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DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/95/WE
z dnia 22 pazdziernika 2008 r.

majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw

towarowych

(Wersja skodyfikowana)

(Tekst majacy znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIE],

uwzgledniajac  Traktat ustanawiajacy Wspdlnote Europejska,
w szczegblnosci jego art. 95,

uwzgledniajac wniosek Komisji,

uwzgledniajac opini¢ Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Spotlecznego (1),

stanowigc zgodnie z procedurg okreslong w art. 251 Trak-
tatu (%),

a takze majgc na uwadze, co nastgpuje:

(1)  Tre$¢ dyrektywy Rady 89/104/EWG Rady z dnia
21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawo-
dawstw panistw czlonkowskich odnoszacych si¢ do
znakow towarowych (°) zostala zmieniona (¥). Dla
zapewnienia jasno$ci i zrozumialo$ci powinna zostaé
sporzadzona jej wersja ujednolicona.

(2)  Przepisy w zakresie znakéw towarowych stosowane
w panstwach czlonkowskich przed wejsciem w zycie dy-
rektywy 89/104/EWG zawieraly réznice, ktore mogly
przeszkadza¢ w  swobodnym przeplywie towardw
i swobodzie $wiadczenia uslug oraz mogly zaklécal
konkurencje w ramach wspdlnego rynku. Z tego wzgledu
niezbedne bylo zblizenie tych przepiséw w celu zapew-
nienia prawidlowego funkcjonowania rynku wewnetrz-
nego.

(3)  Wazne jest, aby nie poming¢ rozwigzan i korzysci, jakie
system znaku towarowego Wspélnoty moze przyniesé
przedsiebiorstwom pragngcym uzyskiwal uprawnienia
do znakéw towarowych.

() Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 44.

(%) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. (Dz.U.
C 146 E z 12.6.2008, s. 76) oraz decyzja Rady z dnia 25 wrzesnia
2008 r.

() Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 1.

() Zob. zalgcznik I, czesé A.

S

7)

Nie wydaje si¢ konieczne podejmowanie procesu zbli-
zenia przepiséw pafstw czlonkowskich dotyczacych
znakéw towarowych w pelnym zakresie. Wystarczajace
bedzie ograniczenie tego procesu do tych przepisow
prawa krajowego, ktére w sposéb najbardziej bezpo-
Sredni oddzialuja na funkcjonowanie rynku wewnetrz-
nego.

Niniejsza dyrektywa nie powinna pozbawiaé parstw
czlonkowskich prawa do dalszego udzielania ochrony
znakom towarowym nabytym poprzez ich uzywanie,
ale powinna bra je pod uwage jedynie w odniesieniu
do zwigzkow migdzy nimi a znakami towarowymi naby-
tymi przez rejestracje.

Panistwa czlonkowskie powinny posiadaé takze swobodg
ustalania przepiséw proceduralnych dotyczacych rejes-
tracji, wygasnigcia i niewaznosci znakow towarowych
nabytych przez rejestracje. Moga one, na przyklad,
okresla¢ forme rejestracji znaku towarowego oraz proce-
dury w sprawie uniewaznienia, decydowaé o tym, czy
prawa  wczesniejsze  powinny  by¢  powolywane
w procedurze rejestracji albo w procedurze w sprawie
uniewaznienia badZ w obu procedurach, oraz, jezeli
dopuszczaja one powolywanie praw wczesniejszych
w procedurze rejestracji, mogg stosowaé procedure
wnoszenia sprzeciwu lub procedur¢ badania z urzedu,
badz oba rodzaje procedur. Pafstwa czlonkowskie
powinny zachowal swobode ustalenia skutkéw wygas-
nigcia lub niewaznosci znakéw towarowych.

Niniejsza dyrektywa nie powinna wykluczaé stosowania
do znakéw towarowych przepiséw panstw czlonkow-
skich innych niz zawarte w prawie o znakach towaro-
wych, takich jak przepisy dotyczace nieuczciwej konku-
rencji, odpowiedzialnosci cywilnej lub ochrony konsu-
mentow.

Osiggniecie celéw zamierzonych przez zblizanie ustawo-
dawstw wymaga, aby warunki dla uzyskania i utrzymania
w mocy zarejestrowanego znaku towarowego byly zasad-
niczo jednakowe we wszystkich panstwach czlonkow-
skich. W tym celu niezbedne jest sporzadzenie wykazu
przykladowych oznaczen, ktére mogg stanowi¢ znak
towarowy, pod warunkiem ze oznaczenia takie umozli-
wiaja odrdznianie towaréw lub ustug jednego przedsie-
biorstwa od towaréw lub ustug innych przedsigbiorstw.
Podstawy do odmowy lub stwierdzenia niewaznosci



L 299/26

Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej

8.11.2008

(10)

(1)

dotyczace rejestracji samego znaku towarowego, na przy-
klad brak charakteru odrézniajagcego, lub dotyczace
kolizji pomigdzy znakiem towarowym i prawami wczes-
niejszymi, powinny by¢ wymienione w sposob wyczer-
pujacy, nawet jezeli niektére z tych podstaw wymienione
sa jako alternatywa dla panstw czlonkowskich, ktére
dzigki temu moga utrzymac lub wprowadzi¢ te podstawy
do swoich przepiséw prawnych. Panstwa czlonkowskie
powinny mie¢ mozliwo$¢ utrzymania w swoich ustawo-
dawstwach lub wprowadzenia do nich podstawy do
odmowy lub stwierdzenia niewaznosci rejestracji, powig-
zanych z warunkami uzyskania lub utrzymania w mocy
znaku towarowego, ktére nie sa objete przepisami
o zblizaniu ustawodawstw, a dotycza, na przyklad,
mozliwosci przyznania znaku towarowego, odnowienia
znaku towarowego, zasad odnoszacych si¢ do oplat lub
niezachowania wymogéw proceduralnych.

W celu ograniczenia ogdlnej liczby zarejestrowanych
i chronionych we Wspdlnocie znakéw towarowych i,
w nastepstwie tego, liczby kolizji powstajacych miedzy
nimi, istotne jest stosowanie wymogu, ze zarejestrowane
znaki towarowe muszg by¢ rzeczywiscie uzywane lub,
jezeli nie s3 uzywane, powinny podlegaé wygasnigciu.
Niezbedne jest zapewnienie, by znak towarowy nie
moégl by¢ uniewazniony na podstawie istnienia wczes-
niejszego nieuzywanego znaku towarowego, przy czym
panstwa czlonkowskie powinny dysponowaé swobodg
stosowania tej samej zasady w odniesieniu do rejestracji
znaku towarowego lub przyjecia postanowienia, ze znak
towarowy nie moze by¢ skutecznie powolany
W postepowaniu w sprawie naruszenia, jezeli w wyniku
rozpatrzenia skargi stwierdzono, ze znak towarowy
podlega wygasnieciu. We wszystkich tych przypadkach
panstwo czlonkowskie podejmuje decyzje w sprawie
przyjecia odpowiednich przepiséw proceduralnych.

Dla ulatwienia swobodnego przeplywu towaréw i ustug
podstawowe znaczenie ma zapewnienie, by zarejestro-
wane znaki towarowe korzystaly z takiej samej ochrony
na podstawie systemOw prawnych wszystkich pafstw
cztonkowskich. Nie powinno to jednakze uniemozliwia¢
panstwom czlonkowskim udzielania, z ich wyboru,
szerokiej ochrony tym znakom towarowym, ktére cieszg
sie renoma.

Ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towaro-
wemu, ktora w szczegblnosci ma mu zapewni¢ funkcje
wskazania pochodzenia, powinna by¢ catkowita
w  przypadku  identycznoici  migdzy  znakiem
i oznaczeniem oraz towarami lub ustugami. Ochrona
powinna mie¢ zastosowanie réwniez do przypadkéw
podobieristwa miedzy znakiem a oznaczeniem oraz
towarami lub uslugami. Pojecie podobienstwa nalezy
interpretowaé w odniesieniu do prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad. Prawdopodobiefistwo wprowa-
dzenia w blad, ktérego ocena zalezy od wielu czyn-
nikéw, w szczegdlnosci rozpoznawalnosci znaku towa-
rowego na rynku, mogacego powodowaé skojarzenia ze
znakiem uzywanym lub zarejestrowanym, stopnia
podobienistwa miedzy znakiem towarowym
i oznaczeniem, miedzy okreslonymi towarami lub ustu-

gami, powinno stanowi¢ szczegélny warunek dla takiej
ochrony. Sposoby ustalania prawdopodobienstwa wpro-
wadzenia w blad, w szczegdlnosci cigzar dowodu,
powinny by¢ okreslone w krajowych przepisach proce-
duralnych, ktérych niniejsza dyrektywa nie powinna
naruszac.

(12)  Wazne jest, ze wzgledow pewnosci prawnej i bez nieuza-
sadnionego naruszenia intereséw wlasciciela wcze$niej-
szego znaku towarowego, zapewnienie, by nie mégl on
juz domagal si¢ stwierdzenia niewaznoSci ani sprzeci-
wia si¢ uzywaniu znaku towarowego pdzniejszego
w stosunku do jego wlasnego, ktérego uzywanie Swia-
domie tolerowal przez do$¢ dtugi okres czasu, chyba ze
wniosek o rejestracj¢ tego pdzniejszego znaku zostal
zlozony w zlej wierze.

(13)  Wszystkie panstwa czlonkowskie zwigzane s3 Konwencja
paryska o ochronie wiasnosci przemystowej. Niezbedne
jest, aby przepisy niniejszej dyrektywy byly w pelni
zgodne z przepisami tej konwencji. Niniejsza dyrektywa
nie powinna mie¢ wplywu na zobowiazania panstw
czlonkowskich wynikajace z tej konwencji. Tam, gdzie
jest to whasciwe, zastosowanie powinien mie¢ art. 307
akapit drugi Traktatu.

(14)  Niniejsza dyrektywa nie powinna narusza¢ zobowigzan
panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do terminu
transpozycji ~ do  prawa  krajowego  dyrektywy
89/104/EWG okreslonego w zalaczniku I, czes¢ B,

PRZYJMUJA NINIEJSZA DYREKTYWE:

Artykut 1
Zakres stosowania

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do kazdego znaku towa-
rowego w odniesieniu do towaréw lub ustug, zarejestrowanego
lub zgloszonego do rejestracji jako indywidualny znak towa-
rowy w panstwie czlonkowskim, znaku wspélnego oraz
gwarancyjnego lub certyfikujacego, badZ bedacego przedmiotem
rejestracji lub wniosku o rejestracje w Urzedzie Wlasnosci Inte-
lektualnej Panstw Beneluksu lub rejestracji miedzynarodowe;j,
odnoszacej skutek w panstwie cztonkowskim.

Artykut 2
Oznaczenia, z ktérych moze skladaé si¢ znak towarowy

Znak towarowy moze skladaé si¢ z jakichkolwiek oznaczen,
ktére mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegdlnosci
z wyrazow, facznie z nazwiskami, rysunkéw, liter, cyfr, ksztaltu
towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem Ze oznaczenia
takie umozliwiaja odréznianie towar6w lub ustug jednego
przedsigbiorstwa od towardéw lub ustug innych przedsigbiorstw.

Artykut 3

odmowy lub stwierdzenia niewazno$ci

rejestracji

Podstawy

1. Nie s3 rejestrowane, a w przypadku gdy zostaly juz zareje-
strowane, moga zosta¢ uznane za niewazne:

a) oznaczenia, ktére nie moga stanowi¢ znaku towarowego;
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b) znaki towarowe, ktére pozbawione s3 jakiegokolwiek odrd-
zniajacego charakteru;

¢) znaki towarowe, ktére skladaja si¢ wylacznie z oznaczen lub
wskazéwek mogacych stuzyé w obrocie do oznaczania
rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia
geograficznego lub czasu produkeji towaru lub $wiadczenia
ustugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug;

d) znaki towarowe, ktére skladaja si¢ wylacznie z oznaczen lub
wskazowek, ktore weszly do jezyka potocznego lub s
zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych prakty-
kach handlowych;

) oznaczenia, ktore skladaja si¢ wylacznie z:

(i) ksztattu wynikajacego z charakteru samych towardw;

(ii) ksztaltu towaru niezbednego do uzyskania efektu tech-
nicznego;

(iii) ksztaltu zwigkszajacego znacznie warto$¢ towaru;

f) znaki towarowe, ktore s3 sprzeczne z porzadkiem
publicznym lub przyjetymi dobrymi obyczajami;

g) znaki towarowe, ktore ze wzgledu na swoj charakter moga
wprowadza¢ w blad opini¢ publiczna, na przyklad co do
charakteru, jakosci lub pochodzenia geograficznego towardéw
lub ustugi;

h) znaki towarowe, na ktére wlasciwe wiladze nie wydaly
zezwolenia, wobec ktérych odmowa lub uniewaznienie rejes-
tracji nastgpuje na mocy art. 6b Konwencji paryskiej
o ochronie wlasnosci  przemyslowej, zwanej dalej
,Konwencja paryska”.

2. Kazde panstwo czlonkowskie moze postanowi¢, ze znak
towarowy nie zostanie zarejestrowany, a dokonana rejestracja
bedzie podlega¢ uniewaznieniu, jezeli:

a) uzywanie tego znaku towarowego moze by¢ zabronione
stosownie do przepisow prawa innego niz prawo
o znakach towarowych danego panstwa czlonkowskiego
lub Wspélnoty;

b) znak towarowy zawiera oznaczenie o wysokiej wartosci
symbolicznej, w szczegblnosci symbol religijny;

¢) znak towarowy zawiera odznaki, godla lub herby inne niz
okreslone w art. 6b Konwengji paryskiej, ktore sa przed-
miotem interesu publicznego, chyba ze na ich rejestracje
uzyskano  zezwolenie  wlasciwych  wladz  zgodnie
z ustawodawstwem panistwa czlonkowskiego;

d) wniosek o rejestracje znaku towarowego zostal zlozony
przez wnioskodawce w zlej wierze.

3. Nie mozna odméwi¢ rejestracji znaku towarowego ani
stwierdza¢ jego niewaznosci zgodnie z ust. 1 lit. b), ¢) lub d),
jezeli przed data zlozenia wniosku o rejestracje i w nastgpstwie
jego uzywania znak ten uzyskal charakter odrézniajacy. Kazde
panstwo czlonkowskie moze ponadto postanowi¢, Ze niniejszy
przepis bedzie miat takze zastosowanie, kiedy charakter odré-
zniajacy zostal uzyskany po dacie zlozenia wniosku o rejestracje
lub po dacie rejestracji.

4. Kazde pafstwo czlonkowskie moze postanowi¢, w drodze
odstepstwa od ust. 1, 2 i 3, ze podstawy do odmowy rejestracji
lub stwierdzenia niewaznosci, obowiazujace w tym panstwie
przed data wejScia w zycie przepiséw niezbednych do wyko-
nania dyrektywy 89/104/EWG, beda mialy zastosowanie do
znakéw towarowych, w stosunku do ktérych wniosek
o rejestracje zostal zlozony przed ta data.

Artykut 4

Dalsze podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznoSci
rejestracji dotyczace kolizji z prawami wcze$niejszymi

1. Znak towarowy nie podlega rejestracji, a juz zarejestro-
wany znak uznaje si¢ za niewazny, jezeli:

a) jest on identyczny z wczeSniejszym znakiem towarowym,
a towary lub ustugi, dla ktérych wnioskuje si¢ o rejestracje,
sg identyczne z towarami lub ustugami, dla ktérych wczes-
niejszy znak towarowy jest chroniony;

b) z powodu swej identycznodci z wcze$niejszym znakiem
towarowym lub podobiefistwa do niego oraz identycznosci
z towarami lub ustugami objetymi wcze$niejszym znakiem
towarowym lub podobienstwa do nich, istnieje prawdopo-
dobiefistwo wprowadzenia w blad opinii publicznej,
ktére  obejmuje  prawdopodobienstwo  skojarzenia
z weze$niejszym znakiem towarowym.

2. W rozumieniu ust. 1 ,wcze$niejsze znaki towarowe” ozna-
Czaja:

a) znaki towarowe nastepujacych rodzajéw, w odniesieniu do
ktérych data zlozenia wniosku o rejestracje jest wezesniejsza
od daty wniosku o rejestracje znaku towarowego, biorgc pod
uwage, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszenstwa
w odniesieniu do tych znakéw towarowych:

(i) znaki towarowe Wspdlnoty;

(ii) znaki towarowe zarejestrowane w panstwie cztonkow-
skim lub, w przypadku Belgii, Luksemburga lub Nider-
landéw, w Urzedzie Wlasnosci Intelektualnej Panistw
Beneluksu;
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(ili) znaki towarowe rejestrowane na mocy migdzynarodo-
wych uzgodniefi obowigzujgcych w pafistwie cztonkow-
skim;

b) znaki towarowe Wspdlnoty, ktére majg pierwszefstwo
z uwagi na wczeSniejszy  ich  wpis,  zgodnie
z rozporzadzeniem Rady (WE) nr 40/94 (') z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego, ze
znakéw towarowych, o ktérych mowa w lit. a) ppkt (ii) oraz
(iii), nawet jezeli uprawniony zrzekl si¢ lub pozwolit na
wygasniecie pézniejszych znakéw towarowych;

¢) wnioski o rejestracje znakéw towarowych, o ktérych mowa
w lit. a) 1 b), pod warunkiem ich rejestracji;

d) znaki towarowe, ktére w dniu dokonania zgloszenia znaku
towarowego lub, w odpowiednim przypadku, w dniu
zastrzezenia pierwszenstwa dla zgloszenia znaku towaro-
wego, sa notorycznie znane w panstwie czlonkowskim,
w znaczeniu w jakim wyrazenie ,notorycznie znane” jest
uzywane w art. 6a Konwengji paryskiej.

3. Znaku towarowego nie rejestruje sig, a za niewazny uznaje
si¢ juz zarejestrowany znak, jezeli jest on identyczny
z  wczesniejszym  znakiem  towarowym — Wspdlnoty
w rozumieniu ust. 2, lub do niego podobny i ma by¢ lub juz
zostal zarejestrowany dla towaréw lub ustug, ktére nie sa
podobne do tych, dla ktérych zostal zarejestrowany wezes-
niejszy znak towarowy Wspodlnoty, jezeli wczesniejszy znak
towarowy Wspdlnoty cieszy si¢ renomg na obszarze Wspélnoty
i jezeli uzywanie pdzniejszego znaku towarowego bez wiasci-
wego powodu przyniostoby nieuzasadniong korzy$¢ lub byloby
szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy wezesniej-
szego znaku towarowego Wspdlnoty.

4. Kazde panistwo czlonkowskie moze postanowi¢ ponadto,
ze znak towarowy nie podlega rejestracji, a za niewazny uznaje
si¢ juz zarejestrowany znak, jezeli:

a) znak towarowy jest identyczny z wcze$niejszym krajowym
znakiem towarowym w rozumieniu ust. 2, lub do niego
podobny, i ma by¢ lub juz zostal zarejestrowany dla
towaréw lub ustug, ktére nie s3 podobne do tych, dla
ktérych zostal zarejestrowany znak wczesniejszy, jezeli
wezeSniejszy znak towarowy cieszy si¢ renomg w danym
panstwie czlonkowskim i jezeli uzywanie pdZniejszego
znaku towarowego bez wlasciwego powodu przyniostoby
nieuzasadniong korzys¢ lub byloby szkodliwe dla odréznia-
jacego charakteru lub renomy weczesniejszego znaku towaro-
wego;

b) prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego lub
innego oznaczenia uzywanego w obrocie zostaly nabyte
przed data zlozenia wniosku o rejestracje pdZniejszego
znaku towarowego lub datg pierwszefistwa podniesionego
we wniosku o rejestracje pOzniejszego znaku towarowego,
oraz w jakim niezarejestrowany znak towarowy lub inne
oznaczenie przyznaje wiascicielowi prawo zakazania
uzywania pozniejszego znaku towarowego;

() DzU. L 11 z 14.1.1994, s. 1.

¢) uzywanie znaku towarowego moze by¢ zakazane w zwiazku
z istnieniem wecze$niejszego prawa, o ktérym mowa w ust. 2
i w lit. b) niniejszego ustepu, a zwlaszcza:

(i) prawa do nazwiska;

(i) prawa do osobistego wizerunku;
(ili) prawa autorskiego;

(iv) prawa wlasnosci przemyslowej;

d) znak towarowy jest identyczny z weze$niejszym wspdlnym
znakiem towarowym, lub do niego podobny, przyznajacym
prawo, ktére wygasto w okresie maksymalnie do trzech lat
poprzedzajacych zlozenie wniosku;

e¢) znak towarowy jest identyczny z wcze$niejszym znakiem
gwarancyjnym lub certyfikujagcym, lub do niego podobny,
przyznajagcym prawo, ktére wygasto w okresie poprzedza-
jacym zlozenie wniosku, ktérego dlugos¢ jest ustalona
przez panstwo czlonkowskie;

f) znak towarowy jest identyczny z wczesniejszym znakiem
towarowym, lub do niego podobny, zarejestrowanym dla
identycznych lub podobnych towaréw lub ustug przyzna-
jacym prawo, ktére wygasto wskutek zaniechania jego odno-
wienia w okresie maksymalnie dwdch lat poprzedzajacych
zlozenie wniosku, chyba ze wlasciciel weze$niejszego znaku
towarowego wyrazil zgode na zarejestrowanie pdzZniejszego
znaku lub nie uzywal swojego znaku towarowego;

g) znak towarowy moze by¢ pomylony ze znakiem uzywanym
za granica w dniu zloZenia wniosku i jest tam nadal
uzywany, pod warunkiem ze w dniu zlozenia wniosku skfa-
dajacy wniosek dziatal w zlej wierze.

5. Pafstwa czlonkowskie mogg zezwoli¢ na to, by
w okreslonych okoliczno$ciach decyzja o odmowie rejestracji
lub stwierdzajagca niewazno$¢ znaku towarowego nie byla
podejmowana, jezeli wlasciciel wczesniejszego znaku towaro-
wego lub innego wczesniejszego prawa wyrazi zgode na rejes-
tracje pozZniejszego znaku towarowego.

6. Kazde panstwo cztonkowskie moze postanowié, w drodze
odstepstwa od ust. 1-5, zZe podstawy do odmowy rejestracji lub
stwierdzenia niewaznosci, obowiazujace w tym panstwie przed
data wejscia w zZycie przepisow niezbednych do wykonania
dyrektywy 89/104/EWG, beda mialy zastosowanie do znakéw
towarowych, w stosunku do ktérych wniosek zostal zlozony
przed tg data.

Artykut 5
Prawa wynikajace ze znaku towarowego

1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje wiascicielowi
wylaczne prawa do tego znaku. Wlasciciel jest uprawniony do
zakazania wszelkim osobom trzecim, ktére nie posiadaja jego
zgody, uzywania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla
towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych znak
towarowy jest zarejestrowany;
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b) oznaczenia, w ktérego przypadku z powodu jego identycz-
nosci lub podobiefistwa do znaku towarowego oraz iden-
tycznosci lub podobiefistwa towaréw lub ustug, ktérych
dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopo-
dobiefistwo wprowadzenia w blad opinii publicznej; praw-
dopodobienistwo wprowadzenia w blad obejmuje prawdopo-
dobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Kazde panistwo czlonkowskie moze réwniez postanowic,
ze whasciciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom
trzecim, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie
handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku
towarowego w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktdre nie sg
podobne do tych, dla ktérych zarejestrowano znak towarowy,
w przypadku gdy cieszy si¢ on renomg we Wspdlnocie
i w przypadku gdy uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnio-
nego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odré-
zniajacego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe.

3. Jezeli spelnione sa warunki okreslone w ust. 1 i 2, moga
by¢ zabronione, migdzy innymi, nastepujace dzialania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich
magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub
oferowanie i $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

¢) przywoéz lub wywoz towaréw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych

i w reklamie.

4. Jezeli na podstawie prawa panstwa czlonkowskiego
uzywanie oznaczenia zgodnie z warunkami, o ktérych mowa
w ust. 1 lit. b) lub ust. 2, nie moglo by¢ zabronione przed datg
wejicia w zycie przepisow niezbednych do wykonania dyrekty-
wy 89/104[EWG w danym panstwie czlonkowskim, prawa
nadawane przez znak towarowy nie mogg stanowi¢ podstawy
do zakazu dalszego uzywania tego oznaczenia.

5. Ustepy 1-4 nie maja wplywu na przepisy obowiazujace
w panstwach czlonkowskich dotyczace ochrony przed uzywa-
niem oznaczenia w celach innych niz odréznienie towaréw lub
ustug, jezeli uzywanie tego oznaczenia bez wlasciwego powodu
przyniostoby nieuzasadniong korzys¢ lub byloby szkodliwe dla
odrézniajgcego charakteru lub renomy znaku towarowego.

Artykut 6
Ograniczenie skutkéw znaku towarowego

1. Znak towarowy nie uprawnia wiasciciela do zakazania
osobie trzeciej uzywania w obrocie handlowym:

a) jej wlasnego nazwiska lub adresu;

b) wskazoéwek dotyczacych rodzaju, jakosci, ilosci, zamierzo-
nego przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego,

daty produkgji towaréw lub $wiadczenia ustug, lub innych
cech charakterystycznych towaréw lub ustug;

¢) znaku towarowego, jezeli jest to niezbedne dla wskazania
zamierzonego przeznaczenia towaréw lub ustug, zwlaszcza
akcesoriéw lub czeSci zamiennych;

pod warunkiem Ze osoba ta uzywa ich zgodnie z uczciwymi
praktykami w handlu i przemysle.

2. Znak towarowy nie uprawnia wiasciciela do zakazania
osobie trzeciej uzywania, w obrocie handlowym, wcze$niejszego
prawa, ktore ma zastosowanie jedynie na konkretnym obszarze,
jezeli prawo to jest uznawane przez ustawodawstwo danego
pafistwa czlonkowskiego i w granicach terytorium, na ktérym
jest uznawane.

Artykut 7
Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy

1. Znak towarowy nie uprawnia wiasciciela do zakazania
uzywania tego znaku w odniesieniu do towaréw, ktére zostaly
wprowadzone do obrotu na terytorium Wspdlnoty pod tym
znakiem towarowym przez wiasciciela lub za jego zgoda.

2. Ustep 1 nie ma zastosowania, jezeli wlasciciel ma prawnie
uzasadnione powody, aby sprzeciwia¢ si¢ dalszemu obrotowi
towarami, w szczegélnosci jezeli stan towaréw zmienit sie lub
pogorszyt po wprowadzeniu ich do obrotu.

Artykut 8
Udzielanie licencji

1. Znak towarowy moze by¢ przedmiotem licencji udzie-
lonej w odniesieniu do niektérych lub wszystkich towaréw
lub ustug, dla ktérych zostal  zarejestrowany  oraz
w odniesieniu do calego lub czgici danego panstwa cztonkow-
skiego. Licencja moze by¢ wylaczna lub niewylaczna.

2. Wilasciciel znaku towarowego moze powolywal si¢ na
prawa nadane przez znak towarowy przeciwko licencjobiorcy,
ktéry narusza ktérekolwiek z postanowieni umowy licencyjnej
odnoszgce si¢ do:

a) okresu jej obowiazywania;

=

formy objetej rejestracja, w jakiej znak towarowy moze by¢
uzywany;

¢) zakresu towaréw lub ustug, dla ktérych licencja jest udzie-
lona;

d) terytorium, na ktérym znak towarowy moze by¢ uzywany
lub

e) jakoSci towaréw wytwarzanych lub uslug $wiadczonych
przez licencjobiorce.
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Artykut 9
Ograniczenie powstale w wyniku przyzwolenia

1. Jezeli w panstwie czlonkowskim wiasciciel wezesniejszego
znaku towarowego, o ktérym mowa w art. 4 ust. 2, dawat
przyzwolenie na uzywanie, przez okres kolejnych pigciu lat
pOZniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w tym
panstwie czlonkowskim, bedac jednoczesnie $wiadomy takiego
uzywania, traci on uprawnienie do zlozenia, na podstawie
wezesniejszego znaku towarowego, wniosku o uniewaznienie
rejestracji pozniejszego znaku towarowego oraz do sprzeci-
wiania si¢ uzywaniu pozniejszego znaku towarowego
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych pdzniejszy
znak towarowy jest uzywany, chyba ze zlozenie wniosku
o rejestracje pozZniejszego znaku towarowego dokonane bylo
w zlej wierze.

2. Kazde panstwo czltonkowskie moze postanowié, ze ust. 1
stosuje si¢ do wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego,
o ktérym mowa w art. 4 ust. 4 lit. a), lub innego wczesniej-
szego prawa, o ktérym mowa w art. 4 ust. 4 lit. b) lub ¢).

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, whasciciel
pézniejszego zarejestrowanego znaku towarowego nie jest
uprawniony do sprzeciwiania si¢ korzystaniu z wczesniejszego
prawa, nawet jezeli prawo to nie moze by¢ dluzej powolywane
przeciwko pdzZniejszemu znakowi towarowemu.

Artykut 10
Uzywanie znakéw towarowych

1. Jezeli w okresie pieciu lat od daty zakoriczenia procedury
rejestracji znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany przez
wlasciciela we Wspélnocie w stosunku do towardw lub ustug,
dla ktorych jest zarejestrowany, lub jezeli takie uzywanie bylo
zawieszone przez nieprzerwany okres pigciu lat, znak towarowy
podlega sankcjom przewidzianym w niniejszej dyrektywie,
chyba ze istnieja usprawiedliwione powody jego nieuzywania.

W rozumieniu ust. 1 za uzywanie uwaza si¢ rowniez:

a) uzywanie znaku towarowego w postaci rdznigcej sie
w elementach, ktére nie zmieniaja odrézniajacego charakteru
znaku w postaci, w jakiej ten znak zostal zarejestrowany;

b) umieszczanie znaku towarowego na towarach lub na ich
opakowaniach we Wspdlnocie wylacznie w celu wywozu.

2. Uzywanie znaku towarowego za zgoda wiasciciela lub
przez osob¢ upowazniong do uzywania znaku wspdlnego lub
znaku gwarancyjnego lub certyfikacyjnego uwaza si¢ za doko-
nane przez whasciciela.

3. W odniesieniu do znakéw towarowych zarejestrowanych
przed data wejscia w zycie w danym panstwie czlonkowskim
przepiséw niezbednych do wdrozenia dyrektywy 89/104/EWG:

a) jezeli przepis pozostajacy w mocy przed ta datg przewidywat
sankcje za nieuzywanie znaku towarowego w ciggu nieprzer-
wanego okresu, uznaje si¢, ze dany okres pigciu lat, okres-
lony w ust. 1 akapit pierwszy, rozpoczyna si¢ w tym samym
czasie co okres nieuzywania, ktdry juz biegnie;

b) jezeli przed ta data nie obowiazywal przepis dotyczacy
uzywania, uznaje si¢, ze okresy pieciu lat okreslone
w ust. 1 akapit pierwszy rozpoczynajg bieg najwczesniej

od tej daty.

Artykut 11

Sankgje za nieuzZywanie znaku towarowego
w postepowaniu sgdowym i administracyjnym

1. Znak towarowy nie moze by¢ uniewazniony na tej
podstawie, Ze istnieje wczeSniejszy znak towarowy pozostajacy
z nim w kolizji, jezeli ten ostatni nie spelnia wymagan doty-
czacych uzywania, okreSlonych w art. 10 ust. 1 i 2 lub
w art. 10 ust. 3, zaleznie od przypadku.

2. Kazde pafistwo czlonkowskie moze postanowié, ze nie
mozna odméwic rejestracji znaku towarowego na tej podstawie,
ze istnieje weze$niejszy znak towarowy, pozostajacy z nim
w kolizji, jezeli ten ostatni nie spelnia wymogéw dotyczacych
uzywania, okre$lonych w art. 10 ust. 1 1 2 lub w art. 10 ust. 3,
zaleznie od przypadku.

3. W przypadku wystapienia z roszczeniem wzajemnym
o stwierdzenie wygasniecia kazde panstwo cztonkowskie moze
postanowi¢, bez uszczerbku dla stosowania art. 12, ze znak
towarowy nie moze by¢  skutecznie  powolywany
W postgpowaniu w sprawie naruszenia, jezeli w wyniku wnie-
sionego powddztwa stwierdzono, ze znak towarowy podlega
wygasnieciu na podstawie art. 12 ust. 1.

4. Jezeli wczeniejszy znak towarowy uzywany jest
w odniesieniu do jedynie czgsci towaréw lub ustug, dla ktérych
jest zarejestrowany, do celéw stosowania ust. 1, 2 i 3 uwaza si¢
go za zarejestrowany jedynie dla tej czeSci towaréw lub ustug.

Artykut 12
Podstawy wygasniecia

1. Uprawnienie do znaku towarowego podlega wygasnieciu,
jezeli w nieprzerwanym okresie pieciu lat znak ten nie byt
przedmiotem rzeczywistego uzywania w panstwie czlonkow-
skim w zwigzku z towarami lub ustugami, dla ktorych jest
zarejestrowany, i nie istnieja zadne uzasadnione powody jego
nieuzywania.

Jednakze nikt nie moze podnosi¢ wygasnigcia praw wiasciciela
znaku towarowego, jezeli w przedziale czasu pomigdzy
uplywem  pigcioletniego  okresu i zloZeniem wniosku
o wygasniecie rozpoczelo si¢ lub zostalo wznowione rzeczy-
wiste uzywanie znaku towarowego.
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Rozpoczecie lub wznowienie uzywania w ciagu trzech miesigcy
poprzedzajacych zlozenie wniosku o wygasniecie rejestracji
i ktore nastapito najwczes$niej w momencie uplywu nieprzerwa-
nego piecioletniego okresu nieuzywania, nie jest brane pod
uwage, jezeli przygotowania do rozpoczecia lub wznowienia
uzywania podjete zostaly dopiero wéwcezas, gdy wlasciciel
dowiedzial si¢ o mozliwosci zlozenia wniosku o wygasniecie.

2. Bez uszczerbku dla ust. 1 uprawnienie do znaku towaro-
wego podlega wygasnieciu, jezeli po dacie rejestracji:

a) znak towarowy stal si¢ w handlu, w wyniku dzialania lub
zaniechania  wlasciciela, nazwa powszechnie uzywana
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal
zarejestrowany;

b) w wyniku uzywania znaku towarowego przez wiasciciela lub
za jego zgoda, w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla
ktérych zostal on zarejestrowany, zachodzi mozliwosé
wprowadzenia odbiorcéw w blad, w szczegblnosci co do
natury, jakoSci lub pochodzenia geograficznego towaréw

lub ustug.

Artykut 13

Podstawy odmowy, wygasniecia lub stwierdzenia
niewazno$ci dotyczjce jedynie niektérych towaréw lub
ustlug

Jezeli podstawy do odmowy rejestracji, wygasniecia lub stwier-
dzenia niewazno$ci znaku towarowego istniejg jedynie
w odniesieniu do niektérych towaréw lub ustug, dla ktdrych
ten znak towarowy zostal zgloszony lub zarejestrowany,
odmowa rejestracji, wygasniecie lub stwierdzenie niewaznosci
dotyczy jedynie tych towaréw lub ushug.

Artykut 14

Ustalenie a posteriori niewazno$ci lub wygasniecia praw
do znaku towarowego

Jezeli uprzednie istnienie wcze$niejszego znaku towarowego,
ktérego uprawniony si¢ zrzekt lub na ktorego wygasniecie
pozwolil, zostaje podniesione w sprawie znaku towarowego
Wspdlnoty, stwierdzenie niewaznosci lub wygasnigcia praw do
wezesniejszego znaku towarowego moze nastapic¢ a posteriori.

Artykut 15

Przepisy szczegélne dotyczace znakéw wspdlnych,
znakéw gwarancyjnych oraz znakéw certyfikujacych

1. Panstwa czlonkowskie, ktorych ustawodawstwa dopusz-
czajg rejestracje znakéw wspdlnych, znakéw gwarancyjnych
lub znakow certyfikujacych, moga postanowi¢ bez uszczerbku
dla przepisow art. 4, ze odmawia si¢ rejestracji takich znakéw
lub stwierdza si¢ ich wygasniecie lub niewazno$¢, w oparciu

o podstawy wykraczajace poza te, ktére zostaly okreslone
w art. 3 1 12, jezeli wymaga tego funkcja takich znakéw.

2. Panstwa czlonkowskie moga postanowié, w drodze
odstepstwa od art. 3 ust. 1 lit. ¢), Ze znaki lub oznaczenia,
ktore moga stuzy¢ w obrocie handlowym dla wskazania pocho-
dzenia geograficznego towaréw lub ustug, moga stanowi¢ znaki
wspoélne, znaki gwarancyjne lub certyfikujace. Taki znak nie
uprawnia wlasciciela do zakazywania osobie trzeciej uzywania
w obrocie handlowym takich oznaczen lub okreslen, pod
warunkiem ze osoba ta uzywa ich zgodnie z uczciwymi prak-
tykami handlowymi lub przemystowymi; w szczegdlnosci taki
znak nie moze by¢ powolywany przeciwko osobie trzeciej,
ktora jest uprawniona do uzywania nazwy geograficzne;j.

Artykut 16

Komunikat

Panistwa czlonkowskie przekaza Komisji teksty podstawowych
przepiséw prawa krajowego, przyjetych w dziedzinach objetych
niniejsza dyrektywa.

Artykut 17

Uchylenie

Dyrektywa 89/104/EWG, zmieniona decyzja wymieniong
w zalgczniku I, czg8¢ A, zostaje uchylona bez naruszenia zobo-
wiazan panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do okreslonego
w zalgczniku I, czg$¢ B terminu przeniesienia do prawa krajo-

wego wspomnianej dyrektywy.

Odestania do uchylonej dyrektywy uznaje si¢ za odestania do
niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabela korelacji w zalaczniku IL

Artyku} 18
Wejicie w Zycie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w zycie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej.
Artykut 19
Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do panstw czlonkowskich.

Sporzadzono w Strasburgu, dnia 22 pazdziernika 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europej- W imieniu Rady

skiego
H.-G. POTTERING J.-P. JOUYET
Przewodniczgcy Przewodniczgcy
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ZAEACZNIK 1
CZESC A

Uchylona dyrektywa i jej kolejna zmiana

(o ktérych mowa w art. 17)

Dyrektywa Rady 89/104/EWG (DzU. L 40 z 11.2.1989, 5. 1)

Decyzja Rady 92/10[EWG (DzU. L 6 z 11.1.1992, 5. 35)

CZESC B
Termin przeniesienia do prawa krajowego

(o ktérym mowa w art. 17)

Dyrektywa Termin przeniesienia

89/104/EWG 31 grudnia 1992 r.
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ZALACZNIK 11

Tabela korelacji

Dyrektywa 89/104/EWG

Niniejsza dyrektywa

Artykul pierwszy

Artykut 2
Artykul 3 ust.
Artykut 3 ust.
Artykut 3 ust.
Artykut 3 ust.
Artykut 3 ust.
Artykut 3 ust.
Artykut 3 ust.
Artykut 4
Artykul 5
Artykutl 6
Artykut 7
Artykul 8
Artykut 9

Artykul 10 ust.
Artykul 10 ust.
Artykul 10 ust.
Artykul 10 ust.

Artykut 11

Artykut 12 ust.
Artykul 12 ust.
Artykul 12 ust.
Artykul 12 ust.

Artykul 13
Artykut 14
Artykut 15

Artykul 16 ust.
Artykul 16 ust.

Artykut 17

1 lit. a)—d)

1 lit. €) stowa wstepne
1 lit. e) tiret pierwsze
1 lit. ) tiret drugie

1 lit. e) tiret trzecie

1 lit. f), g) i h)
2,3i4

1 zdanie pierwsze
1 zdanie drugie
1 zdanie trzecie

2

1-2

Artykut 2
Artykul 3 ust.
Artykul 3 ust.
Artykul 3 ust.
Artykut 3 ust.
Artykut 3 ust.
Artykul 3 ust.
Artykut 3 ust.
Artykut 4
Artykut 5
Artykul 6
Artykul 7
Artykul 8
Artykul 9

Artykut 11

Artykut 13
Artykut 14
Artykut 15
Artykut 16
Artykut 17
Artykul 18
Artykut 19
Zalgcznik 1
Zalgcznik 11

Artykul 10 ust.
Artykut 10 ust.
Artykut 10 ust.
Artykut 10 ust.

Artykul 12 ust.
Artykut 12 ust.
Artykul 12 ust.
Artykul 12 ust.

Artykul pierwszy

1 lit. a)—d)

1 lit. €) stowa wstepne
1 lit. €) pke (i)

1 lit. ) pke (i)

1 lit. €)
11it. f), g) i h)

2,314

pkt (iii)

1 akapit pierwszy
1 akapit drugi

2

3

1 akapit pierwszy
1 akapit drugi
1 akapit trzeci

2




