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Radykalne zmiany w prawie znakéw

towarowych

Monika Wieczorkowska, Marzena Biatasik-Kendzior

Doé¢ dtugi czas oczekiwania na udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy w Urze-

dzie Patentowym RP powoduje czesto, ze zamiast staraé sie o ochrone w kraju, przedsie-

biorcy decydujq sie na rejestracije w Urzedzie Unii Europeijskiej ds. Wtasnosci Intelektualnei

(EUIPO, dawniej OHIM). Postgpowanie to, cho¢ znacznie drozsze, jest co do zasady szyb-

kie i proste. Dlatego tez, chcqc zwigkszyé konkurencyjno$é Urzedu Patentowego wzgledem

EUIPO, wprowadzono istotne zmiany w ustawie Prawo wtasnoéci przemystowe;.

Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci
przemystowej zostala zmieniona dwoma od-
rebnymi  aktami prawnymi, tj. ustawa
z 24 lipca 2015 r., ktora weszta w zycie w dniu
1 grudnia 2015 r., oraz ustawa z 15 wrzesnia
2015 r., ktora zacznie obowigzywaé 15 kwiet-

nia 2016 r.

Jedna z najwazniejszych zmian w zakresie
znakéw  towarowych przewidzianych przez
pierwsza, juz obowiazujacq nowelizacje, jest
wprowadzenie tzw. listu zgody, czyli o$wiad-
czenia, przy pomocy ktérego mozna uzyskaé
prawo ochronne na znak towarowy podobny
do wczedniejszego znaku towarowego, jesli
uprawniony z tytulu rejestracji wczesniejszego
znaku towarowego si¢ na to zgodzi. Do tej
poty, oprocz przypadku kolizji ze znakiem juz
wygastym, nie istnialy podstawy prawne, kto-
re regulowalyby kwesti¢ przedkladania listow
zgody w postepowaniu przed Urzedem Paten-

towym.

Podstawowsa funkcja znaku towarowego jest
odréznianie towaréw jednego przedsigbior-
stwa od towarow pochodzacych z innych
przedsigbiorstw. Dlatego Urzad Patentowy
odmawial udzielenia ochrony znakowi péz-

niejszemu, jezeli uznal, Zze znak zgloszony jest

identyczny z wczesniejszym znakiem towaro-
wym lub tez do niego podobny dla towaréw
takich samych lub podobnych. Takze wyroki
sadéw administracyjnych potwierdzaly takie
restrykeyjne podejscie Urzedu.

Jednak praktyka ta, chociaz uzasadniona nor-
matywnie, nie miata odbicia w rzeczywistosci
gospodarczej. Szczegdlny problem mialy
przedsigbiorstwa dzialajace w ramach jednej
grupy kapitalowo-organizacyjnej, ale bedace
odrebnymi podmiotami o réznych nazwach.
Przedsi¢cbiorstwa te nie mogly zarejestrowac
podobnych znakéw towarowych, nawet jesli
podobienstwo dotyczylo oznaczenia uzywa-
nego przez podmioty z danej grupy i ztozono
stosowne os$wiadczenie (np. list zgody lub
umowe¢ o koegzystenciji). Rowniez w tego
typu sytuacjach Urzad Patentowy nie
uwzglednial porozumient miedzy przedsie-

biorcami.

Zgodnie z nowymi przepisami Urzad Paten-
towy udzieli prawa ochronnego na znak towa-
rowy, jezeli zglaszajacy przedstawi stosowna
zgode wlasciciela wezesniejszego znaku towa-
rowego. W ten sposob ustawodawca dosto-
sowal przepisy prawa znakéw towarowych do

oczekiwan rynku, ulatwiajac zycie wielu



przedsigbiorcom. Wprowadzenie instytucji
listow zgody przelozy si¢ bowiem na zwigk-
szenie liczby pozytywnych decyzji o rejestracii
znakow towarowych.

Omawiane przepisy majq najwicksze znacze-
nie w sprawach znakéw towarowych zgloszo-

nych w okresie od 1 grudnia 2015 r.

Do 14 kwietnia 2016 r., gdyz druga noweliza-
cja zmienia je, wprowadzajac nowy system

rejestracji znakéw towarowych.

Uzyskanie rejestraciji znaku towarowego

bedzie tatwiejsze

Monika Wieczorkowska, Marzena Biatasik-Kendzior

Oprécz instytucii tzw. listéw zgody bardzo istotnq zmianq juz obowiqzujgcq w prawie zna-

kéw towarowych jest mozliwoé¢ uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy zawieraijg-

cy nazwe Polska, Poland (lub skréty RP, PL) bqdz tez nazwe polskiego miasta bez potrzeby

uzyskiwania zgody odpowiednich wiadz.

Z uwagi na brak uregulowan prawnych, ktore
by taki organ wskazywaly. Zaden organ
Przedsi¢biorcy bardzo czesto zglaszaja znaki
towarowe, w ktorych sklad wchodzi nazwa
naszego kraju badZz nazwa polskiej miejsco-
wosci. Whrew orzeczeniom sadéw, ze uzycie
w oznaczeniu stowa ,,Polska” zawsze bedzie
taczone z legalizacja uzyskang od panstwa
polskiego, przedsigbiorcy uzywaja stowa
,,Polska” gléwnie po to, aby wskazaé na loka-
lizacj¢ firmy lub pokazaé inne oczywiste
zwigzki gospodarcze z Polska. Konsumenci
w wigkszosci przypadkéw prawidtowo odczy-
tujq intencje przedsigbiorcow, gdyz znaja rea-
lia Zycia gospodarczego i sa przyzwyczajeni do
szerokiej obecnosci tego stowa w nazwach

przedsigbiorstw i na towarach.

Jednakze dotychczas takie oznaczenia mozna
bylo zarejestrowac jedynie w formie przy-
miotnikowej (np. Zielnik Polski, Polskie Przy-
smaki, Polski Bus), chyba ze zglaszajacy byl
w  stanie

wykaza¢ si¢  uprawnieniem,

w szczegolnosci  zezwoleniem  wiasciwego
organu albo zgoda organizacji na uzywanie
oznaczenia w obrocie. Problem polegal na
tym, ze w wielu przypadkach nie sposéb bylo
uzyska¢ zezwolenia wlasciwego organu pan-
stwowy czy samorzadowy nie ma bowiem
kompetencji do wydawania zezwoled na po-
stugiwanie si¢ w obrocie nazwa ,,Polska”.
To samo dotyczy nazwy ,,Warszawa” 1 wielu
innych miast, a takze polskich symboli naro-

dowych.

Co istotne, chociaz nie wynikalo to bezpo-
srednio z przepiséw ustawy Prawo wlasnosci
przemystowej, takze préby rejestracji znakow
towarowych wykorzystujacych obcojezyczne
wersje nazwy naszego kraju spotykaly si¢
z odmowa. Urzad Patentowy i sady admini-
stracyjne zgodnie uznawaly, ze slowo ,,Po-
land” jest powszechnie uzywane jako oficjalne
oznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej i nawet
odbiorcom nieznajacym je¢zyka angielskiego

kojarzy si¢ z okresleniem Polski.



Skutkiem byly liczne decyzje o odmowie reje-
stracji znakéw towarowych z uzyciem nazwy
panistwa lub polskiego miasta. Przedsigbiorcy,
ktérzy mimo wszystko pragneli uzyskaé
ochrone takiego znaku towarowego, dokony-
wali zgloszenia w Urzedzie Unii Europejskiej
ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO, dawniej
OHIM), ktory takie znaki rejestruje bez po-
trzeby wykazywania jakiejkolwiek zgody.

Dlatego tez usunigcie z przepisow zakazu

udzielania prawa ochronnego na znaki zawie-

rajace nazwe lub skrét nazwy Rzeczpospolite;
Polskiej, nazwe polskich miast czy miejsco-
woscl zlikwiduje ten problem i powinno skut-
kowa¢ znacznym zwickszeniem liczby zareje-
strowanych znakéw towarowych w Urzedzie

Patentowym.

Niestety przepisy te beda mialy zastosowanie
tylko w przypadku znakéw towarowych zglo-
szonych po 1 grudnia 2015 r.

Zmiana systemu rejestracji znakéw

towarowych

Monika Wieczorkowska

Druga nowelizacja Prawa wtasnosci przemystoweij, ktéra zacznie obowiqzywaé 15 kwietnia

2016 r., wprowadza zasadnicze zmiany w procedurze uzyskania prawa ochronnego na

znak towarowy, zastepujqc dotychczasowy system badawczy systemem rejestracyjnym.

Polska jest jednym z niewielu panstw europej-
skich stosujacych tzw. system badawczy. Po-
lega on na tym, ze przed udzieleniem ochrony
na znak towarowy Urzad Patentowy prze-
prowadza pelne badanie formalne i meryto-
ryczne. Oznacza to, ze Urzad Patentowy
sprawdza nie tylko to, czy dane oznaczenie
spelnia wymogi stawiane znakom towarowym
(tzw. bezwzgledne podstawy odmowy), ale
takze to, czy nie koliduje ono z prawami
wczesniejszymi, na przyklad innymi identycz-
nymi lub podobnymi znakami towarowymi
(tzw. wzgledne podstawy odmowy). Jezeli
w wyniku badania Urzad nie stwierdzi istnie-
nia zadnych podstaw odmowy, wydaje decyzje
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towa-
rowy. Natomiast jezeli kolizja ma miejsce,
Urzad odmawia ochrony, majac na uwadze

interes publiczny, czyli interes konsumentéw

oraz prawa wlascicieli wezeéniejszych znakéw

towarowych.

Zaleta systemu badawczego jest stosunkowa
pewno$¢ prawa. Wprawdzie uzyskanie ochro-
ny na znak towarowy nie gwarantuje upraw-
nionemu, ze nie narusza on wczesniejszych
praw, jednak badanie znakéw towarowych
przeprowadzone przez Urzad Patentowy jest
skrupulatne 1 powinno uniemozliwiaé¢ uzyska-
nie ochrony na przyklad na identyczny lub
podobny znak towarowy dla identycznych lub
podobnych towaréw lub ustug, jezeli istnieje
ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad co

do pochodzenia tych towaréw lub ustug.

System ten ma jednak wady. Jego niewatpliwa
stabodcia jest przede wszystkim do$¢ dlugi
udzielenie

czas oczekiwania na prawa

ochronnego na znak towarowy oraz skompli-
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kowana procedura. Zdarza si¢ takze, ze

przedsigbiorcy  zainteresowani  ochrong
fuzywaniem znaku towarowego w Polsce
takiej ochrony nie uzyskuja, chociaz w prakty-
ce ryzyko wprowadzenia konsumentow
w blad nie istnieje. Wczesniejsze znaki towa-
rowe, w tym wspolnotowe, ktore czgsto
w Polsce nie sq nawet uzywane, formalnie
blokuja rejestracje pozniejszych znakéw kra-
jowych. W wigkszosci przypadkéw wiasdciciele
praw wczesniejszych nie wiedza nawet o tym,
ze ich znaki towarowe uniemozliwily uzyska-
nie prawa innym podmiotom, gdyz nie
uczestnicza w procedurze przed Urzedem
i nie ponosza zadnych kosztéw z nig zwiaza-

nych.

Koniec formalnego blokowania znaku

Od 15 kwietnia 2016 r. w Polsce, podobnie
jak  przed Urzedem Unii
ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO, dawniej
OHIM), obowiazywaé bedzie tzw. system

Europejskiej

rejestrowy. Zgodnie 2z nowym systemem
Urzad Patentowy bedzie przeprowadzal ba-
danie formalno-prawne i sprawdzal wylacz-
nie, czy znak towarowy spelnia bezwzgledne

przestanki udzielenia ochrony.

Urzad Patentowy bedzie takze zawiadamial
zglaszajacego znak towarowy o istnieniu
wezesniejszych identycznych lub podobnych
znakow towarowych przeznaczonych dla ta-
kich samych lub podobnych towaréw i ustug.
Celem tego dzialania ma by¢ zapewnienie
pewnosci prawa i przekazanie zglaszajacemu
jasnego komunikatu o potencjalnych prze-
szkodach rejestracji w postaci praw osoéb trze-
cich. Urzad Patentowy bedzie de facto nadal
przeprowadzal badanie merytoryczne, jednak
w przypadku znalezienia kolidujacych znakéw
towarowych nie odméwi z urzedu udzielenia
prawa ochronnego na zgloszony znak towa-
rowy z powodu kolizji z prawami wczesniej-

szymi. Zmiana systemu ulatwi uzyskanie pra-

wa ochronnego na znak towarowy dzigki wye-
liminowaniu sytuacji formalnego blokowania
znaku towarowego przez wczesniejsze prawa.
Powinna ona takze przy$pieszy¢ uzyskanie
prawa ochronnego. Szybciej, bo w terminie
najpozniej dwoch miesiecy od daty zglosze-
nia, bedzie ujawniana informacja o zgloszeniu
znaku towarowego (obecnie Urzad Patentowy
zobowigzany jest dokona¢ ogloszenia nie-
zwlocznie po uplywie trzech miesi¢cy od daty
zgloszenia, za§ w praktyce informacja taka
dostepna jest po uplywie okolo czterech mie-

sigcy po zgloszeniu).

Sktadanie uwag i sprzeciwu

Zgodnie z nowym systemem po ujawnieniu
informacji o zgloszeniu znaku towarowego
bedzie mozna przedstawia¢ uwagi co do ist-
nienia okolicznosci uniemozliwiajacych udzie-
lenie prawa ochronnego. Obecnie uwagi
mozna sklada¢, powolujac si¢ zaréwno na
podstawy bezwzgledne, jak 1 wzgledne. Nowa
ustawa przewiduje mozliwos$¢ skladania uwag
wylacznie na podstawie tych pierwszych, za$

sprzeciwu — wylacznie na podstawie drugich.

Nowoscig sa takze moment i czas na sklada-
nie sprzeciwu. Dotychczas mozna go bylo
zlozyé po udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w ciggu sze$ciu miesigcy od
publikacji w Wiadomosciach Urzedu Paten-
towego. Po 15 kwietnia 2016 r. sprzeciw be-
dzie mozna zlozy¢ przed udzieleniem prawa
wylacznie w ciagu trzech miesiecy od publika-
cji informaciji o zgloszeniu znaku towarowego

w Biuletynie Urzedu Patentowego.

Ustawa przewiduje réwniez mozliwos$¢ pod-
niesienia w odpowiedzi na sprzeciw zarzutu
nieuzywania wczesniejszego znaku towarowe-
g0 W sposoOb rzeczywisty w ciagu nieprzerwa-
nego okresu pigciu lat przed data dokonania
zgloszenia znaku towarowego bedacego
przedmiotem sprzeciwu dla towaréw objetych

sprzeciwem. W przypadku uznania zarzutu za
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zasadny Urzad sprzeciw oddali. Zmiana ta jest
korzystna. Obecnie réwniez istnieje mozli-
wos¢ podniesienia zarzutu nieuzywania wcze-
$niejszego znaku towarowego. Polega to jed-
nak na wszczeciu oddzielnego postepowania
o uznanie znaku towarowego za wygasly, co
wigze si¢ z przedluzeniem postepowania

1 dodatkowymi kosztami dla przedsigbiorcow.

Jednoczesnie nowelizacja znosi rygor umo-
rzenia postegpowania w sprawie sprzeciwu
1 wydania decyzji uchylajacej decyzje o udzie-
leniu prawa w przypadku, gdy uprawniony nie
odpowie na sprzeciw w wyznaczonym termi-
nie. Zgodnie z nowymi przepisami Urzad
Patentowy, podobnie jak EUIPO, rozpatrzy
sprzeciw 1 wyda decyzje o jego oddaleniu lub
uwzglednieniu nawet wtedy, gdy zglaszajacy

nie przedstawi swojego stanowiska.

Wprowadzenie tej zmiany jest korzystne, gdyz
zdarzalo sig, ze przedsi¢biorcy, ktérzy wlasnie
uzyskali prawo wylaczne na znak towarowy
1 poniesli jego wysokie koszty, szybko to pra-
wo tracili. Powody tego byly rézne, zwykle
brak znajomosci prawa, wadliwy obieg kore-
spondencji czy tez zbyt krétki czas na zloze-
nie odpowiedzi. Uprawnieni czgsto nie zda-
wali sobie sprawy, ze wystarczylo przestac
zwykle oswiadczenie o bezzasadnosci sprze-
ciwu. Czasem korzystali na tym wlasciciele
praw wczesniejszych, ktérych sprzeciwy nie
bylyby wcale uwzglednione, a jednak ze
wzgledoéw formalnych 1 bez ponoszenia du-
zych kosztéw udawalo im si¢ eliminowaé

z rejestru pozniejsze znaki towarowe.

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze zmiana ta doty-
czy tylko znakéw towarowych. Powyzszy ry-
gor nie zostal zniesiony dla innych praw, czyli
wzoréw przemystowych, wzoréw uzytkowych

1 wynalazkéw.

Ograniczeniu  kosztéw postgpowania stuzy

takze kolejny przepis wprowadzony omawia-

ng nowelizacja. Obecnie w przypadku uznania
sprzeciwu za bezzasadny sprawa jest rozstrzy-
gana w postepowaniu spornym, a decyzja
podejmowana jest na rozprawie. Nowy sys-
tem nie przewiduje rozprawy. Decyzje
o uwzglednieniu badz oddaleniu sprzeciwu
podejmie ekspert Urzedu Patentowego. Na-
tomiast jezeli strona nie zgodzi si¢ z decyzja
Urzedu, moze zlozy¢ wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Wowcezas Urzad, jezeli
uzna to za zasadne, moze z urzedu badz na

whniosek strony przeprowadzi¢ rozprawe.

Co istotne, nowe przepisy dotyczace poste-
powania w sprawie sprzeciwu nakladaja na
skladajacego sprzeciw obowiazek zlozenia
w odpowiednim terminie dowodéw pod rygo-
rem utraty mozliwosci powolywania si¢ na
nie. Do tej pory zglaszajacy sprzeciw mogli
probowaé obej$¢ wspomniany rygor dowo-
dowy, wszczynajac inne postgpowanie —
o uniewaznienie znaku towarowego, w kto-
rym powolywali nowe, nieprzedstawione
wczesniej dowody. Nowoscia wprowadzong
przez druga nowelizacje jest wyeliminowanie
mozliwosci zlozenia wniosku o uniewaznienie
w sytuaciji, gdy wczedniej zlozono juz sprze-
ciw oparty na tych samych podstawach praw-
nych i tych samych prawach wczesniejszych,
a sprzeciw ten zostal prawomocnie oddalony.
Celem tej regulacji jest zapewnienie réwnosci
stron. Zgodnie z dotychczasowa ustawa zgla-
szajacy, w przeciwienstwie do wiadciciela
wezesniejszego prawa, w przypadku otrzyma-
nia negatywnej decyzji nie mial kolejnej szan-
sy na zlozenie dowoddéw i wszczecie poste-

powania w tej samej sprawie.

Konieczna aktywno$¢ wilasciciela znaku
towarowego

Warto wspomnie¢ takze, ze w przeciwien-
stwie do EUIPO Urzad Patentowy nie bedzie
przesylal informacji o zgloszeniach znakéw
towarowych do wilascicieli praw wczedniej-
szych. Oznacza to, ze ci ostatni, jesli nie chca
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dopusci¢ do rejestracji podobnego znaku to-
warowego, powinni prowadzi¢ wlasny moni-
toring zgloszen i w razie potrzeby skladac¢
sprzeciwy wobec znakéw towarowych, ktore
moga narusza¢ ich prawa. Zatem aktywnosc¢
wladciciela znaku towarowego nie powinna si¢
konczy¢ na uzyskaniu prawa wylacznego; po
wejsciu w zycie nowych przepisow powinien
on bowiem aktywnie przeciwdziala¢ rejestracji
kolizyjnych znakéw towarowych. Naktada to
na wlascicieli wezesniejszych praw dodatkowy
obowigzek 1 wiaze si¢ z ponoszeniem przez
nich kosztéw postepowania w sprawie ewen-
tualnego sprzeciwu.

Mimo powyzszej niedogodnosci wprowadze-

nie nowego modelu uzyskiwania prawa na

tatwiejsze wygaszenie
znaku towarowego

znaki towarowe jest zmiana rewolucyjna, kto-
ra powinna przyczyni¢ sic do zwigkszenia
liczby zglaszanych znakéw oraz przyspieszyc
1ulatwi¢ przedsicbiorcom uzyskiwanie ich
ochrony w systemie krajowym. Sprawne
funkcjonowanie nowego systemu powinno
zacheci¢ zwlaszcza polskie podmioty do wy-
bierania ochrony krajowej, bez potrzeby do-
konywania zgloszenia w EUIPO. Mimo nie-
watpliwych zalet ochrony wspélnotowej kosz-
ty jej uzyskania i utrzymania sa zwykle dla
uprawnionych bardzo wysokie.

lub uniewaznienie

Monika Wieczorkowska

Nowelizacja Prawa wtasnoéci przemystowej, ktéra zacznie obowigzywaé 15 kwietnia

2016 r., wprowadza bardzo istotne zmiany takze w przepisach regulujqcych utrate praw

ochronnych na znaki towarowe.

Przede wszystkim nowelizacja znosi obowia-
zek wykazania interesu prawnego w przypad-
ku wniosk6w o ustanie prawa ochronnego,
czyli stwierdzenie wygasnigcia prawa ochron-
nego na znak towarowy albo uniewaznienie
tego prawa wylacznego. Co istotne, nie zmie-
niaja si¢ przeslanki wygasnigcia ani uniewaz-
nienia prawa ochronnego na znak towarowy.

Jedna z podstawowych przyczyn wygasnigcia
prawa jest nieuzywanie zarejestrowanego zna-
ku towarowego. Inne przestanki to utrata
przez znak towarowy zdolnosci odrézniaja-
cej, nabycie przez znak towarowy mylacego
charakteru powodujacego ryzyko wprowa-

dzenia odbiorcéw w blad co do charakteru,

wlasciwosci lub pochodzenia geograficznego
towaru oraz wykreslenie z wlasciwego rejestru

podmiotu bedacego wlascicielem prawa.

Z kolei podstawa uniewaznienia prawa
ochronnego na znak towarowy jest niespel-
nienie ustawowych warunkéw wymaganych
dla uzyskania tego prawa ze wzgledu na brak
zdolnosci rejestracyjnej znaku towarowego
albo kolizje z wczesniejszymi prawami.
KYopoty z interesem prawnym

Wykazanie interesu prawnego bylo czesto
duzym utrudnieniem dla wnioskodawcow
réwniez z uwagi na trudnosci interpretacyjne

tej przestanki w dotychczasowym orzecznic-
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twie. Samo pojecie interesu prawnego nie
zostalo zdefiniowane w Prawie wlasnosci
przemyslowej. Przyjmuje si¢ jednak, ze jest
ono tozsame z interesem prawnym wskaza-
nym w Kodeksie postgpowania cywilnego.
Zgodnie z orzecznictwem 1 doktryna interes
prawny jest kategoria istniejaca obiektywnie
1 wynika z prawa materialnego, czyli musi by¢
oparty na konkretnym przepisie prawa. Nie
moze by¢ to interes przewidywany
w przyszlosci ani hipotetyczny, ale taki, ktéry
istnieje rzeczywiscie w momencie stosowania

danych norm prawa.

Jednoczesnie — z uwagi na ogromna liczbe

znakow towarowych zarejestrowanych
i chronionych zaréwno w Polsce, jak 1 w Unii
Europejskiej — ograniczenie ich liczby po-
przez eliminowanie praw ochronnych na te
oznaczenia, ktore nie sa uzywane w sposob
rzeczywisty w obrocie gospodarczym, ale mo-
ga stanowi¢ kolizje wobec innych praw, jest

stuszne i nie powinno napotykac¢ trudnosci.

Dlatego tez unijne prawo znakow towaro-
wych jak rowniez przepisy prawa dotyczacego
znakéw  towarowych  wigkszosci  panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej nie wymaga-
ja  udowodnienia interesu prawnego
w przypadku wniosku o stwierdzenie wyga-
$nigcia znaku towarowego z powodu jego

nieuzywania.

Zniesienie tej przestanki w prawie polskim
oznacza, ze kazdy bedzie mégl wygasi¢ znak
towarowy, jezeli znak ten nie bedzie uzywany
W sposob rzeczywisty przez nieprzerwany
okres pigciu lat, pod warunkiem wniesienia
wniosku i stosownej oplaty, ale juz bez obo-

wiazku powolywania si¢ na interes prawny.

Zmiana ta powinna znaczaco przyspieszyc¢
uzyskanie decyzji w sprawach o uznanie zna-
kow towarowych za wygaste. Wyeliminuje

bowiem sytuacje, w ktorych kwestie dotyczace

interesu prawnego utrudnialy, a czesto wrecz

uniemozliwialy — uzyskanie  rozstrzygnigcia
w tego typu sprawie i przewazaly nad zagad-

nieniami merytorycznymi.
Uniewaznienie prawa ochronnego

Obowiazek wykazania interesu prawnego
zniesiono rowniez w postgpowaniu o unie-
waznienie znaku towarowego, ale tylko
w sytuacji, gdy podstawa takiego wniosku sq
tzw. przestanki bezwzgledne, czyli podstawo-
we wymogi stawiane znakom towarowym dla
celu ich rejestracji. Znaki tego typu nie po-
winny uzyska¢ ochrony, a w przypadku jej
uzyskania powinny by¢ uniewazniane, nie
z uwagi na kolizje z prawami innych podmio-
tow, ale ze wzgledu na interes publiczny, gdyz
sa to na przyklad znaki wprowadzajace od-
biorcéw w blad, sprzeczne z dobrymi obycza-
si¢ wylacznie
z okreslen uzywanych potocznie.

jami czy tez skladajace

Natomiast jedli chodzi o uniewaznienie prawa
ochronnego  ze  wzgledu na  kolizje
z wezesniejszymi prawami (znakami towaro-
wymi, prawem do nazwy firmy lub innymi
prawami osobistymi czy majatkowymi),
wprowadzono przepis, zgodnie z ktorym
prawo do zlozenia takiego wniosku ma jedy-
nie wlasciciel takiego wczesniejszego prawa,
tj. de facto podmiot posiadajacy interes praw-
ny.

Co istotne, w przypadku wniosku o uniewaz-
nienie znaku towarowego niezaleznie od tego,
czy podstawa wniosku sa przestanki bez-
wzgledne czy wzgledne, nowelizacja przewi-
duje mozliwos¢ podzielenia prawa ochronne-
go na znak towarowy dla cze¢sci towaréw lub
ustug z zachowaniem daty pierwszenstwa pod
warunkiem wniesienia oplaty. Oznacza to, ze
jezeli wniosek o uniewaznienie nie dotyczy
wszystkich towarow lub ustug, bedzie mozna
wydzieli¢ cz¢$¢ nieobjeta wnioskiem, a poste-

powanie o uniewaznienie bedzie dotyczylo
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tylko konkretnych towaréw i ustug. Bedg za-
tem istnialy dwa identyczne niezalezne znaki
towarowe zarejestrowane dla réznych towa-
réw 1 ustug. Sytuacja taka bedzie korzystna dla
uprawnionego, ktéry mimo postgpowania
o uniewaznienie znaku towarowego bedzie
mogl swobodnie dysponowaé niezagrozonym
prawem ochronnym, czyli na przyklad je
zby¢.

Przepisy przejSciowe

Jednoczesnie w celu zapewnienia réwnego
whnioskodawcow

traktowania ~ wszystkich

w postepowaniach o uniewaznienie 1 stwier-
dzenie wygasniecia prawa ochronnego na
znak towarowy w przepisach przejSciowych
wprowadzono regule, zgodnie z ktoéra nie
trzeba bedzie wykazywac interesu prawnego
w przypadku wnioskow dotyczacych znakow
towarowych zarejestrowanych zaréwno na
podstawie nowych, jak 1 dotychczasowych

przepisow.
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Autorzy

Marzena Biatasik-Kendzior jest prawnikiem, specjalistq w praktyce wtasnosci
intelektualnej. Specjalizuje sie w prawie wiasnosci intelektualnej, w szczegoéino-
$ci — znakow towarowych. Ma duze doswiadczenie w prowadzeniu spraw doty-
czqcych uzyskiwania i utrzymywania ochrony praw do krajowych, miedzynaro-
dowych i wspdlnotowych znakéw towarowych. Od wielu lat prowadzi obstuge
klientow w zakresie postepowan spornych dotyczqcych znakéw towarowych

przed Urzedem Patentowym RP, Urzedem Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Inte-
lektualnej (EUIPO, dawniej OHIM) oraz sqdami administracyjnymi.

E-mail: marzena.bialasik@wardynski.com.pl

Monika Wieczorkowska jest rzecznikiem patentowym w praktyce wiasnosci inte-
lektualnej. Zajmuje sie prawem witasnosci przemystowej. Doradza klientom
m.in. w sprawach dotyczqcych znakéw towarowych, wzoréw przemystowych
i wynalazkéw. Reprezentuje klientow w  postepowaniach administracyjnych
i spornych przed Urzedem Patentowym RP, polskimi sqdami oraz Urzedem Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM). Do$wiadcze-

nie w dziedzinie wtasnosci intelektualnej zdobywata w znanej kancelarii rzeczni-

kéw patentowych.

E-mail: monika.wieczorkowska@wardynski.com.pl
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Prakiyka wtasnosci intelektualne;

Od wielu lat wspieramy klientéw zaréwno
w zarzqdzaniv portfelem przystugujgcych im
praw wtasnodci intelektualnej, jok i w ich eg-

zekwowaniu.

Doradzamy klientom i reprezentujemy ich
przed sgdami cywilnymi i karnymi w sporach
dotyczqcych zwalczania naruszen praw wta-
snodci intelektualne] przez osoby trzecie,
a takze nieuczciwe| konkurencji. Wspétpracu-
jemy z organami celnymi w postepowaniach
dotyczqcych zatrzymanych na granicy towaréw

naruszajqcych prawa wiasnosci intelektualne;.

W sprawach tego wymagajgcych tworzymy
zespoly interdyscyplinarne ztozone z prawni-
kow doradzajgeych z réznych dziedzin prawa,
ale takze wspétpracujemy z wieloma wybitnymi
naukowcami z réznych dziedzin, zwlaszcza

z przedstawicielami doktryny.

Swiadczymy pomoc prawng w sprawach doty-
czqcych uzyskiwania i utrzymywania  praw
ochronnych na znaki towarowe i wzory uzyt-
kowe, patentéw, a takze praw z rejestracji
wzoréw przemystowych i na oznaczenia geo-

graficzne.
Nasze ustugi obejmujg m.in.:

e badanie zdolnosci rejestrowej znakéw
towarowych, wzoréw uzytkowych i wzoréow
przemystowych w bazach krajowych i mie-
dzynarodowych oraz przygotowanie opinii

na fen temat;

zgtoszenia znakéw towarowych do reje-

stracji w trybach:

o krajowym (Urzqd Patentowy RP),

o wspdlnotowym (Urzgd Unii Europe;-
skiej ds. Wiasnosci  Intelektualnej,
— EUIPO, dawniej OHIM),

o miedzynarodowym w ramach Porozu-
mienia madryckiego (Biuro Miedzyna-
rodowe Swiatowej Organizacji Wia-
snosci Intelektualnej WIPO w Gene-
wie) i nadzorowanie przebiegu poste-
powania rejestracyjnego;

zgtoszenia wzoréw uzytkowych, wzoréw

przemystowych oraz oznaczen geograficz-

nych do rejestracji i nadzorowanie prze-

biegu postepowania zgtoszeniowego;

zgtoszenia  wynalazkéw oraz  walidacje

patentéw;

dozorowanie terminéw wnoszenia optat
urzedowych w kraju i za granicq, w tym
optat zwigzanych z uzyskaniem, utrzyma-
niem i odnawianiem praw wytqgcznych,

i ich uiszczanie;

reprezentowanie klientéw w postepowa-
niach spornych dotyczgcych uniewaznienia
lub stwierdzenia wygasniecia praw wytqcz-
nych przed Urzedem Patentowym RP,
Urzedem Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej (EUIPO) i sgdami admini-
stracyjnymi.
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O kancelarii

Kancelaria Wardynski i Wspélnicy zostata
zatozona w 1988 roku. Czerpiemy z najlep-
szych tradycji kancelarii adwokackich w Pol-
sce. Skupiamy sie na biznesowych potrzebach
naszych klientéw, pomagajgc im znalez¢
skuteczne i praktyczne rozwigzanie najtrud-

niejszych probleméw prawnych.

Firma jest szczegélnie ceniona przez klientow
i konkurencie za swoje ustugi w dziedzinie
sporéw, transakcji, witasnosci intelektualnej,

nieruchomosci i reprywatyzacji.

Obecnie w firmie jest ponad 100 prawnikéw
$wiadczqcych obstuge prawng w jezyku pol-
skim, angielskim, francuskim, niemieckim,
hiszpanskim, rosyjskim, czeskim i korearnskim.
Nasze biura znajdujq sie w Warszawie, Kra-

kowie, Poznaniu i Wroctawiu.

Klientom doradzamy w nastepujgcych dzie-
dzinach: bankowos¢ i finansowanie projek-
téw, compliance, dochodzenie trudnych wie-
rzytelnosci, doradztwo dla klientéw indywidu-
alnych, fuzje i przejecia, infrastruktura, insty-
tucje finansowe, kontrakty w obrocie profe-

sjonalnym, /ife science, nieruchomosci i inwe-

stycje budowlane, nowe technologie, obstuga
klientéw z sektora rolnictwa, obstuga korpo-
racyjna, ochrona danych osobowych, ochro-
na zdrowia, outfsourcing, podatki, pomoc
publiczna, postepowania sqdowe i arbitrazo-
we, prawo energetyczne, prawo europejskie,
prawo karne, prawo konkurencji, prawo lot-
nicze, prawo ochrony $rodowiska, prawo
pracy, prawo sportowe, prawo upadfosciowe,
private equily, reprywatyzacja, restrukturyza-
cia, rynki kapitatowe, sprzedaz detaliczna
i sieci sprzedazy, fransport, ubezpieczenia,
ustugi ptatnicze, wtasnos¢ intelektualna, za-
méwienia publiczne i partnerstwo publiczno-

prywatne.

Dzielimy sie wiedzq i do$wiadczeniem za
posrednictwem  portalu  dla  prawnikéw
i przedsigbiorcow (www.codozasady.pl), fir-
mowego Rocznika, a takze publikacji z serii
,Prawo w praktyce”. Jestesmy tez wydawcg
pierwsze| polskojezycznej aplikacji o tematyce
prawne|] na urzqdzenia mobilne (Wardyn-
ski+). Aplikacje mozna pobra¢ nieodptatnie
w App Store i Google Play.

www.wardynski.com.pl

www.codozasady.pl

Wardynski+
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