodowana do$é wysokimi kosztami uzyskania
I utrzymania ochrony. Zdajg sie na to wskazywaé dane statystyczne dotyczace -
Srednio okoto trzykrotnie tanszej - ochrony zarejestrowanych wzorow
wspolnotowych, ktérych w okresie od 2003 do wrzes$nia 2012 zgtaszajacy z Polski
zgtosili 14.168. Dla porownania wszystkich pozostajacych w mocy praw z rejestraciji
krajowych wzoréw przemystowych byto na koniec 2011 roku 12.915.

Powyzsze dane statystyczne ilustrujg znaczny wzrost znaczenia wspolnotowego
znaku towarowego wzgledem ochrony krajowej. Tendencja ta — prawdopodobnie
z uwagi na znaczne koszty ochrony znaku wspoélnotowego oraz bardziej lokalny
charakter dziatalnosci gospodarczej polskich przedsiebiorcow - jest na razie
zauwazalna przede wszystkim w odniesieniu do zgtoszen w trybie systemu
madryckiego, dla ktorych Polska jest krajem wyznaczonym. Jednak w miare wzrostu
konkurencyjnosci polskiej gospodarki na rynku wspdélnotowym mozna sie
spodziewaé, iz ochrona w systemie wspolnotowym zacznie wypiera¢ ochrone

krajowa.

Celem niniejszej analizy jest omowienie wspdélnotowego systemu ochrony znakow
towarowych pod katem réznic wzgledem systemu krajowego. Opracowanie obejmuje
poréwnanie: przedmiotu ochrony, trybu postepowania zgtoszeniowego, zakresu praw
wytacznych, trybu uniewazniania oraz stwierdzania wygasniecia praw z rejestracji

znaku oraz kwestii dochodzenia naruszen praw wytgcznych.

Materiatu do sporzadzenia opracowania dostarczylty przede wszystkim wspolnotowe
i polskie regulacje prawne dotyczgace znakdw towarowych, literatura przedmiotu, oraz
analiza orzecznictwa Sadu i Trybunatu Sprawiedliwosci (UE) oraz Sagdu Okregowego
w Warszawie Wydziat XXII Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow
Przemystowych.



|. Zrédla prawa znakéw towarowych i zarys ich wzajemnyc h

powi gzan w ramach prawa europejskiego

1. Zrédta prawa znakéw towarowych

Podstawowymi dla omawianej problematyki regulacjami sa:

- rozporzadzenie Rady (WE) Nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego®, bedace ujednoliconym nastepca poprzednio
obowigzujacego rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.

w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego® wraz z jego licznymi nowelizacjami
oraz

- ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej’. Ustawa ta
weszta w zycie dnia 22 sierpnia 2001 r., zastepujagc m.in. poprzednio

obowiazujaca ustawe z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych®.

Zas w kwestii jurysdykcji i postepowania w sprawach znakéw wspoélnotowych takze:
- ustawa z 4.02.2011 r. - Prawo prywatne miedzynarodowe®,

- rozporzadzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykciji
i uznawania orzeczen sgadowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych

i handlowych (Bruksela 1),

- rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z 17.06.2008r.

w sprawie prawa whasciwego dla zobowigzan umownych (Rzym 1)*,

® Publ.:Dz. U. UE. L. Nr 78, poz. 1, dalej jako ,RozpWZT” lub ,rozporz adzenie nr 207/2009 ".
®Publ.: Dz. U. L 11 7 14.1.1994, s. 1, dalej jako ,rozporz adzenie nr 40/94 .

" Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej jako ,PWP" lub ,PrwitPrzem ", ktora
weszta w zycie dnia 22 sierpnia 2001 r.

8 Tekst jednolity Dz. U. z 1989 r. Nr 5, poz. 17, ze zm, dalej jako ,ZnTowU ".

° Publ.: Dz. U. Nr 80 z 2011, poz.432, dalej jako ,PrPrywM .

% pybl.: Dz. Urz. WE L 2001.12.1.ze zm., dalej jako ,rozporz adzenie nr 44/2001 "
" publ.: Dz. Urz. UE L 2008.177.6 ze zm., dalej jako ,rozporz adzenie Rzym | .
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- rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 864/2007 z 11.07.2007r.

dotyczace prawa whasciwego dla zobowigzan (Rzym I1)*.

W zakresie, w jakim majg one wplyw na uksztattowanie instytucji znakow
wspolnotowego i krajowego niezbedne bedzie takze siegniecie do aktow prawa

miedzynarodowego.

Szczegolne znaczenie majg przy tym:

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika
2008 r. majgca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych®®, ktéra zastapita Dyrektywe Rady
Nr 89/104/EWG o harmonizacji przepiséw panstw cztonkowskich o znakach

towarowych*,

- Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wiasnosci intelektualnej —
zalacznik 1C do Porozumienia ustanawiajacego Swiatowg Organizacje Handlu,
sporzadzone w Makareszu 15.04.1994'° oraz

- umowy miedzynarodowe administrowane przez Miedzynarodowg Organizacje

Wiasnosci Intelektualnej (dalej jako ,WIPQO”).

Do najwazniejszych dla omawianej problematyki uméw miedzynarodowych

administrowanych przez WIPO naleza:

- Konwencja Zwigzkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie wtasnosci
przemystowej w brzmieniu Aktu sztokholmskiego z 14 lipca 1967 r.!’, ktérej
pozniejsze regulacje z reguly przyznajg prymat poprzez deklaracje niezbednosci

peinej zgodnosci z przepisami tej konwencji*®;

2 publ.: Dz. Urz. UE L 2007.199.40 ze zm., dalej jako ,rozporz adzenie Rzym II .

* publ:Dz.U.UE L Nr 299, str. 25-33, dalej jako ,dyrektywa 2008/95 “ lub ,dyrektywa
harmonizacyjna ”

“ Dz. Urz. UE z dnia 11 lutego 1989 r. nr L 40, s. 1-7; Dz. Urz. Polskie wyd. specjalne 2004, rozdz.
17,t. 1, s. 92; dalej jako ,dyrektywa 89/104 " lub ,dyrektywa harmonizacyjna "

> Porozumienie z 15.04.1994 ustanawiajgce Swiatowg Organizacje Handlu (WTO), publ: Dz.U.

21995 r. Nr 98, poz. 483 ze zm., dalej jako ,porozumienie WTO .
® publ.: Dz.U. 2 1996 r., Nr 32, poz. 143, dalej jako ,porozumienie TRIPS " lub ,TRIPS".

' publ.: Dz.U. z 1975 ., Nr 9, poz. 51 ze zm. dalej iako ,konwencja paryska ”).

¥ Tak np. ustep 13 preambuty dyrektywy 2008/95, zgodnie z ktérym:” wszystkie panstwa

cztonkowskie zwigzane sg Konwencjg paryska o ochronie wlasnosci przemystowej. Niezbedne jest,
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- Porozumienie madryckie z 14 kwietnia 1891 r. dotyczace miedzynarodowej

rejestracji znakow™®;

- oraz Protokét do Porozumienia madryckiego przyjety 27 czerwca 1989 r.%°, ktérego
strong — w przeciwienstwie do porozumienia madryckiego - jest takze Wspolnota
Europejska, jako zwigzek panstw, co umozliwito powigzanie regionalnego systemu
znaku wspolnotowego z systemem miedzynarodowej rejestracji znakow. Polska jest

strong zaréwno porozumienia madryckiego, jak i protokotu do tego porozumienia.

W zakresie, w jakim bedzie to potrzebne do zobrazowania odrebnosci omawianych
przedmiotow prawa wiasnosci przemystowej, odnosi¢ sie bede takze do przepisow
wykonawczych. W odniesieniu do wzoréw wspdélnotowych sg to:

- rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujgce
rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspolnotowego znaku

towarowego?;

- rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2869/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie optat
na rzecz Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i
wzory)?® ostatnio zmienione rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 355/2009 z dnia 31

marca 2009, ktére weszto w zycie od 1 maja 2009%.

Natomiast w odniesieniu do znakoéw krajowych podstawowymi aktami wykonawczymi
sa:
- rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie

dokonywania i rozpatrywania zgtoszen znakéw towarowych?*, oraz

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie optat

zwigzanych z ochrong wynalazkéw, wzorow uzytkowych, wzoréw przemystowych,

aby przepisy niniejszej dyrektywy byty w peini zgodne z przepisami tej konwencji. Niniejsza dyrektywa
nie powinna mie¢ wptywu na zobowigzania panstw czionkowskich wynikajgce z tej konwencji.”

¥ publ.:Dz.U. z 1993 r., nr 116, poz. 514 i 515, dalej jako ,porozumienie madryckie
2 publ. Dz.U. z 2003 1., nr 13, poz.129, dalej jako ,protokét madrycki .

2L publ.: Dz.U.UE L Nr 303 z 15.12.1995, str. 1-32; Polskie wydanie specjalne: Rozdziat 17, Tom 01,
str. 189 -220, dalej jako ,rozporz adzenie nr 2868/95 .

2 publ.: Dz.U.UE.L.1995.303.33, ze zm., wersja skonsolidowana Dz.U.UE-sp.09-1-291, dalej jako
.fozporz adzenie nr 2869/95 ”.

2% publ.:Dz.U.UE.L.2009.109.3, dalej jako ,rozporz adzenie nr 355/2009 ".
?Dz. U. 22002 r. nr 115, poz. 998 i z 2005 r. Nr 109, poz. 911, dalej jako ,ZgtZnTowR .
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znakéw towarowych, oznaczen geograficznych i topografii ukladéw scalonych®,
ostatnio zmienione rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 26 lutego 2008 r.%°.

Istotne znaczenie dla kwestii proceduralnych zwigzanych ubieganiem sie o ochrone

znakOw majg takze:

- miedzynarodowa klasyfikacja towaréw i ustug’’ sporzadzona na podstawie
porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z 15 czerwca 1957 r.?®; Zobowigzuje ono
panstwa-sygnatariuszy do stosowania zawartej w porozumieniu klasyfikacji jako
jedynej lub dodatkowej. W prawie polskim dla celow rejestracji (krajowych) znakéw
towarowych stosuje sie klasyfikacje nicejska jako jedyng (por. 8 7 ust. 2
ZgtZnTowR). Zgodnie z zasada 2 rozporzadzenia nr 2868/95, do Kklasyfikacji
towarow i ustug, do ktérych oznaczania przeznaczony jest znak wspoélnotowy, takze
stosuje sie klasyfikacje nicejskg. UHRW uczestniczy jednak od 2008 roku
w pracach zmierzajacych do dalej idgcej harmonizacji wykazu towaréw i ustug

w jezyku angielskim w ramach bazy danych o nazwie EuroClass®.

- miedzynarodowa klasyfikacja elementdw obrazowych znakéw towarowych®
wprowadzona na podstawie porozumienia wiedenskiego ustanawiajgcego
miedzynarodowg klasyfikacje elementow graficznych znakéw z 12 czerwca
1973 1.3

% Dz.U. 2 2001 r. 90, poz. 1000 ze zm., dalej jako ,,OptatyR ".
%6 Dz.U. z 2008 nr 41 poz. 241.

2 Dalej jako ,klasyfikacja nicejska ”. Od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2011 obowigzywata IX
edycja klasyfikacji nicejskiej. Aktualnie od 1 stycznia 2012 obowigzuje X edycja.

%8 publ.: Dz.U. z 2003 r., nr 63, poz. 583 ze zm., dalej jako ,porozumienie nicejskie "
29 Wiecej pod adresem: http://oami.europa.eu/ec2/static/html/about-en.html

% Dalej jako ,klasyfikacja wiede riska”.

1 publ. Dz. U. 22003 r. nr 172, poz. 1669, dalej jako ,porozumienie wiede nskie”.
7



I.2. Zarys europejskiego prawa znakéw towarowych

Na wstepie konieczne jest omoéwienie podstawowych zagadnien dotyczgcych
wzajemnych relacji pomiedzy wymienionymi wyzej aktami normatywnymi rangi

miedzynarodowej, w tym europejskiej oraz krajowej.

Przyjmuje sie, ze prawo znakow towarowych to catloksztalt norm prawnych
regulujgcych zgtaszanie, rejestrowanie, uzywanie i ochrone zarejestrowanych
znakow towarowych, jak réwniez uzywanie i ochrone nie zarejestrowanych znakéw
towarowych®. Stad europejskie prawo znakéw towarowych winno byé rozumiane
jako catoksztalt wspdlnotowych norm prawnych (acquis communautaire)

regulujacych wskazane wyzej zagadnienia®.

Ani Traktat ustanawiajacy Wspélnote Europejska®, przemianowany nastepnie na
,Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”®, ani Traktat o Unii Europejskiej *°, nie
zawierajg wprost regulacji dotyczacej znakéw towarowych. W pierwszym okresie
istnienia Wspolnoty Europejskiej przedmiotem interpretacji byly przepisy prawa
pierwotnego dotyczace swobody przeptywu towarow (art. 28-30 TWE). System
rozstrzygania kolizji pomiedzy swobodg przeptywu towaréw na wspoélnym rynku
a terytorialnym charakterem krajowych praw do znakoéw towarowych zostat

wypracowany w kilkudziesieciu wyrokach Trybunat Sprawiedliwosci®’.

%2 por. R. Skubisz, Prawo znakéw towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, str. 25 oraz M. Zatucki,
Europejskie prawo znakoéw towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2009, str. 14.

% por. M. Zatucki, Europejskie prawo znakéw towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa
2009, str. 13-14.

% Traktat Ustanawiajgcy Wspolnote Europejskg z 25.03.1957 r., Dz. Urz. WE C 2006.321 E. 1, dalej
jako ,TWE".

*® Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, publ.: Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm. - wersja
skonsolidowana: Dz. Urz. WE C 2012.326.47, dalej jako ,TFUE".

% Traktat o Unii Europejskiej, publ.: Dz.U z 2004 r. Nr 90, poz.863/30 ze zm. — wersja skonsolidowana
Dz. Urz. WE C 2012.326.13,dalej jako: , TUE".

%" Do wazniejszych wyrokéw ETS w tym zakresie naleza: wyrok z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie nr
102/77 Hoffmann- La Roche & Co AG przeciwko Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer
Erzeugnisse mbH, Zb. Orz. 1978, s. 1139, z dnia 10 pazdziernika 1978 r. w sprawie nr 3/78
Centrafarm BV przeciwko American Home Products Corporation, Zb. Orz. 1978, s.1823, wyrok z dnia
11 lipca 1996 r. w sprawie C-436/93 Bristol-Myers Squibb przeciwko Paranova A/S; C.H. Boehringer
Sohn, Boehringer Ingelheim KG i Boehringer A/S przeciwko Paranova A/S oraz Bayer
Aktiengesellschaft i Bayer Danmark A/S przeciwko Paranova A/S, Zb. Orz. 1996, s.I-3457., wyrok
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Ze wzgledu na duze znaczenie znakow towarowych w gospodarce Unii Europejskiej
ich sytuacja prawna uregulowana zostala takze poprzez unijne akty prawa wtérnego.
Przy czym przyjecie rozporzadzenia Nr 40/94 (zastgpionego obecnie przez
rozporzadzenie nr 207/2009) poprzedzat okres harmonizacji prawa panstw
cztonkowskich przeprowadzany w oparciu o dyrektywe. Przez wiele lat podstawowy
akt wtérnego prawa wspolnotowego w dziedzinie znakéw towarowych stanowita
dyrektywa 89/104. Powotana dyrektywa zostata zastgpiona dyrektywg 2008/95. Ten
nowy akt nie zawiera istotnych réznic w stosunku do dyrektywy 89/104°%. Bogate
orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci wydane wczesniej na tle dyrektywy 89/104,

jak rowniez stanowisko piSmiennictwa, pozostajg zatem w petni aktualne.

Rozporzadzenie nr 207/2009 (a takze jego wcze$niejsza wersja) postrzegane jest
jako finalne osiggniecie procesu harmonizacji prawa znakow towarowych w ramach
Unii Europejskiej. Na gruncie tego aktu stworzono mozliwo$¢ uzyskania jednolite]
ochrony na znak towarowy na obszarze Unii Europejskiej, na podstawie jednolitej
procedury rejestracyjnej. Taka jednolita regulacja na ptaszczyznie unijnej otwiera
droge dla zniesienia barier w swobodnym przeptywie towaréw i ustug (por. pkt. 2-4

preambuty rozporzadzenia nr 207/2009).

Administracja systemu znakéw wspoélnotowych zostata powierzona utworzonemu na

podstawie rozporzadzenia Nr 40/94 Urzedowi Harmonizacji Rynku Wewnetrznego,

z dnia 11 lipca 1996 r. w potgczonych sprawach Eurim-Pharma Arzneimittel GmbH przeciwko
Beiersdorf AG (C-71/94), Boehringer Ingelheim KG (C-72-94) i Farmitalia Carlo Erba GmbH (C-73/94),
Zb. Orz. 1996, s. 1-0360, wyrok z dnia 12 pazdziernika 1999 r. w sprawie C-379/97 Pharmacia &
Upjohn SA przeciwko Paranova A/S, Zb. Orz. 1999, s |-6927, wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r.
w sprawie C-443/99 Merck, Sharp & Dohme GmbH przeciwko Paranova Pharmazeutika Handels
GmbH, Zb. Orz. 2002, s.I-3703, wyrok z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie C-143/00, Boehringer
Ingelheim KG i Boehringer Ingelheim Pharma KG przeciwko Swingward Ltd.; Boehringer Ingelheim
KG i Boehringer Ingelheim Pharma KG przeciwko Dowelhurst Ltd.; Glaxo Group Ltd przeciwko
Swingward Ltd., Boehringer Ingelheim KG i Boehringer Ingelheim Pharma KG przeciwko Dowelhurst
Ltd., Glaxo Group Ltd i Welcome Foundation Ltd. przeciwko Dowelhurst Ltd.; SmithKline Beecham
plc, Beecham Group plc i SmithKline and French Laboratories Ltd. przeciwko Dowelhurst Ltd. oraz Eli
Lilly and Co. Przeciwko Dowelhurst Ltd., Zb.Orz. 2002, s.I-3759; por. R. Skubisz w: R. Skubisz (red.),
Wiasnos¢ przemystowa. Orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Wsp6lnot Europejskich, Sgdu
Pierwszej Instancji i Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego z komentarzami, Warszawa 2008,
str.399 i n.

¥ Na temat porzadkowego charakteru zmian wprowadzonych w nowej wersji dyrektywy por: E.
Jaroszynska-Koztowska, M. Trzebiatowski, Dyrektywa o znakach towarowych ,po liftingu”, Monitor
Prawniczy 01/2009, s. 32-35.



ktéry ma siedzibe w Alicante (Hiszpania)*®. Urzad ten posiada osobowo$é prawng

I korzysta z samodzielnosci finansowej i administracyjnej.

Dzieki przystapieniu Wspdélnoty Europejskiej do protokotu madryckiego* i nowelizacji
rozporzadzenia nr 40/94, ktéra weszta w zycie z dniem 01.10.2004** powigzano
system wspdlnotowy z systemem madryckim. Zgodnie z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 2
ust. 4 protokotu mozliwe stato sie uzyskanie ochrony znaku wspdélnotowego przez
jego rejestracje miedzynarodowq. Protokdt stworzyt rowniez mozliwos¢ uznania
zgtoszenia znaku wspolnotowego za znak bazowy dla jego rejestracji
miedzynarodowej (art. 2 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 4). Na gruncie przepisu art. 146 ust.
1 i 2 rozporzadzania nr 207/2009 umozliwiono zgtaszajgcym unijne znaki towarowe
I uprawnionym z rejestracji tych znakow ubieganie sie 0 miedzynarodowg ochrone,
przez dokonanie zgloszenia miedzynarodowego na mocy protokotu. Takze
odwrotnie: uprawnionym z rejestracji na mocy protokotu umozliwiono wnioskowanie
o ochrone ich znakéw towarowych w ramach systemu znaku wspdlnotowego (art.
151 rozporzadzania nr 207/2009). Ponadto zarejestrowany lub zgtoszony znak
miedzynarodowy uznany zostat za znak wcze$niejszy, stanowigcy przeszkode
w udzieleniu prawa na znak wspollnotowy (art. 8 ust. 2 lit. a pkt iii oraz lit. b
rozporzadzenia nr 207/2009). Do przyjecia takiej samej zasady zobowigzane zostaty
wszystkie panstwa cztonkowskie (art. 4 ust. 2 lit. a pkt iii oraz lit. ¢ dyrektywy
2008/95). Zmiany o zasadniczym znaczeniu wprowadzone zostaly takze do
procedury systemu znakdéw wspélnotowych. | tak, z punktu widzenia specyfiki
regulacji wspélnotowej wobec krajowej, w kontekscie zgtoszen miedzynarodowych
znaczaca jest mozliwos¢ zastrzezenia w zgtoszeniu lub po rejestracji znaku
miedzynarodowego, ktéry wskazuje UE, daty starszenstwa wcze$niejszego znaku
krajowego, w tym zarejestrowanego na mocy innych porozumien miedzynarodowych
obowigzujacych w danym panstwie (art. 153). Badanie bezwzglednych przeszkod
przeprowadza sie wedlug takich samych zasad, jak zgtoszenie znaku

% Dalej jako ,UHRW" lub ,OHIM".

0 Decyzja Rady z dnia 27 pazdziernika 2003 r. zatwierdzajgca przystgpienie Wspdlnoty Europejskiej
do Protokotu odnoszacego sie do Porozumienia madryckiego o miedzynarodowej rejestraciji znakdw,
przyjetego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (2003/793/EC).

“ Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1992/2003 z dnia 27 pazdziernika 2003 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 40/94 w sprawie wspoOlnotowego znaku towarowego w celu nadania
skutecznosci przystapieniu Wspolnoty Europejskiej do Protokotu odnoszacego sie do Porozumienia
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wspolnotowego. Zglaszajgcemu, w razie ustalenia istnienia takich przeszkadd,
przystuguje prawo zajecia stanowiska albo zrzeczenia sie lub ograniczenia ochrony
w odniesieniu do UE. Analogicznie, jak przy znaku wspélnotowym (art. 154
rozporzadzenia nr 207/2009) przedstawia sie procedura rozpatrywania przez Urzad
rejestracji miedzynarodowej punktu widzenia praw uprawnionych z wczesniejszych
zgtoszen i rejestracji znakéw wspolnotowych oraz krajowych (art. 155) oraz
procedura sprzeciwowa, z tym, ze termin na wniesienie sprzeciwu okreslony jest
odmiennie w przypadku rejestracji miedzynarodowych z wyznaczeniem wspolnoty
(art. 156). W odniesieniu do uznanej rejestracji miedzynarodowej mozliwe jest takze
zastgpienie nig znaku wspolnotowego (art. 157). Istotna pod wzgledem praktycznym
jest tez mozliwos¢ przeksztatcenia rejestracji miedzynarodowej wskazujacej UE, w
razie jej odrzucenia lub utraty jej skutecznosci, na zgtoszenie krajowe albo na samo
wskazanie na dane panstwo (lub panstwa) cztonkowskie. Jest przy tym zastrzezone
zachowanie dat rejestracji miedzynarodowej oraz praw pierwszenstwa i ewentualnie
wymienionej wyzej zasady starszenstwa (art. 159). System znaku wspoélnotowego
umozliwia rowniez przeksztaicenie (ogolnej) rejestracji miedzynarodowe] w
zgloszenie znaku wspolnotowego. W takiej sytuacji stosuje sie odpowiednio
wszystkie przedstawione zasady. Jednak, gdy wniosek o przeksztalcenie dotyczy
rejestracji miedzynarodowej wskazujgcej WE, a jego dane zostaly juz poddane
publikacji na podstawie przepisOw rozporzadzenia nr 207/2009, wylgczone jest
zastosowanie niektérych jego przepisbw, a mianowicie przepisow o0 badaniu
zgtoszenia, poszukiwaniach, publikacji, uwagach wobec zgtoszenia oraz o sprzeciwie
(art. 161).

Praktyczny aspekt potgczenia systemu rejestracji miedzynarodowej ze wspolnotowg
przejawia sie przed wszystkim w mozliwosci modyfikacji zakresu terytorialnego
pozadane] lub mozliwej ochrony. Nalezy przy tym mieC¢ na wzgledzie, ze znak
miedzynarodowy, jako wigzka praw krajowych, jest prawem trwalszym od znaku
wspoélnotowego. Dzieje sie tak mimo piecioletniego okresu zwigzania rejestracji
miedzynarodowe]j z rejestracjg bazowa, kiedy to w razie uniewaznienia rejestracji
bazowej upada takze rejestracji miedzynarodowa. Po tym okresie zaleznosSci,

pozbawienie skutku znaku miedzynarodowego w jednym z wyznaczonych panstw,

madryckiego dotyczacego miedzynarodowej rejestracji znakow przyjetego w Madrycie dnia 27
czerwca 1989 r. publ.: Dz.U. L 296 z 14.11.2003.
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nie wyklucza jego ochrony w pozostatych krajach. Tymczasem w przypadku znaku
wspolnotowego, jednolity charakter tego prawa sprawia, ze znak uniewazniany jest
w catlosci na obszarze calej wspolnoty. Jednak takze w przypadku znaku
wspoélnotowego, mozliwe jest ograniczenie terytorialne ochrony, poprzez jego
przeksztatcenie (konwersje) w zgloszenia w poszczegoélnych krajach  Unii
Europejskiej.

Atutem znaku wspolnotowego jest takze to, iz dla wypetnienia obowigzku jego
rzeczywistego uzywania za wystarczajgce moze zosta¢ uznana jego rzeczywista
eksploatacja na obszarze tylko jednego panstwa. W przypadku znaku
miedzynarodowego, aby nie stat sie on podatny na wygaszenie, obowigzek taki musi

by¢ spetniony w kazdym panstwie jego ochrony z osobna.

Ponadto za systemem wspolnotowym przemawia takze fakt, ze — odmiennie niz
w przypadku zgtoszenia miedzynarodowego - zakiada on tylko jedno badanie
bezwzglednych przeszkdéd rejestracji oraz zintegrowanag kontrole przeszkod

wzglednych.

Unia Europejska przystapita takze do porozumienia TRIPS*, wskutek czego jego
postanowienia staly sie integralna czescig unijnego porzadku prawnego. Do
porozumienia nalezg takze wszystkie panstwa czionkowskie Unii Europejskiej.

Polska jest w catosci zwigzana tym porozumieniem od dnia 1 stycznia 2000 r.*?

Celem TRIPS jest =zapobieganie ostabieniu 1 przeszkodom w handlu
miedzynarodowym, jednak bez uszczerbku dla znaczenia ochrony praw witasnosci
intelektualne,.

Mimo, ze TRIPS przejmuje faktycznie wiele unormowan dyrektywy 89/104 (obecnie
dyrektywy 2008/95), relacja przepisbw porozumienia TRIPS do prawa
obowigzujgcego w panstwach cztonkowskich UE, obejmujgcego prawo unijne
I prawo krajowe, nie jest oczywista. Podstawowa trudnos¢ dotyczy kwestii
dopuszczalnosci bezposredniego stosowania przepiséw porozumienia TRIPS, ktére

““podpisanego na zakoniczenie cyklu negocjacji handlowych tzw. Rundy Urugwajskiej (1986-1994),
w wyniku ktorej powstata Swiatowa Organizacja Handlu (WTO).

W dniu 28 grudnia 1995 Polska ztozyta bowiem odpowiednig notyfikacje i odroczyta stosowanie
wigkszosci (oprocz art. 3, art. 4 i art. 5) postanowien TRIPS.
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zawierajg w dziedzinie znakow towarowych normy samowykonalne. Obecnie
przyjmuje sie, ze bezposrednia stosowalno$¢ porozumienia TRIPS jest wykluczona,
jezeli dana dziedzina prawa zostata juz uregulowana przez przepisy unijne. W takim
przypadku nalezy w miare mozliwosci przeprowadzi¢, ktéra jest zgodna

z porozumieniem TRIPS.

Z uwagi na to, ze obszar prawa znakow towarowych jest w prawie unijnym
wyczerpujgco uregulowany w dyrektywie 2008/95 (dawniej dyrektywa 89/104) oraz
rozporzadzeniu nr 207/2009 (dawniej rozporzadzenie nr 40/94), z reguly nie bedzie
podstaw do bezposredniego zastosowania porozumienia TRIPS. Przy czym
przyjmuje sie, iz takze w sporadycznych sytuacjach gdy ,przepis prawa unijnego nie
reguluje danej kwestii. Nie moze to byé jednak podstawa do bezposredniego
zastosowania przepisow porozumienia TRIPS. Okolicznos¢ braku regulacji unijnej
w odniesieniu do jakiej$ konkretnej kwestii, w obszarze objetym w znacznej czesci

taka regulacja, nie wytacza spod kompetenciji unijnej tej sytuaciji***.

[.2.1. Harmonizacja prawa znakéw towarowych w ramac  h Unii Europejskiej

Polska, podobnie zresztg jak i inne kraje europejskie, przed czionkostwem w Unii
Europejskiej, zobowigzata sie do harmonizacji prawa krajowego ze wspolnotowym,
na mocy art. 68 i 69 uktadu stowarzyszeniowego ze Wspoélnotami®® (...) Dotyczyto to
m.in. ochrony wiasnosci intelektualnej. Stan ten pogtebit sie jeszcze na skutek

akcesji do Unii od 1 maja 2004 r.*°

Na mechanizmy harmonizacji sktada sie zarébwno obowigzek panstw cztonkowskich
implementowania dyrektywy, w okre$lonym terminie, do krajowego prawa

wewnetrznego, jak i nakaz wyktadni prawa krajowego, w $wietle prawa

4 Zob. tak, chociaz w innej dziedzinie, wyr. ETS z 7.10.2004 r., C-239/03, Komisja v. Francja, Zb.Orz.
2004, s. 1-9825, pkt 29 i 30, podaje za: R. Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) System Prawa Prywatnego.
Prawo wtasnosci przemystowej, t. 14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 387.

% Uktad Europejski ustanawiajacy stowarzyszenie miedzy Rzeczpospolitg Polskg z jednej strony
a Wspdlnotami Europejskimi i ich panstwami czionkowskimi z drugiej strony, sporzadzony w Brukseli
16.12.1991 r. publ.: Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38 ze zm., dalej jako Uktad Europejski.

“® por.M. Zatucki, Europejskie prawo znakéw towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa
2009, str.19.
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wspolnotowego, w stopniu, w jakim jest to tylko mozliwe (zasada prowspolnotowej

wyktadni prawa krajowego).

Takze w obszarze prawa znakow towarowych, panstwa cztonkowskie WE powinny
interpretowaé swoje przepisy krajowe w taki sposob, aby - o ile to tylko mozliwe -

zapewni¢ wyktadnie prawa krajowego zbiezng, z przepisami dyrektywy nr 2008/95.

W ramach implementacji dyrektywy Polska zobowigzana jest do wprowadzenia jej
norm (przynajmniej tych, co od ktorych jest to obligatoryjne) do krajowego porzadku
prawnego w formie aktébw powszechnie obowigzujagcego prawa oraz do
powstrzymywania sie od przyjmowania regulacji krajowych sprzecznych z dyrektywa.
Wykonywanie tak rozumianego obowigzku implementacji zabezpiecza zasada
solidarnosci ustanowiona w art. 10 TWE. Stosownie do tej zasady panstwa
cztonkowskie podejmujg wszelkie wtasciwe srodki ogoélne lub szczegdlne w celu
zapewnienia wykonania zobowigzan wynikajacych z TWE oraz dziatan organdéw
Wspolnot Europejskich, jak réwniez ufatwiajg wypetnianie ich zadan (aspekt
pozytywny zasady solidarnosci), a takze powstrzymujg sie od podejmowania tych
srodkow, ktére moglyby zagrozi¢ realizacji celow TWE (aspekt negatywny zasady

solidarnosci).

Tak wczesniejsza, jak i aktualnie obowigzujgca dyrektywa harmonizacyjna, zmierza
do ujednolicania przepisow wewnetrznych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
dotyczacych znakéw towarowych. Nie zastepuje jednak ustawodawstwa krajowego
w tej dziedzinie. Jej celem jest jedynie zharmonizowanie czesci - chociaz bardzo

istotnej - przepiséw krajowych w tej dziedzinie.

Ta harmonizacja nie jest jednak catkowita. Jak bowiem wynika z czwartego akapitu
preambuty dyrektywy 2008/95 za wystarczajgce uznane zostato ,ograniczenie tego
procesu do tych przepisbw prawa krajowego, ktére w sposoOb najbardziej

bezposredni oddziatujg na funkcjonowanie rynku wewnetrznego®.

Przy czym dyrektywa 2008/95 nie dokonuje harmonizacji przepisow proceduralnych

rejestracji znakow towarowych. Zgodnie z akapitem széstym preambuty, panstwom

cztonkowskim pozostawia sie swobode ustalania przepisow proceduralnych

dotyczacych rejestracji, wygasniecia i niewaznosci znakéw towarowych nabytych

przez rejestracie. Mogq one, na przyktad, okres$lac forme rejestracji znaku
14



towarowego oraz procedury w sprawie uniewaznienia, decydowac o tym, czy prawa
wczes$niejsze powinny by¢é powotywane w procedurze rejestracji albo w procedurze
w sprawie uniewaznienia badz w obu procedurach, oraz, jezeli dopuszczajg one
powotywanie praw wczesniejszych w procedurze rejestracji, moga stosowaé
procedure wnoszenia sprzeciwu lub procedure badania z urzedu, badz oba rodzaje
procedur. Panstwa czionkowskie powinny zachowa¢ swobode ustalania skutkow

wygasniecia lub niewaznosci znakow towarowych.

Powyzsze skutkuje tym, ze niektére obszary krajowego prawa znakow towarowych
nie powinny wykazywac istotnych roznic w stosunku do regulacji wspoélnotowej, inne
obszary nie muszg, ale mogq zosta¢ dostosowane do regulacji unijnej, za$ szereg

obszaréw pozostawiony jest catkowicie w gestii prawa krajowego.

Do obszarow, ktore sa objete przepisami obligatoryjnymi dyrektywy 2008/95
harmonizacyjnej nalezg m.in. normy art. 5 ust. 1 lit (a) i lit. (b) (ochrona
zarejestrowanego znaku towarowego w granicach niebezpieczehstwa wprowadzenia
w bitad), art. 7 (wspolnotowe wyczerpanie prawa z rejestracji znaku towarowego), czy

art 12 (podstawy wygasniecia prawa z rejestracji znaku towarowego).

Przyktadem fakultatywnej regulacji dyrektywy 2008/95 sa: przepis art. 4 ust. 5
(wytaczenie mozliwosci wydania decyzji o odmowie lub uniewaznieniu prawa z
rejestracji poézniejszego znaku towarowego, jezeli uprawniony z rejestracji
wczeshiejszego znaku towarowego wyrazit zgode na rejestracje pozniejszego znaku
towarowego) oraz art. 5 ust. 2 (rozszerzona ochrona renomowanych znakow
towarowych). Nalezy jednak zauwazyé, ze je$li Panstwo zdecyduje sie na
wprowadzenie takich fakultatywnych instytucji do wiasnego porzadku prawnego, to

winny one odpowiadaé regulacji zawartej w dyrektywie®*”.

Do obszardw nie objetych jakimikolwiek przepisami dyrektywy 2008/95 nalezg m.in.
takie kwestie jak: tryb przeniesienia prawa z rejestracji znaku towarowego,
mozliwo$¢ ustanowienia sublicencji na uzywanie znaku towarowego, mozliwos¢
ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na prawie z rejestracji znaku

towarowego, instytucja uzywacza uprzedniego, okreslenie jako dozwolonego

" Szerzej nt. realizacji obowigzku implementacyjnego przez panstwa cztonkowskie patrz A. Lazowski
w: A. tazowski (red.), Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze. Meritum, Warszawa
2008, str.185i n.
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uzywania znaku towarowego w stownikach i innych podobnych publikacjach. W tym
zakresie panstwa cztonkowskie zachowujg dowolnos¢ zardwno co do samego faktu
wprowadzenia odpowiedniej regulacji, jak i ksztattu tej regulacji, pod warunkiem, ze
wprowadzona regulacja nie bedzie sprzeczna z trescig, ogolnym uktadem i celami

dyskutowanej dyrektywy.

Obecnie obowigzujgca ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo witasnosci
przemystowej zreformowata krajowy system ochrony wiasnosci przemystowej.
Z zalozenia miata ona dostosowaé¢ dotychczasowy system do wymogdéw acquis
communautaire, a takze do zobowigzan wynikajgcych z porozumienia TRIPS. W
bardziej precyzyjny sposob dostosowano niektére uregulowania do brzmienia
przepisow Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw Panstw Cztonkowskich w zakresie znakow
towarowych oraz Rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie wspoélnotowego znaku
towarowego, eliminujac nieuzasadnione rdznice terminologiczne, oraz bardziej
szczegotowo definiujgc pojecie ‘ryzyka wprowadzenia w biad’; normy Dyrektywy
89/104/EWG byly nie tylko kanwag dla przepiséw dotyczacych w szczegolnosci
definicji oznaczen, ktére mogg by¢ uznane za znaki towarowe podlegajgce ochronie,
ale takze dla przepis6w w zakresie podobienstwa znakéw towarowych, przestanek
odmowy rejestracji i uniewaznienia, zakresu praw z rejestracji znakdéw towarowych,
pojecia uzywania i skutkéw braku uzywania znakoéw towarowych, a takze zasad
udzielania licencji i przenoszenia praw z rejestracji znakéw towarowych.
Harmonizacja prawa polskiego objeta takze takie przestanki braku zdolnosci
rejestrowej, jak podobienstwo znaku towarowego do zarejestrowanego oznaczenia
geograficznego czy tez identyczno$é ze znakiem powszechnie znanym. (...) Efektem
standaryzacji prawa polskiego jest takze zmiana wprowadzona w obrebie przepiséw

dotyczacych uniewaznienia i wygasniecia prawa ochronnego na znak towarowy.” *®

Natomiast w celu dostosowania polskiej regulacji do ochrony wynikajgcej
z Porozumienia TRIPS wprowadzono do PWP m.in. pojecie znaku podrobionego,

uregulowano relacje miedzy ochrong znakoéw towarowych i oznaczen geograficznych

8 A. Adamczak Ochrona znakéw towarowych w warunkach czionkostwa Polski w Unii Europejskiej —
zagadnienia wybrane (w:) Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen
geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa 2004, str.5-6.
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z uwzglednieniem wzmocnionej ochrony oznaczen geograficznych dla win i napojéw

alkoholowych®,

Z uwagi na zakres tematyczny niniejszego opracowania, uwaga zostanie poswiecona
przede wszystkim tym obszarom prawa znakéw towarowych, w Kktorych
implementacja prawa wspolnotowego byta fakultatywna i nie zostata w polskim
porzadku prawnym przeprowadzona. W tym obszarze najpetniej ujawnia¢ sie beda
bowiem rdznice miedzy regulacjg wspolnotowg a krajowa. Przy czym rozbieznosci
miedzy regulacjg unijng a prawem polskim niejednokrotnie najpetniej dochodza do

gtosu w wyktadni prawa ujawnionej w orzecznictwie.

Kolejnym obszarem zainteresowania na potrzeby niniejszego opracowania sg te
instytucje systemu wspolnotowych znakoéw towarowych, ktérych specyfika
w stosunku do znaku krajowego wynika z immanentnych cech znaku
wspolnotowego, jako jednolitego prawa wytacznego o charakterze ponadkrajowym
(regionalnym).

[.2.2. Zasada bezpo sredniego stosowania prawa unijnego i jego nadrz  edno Sci

w stosunku do prawa krajowego

Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 1 Konstytucji ratyfikowana umowa miedzynarodowa,
po jej ogtoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi czesc¢
krajowego porzadku prawnego i jest bezposrednio stosowana, chyba ze jej

stosowanie jest uzaleznione od wydania ustawy>°.

Normy prawa miedzynarodowego wchodzg do krajowego porzadku prawnego i sg
bezposrednio stosowane, o ile majg charakter norm samowykonalnych, tj. okreslajg

W SposOb jasny, precyzyjny i bezwarunkowy zachowanie swoich adresatow.

* Por. A. Adamczak Ochrona znakéw towarowych w warunkach cztonkostwa Polski w Unii

Europejskiej — zagadnienia wybrane (w:) Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych
i oznaczenn geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004, str. 6.

® Na temat zgodnosci Traktatu Akcesyjnego z Konstytucja RP, charakterystyki zwigzania

Rzeczypospolitej Polskiej prawem Unii Europejskiej oraz relacji miedzy prawem unijnym a polskg
Konstytucjg wypowiedziat sie Trybunat Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 maja 2005 r. (sygn. akt
K 18/04).
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Ponadto umowa miedzynarodowa ma pierwszenstwo przed ustawa, jezeli ustawy tej
nie da sie pogodzi¢ z umowg (art. 91 ust. 2 Konstytucji). Powotany przepis ustanawia
zasade pierwszenstwa norm prawnomiedzynarodowych w stosunku do krajowych
ustaw. Po trzecie, prawo stanowione przez organizacje miedzynarodowe jest
stosowane bezposrednio®! i ma pierwszenstwo przy kolizji z ustawami (art. 91 ust. 3
Konstytucji). Ten przepis, niezaleznie od regulacji traktatbw zatozycielskich
Wspolnoty Europejskiej (Unii Europejskiej), ustanawia zasade bezposredniego

stosowania prawa unijnego i jego nadrzednosci w stosunku do prawa polskiego.>?

Zasada ta jest potwierdzona w art. 1 traktatu akcesyjnego oraz art. 10 TWE, w mys$l|
ktorego Rzeczpospolita Polska, jako panstwo czionkowskie Unii Europejskiej, jest
obowigzana stosowac prawo unijne. Przy czym niejednokrotnie przy ustalaniu tresci
norm prawa unijnego zasadnicze znaczenie bedzie miatlo orzecznictwo Trybunatu

Sprawiedliwosci.

Stosowanie przepisébw prawa polskiego powinno zatem nastepowaé przy

uwzglednieniu regulacji prawa unijnego i norm prawa miedzynarodowego.

Przy czym przepisy konwencji paryskiej, ktére zawierajg normy samowykonalne, co
do zasady sg stosowane bezposrednio w odniesieniu do stanow faktycznych, ktére
nie sg uregulowane przez prawo unijne. Jednak, z uwagi na to, ze prawo unijne
zawiera obszerne regulacje w dziedzinie znakéw towarowych, to przepisy tej
konwencji, podobnie jak w przypadku TRIPS powinny byé uwzglednione jedynie przy
interpretacji przepisbw prawa unijnego i prawa polskiego. Bezposrednio stosowane
w tej dziedzinie mogq natomiast by¢ tylko w tych sytuacjach, gdy przepisy prawa
unijnego odsytajg bezposrednio do konkretnych postanowieh konwencji — tak jak to
ma np. miejsce w odniesieniu do ograniczenia dopuszczalnosci rejestracji znakow
zawierajgcych symbole zastrzezone na rzecz panstw, organizacji miedzynarodowych

itp. (art. 7 ust. 1 pkt h oraz i rozporzadzenia nr 207/2009).

Przepisy innych uméw miedzynarodowych w dziedzinie prawa znakoéw towarowych,

ktdrych strong sg zarowno panstwa cztonkowskie, jak i Unia Europejska, stanowig

>t Szerzej nt. tzw. ,prywatyzacji” prawa wspolnotowego A. Jurkowska, O ,prywatyzacji” prawa

wspolnotowego i jej skutkach, Europejski Przeglad Sadowy nr 09/2006, str.12 i n.

5 Szerzej nt. zasady prymatu prawa wspoélnotowego patrz S. Majkowska-Szulc w: A. Lazowski (red.),
Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze. Meritum, Warszawa 2008, str. 289 i n.
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zrodto prawa unijnego i moga by¢ stosowane bezposrednio. Ewentualny konflikt
pomiedzy konkretnymi postanowieniami tych umow i normami pochodnego prawa
unijnego rozstrzyga sie wedtug zasad ogoélnych prawa unijnego. Przepisy umow
miedzynarodowych w dziedzinie prawa znakow towarowych, do ktorych nie nalezy
Unia Europejska, a zostaty ratyfikowane przez panstwa cztonkowskie, mogg by¢ — w
zaleznosci od konkretnej sytuacji — stosowane bezposrednio badz uwzglednione przy
interpretacji prawa polskiego, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z prawem

unijnym.>®

Mimo poprzedzajgcego akcesje Polski do Unii Europejskiej okresu dostosowywania
prawa krajowego do regulacji unijnych, regulacje 1 zakresy ochrony we

wspoélnotowym i krajowym systemie ochrony znakéw towarowych nie sg jednolite.

Nalezy sie spodziewac, ze przy respektowaniu zasady bezposredniego stosowania
i obowigzywania prawa wspolnotowego oraz jego nadrzednosci w stosunku do prawa
krajowego istniejgce nadal réznice (szczegolnie w zakresie wyktadni przepiséw i ich

stosowania) bedg stopniowo niwelowane.

*% R. Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wiasnosci przemystowej t.14b,
R. Skubisz (red.), Warszawa 2012, str. 421
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. Podstawowe cechy systemowe wspdlnotowego znaku

towarowego

Podstawowe cechy znaku wspoélnotowego skorelowane sg z podstawowymi

zasadami unijnego prawa znakow towarowych.

W uzasadnieniu postanowienia z 11.01.2007 r., Il CSK 343/06 Sad Najwyzszy
przyjat, ze ,unijne prawo znakoéw towarowych opiera sie na trzech podstawowych
zasadach: autonomii, jednolitosci i koegzystencji prawa wspoélnotowego i krajowego.
Wigzg sie z nimi rébwniez jeszcze inne zasady: ekwiwalencji (rownorzednosci) oraz

funkcjonalnosci systemowej, w tym zasady pierwszenstwa i senioratu.”*

[I.1. Autonomiczny charakter znaku wspolnotowego

Na realizacje zasady autonomicznosci znaku wspolnotowego skladajg sie zaréwno
przepisy materialne, okre$lajgce skutki tego znaku, jak i uwarunkowania faktyczne
I formalne zwigzane z procedurg udzielania i utrzymywania ochrony, stwierdzania jej

wygasniecia i uniewaznienia.

[1.1.1. Urzgd Harmonizacji w ramach Rynku Wewn etrznego (znaki towarowe

i wzory)

W wylgczne uprawnienia w tym zakresie przedsiebrania srodkow administracyjnych
w odniesieniu do znakéw wspdlnotowych na poziomie wspdélnotowym wyposazony
zostat - jako wspoélnotowy organ wykonawczy - Urzad Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory). Siedzibg UHRW jest Alicante w Hiszpanii.
Urzad ten posiada osobowos¢ prawng. Jest on niezalezny w sprawach technicznych

I posiada autonomie prawng, administracyjng i finansowa. Funkcjonuje w ramach

> Por. postanowienie SN z 11.01.2007 r., Il CSK 343/06, publ. LexPolonica nr 1114214. Tak tez
Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wiasnosci przemystowej t. 14b, red:
R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 408.
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prawa wspdlnotowego, nie naruszajac kompetenciji instytucji wspélnotowych.>® Takze
wyposazenie UHRW w autonomiczny budzet, ktérego przychody pochodzag gtéwnie
z opfat ponoszonych przez uzytkownikOw systemu, ma stuzyé zapewnieniu jego

petnej autonomii i niezaleznosci (por. pkt 18 preambuty rozporzadzenia nr 207/2009).

Z drugiej strony - dla zapewnienia ochrony prawnej stronom, ktérych dotyczg decyzje
Urzedu - przewidziano trojinstancyjno$¢ postepowania. Ustanowiono przepisy
umozliwiajgce odwotywanie sie od decyzji ekspertow oraz réznych wydziatow
Urzedu. Jezeli organ administracyjny, ktorego decyzja jest zaskarzona nie zmienia
decyzji, istnieje mozliwos¢ odwotania sie do Izby Odwotawczej Urzedu, ktéra
rozstrzyga w tej sprawie jako organ Il instancji. Orzeczenia lzb Odwotawczych sg
z kolei zaskarzalne do Sadu (wczesniej ,Sadu Pierwszej Instancji Wspolnot
Europejskich”, zas wyroki tego Sadu — do Trybunatu Sprawiedliwosci Wspdlnot
Europejskich (pkt 13 preambuty, art. 58 i n. rozporzadzenia nr 207/2009).

Na mocy art. 225 ust. 1 akapit pierwszy Traktatu WE Sad Pierwszej Instancji
Wspolnot Europejskich [obecnie ,Sad”] jest wlasciwy do rozpoznawania w pierwszej
instancji skarg okreslonych w szczegdlnosci w art. 230 Traktatu WE, z wyjatkiem
skarg powierzonych izbom sadowym lub skarg zastrzezonych na mocy Statutu dla
Trybunatu Sprawiedliwosci. Wiasciwos¢ przyznana Trybunatowi Sprawiedliwosci na
mocy niniejszego rozporzadzenia w sprawach uniewazniania i zmiany orzeczen
sqdow odwotawczych jest odpowiednio wykonywana w pierwszej instancji przez Sad

(pkt 14 preambuty).

[1.1.2. Przedmiotowy zakres praw wyt gcznych

Prawo ze znaku wspdélnotowego uzyskuje sie wylgcznie poprzez rejestracje (art. 6),
ktorej dokonuje UHRW. ,Fakt uzywania nie konstytuuje prawa podmiotowego do
znaku towarowego, chyba ze jest to znak powszechnie znany. Zasada ta wigze
prawo do znaku wspdllnotowego ze zgtaszajacym, a nie z jego tworcg, autorem czy

uzywajacym (z wyjatkiem znaku towarowego nielojalnego agenta, gdzie

*® Por. pkt. 12 preambuty i Tytut XII rozporzadzenia nr 207/2009.
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zleceniodawca, jako rzeczywisty uprawniony do znaku, moze zachowaé wszelkie

prawa do znaku mimo jego rejestracji na rzecz takiego agenta - art. 11 i 18)"°,

Reguta, w mysl ktorej znak wspolnotowy ma charakter autonomiczny, sformutowana
zostata w art. 14 ust. 1 zd. 1 rozporzadzenia nr 207/2009. Wedtug tego przepisu
skutki wspdlnotowego znaku towarowego podlegajg wylgcznie przepisom tego

rozporzadzenia.

Skutki wspolnotowego znaku towarowego okre$lone zostaty w art. 9 rozporzadzenia
nr 207/2009 w sposob dwojaki. Od strony pozytywnej zakres praw wytgcznych
opisany zostat ogélnie. Zgodnie z ust. 1 zd. 1 tego przepisu ,wspoélnotowy znak
towarowy przyznaje wiascicielowi wytgczne prawa do tego znaku”.

Natomiast negatywny aspekt prawa wytacznego na znak wspolnotowy rozpisany
zostat bardziej szczegdtowo w ust. 1 zd. 2 oraz ust. 21 3 art. 9, a takze w art. 10 11
rozporzadzenia 207/2009. | tak, wkasciciel znaku wspdlnotowego jest uprawniony do
zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadajg jego zgody, uzywania
w obrocie handlowym: (a) oznaczenia identycznego ze wspolnotowym znakiem
towarowym dla towarow lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych wspoélnotowy znak
towarowy jest zarejestrowany; (b) oznaczenia, w przypadku ktérego z powodu jego
identycznosci lub podobienstwa do wspdélnotowego znaku towarowego oraz
identycznosci lub podobienstwa towarow lub ustug, ktérych dotyczy wspolnotowy
znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w bigd
opinii publicznej; przy czym prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad obejmuje
rowniez prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym; (c)
oznaczenia identycznego lub podobnego do wspdlinotowego znaku towarowego
w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore nie sg podobne do tych, dla ktorych
zarejestrowano wspolnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy sie on renomg
we Wspdlnocie i w przypadku, gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej
przyczyny powoduje nienalezng korzy$¢ z powodu lub jest szkodliwe dla

odrdzniajgcego charakteru lub renomy wspolnotowego znaku towarowego.

*® R. Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wiasnosci przemystowej,
t. 14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 411.

%% Uktad Europejski ustanawiajgcy stowarzyszenie miedzy Rzeczpospolitg Polskg z jednej strony
a Wspolnotami Europejskimi i ich panstwami czionkowskimi z drugie;.
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W przypadkach wskazanych powyzej, mogg by¢é zakazane w szczegolnosci
nastepujgce dziatania: (a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich
opakowaniach; (b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich
magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i Swiadczenie
ustug pod tym oznaczeniem; (c) przyw6z Ilub wywo6z towar6w pod takim
oznaczeniem®’; (d) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych [i]*®

w reklamie (art. 9 ust. 2).

Mimo, ze odnos$ne przepisy zostaly implementowane z dyrektywy harmonizacyjnej,
polski ustawodawca przy okreslaniu zakresu praw wylgcznych na znak krajowy
przyjat odmienng technike legislacyjng niz ustawodawca unijny. Jednak przyjeta
w polskiej ustawie technika legislacyjna, aczkolwiek rozna od tej zastosowanej
w dyrektywie harmonizacyjnej (art. 5 ust. 3) i rozporzadzeniu nr 207/2009 uznawana

jest za merytorycznie poprawng i ugruntowang w naszej tradycji ustawodawcze;.>

Po zawartym w przepisie art. 153 ust. 1 PWP ogdlnym okre$leniu, ze przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie prawo wytgcznego uzywania znaku
towarowego Ww sposob zarobkowy Ilub zawodowy na calym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, rozpisane zostatlo na czym przyktadowo polega uzywanie
znaku towarowego. W mys$| art. 154 pkt. 1-3 PWP polega ono w szczegélnosci na:
umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym Ilub ich
opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub
eksporcie oraz skiadowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze
oferowaniu lub sSwiadczeniu ustug pod tym znakiem, umieszczaniu znaku na
dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub zwigzanych ze

Swiadczeniem ustug oraz postugiwaniu sie nim w celu reklamy.

57Przykladowo mozna zauwazy¢, iz w tekscie angielskim rozporzadzenia nr 207/2009 punkt ten
sformutowany zostat jako “importing or exporting the goods under that sign”.Co za tym idzie szereg
réznic w stosunku do brzmienia ustawy polskiej w tym zakresie — w ktorej w art. 154 pkt. 1 PWP jest
mowa 0 ,mporcie lub eksporcie” jest wynikiem tlumaczenia i dokonanego doboru stéw, a nie
rzeczywistych rozbieznosci.

% W tekscie angielskim rozporzadzenia nr 207/2009 punkt ten sformutowany zostat jako “using the
sign on business papers and in advertising” (podkre$lenie wilasne). Zatem pominiecie w polskim
tlumaczeniu tgcznika ,i” spowodowane jest zapewne omyikg redakcyjng. Ustawodawcy unijnemu nie
chodzito natomiast na pewno o zawezenie ochrony znaku tylko do tych sytuacji, gdy uzywany bytby on
,W dokumentach handlowych w ramach reklamy”.

% Por. M. Trzebiatowski (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wtasnosci przemystowej, t. 14b, red:
R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 768-769.
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Przyjmuje sie, ze za sprawg takiego ujecia ,znakowi towarowemu zostaty

przywrécone jego podstawowe funkcje: odrézniajaca, gwarancyjna i reklamowa”®.

Zgodnie z dominujacym pogladem przedstawicieli nauki prawa i judykatury prawo
ochronne na znak towarowy jest ,majgtkowym bezwzglednym prawem podmiotowym
skutecznym erga omnes. (...) Jego treS¢ okreslajg dwie grupy uprawnien, ktore
sktadajg sie na tzw. strone pozytywna i negatywng prawa ochronnego. Pierwsza
Z nich (strona pozytywna prawa ochronnego na znak towarowy) obejmuje prawo
uzywania znaku towarowego w obrocie gospodarczym w jego réznych formach
(v. art. 154, 169 ust. 41 5 p.w.p.) oraz mozliwos¢ rozporzadzania tym prawem przez
podmiot prawa ochronnego (art. 162-163 p.w.p.). [...] Z kolei druga grupa uprawnien,
wyznaczajgcych tres¢ prawa ochronnego (strona negatywna prawa ochronnego na
znak towarowy) obejmuje swym zakresem roszczenia stuzgce uprawnionemu, ktory
ma wylgczne prawo do uzywania znaku towarowego w przypadku bezprawnego
wkroczenia w zakres tego prawa (art. 285, 296-301 p.w.p.). Przedmiotem uprawnien
sktadajgcych sie na strone negatywng prawa ochronnego na znak towarowy "zwykty"
jest zaréwno chronione oznaczenie, jak i podobne do niego™*. Przy czym ,strona
pozytywna daje monopol jedynie na uzywanie znaku w granicach jego formalnej
ochrony, wyznaczonej wpisem do rejestru. Oznacza to, ze monopol taki przystuguje
na oznaczenie w postaci zarejestrowanej oraz dla towarow lub ustug wskazanych

w ich wykazie wciggnietym do rejestru (art. 153 ust. 1 w zw. z art. 120 ust. 1 PWP).

Zasada ta zgodna jest z tzw. zasada specjalizacji — uprawniony zawtaszcza tylko
towary lub ustugi wskazane w rejestrze. Przy czym przetamanie zasady specjalizacji

ma miejsce w stosunku do znakoéw towarowych renomowanych. Ujawnia sie to na

® A. Adamczak Ochrona znakéw towarowych w warunkach cztonkostwa Polski w Unii Europejskiej —
zagadnienia wybrane (w:) Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i oznaczen
geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa 2004, str.6.

® Tak: Wojewodzki Sad Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17.04.2009 r., w sprawie
sygn.. akt VI SA/WA 2314/08 (Lord). Por. tez wyrok WSA w Warszawie: z 19.03.2009 r., w spr. VI
SA/WA 1888/08 (Carlo Bossi). Na gruncie wskazanego wyzej orzeczenia w sprawie Lord, Naczelny
Sad Administracyjny stwierdzit w wyroku z 23.09.2010 sygn. akt Il GSK 765/09, iz ,wytacznos¢ praw
ochronnych na znak towarowy nie obejmuje monopolu wykraczajgcego poza granice obrotu
gospodarczego czy tez, inaczej rzecz ujmujac, uzywania znaku w sposéb zarobkowy lub zawodowy.
Whiesienie sprzeciwu pozostaje poza tak okreslonymi granicami”. Analogiczne stanowisko zawarte
jest tez w wyroku z 13.05.2010, sygn. akt Il GSK 608/09 (w sprawie Carlo Bossi). Wszystkie
wskazane wyzej orzeczenia dostepne sg w Centralnej Bazie Orzeczen Sadow Administracyjnych
http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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dwéch ptaszczyznach. Po pierwsze, znak renomowany z wczesniejszym
pierwszenstwem stanowi przeszkode rejestracji na rzecz osoby trzeciej znaku
identycznego (lub podobnego dla jakiegokolwiek towaru (art. 132 ust. 2 pkt 3 PWP).
Po drugie, uzywanie znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego lub
notoryjnego znaku renomowanego dla jakichkolwiek towaréw jest naruszeniem
prawa ochronnego do ostatnio wskazanych znakow (art. 296 ust. 2 pkt 3 i art. 301
PWP)%2,

Natomiast strona negatywna zapewnia ochrone przed udzieleniem na rzecz innej
osoby prawa wytgcznego lub przed uzywaniem przez te osobe oznaczenia
identycznego w odniesieniu do identycznych towaréw lub ustug (art.132 ust.2 pkt 1
i art. 296 ust.2 pkt 1 PWP). Zabezpiecza tez przed uzywaniem przez inng osobe
oznaczenia podobnego do zarejestrowanej postaci znaku, jak i przed uzywaniem go
dla towaréw lub ustug podobnych do tych z wykazu wpisanego do rejestru dla
chronionego znaku (art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 296 ust. 2 pkt 2 PWP). Pod warunkiem
posiadania przez znak dodatkowych walorow, jak renoma, ochrona taka siega
jeszcze dalej, a mianowicie poza zakres podobnych towaréw lub ustug (art.132 ust.2
pkt 3 i art. 296 ust.2 pkt 3 PWP)"®.

Ustawodawca polski doprecyzowat przy tym, ze z roszczeniami na gruncie przepisu
art. 296 ust. 1 PWP, mozna wystgpi¢ rowniez przeciwko osobie, ktéra tylko
wprowadza do obrotu oznaczone juz znakiem towary, jezeli nie pochodzg one od
uprawnionego, badz osoby, ktéra miata jego zezwolenie na uzywanie znaku (art. 296
ust. 3 PWP).

M. Trzebiatowski przyjmuje przy tym, ze zakres ochrony znaku towarowego,
wynikajacy z negatywnej strony prawa ochronnego na znak, “przebija takze
w niektorych elementach pozytywnej strony tego prawa. Przejawem tego jest m.in.
mozliwo$é utrzymania wymienionego prawa przez uzywanie znaku w postaci nie
identycznej, ale tylko podobnej do wpisanej do rejestru, niezmieniajgcej jednak jej

charakteru odrozniajgcego (art.169 ust.4 pkt 1 PWP). Takim przejawem jest rowniez

®2 por. U. Prominska w: E. Nowifiska, U. Promifiska, M. du Vall, Prawo wtasnosci Przemystowej,
Warszawa 2011, str. 346-347.

® M. Trzebiatowski (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wiasnosci przemystowej, t. 14b, red:
R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 797.
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mozliwo$é uzyskania przez uprawnionego do znaku prawa ochronnego nie tylko na
taki sam znak dla identycznych towaréw lub ustug, lecz takze dla towaréw lub ustug
podobnych, jak réwniez na znak podobny dla towarow lub ustug identycznych lub
podobnych (art.134 PWP). Obydwa wymienione uprawnienia sg ze sobg wyraznie
sprzezone. Skoro bowiem uprawniony do danego znaku towarowego ma — jak
wynika z art. 134 PWP — zagwarantowang mozliwo$¢ uzyskania niejako prawa
.dodatkowego” na ten znak (tj. prawa na odmiany tego znaku), to konsekwentnie, juz
jakby z zatozenia ma mozliwos¢ korzystania z danego prawa do znaku, i to na

zasadzie wylacznosci, ale bez formalnej rejestraciji, w zakresie tychze odmian.”®*

Jednak zgodnie z generalng zasadg wyrazong w art. 153 ust. 1 w zw. z art. 120 ust.
1 PWP, w odniesieniu do formy przedstawieniowej znaku uprawniony jest zwigzany
wyborem dokonanym w zgtoszeniu i co do zasady tylko w takim zakresie nabywa
wytaczno$¢é na znak. Mimo, ze przepis art. 169 ust. 4 PWP. wyraznie zezwala
uprawnionemu na uzywanie znaku roznigcego sie od znaku, na ktory udzielono
prawa ochronnego, w elementach, ktére nie zmieniajg jego odrdzniajgcego
charakteru (co stanowi przeniesienie do prawa krajowego tresci art. 5C ust. 2
konwencji paryskiej), U. Prominska postuluje, by dopuszczalno$é uzywania znaku
towarowego w postaci odbiegajacej od zarejestrowanej ujmowaé¢ wasko®. Po
pierwsze modyfikacje nie mogg dotyczy¢ elementdédw decydujgcych o odrézniajgcym
charakterze znaku, jak réwniez nie mogg prowadzi¢c do zmiany formy
przedstawieniowej jako odrozniajgcej catosé. Po drugie w rezultacie takiego

uzywania mozna co najwyzej zapobiec wygasnieciu prawa ochronnego na znak.

Nalezy jednak przy tym zauwazy¢, iz w razie posiadania prawa ochronnego na kilka
wersji znaku, uzywanie tylko jednej z tych odmian prawdopodobnie nie zapobiegnie
stwierdzeniu wygasniecia pozostatych odmian, je$li spetlnione zostang ustawowe

przestanki.

Ani przepis art. 169 ust. 4 pkt 1 PWP ani art. 134 PWP nie posiadajg swoich

odpowiednikédw w rozporzadzeniu nr 207/2009. Mozna by natomiast rozwazaé, czy

* M. Trzebiatowski (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wiasnosci przemystowej, t. 14b, red:
R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 798.

® por. U. Prominiska w: E. Nowiriska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo wtasnosci przemystowe;j,
Warszawa 2011, str. 347.
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skutki analogiczne do tych wynikajacych z tej regulacji krajowej nie dadzg sie
wyprowadzi¢ na gruncie przepisu art. 9 ust. 1 pkt. b rozporzadzenia nr 207/2009.
Z uwagi na to, ze prawa zakazowe przyznane przez wspolnotowy znak towarowy
rozciggajg sie takze na oznaczenia, w przypadku ktorych - z powodu podobienstwa
do wspdlnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub podobienstwa towarow,
ktorych dotyczy wspoélnotowy znak i to oznaczenie - istnieje prawdopodobienstwo

wprowadzenia w btad opinii publicznej.

Mimo odmiennego sformutowania w przepisach polskich przestanek: ,uzywania bez
zgody” i ,uzywania w obrocie handlowym”, zawartych w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009 - jako ,bezprawnosci uzywania” i ,uzywania w obrocie gospodarczym” —
sens tej regulacji pozostaje identyczny i odmiennos$¢ literalnego brzmienia przepisu
nie powinna prowadzi¢ do réznic w wyktadni. Powazniejsze r6znice w odniesieniu do
faktycznego zakresu praw wytgcznych na znaki wspolnotowe i znaki krajowe moga
natomiast wynika¢ a casu ad casum z dokonywanej przez organy orzekajgce oceny
przestanki podobienstwa oznaczen, towaréw lub ustug oraz zwigzanego z nim
prawdopodobienstwa pomyiki obejmujacego w szczegodlnosci ryzyko skojarzenia.
Ocena taka dokonywana jest albo w trakcie postepowania zgtoszeniowego - ex
officio lub w postepowaniu sprzeciwowym — albo w przypadku dochodzenia naruszen

praw do znakéw.

Rozporzadzenie nr 207/2009 przewiduje takze dalsze skutki rejestracji znaku
wspoélnotowego. Jezeli reprodukcja wspolnotowego znaku towarowego w stowniku,
encyklopedii lub w podobnym zbiorze informacji stwarza wrazenie, ze stanowi on
nazwe rodzajowg towardw lub ustug, dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany,
wydawca utworu obowigzany jest zapewnié, na zadanie wiasciciela wspélnotowego
znaku towarowego, aby reprodukcji znaku towarowego, najpdézniej w nastepnym
wydaniu publikacji, towarzyszyto wskazanie, ze jest to zarejestrowany znak towarowy
(art. 10).

Polska ustawa Prawo Wtasnosci Przemystowej nie przewiduje odrebnej ochrony
znaku towarowego w razie jego reprodukcji w stowniku, encyklopedii Iub
w podobnym zbiorze informaciji, ktéra mogtaby stwarza¢ wrazenie, ze stanowi on

nazwe rodzajowa. Regulacja ta nie byta przewidziana w dyrektywie harmonizacyjne;.
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Jednak zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 zd. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 uznaé
nalezy, ze uprawnionym z rejestracji znaku wspélnotowego przystugiwaé bedzie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roszczenie o podjecie dziatan przewidzianych

w art. 10 rozporzadzenia nr 207/2009.

Kwestia rejestracji znaku przez agenta lub przedstawiciela z naruszeniem cudzych
praw wytgcznych przystugujacych w odniesieniu do tego znaku uregulowana jest
zarowno w odniesieniu do znaku wspoélnotowego jak i w przepisach krajowych.
Rozbiezno$¢ redakcji odnosnych postanowien wynika przede wszystkim
z terytorialnej specyfiki prawa wspélnotowego i krajowego. | tak przepis art. 161. ust.
1 odsyta w tym wzgledzie do istniejacej za granicg ochrony tego znaku na gruncie
umowy miedzynarodowej®®, podczas, gdy w regulacji wspélnotowej mowa jest

ogolnie o rejestracji znaku wspoélnotowego bez zgody wtasciciela.

Takze zakresy uprawnien przystugujgcych na gruncie polskich przepiséw i przepiséw
wspolnotowych uregulowane sg nieco odmiennie. W przypadku gdy wspolnotowy
znak towarowy jest zarejestrowany na rzecz agenta lub przedstawiciela osoby
bedacej wiascicielem znaku towarowego bez zgody wiasciciela, wtasciciel ma prawo
do wniesienia sprzeciwu®’ wobec uzywania jego znaku przez jego agenta lub
przedstawiciela, jezeli nie wyrazit na to zgody, chyba ze agent lub przedstawiciel
usprawiedliwi swoje dziatanie (art. 11 rozporzadzenia 207/2009). Zgodnie z art. 18
tego rozporzadzenia, wiasciciel uprawniony jest ponadto do wystgpienia
O przeniesienie na jego rzecz wspomnianej rejestracji, chyba ze agent lub

przedstawiciel usprawiedliwi swoje dziatanie.

W odniesieniu do znaku krajowego zarejestrowanego przez agenta, wiascicielowi

przystuguje zadanie umorzenia postepowania, uniewaznienia prawa ochronnego lub

® pelne brzmienie przepisu art. 161 ust. 1 PWP jest nastepujgce: w zakresie, jaki wynika z umowy
miedzynarodowej, w razie zgtoszenia na swojg rzecz znaku towarowego albo uzyskania na znak
towarowy prawa ochronnego przez agenta lub przedstawiciela osoby uprawnionej do wylacznego
uzywania tego znaku w obcym panstwie, osoba ta, jezeli agent lub przedstawiciel dzialat bez jej
zezwolenia, moze zgda¢ umorzenia postepowania albo uniewaznienia prawa ochronnego. Osoba ta
moze réwniez zgdac udzielenia jej prawa ochronnego na ten znak, a takze przeniesienia na nig juz
udzielonego prawa.

7 w wersji angielskojezycznej sformutowanie to brzmi: ,to oppose the use”, co powinno by¢ raczej
przettumaczone jako ,sprzeciwi¢ sie uzywaniu”. Przyjete w polskim ttumaczeniu sformutowanie ,prawo
do wniesienia sprzeciwu” niepotrzebnie i mylnie sugeruje zbieznos¢ tej instytucji z postepowaniem
sprzeciwowym uregulowanym w tytule IV sekcja 4 art. 41 i n. rozporzadzenia nr 207/2009, co do
ktérego mozliwosé wszczecia jest ograniczona w czasie.
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zgdanie udzielenia prawa ochronnego na ten znak, a takze przeniesienia na niego

juz udzielonego prawa (art. 161 PWP).

Ponadto na gruncie regulacji krajowej wprowadzono odnoszace sie bezposrednio do
tej sytuacji ograniczenie, w mys| ktérego z zagdaniem uniewaznienia lub przeniesienia
prawa nie mozna wystapi¢, jezeli przez okres pieciu kolejnych lat uzywania
zarejestrowanego znaku osoba uprawniona do wytagcznego uzywania tego znaku
w obcym panstwie, bedac $wiadoma tego uzywania, nie sprzeciwiata sie temu. (art.
161 ust. 2 PWP).

W odniesieniu do znaku wspélnotowego analogiczne ograniczenie mozna by

ewentualnie wyprowadzic¢ z przepisu art. 54 rozporzadzenie nr 207/20009.

W mysl art. 22 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 witasciciel wspdlnotowego znaku
towarowego moze powotywaé sie na prawa nadane przez znak towarowy takze
przeciwko licencjobiorcy, ktory narusza jakiekolwiek postanowienie umowy
licencyjnej w odniesieniu do: (a) okresu jej obowigzywania, (b) formy objete]
rejestracjg, w jakiej znak towarowy moze by¢é uzywany, (c) zakresu towaréw lub
ustug, dla ktorych licencja jest udzielona, (d) terytorium, na ktérym znak moze byé
uzywany, lub (e) jakosci towar6w wytworzonych lub ustug $wiadczonych przez
licencjobiorce.

Takze w polskiej ustawie ujete zostato uprawnienie licencjodawcy do dochodzenia
naruszeh prawa ochronnego na znak przeciwko licencjobiorcy tego prawa,
w sytuacji, gdy ten ostatni narusza postanowienia umowy licencyjnej, odnoszace sie
do okresu i terenu jej obowigzywania, postaci znaku bedgcego przedmiotem licenciji,
a takze wskazania towaréw, dla ktérych znak moze byé uzywany, oraz ich jakosci.

Przepis stosuje sie odpowiednio do sublicenc;ji®® (art. 296 ust. 4 PWP).

Zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009, prawa przyznane przez

wspollnotowy znak towarowy sg skuteczne wobec stron trzecich z dniem

® Przy czym w art. 296 ust. 5.PWP dookreslono, ze uprawniony z prawa ochronnego na znak
towarowy moze wystgpi¢ z roszczeniami wymienionymi w art. 296 ust. 1, przeciwko licencjobiorcy lub
sublicencjobiorcy w razie naruszenia postanowien umowy licencyjnej, odnoszgcych sie do okresu
i terenu jej obowigzywania, postaci znaku bedgcego przedmiotem licencji, a takze wskazania
towarow, dla ktérych znak moze by¢ uzywany, oraz ich jakosci, jak rowniez w przypadku gdy umowa
sublicencji zawarta zostata z przekroczeniem zakresu upowaznienia udzielonego licencjobiorcy.
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opublikowania rejestracji znaku towarowego. Jednakze mozna dochodzi¢
odpowiedniego odszkodowania w odniesieniu do spraw wyniklych po dacie
opublikowania zgtoszenia wspoélnotowego znaku towarowego, ktére to sprawy po
opublikowaniu rejestracji znaku bylyby zakazane na mocy tej publikacji. Sad
rozpatrujgcy sprawe nie moze wyda¢ orzeczenia co do istoty sprawy, dopoki

rejestracja nie zostanie opublikowana.

Analogiczna regulacja zawarta jest takze w polskich przepisach. W mys| art. 298
PWP roszczenia z tytutu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, jezeli
sprawca dziatat w dobrej wierze, mogq by¢é dochodzone za okres rozpoczynajacy sie
po dniu, w ktéorym Urzad Patentowy ujawnit publicznie informacje o zgtoszeniu, a w
przypadku wczesniejszego powiadomienia osoby naruszajacej prawo o dokonanym
zgtoszeniu - od daty powiadomienia. Przy czym roszczen z tytulu naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy patentu mozna dochodzi¢ po uzyskaniu tego prawa
(art. 288 ust. 1 w zw. z art. 298 PWP in finem). Roszczenia te ulegajg przedawnieniu
z uptywem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna sie od dnia, w ktérym uprawniony
dowiedziat sie 0 naruszeniu swego prawa i 0 osobie, ktéra je naruszyta, oddzielnie co
do kazdego naruszenia. Jednakze w kazdym przypadku roszczenie przedawnia sie
z uptywem pieciu lat od dnia, w ktérym nastgpito naruszenie prawa ochronnego. Bieg
przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie miedzy zgtoszeniem znaku towarowego
do Urzedu Patentowego a udzieleniem prawa ochronnego (art. 289 w zw. z art. 298
PWP in finem).

Ograniczenia prawa z rejestracji znaku wspoélnotowego sg ujete tak samo, jak
w dyrektywie 2008/95 (art. 6). Regulacje unijne sg zbiezne z brzmieniem art. 156
PWP.

Zgodnie z art. 12 rozporzadzenia nr 207/2009, wspdélnotowy znak towarowy nie
uprawnia wiasciciela do zakazania stronie trzeciej uzywania w obrocie: (a) jej
nazwiska (nazwy) lub adresu; (b) oznaczehh dotyczacych rodzaju, jakosci, ilosci,
przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub
Swiadczenia ustugi, lub tez innych wiasciwosci towarow lub ustug; (c) znaku
towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania przeznaczenia towaréw lub
ustug, w szczegoélnosci bedacych akcesoriami lub czesciami zapasowymi; pod

warunkiem ze uzywanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.
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Skutki znaku towarowego — tak wspolnotowego, jak i krajowego — moga takze
dozna¢ ograniczenia w wyniku $wiadomego przyzwolenia wiasciciela na naruszanie

jego praw wytacznych.

Zgodnie z art. 54 rozporzadzenia nr 207/2009 witasciciel wspolnotowego znaku
towarowego, ktéry przyzwalat przez pie¢ nastepujacych po sobie lat na uzywanie
pdzniejszego wspolnotowego znaku towarowego we Wspdlnocie i byt Swiadomy tego
uzywania, nie moze wnosi¢ na podstawie wczesniejszego znaku towarowego ani
o stwierdzenie niewaznosci pézniejszego znaku, ani sprzeciwia¢ sie uzywaniu
pbézniejszego znaku w odniesieniu do towarow lub ustug, dla ktérych pozniejszy znak
byt uzywany, chyba ze zgtoszenia p6zniejszego wspolnotowego znaku towarowego

dokonano w ztej wierze.

Z uwagi na eksterytorialny charakter znaku wspodlnotowego analogiczna zasada
sformutowana zostata w odniesieniu do przypadku, gdy wiasciciel wczesniejszego
krajowego znaku towarowego okreslonego w art. 8 ust. 2 lub innego wczesniejszego
znaku okreslonego w art. 8 ust. 4 przyzwalat przez pie¢ nastepujacych po sobie lat
na uzywanie poézniejszego wspolnotowego znaku towarowego w panstwie
cztonkowskim, w ktorym wczesniejszy znak towarowy lub inne wcze$niejsze
oznaczenie byto chronione i byt S$wiadomy tego uzywania. W takim przypadku
uprawniony z wczesniejszego znaku krajowego nie moze wnosi¢ na podstawie
wczesniejszego znaku towarowego Iub innego wcze$niejszego o0znaczenia
0 stwierdzenie niewaznosci poOzniejszego znaku lub sprzeciwiaé sie uzywaniu
pbézniejszego znaku w odniesieniu do towarow lub ustug, dla ktérych pozniejszy znak
byt uzywany, chyba ze zgtoszenia pdzniejszego wspodlnotowego znaku towarowego

dokonano w ztej wierze.

Jednak w kazdym z ww. przypadku ograniczenia praw wylgcznych w wyniku
domniemanego przyzwolenia wlasciciela znaku wczesniejszego, wiasciciel
pézniejszego wspolnotowego znaku towarowego nie jest uprawniony do
sprzeciwiania sie uzywaniu wczesniejszego prawa, nawet jezeli na prawo to nie

mozna sie powotac przeciw pdzniejszemu wspolnotowemu znakowi towarowemu.

Polskie przepisy — aczkolwiek w wezszym zakresie - takze przewidujg mozliwosc

ograniczenia praw wylgcznych w wyniku $Swiadomego tolerowania uzywania
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zarejestrowanego znaku pézniejszego przez okres min. 5 lat. W takim przypadku
uprawniony z prawa ochronnego lub wiasciciel znaku powszechnie znanego
pozbawia sie prawa wystgpienia z wnioskiem o uniewaznienie pozniejszego prawa
ochronnego (art. 165 ust. 1 pkt 1 i 3 PWP). Ograniczenie takie nie powstanie, jezeli

pdzniejsze prawo zostato uzyskane w ztej wierze (art. 165 ust. 2) PWP.

Na gruncie polskich przepiséw, ograniczenie praw wylgcznych moze nastgpi¢ takze
w razie wpisu do rejestru znakéw prawa tzw. uzywacza uprzedniego (art. 160 ust.
PWP). Przyjmuje sie, ze podstawg takiego wpisu powinno by¢ orzeczenie sadu
stwierdzajgce prawo uzywania, w ramach lokalnej dziatalnosci, oznaczenia
zarejestrowanego jako znak towarowy na rzecz innej osoby (art. 284 pkt 8 PWP)®,
Ujawnione prawo uzywacza uprzedniego moze stanowi¢ przeciwstawienie dla
zgtoszenia znaku wspolnotowego lub skutkowacé ograniczeniem praw z rejestracji
tego znaku. Zasady rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku krajowego
przeciwstawianego znakowi wspolnotowemu w sprzeciwie lub we wniosku
0 uniewaznienie pozostawione zostaty, w my$l art. 42 ust. 3 i art. 57 ust. 3

rozporzadzenia nr 207/2009, w gestii przepisow krajowych.

Skuteczno$¢ prawa z rejestracji znaku wspdolnotowego doznaje takze ograniczen
wskutek wyczerpania sie uprawnienia do wprowadzenia towaru do obrotu (art. 13
rozporzadzenia nr 207/2009). Przy czym skutek wyczerpania w odniesieniu do znaku
wspolnotowego nastepuje w wyniku wprowadzenia towarow pod tym znakiem do
obrotu na terytorium Wspdlnoty. Wyczerpanie prawa nie nastapi jednak w przypadku,
jezeli wikasciciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiaé sie dalszemu
obrotowi towarami, w szczegolnosci jezeli stan towarOw ulega zmianie lub

pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu (art. 13 ust. 2).

Analogiczna konstrukcja wyczerpania prawa ochronnego na znak przyjeta zostata na
gruncie przepisu art. 155 PWP. Jezeli zatem nastgpito wprowadzenie oznakowanego
towaru do obrotu, przez uprawnionego do znaku lub przez osobe trzecig lecz za jego

zgoda, dalsze dziatania dotyczace towardéw ze znakiem, polegajace w szczegdlnosci

% Por. U. Prominska w: E. Nowinska, U. Promifska, M. du Vall, Prawo wlasnosci przemystowej,
Warszawa 2011, str. 337 i n.
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na ich oferowaniu do sprzedazy lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarow

oznaczonych tym znakiem, nie sg co do zasady objete ochrong.

Na gruncie art. 155 ust. 3 PWP przyjmuje sie przy tym, ze ,wyczerpanie obejmuje
jednak tylko jedng kompetencje wylaczng uprawnionego, jakg jest uprawnienie do
wprowadzenia oznakowanych towar6éw do obrotu i dotyczy tylko normalnych
proceséw dystrybucyjnych oznaczonym towarem, rozumianym jako cato$¢, ktore nie
groza utratg zwigzku znaku z towarem. Wyczerpanie nie pozbawia uprawnionego
prawa oceny stanu integralnosci znaku z towarem. W przypadku gdy stan ten jest
naruszony, otwiera sie dla uprawnionego mozliwos¢ sprzeciwu. Chodzi zwtaszcza
o dokonanie zmian w towarze, ktére naruszajq funkcje znaku towarowego polegajaca
na zapewnieniu tozsamosci pochodzenia towaru od uprawnionego do znaku. Nie
mozna takze zapomina¢ o innych funkcjach petnionych przez znak towarowy
(gwarancyjnej i reklamowej), ktére pozostajg pod ochrong pomimo wprowadzenia

oznakowanego towaru do obrotu przez uprawnionego.””®

Polskie przepisy — podobnie jak wspolnotowe przyjmujg tzw. euro-wyczerpanie.
Jednak odno$na regulacja zachowata slad pierwotnej zasady wyczerpania krajowego
(art. 155 ust. 1 PWP). Zgodnie z ust. 1 art. 155 PWP skutek wyczerpania powstaje
wobec towaréw wprowadzonych na terytorium Polski. Z dniem cztonkostwa w Unii
Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 r., nie stanowi jednak naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy réwniez import oraz inne dziatania, o ktérych mowa
w art. 155 ust. 1 PWP, dotyczace towarow oznaczonych tym znakiem towarowym,
jezeli towary te =zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgoda.

[1.1.3. Dochodzenie narusze n — wytgczna jurysdykcja s gdéw wspoélnotowych

znakow towarowych

Autonomiczny charakter znaku wspolnotowego przejawia sie takze — a w praktyce

przede wszystkim - przy dochodzeniu naruszen praw z rejestracji.

" por. U. Prominiska w: E. Nowiriska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo wtasnosci przemystowej,
Warszawa 2011, str. 337 i n.
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Wspdlnotowy system ochrony prawnej ma mieszany i zdecentralizowany charakter.
Na poziomie europejskim tworzg go: Trybunat i Sad (dawnej Sad Pierwszej
Instancji). Jednak ciezar egzekwowania norm prawa wspoélnotowego i zapewnienia
skutecznosci wynikajacym z nich obowigzkom lub uprawnieniom spoczywa na
sgdach krajowych. Przy czym stosujgc prawo wspoélnotowe sady polskie wystepujg
w roli sadow wspolnotowych w ujeciu funkcjonalnym. Bedg one wystepowaty
w charakterze sadow wspolnotowych, gdy beda rozpoznawaty sprawy o charakterze
wsp6lnotowym.”* Natomiast jedynym sadem, ktéry nalezy zawsze traktowaé jako sad
wspolnotowy, jest Sad Okregowy w Warszawie — XXII Wydziat Wspolnotowych
Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych.

Przepisy rozporzadzenia nr 207/2009 majg nie tylko wylaczne zastosowanie
w zakresie skutkéw wspoélnotowego znaku towarowego, ale takze musza byc¢
obligatoryjnie stosowane przez sady krajowe wyznaczone jako sady znakow
wspolnotowych (art. 101 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009). Rozporzadzenie
ustanawia takze zasady jurysdykcji oraz postepowania w przypadku powddztw
odnoszacych sie do wspdélnotowych znakéw towarowych, ktore modyfikujg ogdlne
reguly wynikajace z prawa prywatnego miedzynarodowego poszczegoélnych panstw,
w tym Polski, a takze z rozporzadzenia nr 44/2001.

Jedynie w sprawach nieobjetych zakresem tego rozporzadzenia sad w sprawach
wspoélnotowych znakow towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa
krajowego, w tym réwniez swojego prawa prywatnego miedzynarodowego (art. 101
ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009). W takich przypadkach naruszenie
wspoélnotowego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszgcemu sie do
naruszenia krajowego znaku towarowego, przy uwzglednieniu zasad jurysdykcji oraz
postepowania w przypadku powoddztw odnoszacych sie do wspdélnotowych znakow

towarowych, ustanowionych w rozporzadzeniu nr 207/2009 (Tytut X).

Mozliwo$¢é stosowania w postepowaniu o naruszenie znakdédw wspolnotowych
krajowych przepisow proceduralnych takze dotyczy tylko tego zakresu, ktory nie jest
uregulowany w rozporzadzeniu nr 207/2009. W takim przypadku sad wihasciwy

w sprawach wspélnotowych znakéw towarowych stosuje przepisy proceduralne

" Szerzej: D. Migsik, Sprawa wspdlnotowa przed sgdem krajowym, Europejski Przeglad Sadowy
nr 09/2008, str. 16 i n.
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odnoszace sie do tego samego rodzaju powddztwa, jak w przypadku krajowego
znaku towarowego w panstwie cztonkowskim, w ktérym ma swojg siedzibe (art. 101

ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009).

Dla wzmocnienia ochrony wspélnotowych znakéw towarowych panstwa
cztonkowskie zobowigzane zostaty do ustalenia z uwzglednieniem wiasnego
systemu krajowego mozliwie ograniczonej liczby sadow krajowych pierwszej i drugiej
instancji, majacych witasciwo$¢é w sprawach o naruszenie i wazno$é wspolnotowych

znakow towarowych (punkt 15 preambuty i art. 95 rozporzadzenia 207/2009).

Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony zostat jako taki
wyspecjalizowany sad - Sad Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw
Przemystowych, dziatajacy jako XXII Wydziat Sadu Okregowego w Warszawie.
Sadem drugiej instancji jest w sprawach wspolnotowych znakow towarowych Sad
Apelacyjny w Warszawie’?. Od orzeczen wydanych w drugiej instancji przystuguje na

zasadach ogolnych skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego.

W odniesieniu do znakow towarowych zakres dziatania XXII Wydzialu Sadu
Wspolnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemystowych okresla obecnie

rozporzadzenie nr 207/2009"2,

| tak wylgczng wiasciwos¢ Sad ten ma w przypadku (a) wszystkich powddztw,
ktorych przedmiotem jest naruszenie oraz - jezeli zezwala na to ustawodawstwo
krajowe - w przypadku powddztw dotyczacych zagrozenia naruszenia, odnoszacych
sie do wspolnotowego znaku towarowego; (b) w przypadku powodztw o stwierdzenie
braku naruszenia, jezeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe; (c) w przypadku
wszystkich powodztw o odszkodowanie z tytutu naruszenia prawa z rejestracji znaku
wspolnotowego; (d) w roszczeniach wzajemnych o stwierdzenie wygasniecia lub
uniewaznienie wspolnotowego znaku towarowego na podstawie art. 100

rozporzadzenia nr 207/2009 (art. 96 rozporzadzenia nr 207/2009).

2 Wydziat rozpoczat dziatanie z dniem 17 czerwca 2004 r. w zwigzku z uchwaleniem w dniu 16
kwietnia 2004 r. ustawy o0 zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadéw powszechnych (Dz. U. Nr 130, poz.
1376).

8 Poprzednio: rozporzadzenie nr 40/94.
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Sa to sprawy dotyczace naruszenia, grozby, braku naruszenia wzoréw
przemystowych i znakow towarowych, uniewaznienia wzoru wspoélnotowego,
wygasniecia, uniewaznienia znaku towarowego, skutkdbw naruszenia znaku

towarowego.

Przepisy rozporzadzenia nr 207/2009 zawierajg takze normy kolizyjne dotyczace
jurysdykcji w odniesieniu do powodztw i roszczen, ktdre dochodzone sg przed

sgdami wspolnotowych znakdéw towarowych.

Przyjmuje sie przy tym, co do zasady, ze sagdem wiasciwym jest sgd tego panstwa
cztonkowskiego, w ktérym pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibe, lub jezeli
nie ma on miejsca zamieszkania lub siedziby w zadnym z panstw cztonkowskich,
w tym, w ktorym ma przedsiebiorstwo. Jezeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania
lub siedziby ani przedsiebiorstwa w zadnym z panstw cztonkowskich, postepowania
takie toczg sie przed sadami tego panstwa czionkowskiego, w ktérym miejsce
zamieszkania lub siedzibe ma powdd, a jezeli nie ma on miejsca zamieszkania lub
siedziby w zadnym z panstw cztonkowskich, w tym, w ktorym ma przedsiebiorstwo.
Jezeli ani pozwany, ani powdd nie majq takiego miejsca zamieszkania lub siedziby,
ani przedsiebiorstwa, wéwczas postepowanie toczy sie przed sgadami tego panstwa
czionkowskiego, w ktérym ma swojg siedzibe Urzad (art. 97 ust. 1- 3 rozporzadzenia
nr 207/2009). Postepowania w odniesieniu do powodztw i roszczen, w ktérych
wytacznie wilasciwe sg sady wspolnotowych znakéw towarowych, z wyjgtkiem
powddztw o stwierdzenie braku naruszenia wspolnotowego znaku towarowego,
mogq réwniez toczy¢ sie przed sadami panstwa czionkowskiego, w ktorym miato
miejsce naruszenie lub wystapita grozba naruszenia lub w ktérym zostata dokonana
czynnosc¢ rodzaca odpowiedzialno$é odszkodowawczg na gruncie art. 9 ust. 3 zd. 2
rozporzadzenia nr 207/2009 (art. 97 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009). Przy czym
sad w sprawach wspoélnotowych znakéw towarowych, ktérego wkasciwosé wynika ze
wskazanego wyzej art. 97 ust. 1-4, ma wkasciwo$é w sprawach, ktérych przedmiotem
sq: czynnosci naruszenia lub grozba naruszenia na terytorium ktoregokolwiek
z panstw cztonkowskich lub czynnosci rodzace odpowiedzialno$é odszkodowawcza,
w rozumieniu art. 9 ust. 3 zd. 2, dokonane na terytorium ktéregokolwiek z panstw
cztonkowskich (art. 98 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009). Natomiast zgodnie z art.

98 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, sad w sprawach wspdélnotowych znakow
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towarowych, ktérego wiasciwosé wynika z art. 97 ust. 5, ma wlasciwos¢ wytacznie
w sprawach, ktérych przedmiotem sg czynnosci dokonane lub odnosnie ktérych
zaszta grozba ich dokonania na terytorium panstwa cztonkowskiego, w ktorym ten

sad ma swojg siedzibe.

Strony mogg umownie wytaczy¢ przewidziang w powyzszych przepisach wtasciwosé
miejscowg sgqddw wspoélnotowych, na zasadach ustalonych w art. 23 rozporzadzenia
nr 44/2001. Przepis ten stosuje sie w przypadku, gdy strony postanowiag, ze
wilasciwo$¢é ma inny sgd w sprawach wspolnotowych znakéw towarowych. Ponadto,
zgodnie z art. 24 rozporzadzenia nr 44/2001, jezeli sad panstwa cztonkowskiego nie
ma jurysdykcji na podstawie innych przepisoOw tego rozporzadzenia, uzyskuje on
jurysdykcje, jezeli pozwany przed sadem tym wda sie w spor. Przepis ten stosuje sie
w przypadku, gdy pozwany stawi sie przed innym sgdem w sprawach wspaolnotowych
znakéw towarowych, niz ten, ktdry wynika ze wskazanych wyze zasad ustalania

wiasciwosci miejscowe;.

Autonomiczny charakter znaku wspdélnotowego przejawia sie takze w innych
kwestiach zwigzanych z dochodzeniem roszczen z tytutu naruszenia tego prawa.
W tym, na przyktad, we wprowadzonym na gruncie art. 99 rozporzadzenia nr

207/2009, domniemaniu waznosci wspolnotowego znaku towarowego.

Zgodnie z tym przepisem, sady w sprawach wspolnotowych znakéw towarowych
uznajg wspoélnotowy znak towarowy za wazny, jezeli jego wazno$¢ nie jest
kwestionowana przez pozwanego W roszczeniu wzajemnym o Stwierdzenie

wygasniecia lub uniewaznienie.

Takze sad krajowy, ktéry rozpatruje powodztwo odnoszace sie do wspoélnotowego
znaku towarowego, inne niz powodztwo, w sprawie objetej wylaczng wilasciwoscig
sgdu wspdlnotowych znakoéw towarowych (wymienione w art. 96 rozporzadzenia nr
207/2009), obowigzany jest traktowac ten znak jako wazny (art. 107 rozporzadzenia
nr 207/2009).

Przy czym w razie podniesienia przez pozwanego w sprawie o naruszenie znaku

wspoélnotowego, roszczenia wzajemnego o stwierdzenie wygasniecia lub

uniewaznienie tego znaku, sad wspdélnotowy moze - na gruncie art. 100

rozporzadzenia nr 207/2009 - wyda¢ orzeczenie w przedmiocie roszczenia
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wzajemnego o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie wspoélnotowego znaku
towarowego. Jednak w takim przypadku sad bada z urzedu, czy nie zostata juz
wydana przez UHRW prawomocna decyzja dotyczaca tego samego przedmiotu
sprawy i przyczyny powodztwa, miedzy tymi samymi stronami. W takim przypadku

roszczenie wzajemne podlega odrzuceniu.

Alternatywnie - na wniosek wiasciciela wspoélnotowego znaku towarowego i po
przestuchaniu innych stron — sad ten moze takze zawiesi¢ postepowanie i zazgdaé
od pozwanego wniesienia do Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrznego
W wyznaczonym terminie wniosku o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie
tego znaku. W tym drugim przypadku, jezeli wniosek nie zostanie wniesiony w tym
terminie, postepowanie gtdwne toczy sie dalej; zas roszczenie wzajemne uwazane

jest za wycofane.

Natomiast w razie, gdy sad wspolnotowych znakdéw towarowych rozpatrywa¢ bedzie
podniesione w roszczeniu wzajemnym zarzuty dotyczace stwierdzenia wygasniecia
lub uniewaznienia znaku wspdélnotowego, obowigzany jest stosowa¢ w tym zakresie
materialne podstawy prawne wskazane w rozporzadzeniu nr 207/2009, a takze
stosowa¢ odpowiednio tryb postepowania przewidziany w art. 57 ust. 2-5
rozporzadzenia; w szczegolnosci w odniesieniu do obowigzku przedstawienia przez
wiasciciela wczesniejszego znaku dowodu jego uzywania we Wspolnocie. Wzmianka
O wniesieniu roszczenia wzajemnego jest odnotowywana w rejestrze znakow
wspoélnotowych. Prawomocne orzeczenie w sprawie roszczenia wzajemnego

wpisywane jest przez UHRW do rejestru.

Przepisy  rozporzadzenia  wprowadzajg takze  ograniczenie  mozliwosci
kwestionowania waznosci wspoélnotowego znaku towarowego. Zgodnie z art. 99 ust.
2 rozporzadzenia nr 207/2009, wazno$¢ wspolnotowego znaku towarowego nie
moze by¢ przedmiotem sporu w powddztwie o stwierdzenie braku naruszenia.
Jednak w mysl ust. 3 tego artykutu, dopuszczalne jest podniesienie drogg inng niz
roszczenie wzajemne zarzutu odnoszacego sie do stwierdzenia wygasniecia lub
uniewaznienia wspolnotowego znaku towarowego, w sytuacji, gdy pozwany
stwierdzi, ze mozna stwierdzi¢ wygasniecie prawa wiasciciela wspolnotowego znaku
towarowego z powodu nieuzywania lub stwierdzenia waznos$ci wspélnotowego znaku

towarowego w zwigzku z jego wczesniejszym prawem. Wyjatek ten znajdzie
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zastosowanie w powddztwach okreslonych w art. 96 lit. a) i ¢) rozporzadzenia nr
207/2009 tj. we wszystkich sprawach, ktorych przedmiotem jest naruszenie oraz
w przypadku powddztw o odszkodowanie, o ktorych mowa w art. 9 ust. 3 zd. 2

rozporzadzenia nr 207/2009.

Ponadto zgodnie z art. 107 rozporzadzenia nr 207/2009, sady krajowe - inne niz sad
wspolnotowych znakoéw towarowych - nie sg wtadne rozstrzygaé kwestii wygasniecia

lub niewaznosci wspolnotowego znaku towarowego.

W odniesieniu do znakéw krajowych, zgodnie z art. 157 PWP, uprawniony z prawa
ochronnego na znak towarowy nie moze zakazaé innej osobie uzywania tego lub
podobnego oznaczenia w obrocie, jezeli znaku tego nie uzywat w sposob rzeczywisty
przez nieprzerwany okres pieciu lat (czyli przy spetnieniu minimalnych warunkow
ustanowionych w art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5 PWP).

W razie, gdyby zarzut nieuzywania znaku pojawit sie w toku postepowania spornego
w zwigzku z wnioskiem o uniewaznienie prawa ochronnego na ten znak, przepisem
art. 166 ust. 2 PWP wprowadzony zostat specyficzny tryb postepowania
w odniesieniu do takiego ,quasi roszczenia wzajemnego”. W mysl tej regulacji, zarzut
nieuzywania wczesniejszego znaku towarowego moze zosta¢ podniesiony tylko
tacznie z wnioskiem o stwierdzenie wygasniecia prawa ochronnego na ten znak.

Zarzut ten podlega tgcznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o uniewaznienie.

Kwestie proceduralne zwigzane z wzajemnymi uwarunkowaniami pomiedzy
rownoleglymi postepowaniami w sprawie sprzeciwu i wniosku o stwierdzenie
wygasniecia prawa z rejestracji znaku towarowego, bylty przedmiotem rozstrzygniecia
Sadu (dawniej: Sadu Pierwszej Instancji) w wyroku z dnia 10 grudnia 2009 r.
w sprawie nr T-27/09’*. Zgodnie ze sformutowang w tym orzeczeniu teza, dostepna
wszystkim mozliwo$é ztozenia wniosku o stwierdzenie wygasniecia praw do znaku
Z powodu jego nieuzywania jest catkowicie niezalezna od ewentualnych, réwnolegle
toczacych sie postepowan w sprawie sprzeciwu, ktére dotyczg wspolnotowego znaku
towarowego bedacego przedmiotem wniosku o stwierdzenie wygasniecia praw.
Postepowanie w sprawie stwierdzenia wygasniecia praw do znaku wszczete po

wniesieniu sprzeciwu moze co najwyzej prowadzi¢ do zawieszenia postepowania

" Publ.: Lex 532691.
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w sprawie sprzeciwu. W przypadku bowiem gdyby stwierdzono wygasniecie praw do
wcze$niejszego znaku, postepowanie w sSprawie sprzeciwu statloby sie

bezprzedmiotowe.

W swoich postulatach dotyczacych wykiadni polskich przepiséw proceduralnych
sformutowanych na kanwie wskazanego wyzej orzeczenia Sgdu Pierwszej Instanciji,
M. Trzebiatowski’”® formutuje stanowisko, iz po pierwsze - w imie funkcjonalnej
wyktadni przepisu art. 166 PWP - dopuszczalne powinno by¢ przeciwdziatanie
wnioskowi 0 uniewaznienie znaku poOzniejszego nie tylko za pomocg zgtoszonego
w tym samym postepowaniu zarzutu nieuzywania znaku wczesniejszego, ale takze
w drodze wniosku o wygasniecie tego znaku w odrebnym postepowaniu. Przepis ten
nie powinien by¢ bowiem interpretowany jako wytgczajacy mozliwo$é oddzielnego
wystgpienia z wnioskiem o stwierdzenie wygasniecia w trybie art. 169 PWP. Po
drugie M. Trzebiatowski opowiada sie za uznaniem dopuszczalnosci zawieszenia
postepowania na gruncie art. 97 8 1 pkt. 4 KPA, nie tylko, gdy - co wynika
z literalnego brzmienia tego przepisu - jest ono zalezne od uprzedniego
rozstrzygniecia wstepnego przez inny organ (lub sad), ale takze gdy chodzi
0 odrebne postepowanie, cho¢by byto ono prowadzone przez ten sam organ
administracyjny (np. Urzad Patentowy RP). Zdaniem M. Trzebiatowskiego, w Swietle
potwierdzonej w wyroku w sprawie nr T-27/09 praktyki OHIM, za zasadng nalezatoby
uzna¢ mozliwosé zawieszenia postepowania przeciwko znakowi poOzniejszemu,
toczacemu sie na podstawie prawa do znaku wczes$niejszego, jezeli w stosunku do
tego znaku wszczete zostato oddzielne postepowanie o wygasniecie w trybie art. 169
PWP. Na tle art. 97 8 1 pkt. 4 KPA, nalezy bowiem przyja¢, ze przestankg
zawieszenia jest, aby inne postepowanie — w ktorym ma nastgpi¢ rozstrzygniecie
kwestii bedacej w postepowaniu gtdwnym, prowadzonym przez ten sam organ
zagadnieniem wstepnym, bylo w stosunku do niego odrebne pod wzgledem
przedmiotowym’®. Powyzszy wyrok Sadu Pierwszej Instancji pokazuje bowiem, ze
sprawa wygasniecia moze mieé¢ charakter prejudykatu w razie przeciwstawienia
wczeshiejszego nieuzywanego prawa ochronnego zgtaszanemu znakowi lub w razie

powotywanie sie na nie w sprawie 0 uniewaznienie.

’® Por. M. Trzebiatowski, Glosa do wyroku SPI z dnia 10 grudnia 2009 r., T -27/09, EPS 2010/7/41-46,
publ.: Lex: 117063.
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Zdaniem glosatora, mimo, ze artykut 246 PWP dotyczacy sprzeciwu nie przewiduje
rozwigzania analogicznego do tego z art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie
art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009), ,w nauce proponuje sie stosowanie
powotanego przepisu prawa wiasnosci przemystowej w sposob odpowiadajacy
wymienionej normie rozporzadzenia. Oznaczatoby (...) mozliwos¢ przeciwstawienia
sie sprzeciwowi wniesionemu na podstawie prawa do znaku wcze$niejszego, za
pomocq zgtaszanego w tym postepowaniu zarzutu nieuzywania takiego znaku,
zanim jeszcze przeksztalcitoby sie ono w postepowanie o uniewaznienie prawa do

znaku p6zniejszego atakowanego sprzeciwem.””’

Gdy zarzut nieuzywania znaku pojawi sie przy dochodzeniu roszczen
w postepowaniu cywilnym, réwniez obowigzuje zasada, iz stwierdzenie wygasniecia
lub uniewaznienie prawa ochronnego na krajowy znak towarowy nalezy do
kompetencji Urzedu Patentowego RP. Zgodnie z utrwalonym pogladem doktryny
I orzecznictwa, prawo ochronne nie wygasa samoistnie z uptywem okresu
nieuzywania znaku. Do jego wygasniecia, oprécz uptywu czasu, konieczny jest
skutecznie wniesiony wniosek uprawnionego podmiotu i wydanie decyzji przez Urzad
Patentowy. Bez wniosku uprawnionego i bez decyzji organu, prawo ochronne, nawet

nieuzywane, jest chronione i ciggle funkcjonuje w obrocie’®.

»53d W postepowaniu 0 naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy powinien
zatem akceptowac stan prawny, jaki wynika z decyzji Urzedu Patentowego. Musi
zatem przyjac, ze podmiotowi wskazanemu w decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji
znaku towarowego przystuguje to prawo. Sad zaréwno w nastepstwie powodztwa
wzajemnego, jak i na zarzut pozwanego, nie moze uniewazni¢ prawa ochronnego na
znak towarowy. To samo dotyczy wygaszenia prawa ochronnego. W tych

przypadkach wytaczna kompetencja przystuguje Urzedowi Patentowemu.”’®

® Takimi postepowaniami sg np. toczace sie przed UP RP postepowania w réznych trybach
proceduralnych — w trybie zgtoszeniowym lub w trybie spornym.

" M. Trzebiatowski, Glosa do wyroku SPI z dnia 10 grudnia 2009 r., T -27/09, EPS 2010/7/41-46,
publ.: Lex: 117063/1.

"8 por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 lutego 2008 r., w sprawie sygn. akt | SA/Wa 1456/07, publ.:
Lex nr 463587.

" R. Skubisz (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wtasnosci przemystowej, t. 14b, red: R. Skubisz,
Warszawa 2012, str. 1065.
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Sad powszechny rozpatrujgc sprawe naruszenie prawa ze znaku towarowego moze,
zgodnie za art. 177 8 1 pkt. 3 KPC zawiesi¢ postepowanie z urzedu, w razie uznania,

ze rozstrzygniecie sprawy zalezy od uprzedniej decyzji Urzedu Patentowego RP.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sygn. akt | ACa 51/12%,
Sad Apelacyjny w Warszawie | Wydziat Cywilny, odwotujgc sie do wyroku Sadu
Najwyzszego z dnia 16 stycznia 2009 r., w sprawie sygn. akt V CSK 241/08%,
stwierdzit jednak, iz ,oceniajgc znaczenie uregulowania przyjetego w art. 177 § 1 pkt
3 k.p.c., nalezy wskazaé, ze rozstrzygniecie sprawy zalezy od uprzedniej decyzji
organu administracji publicznej, jezeli jej tres¢ stanowi konieczny element podstawy
rozstrzygniecia merytorycznego lub formalnego sprawy cywilnej. Nie mozna
dopatrzy¢é sie takiego zwigzku miedzy decyzjg, ktéra zostanie wydana
w postepowaniu w przedmiocie stwierdzenia wygasniecia czy tez uniewaznienia
prawa ochronnego, a postepowaniem sadowym, w ktorym powdd dochodzi
roszczenia z przystugujgcego mu prawa ochronnego do znaku towarowego. Dla
oceny tego roszczenia, w sytuacji gdy powod wykazat, ze przystuguje mu takie
prawo ochronne do znaku towarowego, ewentualna decyzja uniewazniajgca to prawo

lub stwierdzajgca jego wygasniecie nie ma znaczenia prejudycjalnego”.

Zgodnie z przywotang wyzej linig orzecznictwa, prejudycjalne znaczenie decyzji
uniewazniajgcej prawo ochronne lub stwierdzajgcej jego wygasniecie w sprawach
0 stwierdzenie naruszenia tego prawa, jest kazdorazowo przedmiotem oceny sadu

powszechnego.

W praktyce sgddéw krajowych wnioski o zawieszenie nie sg jednak uwzgledniane.
W ocenie R. Skubisza, ,to raczej jednolite, jak sie wydaje, stanowisko powinno byé
ocenione krytycznie”. Podnosi on, ze ,sad orzekajgcy powinien bowiem bra¢ pod
uwage stopieh prawdopodobienstwa uniewaznienia prawa ochronnego i w sytuaciji,

gdy uniewaznienie to jest do$¢ prawdopodobne, zawiesza¢ postepowanie do czasu

80 Publ.: na portalu orzeczen sadow powszechnych:
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000051_2012 Uz 2012-08-31_001

8 publ.: LEX nr 484688.
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rozstrzygniecia sprawy przez Urzad Patentowy. (...) To samo dotyczy odpowiednio

decyzji tego Urzedu o uznaniu prawa ochronnego za wygaste” %

W Swietle powyzszego uznac¢ nalezy, ze odnos$na regulacja dotyczaca znakow
wspolnotowych, ktora pozwala sgdowi wspolnotowych znakow towarowych na
samoistne badanie przestanek uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia znaku
wspolnotowego w ramach rozpatrywania zasadno$ci roszczenia wzajemnego,
wydaje sie bardziej adekwatna. Umozliwia bowiem na uwzglednienie przez sad
prawdopodobieAstwa uniewaznienia lub  stwierdzenia wygasniecia znaku
wspolnotowego w ramach jednego postepowania (art. 100 rozporzadzenia nr
207/20009).

Mimo, ze w my$l zasady autonomii sgdy w sprawach wspdlnotowych znakow
towarowych zobowigzane sg stosowaé przepisy rozporzgdzenia nr 207/2009, to
w kwestiach procesowych oraz we wszystkich sprawach nieobjetych regulacjg
wspolnotowg zastosowanie znajdg przepisy krajowe. Dotyczy to w gtdwnej mierze
kwestii procesowych. Zgodnie z zasadg poszanowania autonomii proceduralnej
panstw czionkowskich w tych obszarach, w ktorych przepisy prawa wspolnotowego
nie normujg zasad postepowania w sprawach, majacych za przedmiot dochodzenie
roszczenh opartych na prawie wspolnotowym.

[1.1.4. Wyj gtki od zasady autonomii znaku wspolnotowego

W zakresie uregulowanym przepisami rozporzadzenia zasadniczo nie mozna
odwolywa¢ sie zatem do krajowych systeméw prawnych. Jednak samo
rozporzadzenie przewiduje wyjatki od zasady autonomii znaku wspodlnotowego,
odsytajac expressis verbis do ustawodawstw krajowych.

Dotyczy to przede wszystkim kwestii procesowych, zgodnie z zasadg poszanowania
autonomii proceduralnej panstw cztonkowskich w tych obszarach, w ktérych przepisy
prawa wspoélnotowego nie normujg zasad postepowania w sprawach, majacych za

przedmiot dochodzenie roszczen opartych na prawie wspélnotowym.

8 R. Skubisz (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wtasnosci przemystowej, t. 14b, red: R. Skubisz,
Warszawa 2012, str. 1066.
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| tak, rozporzadzenie nr 207/2009 odwotuje sie do ustawodawstwa krajowego

w odniesieniu do nastepujacych kwestii®*:

1) zdolnosci do czynnosci prawnych okreslonych w rozporzadzeniu (art. 3), a takze
legitymacji do ztozenia sprzeciwu, w tym przez licencjobiorcow znakow
wczes$niejszych albo przez osoby inne niz sam uprawniony do wcze$niejszych
praw do oznaczen ponadlokalnych (art. 41 ust. 1 lit. a i ¢) oraz legitymacji do
zlozenia wniosku 0 uniewaznienie lub wygasniecie prawa do znaku
wspoélnotowego, w tym w przypadku organizacji wytworcoOw i organizacji
konsumenckich oraz innych oséb niz sam uprawniony do prawa wczesniejszego
innego niz prawo do oznaczen (art. 56 ust. 1 lit. a i ¢), a takze cech organizacji
wytwércow czy handlowcow uprawnionych do bycia podmiotem praw do
wspoélnego znaku wspolnotowego (art. 66 ust. 1), jak tez kwalifikacji zawodowych
prawnika jako petnomocnika w panstwie czionkowskim w sprawach znakow
towarowych oraz uprawnien do reprezentacji w takich sprawach przed urzedem
krajowym, w tym wydawania w tej kwestii przez takie urzedy odpowiednich

zaswiadczen (art. 93 ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. ¢ oraz ust. 3);

2) wtasciwosci wikadz wydajacych zezwolenia na umieszczenie w znakach herbdéw,
godet, flag i odznak panstwowych Iub miedzynarodowych oraz oznaczen
urzedowych i kontrolnych lub podobnych, a takze procedury wydania takich
zezwolen, od ktérych uzalezniona jest rejestracja znaku wspoélnotowego (art. 7 ust.
1 lit. h=i);

3) ogdlnych zasad zgtoszenia znaku wspoélnotowego za posrednictwem urzedu
krajowego, w tym ustalenia jego daty oraz warunkow jego przekazania do UHRW
(art. 25 ust. 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 27);

4) zasad przyznawania prawa pierwszenstwa zgtoszenia znaku oraz z wystawienia

towardw lub ustug ze znakiem (art. 29 ust. 2 i art. 33 ust. 3);

5) warunkéw prowadzenia poszukiwan i sktadania z nich sprawozdania w ramach
badania przez UHRW przeszkdd wobec zgtoszenia znaku wspolnotowego (art. 38
ust. 2-5);

83 Podaje (za:) R. Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wilasnosci
przemystowej, t. 14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 417 — 419.

44



6) praw do wcze$niejszych oznaczen o znaczeniu ponadlokalnym, stanowigcych
przeszkode w rejestracji znaku wspolnotowego, oraz podmiotowego charakteru

uprawnionych do tych oznaczen (art. 8 ust. 4 i art. 41 ust. 1 lit. ¢);

7) warunkow nabycia ochrony na prawa wcze$niejsze inne niz prawa do oznaczen,
jak prawo do nazwy lub wizerunku, prawo autorskie lub prawo wiasnosci
przemystowej, ktére moga by¢ podstawa uniewaznienia lub zakazania uzywania

znaku wspolnotowego (art. 53 ust. 2);

8) charakteru majgtkowego prawa do znaku wspoélnotowego w odniesieniu do
czynnosci prawnych polegajacych na rozporzadzeniu tym prawem oraz
podejmowanych w ramach egzekuciji i upadtosci, majacych miejsce na terytorium
danego panstwa czionkowskiego, w tym skutkOw ostatnich z wymienionych

dziatah wobec 0s6b trzecich (art. 16 w zw. z art. 17-23);

9) zasady rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku krajowego
przeciwstawianego znakowi wspélnotowemu w sprzeciwie lub we wniosku

0 uniewaznienie (art. 42 ust. 3 i art. 57 ust. 3);

10) warunkow 5-letniego przyzwalania przez uprawnionego do prawa
wczesniejszego (do oznaczenia) na uzywanie w panstwie czionkowskim
pézniejszego znaku wspélnotowego, ktdére wylgcza skutecznosé tych
wczes$niejszych praw wobec wymienionego znaku wspélnotowego (art. 54 ust.
2);

11) uzupetniajgcej podstawy prawnej dla dochodzenia naruszenia prawa do znaku
wspolnotowego oraz ogolnych regut proceduralnych w sprawach dotyczacych
tego znaku, wszczynanych w panstwach czionkowskich, zwlaszcza krajowych
sgdow do spraw takich znakow, rodzaju szczegolnych spraw podlegajacych
rozpatrzeniu przez takie sady, legitymacji sadowej pozwanych w takich
sprawach, wigczenia uprawnionego do znaku wspélnotowego w charakterze
strony do postepowania, w ktérym podniesiono wzgledem prawa do tego znaku
roszczenie wzajemne 0 uniewaznienie lub wygasniecie oraz dodatkowych
Ssrodkobw gwarancyjnych, zabezpieczajacych i tymczasowych, w zwigzku
Z naruszeniem tego prawa, jak tez odwotan od orzeczen wymienionych sgadéw
oraz przywrocenia termindw obowigzujacych w czynnosciach przed urzedami

krajowymi, a takze wszelkich tych kwestii w wymienionych sprawach, ktore nie sg
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objete zakresem rozporzadzenia, w tym wtasciwosci sgdowej w zakresie innych
powodztw niz te okreslone w rozporzadzeniu, jak i wszelkich ogélnych kwestii
proceduralnych, ktore nie sg uregulowane w rozporzadzeniu, jego aktach
wykonawczych i innych aktach stosowanych w zwigzku ze sprawami znaku
wspolnotowego (np. art. 14 ust. 11 3 w zw. z art. 95-96, 83 oraz 100-103 i 105—
106);

12) podstawy prawnej dla dochodzenia naruszenia prawa do znaku wspolnotowego
na podstawie zasad odpowiedzialnosci cywilnej i zasad nieuczciwej konkurencji
(art. 14 ust. 2);

13) praw do dochodzenia roszczenh o naruszenie praw wczesniejszych w panstwach
cztonkowskich przez uzywanie poOzniejszego znaku wspoélnotowego oraz do
dochodzenia zakazu uzywania tego znaku w wymienionym panstwie na mocy

przepisdw prawa cywilnego, administracyjnego lub karnego (art. 110);

14) warunkéw nabycia w danym panstwie cztonkowskim ochrony na wczesniejsze
prawa o znaczeniu lokalnym i zakresu dochodzenia na ich podstawie zakazu

uzywania w tym panstwie znaku wspoélnotowego (art. 111);

15) zasady dochodzenia roszczeh o odszkodowanie z tytutu niedbalstwa lub
umysinosci albo roszczen z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia w przypadku
dziatania uprawnionego do znaku, do ktérego prawo zostato uniewaznione lub

wygaszone ze skutkiem wstecznym (art. 55 ust. 3);

16) przestanek tozsamosci strony, przedmiotu i podstawy prawnej roszczenia oraz
prawomocnos$ci orzeczenia sadu panstwa cztonkowskiego, ktdre ma skutek res
ludicata w odniesieniu do uniewaznienia lub wygasniecia prawa do znaku
wspoélnotowego w innych panstwach (art. 56 ust. 3), a takze takiej tozsamosci
oraz ustalania niewlasciwosci | zawieszania postepowania w przypadku
wnoszonego w innym panstwie cztonkowskim, na podstawie znaku krajowego,
powddztwa réwnoczesnego i sukcesywnego w stosunku do powddztwa opartego

na znaku wspoélnotowym (art. 109);
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17) wykonania decyzji ostatecznej UHRW w zakresie kosztow w postepowaniach
dotyczacych znaku wspoélnotowego w danym panstwie cztonkowskim, ustalonych

wzgledem okreslonej strony postepowania (art. 86)%*;

18) zasady wspoétpracy administracyjnej organow i sadéw krajowych z OHIM oraz
odpowiednimi organami i sgdami innych panstw cztonkowskich w zakresie
przekazywania informacji lub udostepnienia akt w sprawach okreslonych

rozporzadzeniem (art. 90);

19) niektérych kwestii materialnoprawnych i formalnych, zwigzanych z rejestracjg
miedzynarodowa, opartg na zgtoszeniu lub rejestracji znaku wspolnotowego,
albo z rejestracjg miedzynarodowg wskazujgcg UE (art. 145 i n.).

8 Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 rozporzadzenia nr 207/2009, kazda ostateczna decyzja Urzedu
ustalajgca wysokos¢ kosztow jest wykonalna. Wykonanie tej decyzji regulowane jest przepisami
postepowania cywilnego obowigzujacymi w panstwie, na terytorium ktérego ma ono miejsce. Przy
czym klauzula wykonalnosci nadawana jest takiej decyzji bez formalnosci innych niz weryfikacja
autentyczno$¢ decyzji przez wiadze krajowe, wyznaczone w tym celu przez rzad kazdego z panstw
cztonkowskich.
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[1.2. Jednolity charakter znaku wspélnotowego

Przez jednolity charakter i skutek znaku wspoélnotowego nalezy rozumiec¢, ze prawo
do wspolnotowego znaku towarowego obejmuje jednolicie cate terytorium Unii
Europejskiej (art. 1 ust. 2 rozporzadzenia i pkt 16 preambuty). Wspdélnotowy znak
towarowy wywotuje ten sam skutek w catej Wspdlnocie, czyli moze on by¢
zarejestrowany, zbyty, byé przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji stwierdzajgcej
wygasniecie praw wiasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, a jego uzywanie moze
by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do catej Wspolnoty. Zasade te stosuje sie, jezeli
rozporzadzenie nr 207/2009 nie stanowi inaczej.

Jednym ze sposobow zapewnienia jednolitego charakteru wspoélnotowych znakow
towarowych jest dgzenie do unikniecia sprzecznych orzeczeh ze strony sadow
I Urzedu. W tym celu ustanowiono zasade, ze orzeczenia dotyczace waznosci
i naruszenia wspolnotowego znaku towarowego sa skuteczne i obejmujg cale
terytorium Wspolnoty (por. pkt 16 i 17 preambuly rozporzadzenia nr 207/2009).
Przepisy rozporzadzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r.
o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczen sgdowych w sprawach cywilnych
I handlowych stosuje sie przy tym do wszystkich czynnosci prawnych odnoszacych
sie do wspolnotowych znakoéw towarowych, z wyjatkiem wypadkoéw, w ktorych
rozporzadzenie nr 207/2009 przewiduje odstepstwo od tych przepisow. Przy czym
dla unikniecia sprzecznych orzeczen wydanych w oparciu o powddztwa dotyczgce
tych samych czynow i stron, ktdre sg wnoszone w oparciu 0 wspolnotowy znak
towarowy i odpowiadajgce mu krajowe znaki towarowe ustanowiono zasade, zgodnie
z ktérg, jezeli powddztwa wnoszone sg w tym samym panstwie cztonkowskim,
sposOb, w jaki zostajg one rozstrzygniete, jest sprawg nalezgacg do krajowych
przepisow proceduralnych, ktorych niniejsze rozporzadzenie nie narusza, natomiast
gdy powddztwa te sg wnoszone w roznych panstwach czionkowskich, witasciwe
wydaje sie stosowanie przepisOw rozporzadzenia (WE) nr 44/2001 w sprawie

zawistosci sporu i powodztw powigzanych.
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Wyjatki od zasady jednolitosci przewiduje m.in. art. 110, art. 111 i art. 165%
rozporzadzenia nr 207/2009. Polegajg one na odmiennym uregulowaniu sytuaciji

znaku w odniesieniu do niektérych z panstw cztonkowskich.

Zalicza sie do nich nastepujgce przypadki: (1) zakaz uzywania wspoélnotowego znaku
z tytutu Kkolizji z prawem wczesniejszym o znaczeniu lokalnym (art. 111); (2) utrate
mozliwosci dochodzenia ochrony znaku na terytorium jednego panstwa (art. 165);
a takze sytuacje, gdy (3) wyrok naktadajacy obowigzek zaniechania uzywania znaku
w ramach powoddztwa z tytutu naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego

dotyczy wytgcznie jednego panstwa (art. 110).

[1.2.1. Terytorialny zakres ochrony

Zniesienie bariery terytorialnosci praw przyznawanych wiascicielom znakdéw
towarowych przez ustawodawstwa panstw cztonkowskich stanowito jeden z celow
ustanowienie wspélnotowego systemu znakédw towarowych. Uznano, ze zblizenie
ustawodawstw nie jest wystarczajgcym $rodkiem dla stworzenia podwalin prawnych
pod eksterytorialny — obejmujacy caty region Unii Europejskiej - system ochrony.
Za$ w celu prowadzenia nieograniczonej dziatalnosci gospodarczej na terenie catego
rynku wewnetrznego z korzyscig dla przedsiebiorstw niezbedne jest ustanowienie
praw wylgcznych do znakéw towarowych regulowanych jednolitym prawem
wspoélnotowym, stosowanym bezposrednio we wszystkich panstwach czionkowskich

(por. punkt 4 preambuly rozporzadzenia nr 207/2009).

Terytorialny charakter praw do znaku towarowego nie budzi watpliwosci, o ile ich
uzywanie nastepuje w tradycyjnym wymiarze poprzez naktadanie znakéw na towar
lub $wiadczenie ustug oznaczonych znakiem. Watpliwosci pojawiajg sie, gdy znaki

sg uzywane w zakresie eksterytorialnym, na przyktad w Internecie®.

% po zastgpieniu rozporzadzenia nr 40/94 przez rozporzadzenie nr 207/2009 zmianie ulegta

numeracja odnosnych artykutow i tak nastepujace przepisy noszg obecnie nastepujgce numery: art.
52 — art. 53; art. 51 — art. 52; art. 78 — art. 81; art. 92 — art. 97; art. 95 — art. 99; art. 106 — art. 110; art.
107 — art. 111, art. 159a — art. 165.

% Szerzej: D. Bainbridge, Trademark Infringement, the Internet and Jurisdiction, 2003 (w:) The Journal
of Information, Law and Technology (JILT), publ.: http://elj.warwick.ac.uk/jilt/03-1/bainbridge.html
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Generalng zasada, na ktérej opiera sie ochrona znakdéw towarowych jest zasada
wytacznosci. Polega ona na tym, ze na skutek uzyskania prawa do znaku
towarowego, uprawniona osoba uzyskuje na okreslonym terytorium prawo do

korzystania z tego oznaczenia i dysponowania nim z wytgczeniem innych osob.

W przypadku polskich znakéw krajowych prawo wytaczne obejmuje terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowe prawo wynikajagce z uzyskania prawa
ochronnego na znak pozwala na zapobieganie uzywaniu w obrocie gospodarczym
znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do identycznych lub podobnych
towardw lub ustug. O ile oznaczenia i towary lub ustugi nie sg identyczne, konieczne
jest przy tym wykazanie niebezpieczenstwa wprowadzenie w btad przynajmnie]
czesci odbiorcow znaku. Ponadto naruszenie moze mie¢ miejsce takze, gdy znak
identyczny lub podobny do chronionego znaku posiadajgcego renome jest uzywany
dla oznaczania towarow lub ustug innego rodzaju niz tych dla ktérych zarejestrowany

jest znak renomowany.

Analogiczny zakres ochrony przystuguje w odniesieniu do znakow wspolnotowych.
Z tym, ze prawo z rejestracji znaku wspolnotowego rozcigga sie na caly obszar
Wspolnoty Europejskiej. Przy czym w m.in. wyrokach w sprawach nr C-206/01
Arsenal Football Club przeciwko Matthew Reed®” oraz nr T-130/01 Sykes Enterprises
Inc przeciwko OHIM, Trybunat Sprawiedliwosci orzekt, ze ochrona na gruncie prawa
Z rejestracji ograniczona jest do zachowania podstawowej funkcji znaku, czyli funkcji
oznaczania pochodzenia. W zwigzku z czym uzywanie, ktére ma charakter czysto

opisowy nie stanowi naruszenia.

Geograficzny zakres znaku wspoélnotowego okresla obszar, na ktory rozcigga sie
tymczasowa ochrona wynikajgca z dokonanego zgtoszenia znaku wspoélnotowego
oraz wazno$¢ jego rejestracji. Zakres terytorialny sensu stricto odnosi sie do
obszaru, na ktorym prawo wylaczne ze znaku jest wazne. Tylko na tym obszarze
znaki wspolnotowe mogg zosta¢ naruszone, badz mozna dochodzi¢ ewentualnych

naruszen. Przykladowo w odniesieniu do tego terytorium sady wspoélnotowych

8 Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 12 listopada 2002 w sprawie C-206/01 Arsenal Foodball
Club plc przeciwko Matthew Reed, ECR [2002] s. 1-10273. Por. tez komentarz do tego wyroku w K.
Szczepanowska — Koztowska, Wyczerpanie praw wtasnosci przemystowej. Patent i prawo ochronne
na znak towarowy, Warszawa 2003, str. 88-90 i 108-110.
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znakow towarowych mogg orzec sankcje, o ktérych mowa w art. 102 rozporzadzenia
nr 207/2009, o czym szerzej ponizej.

Zasieg geograficzny prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego pokrywa
sie z obszarem Wspdlnoty i obejmuje nastepujace terytoria: Republika Austrii,
Krolestwo Belgii, Republika Cypru, Republika Czech, Krélestwo Danii z wylgczeniem
Grenlandii i Wysp Owczych, Republika Estonii, Republika Finlandii, Republika Francji
lacznie z departamentami zamorskimi: Martynika, Gwadelupg, Reunion, Gujang
Francuska (nie sgq wigczone: Nowa Kaledonia, Wallis i Futuna, Polinezja Francuska,
Francuskie Terytoria Potudniowe i Antarktyczne, Majotta), Republika Federalna
Niemiec, Republika Grecka, Republika Wegier, Republika Irlandii, Republika totwy,
Republika Litwy, Wielkie Ksiestwo Luksemburga, Republika Malty, Krolestwo
Niderlandéw, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalii (tacznie z Azorami
i Maderg), Republika Stowacji, Republika Stowenii, Krolestwo Hiszpanii (tacznie
z Wyspami Kanaryjskimi, Ceutg i Melillg), Krélestwo Szwecji, Zjednoczone Krolestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Potinocnej (w tym Wielka Brytania sktadajgca sie z Anglii,
Szkocji i Walii), Gibraltar, (nie sg wigczone: Wyspy Normandzkie i Wyspa Man),
Republika Butgarii, Republika Rumunii.

Pojecie ,we Wspolnocie” uzywane jest w rozporzadzeniu nr 207/2009 w odniesieniu

do nastepujacych podstawowych zagadnien:

- Znak wspolnotowy musi by¢ uzywany we Wspélnocie, korzystanie ze znaku na

innym terytorium nie jest brane pod uwage (art. 15);

- Wyczerpanie praw przyznanych przez znak wspoélnotowy ma miejsce poprzez
wprowadzenie do obrotu towarow oznaczonych znakiem na terytorium Wspoélnoty

przez wiasciciela lub za jego zgoda (art. 13);

- Obszar, ktéry nie jest przynajmniej ,czescig Wspolnoty” nie jest brany pod uwage

przy ocenie bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji znaku (por. art. 7 ust. 2);

- Znak wspdlnotowy moze byé przedmiotem licencji udzielonej w catej Wspolnocie
lub w jej czesci, w odniesieniu do niektérych lub wszystkich towarow lub ustug, dla

ktorych znak ten jest zarejestrowany (art. 22 ust. 1);
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- Osoby, ktére nie majg miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Wspdélnoty,
powinny by¢ reprezentowane przez profesjonalnego petnomocnika (art. 92 ust. 2 )

I nie moga dziata¢ bezposrednio przez swoich pracownikow (art. 92 ust. 3);

- Osoby, ktore chcg zastepowaé osoby trzecie w postepowaniu przez UHRW
powinny mie¢ miejsce prowadzenia dziatalnosci lub (jak w przypadku art. 93 ust. 1 b)
przynajmniej miejsce zatrudnienia ,we Wspolnocie” (art. 93 ust.1 a, ust. 2 b);

- Te same zasady odnoszg sie do rejestracji miedzynarodowej] wyznaczajacej
Wspolnote Europejskg. Zatem znak, ktory jest zarejestrowany w trybie
miedzynarodowym z wyznaczeniem Wspolnoty Europejskiej musi byé uzywany
w sposoéb faktyczny we Wspadlnocie (art. 160).

Rozporzadzenie nr 207/2009 uzywa przy tym oprocz pojecia ,we Wspdblnocie”

sformutowania ,w panstwie cztonkowskim”.

Oprdocz oczywistego zagadnienia geograficznego zasiegu prawa z rejestracji znaku
wspolnotowego, kwestia terytorialnosci znaku towarowego pojawia sie w odniesieniu

do znakow wspdlnotowych w kilku kontekstach.

Przede wszystkim nalezy zauwazy¢, iz uprawnionym 2z rejestracji znaku
wspélnotowego moze byé kazda osoba fizyczna lub prawna®, tacznie z podmiotami
prawa publicznego. W tym aspekcie brak jest zatem ograniczen o charakterze
terytorialnym (art. 5 rozporzadzenia nr 207/2009). Takze przepisy dotyczace znaku

krajowego nie przewidujg ograniczen terytorialnych wobec zgtaszajgcych.

W odniesieniu do kwestii zastepstwa w postepowaniu przed UHRW, sytuacja
podmiotow z obszaru Wspdlnoty i spoza niej jest jednak zréznicowana.

Wedlug zasady wyrazonej w art. 92 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 od zadnej
osoby nie mozna co prawda wymagac¢ posiadania pethomocnika w postepowaniu

przed Urzedem. Reguta ta obowigzuje jednak bez ograniczen tylko w odniesieniu do

% W odniesieniu do zdolnosci do czynnosci prawnych art. 3 rozporzgdzenia nr 207/2009 odsyta do
regulacji krajowych. Przepis ten stanowi, ze do celéw wykonania tego rozporzadzenia, spoiki i inne
podmioty prawne sg uznawane za 0soby prawne, jezeli na mocy przepisow je regulujgcych posiadajg
zdolno$¢ w swoim wilasnym imieniu do nabywania praw i obowigzkéw wszelkiego rodzaju, do
zawierania umow lub dokonywania innych czynnosci prawnych oraz do pozywania i bycia

pozywanym.
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dokonywania zgtoszen znakow wspadlnotowych (art. 92 ust. 2 in finem a contrario) .
Przy czym zgodnie z ustepem 3 tego artykutu, osoby fizyczne lub prawne, ktére majg
state miejsca zamieszkania lub gldwne miejsce prowadzenia dziatalnosci lub
rzeczywiste i powazne przedsiebiorstwo przemystowe lub handlowe na obszarze
Wspolnoty, moga byé¢ reprezentowane przed Urzedem przez pracownika. Pracownik
osoby prawnej, do ktérego stosuje sie niniejszy ustep, moze réwniez reprezentowaé
inne osoby prawne, ktére majg powigzania gospodarcze z tg osobg prawng, nawet
jesli te inne osoby prawne nie majg siedziby, gidbwnego miejsca prowadzenia
dziatalno$ci ani rzeczywistego i powaznego przedsiebiorstwa przemystowego lub
handlowego we Wspdlnocie.

Jednak w odniesieniu do czynnosci lub postepowan przed UHRW wykraczajgcych
poza samo ztozenie zgtoszenia znaku, wprowadzono przymus reprezentacji przez
profesjonalnego petnomocnika dla osob fizycznych lub prawnych, ktére nie majg
statego miejsca zamieszkania lub gtéwnego miejsca prowadzenia dziatalnosci lub
rzeczywistego i powaznego przedsiebiorstwa przemystowego lub handlowego we

Wspolnocie (art. 92 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009).

Przy czym osoby, ktére chcg reprezentowa¢ osoby trzecie przed Urzedem
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego muszg mie¢ miejsce prowadzenia dziatalnosci

lub zatrudnienia ,we Wspdlnocie” (art. 93 ust. 2 pkt. b rozporzadzenia nr 207/2009)%.

% Na marginesie mozna zauwazy¢, ze takze uzyskanie statusu zawodowego petnomocnika przed
OHIM jest uzaleznione od spetnienia przestanek natury terytorialnej. | tak reprezentowanie o0sob
fizycznych lub prawnych przed Urzedem moze by¢ podjete przez: kazda osobe wykonujgcg zawdd
prawnika majgcg odpowiednie kwalifikacje w jednym z panstw czionkowskich, posiadajgcg miejsce
prowadzenia dziatalnosci we Wspélnocie, w zakresie w jakim jest uprawniona w ramach danego
panstwa do wystepowania jako petnomocnik w sprawach dotyczacych znakéw towarowych lub przez
zawodowych petnomocnikéw, ktorych imiona i nazwiska znajdujg sie na liscie prowadzonej w tym celu
przez Urzad. Przy czym co do zasady, na liste zawodowych petnomocnikow moze byé wpisana kazda
osoba fizyczna, ktéra spetnia nastepujgce warunki: (a) ma obywatelstwo jednego z panstw
czlonkowskich, (b) ma miejsce prowadzenia dziatalnosci lub zatrudnienia we Wspodlnocie oraz (c) jest
uprawniona do reprezentowania 0sOb fizycznych Ilub prawnych przed centralnym urzedem
zajmujgcym sie ochrong wiasnosci przemystowej w panstwie czionkowskim w zakresie spraw
zwigzanych ze znakiem towarowym. Jezeli w tym panstwie uprawnienie takie nie jest uwarunkowane
wymogiem specjalnych kwalifikacji zawodowych, osoby wnioskujgce o wpisanie ich na liste Urzedu,
ktore wystepujg w sprawach znakéw towarowych przed centralnym urzedem zajmujgcym sie ochrong
wlasnosci przemystowej wymienionego panstwa, musiaty regularnie dziala¢ w tym zakresie przez
okres co najmniej pieciu lat. Jednakze z wymogu dotyczacego wykonywania zawodu mogg byc¢
zwolnione osoby, ktorych kwalifikacje zawodowe w zakresie reprezentowania 0s6b fizycznych lub
prawnych w sprawach znakéw towarowych przed centralnym urzedem zajmujgcym sie ochrong
wlasnosci przemystowej w jednym z panstw czionkowskich, sg uznawane oficjalnie zgodnie
Z przepisami ustanowionym przez to pafnstwo.
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Rowniez na gruncie polskich przepiséw wprowadzono w procedurze zgtoszeniowej
rozroznienie odnosnie do obowigzku zastepstwa przez profesjonalnego
petnomocnika, ktore uzaleznione jest od miejsca siedziby lub zamieszkania
zgtaszajgcego. Co do zasady, petnomocnikiem strony w postepowaniu przed
Urzedem Patentowym w sprawach zwigzanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem
zgloszen oraz utrzymywaniem ochrony wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw
przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen geograficznych i topografii uktadow
scalonych moze by¢ tylko rzecznik patentowy. Przy czym osoby niemajgce miejsca
zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej moga we
wskazanych wyzej sprawach dziata¢ tylko za posrednictwem rzecznika patentowego.
Natomiast podmioty krajowe, w tym osoby fizyczne, po pierwsze mogq dziata¢ we
wilasnym imieniu. A ponadto, co stanowi wytom w ogdlnej regule z art. 236 ust. 1
PWP, statuujgcej tzw. ,przymus rzecznikowski’, krajowe osoby fizyczne mogq
ustanowi¢ w postepowaniu zgtoszeniowym petnomocnika spoza grona rzecznikdw
patentowych. Petnomocnikiem osoby fizycznej moze by¢ rowniez wspoétuprawniony,
a takze rodzice, matzonek, rodzenstwo lub zstepni strony oraz osoby pozostajgce ze
strong w stosunku przysposobienia (por. art. 236 ust. 2 PWP i art. 236 ust. 3 PWP

a contrario).

Zaréwno wedtug przepiséw dotyczacych znaku wspdlnotowego, jak i w przepisach
regulujgcych postepowanie w sprawach znakéw krajowych nie przewidziano
ograniczen terytorialnych wobec oséb, ktére oponujg wobec cudzego zgtoszenia lub
rejestracji. W obu systemach przewidziano przy tym dwie réwne instytucje, w ramach
ktérych na etapie postepowania zgtoszeniowego, osoby trzecie moga kwestionowaé
cudze zgtoszenie. Sg to tzw. uwagi 0s6b trzecich uregulowane w odniesieniu do
znaku wspolnotowego w przepisie art. 40 rozporzadzenia nr 207/2009, za$
w odniesieniu do znaku krajowego w art. 143 PWP oraz sprzeciw (art. 41 i n.
rozporzadzenia oraz art. 246 PWP).

Nalezy jednak zauwazy¢, ze procedura sprzeciwowa, mimo licznych analogii,
ulokowana jest w przypadku znakéw wspodlnotowych i krajowych na odmiennych
etapach postepowania. ROznica ta wynika z tego, ze w procedurze krajowej przyjeto
zasade peilnego badania, zas we wspodlnotowej wzgledne przestanki braku zdolnosci
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rejestracyjnej badane sg jedynie na wniosek osoby trzeciej. Szerzej na ten temat

w pkt. 1.4.1. niniejszego opracowania.

W obu procedurach nieco odmiennie uksztattowany jest takze zakres podmiotowy

0s6b uprawnionych do wniesienia uwag lub sprzeciwu.

W odniesieniu do krajowego znaku towarowego, zaréwno mozliwosé wniesienia
uwag co do okolicznosci uniemozliwiajacych udzielenie prawa wylgcznego, jak
uprawnienie do wniesienia sprzeciwu przystuguje kazdemu, stanowigc swoiscie
uregulowang actio populis®. Natomiast w przypadku znaku wspdélnotowego uwagi
moze wnieé¢ kazdy bez ograniczen®. Jednak sprzeciw w trybie art. 41
rozporzadzenie nr 207/2009 — mogg wnies¢ tylko podmioty powotujgce sie na
przystugujgce im wcze$niejsze prawa, stanowigce przeszkode rejestracji w mysl

postanowien art. 8 tego rozporzadzenia.

Jednolity charakteru znaku wspdlnotowego przejawia sie takze w sposobie, w jaki
uregulowano terytorialny zakres sankcji z tytutu naruszenia prawa z rejestracji
wspolnotowej. Zgodnie z art. 102 rozporzadzenia nr 207/2009, w przypadku, gdy sad
w sprawach wspolnotowych znakow towarowych uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze
Z jego strony istnieje grozba naruszenia wspolnotowego znaku towarowego, wydaje
(w braku szczegdllnych powodow zaniechania takiego wydania) decyzje zakazujaca
pozwanemu dziatan stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych grozbe naruszenia
wspoélnotowego znaku towarowego. Stosuje réwniez takie $rodki, zgodnie
Z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, ktérych celem jest zapewnienie
przestrzegania zakazu (ust. 1). We wszystkich pozostatych przypadkach sad

w sprawach wspolnotowych znakow towarowych stosuje prawo obowigzujgce

% por. uzasadnienie wyroku NSA z 23.09.2010 r. w sprawie sygn. akt Il GSK 765/09.

o Przepisy rozporzadzenia nr 207/2009 nie limitujg kregu osob uprawnionych do wniesienia do
UHRW uwag na pismie, dotyczacych wyjasnienia dlaczego, w szczegdlnosci z uwagi na istnienie
bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji z art. 7 rozporzadzenia nr 207/2009, znak towarowy nie
moze by¢ zarejestrowany z urzedu. Podmioty te nie sg stronami w postepowaniu przez Urzedem,
jednak uwagi sg przekazywane zgtaszajgcemu, ktéry moze sie do nich ustosunkowaé. Whniesienie
uwag w trybie art. 40 rozporzadzenia nr 207/2009 moze mie¢ miejsce po opublikowaniu zgtoszenia
znaku towarowego, czyli praktycznie wtedy, kiedy mozliwe jest wniesienie sprzeciwu. W odniesieniu
do znakéw krajowych takie mato sformalizowane - aczkolwiek takze pisemne — uwagi, osoby trzecie
mogg wnie$¢ po publikacji w Biuletynie Urzedu Patentowego informacji o zgtoszeniu znaku (por. art.
143 PWP). Za$ sprzeciw wobec udzielenia prawa ochronnego na znak mozna wnies¢ dopiero
w ustawowym terminie 6 miesiecy po publikacji w Wiadomos$ciach Urzedu Patentowego informaciji
0 udzieleniu tego prawa.
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w panstwie cztonkowskim, w ktorym miaty miejsce akty naruszenia lub wystgpito
zagrozenie naruszenia, w tym przepisy prawa prywatnego miedzynarodowego (ust.
2). Przy czym, zgodnie z art. 103 rozporzadzenie nr 207/2009, sad wspdélnotowych
znakow towarowych moze stosowaé $rodki tymczasowe i zabezpieczajagce, ktore
moga by¢ dostepne na mocy prawa tego panstwa w odniesieniu do krajowego znaku
towarowego. Srodki te moga zostaé zastosowane nawet, jezeli na mocy niniejszego
rozporzadzenia sad w sprawach wspolnotowych znakéw towarowych w innym

panstwie cztonkowskim ma wasciwosé co do istoty sprawy®.

Zasieg terytorialnego zakresu obowigzywania zakazu kontynuowania dziatan
stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych grozbe naruszenia prawa do
wspolnotowego znaku towarowego zostat dookreslony w wyroku Trybunatu

Sprawiedliwosci z 12.04.2011 w sprawie C- 235/09 DHL Express France SAS,

dawniej DHL International SA przeciwko Chronopost®. Odpowiadajac na watpliwo$é
francuskiego sadu krajowego, czy art. 98 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art.
102 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009) nalezy interpretowac w ten sposoéb, ze zakaz
kontynuowania dziatan stanowigcych naruszenie Ilub stwarzajgcych grozbe
naruszenia prawa do wspolnotowego znaku towarowego, wydany przez sad
w sprawach wspolnotowych znakéw towarowych, jest skuteczny ipso iure na catym
terytorium Unii Europejskiej, Trybunat potwierdzit, iz przepis ten nalezy interpretowac
w ten sposob, ze zakres zakazu kontynuowania dziatan stanowigcych naruszenie lub
stwarzajgcych grozbe naruszenia prawa do wspolnotowego znaku towarowego
orzeczony przez sad w sprawach wspoélnotowych znakéw towarowych, ktérego
wilasciwos¢ znajduje aktualnie podstawe w art. 97 ust. 1 — 4 | art. 98 ust.l
rozporzadzenia nr 207/2009, rozcigga sie co do zasady na cato$¢ terytorium Unii.
Przy czym artykut 102 ust.1 zd. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowac
w ten sposob, ze srodek przymusu, taki jak okresowa kara pieniezna, orzeczony
przez sad w sprawach wspdélnotowych znakéw towarowych na podstawie wtasnego
prawa krajowego w celu zapewnienia przestrzegania wydanego przez ten sad
zakazu kontynuowania dziatan stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych grozbe
naruszenia wywotuje skutki w panstwach cztonkowskich innych niz panstwo,

%2 Art. 94 ust. 2a rozporzadzenia nr 207/2009 wylgczyt stosowanie regulacji srodkéw tymczasowych
i zabezpieczajgcych zawartej w art. 31 rozporzadzenia nr 44/2001.

% http://curia.europa.eu
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w ktérym sad ten ma siedzibe, na ktére to panstwo rozcigga sie terytorialny zakres
takiego zakazu, pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych w rozporzadzeniu
nr 44/2001odnoszacych sie do uznawania i wykonywania orzeczen sadowych.
Natomiast jezeli prawo krajowe jednego z tych innych panstw cztonkowskich nie
przewiduje zadnego $rodka przymusu analogicznego do orzeczonego przez
wspomniany sad, cel, jakiemu stuzy taki $rodek, powinien zostaé¢ osiggniety przez
wlasciwy sad tego panstwa czionkowskiego przez odwotanie sie do wiasciwych
przepisoOw witasnego prawa krajowego, ktére w poréwnywalny sposéb bedg w stanie

zapewni¢ przestrzeganie pierwotnie orzeczonego zakazu.>*

Uzasadniajgc swoje orzeczenie Trybunat odwotat sie przy tym do zasady jednolitosci
znaku wspolnotowego. Stwierdzit bowiem, ze w przeciwnym przypadku, gdyby
terytorialny zakres obowigzywania tego zakazu ograniczat sie do terytorium panstwa
cztonkowskiego, w odniesieniu do ktérego sad stwierdzit naruszenie lub grozbe
naruszenia, lub do terytorium panstw cztonkowskich stanowigcych podstawe takiego
stwierdzenia, istnialoby niebezpieczenstwo, ze podmiot dopuszczajacy sie
naruszenia zacznie wykorzystywa¢ dane oznaczenie w panstwie cztonkowskim,
w stosunku do ktérego zakaz nie obowigzuje. Dodatkowo nowe postepowania
sagdowe, ktore bytby zmuszony wszcza¢é wiasciciel wspolnotowego znaku
towarowego, zwiekszytyby, proporcjonalnie do ich liczby, ryzyko wydania
sprzecznych orzeczen w przedmiocie danego wspoélnotowego znaku towarowego,
zwlaszcza ze wzgledu na majacq charakter faktyczny ocene prawdopodobienstwa
wprowadzenia w bitad. Taka konsekwencja jest sprzeczna zaréwno

Z przyswiecajgcym rozporzadzeniu nr 40/94 (obecnie rozporzadzeniu nr 207/2009)

% A. Nowicka zauwaza przy tym, ze przytoczone rozstrzygniecie TSUE ma zosta¢ usankcjonowane
w drodze dodania przepisu art. 66 w nowym rozporzadzeniu, ktére ma zastgpi¢ rozporzadzenie nr
44/2001. W wersji zaproponowanej przez Komisje Europejskg [KOM(2010)780] przepis ten brzmi
.Jezeli orzeczenie zawiera $rodek lub zarzadzenie nieznane w panstwie czlonkowskim wykonania,
whasciwy organ w tym panstwie dostosowuje je w miare mozliwosci do $rodka lub zarzgdzenia
przewidzianego w swoim prawie wewnetrznym, majgcego réwnorzedne skutki i stuzgcego podobnym
celom i interesom”. Zdaniem A. Nowickiej, ,jesli tak sie stanie, stanowisko TSUE, odnoszace sie
wylgcznie do rozporzadzenia nr 207/2009, bedzie mialo zastosowanie ogoélne i bedzie odnosi¢ sie do
wszystkich spraw objetych zakresem nowego rozporzgdzenia, w tym spraw dotyczacych praw
wlasnosci przemystowej”. A. Nowicka (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wiasnosci przemystowej
t. 14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 1573.
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celem przyznania wspolnotowym znakom towarowym jednolitej ochrony, jak i z
jednolitym charakterem tych znakéw.*

W orzeczeniu tym Trybunat potwierdzit wczesniejszg linie orzecznictwa, zgodnie
z ktérg, celem art. 98 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 102 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009) jest zapewnienie na catym terytorium Unii jednolite]
ochrony przed naruszeniami praw do wspolnotowych znakéw towarowych. W celu jej
zapewnienia zakaz kontynuowania dziatan stanowigcych naruszenie lub
stwarzajgcych grozbe naruszenia orzeczony przez wiasciwy sad w sprawach
wspolnotowych znakoéw towarowych musi zatem, co do zasady, rozciggaé¢ sie na
cato$¢ terytorium UE (por. pkt. 60 wyroku Trybunatu (pierwsza izba) z dnia 14

grudnia 2006 r. w sprawie C-316/05 Nokia Corp. Przeciwko Joacimowi Wérdellowi®®).

Jednak w sprawie C- 235/09 DHL v. Chronopost Trybunat Sprawiedliwosci wskazat
przy tym, ze terytorialny zakres obowigzywania zakazu moze w niektérych
przypadkach zosta¢ ograniczony. Prawo wytaczne przewidziane w art. 9 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie rozporzadzenia nr 207/2009) zostato przyznane
wihascicielowi znaku, aby umozliwi¢é mu ochrone jego szczegdélnych interesow jako
wiasciciela znaku, tzn. umozliwi¢ mu zadbanie o to, by znak ten mogt petni¢ wkasciwe
mu funkcje. W rezultacie wykonywanie tego prawa powinno by¢ zastrzezone dla
przypadkow, w ktérych uzywanie danego oznaczenia przez osobe trzecig wptywa lub
moze negatywnie wptywaé na petnione przez znak funkcje (por. pkt 75 wyroku
w sprawach potgczonych od C 236/08 do C 238/08, Google France SARL i Google
Inc. przeciwko Louis Vuitton Malletier S.A., Google France SARL przeciwko Viaticum
SA i Luteciel SARL i Google France SARL przeciwko Centre national de recherche
en relations humaines (CNRRH) SARL i innym®’). Zatem Trybunat uznat, ze gdy sad
w sprawach wspoélnotowych znakoéw towarowych stwierdzi, ze dziatania stanowigce
naruszenie lub stwarzajgce grozbe naruszenia prawa do wspoélnotowego znaku
towarowego ograniczajg sie do jednego tylko panstwa cztonkowskiego lub do
okreslonej czesci terytorium UE, zwtaszcza z tego wzgledu, ze wnoszacy o wydanie

zakazu ograniczyt terytorialny zakres swego powddztwa w ramach korzystania ze

% Por. E.Skibifiska, Wspdlnotowy znak towarowy, Monitor Prawniczy z 29.04.2011, podaje za
http://www.monitorprawniczy.pl

% Publ.: Dz.U. C 331 z 30.12.20086, str. 14—15.

% ECR [2010] s. 1-02417.
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swobody okreslenia zakresu wniesionego przez siebie pozwu lub ze pozwany
dostarczyt dowdd, iz uzywanie danego oznaczenia nie wptywa i nie moze negatywnie
wptywacé na funkcje petnione przez znak, chocby ze wzgledow jezykowych, to taki

sad powinien ograniczy¢ terytorialny zakres orzeczonego przez siebie zakazu.

Nalezy zauwazy¢, iz powyzsze stanowisko wyrazone w pkt. 46-48 wyroku w sprawie
C- 235/09 DHL v. Chronopost moze stanowi¢ przyczynek do wytomu w zasadzie

jednolitosci znaku wspodlnotowego. Zgodnie z tradycyjnie pojmowang zasadag
jednolitosci nie powinno mie¢ racji bytu terytorialne ograniczenie mozliwosci
dochodzenia naruszen prawa ze znaku z uwagi na brak mozliwosci petnienia przez
znak na danym terytorium, z uwagi na uwarunkowania jezykowe, swoich
podstawowych funkcji. Skoro bowiem na danym terytorium Unii Europejskiej znak,
z uwagi na uwarunkowania jezykowe, nie ma zdolnosci identyfikacji pochodzenia
towarow lub ustug (np. dlatego, ze posiada wytacznie rodzajowy charakter), to
nalezato by uznagé, iz rejestracja tego oznaczenia nastgpita z naruszeniem przepisu
art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009. W mysl tego przepisu, jezeli bezwzgledne
podstawy odmowy rejestracji istniejg choéby w czesci Wspodlnoty, to caly znak

wspolnotowy nie powinien uzyskaé rejestraciji.

[1.2.2. Zakres terytorialny przy ustalaniu renomy i rzeczywistego charakteru

uzywania znaku

Zakres terytorialny przy ustalaniu renomy i rzeczywistego charakteru uzywania znaku
wspolnotowego definiowany jest inaczej niz w przypadku podstaw odmowy rejestraciji
oraz przy dochodzeniu naruszen praw wytgcznych ze znaku wspoélnotowego. W tym
drugi przypadku mowa jest bowiem o catej Wspodlnocie, zas w odniesieniu do renomy
lub obowigzku uzywania znaku obszar terytorialny moze zosta¢ stosownie

ograniczony.

11.2.2.1. Zakres terytorialny przy ustalaniu renomy

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 pkt. ¢ rozporzadzenia nr 207/2009, prawa
przyznane przez wspolnotowy znak towarowy rozciggajg sie takze na przypadki
59



uzywania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do
wspolnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore nie sg
podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano wspdélnotowy znak towarowy,
w przypadku gdy cieszy sie on renomg we Wspélnocie i w przypadku gdy uzywanie
tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienalezng korzysc
z powodu lub jest szkodliwe dla odrozniajgcego charakteru Ilub renomy

wspoélnotowego znaku towarowego.

Reguly przyznajgce znakom bardziej dystynktywnym szerszg ochrone z uwagi ha
wzmozone ryzyko, ze odbiorcy skojarzg taki wczesniejszy znany znak ze znakiem
pOzniejszym zostaly doprecyzowane w szeregu orzeczen Trybunatu Sprawiedliwosci.
| tak, zgodnie z wyrokiem z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie Adidas-Salomon
AG and Adidas Benelux BV przeciwko Fitnessworld Trading Ltd., w sprawie nr C-
408/00, Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej uznat, ze ochrona znaku
towarowego renomowanego ,hie jest uzalezniona od stwierdzenia takiego stopnia
podobienstwa miedzy renomowanym znakiem i oznaczeniem, ze istnieje miedzy nimi
niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad wsrod relewantnych odbiorcow. Jest
wystarczajgce, aby stopien tego podobienstwa skutkowat tgczeniem oznaczenia ze
znakiem (...)".*® Za$ w pkt 63 wyroku z dnia 27 listopada 2008r., w sprawie nr C-
252/07 Intel Corporation Inc. przeciwko CPM United Kingdom Ltd.*°, dotyczacym
odmowy rejestracji oznaczenia ze wzgledu na wczesniejszy znak renomowany,
Trybunat stwierdzit, iz ,okoliczno$¢, ze pbzniejszy znak towarowy przywodzi
przecietnemu, wiasciwie poinformowanemu, dostatecznie uwaznemu i rozsgdnemu
konsumentowi na mysl wcze$niejszy znak towarowy, jest jednoznaczna z istnieniem
miedzy kolidujagcymi ze sobg znakami zwigzku.” Natomiast zgodnie z pkt 36 wyroku
Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia 18 czerwca 2009r., w sprawie nr C-487/07 L’Oreal
SA i in. przecwiko Bellure NV i in.*®, naruszenia dotyczace renomowanych znakéw
towarowych ,sa konsekwencjg pewnego stopnia podobienstwa miedzy znakiem
towarowym a oznaczeniem, z powodu ktérego dany krag odbiorcow kojarzy

oznaczenie ze znakiem, to znaczy stwierdza, ze wystepuje miedzy nimi zwigzek, nie

% Podaje za: R. Skubisza (red.), WiasnoS$¢ przemystowa, orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci
Wspolnot Europejskich i Sgdu Pierwszej Instancji, Zakamycze 2004, s. 326, pkt 31.

% publ.: www.eur-lex.europa.eu

190 pyp|.: www.eur-lex.europa.eu
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mylgc ich jednak. Nie jest zatem wymagane, by stopien podobienstwa miedzy
renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem uzywanym przez osobe trzecig
byt na tyle duzy, by wywota¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia danego kregu
odbiorcow w biad. Wystarczy, by stopien podobienstwa miedzy renomowanym
znakiem towarowym a oznaczeniem skutkowat wywotaniem u danego kregu
odbiorcow przekonania, ze miedzy oznaczeniem a znakiem wystepuje pewien
zwigzek.” Przy czym, w mys$| wyroku Trybunatu z dnia 13 wrze$nia 2007 r. w sprawie
nr C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria SpA przeciwko OHIM (tzw. sprawa

,Bainbridge")***

, "prawdopodobienstwem wprowadzenia w btgd w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 jest prawdopodobienstwo, ze odbiorcy
przekonani bedg o pochodzeniu okreslonych towaréw lub ustug od tego samego
przedsiebiorstwa lub ewentualnie od przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo
(zob. tez wyrok Trybunatu (trzecia izba) z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-
412/05 P, Alcon Inc. przeciwko OHIM, pkt. 55, oraz podobnie wyrok z dnia 29
wrzesnia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-
Goldwyn-Mayer Inc.%?, pkt 29). W przypadku ,rodziny” lub ,serii” znakéw towarowych
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad wynika z faktu, ze konsument moze
btednie oceni¢ pochodzenie czy zrodio towaréw lub ustug oznaczanych zgtoszonym
znakiem towarowym i niestusznie zatozy¢, ze znak ten stanowi czesc¢ tej rodziny czy

serii znakéw."

Polskie przepisy takze przewidujg wykraczajgca poza zasade specjalizacji ochrone
znakéw renomowanych. Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 3 PWP nie udziela sie prawa
ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku
towarowego zarejestrowanego lub zgtoszonego z wczesniejszym pierwszenstwem
do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla
jakichkolwiek towardéw, jezeli mogloby to przynieSs¢ zgltaszajgcemu nienalezng
korzy$¢ lub by¢ szkodliwe dla odrozniajacego charakteru badz renomy znaku
wczesniejszego. Natomiast w my$| art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP naruszenie prawa
ochronnego na znak towaréw, polega takze na bezprawnym uzywaniu w obrocie
gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku

towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towardw, jezeli takie

191 pypl. ECR [2007] s. 1-07333, pkt 63.
192 pypl.: ECR [1998] s. I-05507.
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uzywanie moze przynie$¢ uzywajgcemu nienalezng korzysc¢ lub byé szkodliwe dla

odrézniajgcego charakteru badz renomy znaku wcze$niejszego.

Dokonujgc wykfadni art. 132 ust 2 pkt 3 PWP i art. 296 ust. 2 pkt 3 PWP, ktore
stanowig implementacje odpowiednio art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy
harmonizacyjnej, nalezy mie¢ na uwadze Ilinie orzecznictwa Trybunatu
Sprawiedliwo$ci wyznaczong przez wyroki: z dnia 18 czerwca 2009r., w sprawie C-
487/07 L'Oreal, pkt 36; z dnia 23 pazdziernika 2003r. w sprawie C-408/01 Adidas-
Salomon i Adidas Benelux pkt 29 i 31; z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie C-102/07
w sprawie adidas i adidas Benelux, pkt 41. W orzeczeniach sadéw krajowych,
podobnie jak w orzecznictwie unijnym przyjmowane sg szczegOlne kryteria oceny
podobienstwa renomowanego znaku towarowego do innego oznaczenia, znacznie
utatwiajgcymi przyjecie istnienie podobienstwa niz w przypadku podobienstwa

zwyktego znaku towarowego do innego znaku.

| tak: w wyroku z dnia 23 pazdziernika 2008r., sygn. akt V CSK 109/08'%® Sad
Najwyzszy stwierdzit, ze ,w wypadku znaku renomowanego chodzi (...)
0 podobienstwo szczegdllnego rodzaju, polegajace na niebezpieczenstwie samego
skojarzenia z nim innego znaku, i to w odniesieniu do jakichkolwiek towarow, a nie
tylko do podobnych czy identycznych”. Natomiast w wyroku z dnia 4 marca 2009 r.,
sygn. akt IV CSK 335/08'% Sad Najwyzszy stwierdzit, ze ,dla stwierdzenia
podobienstwa oznaczeh jako przestanki naruszenia prawa ochronnego na
renomowany znak towarowy wystarczajgcy jest taki stopien podobiehAstwa, ktory
prowadzi do kojarzenia (taczenia) znakow przez relewantnych odbiorcow”. Podobnie,
w wyroku z dnia 12 pazdziernika 2010 r., sygn. akt Il GSK 849/09*°°, Naczelny Sad
Administracyjny w Warszawie wskazat, iz ,w Swietle art. 132 ust. 2 pkt 3 PWP, dla
przyznania ochrony, o ktérej w nim mowa, nie jest potrzebne stwierdzenie ryzyka
wprowadzenia w btad (ryzyka konfuzji), ale wystarczy taki stopien podobienstwa
pomiedzy renomowanym znakiem towarowym, a nawigzujgcym do niego
oznaczeniem, ktérego wynikiem jest ich mentalne tgczenie przez potencjalnego

odbiorce. Taki poglad prezentuje takze orzecznictwo ETS-u np. w sprawach:

193 pypl.: Lex nr 479328.
1% pybl.: OSNC-ZD 2009/3/85.
1% pypl.: Lex Prestige nr 746273.
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C-375/97 General Motors Corporation przeciwko Yplon SA'®, C-425/98 Marca Mode
CV przeciwko Adidas AG i Adidas Benelux BV.}?" oraz C-252/07 Intel Corporation

Inc. przeciwko CPM United Kingdom Ltd.*°8,

Powyzsze potwierdza, iz zarbwno w orzecznictwie krajowym, jak i wspoélnotowym
stopien podobienstwa znakow, jako przestanka naruszenia renomowanego znaku
towarowego i jako przestanka wzgledna odmowy rejestracji pédzniejszego
oznaczenia, jest sytuowany na niskim poziomie, wyznaczanym przez takie okreslenia
jak: taczenie, kojarzenie, przywodzenie na my$l. Tak subtelne kryteria podobienstwa
majg zastosowanie tylko do renomowanych znakoéw towarowych (tak: SN w wyroku
z dnia 4 marca 2009r., IV CSK 335/08).

Zasady wyktadni pojecia renomy w odniesieniu do jej geograficznego zasiegu, takze
zostaly ustalone w orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci. W wyroku z dnia 14

wrzesnia 1999 r. w sprawie C- 375/97 General Motors Corporation przeciwko Yplon

SA. | w odniesieniu do zawartego w art. 5 ust. 2 dyrektywy wyrazenia ,cieszy sie
[...] renomg we Wspolnocie [w panstwie cztonkowskim]’, Trybunat orzeki, ze
wystarczy, aby wspolnotowy znak towarowy cieszyt sie renomg w ,istotnej czesci’
Wspdlnoty. Jako, ze w sprawie tej chodzito o znak towarowy Beneluks, dla celéw art.
5 ust. 2 dyrektywy za wystarczajgce uznano, aby renoma wystepowata w istotnej
czesci obszaru Beneluksu, ktora moze odpowiada¢ w danym przypadku czesci

jednego z panstw Beneluksu (ww. wyrok w sprawie General Motors, pkt 29).

Kolejne istotne orzeczenie dotyczace geograficznego zasiegu renomy zapadto dnia
6 pazdziernika 2009 r. w sprawie C-301/07 PAGO International GmbH przeciwko

Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*°

. Wyrok ten sformutowany zostat
w zwigzku ze ztozonym przez Oberster Gerichtshof wnioskiem o wydanie w trybie
prejudycjalnym orzeczenia w sprawie wyktadni art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr
40/94 (obecnie rozporzadzenia nr 207/2009). Wniosek ten zostat ztozony w ramach

sporu pomiedzy PAGO International GmbH (zwang dalej ,PAGQO”) a Tirolmilch

1% \wyrok TSUE z dnia 14 wrzesnia 1999 r., publ.: ECR [1999] s. |-05421.
7 Wyrok TSUE z dnia 22 czerwca 2000 r., publ.: ECR [2000] s. |-04861.
1% \Wyrok TSUE z dnia 27 listopada 2008 r., publ.: ECR [2008] s. |-08823.
19 pybl.: ECR [1999] s. |- 05421.

19 pyp|.: ECR [2009] s. 1-09429.
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registrierte Genossenschaft mbH (zwang dalej ,Tirolmilch”) w przedmiocie
wspoélnotowego znaku towarowego, ktérego wiascicielem jest PAGO.

PAGO domagata sie wydania nakazu zaprzestania uzywania znaku obejmujgcego
calg Wspolnote, w sytuacji, gdy jej znak towarowy posiadat renome jedynie w Austrii.
Pojawito sie zatem pytanie, czy mozna wydac¢ catkowity zakaz, mimo ze
wspolnotowy znak towarowy ma renome tylko w jednym panstwie cztonkowskim, lub
czy w przypadku renomy w jednym tylko panstwie cztonkowskim mozna wydac
.Zzakaz” w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia ograniczony do tego

panstwa.

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunatu, art. 9 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego nalezy interpretowac¢ w ten sposob, iz
aby wspélnotowy znak towarowy mogt korzysta¢ z ochrony przewidzianej w tym
przepisie, musi byé znany znaczacej czesci kregu odbiorcéw zainteresowanych
towarami lub ustugami, ktérych on dotyczy, na istotnej czesci obszaru Wspdéinoty,
oraz ze w Swietle okolicznosci danego przypadku obszar przedmiotowego panstwa
cztonkowskiego mozna uzna¢ za stanowiacy istotng cze$é obszaru Wspolnoty (por.

pkt 30; sentencja).

11.2.2.2. Zakres terytorialny przy ustalaniu rzeczywistego charakteru uzywania znaku

Okreslenie zakresu terytorialnego pojeciem ,we Wspdlnocie” pojawia sie takze
w odniesieniu do kwestii uzywania wspolnotowego znaku towarowego. Zgodnie z art.
15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, jezeli w okresie pieciu lat od rejestraciji
wspolnotowy znak towarowy nie byt rzeczywiscie uzywany przez wihasciciela we
Wspolnocie w stosunku do towaréw lub ustug, dla ktérych jest zarejestrowany lub
jezeli takie uzywanie bylo zawieszone przez nieprzerwany okres pieciu lat,
wspoélnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym

rozporzadzeniu, chyba ze istniejg usprawiedliwione powody jego nieuzywania.

Przez sankcje rozumiane jest przede wszystkim stwierdzenie wygasniecia rejestracji
znaku wspolnotowego w my$| art. 51 ust. 1 pkt a rozporzadzenia nr 207/2009.

Ponadto zgodnie z art. 42 ust. 2 tego rozporzadzenia, na wniosek zgtaszajgcego
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wihasciciel wczesniejszego wspoélnotowego znaku towarowego, ktory zgtosit sprzeciw,
zobowigzany jest przedstawi¢ dowdd rzeczywistego uzywania znaku stanowigcego
podstawe sprzeciwu. W razie braku przedstawienia takiego dowodu sprzeciw
podlega odrzuceniu. Natomiast jezeli wczesniejszy wspolnotowy znak towarowy byt
uzywany tylko dla czesci towarow lub ustug, dla ktérych jest on zarejestrowany, do
celéw rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej
czesci towarow lub ustug. Podobne reguly, z tym ze w odniesieniu do procedury
uniewaznienia znaku wspolnotowego, ustanowione zostaty w art. 57 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009. Przy czym zasady te stosuje sie takze do
wczesniejszych krajowych znakoéw towarowych okreslonych w art. 8 ust. 2 lit. a),
zastepujgc uzywanie w panstwie cztonkowskim, w ktorym wczes$niejszy krajowy znak
towarowy jest chroniony, uzywaniem we Wspolnocie (art. 57 ust. 3 rozporzadzenia nr
207/20009).

Obowigzek uzywania znaku krajowego wynika, nie tylko ze wskazanych wyzej
przepisow wspolnotowych, lecz takze =z regulacji krajowych. Na warunkach
okreslonych w przepisie art. 169 ust. 1 pkt. 1 PWP nieuzywanie zarejestrowanego
znaku towarowego w sposoOb rzeczywisty dla towaréw objetych prawem ochronnym
W ciggu nieprzerwanego okresu pieciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu
prawa ochronnego, stanowi przestanke stwierdzenia wygasniecia tego prawa, chyba
ze istniejg wazne powody jego nieuzywania. Ponadto, jezeli uprawniony z prawa
ochronnego na znak towarowy znaku tego nie uzywat w rozumieniu art. 169 ust. 1
pkt 1 lub ust. 4 i 5 PWP, nie moze on zakaza¢ innej osobie uzywania tego lub
podobnego oznaczenia w obrocie (art. 157 PWP). Nieuzywanie znaku ogranicza
takze mozliwo$¢ uniewaznienia podobnego znaku pozniejszego (art. 166. ust. 1
PWP).

Jednak mimo, ze krajowe znaki towarowe muszg byC uzywane w panstwie
cztonkowskim, w ktorym sg zarejestrowane, nie jest bezwzglednie konieczne by byty
one uzywane na istotnym obszarze tego panstwa. Przyjmuje sie, ze dla spetnienia
przestanki rzeczywistego uzywania konieczne jest by uzywanie miato odpowiednie
znaczenie rynkowe. Wérod szczegoOtowych kryteriow i sposobu oceny rozmiaréw
uzywania mozna wymieni¢, poza pozycjg rynkowag uprawnionego do znaku oraz

liczbg, formami i zakresem czynnosci uzywania znaku, przede wszystkim: rodzaj
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towaru lub ustugi i ich charakter w stosunku do towaréw lub ustug podobnych,
pozycje towaru lub ustugi w catosci oferty uprawnionego, wielko$¢ i charakter
przedsiebiorstwa uprawnionego, wielkos¢ sprzedazy towaru lub ustugi i jej udziat
w globalnym wolumenie obrotow, a wiec w stosunku do wielkosci sprzedazy
pozostatych towaréw lub ustug wiasciciela, system dystrybucji, sposéb uzywania
w poréwnaniu z formami uzywania znaku w danej branzy, czas uzywania, rodzaj
i liczbe odbiorcow, srednig wielko$¢ popytu, a takze charakter samego znaku i jego
miejsce wsroéd znakow uprawnionego, zwilaszcza znakow dla tych samych lub
podobnych towarow lub ustug. Przy czym ocena tych czynnikéw i ich wplyw na
ocene, czy spetniona zostata przestanka rzeczywistego uzywania, zalezy od

specyfiki konkretnego przypadku**.

Kwestia terytorialnego zakresu uzywania znaku stanowi w odniesieniu do znaku
krajowego tylko jeden z mozliwych elementow potwierdzajacych rzeczywisty
charakter uzywania. W odniesieniu do znaku wspolnotowego takie ujecie potwierdzit
Trybunat w pkt. 76 wyroku w sprawie Sunrider przeciwko OHIM. W orzeczeniu tym
wskazano, ze wielkos¢ terytorialnego zasiegu uzywania stanowi wyilgcznie jeden
z czynnikow, ktore nalezy wzig¢ pod uwage w celu ustalenia, czy ma ono rzeczywisty

charakter.'*?

Takze w przypadku znaku wspolnotowego ocena rzeczywistego charakteru uzywania
podlega ocenie na podstawie okolicznosci konkretnego przypadku, przy

uwzglednieniu wskazanych wyzej kryteriow'**. Trybunat dokonat juz wyktadni pojecia

1 Szerzej na temat obowigzku uzywania znaku towarowego por. M. Trzebiatowski, Obowigzek

uzywania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporéwnawczym, 2007, publ:
Legalis.

12 \wyrok Trybunatu z 11 maja 2006, w sprawie C-416/04 P, The Sunrider Corp przeciwko OHIM,
publ.: http://curia.europa.eu

113 Wytyczne rzeczywistego uzywania ustanowione zostaly m.in. w nastepujgcych orzeczeniach:

wyroku Trybunatu z 11 maja 2006, w sprawie C-416/04 P, The Sunrider Corp przeciwko OHIM,
wyroku Trybunatu z 11 marca 2003 w sprawie C-40/01 Ansul przeciwko Ajax Brandbeveling, wyroku
Trybunalu z 9 grudnia 2008 w sprawie C-442/07 Verein Radetzky-Orden przeciwko
Bundesvereinigung Kameradschaft ‘Feldmarschall Radetzky, wyroku Sgdu Pierwszej Instancji z dnia
10 wrzesnia 2008 w sprawie T-325/06 Boston Scientific Ltd przeciwko OHIM - Terumo, w wyroku
Sadu Pierwszej Instancji z 30 kwietnia 2008 w sprawie T-131/06 Sonia Rykiel création et diffusion de
modeles przeciwko OHIM - Cuadrado, w wyroku Sgdu Pierwszej Instancji z 8 listopada 2007
w sprawie T-169/06 Charlott przeciwko OHIM-Charlo - Confec¢cBes para Homens, Artigos de La e
Outros, wyroku Trybunatu z 12 marca 2009 w sprawie C-320/07P Antartica przeciwko OHIM-The
Nasdaq Stock Market, (ECJ, 12 March 2009, Antartica/OHIM-The Nasdaq Stock Market, C-320/07P,
paragraph 29), wyroku Trybunatu z 15 stycznia 2009 w sprawie C-495/07 Silberquelle GmbH
przeciwko Maselli-Strickmode GmbH. W odniesieniu do uzywania znaku towarowego przez
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rzeczywistego uzywania przy dokonywaniu oceny rzeczywistego uzywania krajowych
znakow towarowych przeprowadzonej w ww. wyrokach w sprawie Ansul i w sprawie
Sunrider przeciwko OHIM, jak rowniez w ww. postanowieniu w sprawie La Mer
Technology, uznajac, ze ,rzeczywiste uzywanie” jest autonomicznym pojeciem prawa
Unii, ktére musi by¢ interpretowane w jednolity sposdb. Z tego orzecznictwa wynika,
iz znak towarowy jest ,rzeczywiscie uzywany” wowczas, gdy korzysta sie z niego
zgodnie z jego podstawowg funkcja, jaka jest zagwarantowanie, ze towary i ustugi,
dla ktérych zostat zarejestrowany, pochodzg z okre$lonego przedsiebiorstwa, w celu
wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towaréw i ustug, z wylgczeniem
przypadkow uzywania o charakterze symbolicznym, majacym na celu jedynie
utrzymanie praw do znaku towarowego. Ocena rzeczywistego uzywania znaku
towarowego musi opiera¢ sie na wszystkich aspektach stanu faktycznego
I okolicznosci wiasciwych dla ustalenia jego faktycznego wykorzystania handlowego
w obrocie, a w szczegllnosci uzywania uznawanego w danym sektorze
gospodarczym za uzasadnione dla utrzymania lub tworzenia udziatow w rynku dla
towarow lub ustug chronionych znakiem towarowym, charakteru tych towarow lub

ustug, cech rynku, skali i czestotliwosci uzywania znaku towarowego™*.

Jednak w przypadku znaku wspoélnotowego, inaczej niz w odniesieniu do znaku
krajowego, na gruncie przepisu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, powstato
zagadnienie, czy przepis ten powinien by¢ interpretowany w ten sposob, ze
rzeczywiste uzywanie wspolnotowego znaku towarowego w jednym panstwie
cztonkowskim wystarcza do spetnienia wymogu, zgodnie z ktérym znak towary
powinien by¢ ,rzeczywiscie uzywany [...] we Wspdlnocie” w rozumieniu
wspomnianego przepisu, czy tez oceny tego wymogu nalezy dokona¢ w oderwaniu

od granic terytoriow panstw cztonkowskich.

Odnos$ne pytania zostaly sformutowane w sprawie C-149/11, Leno Merken B.V.

przeciwko Hagelkruis Beheer B.V.(dotyczacego znakéw ONEL/OMEL)™*>.

stowarzyszenie non profit, por. takze M. Trzebiatowski, Glosa do wyroku TS z dnia 9 grudnia 2008 r.,
C-442/07.

14 por. wyroki: w sprawie Ansul, pkt 43; w sprawie Sunrider przeciwko OHIM, pkt 70; a takze

postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. s. I-1159, pkt
27.

1% pypl.: http://curia.europa.eu
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Skierowane w tej sprawie pytanie prejudycjalne sformutowane zostato w odniesieniu

do wczesniejszego orzecznictwa Trybunatu®'®

, Z ktérego wynika, ze ,rzeczywiste
uzywanie” jest autonomicznym pojeciem prawa Unii, ze zasieg terytorialny uzywania
jest jedynie jednym z elementow, jakie nalezy wzigé pod uwage przy ocenianiu, czy
wczes$niejszy znak towarowy byt przedmiotem ,rzeczywistego uzywania” wzgledem
towarow lub ustug, dla ktorych zostat zarejestrowany, i ze uzywanie tego znaku
w tylko jednym panstwie czionkowskim niekoniecznie prowadzi do wniosku, iz znak

towarowy nie jest ,rzeczywiscie uzywany” we Wspaolnocie.

Ponadto wskazano, na potrzebe zastanowienia sie nad znaczeniem wspodlnego
o$wiadczenia nr 10 w sprawie art. 15 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20
grudnia 1993 r. w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11 s.
1), zapisanego w protokole posiedzenia Rady Unii Europejskiej podczas
przyjmowania rozporzadzenia nr 40/94 (opublikowanego w Dz.U. OHIM 1996, s. 613,
zwanego dalej ,wspdélnym oswiadczeniem”), zgodnie z ktérym ,Rada i Komisja
uznaja, ze rzeczywiste uzywanie w rozumieniu art. 15 w jednym panstwie

cztonkowskim, jest rzeczywistym uzywaniem we Wspdlnocie”.

W wydanym w sprawie C-149/11 (ONEL/OMEL) wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r.
Trybunat (druga izba) orzekt, co nastepuje:

»1re$é wskazanego przepisu nie zawiera zadnego odniesienia do obszaru panstw
cztonkowskich, natomiast jasno z niego wynika, ze wspoélnotowy znak towarowy musi
by¢ uzywany we Wspdlnocie, co innymi stowy oznacza, iz uzywanie tego znaku
towarowego w panstwach trzecich nie moze by¢ wziete pod uwage. Wobec braku
dalszych uscisleh w art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 pod uwage nalezy
wzig¢ kontekst, w jaki wpisuje sie ten przepis, jak rowniez system, jaki ustanawia
rozpatrywana tu regulacja, i cele, jakie realizuje. W odniesieniu do celow
rozporzadzenia nr 207/2009 z tgcznej analizy jego motywow 2, 4 i 6 wynika, ze
poprzez pozwolenie przedsiebiorstwom na dostosowanie swojej dziatalnosci
gospodarczej do skali wspoélnotowej i prowadzenie jej bez przeszkod rozporzadzenie

zmierza do zniesienia bariery terytorialnosci praw, jakie ustawodawstwa panstw

118 Zob. wyroki: z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. 1-2439, pkt 43; z dnia 11
maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-4237, pkt 66, 70-73, 76;
a takze postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. s. I-
1159, pkt 27.
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cztonkowskich przyznajg wiascicielom znakéw towarowych. Wspolnotowy znak
towarowy pozwala wiec whascicielowi na odrdznienie jego towaréw lub ustug w ten
sam sposéb w catej Wspolnocie bez wzgledu na granice. Natomiast
przedsiebiorstwa, ktére nie chcag chroni¢ swoich znakow towarowych na poziomie
wspolnotowym, moga korzystaé z systemu krajowych znakéw towarowych, bez
koniecznosci zgtaszania nalezacych do nich znakéw towarowych jako
wspolnotowych. Dla osiggniecia tych celow prawodawca Unii przewidziat w art. 1 ust.
2 rozporzadzenia nr 207/2009 w zwigzku z jego motywem 3, ze wspolnotowy znak
towarowy ma charakter jednolity, co oznacza, ze korzysta z jednolitej ochrony
i wywotuje ten sam skutek w catym obszarze Wspolnoty. Wspdlnotowy znak
towarowy moze co do zasady by¢ zarejestrowany lub zbyty, byé przedmiotem
zrzeczenia sie lub decyzji stwierdzajgcej wygasniecie praw wiasciciela znaku lub
uniewaznienie znaku, a jego uzywanie moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu do
calej Wspolnoty. System wspdélnotowych znakéw towarowych ma wiec na celu, tak
jak to wynika z motywu 2 tego rozporzadzenia, zaoferowanie na rynku wewnetrznym
warunkéw podobnych do istniejagcych na rynku krajowym. Gdyby uzna¢ w tym
kontekscie, ze w ramach wspdélnotowego systemu znakoéw towarowych nalezy
szczegOlng uwage poswieci¢ obszarom panstw cztonkowskich, wskazane powyzej
cele nie zostalyby zrealizowane, co mogtoby dziata¢ na szkode jednolitego
charakteru wspolnotowego znaku towarowego. Jak wynika z systemowej oceny
rozporzadzenia nr 207/2009, niektére z przepisbw rozporzadzenia odnoszag sie
wprawdzie do obszaru jednego lub kilku panstw czionkowskich. Niemniej jednak
trzeba wskaza¢, ze takie odniesienia dotyczg w szczegoélnosci krajowych znakow
towarowych i znalazty sie w przepisach regulujgcych jurysdykcje i postepowanie
w przypadku powoddztw odnoszacych sie do wspoélnotowych znakéw towarowych, jak
rowniez zasad odnoszacych sie do miedzynarodowej rejestracji, podczas gdy
wyrazenie ,we Wspdlnocie” jest ogOlnie uzywanie w odniesieniu do praw
przyznanych przez wspoélnotowy znak towarowy. Z powyzszych rozwazan wynika, ze
oceny istnienia ,rzeczywistego uzywania we Wspolnocie” w rozumieniu art. 15 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy dokona¢ w oderwaniu od granic terytoriow
panstw czionkowskich. [Zatem] chociaz uzasadnione jest oczekiwanie, iz
wspolnotowy znak towarowy — jako ze korzysta z bardziej rozlegtej ochrony
terytorialnej niz krajowy znak towarowy — powinien by¢ uzywany na obszarze
wiekszym niz jedno panstwo cztonkowskie, aby mogt zosta¢ uznany za ,rzeczywiscie
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uzywany”, to jednak nie mozna wykluczy¢, ze w niektorych okolicznosciach rynek
towaréw lub ustug, dla ktérych wspoélnotowy znak towarowy zostat zarejestrowany,
bedzie faktycznie ograniczony do obszaru jednego panstwa czionkowskiego.
W takim przypadku uzywanie wspolnotowego znaku towarowego na tym obszarze
spetniatoby jednoczes$nie warunek rzeczywistego uzywania wspolnotowego znaku
towarowego i rzeczywistego uzywania krajowego znaku towarowego.[Przy czym]
nawet jesli mozna zasadnie spodziewac sig, ze wspolnotowy znak towarowy bedzie
uzywany na wiekszym obszarze niz krajowe znaki towarowe, to nie jest konieczne,
by takie uzywanie byto rozlegte pod wzgledem geograficznym w celu uznania go za
rzeczywiste, poniewaz takie uznanie zalezy zwykle od whasciwosci danych towarow

lub ustug na whasciwym rynku®*’

. Ze wzgledu na to, ze ocena rzeczywistego
charakteru uzywania znaku towarowego opiera sie na catosci okolicznosci
faktycznych wykazujacych, ze uzywanie tego znaku towarowego w handlu pozwala
utworzyé badz zachowaé udzialy w rynku towarow lub ustug, dla ktorych ten znak
towarowy zostat zarejestrowany, nie jest mozliwe ustalenie a priori i w sposob
abstrakcyjny, jaki zakres terytorialny winien zostaé przyjety, by mozna byto
stwierdzi¢, czy uzywanie wspomnianego znaku towarowego ma rzeczywisty
charakter. Nie mozna wiec ustanowi¢ zasady de minimis, ktGra uniemozliwiataby
sgdowi krajowemu dokonanie oceny wszystkich okolicznosci zawistego przed nim

Sporu118.11119

11.2.3. Wyczerpanie prawa

Jednolity charakter znaku wspolnotowego przejawia sie takze w sposobie
uregulowania kwestii wyczerpania tego prawa. Zasada wspoélnotowego wyczerpania
zawarta jest w art. 13 rozporzadzenia nr 207/2009, a takze w art. 7 dyrektywy

harmonizacyjnej. Na mocy aneksu XVII do Porozumienia z 2 maja 1992

117 7ob. analogicznie w odniesieniu do ilosciowego zakresu uzywania pkt 39 wyroku Trybunatu z dnia

11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec.

118 Zob. analogicznie postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 25, 27; a takze wyrok

w sprawie Sunrider przeciwko OHIM, pkt 72, 77.
119 pit 38-44, pkt 50 i pkt 54-55 wyroku Trybunatu z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie C-149/11
(ONEL/OMEL).
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o Europejskim Obszarze Gospodarczym®®°

(dalej ,EOG”) zasada ta zostata
rozszerzona na Europejski Obszar Gospodarczy. Zatem wyczerpanie oprocz Unii

Europejskiej rozcigga sie takze na Norwegie, Islandie i Liechtenstein.

Konstrukcja wyczerpania prawa do znaku towarowego pozwala na usuniecie kolizji
miedzy zakresem praw wytgcznych do znaku a uprawnieniem prawnorzeczowym
nabywcy towaru oznaczonego znakiem. ,Polega ona na tym, ze przeniesienie prawa
wlasnosci konkretnego egzemplarza towaru ze znakiem, potgczone z wydaniem
towaru przez uprawnionego z rejestracji lub za jego zgoda przez inna osobe,
powoduje zgasniecie (konsumpcje) prawa do danego znaku w odniesieniu do tego
egzemplarza. W nastepstwie wyczerpania (zgasniecia) prawa do znaku towarowego
powstaje mozliwosé, zasadniczo petnego, korzystania przez nabywce ze swoich
uprawnien wiascicielskich wobec tego konkretnego egzemplarza produktu. Fakt
wyczerpania prawa wytgcza bowiem mozliwo$s¢ wystgpienia wobec nabywcy przez
uprawnionego z rejestracji w razie korzystania z towaru ze znakiem, a w
szczegolnosci w razie jego odsprzedazy, ze skargg z tytulu naruszenia prawa
ochronnego. Interes uprawnionego z rejestracji znaku towarowego jest jednak
zabezpieczony przez zakazanie dziatan dotyczacych towaréw pod znakiem, jezeli te
dziatania wptywalyby negatywnie na towar, ktéry jest przeciez, ze wzgledu na funkcje
wykonywane przez znak towarowy w obrocie, zawsze przypisywany uprawnionemu
do tego znaku. W zwiezlym ujeciu, uprawniony z rejestracji znaku towarowego nie
moze sprzeciwi¢ sie, na podstawie krajowego prawa z rejestracji znaku towarowego,
w kraju przywozu, wwozowi konkretnego towaru ze znakiem, jezeli towar pod tym
znakiem sam wprowadzit do obrotu na terytorium Wspolnoty Europejskiej (obecnie
Unii Europejskiej) lub za jego zgoda uczynita to inna osoba.”?*

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenie nr 207/2009 wspoélnotowy znak towarowy nie
uprawnia witasciciela do zakazania jego uzywania w odniesieniu do towarow, ktore
zostaty wprowadzone do obrotu na terytorium Wspdlnoty pod tym znakiem
towarowym przez wihasciciela lub za jego zgoda. Powyzsze nie ma zastosowania

w przypadku, jezeli wiasciciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiaé sie

120 pypl.: Dz. Urz. NrL 1, 3.1.1994, str. 3.

2L R. Skubisz, M. Trzebiatowski (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo witasnosci przemystowej

t.14b, red: R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 942.
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dalszemu obrotowi towarami, w szczegolnosci jezeli stan towaréw ulega zmianie lub

pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu.

Takze w odniesieniu do znaku krajowego ustanowiono w przepisie art. 155 PWP

zasade euro-wyczerpania.

W mys$l tych przepisOw, wyczerpanie praw uprawnionego z rejestracji tego znaku
ograniczone jest do tych przypadkow, kiedy towary wprowadzone zostaty do obrotu
na terytorium EOG. Zasada, zgodnie z ktorg wprowadzenie towaréw do obrotu poza
obszarem EOG nie skutkuje wyczerpaniem praw wiasciciela znaku do sprzeciwiania
sie importowi tych towarow bez jego zgody, byta przedmiotem orzecznictwa
wspoélnotowego, ktore potwierdzito prawo wiasciciela znaku do kontrolowania

pierwszego wprowadzenia towaréw ze znakiem na obszar EOG*?.

Powyzsze potwierdzit m.in. wyrok Trybunatu z 16 lipca 1998 w sprawie C-355/96,
Silhouette International Schmied przeciwko Hartlauer Handelsgesellschaft, w mys$|
ktdrego przepisy krajowe, ktére dopuszczatyby wyczerpanie prawa ze znakow
w odniesieniu do towarow, ktore wprowadzone zostaly na rynek poza EOG, pod tym
znakiem przez jego wiasciciela lub za jego zgodg sa sprzeczne z art. 7 ust. 1
dyrektywy harmonizacyjnej, zmienionej porozumieniem o EOG (pkt. 31 wyroku).

Zasada, ktéra wyczerpanie prawa ze znaku uzaleznia od wprowadzenia towaru ze
znakiem do obrotu na okreslonym terytorium, musiala zostaé doprecyzowana
w odniesieniu do przypadkow handlu elektronicznego, kiedy to kwestie obszaru

geograficznego schodza na plan dalszy lub wrecz wydajg sie by¢ irrelewantne.

Problem ten pojawit sie w sprawie C-324/09, L’'Oréal i in. przeciwko eBay

International AG i in.**3, w ktérej eBay, uznajac co do zasady ograniczenia

wyczerpania praw ze znaku ustanowione we wczesniejszych orzeczeniach

124

Trybunatu™" podnosit jednak, ze wiasciciel znaku towarowego zarejestrowanego

122 Wyrok Trybunatu z, 20 listopada 2001 w sprawach C-414/99 - C-416/99, Zino Davidoff przeciwko A
& G Imports; Levi Strauss przeciwko Tesco Stores, Costco Wholesale UK, pkt 33).

123 http://curia.europa.eu

124 Zob. w szczegolnosci wyroki: z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C- 16/03 Peak Holding,

Zb.Orz. s. 1- 11313, pkt 34; z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w sprawie C- 324/08 Makro
Zelfbedieningsgroothandel i in., Zb.Orz. s. |- 10019, pkt 21; a takze z dnia 3 czerwca 2010 r.
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w panstwie czlonkowskim lub wspdélnotowego znaku towarowego nie moze
skutecznie powotywac sie na przystugujgce mu w zwigzku z tym znakiem prawo
wytaczne, jezeli opatrzone nim towary oferowane do sprzedazy na rynku
elektronicznym online znajdujg sie w panstwie trzecim i niekoniecznie muszg zostaé
przywiezione na terytorium, dla ktérego zastrzezono dany znak. Natomiast L'Oréal,
rzad Zjednoczonego Krolestwa, rzgady wioski, polski i portugalski oraz Komisja
Europejska uwazaly, ze reguty ustanowione w dyrektywie 89/104 i w rozporzadzeniu
nr 40/94 znajdujg zastosowanie wowczas, gdy okaze sie, ze oferta sprzedazy towaru
markowego znajdujgcego sie w panstwie trzecim jest skierowana do konsumentow

przebywajgcych na terytorium objetym rejestracjg znaku.

Na tle tak zarysowanego sporu Trybunat (Wielka Izba) w wyroku z dnia z dnia 12
lipca 2011 r. orzeki, iz nalezy przychyli¢ sie do tezy, zgodnie z ktérg reguly
ustanowione w dyrektywie 89/104 1 w rozporzadzeniu nr 40/94 znajdujg
zastosowanie wowczas, gdy okaze sie, ze oferta sprzedazy towaru markowego
znajdujgcego sie w panstwie trzecim jest skierowana do konsumentow
przebywajacych na terytorium objetym rejestracjg. ,W przeciwnym bowiem wypadku
przedsiebiorcy, ktorzy z wykorzystaniem handlu elektronicznego oferujg do
sprzedazy na rynku online przeznaczonym dla konsumentéw przebywajgcych w Unii
towary markowe znajdujgce sie w panstwie trzecim, ktére mozna zobaczyé na
ekranie i zamoéwi¢ za posrednictwem takiego rynku, nie bedg mieli w odniesieniu do
ofert sprzedazy tego rodzaju zadnego obowigzku podporzadkowania sie przepisom
prawa Unii w dziedzinie wiasnosci intelektualnej. Taka sytuacja naruszataby
skutecznos¢ (effet utile) tych regut. W tym zakresie wystarczy wskazaé, ze zgodnie
z art. 5 ust. 3 lit. b) i d) dyrektywy 89/104 oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i d) rozporzadzenia
nr 40/94 uzywanie przez osoby trzecie oznaczen identycznych ze znakiem
towarowym lub do nich podobnych, ktérego wiasciciel moze zakaza¢, obejmuje
uzywanie takiego oznaczenia w ofertach sprzedazy i w reklamie. Jak zauwazyli
rzecznik generalny w pkt. 127 swojej opinii i Komisja w uwagach na pismie,
skuteczno$¢ wspomnianych regut mogtaby zosta¢ naruszona, gdyby uzywanie
oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym zarejestrowanym w Unii lub do

niego podobnego w ofercie sprzedazy lub reklamie zamieszczonej w Internecie

w sprawie C- 127/09 Coty Prestige Lancaster Group, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 28,
46.
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i skierowanej do konsumentow przebywajgcych na terytorium Unii wymykato sie
spod ich stosowania tylko z tego wzgledu, ze osoba trzecia, od ktérej pochodzi ta
oferta lub reklama, ma siedzibe w panstwie trzecim, ze serwer serwisu
internetowego, z ktorego korzysta ta osoba, znajduje sie w takim panstwie lub ze
towar bedacy przedmiotem wspomnianej oferty lub reklamy znajduje sie w panstwie
trzecim. Nalezy jednak usci$li¢, ze sama dostepnos¢ serwisu internetowego na
terytorium, dla ktérego zastrzezono dany znak, nie moze wystarczy¢ do wywiedzenia
wniosku, ze wyswietlone w nim oferty sprzedazy sgq skierowane do konsumentow
przebywajacych na tym terytorium'®. Gdyby bowiem dostepnosé rynku
elektronicznego online na wspomnianym terytorium wystarczata do objecia
wyswietlanych tam  ogtoszen zakresem stosowania dyrektywy 89/104
I rozporzadzenia nr 40/94, serwisy i ogtoszenia, ktore mimo ze ewidentnie
skierowane sg wylgcznie do konsumentow przebywajgcych w panstwach trzecich, sg
z technicznego punktu widzenia dostepne na obszarze Unii, zostatyby
bezpodstawnie poddane prawu Unii. W konsekwencji to do sadéw krajowych nalezy
dokonanie, indywidualnie dla kazdego przypadku, oceny, czy istniejg przestanki
pozwalajagce na stwierdzenie, ze oferta sprzedazy wySwietlona na rynku
elektronicznym online dostepnym na terytorium, dla ktérego zastrzezono dany znak,
jest skierowana do konsumentéw tam przebywajacych. W przypadku gdy ofercie
sprzedazy towarzyszy szczegotowe okreslenie stref geograficznych, do ktorych
sprzedawca jest gotéw wystaé towar, takie uscislenie nabiera szczegolnego
znaczenia w ramach przeprowadzanej oceny.”(pkt. 62 -65 wyroku).

I1.2.4. Rozszerzenie

Jednolity charakter wspoélnotowego znaku towarowego zostaje poddany probie, nie
tylko w odniesieniu do eksterytorialnych sposobéw oferowania i reklamy, lecz takze
w sytuacji, kiedy zmianie ulega obszar geograficzny, na ktory rozcigga sie
skuteczno$¢ praw wytgcznych z rejestracii.

125 7ob. analogicznie: wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawach potaczonych C- 585/08 i C- 144/09

Pammer i Hotel Alpenhof, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 69.
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Pierwsze rozszerzenie Wspolnoty od czasu ustanowienia systemu ochrony
wspolnotowych znakéw towarowych i wzorow przemystowych miato miejsce 1 maja

2004. Przyjecie dziesieciu nowych panstw cztonkowskich*?®

, W tym Polski, wymagato
wprowadzenia przepisow przejsciowych dotyczace warunkOw rozszerzenia
wspolnotowych znakdéw towarowych zarejestrowanych lub zgtoszonych przed dniem
przystapienia na terytorium nowych Panstw Czionkowskich. Regulacje przejsciowe
mialy na celu utrzymanie jednolitego charakteru znaku wspdélnotowego — ktorego
istotg jest to, ze wywoluje taki sam skutek w catej Wspodlnocie (art. 1 ust. 2

rozporzadzenia nr 207/2009, poprzednio rozporzadzenia nr 40/94).

Te same reguly stosuje sie od dnia 1 stycznia 2007 do Butgarii i Rumunii, a takze
w przypadku kolejnych akcesji.

Zgodnie z przepisami zwigzanymi z rozszerzeniem Wspolnoty, poczawszy od dnia
przystapienia Butgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, totwy, Litwy, Wegier,
Malty, Polski, Rumunii, Stowenii i Stowacji (zwanych dalej "nowym panstwem
cztonkowskim”, "nowymi panstwami czionkowskimi") wspolnotowy znak towarowy
zarejestrowany lub zgtoszony zgodnie z niniejszym rozporzgdzeniem przed
odpowiednimi datami przystgpienia ulega rozszerzeniu na terytorium tych panstw
cztonkowskich, tak aby wywierat taki sam skutek w catej Wspdlnocie. Przy czym nie
mozna odmoéwié rejestracji wspolnotowego znaku towarowego, bedacego
przedmiotem zgtoszenia w dniu przystgpienia, na podstawie ktorejkolwiek
z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1, jezeli
mozliwo$¢é zastosowania tych podstaw wynikataby z samego faktu przystgpienia
nowego panstwa cztonkowskiego. (art. 165 ust. 1 i 2 rozporzadzenia nr 207/2009,

poprzednio art. 159a ust. 1 i 2 rozporzadzenia nr 40/94).

Wszystkie rejestracje wspolnotowe lub zgtoszenia ziozone Ilub zastrzegajace
pierwszenstwo sprzed daty akcesji zostaly z datg automatycznie rozszerzone na
nowe panstwa cztonkowskie, bez koniecznosci dodatkowych optat, wnioskow lub
ttumaczen. Proces ten odbyt sie w imie jednolitosci znaku wspdlnotowego. Przy czym

rozszerzone rejestracje wspolnotowe majg uprzywilejowany charakter, tj. nie moga

126 Tj. Cypru, Republiki Czech, Estonii, totwy, Litwy, Malty, Polski, Republiki Stowacji, Stowenii
i Wegier.
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zosta¢ uniewaznione ze wzgledu na istniejgce w danym nowym panstwie

cztonkowskim bezwzgledne badz wzgledne podstawy odmowy rejestraciji.

Zasada ta doznaje jednak pewnych ograniczen. Jesli automatycznie rozszerzony
znak wspolnotowy ma charakter opisowy lub jest wylgcznie rodzajowy w nowym
panstwie cztonkowskim, jego wiasciciel nie moze zakaza¢ uzywania tego znaku
w tym panstwie przez osoby trzecie, ze wzgledu na ograniczenie skutkdw
wspoélnotowego znaku towarowego wskazane w art. 12 rozporzadzenia nr 207/2009.
Za$ gdyby znak wspdlnotowy byt sprzeczny z porzadkiem publicznym lub
moralnoscia w nowym panstwie czionkowskim, jego uzywanie moze zostaé
zakazane w tym panstwie czionkowskim w trybie przewidzianym w art. 110 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009. Takze na gruncie tego i kolejnego przepisu mozliwe jest
zakazanie uzywania znaku wspolnotowego na danym obszarze z uwagi nha

wczesniejsze prawa wytgczne wazne w tym panstwie.

Na mocy art. 159a ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 165 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009) wprowadzono jednak wyjatek, zgodnie z ktorym
mozliwe jest wniesienie przez uprawnionego z prawa ochronnego na znak krajowy,
zgltoszony weczesniej niz znak wspélnotowy sprzeciwu (ale tylko sprzeciwu, nie
wniosku 0 uniewaznienie) przeciwko wspoélnotowemu znakowi towarowemu, ktéry
zgtoszony zostat w ciggu szesSciu miesiecy poprzedzajgcych date akcesji. Jednak
uprawnienie do wniesienia sprzeciwu w oparciu 0 ten przepis wygasto wraz
z uptywem 6 miesiecy od publikacji o rejestracji znaku wspélnotowego. Przy czym
termin ten jest zawity i ze wzgledu na bezpieczenstwo obrotu nie ma do niego
zastosowania instytucja restitutio in integrum — czyli nie podlega on przywréceniu

(art. 81 ust 5w zw. z 41 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009).

Ponadto zgodnie z zasadg wyrazong w art. 165 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009)
nie mozna uniewazni¢ wspolnotowego znaku towarowego zgtoszonego przed datg
akcesji, w oparciu o art. 52, jezeli podstawy niewazno$ci znajdg zastosowanie
w wyniku samego faktu przystgpienia nowego panstwa cztonkowskiego, ani na mocy
art. 53 ust. 1 i 2 rozporzadzenia nr 207/2009, jezeli wczesniejsze prawo krajowe
zostalo zarejestrowane, zgtoszone lub nabyte w nowym Panstwie Czionkowskim
przed dniem przystgpienia. Powyzsze przepisy nie ograniczajg prawa wiasciciela

wczesniejszego znaku polskiego albo uprawnionego z wczesniejszego prawa
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0 znaczeniu lokalnym do wystepowania z roszczeniem o zaprzestanie naruszen tych
wcze$niejszych praw na obszarze Polski, o ile uprawnienie do wystepowania
Z roszczeniem zakazu uzywania wspolnotowego znaku towarowego przewidziane
jest w ustawodawstwie krajowym. Zgodnie z art. 159a ust. 5 rozporzadzenia nr
40/94, obecnie art. 165 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, uzywanie wspolnotowego
znaku towarowego, automatycznie rozciggnietego na nowe panstwa cztonkowskie,
moze byé zakazane zgodnie z art. 110 i 111, jezeli wcze$niejszy znak towarowy lub
inne wczesniejsze prawo zostato zarejestrowane, zgtoszone lub nabyte w dobrej
wierze w nowym panstwie czionkowskim przed dniem przystgpienia tego panstwa
lub - jesli ma to zastosowanie - ma date pierwszenstwa wcze$niejszg od dnia

przystapienia tego panstwa.

Ustanowione w powyzszych przepisach reguly rozstrzygania kolizji pomiedzy
znakami wspoélnotowymi rozszerzonymi na nowe panstwa cztonkowskie a znakami
krajowymi wprowadzono w imie jednolitosci znaku wspdlnotowego. Nalezy je jednak
interpretowaé tak, aby wywazone zostaly interesy uprawnionych z oznaczen

krajowych i uprawnionych z rejestracji wspoélnotowych.

W zwigzku z powyzszym, mimo, ze niekoniecznie wynika to z literalnego brzmienia
ww. art. 165 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, zasadne wydaje sie przyjecie, ze w
razie kolizji wspolnotowego znaku towarowego z krajowym prawem z datg
pierwszenstwa w Polsce sprzed 1.05.2004 r., znak krajowy bedzie zawsze
,wczesniejszy” od znaku wspoélnotowego, nawet, jesli obiektywnie rzecz ujmujac ten
ostatni legitymuje sie lepszym pierwszenstwem. Uznanie, ze kazdy wspolnotowy
znak towarowy jest pézniejszy wzgledem prawa krajowego, legitymujgcego sie
pierwszenstwem sprzed daty akcesji, wydaje sie bowiem konieczne, by umozliwi¢
skutecznie  przeciwstawienie prawa krajowego wspolnotowemu  znakowi
towarowemu, bedacemu w mocy w Polsce dopiero od daty akcesji, w sytuacji gdy
prawo krajowe nie jest bezwzglednie wcze$niejsze od daty zgloszenia
wspoélnotowego znaku towarowego. Przeciwna interpretacja prowadzitaby bowiem do
pozbawienia ochrony prawa krajowego przed ,atakujgcym” wspolnotowym znakiem

towarowym, nawet wtedy, gdyby prawo krajowe bylo w dacie akcesji prawem
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»Silnym”, a wspolnotowy znak towarowy nie byt do tej daty w ogdéle uzywany w Polsce
127

Jak stusznie zauwazajg J. Dudzik i M. Mazurek, na tle art. 159a ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie 165 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009) moga
powstac¢ takze watpliwosci, czy uprawniony z wczesniejszego prawa krajowego dla
ochrony tego prawa dysponuje zaréwno $Srodkami o charakterze ofensywnym
(powbdztwa o zakazanie uzywania wspolnotowego znaku towarowego), jak
I Srodkami wytgcznie defensywnymi (zarzutu na podstawie wczesniejszego prawa

krajowego).

Przy czy mimo, ze nie wynika to z literalnego brzmienia ww. przepisu, skilaniajg sie
oni do uznania, ze — uprawniony z wczesSniejszego prawa krajowego moze sie
powotaé na to prawo zarbwno w celu zakazania uzywania wspolnotowego znaku
towarowego, jak i w celu wytgczenia mozliwosci skutecznego wykonywania prawa do
tego znaku w odniesieniu do wczesniejszego prawa krajowego. Przy czym pierwszy
$rodek jest realizowany poprzez wniesienie powddztwa o naruszenie wczesniejszego
prawa krajowego na podstawie wiasciwych przepiséw prawa polskiego (np. na
podstawie art. 296 ust. 2 pkt 1-3 PWP), natomiast drugi $rodek, tj. zarzut
Z powotaniem sie na wczesniejsze prawo krajowe, moze by¢é podnoszony
w postepowaniu z powddztwa o0 naruszenie prawa z rejestracji wspélnotowego znaku
towarowego, toczacym sie na podstawie przepiséw rozporzadzenia nr 207/2009
przed Sadem Wspolnotowych Znakow Towarowych i Wzorow Przemystowych (Sad

Okregowy w Warszawie, XXIl Wydziat).*?®

Ograniczenie wystgpienia z Zzgdaniem uniewaznienia wspoélnotowego znaku
towarowego ustanowiono w przepisie art. 53 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94
(obecnie art. 54 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009) Zgodnie z tzw. regutg
ograniczenia w wyniku przyzwolenia, w przypadku, gdy witasciciel wczesniejszego
znaku krajowego przyzwalat przez pieé¢ nastepujgcych po sobie lat na uzywanie

w Polsce poOzniejszego (zgtoszonego w dobrej wierze) znaku wspolnotowego i byt

27 por, szerzej na ten temat: J. Dudzik, M. Mazurek, Kolizja wczes$niejszego prawa krajowego ze

wspoélnotowym znakiem towarowym (art. 159a ust. 5 rozporzgdzenia nr 40/94), Europejski Przeglad
Sadowy nr 8/2009 str.20 i n.

128 |bidem, str. 23-25.
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Swiadomy tego uzywania, nie moze wnosi¢ na podstawie tego wczesniejszego znaku
krajowego o0 stwierdzenie niewaznosci znaku wspolnotowego. Ograniczenie
w wyniku przyzwolenia wytgcza takze mozliwos¢ wystgpienia na gruncie art. 106 ust.
1 zd. 2 rozporzadzenia nr 40/94 in finem (obecnie art. 110 ust. 1 zd. 2
rozporzadzenia nr 207/2009) z roszczeniem o0 zakazanie uzywania znaku

wspoélnotowego z tytutu naruszenia wczesniejszych praw do znaku krajowego.
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I1.3. Koegzystencja znaku wspolnotowego ze znakami krajowymi

Kolejng zasada statuujgcg system wspolnotowy jest zasada koegzystencji. Wyraza
sie ona tym, ze wspoélnotowy znak towarowy jest chroniony obok krajowych praw do
znakéw towarowych, nie zastepuje krajowych praw i nie wylgcza ich ochrony.
W praktyce oznacza to, ze przedsiebiorcy przystuguje swoboda wyboru ochrony
oznaczenia uzywanego do wyrdzniania wprowadzanych do obrotu towarow. Moze on
zdecydowac¢ sie na ochrone wspoélnotowg lub ochrone krajowg lub podwdjng ochrone
dla tego samego znaku dla tych samych towaréw lub ustug (Pfizer Ltd i Pfizer
International przeciwko Eurofood Link (UK) Ltd*?).

Koegzystencja systemu wspolnotowego 1 krajowego uregulowana jest
W nastepujacych przepisach: art. 8 ust. 2 lit. a, art. 53 ust. 1 lit. a oraz art. 109
rozporzadzenia nr 207/2009, poprzez okreSlenie zasad rozstrzygania kolizji miedzy
zgtoszeniami wspolnotowych znakéw a wczesniejszymi prawami krajowymi, podstaw
uniewaznienia znaku wspolnotowego ze wzgledu na wcze$niejsze prawa krajowe
oraz kwestii zawistosci sporu i res iudicata w przypadku powddztw o0 naruszenie

opartych o prawa krajowe lub wspdlnotowe dotyczgce identycznych znakow.

Zasada koegzystencji znajduje zastosowanie takze wobec innych przepiséw prawa
krajowego chronigcych prawa wihasnosci przemystowej; prawo do znaku
wspoélnotowego moze podlega¢ ochronie na podstawie przepiséw prawa krajowego
dotyczacych wzoréw przemystowych, praw autorskich lub prawa o zwalczaniu
nieuczciwe] konkurencji. Omawiana zasada nie rozstrzyga jednak kwestii
dopuszczalnosci réwnolegltego dochodzenia ochrony z tytutu naruszenia
identycznego znaku towarowego na podstawie prawa krajowego oraz

rozporzadzenia.

Na obszarze Polski kwestia dopuszczalnosci rownolegtego dochodzenia ochrony
z tytutu naruszenia identycznego znaku towarowego na podstawie prawa krajowego

oraz rozporzadzenia byla przedmiotem rozwazan Sadu Najwyzszego w sprawie

129 http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/Viagra.pdf
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sygn. akt Il CSK 343/06"°. W uzasadnieniu wydanego w tej sprawie postanowienia
z dnia 11.01.2007 r., Sad potwierdzit, ze jezeli miedzy tymi samymi stronami toczg
sie przed dwoma polskimi sgdami sprawy, w ktorych powdd wystepuje wobec
pozwanego z identycznymi roszczeniami z tytutu naruszenia praw do identycznych
znakéw towarowych, z ktorych jeden jest chroniony prawem z rejestracii
wspolnotowego znaku towarowego, a drugi krajowym prawem ochronnym na znak
towarowy, zachodzi przedmiotowa tozsamos$¢ roszczen w rozumieniu art. 199 § 1 pkt
2 KPC. Na tej podstawie SN odrzucit skarge kasacyjng z uwagi na res iudicata.
W uzasadnieniu SN odwotat sie do =zasady funkcjonalnosci systemowe;,
stwierdzajgc, ze przyjecie odmiennego stanowiska pocigga za sobg ryzyko wydania
rozbieznych orzeczen w przedmiocie naruszenia identycznych znakéw towarowych,
chronionych réwnolegle krajowym i wspélnotowym tytutem ochronnym. Zas to bytoby
sprzeczne z zasadg funkcjonalnosci systemowej oraz godzitoby w efektywnosé
prawa wspolnotowych znakéw towarowych. Zdaniem Sadu, poglad ze sprawy
0 naruszenie identycznego znaku towarowego nalezy traktowa¢ jako sprawy o to
samo roszczenie, znajduje takze dodatkowo - przynajmniej czesciowo -
potwierdzenie w tresci art. 105 ust. 2 i 3 rozporzadzenia (obecnie art.109 ust. 2 1 3
rozporzadzenia nr 207/2009). ,Z art. 105 ust 2 i 3 [obecnie art.109 ust. 2 i 3
rozporzadzenia nr 207/2009] wynika, ze sprawa o0 nharuszenie prawa do
wspoélnotowego znaku towarowego korzysta z powagi rzeczy osgdzonej w tym
znaczeniu, ze wydanie merytorycznego rozstrzygniecia przez jakikolwiek sad
jakiegokolwiek panstwa cztonkowskiego w sprawie o naruszenie okreslonego znaku
towarowego miedzy tymi samymi stronami wylgcza mozliwos¢ merytorycznego
rozpoznania wytoczonego pézniej powoddztwa o naruszenie prawa do identycznego
znaku towarowego, niezaleznie od tego, czy podstawe prawng powodztwa stanowi
naruszenie prawa do wspolnotowego, czy krajowego znaku towarowego. Tylko takie
rozwigzanie umozliwia eliminacje ryzyka wydawania sprzecznych ze sobg orzeczen
w przedmiocie naruszenia identycznego znaku towarowego, zarejestrowanego dla
identycznych towaréw lub wustug i chronionego jednocze$nie wspolinotowym
i krajowym tytutlem ochronnym. Przemawia to za uznaniem powodztw z tytutu
naruszenia identycznego wspolnotowego i krajowego znaku towarowego za sprawy

0 to samo roszczenie. Nie pozbawia to uprawnionego ochrony prawnej ani nie

130 pypl.: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenial/ll CSK 343-06-1.pdf
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ogranicza przystugujacych mu praw. Roszczenia, z ktérymi na podstawie art. 9
rozporzadzenia moze wystapi¢ z tytutu naruszenia prawa do wspolnotowego znaku
towarowego, sg identyczne z roszczeniami z tytulu naruszenia prawa do znaku
towarowego przewidzianymi w art. 296 Prawa wiasnosci przemystowe). Przestanki
naruszenia i zakres ochrony réwniez sg identyczne, zatem uprawniony ze
wspolnotowego i krajowego tytutu ochronnego musi jedynie podjaé decyzje, czy
bedzie poszukiwal ochrony z tytulu naruszenia przystugujagcego mu prawa na
podstawie przepisOw prawa krajowego, czy przepiséw prawa wspolnotowego. Nalezy
podkres$li¢, ze pojecie tozsamosci przedmiotu sporu w rozumieniu art. 105
rozporzadzenia [obecnie art. 109 rozporzadzenia nr 207/2009] rozumiane jest wasko.
Tozsamos$¢ ta zachodzi tylko w sprawach miedzy tymi samymi stronami, w ktérych
podstawg sporu jest naruszenie identycznego krajowego i wspolnotowego znaku
towarowego, zarejestrowanych dla identycznych towardéw lub ustug. Jezeli krajowy
i wspoélnotowy znak towarowy nie sg identyczne lub jezeli nie zostaty zarejestrowane

dla identycznych towaréw lub ustug, zasady te nie znajduja zastosowania. (...)"*3*

W glosie do tego orzeczenia M. Kepinski wyrazit poglad, iz zastosowanie w danym
stanie faktycznym przez SN przepisu art. 199 § 1 pkt 2 KPC wydaje sie ,teoretycznie
watpliwe”. Zdaniem glosatora, ,wszystko wskazuje na to, ze w przypadku istnienia na
terenie jednego kraju réwnolegle dwoch rejestracji - to znaczy rejestracji krajowej
I rejestracji wspolnotowej - mamy do czynienia z tak zwang podwdjng ochrong tego
samego oznaczenia, a nie z jednym tytutem ochronnym. Wyraza to zasada
wspotistnienia praw ptynacych z rejestracji wspolnotowej w OHIM oraz z rejestraci
krajowej. Wspolnotowy znak towarowy jest chroniony obok krajowego znaku i nie
zastepuje krajowej ochrony znaku ani jej nie wylgcza. W konsekwencji, gdy
wystepujemy o ochrone takiego samego znaku na podstawie rejestracji krajowej,
z jednej strony, i rejestracji wspolnotowej, z drugiej strony, to mamy do czynienia
z dwoma (lub wiecej) roszczeniami stuzacymi ochronie dwoch praw podmiotowych.
Kazde z tych praw podmiotowych do tego samego znaku opiera sie na innegj
podstawie prawnej - jedno wyptywa z decyzji Urzedu Patentowego, drugie z decyzji
OHIM. W istocie rzeczy mamy zatem w glosowanym postanowieniu do czynienia

z dwoma lub wiecej roszczeniami, chociaz odnoszacymi sie do takiego samego

31 Uzasadnienie wyroku SN z dnia 11.01.2007 r. w sprawie sygn. akt Il CSK 343/06,
publ.:http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenial/ll CSK 343-06-1.pdf
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znaku. Przepis art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. mozna zatem stosowa¢ do omawianej
sytuacji tylko per analogiam, gdyz przypadek bedacy przedmiotem rozstrzygniecia
sgdu nie jest wyraznie przewidziany w k.p.c.. Jednakze trafne jest w ostatecznym
rachunku powotanie sie na analogie do art. 105 rozporzadzenia 40/94 i zastosowanie
art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., gdyz w ten sposéb osiggamy pozadany rezultat, ktorym jest
unikniecie kolidujgcych ze sobg orzeczen dotyczacych analogicznych naruszen praw
do takiego samego znaku towarowego. Warto zwroci¢é uwage, ze wszystkie
przypadki regulowane przez art. 105 rozporzadzenia 40/94 [obecnie art. 109
rozporzadzenia nr 207/2009] dotycza niewatpliwie réwnolegle istniejacych praw do
takiego samego znaku, gdyz prawa te obejmujg postepowania toczace sie w réznych
krajach na podstawie rejestracji krajowej, z jednej strony, i wspélnotowej - z drugiej

strony.”%2

Zasada koegzystencji systemu wspélnotowego i krajowego dochodzi takze do gtosu
na etapie badania zdolnosci rejestracyjnej znakéw. W odniesieniu do znakow
wspoélnotowych kwestie te reguluje art. 8 ust. 2 lit. a rozporzadzenia nr 207/2009.
Natomiast w przypadku zgtoszenia krajowego, badanie przez Urzad Patentowy RP
ewentualnych przeciwstawien dokonywane jest w oparciu o przepisy art. 145 ust. 1
w zw. z art. 132 PWP. Wyraza sie ona m.in. w rébwnowaznos$ci praw z rejestracji

krajowej i wspélnotowe.

32 Glosa do Il CSK 343/2006, Marian Kepiriski, OSP 2008/9 poz. 95 str.641, publ.: LexPolonica nr
1950168.
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[I.4. Rownowa zny charakter prawa z rejestracji znaku wspolnotoweg 0

z prawem do znaku krajowego

Zasada ekwiwalencji przewiduje rownowaznos¢ prawa z rejestracji znaku
wspoélnotowego z prawem do znaku krajowego. Zostatla ona wyrazona w art. 32
rozporzadzenia nr 207/2009. Zgodnie z tym przepisem zgtoszenie wspolnotowego
znaku towarowego, ktéremu nadano date zgtoszenia, jest rownowazne w panstwach
cztonkowskich z prawidtowym zgtoszeniem krajowym, w odpowiednim przypadku
z pierwszenstwem zastrzeganym dla zgtoszenia wspdélnotowego znaku towarowego.
Co za tym idzie, prawo do znaku wspolnotowego stanowi przeszkode dla rejestracji
krajowego znaku towarowego lub podstawe do jego uniewaznienia. Takze prawa
krajowe do znakéw towarowych z wczesniejszym pierwszenstwem stanowig

przeszkode rejestracji wspolnotowego znaku towarowego.

[1.4.1. Kolizja mi edzy znakiem krajowym a ,wcze $niejszym” znakiem

wspolnotowym

Przy zgtoszeniach wspolnotowych, badanie wzglednych przeszkdd rejestracji
nastepuje na wniosek zainteresowanego w trybie procedury sprzeciwowej. Przy
czym uprawnieni z wcze$niejszych praw wytgacznych majg na zgtoszenie sprzeciwu
3-miesieczny termin od daty opublikowania zgtoszenia wspoélnotowego znaku
towarowego™**. Nalezy przy tym zauwazyé, iz uprawnieni z rejestracji wspdlnotowych
sq w przypadku procedury sprzeciwowej w lepszej sytuacji niz wiasciciele innych
praw wylgcznych. W tym pierwszym przypadku, UHRW zawiadamia bowiem
Z urzedu uprawnionych z wczes$niejszych rejestracji wspolnotowych o zauwazonym
podobienstwie nowego zgtoszenia. Zas w innych przypadkach, w szczegolnosci
w przypadku wczesniejszych zgtoszen lub znakdéw krajowych, zainteresowani muszag
we wlasnym zakresie monitorowac publikacje o zgtoszeniach znakéw wspaolnotowych

pod katem ewentualnych kolizji.

138 Art. 41 rozporzgdzenia nr 207/2009. W przypadku zgtoszenia miedzynarodowego z wyznaczeniem

Unii Europejskiej, zawiadomienie o sprzeciwie wnosi sie w terminie trzech miesiecy, ktéry rozpoczyna
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Natomiast w razie zgtoszenia krajowego znaku towarowego, Urzad Patentowy RP

z urzedu bada to zgtoszenie pod katem wzglednych przeszkdd rejestracii.

Mimo, ze sposob implementacji do prawa polskiego art 4 ust. 2 lit. a pkt (i) i lit. c
dyrektywy 2008/95 budzi zastrzezenia'**, przyjmuje sie, ze na gruncie art. 132 ust. 2
I 5 PWP przeszkodg rejestracji znaku zgtoszonego w polskim Urzedzie Patentowym
powinno byé rowniez prawo z rejestracji wcze$niejszego znaku towarowego
udzielone przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (prawo z rejestraciji
wspoélnotowego znaku towarowego) lub zgtoszenie takiego wspdolnotowego znaku

(pod warunkiem jego rejestracji).

P w zw. z art. 4

Przyjmuje sie, ze wynika to z wyktadni przepisu art. 132 ust. 5 PW
PWP. W mys$l tej regulacji, przepisy art. 132 ust. 1 i 2 PWP stosuje sie odpowiednio,
w przypadku, gdy znak towarowy lub oznaczenie geograficzne zostato zgtoszone lub
zarejestrowane w trybie, o ktérym mowa w art. 4. Przy czym art. 4 ust. 1 PWP
stanowi, ze polskie przepisy prawa wtasnosci przemystowej stosuje sie odpowiednio,
jezeli umowa miedzynarodowa lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowigzujace
bezposrednio w krajach cztonkowskich okre$lajg szczegdlny tryb udzielania ochrony
na znaki towarowe w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub w tych

przepisach albo pozostawionych w kompetencji organéw krajowych.

Stanowisko w kwestii implementacji art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) dyrektywy 89/104 zajat
rowniez WSA w Warszawie w sprawie sygn. akt VI SA/WA 79/09 dotyczacej znakow
JO!/jogurt. W uzasadnieniu wyroku z dnia 25 maja 2009 r., Sad stwierdzit, iz mimo
braku wolnej od watpliwosci implementaciji przepiséw dyrektywy, Urzad Patentowy

zasadnie przeciwstawit znak wspolnotowy krajowemu zgtoszeniu. ,Z prawa

sie sze$¢ miesiecy po dniu publikacji, o ktérej mowa w art. 152 ust. 1 rozporzgdzenie nr 207/2009 (art.
156 ust. 2 tego rozporzadzenia).

% por. R. Skubisz (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wiasnosci przemystowej, t.14b, red:

R. Skubisz, Warszawa 2012, str. 661 i n.

%5 Art. 132 ust. 5 dodany zostat przez art. 1 pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.

(Dz.U.04.33.286) zmieniajgcej PWP z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitg Polskg czionkostwa
w Unii Europejskiej. Ponadto zgodnie z art. 132 ust. 6 PWP, przepisy ust. 1 i 2 art. 132 stosuje sie
odpowiednio, gdy wspélnotowy znak towarowy korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskigj
Z prawa z wczesniejszej rejestracji znaku towarowego zgodnie z przepisami art. 34 i 35
rozporzgdzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspoélnotowego znaku
towarowego (Dz. Urz. WE L 11 z 14.01.1994, str. 1, z p6zn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 146, z p6zn. zm.). Art. 132 ust. 6 dodany zostat przez art. 1 pkt 30
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.958) zmieniajgcej PWP z dniem 1 listopada 2007 r.
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wspolnotowego wynika, iz akty prawne o randze rozporzadzenia odnoszg
bezposredni skutek w panstwach cztonkowskich, nie wymagajgc implementacji do
porzadku krajowego. W zwigzku z powyzszym, majgc przy tym na uwadze [...] art. 2
Traktatu akcesyjnego, uznac nalezy, ze Rozporzadzenie Rady Nr 40/94 miato w dniu
zgtoszenia znaku towarowego "Jo!" zastosowanie do oceny zdolnosci rejestrowej
krajowych zgtoszen dokonanych w Polsce. Wniosek taki wynika nie tylko
Z interpretacji przepisow, ale byt wyrazony takze w literaturze przedmiotu (por.
M. Beza, Znak Towarowy Wspolnoty a rozszerzenie Unii Europejskiej, Monitor
Prawniczy 2004, Nr 15; K. Szczepanowska-Koziowska, Znaki towarowe w Unii

Europejskiej, Przeglad Prawa Handlowego 2004, Nr 8, s. 10).” 13

Zdaniem R. Skubisza, ,to stanowisko budzi nastepujace watpliwosci. Najpierw nalezy
wskazaé, ze rozporzadzenie nr 207/2009, co jest poza sporem, konstytuuje
autonomiczny wzgledem prawa krajowego rezim prawny w dziedzinie znakow
towarowych. Dlatego zasada bezposredniego obowigzywania w Polsce
rozporzadzenia unijnego jest catkowicie obojetna z punktu widzenia dyskutowanej
kwestii. Z punktu widzenia wykonania obowigzku prawidiowej implementacii
znaczenie ma bowiem jedynie art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) dyrektywy 89/104 (obecnie
dyrektywy 2008/95). Ta norma powinna by¢ transponowana przez polskiego
ustawodawce do prawa wewnetrznego. Ponadto, jak wynika z przytoczonego
stanowiska sadu, szczegolng ochrong wspolnotowego znaku towarowego, co wedtug
sqdu nie ulega watpliwosci (!), jest uwzglednienie w ramach procedury krajowej, jako
wzglednej  przeszkody  rejestracji, = wspdlnotowego  znaku  towarowego
Z wczesniejszym pierwszenstwem. Ten poglad nie moze by¢ jednak zaakceptowany.
Przepis art. 4 PrWiPrzem ustanawia ochrone przed sgadami polskimi praw
Z rejestracji wspoélnotowych znakow towarowych w sprawach nieunormowanych
w przepisach unijnych. Chodzi w szczegdélnosci o niektére roszczenia powstate
w razie naruszenia tych praw. To wiasnie te kwestie podlegajg regulacji prawa
krajowego. Kwestia kolizji krajowego zgtoszenia znaku towarowego (np. do polskiego
UP) z prawem z rejestracji wczesniejszego wspolnotowego znaku towarowego nie
nalezy i nie moze naleze¢ do spraw nieuregulowanych w przepisach rozporzadzenia

Nr 207/2009. Przepis art. 132 ust. 5 PrWiPrzem odnosi sie jednak, przez nawigzanie

136 Wyr. WSA w Warszawie z 25.5.2009 r., VI SA/WA 79/09, JO!/jogurt, publ.: na stronie
www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
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do ,trybu, o ktérym mowa w art. 4", do praw do wspolnotowych znakéw towarowych
udzielonych na podstawie rozporzadzenia Nr 207/2009. Dlatego watpliwosci
dotyczace wykonania obowigzku implementacji powinny by¢ rozstrzygniete na rzecz
pogladu o ustanowieniu prawa z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego jako
przeszkody rejestracji znaku towarowego zgtoszonego do UP. Przemawia za tym
zobowigzanie Rzeczpospolitej jako panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej do
respektowania dyrektywy 2008/95 oraz intencja ustawodawcy wyrazona w samym
fakcie uchwalenia i tresci art. 132 ust. 5 PrwiPrzem. W $wietle tych okolicznosci
nieudolne przeprowadzenie transpozycji art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) dyrektywy 89/104
(obecnie dyrektywy 2008/95) do prawa krajowego nie powinno by¢ podstawag do
twierdzenia o braku implementacji. Znaczenie ma réwniez poglad sadu — pomimo
uzasadnienia, ktorego nie mozna podzieli¢ — ze przepis art. 132 ust. 5 PrwiPrzem
nadaje prawu z rejestracji wspoélnotowego znaku towarowego charakter
wcze$niejszego prawa. Mimo nieudolnej implementacji art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i)
dyrektywy 89/104 (obecnie dyrektywy 2008/95) Urzad Patentowy trafnie uznaje
wczesniejsze prawo z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego (zgtoszenie
Zz wczesniejszym pierwszenstwem, o ile znak towarowy zostanie zarejestrowany) za

przeszkode rejestracji znaku towarowego zgtoszonego do UP."*%’

Dla unikniecia wskazanych wyzej watpliwosci, zasadne wydaje sie zgtoszenie
postulatu de lege ferenda, by przepisy ustawy Prawo Wiasnosci Przemystowej
uwzglednity (na wzoér innych ustawodawstw krajowych) expressis verbis wskazanie,
co do koniecznosci uwzgledniania, jako przeszkody udzielenia prawa ochronnego na
polski znak towarowy, rOwniez prawa z rejestracji wczesniejszego znaku towarowego
udzielone przez Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (prawo z rejestraciji
wspolnotowego znaku towarowego) lub zgtoszenia takiego wspolnotowego znaku

(pod warunkiem jego rejestraciji).

Na marginesie nalezy przy tym zauwazy¢, iz mimo ze waznosS¢ znakéw
wspoélnotowych rozciggnieta zostata automatycznie na obszar Polski od 1 maja 2004
roku, przez kilka lat po dacie akcesji Urzad Patentowy RP nie brat przy badaniu
zgtoszen znakow krajowych wczesniejszych praw do znakow wspélnotowych.

137 R. Skubisz (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo wtasnosci przemystowej, t.14b, red: R. Skubisz,

Warszawa 2012, str. 663.
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Aktualnie znaki wspolnotowe wskazywane sg ex officio jako przeciwstawienia dla
zgtoszen krajowych. Przy czym przedstawiajgc swoje stanowisko, co do istniejgcej
kolizji miedzy znakiem wspdlnotowym a zgtoszeniem krajowym, Urzad Patentowy RP
z reguty analizuje jedynie dane z rejestrow krajowych zgtoszen i praw ochronnych na
znaki towarowe, dane o rejestracjach miedzynarodowych z wyznaczeniem Polski
oraz rejestr wspélnotowych znakéw towarowych. Badanie wzglednych przestanek
odmowy rejestracji ogranicza sie zatem do analizy wizerunku znakéw oraz zakresu
towarow lub ustug, do ktérych oznaczania jest on przeznaczony. Nawet w razie
stosownych wskazan zgtaszajagcego UPRP nie bada natomiast sposobu, w jaki

przeciwstawione znaki wystepujg na rynku.

Powyzszy sposéb oceny przestanki podobiehstwa znakdéw rodzi, w mojej ocenie,
watpliwosé, czy spetniony jest postulat catosciowej analizy podobienstwa znakéw,

wyrazony w orzecznictwie unijnym.

Zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w dyrektywie nr 89/104 (pkt 10 preambuty)
I potwierdzonymi w orzecznictwie Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci
przyjmuje sie, ze ,ocena hiebezpieczenstwa wprowadzenia w biad zalezy od wielu
czynnikdw, a w szczegoélnosci od znajomosci znaku towarowego na rynku, od
mozliwosci jego skojarzenia z uzywanym lub zarejestrowanym oznaczeniem, od
stopnia podobienstwa znaku towarowego i 0znaczenia oraz oznaczonych towaréw
I ustug. Niebezpieczenstwo wprowadzenia w btgd musi byé wiec przedmiotem
calosciowej oceny, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikow stanu
faktycznego” **®. Ocene podobienstwa oznaczen nalezy przeprowadzié w odniesieniu
do calosci porownywanych znakow towarowych. Przy ocenie ryzyka konfuzji, znaki
muszg by¢ porownywane przy uwzglednieniu catosciowego podobienstwa miedzy
znakami. Poréwnanie musi opiera¢ sie na ogoélnym wrazeniu wywolywanym przez
znaki, majgc na uwadze, w szczegolnosci, ich odrozniajagce cechy i dominujace

elementy.'*

% por. pkt 22 wyroku ETS z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie sprawa C-251/95 SABEL BV
przeciwvko Puma AG, Rudolf Dassler Sport, za: R. Skubisz (red.), Wiasnos¢ Przemystowa
orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Wspodlnot Europejskich i Sagdu Pierwszej Instanciji,
Zakamycze 2004, s. 119.

39 por, pkt. 23 wyroku z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL BV v Puma AG, Rudolf
Dassler Sport [1997], Dz. U. OHIM 1/98.
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Nalezy przy tym pamietaé, ze sporne znaki nie bedg odbierane przez konsumenta

w tym samym czasie™*°

. W punkcie 26 wyroku Trybunatu w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV stwierdzit, ze ,nalezy zwrdcié
uwage na fakt, ze przecietny konsument tylko rzadko ma szanse dokonaé
bezposredniego poréwnania pomiedzy réznymi znakami, ale musi zaufaé¢ ich
niedoskonatemu obrazowi, ktory zachowat w swojej glowie. Nalezy takze wzigé pod
uwage, ze poziom uwaznosci przecietnego konsumenta bedzie sie roznit
w zaleznosci od kategorii towarow lub ustug, o ktére chodzi w danej sprawie”.
Przyjmuje sie przy tym, ze ,réznice pomiedzy kolizyjnymi znakami powinny byc¢
w oczach konsumentéw prawie niedostrzegalne”.'** Nalezy pamieta¢, ze ,poza
sytuacjg wystepujacg w przypadku identycznosci oznaczenia zgtoszonego badz
uzywanego dla towar6w, badz ustug identycznych oraz odmienng regulacjg
w odniesieniu do znakéw renomowanych, istnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w biad stanowi konieczng przestanke do stwierdzenia, ze dane
oznaczenie jest wylgczone od rejestracji badz uzywanie go narusza wytgcznosé

uprawnionego, plynaca z rejestracji’.'*?

Ponadto, zgodnie z orzecznictwem: ,uznanie braku kolizji w powyzszych
przypadkach oznacza jednoczesnie, ze sad | instancji badz ETS uznaly, iz w istocie
ochrona konsumenta i odbioru przez niego prawdziwej informacji o pochodzeniu
danego towaru jest wartoscig wyzszej wagi niz ochrona uprawnionego z rejestraciji
znaku kolizyjnego. Zakiladajgc, ze konsument jest w stanie, dzieki wysokiej
dystynktywnosci  oznaczen z  wcze$niejszym  pierwszenstwem, dokonaé
prawidtowego rozréznienia znakoéw, wylgczyly jednocze$nie potrzebe ochrony
samego uprawnionego. Oznacza to, ze w praktyce rozumowanie ETS prowadzi do

uznania, iz prawo wytgczne wynikajgce z rejestracji danego oznaczenia ma chronié

49 por np. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co.
GmbH v Klijsen Handel BV

YL A, Tischner, w: P. Kostanski (red.), Prawo wiasnosci przemystowej, Komentarz, Warszawa 2010,

s.1199.

%2 K. Szczepanowska — Kozlowska, Prawdopodobieristwo wprowadzenia w btgd w europejskim

prawie znakéw towarowych, Europejski Przeglad Sadowy, 2007/03, s. 4
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przede wszystkim nabywce danego towaru przed konfuzjg, nie za$ uprawnionego do

danego prawa wylacznego”.**®

Ponadto, zgodnie z orzecznictwem unijnym, ,co sie tyczy uzyskania charakteru
odrézniajgcego w nastepstwie uzywania, z orzecznictwa wynika, ze rozpoznawanie
towaru lub ustugi, jako pochodzacych od okre$lonego przedsiebiorstwa przez
zainteresowanych odbiorcow winno by¢ dokonywane na podstawie uzycia znaku
jako znaku towarowego, a zatem na podstawie jego wilasciwosci i skutkow, ktore
umozliwiaja mu odréznianie danego towaru od towaréw innych przedsiebiorstw.**
W tym zakresie wyrazenie ,uzywanie znaku w charakterze znaku towarowego”
nalezy rozumiec jako odnoszace sie wyilgcznie do uzywania znaku w tym celu, aby
wlasciwy krag odbiorcéow rozpoznawat towar Ilub ustuge jako pochodzace

z okreslonego przedsiebiorstwa.*

W $wietle powyzszego, praktyka Urzedu Patentowego, ktéra nie uwzglednia
postulatu calosciowe] oceny podobienstwa wskazanego w powyzszej linii
orzecznictwa unijnego, prowadzi¢ moze - w mojej ocenie - do wypaczenia sytuacji
zgtaszajacych krajowych w stosunku do uprawnionych z praw wspolnotowych. Nie
rzadko dochodzi bowiem do zablokowania rejestracji krajowej znaku, Kktory
w identycznej postaci wspofistnieje jako znak wspodlnotowy ze znakiem

wspolnotowym, ktéry UP RP uznat za przeciwstawienie dla zgtoszenia krajowego.

Z uwagi na roznice w procedurze zgtoszeniowej miedzy znakami krajowymi (gdzie
wzgledne przestanki odmowy udzielenia prawa ochronnego badane sg ex officio)
a znakami wspolnotowymi (gdzie badanie wzglednych przeszkod rejestracji

nastepuje na wniosek), wskazana wyzej sytuacja nie nalezy do rzadkosci.

13 K. Szczepanowska — Koziowska, Prawdopodobieristwo wprowadzenia w btgd w europejskim

prawie znakéw towarowych, Europejski Przeglad Sadowy, 2007/03, s. 5

% por. pkt. 64 wyroku Trybunatu z dnia 1 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. s. I-5475.

145 por, pkt 29 wyroku Trybunatu z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestlé, Zb.Orz. s. 1-6135,
pkt 25 — 26 wyroku Sadu | instancji z dnia 28 pazdziernika 2009 r., sygn. T-137/08, BCS SpA
przeciwko OHIM.
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[1.4.2. Inne przypadki kolizji mi edzy znakiem krajowym a znakiem

wspoélnotowym

Wyrazem zasady ekwiwalencji jest takze roéwnorzedno$é znaku wspoélinotowego
i znaku krajowego w przypadku utraty ochrony w wyniku tolerowania uzywania znaku
pdzniejszego oraz zastosowania zarzutu nieuzywania znaku w postepowaniu
w sprawie sprzeciwu lub stwierdzenia niewaznosci prawa z rejestracji znaku
pOzniejszego. Wedlug rozporzadzenia uprawniony do znaku krajowego traci
wytaczno$¢é na znak w razie tolerowania uzywania poOzniejszego znaku
wspolnotowego (art. 54 ust. 2 i art. 110 ust. 1). Analogiczna utrata wylgcznosci
znajduje zastosowanie do uprawnionego do znaku wspodlnotowego, ktory tolerowat
uzywanie pézniejszego znaku krajowego (art. 9 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 lit. a pkt i).
Jezeli za$ chodzi o zarzut braku uzywania i wynikajgaca stad konieczno$¢é wykazania
uzywania dla ochrony swojego prawa, to moze byé on podniesiony, w postepowaniu
w sprawie sprzeciwu albo w postepowaniu w sprawie stwierdzenia niewaznosci, nie
tylko wobec wczesniejszego znaku wspolnotowego, lecz takze wobec

wczeshiejszego znaku krajowego (art. 42 ust. 3 i art. 57 ust. 2).

11.4.3. Kolizja w przypadku wyga $niecia znaku z powodu jego nieu zywania

Zgodnie z przepisem art. 132 ust. 1 pkt 3 PWP, nie udziela sie prawa ochronnego na
znak towarowy dla towaréw identycznych lub podobnych, jezeli znak ten jest
identyczny lub podobny do: wczes$niej zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej
znaku towarowego, ktdrego ochrona wygasta, jezeli od daty wygasniecia prawa
ochronnego na znak towarowy do dnia zgtoszenia podobnego znaku przez inng

osobe nie uptynat okres 2 lat.

Udzielenie prawa ochronnego przed uptywem tego dwuletniego okresu karencji po
wygaszeniu prawa ochronnego, mozliwe bytoby tylko w wypadkach wskazanych
w art. 133 PWP, czyli wtedy:

- gdyby jego ochrona wygasta na podstawie art. 169 ust. 1 pkt. 1 PWP (czyli m.in.
w przypadku nieusprawiedliwionego waznymi powodami nieuzywania tego znaku

W sposob rzeczywisty dla towaroOw objetych prawem ochronnym w ciggu
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nieprzerwanego okresu pieciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego),

- lub gdyby uprawniony z wcze$niejszego prawa wyrazit zgode na udzielenie prawa

ochronnego na pozniejszy znak towarowy.

W odniesieniu do kwestii wyrazenia zgody przez uprawnionego ze znaku
wczesniejszego nalezy zwrocié uwage na zmiane, ktora dokonala sie ostatnio
w praktyce Urzedu Patentowego, ktory po serii wskazanych nizej orzeczen sadow

administracyjnych odmawia akceptacji tzw. ,listdw zgody”.

Przepis art. 4 ust. 5 Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na
celu zblizenie ustawodawstw Panstw Cztonkowskich, odnoszacych sie do znakow
towarowych (89/104/EWG), nalezy do tych postanowien dyrektywy, ktore
pozostawiajg swobode panstwom czionkowskim co do implementacji ich do prawa
krajowego. Z uzytego okreSlenia ,mogq” wynika, ze Polska jako panstwo
cztonkowskie, moze zezwoli¢, aby wyrazenie zgody (tzw. list zgody) umozliwiato
rejestracje znaku; w takim przypadku powinna wskaza¢ okolicznosci, w ktérych po

wyrazeniu zgody nie bedzie mozna odméwié rejestracji znaku pézniejszego.*®

W prawie polskim udzielenie zgody przez uprawnionego ze znaku wcze$niejszego
na rejestracje poOzniejszego znaku towarowego jest pozbawione skutecznosci

prawnej w tym sensie, ze nie wigze Urzedu Patentowego RP.**’

W uzasadnieniu wyroku z dnia 16 grudnia 2011 r. NSA, podsumowat wskazang
wyzej linie orzeczniczg stwierdzeniem, ze ,list zgody nie moze by¢ podstawg
udzielenia prawa ochronnego, za$ w Swietle obowigzujgcego prawa jest to instytucja,
stosowana wytacznie do znakéw wygastych (art. 133 PWP). Wadliwa praktyka

Urzedu Patentowego w innych sprawach [...] nie powinna byé kontynuowana ..."**®

Powyzsze orzeczenie NSA utrwalito ostatnig linie orzecznictwa Urzedu, ktéry co do

zasady uznaje za bezskuteczne tzw. ,listy zgody”.

% Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 2314/06, publ.
Lex: 322701.

" Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 710/10, publ.
Lex: 621834,

148 Wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie sygn. akt Il GSK 1378/10, publ. Lex: 1134652.
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Kwestia zgody uprawnionego ze znaku wcze$niejszego nie ma wiekszego znaczenia
w przypadku rozpatrywania zgloszenia znaku wspdlnotowego. Skoro bowiem
wzgledne przeszkody rejestracji badane sg tylko na wniosek, uprawniony z prawa
wczeshiejszego nie musi wyraza¢ zgody; wystraczajace jest by nie sprzeciwiat sie

zgtoszeniu.

Na gruncie wskazanych wyzej przepisow powstaje jednak pytanie, czy wskazang
wyzej regulacje art. 133 PWP stosuje sie takze w przypadku, gdy wygaszony znak
wspoélnotowy zostanie przez polski Urzad Patentowy przeciwstawionym zgtoszeniu
krajowemu. Po pierwsze, jak wskazano wyzej w pkt I1.4.1. niniejszego opracowania,
nie jest oczywiste, czy przeciwstawienie takie znajdzie podstawy w art. 131 ust. 1
pkt. 3 w zw. z art. 132 ust. 5 PWP. A jesli tak, to czy w takim przypadku takze

znajdzie zastosowanie dwuletni okres karencji.
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[1.5. Uprzywilejowanie znaku wspolnotowego wobec zn  akéw krajowych
poprzez mo zliwo §¢ zastrze zenia pierwsze nstwa, starsze nstwa oraz

konwersji na znak krajowy

Zasada uprzywilejowania, zwana takze zasada funkcjonalnosci systemowej, pozwala

na korygowanie zasad koegzystencji i ekwiwalencji.

Polega ona na uprzywilejowaniu znaku wspoélnotowego przez wzmocnienie jego
pozycji w krajowym systemie prawa znakéw towarowych. Stuzy temu umozliwienie
zgtaszajgcemu znak wspélnotowy powotania sie na wczesniejsze pierwszenstwo ze
zgtoszenia krajowego (art. 29 i 32 rozporzadzenia nr 207/2009). Jest to tzw. zasada
pierwszenstwa. Natomiast w mys$| zasady senioratu, uprawiony na podstawie dwodch
systemow prawa znakéw towarowych moze zrezygnowac¢ z krajowej ochrony
I ograniczy¢ swojg ochrone wylgcznie do ochrony na podstawie systemu prawa
wspoélnotowego, powotujgc sie nadal w danym panstwie czionkowskim na swoje
lepsze pierwszenstwo wynikajgce z wcze$niejszego prawa krajowego tak, jakby
prawo to nadal istniato (art. 34 i 35 rozporzadzenia nr 207/2009). Pozycje
zglaszajgcego wspolnotowy znak towarowy wzmachia takze mozliwos¢ konwers;ji
tego zgtoszenia na zgtoszenie lub zgloszenia krajowe w wybranych panstwach
cztonkowskich z zachowaniem daty pierwszehstwa ze zgtoszenia wspolnotowego.
Przeksztalcenia praw do znakdéw towarowych zapewnia uzyskanie czesciowej
ochrony wspolnotowego znaku towarowego, w razie istnienia przeszkody rejestracji
lub podstawy jej uniewaznienia tylko w odniesieniu do jednego z panstw
cztonkowskich, w tym ze wzgledu na jezyk obowigzujacy w tym panstwie. Umozliwia
to przeksztatcenie zgtoszenia wspolnotowego znaku towarowego w zgtoszenie znaku
krajowego, skutecznego w tych panstwach, w ktorych nie zachodzi przeszkoda

rejestracji wspolnotowego znaku towarowego (art. 108 rozporzadzenia nr 207/2009).

Zastrzezenie starszenstwa uznawane jest za podstawowy $rodek prowadzacy do
zapewnienia funkcjonalnosci systemu prawa do znaku. Zgodnie z odno$ng regulacjg
zawartg w art. 34 i 35 rozporzadzenia nr 207/2009, uprawiony na podstawie dwdch
systemow prawa znakéw towarowych moze zrezygnowaé z krajowej ochrony

i zachowa¢ ochrone przyznang na podstawie prawa unijnego. Mimo wygaszenia
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swojego prawa krajowego, zgtaszajacy wspolnotowy znak towarowy moze powotaé
sie w danym panstwie czionkowskim na swoje lepsze pierwszenstwo wynikajgce
Z wczesniejszego prawa krajowego tak, jakby prawo to nadal istniato. Rozwigzanie to
pozwala na zachowanie lepszego pierwszenstwa w czesci terytorium Wspolnoty bez

koniecznos$ci ponoszenia z tytutu ochrony krajowej obcigzen finansowych.

Przeksztalcenie zgloszenia znaku wspdlnotowego w zgtoszenie krajowe (art. 112
rozporzadzenia nr 207/2009) pozwalana na uzyskanie czesciowej ochrony znaku
wspolnotowego w razie istnienia przeszkody rejestracji lub podstawy jej
uniewaznienia tylko w odniesieniu do niektorych z panstw cztonkowskich. Konwersja
na zgtoszenia krajowe pozwala na zachowanie skutku zgtoszenia w postaci
uzyskania daty pierwszenstwa, w tych panstwach, w odniesieniu do ktérych nie
zachodzi przeszkoda uzyskania rejestracji. Zachowana ,lepsza” data pierwszenstwa

moze by¢ pdzniej wykorzystana w ramach zasady senioratu.

Ani mozliwo$¢ zastrzezenia starszenstwa, ani mozliwos¢é konwersji na zgtoszenia
krajowe nie sg regulowane w naszym systemie znaku krajowego. Mozliwos¢ taka
wynikajg bowiem ze specyfiki prawa o charakterze ponadpanstwowym, jakim jest

znak wspélnotowy.

Pierwszenstwo znane jest natomiast z konwencji paryskiej. W PWP uregulowane jest
ono w przepisach art. 124 — 126. Zasada szesciomiesiecznego pierwszenstwa
konwencyjnego (uregulowanego w art. 4 c¢ konwencji paryskiej) znajduje
zastosowanie takze w odniesieniu do zgtoszen wspdélnotowych. Zgodnie z art. 29 ust.
1 rozporzadzenia nr 207/2009, osoba, ktéra nalezycie zlozyta wniosek o znak
towarowy w lub dla jakiegokolwiek panstwa bedgcego strong konwenciji paryskiej lub
Porozumienia ustanawiajgcego Swiatowg Organizacje Handlu, lub jej nastepcy
prawni, korzysta do celéw zwigzanych ze zlozeniem wniosku o0 rejestracje
wspolnotowego znaku towarowego dla tego samego znaku towarowego
w odniesieniu do towardéw lub ustug identycznych lub zawierajgcych sie w tych, dla
ktorych wniosek zostat ziozony, z prawa pierwszenstwa przez okres szesciu miesiecy

od daty ztozenia pierwszego wniosku.

95



Na zasadach wskazanych w przywotanych wyzej przepisach, zgtoszenie krajowe
moze byé z zachowaniem daty pierwszenstwa i zasady telle-quelle (art. 6 quinquies

konwencji paryskiej) przeksztatlcone w zgtoszenie wspolnotowe.

Zakonczenie

Dobér zasygnalizowanych w niniejszym opracowaniu aspektow wspolnotowego
systemu ochrony znakow dokonany zostat pod katem rozbieznosci miedzy regulacjg
unijng a prawem polskim. Szczegolna uwaga poswiecona zostata tym instytucjom,
ktorych specyfika w stosunku do znaku krajowego wynika z immanentnych cech
znaku wspdlnotowego, jako jednolitego prawa wylgcznego o charakterze

ponadkrajowym (regionalnym).
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