Projekt
USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy — Prawo wlasno$ci przemystowej"

Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasno$ci przemystowej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 776) wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
1) wart. 120 ust. 1 i 2 otrzymujg brzmienie:

»l. Znak towarowy moze sktada¢ si¢ z kazdego oznaczenia umozliwiajacego
odréznienie towaréOw jednego przedsigbiorstwa od towardw innego przedsigbiorstwa
oraz mozliwego do przedstawienia w rejestrze znakéw towarowych, o ktorym mowa
w art. 228 ust. 1 pkt 4, w sposob pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego i doktadnego
przedmiotu udzielonej ochrony.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, moze by¢ w szczeg6lnosci wyraz,
wlacznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztalt
towaru lub opakowania, a takze dzwigk.”;

2)  wart. 129%:
a) wust I:

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

»J) sklada si¢ wylacznie z ksztattu lub innej wlasciwosci towaru, wynikajacej
z charakteru samych towarow, niezbednej do wuzyskania efektu
technicznego lub zwigkszajacej znacznie warto$¢ towarow;”,

—  pkt 8 otrzymuje brzmienie:

»3) zawiera element o wysokiej wartosci symbolicznej, w szczegolnosci
o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, ktorego
uzywanie obrazatoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycje
narodows;”,

— pkt 13 otrzymuje brzmienie:

,»13) sklada si¢ lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwe

odmiany ros$lin zarejestrowang z wczesniejszym pierwszenstwem

D Niniejsza ustawa wdraza dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia

2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakow
towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 110 z 26.04.2016, str. 5).
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b)

w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisow prawa Unii
Europejskiej  albo  wigzacej  Rzeczpospolita  Polska  umowy
migdzynarodowej, przewidujacych ochron¢ praw do odmiany roslin
1 odnosza si¢ do odmian roslin tego samego gatunku lub gatunkéw $cisle
spokrewnionych.”,
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
»4. Nie udziela si¢ prawa ochronnego na znak towarowy wylaczony
z rejestracji na podstawie przepisow prawa lub umowy migdzynarodowe;j
przewidujacych ochrone oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia,
okreslenia tradycyjnego dla wina lub gwarantowanej tradycyjnej specjalnosci,

w zakresie w nich przewidzianych.”;

w art.132! w ust. 1 w pkt 5 kropke zastepuje sie $rednikiem i dodaje sie pkt 6

w brzmieniu:

,»0) jezeli na podstawie przepisow prawa przewidujacych ochron¢ oznaczenia

geograficznego lub nazwy pochodzenia, osoba uprawniona do wykonywania praw
wynikajacych z wczesniejszego ich zgloszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa
zostanie zarejestrowane, moze zakaza¢ uzywania poOzniejszego znaku

towarowego.”;

w tytule III w dziale I tytut rozdziatu 2 otrzymuje brzmienie:

,»Wspolny znak towarowy 1 znak towarowy gwarancyjny’’;

w art. 136:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,»1. Organizacja majaca zdolno$¢ do nabywania praw 1 obowigzkéw w swoim
imieniu powotana do reprezentowania interesoéw przedsigbiorcOw 1 osoba prawna
dziatajaca na podstawie przepisOw prawa publicznego, moze uzyska¢ prawo
ochronne na wspdlny znak towarowy. Wspolny znak towarowy przeznaczony jest
do odrdézniania towarow:

1) w przypadku organizacji — jej cztlonkow,

2) w przypadku osoby prawnej dzialajacej na podstawie przepisOw prawa
publicznego — oséb upowaznionych do uzywania tego znaku na podstawie
regulaminu uzywania znaku

— od towar6éw innych przedsigbiorstw.”,
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b) po ust. 1 dodaje sie ust. 1! w brzmieniu:

,,11. Prawo uzywania wspdlnego znaku towarowego przystuguje:

1) w przypadku organizacji — tej organizacji lub jej cztonkom;

2) w przypadku osoby prawnej dziatajacej na podstawie przepisdéw prawa
publicznego — tej osobie lub osobom upowaznionym do uzywania tego znaku
na podstawie regulaminu uzywania znaku.”,

c) uchyla si¢ ust. 2;

po art. 136 dodaje si¢ art. 136'-136° w brzmieniu:

LArt. 136'. 1. Nie udziela sie prawa ochronnego na wspélny znak towarowy,
w przypadku gdy nie spetnia on warunkow wskazanych w art. 136 lub art. 138 ust. 31 4,
lub w przypadku gdy:

1) regulamin uzywania znaku jest sprzeczny z porzadkiem publicznym lub z dobrymi
obyczajami;

2) istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad co do charakteru lub znaczenia
znaku, w szczegodlnosci jezeli moze on by¢ uznany za oznaczenie inne niz znak
wspolny.

2. Jezeli w wyniku zmiany regulaminu zglaszajacy spelnia warunki, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 112 oraz w art. 136 1 art. 138 ust. 3 i 4, udziela si¢ prawa ochronnego
na wspolny znak towarowy.

Art. 136, 1. Osobie fizycznej lub prawnej, w tym instytucjom, organom oraz
podmiotom prawa publicznego, ktdre nie prowadza dzialalno$ci gospodarczej
obejmujacej dostarczanie towardw tego samego rodzaju co towary certyfikowane, moze
by¢ udzielone prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny, ktory pozwala odrdézni¢
towary, ktore =zostaly certyfikowane przez uprawnionego do tego znaku, w
szczegolnosSci w zakresie uzytego materiatu, sposobu produkcji towarow, ich jakos$ci,
precyzji lub innych wtasciwosci, od towardéw, ktdre nie sag w ten sposob certyfikowane.

2. Znak towarowy gwarancyjny moze sktada¢ si¢ z elementow mogacych stuzy¢
w obrocie handlowym do wskazania pochodzenia geograficznego towardw. Przepisu
art. 129! ust. 1 pkt 3 nie stosuje sie w zakresie, w jakim stanowi on podstawe do nie
udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie, ktore sklada si¢ wylacznie z elementow
mogacych stuzy¢ w obrocie do wskazania pochodzenia towaru. Taki znak towarowy

gwarancyjny nie uprawnia do zakazywania osobie trzeciej uzywania w obrocie
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handlowym takich oznaczen, pod warunkiem Zze osoba trzecia uzywa ich zgodnie

z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.

3. Zasady uzywania znaku towarowego gwarancyjnego okresla regulamin
uzywania znaku.

4. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny nie moze
odmowi¢, bez waznych powodéw, prawa uzywania znaku osobom, ktore spelniajg
warunki okreslone w regulaminie, o ktérym mowa w ust. 3.

Art. 136°. 1. Nie udziela sie prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny,
w przypadku gdy nie spetnia on warunkéw wskazanych w art. 1362 lub art. 138 ust. 6
17, lub w przypadku gdy:

1) regulamin uzywania znaku jest sprzeczny z porzadkiem publicznym lub z dobrymi
obyczajami;

2) istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad co do charakteru lub znaczenia
znaku, w szczegdlnosci jezeli moze on by¢ uznany za oznaczenie inne niz znak
towarowy gwarancyjny.

2. Jezeli w wyniku zmiany regulaminu zglaszajacy spetnia warunki, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 136 i art. 138 ust. 6 i 7, udziela si¢ prawa
ochronnego na znak towarowy gwarancyjny.”;
uchyla sig art. 137;

w art. 138:

a) ust. 314 otrzymuja brzmienie:

»3. Do zgloszenia wspdlnego znaku towarowego lub zgtoszenia znaku w celu
uzyskania wspdlnego prawa ochronnego dolacza si¢ regulamin uzywania znaku.
4. Regulamin, o ktérym mowa w ust. 3, okresla w szczegdlnosci:

1)  warunki uzywania znaku, w tym skutki naruszenia postanowien regulaminu;

2) odpowiednio osoby upowaznione do uzywania znaku albo warunki

cztonkostwa w organizacji — w przypadku wspolnego znaku towarowego;

3) osoby, o ktorych mowa w art. 122 ust. 1 — w przypadku wspdlnego prawa

ochronnego na znak towarowy.”,

b) dodaje si¢ ust. 5-7 w brzmieniu:

»d. W rejestrze dokonuje si¢ wzmianki o dotgczeniu regulaminu, o ktorym

mowa w ust. 3, a takze o wszystkich zmianach w tym regulaminie.
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6. Do zgloszenia znaku towarowego gwarancyjnego dolacza si¢ regulamin
uzywania znaku.
7. Regulamin, o ktorym mowa w ust. 6, w sposob jasny i precyzyjny wskazuje

w szczegoOlnosci osoby uprawnione do uzywania znaku, wlasciwosci, ktore maja

by¢ certyfikowane znakiem, sposob badania tych witasciwosci, sposob

nadzorowania uzywania znaku oraz warunki uzywania znaku, w tym skutki
naruszenia postanowien regulaminu. W rejestrze dokonuje si¢ wzmianki

o dotaczeniu tego regulaminu, a takze o wszystkich zmianach w tym regulaminie.”;
art. 142 otrzymuje brzmienie:

»Art. 142. Urzad Patentowy moze wprowadzi¢ poprawki w dokumentacji
zgloszenia znaku towarowego jedynie w celu usunigcia oczywistych pomytek i bledow
jezykowych. Ograniczenie to nie dotyczy wykazu towarow i ich klasyfikacji, a takze
wykazu uzytych kolorow, pod warunkiem ze poprawki nie beda prowadzi¢ do zmiany
zakresu zadanej ochrony.”;
po art. 144! dodaje sie art. 144 w brzmieniu:

LArt. 1442, Jezeli zgloszenie znaku towarowego nie spetnia wymagan, o ktorych
mowa w art. 141, Urzad Patentowy moze wezwaé zglaszajacego postanowieniem, pod
rygorem umorzenia postgpowania w catosci lub w czgséci, do usunigcia w wyznaczonym
terminie stwierdzonych usterek lub brakow.”;
art. 145 otrzymuje brzmienie:

»Art. 145. 1. Jezeli Urzad Patentowy stwierdzi brak warunkéw wymaganych do
uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn, o ktorych mowa
wart. 1291, art. 136! i art. 136°, wydaje decyzje o odmowie udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy.

2. W przypadku gdy brak warunkéw wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o ktorych mowa w art. 129!, art.136! i art. 136°, dotyczy
tylko niektérych towarow, Urzad Patentowy wydaje decyzje o odmowie udzielenia
prawa ochronnego na znak towarowy dla tych towardw.

3. Przed wydaniem decyzji, o ktorej mowa w ust. 1 i1 2, Urzad Patentowy informuje
zglaszajacego o zebranych dowodach i okolicznos$ciach mogacych §wiadczy¢ o istnieniu
przeszkod do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy 1 wyznacza mu termin do

zajecia stanowiska.”;
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w art. 146"
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,» 1. Urzad Patentowy niezwlocznie dokonuje ogloszenia w ,,Biuletynie Urzgdu
Patentowego” o zgloszeniu znaku towarowego, co do ktdérego nie stwierdzono
braku warunkéw wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy
z przyczyn, o ktorych mowa w art. 1291, art. 136! i art. 136°.”,

b) ust. 415 otrzymujg brzmienie:

4. Osoby trzecie moga zgtasza¢ uwagi co do istnienia okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 129!, art. 136! i art. 136°.

5. Urzad Patentowy moze wyda¢ decyzje o odmowie udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy, w przypadku powzigcia informacji
o okolicznoéciach, o ktorych mowa w art. 129! art. 136! i art. 136°, takZze po
ogloszeniu o zgloszeniu znaku towarowego. Przepis art. 145 ust. 2 stosuje si¢
odpowiednio.”;

po art. 152! dodaje sie art. 152'* w brzmieniu:

LArt. 152" 1. Urzad Patentowy po otrzymaniu z Biura Miedzynarodowego
informacji o wyznaczeniu rejestracji mi¢dzynarodowej na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, niezwlocznie dokonuje ogloszenia o tym wyznaczeniu.

2. Osoby trzecie moga zglasza¢ uwagi co do istnienia okolicznos$ci, o ktorych
mowa w art. 129!, art. 136'i art. 136.”;
art. 152% i art. 1523 otrzymuja brzmienie:

LArt. 1522, 1. W przypadku stwierdzenia braku warunkéw wymaganych do
uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony miedzynarodowego znaku
towarowego z przyczyn, o ktorych mowa w art. 129!, art. 136!, art. 138 ust. 3 i 4 oraz
art. 141, Urzad Patentowy przekazuje do Biura Miedzynarodowego, w trybie, formie
ijezyku przewidzianych w Porozumieniu lub Protokole, notg, w ktérej zawiadamia
o powodach uniemozliwiajagcych uznanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ochrony migdzynarodowego znaku towarowego (wst¢pna odmowa uznania ochrony),
a takze wyznacza uprawnionemu z rejestracji mi¢dzynarodowego znaku towarowego
termin do zaj¢cia stanowiska w sprawie.

2. Po uptywie terminu wskazanego w ust. 1, Urzad wydaje, z zastrzezeniem
art. 1525 ust. 1, decyzje w sprawie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ochrony migdzynarodowego znaku towarowego (decyzja w sprawie uznania ochrony).
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Art. 1523, W przypadku gdy brak warunkéw wymaganych do uznania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony miedzynarodowego znaku towarowego
z przyczyn, o ktorych mowa w art. 129!, art. 136!, art. 138 ust. 3 i 4 oraz art. 141,
dotyczy tylko niektérych towarow, Urzad Patentowy wydaje decyzje o odmowie
uznania ochrony dla tych towarow. Przepis art. 1522 ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio.”;
uchyla sig art. 152° i art. 1525;

w art. 1528 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec wyznaczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej mig¢dzynarodowego znaku towarowego, Urzad Patentowy
przekazuje do Biura Miedzynarodowego, w trybie, formie i jezyku przewidzianych
w Porozumieniu lub Protokole, not¢ o powodach mogacych uniemozliwi¢ uznanie
ochrony w calosci lub czgéci (wstgpna odmowa uznania ochrony oparta na
sprzeciwie).”;
art. 152 otrzymuje brzmienie:

LArt. 152 1. Po bezskutecznym uptywie terminu na zlozenie sprzeciwu, o ktorym
mowa w art. 152% ust. 1, Urzad Patentowy wydaje, z zastrzezeniem art. 1522 ust. 1,
decyzje o uznaniu ochrony. Decyzj¢ t¢ Urzad Patentowy przekazuje do Biura
Migdzynarodowego wraz z nota, w terminach wskazanych w Porozumieniu lub
Protokole. Tryb przekazania, forme 1 jezyk noty reguluje Porozumienie lub Protokot.

2. Po prawomocnym zakonczeniu wszystkich postgpowan w sprawie sprzeciwu,
Urzad Patentowy odmawia uznania ochrony w zakresie, w ktérym sprzeciwy uznane
zostaly za zasadne, a w zakresie w jakim sprzeciwy zostaly oddalone, uznaje ochrong.”;
po art. 152 dodaje sie art. 1525 w brzmieniu:

LArt 152%. 1. Jezeli Urzad Patentowy nie stwierdzit przeszkod do udzielenia prawa
ochronnego, o ktéorych mowa w art. 129! i art. 136!, oraz spetione zostaly warunki,
o ktérych mowa w art. 138 ust. 3 1 4 lub art. 141, a takze nie wniesiono sprzeciwu,
o ktorym mowa w art. 152% ust. 1, wydaje, w terminach wskazanych w Porozumieniu
lub Protokole, decyzj¢ o wuznaniu ochrony, ktorg przekazuje do Biura
Migdzynarodowego wraz z nota, ktdrej tryb przekazania, forme¢ i jezyk przewiduje
Porozumienie lub Protokot.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, decyzji w sprawie uznania ochrony nie

dorecza si¢ uprawnionemu.”;
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art. 1527 otrzymuje brzmienie:

LArt. 1527, Od decyzji Urzedu Patentowego w sprawie uznania ochrony stuzy
uprawnionemu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 3 miesiecy od daty
doreczenia decyzji uprawnionemu. Przepisy art. 244 ust. 1'-1%i 5, art. 244! oraz art. 245
stosuje si¢ odpowiednio.”;
po art.1527 dodaje sie art. 1527* w brzmieniu:

LArt. 15273 7 zastrzezeniem art. 152° ust. 1, po prawomocnym zakonczeniu
postgpowania w sprawie uznania ochrony, Urzad Patentowy przekazuje do Biura
Miegdzynarodowego, w trybie, formie i jezyku przewidzianych w Porozumieniu lub
Protokole, not¢ informujacg o wydanej w tym postepowaniu decyzji.”;
art. 152'* otrzymuje brzmienie:

LArt. 15214 Urzad Patentowy przekazuje do Biura Miedzynarodowego, w trybie,
formie 1 jezyku przewidzianych w Porozumieniu lub Protokole, not¢ o prawomocnej
decyzji o uniewaznieniu uznania lub o stwierdzeniu wygasnigcia ochrony.”;
art. 152!° otrzymuje brzmienie:

LArt. 15215 1. Do stwierdzenia wygasniecia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej ochrony miedzynarodowego znaku towarowego przepisy art. 169—172 stosuje
si¢ odpowiednio.

2. Termin na rozpoczecie rzeczywistego uzywania migdzynarodowego znaku
towarowego, o ktorym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, biegnie od dnia:

1) bezskutecznego uplywu terminu wynikajacego z Porozumienia lub Protokotu na
wydanie wstepnej odmowy uznania ochrony, o ktorej mowa w art. 1522, lub
2) bezskutecznego uptywu terminu na wniesienie sprzeciwu, o ktorym mowa

w art. 152% ust. 1, lub
3)  cofniecia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 152 lub
4) uprawomocnienia si¢ decyzji o uznaniu ochrony wydanej po rozpatrzeniu

sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 152%, lub
5) uprawomocnienia si¢ decyzji o uznaniu ochrony wydanej po wstepnej odmowie

uznania ochrony, o ktérych mowa w art. 152%.”;

w art. 152!7 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
,,W terminie 3 miesiecy od daty ogtoszenia o zgtoszeniu znaku towarowego uprawniony
do wczesniejszego znaku towarowego, uprawniony z wczesniejszego prawa osobistego

lub majatkowego, a takze osoba uprawniona do wykonywania praw wynikajacych
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z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego, moze
wnies¢ sprzeciw wobec zgtoszenia znaku towarowego z przyczyn, o ktérych mowa
w art. 129! ust. 4 lub art. 132* ust. 1-3.”;
w art. 1522%;
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
»1. Od decyzji Urzedu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu
stronom stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy art. 244-245,
art. 248 1 art. 249 stosuje si¢ odpowiednio.”,
b) uchyla si¢ ust. 3;
art. 1522° otrzymuje brzmienie:
LArt. 15223, 1. Do postepowan w sprawie sprzeciwu art. 242 ust. 1 i 2, art. 251,
art. 252 i art. 253 ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio.
2. Do kosztow postgpowania stosuje si¢ odpowiednio przepisy obowigzujace
w postepowaniu cywilnym, przy czym koszty znosi si¢ pomiedzy stronami réwniez
w przypadku umorzenia postgpowania w sprawie sprzeciwu.”;
w art. 153 ust. 3—6 otrzymuja brzmienie:
,»3. Prawo ochronne na znak towarowy przedtuza si¢ o dalsze 10 lat ochrony, o ile
uiszczona zostanie oplata za dalszy okres ochrony.
4. Urzad Patentowy moze wezwaé wplacajacego do zlozenia wyjasnien,
W wyznaczonym terminie, co do wysokosci 1 uprawnienia do wniesienia optaty. Jezeli
ztozone wyjasnienia nie usuwaja stwierdzonych brakéw, Urzad Patentowy zwraca
whniesiong optate za dalszy okres ochrony.
5. Przedtuzenie prawa ochronnego na znak towarowy podlega wpisowi do rejestru.
6. Urzad Patentowy, z urzedu lub na wniosek uprawnionego z prawa ochronnego
lub osoby upowaznionej, w drodze postanowienia, wykresla z rejestru bledny wpis
dotyczacy przedtuzenia prawa ochronnego.”;
w art. 156:
a) wust. 1 pkt 112 otrzymujg brzmienie:
,»1) ich nazwisk lub adreséw, w przypadku gdy osoby te sg osobami fizycznymi;
2) oznaczen lub okreslen, ktore nie maja odrozniajacego charakteru lub ktore
dotycza rodzaju, jakosci, ilosci, zamierzonego przeznaczenia, wartosci,
pochodzenia geograficznego, daty produkcji lub innych wlasciwosci

towarow;”,
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,»2. Uzywanie oznaczen wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wowczas,
gdy jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.”;
art. 157 otrzymuje brzmienie:

»Art. 157. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie moze zakazac
innej osobie uzywania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jezeli znaku tego nie
uzywal w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4. Na zadanie strony pozwanej
uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy przedstawia dowdd, ze w okresie
pieciu lat poprzedzajacych wniesienie powodztwa, znak towarowy byl rzeczywiscie
uzywany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4.”;
uchyla si¢ art. 158;

w art. 161 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»l. W przypadku zgloszenia na swojg rzecz znaku towarowego albo uzyskania
prawa ochronnego na znak towarowy przez agenta lub przedstawiciela osoby
uprawnionej do prawa ochronnego na znak towarowy, uprawniony, jezeli agent lub
przedstawiciel dziatal bez jego zgody i nie uzasadnil swojego dziatania, moze zadaé
umorzenia postgpowania lub uniewaznienia prawa ochronnego na ten znak, a takze
udzielenia mu prawa ochronnego na ten znak lub przeniesienia na niego juz udzielonego
prawa. Uprawniony moze zada¢ ponadto zakazania uzywania znaku towarowego przez
agenta lub przedstawiciela.”;

w art. 162:
a) wust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
,,Przepisy art. 67 ust. 2-5 stosuje si¢ odpowiednio.”,
b) ust. 1! otrzymuje brzmienie:
,1'. Prawo ochronne na znak towarowy moze by¢ przeniesione na rzecz kilku
0s6b jako wspdlne prawo ochronne.”,
¢) uchyla sie ust. 12,
d) ust. 1° otrzymuje brzmienie:
,,13. Wpis do rejestru znakéw towarowych o przeniesieniu prawa ochronnego,
o ktorym mowa w ust. 1!, moZe nastapi¢ po ztozeniu regulaminu znaku, o ktérym
mowa w art. 122 ust. 2.”,

e) uchyla sie ust. 3,



32)

33)

34)
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f)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:
»4. Prawo ochronne na znak towarowy moze by¢ réwniez przeniesione
w stosunku do niektérych towarow, dla ktorych prawo to jest udzielone.”,
w art. 162! zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
,,Prawo ochronne na znak towarowy moze zosta¢ podzielone na wniosek uprawnionego
w stosunku do wskazanych towarow, z zachowaniem daty pierwszenstwa.”;
w art. 163:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,»1. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy moze udzieli¢ innej
osobie upowaznienia do uzywania znaku, zawierajac z nig umowe licencyjng. Do
umowy tej stosuje si¢ odpowiednio art. 76 ust. 1-4 oraz art. 78 i art. 79.”,

b) po ust. 1 dodaje sie ust. 1! i 12 w brzmieniu:

o11. O ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca moze
wystapi¢ z powodztwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
wylacznie za zgoda uprawnionego z tego prawa. Licencjobiorca wytaczny moze
jednakze wystapi¢ z takim powodztwem, jezeli uprawniony z prawa ochronnego,
pomimo wezwania, nie wystagpi w stosownym terminie z powoddztwem o
naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

12. Licencjobiorca w celu uzyskania odszkodowania za poniesiong szkode
moze wstapi¢ do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
wszczetej przez uprawnionego z tego prawa.”,

c) dodaje si¢ ust. 5 w brzmieniu:

,»J. Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru
znakoéw towarowych.”;

art. 164 otrzymuje brzmienie:

»Art. 164. 1. Prawo ochronne na znak towarowy moze by¢ uniewaznione na
wniosek, w catosci lub w czesci, jezeli nie zostaty spelnione warunki wymagane do
uzyskania tego prawa z przyczyn, o ktérych mowa w art. 129!, art. 136! oraz art. 136°,
i w przypadku istnienia wczesniejszego prawa, o ktorym mowa w art. 132! ust. 1-3.

2. W przypadku gdy podstawa wniosku jest wczesniejsze prawo, o ktorym mowa
w art. 129! ust. 4 lub art. 132" ust. 1-3, na prawo to moze powolywaé sie jedynie
uprawniony z tego prawa oraz osoba uprawniona do wykonywania praw wynikajacych

z tego prawa. Przepis art. 133 stosuje si¢ odpowiednio.”;
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35) wart. 165 dodaje si¢ ust. 3 1 4 w brzmieniu:

36)

,»3. Z wnioskiem o uniewaznienie prawa ochronnego na podstawie wczesniejszego

znaku towarowego nie mozna réwniez wystapi¢, gdy w dacie zgloszenia lub w dacie

uprzedniego pierwszenstwa pozniejszego znaku towarowego:

1)

2)

3)

wczesniejszy znak towarowy, ktory nie spetniat warunkow okreslonych w art. 129!
ust. 1 pkt 2—4, nie uzyskat jeszcze odrozniajacego charakteru, o ktérym mowa
w art. 130;

wczesniejszy znak towarowy nie uzyskal jeszcze wystarczajaco odrdzniajacego
charakteru, aby mozliwe byto stwierdzenie ryzyka wprowadzenia odbiorcow
w blad, o ktorym mowa w art. 132! ust. 1 pkt 3, o ile przepis ten stanowi podstawe
whniosku o uniewaznienie;

wcezesniejszy znak towarowy nie uzyskat jeszcze renomy, o ktérej mowa
wart. 132" ust. 1 pkt 4, o ile przepis ten stanowi podstawe wniosku
0 uniewaznienie.

4. W przypadku gdy podstawa wniosku o uniewaznienie jest art. 136! lub art. 136>,

Urzad Patentowy odmawia uniewaznienia prawa ochronnego na wspolny znak

towarowy lub znak towarowy gwarancyjny, jezeli po zmianie przez uprawnionego

regulaminu uzywania znaku, znak ten spelnia warunki okreslone w tych przepisach.”;

w art. 166:

a)

ust. 1 12 otrzymujg brzmienie:

»1. W postepowaniu o uniewaznienie na podstawie wczesniejszego znaku
towarowego, uprawniony do tego znaku towarowego jest obowigzany, na zarzut
uprawnionego do podzniejszego znaku towarowego, przedstawi¢ dowod na to, ze
w piecioletnim  okresie poprzedzajagcym dat¢ wniosku o uniewaznienie
wczesniejszy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany w sposob, o ktérym mowa
w art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w odniesieniu do towardéw lub ustug, dla ktorych
zostal zarejestrowany, w zakresie w jakim stanowig one podstawe wniosku
o uniewaznienie lub ze istniejg uzasadnione powody jego nieuzywania, pod
warunkiem ze w dacie wniosku o uniewaznienie od zarejestrowania
wczesniejszego znaku towarowego uptyneto co najmniej pig¢ lat.

2. Jezeli w dacie pierwszenstwa pdzniejszego znaku towarowego uplynal juz
piecioletni okres, w ktorym mialo nastapi¢ rzeczywiste uzywanie wczesniejszego

znaku towarowego w sposob, o ktorym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4,
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uprawniony do wczesniejszego znaku towarowego zobowigzany jest przedstawic,
obok dowodu wymaganego na podstawie ust. 1, dowdd na to, ze ten znak
towarowy byt rzeczywiscie uzywany w piecioletnim okresie poprzedzajacym datg
pierwszenstwa lub ze istnialy uzasadnione powody jego nieuzywania.”,

dodaje si¢ ust. 3—8 w brzmieniu:

»3. W przypadku braku dowodu, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, oddala si¢
wniosek o uniewaznienie na podstawie wczesniejszego znaku towarowego.

4. Jezeli wezesniejszy znak towarowy byl uzywany w sposob, o ktérym mowa
w art. 169 ust. 1 pkt 1 1 ust. 4, wylacznie w odniesieniu do cz¢éci towardéw lub
ustug, dla ktorych zostat zarejestrowany, uznaje si¢ go, na uzytek rozpatrywania
wniosku o uniewaznienie, za zarejestrowany tylko dla tej czesci towardw lub ustug.

5. Prawo ochronne na znak towarowy nie moze by¢ uniewaznione na tej
podstawie, ze znak jest identyczny lub podobny do wcze$niejszego znaku
towarowego, jezeli przed zlozeniem wniosku zostalo wszczete postepowanie
0 uniewaznienie prawa ochronnego na wczesniejszy znak towarowy.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, wniosek o uniewaznienie prawa
ochronnego na znak towarowy moze by¢ rozpatrzony po uprawomocnieniu si¢
decyzji w sprawie uniewaznienia prawa ochronnego na wczesniejszy znak
towarowy.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje si¢ odpowiednio, w przypadku gdy znak
wczesniejszy jest znakiem towarowym Unii Europejskiej. W takim przypadku
rzeczywiste uzywanie znaku towarowego Unii Europejskiej stwierdza si¢ zgodnie
z art. 18 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2017/1001 z dnia
14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L
154 2 16.06.2017, str. 1).

8. Do czasu zakonczenia postgpowania o stwierdzenie wygasniecia lub
uniewaznienie prawa z rejestracji na znak towarowy Unii Europejskiej, Urzad
Patentowy zawiesza postgpowanie w sprawie uniewaznienia prawa ochronnego na
znak towarowy, wszczete na tej podstawie, iz znak ten jest identyczny lub podobny

do znaku towarowego Unii Europejskiej.”;
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37) wart. 169:

38)

a)

b)

d)

w ust. | w pkt 4 kropke zastepuje sie srednikiem i dodaje si¢ pkt 5—7 w brzmieniu:

,»J) niepodjecia przez uprawnionego dzialan w celu uniemozliwienia uzywania

6)

7)

wspolnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego
W sposob niezgodny z warunkami uzywania okreslonymi w regulaminie
uzywania znaku,

uzywania wspolnego znaku towarowego lub znaku towarowego
gwarancyjnego przez uprawnionego Ww sposob powodujacy ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w blad, o ktorym mowa w art. 136! ust. 1 pkt 2 lub
art.136° ust. 1 pkt 2;

zmiany regulaminu uzywania wspdlnego znaku towarowego lub znaku
towarowego gwarancyjnego, w wyniku ktorej regulamin ten nie spelnia
wymagan okre§lonych w art. 138 ust. 4 lub 7 albo ma do niego zastosowanie
jedna z podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego, o ktérych mowa
wart. 136! ust. 1 lub art.136° ust. 1, chyba Ze uprawniony przed wydaniem
decyzji w sprawie wygasnigcia prawa ochronnego dokona w regulaminie
niezb¢dnych zmian pozwalajacych na usunigcie niezgodnosci z tymi

przepisami.”,

w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

»4) przez osobe upowazniong do uzywania wspolnego znaku towarowego lub

znaku towarowego gwarancyjnego.”,

uchyla sie ust. 5,

w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

,,Przepis ten stosuje si¢ odpowiednio do prawa ochronnego na wspoélny znak

towarowy i znak towarowy gwarancyjny.”;

art. 172 otrzymuje brzmienie:

»Art. 172. Prawo ochronne na znak towarowy wygasa z dniem ztozenia wniosku o

stwierdzenie wygasnigcia, jednakze na wniosek strony Urzad Patentowy stwierdza

wygasnigcie prawa z dniem, w ktorym nastgpilo zdarzenie, z ktorym ustawa wigze

skutek wygasnigcia prawa ochronnego. Date wygasnigcia prawa ochronnego potwierdza

sie w decyzji.”;
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40)

41)

42)
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po art. 172 dodaje sie art. 172! w brzmieniu:

LArt. 172!, Z wnioskiem o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasnigcia prawa
ochronnego na znak towarowy, na podstawie ktorego zastrzezone jest starszenstwo
znaku towarowego Unii Europejskiej, mozna rowniez wystapié¢, jezeli uprawniony
zrzekt si¢ tego prawa lub zezwolil na jego wygasnigcie, pod warunkiem ze
uniewaznienia lub stwierdzenia wygasnigcia mozna bylo dokona¢ z chwilg, gdy
uprawniony zrzekt si¢ tego prawa lub pozwolil na jego wygasniecie. W przypadku
uwzglednienia takiego wniosku starszenstwo przestaje wywiera¢ swoj skutek.”;

w art. 224 po ust. 2 dodaje sie ust. 2'-23 w brzmieniu:

,2!. Urzad Patentowy informuje uprawnionego z prawa ochronnego na znak
towarowy o zblizajagcym si¢ terminie uiszczenia optaty za dalszy kolejny okres ochrony
nie pozniej niz sze$¢ miesiecy przed dniem, w ktorym uptywa poprzedni okres ochrony.

22. Na wniosek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa
ochronnego na wzor uzytkowy lub prawa z rejestracji, Urzad Patentowy informuje
o zblizajacym si¢ terminie uiszczenia optaty za dalszy okres ochrony nie pdzniej niz na
jeden miesigc przed dniem, w ktorym uptywa poprzedni okres ochrony.

23. Nieotrzymanie przez uprawnionego informacji, o ktorej mowa w ust. 2! i 22,
pozostaje bez wplywu na ocen¢ zachowania przez uprawnionego terminu na uiszczenie
oplaty.”;
art. 233! otrzymuje brzmienie:

»Art. 2331, O zgloszeniu wynalazku, wzoru uzytkowego i znaku towarowego oraz
0 wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej migdzynarodowego znaku
towarowego, w zakresie wskazanym w art. 146" ust. 1 i 3 oraz art. 152 ust. 1 i 2,
a takze o wniesieniu sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 156% ust. 1 oraz art. 152!7 ust. 1,
oglasza si¢ w ,,Biuletynie Urzedu Patentowego™.”;

w art. 241"
a) po ust. 1 dodaje si¢ ust. 1! w brzmieniu:

,11. Zawiadomienia i informacje Urzedu Patentowego, o ktérych mowa
wart. 146! ust. 6 i art. 224 ust. 21-23 a takze pisemne informacje Urzedu
Patentowego o zgloszonym wynalazku, produkcie leczniczym i produkcie ochrony
roslin, wzorze uzytkowym, wzorze przemystowym, znaku towarowym, oznaczeniu

geograficznym 1 topografii uktadow scalonych, z uwzglednieniem ustawowych



43)

b)

c)
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ograniczen co do zakresu i1 terminu ujawnienia informacji, nie wymagajg podpisu
1 pieczeci.”,
po ust. 2! dodaje sie ust. 2% i 2° w brzmieniu:

,,2%. Zgloszen w postaci elektronicznej nalezy dokonywaé za pomoca systemu
teleinformatycznego, przy uzyciu formularzy elektronicznych wskazanych
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzedu Patentowego.

23. Zgloszenia i korespondencje w postaci elektronicznej, o ktérej mowa
wust. 1 i ust. 22, sporzadza sie w formatach okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570
oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 1 1669).”,
uchyla si¢ ust. 3;

w art. 261 w ust. 2 po pkt 3 dodaje sie pkt 3! w brzmieniu:

,31) rozpatrywanie sprzeciwow w zakresie okreslonym ustawa;”;

44) w art. 264 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»l. Do powotanych przez Prezesa Urzedu Patentowego ekspertow nalezy

orzekanie w sprawach, o ktérych mowa w art. 261 ust. 2 pkt 2-3!, a takze w sprawach

dokonywania wpisow do rejestrow, o ktérych mowa w art. 228 ust. 1.”;

45) w art. 296:

a)

po ust. la dodaje si¢ ust. 1b—If w brzmieniu:

»1b. W przypadku gdy istnieje ryzyko, ze opakowania, etykiety, metki,
zabezpieczenia, elementy lub urzadzenia sluzace weryfikacji autentycznosci lub
wszelkie inne $rodki, na ktérych umieszczony jest znak towarowy, moglyby by¢
uzywane w odniesieniu do towardw, a takie uzycie stanowitoby naruszenie prawa
ochronnego, o ktorym mowa w ust. 2 i 2a, uprawniony z prawa ochronnego na
znak towarowy lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zadac:

1) zaniechania umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym
lub do niego podobnego na opakowaniach, etykietach, metkach,
zabezpieczeniach lub elementach albo urzadzeniach stuzacych weryfikacji
autentycznosci lub wszelkich innych $rodkach, na ktérych znak moze by¢
umieszczony;

2) zaniechania oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu lub

sktadowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, opakowan,
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etykiet, metek, zabezpieczen, elementow stuzacych  weryfikacji

autentycznosci lub wszelkich innych s$rodkow, na ktorych znak jest

umieszczony.

lec. W przypadku gdy reprodukcja znaku towarowego w slowniku,
encyklopedii lub w podobnym zbiorze informacji w formie drukowanej lub
elektronicznej stwarza wrazenie, ze stanowi on nazw¢ rodzajowg towaru, wydawca
zapewnia, na zadanie uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy, aby
reprodukcji znaku towarowego bezzwlocznie, a w przypadku zbioréw w formie
drukowanej — najpdzniej w nastepnym wydaniu publikacji, towarzyszylo
wskazanie, ze jest to zarejestrowany znak towarowy.

1d. Bez uszczerbku dla praw nabytych przez osoby trzecie przed data
zgloszenia lub datg uprzedniego pierwszenstwa znaku towarowego, uprawnionemu
z prawa ochronnego lub osobie, ktérej ustawa na to zezwala, przystuguje prawo
zakazania osobom trzecim wprowadzenia towaréw, w ramach dzialalnos$ci
gospodarczej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez dopuszczenia ich do
swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te lub ich opakowania pochodza
z panstw trzecich 1 sa opatrzone, bez zezwolenia, znakiem towarowym, ktory jest
identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do tych
towarow lub ktorego nie mozna odrozni¢ pod wzgledem jego istotnych cech od
tego znaku towarowego.

le. Uprawnienie, o ktérym mowa w ust. 1d, wygasa, jezeli w postepowaniu
stuzacym ustaleniu, czy prawo do zarejestrowanego znaku towarowego zostato
naruszone, wszczetym zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw
wlasnosci intelektualnej przez organy celne oraz uchylajagcym rozporzadzenie Rady
(WE) nr 1383/2003 (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, str. 15), zglaszajacy lub
posiadacz towaro6w udowodni, Ze uprawnionemu z prawa ochronnego na znak
towarowy nie przystuguje prawo zakazania wprowadzenia towaréw do obrotu
w panstwie koncowego przeznaczenia.

1f. Uprawnienie, o ktorym mowa w ust. 1d, nie przystuguje, jezeli
identyczno$¢ lub podobienstwo znakow towarowych, odnoszacych si¢ do lekow,
wynika wylacznie z identycznosci lub podobienstwa do miedzynarodowe;j

niezastrzezonej nazwy aktywnego sktadnika lekéw (INN).”,
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

d)

,»2. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na ktory udzielono

prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem, moze zakaza¢ innej osobie

bezprawnego uzywania w obrocie gospodarczym:

1)

2)

3)

znaku identycznego ze znakiem towarowym, na ktory udzielono prawa
ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego
w odniesieniu do identycznych towarow;

znaku identycznego lub podobnego do znaku towarowego, na ktéry udzielono
prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego
uprawnionego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych, jezeli
zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje
w szczegblnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktory
udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego
uprawnionego;

znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na
ktéry udzielono prawa ochronnego z wczes$niejszym pierwszenstwem na rzecz
tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw, jezeli uzywanie
tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzys$¢ lub jest

szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru lub renomy znaku wczesniejszego.”,

po ust. 2 dodaje si¢ ust. 2a w brzmieniu:

»2a. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, o ktérym mowa

w ust. 2, polega takze na:

1)

2)

uzywaniu znaku towarowego jako nazwy handlowe; lub nazwy
przedsigbiorstwa albo jako czesci tych nazw, chyba ze pozostaje ono bez
wplywu na mozliwo$¢ odrdznienia toward6w w obrocie;

uzywaniu znaku towarowego w reklamie prowadzonej w sposob sprzeczny
zart. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 4191 1637).”,

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

»3. Z roszczeniami, o ktorych mowa w ust. 1, mozna wystapi¢ réwniez

przeciwko osobie, ktora tylko wprowadza do obrotu oznaczone juz znakiem

towarowym towary, jezeli nie pochodza one od uprawnionego badz osoby, ktora

miala jego zezwolenie na uzywanie znaku towarowego, jak réwniez przeciwko
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osobie, z ustug ktorej korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego.

Przepis stosuje si¢ bez uszczerbku dla art. 12—15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

o $wiadczeniu uslug drogg elektroniczng.”,

e) po ust. 3 dodaje sie ust. 3'-3® w brzmieniu:

3. W postepowaniu w sprawie naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy uprawnionemu nie przysluguje prawo zakazania uzywania poOzniej
zarejestrowanego znaku towarowego, jezeli ten pdzniejszy znak towarowy nie
moglby zosta¢ uniewazniony na podstawie art. 165 ust. 113 lub art. 166 ust. 3.

32, W postepowaniu w sprawie naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy uprawnionemu nie przysluguje prawo zakazania uzywania pdzniej
zarejestrowanego znaku towarowego Unii Europejskiej, jezeli ten pdzniejszy znak
towarowy nie mogtby zosta¢ uniewazniony zgodnie z art. 60 ust. 1, 3 lub 4, art. 61
ust. 2 lub art. 64 ust. 3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskie;j.

33. W przypadku gdy uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy
nie przyshuguje prawo zakazania uzywania pdzniejszego znaku towarowego na
podstawie ust. 3! lub 32, uprawnionemu do pézniejszego znaku towarowego nie
przystuguje, w ramach postepowania w sprawie naruszenia tego prawa, prawo
zakazania uzywania wczesniejszego znaku towarowego, nawet jesli nie mozna juz
si¢ powotywa¢ na prawo do wczesniejszego znaku towarowego przeciwko
pdzniejszemu znakowi towarowemu.”;

46) w art. 305 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,»1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem
towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej,
zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej,
ktorego nie ma prawa uzywa¢ lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi
znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnos$ci albo pozbawienia wolnosci do

lat 2.”.

Art. 2. Do trybu prowadzenia postgpowan o udzielenie, uniewaznienie i stwierdzenie
wygasnigcia praw ochronnych na znaki towarowe istniejagce w dniu wejscia w zycie niniejszej
ustawy, wszczetych po tym dniu, stosuje si¢ przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu

nadanym niniejszg ustawg.
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Art. 3. Do oceny stosunkow cywilnoprawnych, wynikajacych z ustawy zmienianej w
art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszg ustawa, ktore powstaly przed dniem wejscia w zycie
niniejszej ustawy, stosuje si¢ przepisy dotychczasowe, chyba ze skutki prawne tych

stosunkow wystapity po dniu wejscia w zycie niniejszej ustawy.

Art. 4. 1. Postepowania w sprawie udzielenia ochrony na wspolne znaki towarowe
gwarancyjne w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym,
wszczgte 1 niezakonczone do dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy, staja si¢
postepowaniami w sprawie udzielenia ochrony na znaki towarowe gwarancyjne w rozumieniu
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszg ustawa.

2. Zgloszenia wspdlnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z dniem wejScia w zycie niniejszej
ustawy stajg si¢ zgloszeniami znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa.

3. Zglaszajacy, w terminie 3 miesiecy od dnia wejScia w zycie niniejszej ustawy, jest
obowigzany dotaczy¢ do zgloszenia regulamin uzywania znaku, o ktorym mowa w art. 138
ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1.

4. Po bezskutecznym uplywie terminu, o ktérym mowa w ust. 3, postgpowanie umarza
sie.

Art. 5. 1. W terminie 6 miesiecy od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy, uprawniony
moze ztozy¢ wniosek o przeksztatcenie prawa ochronnego na wspdlny znak towarowy
gwarancyjny w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym,
w prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszg ustawa.

2. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, dofagcza si¢ regulamin uzywania znaku,
o ktorym mowa w art. 138 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1.

3. W przypadku nieztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 1, do prawa ochronnego na
wspolny znak towarowy gwarancyjny w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu

dotychczasowym, stosuje si¢ przepisy dotychczasowe.

Art. 6. Ustawa wchodzi w zycie z dniem 14 stycznia 2019 r.



UZASADNIENIE
I. Cele projektu

Nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 776, dalej powotywana jako ,,p.w.p.”), wynika z koniecznosSci
implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia
16 grudnia 2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1, z
p6zn. zm., dalej powotywana jako ,,Dyrektywa”). Dyrektywa weszla w zycie z dniem
12 stycznia 2016 r., natomiast art. 1, art. 7, art. 15, art. 19, art. 20, art. 21 i art. 54-57
wchodzg w zycie z dniem 15 stycznia 2019 r. W zwigzku z tym transpozycja

Dyrektywy powinna nastapi¢ najpdzniej do dnia 14 stycznia 2019 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r.
majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do
Znakow towarowych jako akt prawa wtornego Unii Europejskiej, wymaga
implementacji do porzadku krajowego. W tym zakresie wigze panstwo cztonkowskie
W odniesieniu do rezultatu, ktory ma by¢ osiagnigty, pozostawiajgc organom krajowym
swobode wyboru formy 1 srodkow, zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej (dawny art. 249 TWE).

Uregulowany przez Dyrektywe i Rozporzadzenie (UE)2017/1001 w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej system ochrony znakéw towarowych ma na celu
ustanowienie trwatego i komplementarnego wspotistnienia wspolnotowego znaku
towarowego 1 krajowych systemow ochrony znakéw towarowych, z uwagi na
szczegblng role tych drugich dla przedsigbiorcow, ktdrzy z przyczyn ekonomicznych
nie wymagaja objecia swoich znakow towarowych ochrong na poziomie Unii
Europejskiej. Takie wspotistnienie systemow jest konieczne dla skutecznego
| wydajnego funkcjonowania systemu znakéw towarowych, przy uwzglednieniu
roznych potrzeb przedsiebiorcow — w szczegdlnosci w zaleznosci od ich wielkosci,
potrzeb rynkowych i1 zwigzanych z tym potrzeb geograficznych. W konsekwencji
Dyrektywa przewiduje wprowadzenie wigkszej spojnosci pomiedzy systemem unijnych
znakoéw towarowych i1 krajowymi systemami znakéw towarowych w drodze dalszej
harmonizacji przepisOw zardwno prawa materialnego, jak 1 proceduralnego.

Jednoczesnie utrzymywanie niespOjnosci przepisOw 1 procedur oraz ograniczony



stopien harmonizacji praktyk i narzedzi stosowanych przez krajowe urzedy do spraw
znakow towarowych negatywnie wptywatoby na pewno$¢ prawa i posrednio na

konkurencyjno$¢ przedsigbiorcoOw unijnych, w tym polskich.

I1. Proponowany sposéb realizacji projektu

Znak towarowy jest samodzielnym dobrem niematerialnym, ktérego istotna rola
gospodarcza polega na utrwaleniu w §wiadomosci potencjalnego odbiorcy skojarzen
wigzacych no$nik oznaczenia z danym przedsigbiorstwem. W tym rozumieniu znak
towarowy stanowi czynnik wptywajacy na innowacyjnos$¢ przedsigbiorcow — potrzeba
odrozniania si¢ od innych konkurentow prowadzi do statego udoskonalania i rozwoju
produktu. Obecnie liczba praw ochronnych na znaki towarowe pozostajagce w mocy

udzielone w trybie krajowym wynosi 148 177, a w trybie miedzynarodowym 86 615,

W polskim systemie prawnym zarOwno przepisy prawa materialnego dotyczace znaku
towarowego i prawa ochronnego na znak towarowy, jak i przepisy postepowania
w sprawie dokonywania zgloszen i udzielania prawa ochronnego, stanowig materi¢
ustawowg. Regulacje te sa zawarte w ustawie z dnia 30 czerwca 2002 r. — Prawo
wlasnosci przemystowej (dalej powotywana jako ,,p.w.p.”). W zwigzku z tym w celu
prawidlowej implementacji Dyrektywy proponuje si¢ wprowadzenie zmian

w odpowiednich przepisach ustawy.

I11. Struktura projektu

Majac na uwadze prawidtowa implementacj¢ Dyrektywy oraz jej zakres, proponuje si¢
nastepujacag strukture projektu ustawy:
1) Zmiany w p.w.p.;

2) Przepisy przejsciowe i koncowe.

IV. Zmiany w p.w.p.

Skutkiem koniecznosci dostosowania p.w.p. do Dyrektywy jest zmiana definicji znaku
towarowego, ktora rezygnuje z koniecznosci przedstawienia znaku towarowego
W sposob graficzny. Dotychczas warunkiem koniecznym byto, iz znakiem towarowym
moze by¢ takie oznaczenie, ktore mozna przedstawi¢ w sposob graficzny. W aktualnych

warunkach gospodarki i postgpu technologicznego, taki wymog jest przestarzaly, majac

D Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Raport roczny. 2017.
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na uwadze nietradycyjne znaki towarowe, np. dzwigki. Dlatego z uwagi na S$rodki
technologiczne proponuje si¢ rezygnacje z wymogu przedstawienia znaku towarowego
w formie graficznej. W konsekwencji zgodnie z nowelizowanym przepisem znakiem
towarowym bedzie moglto by¢ kazde oznaczenie, jezeli bedzie umozliwiato odroznienie
towarow jednego przedsigbiorcy od towardéw innego przedsiebiorcy i bedzie mozliwe
przedstawienie tego znaku w rejestrze znakow towarowych w sposob pozwalajacy na
ustalenie jednoznacznego i doktadnego przedmiotu ochrony udzielonej na ten znak
(art. 1 pkt 1 projektuy).

Nowelizacja art. 129! p.w.p. (art. 1 pkt 2 projektu) dostosowuje przeszkody udzielenia
prawa ochronnego na znak towarowy do art. 4 Dyrektywy. W tym zakresie wigkszo$¢
regulacji Dyrektywy jest zbiezna z obecnym brzmieniem art. 129! p.w.p. i nie wymaga
wdrozenia. W odniesieniu do projektowanego punktu 8, stanowi on wdrozenie art. 4
ust. 3 lit. b) Dyrektywy z uwzglednieniem dorobku krajowej doktryny i orzecznictwa
Urzedu Patentowego RP i1 sadownictwa administracyjnego, zgodnie z ktdrym przepis
ten ma nie stanowi¢ generalnej podstawy do wylaczenia mozliwosci rejestrowania
symboli w znakach towarowych, ale jedynie w przypadkach, gdy uzywanie takich
elementéw mogtoby obraza¢ wskazane w przepisie uczucia. W pozostalym zakresie

projektowany przepis odzwierciedla regulacje zawarte w Dyrektywie.

Zmiana polegajaca na dodaniu art. 132! ust. 1 pkt 6 p.w.p. wynika z koniecznosci
implementowania art. 5 ust. 3 lit. ¢) Dyrektywy (art. 1 pkt 3 projektu). Potrzeba dodania
przepisu o proponowanej tresci wynika z faktu, ze dotychczas p.w.p. nie przewidywato
podstawy prawnej nie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w sytuacji, gdy
na podstawie przepisoOw prawa przewidujacych ochrong¢ oznaczenia geograficznego lub
nazwy pochodzenia osoba uprawniona moze zakaza¢ uzywania pozniejszego znaku
towarowego. Potrzeba taka wynika z wprowadzenia gwarancji, ze poziom ochrony,
jakie oznaczeniom geograficznym zapewniajg inne instrumenty, w szczego6lnosci prawa
UE, jest stosowany w jednolity sposob przy rozpatrywaniu zgloszen znakow

towarowych z calej UE.

Zmiana nazwy tytutu II w Dziale I Rozdzialu 2 (art. 1 pkt 4 projektu) stanowi zmiane
0 charakterze redakcyjnym, ktéra ma odzwierciedla¢ zmian¢ regulacji, w szczego6lno$ci

w odniesieniu do znaku towarowego gwarancyjnego.



Nowelizacja obejmuje rowniez wprowadzenie szerokiej regulacji dotyczacej wspdlnych
znakow towarowych. Zmiana art. 136 ust. 1 p.w.p. (art. 1 pkt 5 projektu) wynika
z potrzeby uwzglednienia art. 27 lit. b Dyrektywy w polskim systemie prawnym,
adodany art. 136* p.w.p. wprowadza dodatkowe przeszkody udzielenia prawa
ochronnego na znak wspoélny, zgodnie z art. 31 Dyrektywy. Zmiany wprowadzone
w art. 138 ust. 4 p.w.p. sg konsekwencjg uwzglednienia art. 30 ust. 2 Dyrektywy (art. 1
pkt 6-8 projektu). Wprowadzenie art. 1361 p.w.p. pociagga za soba konieczno$é
dostosowania do jego nowego brzmienia szeregu innych przepisow, m.in. w art. 145,
art. 146, art. 164, art. 169 oraz szeregu przepisow dotyczacych uznawania ochrony
migdzynarodowych znakéw towarowych (art. 1 pkt 11-14, 18, 34, 36). Ponadto zmiana
art. 169 ust. 1 p.w.p. (art. 1 pkt 37 projektu) wprowadza dodatkowe podstawy
stwierdzenia wygasnigcia prawa ochronnego na wspolny znak towarowy. Zgodnie
Z projektem prawo ochronne na wspolny znak towarowy bedzie wygasato rowniez, gdy:
1) na skutek dziatan lub zaniedban uprawnionego nie bgda podejmowane SrodKi
w celu uniemozliwienia uzywania wspdlnego znaku w sposob niezgodny
Z warunkami uzywania okreslonymi w regulaminie,
2) uzywania wspoOlnego znaku towarowego przez osobg¢ uprawniong w sposob
powodujacy ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad,
3) zmiany regulaminu, w wyniku ktorej regulamin nie bedzie spetniat ustawowych

prawem wymagan.

Art. 1 pkt 7 i 8 wprowadzajg regulacje dotyczacg znakow towarowych gwarancyjnych
oraz odpowiednio eliminujg regulacj¢ dotyczaca wspolnego znaku towarowego
gwarancyjnego. Zgodnie z art. 28 Dyrektywy, panstwa cztonkowskie moga przewidzie¢
mozliwos$¢ rejestracji znakow gwarancyjnych lub znakoéw certyfikujacych. Nowelizacja
przewiduje mozliwo$¢ rejestracji przez Urzad Patentowy RP znakoéw gwarancyjnych.
Pomimo, iz nie jest to instytucja zbyt czesto wykorzystywana w praktyce, konieczne
jest zapewnienie takich mozliwosci podmiotom uprawnionym. Ewentualny brak
mozliwosci rejestracji znakéw towarowych gwarancyjnych wymusitby na podmiotach
zainteresowanych tg formg ochrony dokonywanie zgloszen w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej. Oznaczaloby to stworzenie sytuacji
szczegblnie niekorzystnej dla potencjalnych zglaszajacych, ktorzy w zamierzeniu
korzystaliby ze znaku gwarancyjnego wytacznie na terytorium RP. Umozliwienie

zgloszenia znakow towarowych gwarancyjnych przed Urzedem Patentowym RP



wptynie na zmniejszenie kosztow ponoszonych przez przedsigbiorcow, z uwagi na fakt,
ze koszty dokonania zgloszenia unijnego znaku certyfikujacego w Urzedzie Unii

Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej wynosza obecnie 1500 euro.

Art. 27 lit. b) Dyrektywy wprost wskazuje, ze organizacja jest ,,wlascicielem znaku”,
ktory pozwala odréznia¢ towary lub ustugi jej cztonkow. W zwigzku z tym za zgodne
Ztym rozwigzaniem nalezy uzna¢ propozycj¢ zawartg w art. 136 ust. 1 projektu.
Zgodnie ze zdaniem pierwszym tego przepisu, organizacja i osoba prawna moga by¢
podmiotem uprawnionym dokonujacym zgloszenia znaku towarowego, jednak zgodnie
ze zdaniem drugim, znak towarowy stuzy do odrdézniania towarow wylacznie cztonkow
podmiotu uprawnionego. Jednocze$nie wskazanie w tym przepisie ,,080b prawnych
dziatajacych na podstawie prawa publicznego” umozliwi utrzymanie ochrony na znaki
towarowe i uzyskanie praw ochronnych na wspolne znaki towarowe gwarancyjne w

szczegblnosci przez jednostki samorzadu terytorialnego i ich zwiazki.

Przepis art. 1362 ust. 1 p.w.p. stanowi implementacje art. 27 lit. b) oraz art. 28 ust. 2
Dyrektywy, ktore odpowiednio definiujg znak towarowy gwarancyjny oraz wskazuja,
jakie podmioty moga dokonaé zgloszenia tej kategorii znakow towarowych. Natomiast
przepis art. 1362 ust. 2 oraz art. 136 p.w.p. jest implementacjg art. 28 Dyrektywy.
Przedmiotowy przepis pozwala — w drodze wyjatku od ogdlnej zasady — na rejestracje
jako znakow towarowych oznaczen, ktére moga stuzy¢ w obrocie handlowym do
wskazania pochodzenia geograficznego towarow 1 ustug oraz okresla podstawy

odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Implementacj¢ art. 35 Dyrektywy ustanawiajacego dodatkowe podstawy stwierdzenia
wygasnigcia zarOwno dla  wspdlnych znakéw towarowych, jak 1 znakow
gwarancyjnych, stanowi znowelizowany art. 169 ust. 1 pkt 5-7 p.w.p., za$
znowelizowany art. 165 ust. 4 p.w.p. implementuje art. 36 Dyrektywy, ktory z kolei

reguluje dodatkowe przestanki uniewaznienia dla tego rodzaju znakow towarowych.

Kolejne zmiany, zawarte w art. 1 pkt 10-13, wynikaja z koniecznosci uwzglgdnienia
wprowadzonego znaku towarowego gwarancyjnego w zakresie przepisow regulujagcych
zgtoszenia znaku towarowego 1 rozpatrywania zgloszenia znaku towarowego oraz

odpowiedniego ujecia podstaw regulujacych znak towarowy gwarancyjny.

Projekt, w art. 1 pkt 14-22, przewiduje réwniez wprowadzenie zmian majacych na celu

takie  uksztaltowanie  postgpowania ~w  sprawach  znakéw  towarowych



miedzynarodowych, ktore byloby zgodne z przepisami Protokolu i Porozumienia
Madryckiego, a jednoczes$nie umozliwiato szybsze 1 bardziej uproszczone procedowanie
znakow towarowych miedzynarodowych z uwzglednieniem sygnalizowanych wyzej
nowych podstaw odmowy ex officio znakow towarowych. Co istotne, zgodnie z art. 1
Dyrektywy, dyrektywa ma zastosowanie do kazdego znaku towarowego, ktory jest
zglaszany w panstwie cztonkowskim lub w Urzedzie Wtasno$ci Intelektualnej Panstw
Beneluksu lub ktérego rejestracja migdzynarodowa ma skutek w panstwie
cztonkowskim. Konieczne bylo dostosowanie wprowadzonych wcze$niej zasad
rozpoznawania sprzeciwow, o ktorych mowa w art. 152% pw.p., do regulacji
wynikajacych z Porozumienia i Protokotu m.in. okreslajacych terminy na podjgcie
poszczegolnych czynno$ci w procesie uznawania ochrony mi¢dzynarodowych znakow
towarowych. Zmiana art. 152 p.w.p. umozliwia ogtoszenie informacji o wyznaczeniu
rejestracji migdzynarodowej na terytorium Polski niezwtocznie po otrzymaniu tej
informacji z Biura Migdzynarodowego. Tym samym mozliwe jest rownolegle
przestanie notyfikacji o badanych ex officio przeszkodach bezwzglednych do udzielenia
prawa ochronnego, jak i notyfikacji o wniesionym sprzeciwie do zgloszenia, z uwagi na
wczesniejsza publikacje znaku 1 rozpoczgcie biegu terminu na wniesienie sprzeciwu
przez osoby trzecie. Takie rozwigzanie jest wymuszone przez przepisy
mig¢dzynarodowe, gdzie urzad krajowy wyznaczonego panstwa jest obowigzany w ciggu
12 miesigcy powiadomi¢ Biuro Miedzynarodowe o przeszkodach do udzielenia
ochrony. Dotychczasowa regulacja krajowa, dopuszczajaca publikacje znaku dopiero po
prawomocnym zakonczeniu postgpowania w sprawie przeszkoéd bezwzglednych do
udzielenia prawa ochronnego, uniemozliwiala zachowanie 12-miesigcznego terminu na
notyfikacje informacji o wplynigciu sprzeciwu, w przypadku gdy nadal toczyla sig¢
procedura odwotawcza, co do przeszkod bezwzglednych, a wigc znak nie mogt
podlegaé publikacji. Dlatego tez konieczna byta zmiana art. 1522 p.w.p., art. 1523 p.w.p.
i art. 152% p.w.p. oraz, w konsekwencji zmiane art. 152%° p.w.p. i uchylenie art. 152°
p.w.p. Decyzje administracyjne beda doreczane bezposrednio uprawnionemu (art. 1525
p.w.p.), do tej pory Urzad zobowigzany byl oczekiwa¢ na doreczenie korespondencji
uprawnionemu przez Biuro Miedzynarodowe, co wigzato si¢ zarowno z utrudnionym
ustalaniem daty dorgczenia decyzji administracyjnych, jak rowniez wydluzeniem
postepowania. Dorgczenie decyzji bezposrednio uprawnionemu rozwigzuje te

problemy. Biuro Migdzynarodowe bedzie informowane jedynie o prawomocnych



decyzjach wydanych w sprawie znaku towarowego (art. 1525 p.w.p, art. 152 p.w.p,
oraz art. 152'* p.w.p.). W tym kontekscie charakter porzadkujacy ma réwniez zmiana
art. 233! p.w.p. (art. 1 pkt 41 projektu).

Natomiast zmiana zaproponowana w art. 152%° p.w.p. stanowi implementacje art. 16
ust. 3 Dyrektywy. Wskazany przepis precyzuje od kiedy biegnie termin na rozpoczecie
uzywania mi¢dzynarodowego znaku towarowego, o ktorym mowa w art. 169 ust. 1
pkt 1 p.w.p. (art. 1 pkt 22 projektu). Jednoczesnie sytuacja przewidziana w art. 16 ust. 3
Dyrektywy, w zakresie liczenia terminu od dnia, w ktérym sprzeciw wycofano, bieg
terminu zaczyna si¢ w dniu uprawomocnienia si¢ decyzji w sprawie umorzenia
postgpowania z powodu cofnigcia sprzeciwu, w zwigzku z czym regulacje t¢ wdraza

projektowany art. 152%° ust. 2 pkt 3 projektu.

W zwigzku z art. 43 ust. 2 Dyrektywy, nalezy rowniez dokona¢ odpowiedniej zmiany
art. 15217 ust. 1 poprzez wyrazne wskazanie na mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu przez
osob¢ uprawniong do wykonywania praw wynikajacych z chronionej nazwy

pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego (art. 1 pkt 23 projektu).

Zmiana art. 152?22 ysuwa btad natury legislacyjnej. Wnioski o ponowne rozpatrzenie
sprawy rozpoznawane s3 w trybie administracyjnym. Z natury rzeczy wigc nie powinny
by¢ rozpatrywane przez kolegia orzekajace w trybie spornym. Kolegia te rozpoznaja

sprawy w trybie spornym w pierwszej instancji (art. 1 pkt 24 projektu).

Zmiana art. 152% (art. 1 pkt 25 projektu) wynika ze zmiany sposobu rozstrzygania co
do kosztéow postgpowania w postgpowaniach w sprawie sprzeciwu. Wynika to
z potrzeby praktyki — z jednej strony stosuje si¢ do kosztdow w tym postgpowaniu
zasady ogolne uregulowane w Kodeksie postegpowania cywilnego z tym zastrzezeniem,
ze wprowadza sie szczegdlng zasade dot. zniesienia kosztow pomigdzy stronami
w przypadku umorzenia postgpowania. Oznacza to, ze zadna ze stron nie zwraca
kosztow postgpowania drugiej, a wiec strony pozostaja przy kosztach poniesionych
w zwigzku ze swoim udzialem w sprawie. Celem tej regulacji jest ochrona stron
postepowania, w szczegdlnosci zglaszajacego przed naduzyciami ze strony

WNOoSZ3cego.

Projekt przewiduje wprowadzenie zmiany w zakresie trybu przedtuzania praw
ochronnych na znaki towarowe (art. 1 pkt 26 projektu). Obecnie przedtuzenie prawa

ochronnego na znak towarowy wymaga ztozenia pisemnego wniosku i wydania decyz;ji.



Zgodnie z proponowang zmiang dla przedtuzenia prawa ochronnego na znak towarowy
wystarczajace bedzie wniesienie, przez uprawnionego lub osobe ustawowo lub
umownie upowazniong, oplaty za kolejny okres ochrony. Wskazana zmiana
implementuje art. 49 wust. 1 Dyrektywy. Ponadto Urzad bedzie informowat
uprawnionych z praw wytacznych o zblizajacym si¢ terminie uiszczenia oplaty

za kolejny okres ochrony.

Nowelizacja art. 156 ust. 1 p.w.p. stanowi peilng implementacj¢ art. 14 Dyrektywy
(art. 1 pkt 27 projektu). Jednocze$nie propozycja zmiany brzmienia art. 157 p.w.p.
wynika z konieczno$ci implementacji art. 18 Dyrektywy. Projekt zaklada takze
wykreslenie art. 158 p.w.p., co z kolei wigze si¢ z brzmieniem art. 10 ust. 3 lit. d

Dyrektywy (art. 1 pkt 28 i 29 projektu).

Zmiana art. 161 ust. 1 p.w.p. stanowi dostosowanie do art. 13 Dyrektywy. Zgodnie
z proponowanym zapisem w przypadku dokonania zgloszenia lub uzyskania prawa
ochronnego na znak towarowy przez agenta lub przedstawiciela osoby uprawnionej do
prawa ochronnego na znak towarowy, uprawniony, jezeli agent lub przedstawiciel
dziatat bez jego zgody i nie uzasadni swojego dzialania, bedzie mogt zada¢ umorzenia
postepowania lub uniewaznienia prawa ochronnego na ten znak towarowy, a takze
udzielenia mu prawa ochronnego lub przeniesienia na niego juz udzielonego prawa.
Uprawniony bedzie mogt zadac takze zakazania uzywania tego znaku przez agenta lub
przedstawiciela (art. 1 pkt 30 projektu).

Nowelizacja art. 162 p.w.p. uwzglednia brzmienie art. 22 Dyrektywy. Przepis ten
wyraznie stanowi, iz prawo ochronne moze by¢ przeniesione w stosunku do niektdrych
towarow, dla ktorych prawo jest udzielone i1 rezygnuje z istniejacych dotychczas
ograniczen zwigzanych z przeniesieniem prawa ochronnego w cze$ci (art. 1 pkt 31
projektu). Koresponduje z tym rozwigzanie wprowadzane w art. 1621 stanowigce
implementacj¢ art. 41 Dyrektywy, regulujacym mozliwo$¢ podziatu zgloszen
I rejestracji na wniosek uprawnionego (art. 1 pkt 32 projektu). Obecnie przepis ten
dopuszcza mozliwo$¢ podzialu prawa w toku postepowania o uniewaznienie prawa

ochronnego na znak towarowy.

Zmiana art. 163 p.w.p. ma na celu dostosowanie polskich przepisow do art. 25
Dyrektywy (art. 1 pkt 33 projektu). Zgodnie z proponowanym zapisem licencjobiorca,

oile umowa licencyjna nie bedzie stanowita inaczej, bedzie moght za zgoda



uprawnionego, wystgpi¢ z powodztwem 0 naruszenie prawa ochronnego na znak
towarowy. Licencjobiorca wylaczny bedzie mogt wystapi¢ z powddztwem rdwniez
wtedy, gdy uprawniony z prawa ochronnego, pomimo wezwania, w stosownym
terminie, nie wystapi z powodztwem. Licencjobiorca, w celu uzyskania odszkodowania
za poniesiong szkode, bedzie moglt rowniez przystapi¢ do postgpowania o naruszenie

prawa ochronnego na znak towarowy.

Art. 164, w brzmieniu po zmianie, przy uwzglednieniu zmian zawartych w art. 169
W odniesieniu do wygasnigcia prawa ochronnego, ma stanowi¢ implementacje art. 45
Dyrektywy, w szczego6lnos$ci ust. 3 w zakresie, w jakim Dyrektywa nakazuje realizacje
uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy we wskazanych przypadkach
(art. 1 pkt 34 projektu).

Nowelizowany art. 165 p.w.p. uwzglednia art. 36 Dyrektywy i przewiduje, ze Urzad
odmawia uniewaznienia prawa ochronnego na wspdlny znak towarowy, gdy po zmianie
przez uprawnionego regulaminu znak ten nie jest sprzeczny z porzadkiem publicznym
i dobrymi obyczajami oraz wyeliminowane zostato ryzyko wprowadzenia odbiorcy
w blad co do charakteru lub znaczenia znaku towarowego, a w szczegdlnosci ryzyka

uznania znaku za co$ innego niz wspolny znak. (art. 1 pkt 35 projektu).

Proponowane zmiany w art. 166 stanowig odzwierciedlenie art. 46 Dyrektywy, z tym ze
art. 46 ust. 1 Dyrektywy zawiera jeszcze istotne sformutowanie odnoszace si¢ do
zakresu towarow lub ushug, dla ktorych zostal zarejestrowany wczesniejszy znak
towarowy i w odniesieniu do ktorych nalezy wykazaé jego rzeczywiste uzywanie: ,,i
czym uzasadnia swoj wniosek” — stad potrzeba odpowiedniego uzupetnienia ust. 1.
Sugerowana zamiana terminu ,wniosek” na ,zadanie” w ust. 1 ma na celu
wyeliminowanie watpliwosci odnos$nie tego, czy zarzut nieuzywania podniesiony
W postepowaniu o0 uniewaznienie musi przybra¢ posta¢ odrgbnego wniosku. Nadto
brzmienie ust. 7 jest skorelowane z brzmieniem art. 46 ust. 5 Dyrektywy nakazujacym
stosowanie do znakoéw towarowych UE zasad oceny rzeczywistego uzywania w oparciu
o stosowne przepisy rozporzadzenia 2017/1001, ktére w tym przepisie zostalo wskazane

wprost (art. 1 pkt 36).

Zmiany zaproponowane w art. 1 pkt 37 i 38 projektu precyzuja przestanki, kiedy nie
jest mozliwe uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy. Stosownie do art. 8

Dyrektywy, wykluczone bedzie wystgpienie z wnioskiem o uniewaznienie prawa



ochronnego na znak towarowy, jezeli w dacie pierwszenstwa podzniejszego znaku

towarowego wczesniejszy znak:

— nie uzyskal jeszcze odrozniajacego charakteru,

— nie uzyskal wystarczajaco odrézniajacego charakteru, aby mozliwe bylo
stwierdzenie podobienstwa wprowadzenia w btad,

—  nie uzyskat jeszcze renomy.

Prawo ochronne na znak towarowy nie bedzie moglo by¢ uniewaznione na tej
podstawie, ze znak jest podobny do wczesniejszego znaku towarowego, jezeli przed
ztozeniem wniosku zostato wszczete postgpowanie o uniewaznienie prawa ochronnego
na wczesniejszy znak towarowy. W takim przypadku, wniosek o uniewaznienie bedzie
moégl by¢ rozpoznany dopiero po uprawomocnieniu si¢ decyzji w sprawie
uniewaznienia prawa ochronnego na wczesniejszy znak towarowy. Natomiast zmiana
art. 172 p.w.p. stanowi transpozycj¢ art. 47 Dyrektywy. Zgodnie z projektowanym
zapisem, w przypadku uwzglednienia wniosku o stwierdzenie wygasnigcia prawa
ochronnego na znak towarowy, Urzad stwierdzi wygasnigcie z dniem ztozenia wniosku
przez osobe uprawniong. Na wniosek strony Urzad potwierdzi w decyzji, ze prawo
ochronne na znak towarowy wygasto w dniu, w ktorym nastgpito zdarzenie z ktorym

ustawa wigze skutek wygasnigcia prawa ochronnego (art. 1 pkt 39 projektu).

Proponowany art. 172' p.w.p. (art. 1 pkt 39 projektu) stanowi implementacje art. 6
Dyrektywy przewidujacy szczegotowa regulacje w sytuacji, gdy przedmiotem wniosku
o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasni¢cia prawa ochronnego jest znak towarowy,
na podstawie ktorego zastrzezone jest starszenstwo znaku towarowego Unii

Europejskiej.

Projekt nowelizuje rowniez art. 224 i art. 2411 p.w.p. poprzez dodanie ust. 17,
okreslajacego forme przesylanych przez Urzad zawiadomien o istnieniu identycznych
lub podobnych znakéw z wczeéniejszym pierwszenstwem (art. 1461 ust. 6 p.w.p.),
informacji o zblizajacym si¢ terminie uiszczenia oplaty za kolejny okres ochrony
W odniesieniu do znaku towarowego, a takze mozliwo$¢ udzielenia, na wniosek
uprawnionego, informacji o zgtoszonym wynalazku, produkcie leczniczym i produkcie
ochrony roslin, wzorze uzytkowym, wzorze przemystowym, oznaczeniu geograficznym
1 topografii uktadow scalonych. Wskazane informacje i zawiadomienia nie beda

wymagatly podpisu osoby, ktoéra je przygotowata. Projekt wprowadza réwniez zasade, iz
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zgloszen w postaci elektronicznej nalezy dokonywaé¢ za pomocg systemu
teleinformatycznego przy uzyciu formularzy wskazanych w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Urzedu. Zgloszenia te powinny by¢ przygotowane
w formatach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o0 informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujagcych zadania publiczne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 570, z p6zn. zm.). Obecnie kwestie te reguluje § 18 ust. 2 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Uregulowanie w ustawie
szczegbtowych warunkow technicznych dokonywania zgloszen i prowadzenia
korespondencji w postaci elektronicznej pozwoli na rezygnacje z wydawania

rozporzadzenia wykonawczego w tej sprawie (art. 1 pkt 42 projektu).

W art. 261 usuwa si¢ blad legislacyjny poprzez dodanie do zadan Urz¢du Patentowego
rozpatrywanie sprzeciwéw w zakresie okreSlonym ustawa (art. 1 pkt 43 projektu).
Natomiast zmiana proponowana w art. 264 ust. 1 stanowi konsekwencj¢ uwzglednienia

w zadaniach Urzgdu Patentowego rozpatrywania sprzeciwow (art. 1 pkt 44 projektu).

Istotnej zmianie ulega rowniez art. 296 p.w.p. Proponowane zmiany wynikaja
z konieczno$ci implementacji Dyrektywy. Art. 296 ust. 1b p.w.p. wdraza art. 11
Dyrektywy, a proponowany art. 296 ust. 1c p.w.p. art. 12 Dyrektywy, ktory reguluje
kwesti¢ reprodukcji znaku towarowego w stownikach, encyklopediach lub podobnych
zbiorach. Art. 296 ust. 1d, le, 2a i 2b p.w.p. przenosza do polskiego porzadku prawnego
regulacje zawarte w art. 10 ust. 3 i 4 Dyrektywy. Z kolei proponowany art. 296 ust. 31
p.w.p. implementuje art. 17 Dyrektywy. Przepis ten ogranicza mozliwo$¢ wystapienia
Z powddztwem o naruszenie znaku towarowego do przypadkéw, gdy w dacie
wniesienia powddztwa nie istniala mozliwo$¢ stwierdzenia wygasnigcia prawa
ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieuzywania (art. 1 pkt 82 projektu).
W efekcie znowelizowane przepisy art. 296 p.w.p. stanowig implementacje
nastepujacych przepisow Dyrektywy 2015/2436:
1) art. 11 ww. Dyrektywy regulujacego w sposob jednolity we wszystkich krajach
czlonkowskich prawo zakazywania czynnosci przygotowawczych zwigzanych

Z uzyciem opakowania lub innych srodkow;
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2) art. 12 ww. Dyrektywy dotyczacego zakazu reprodukcji zarejestrowanych znakoéw
towarowych stownikach, encyklopediach lub innych podobnych zbiorach
informacji;

3) art. 10 ust. 4 ww. Dyrektywy regulujacego kwesti¢ zajgcia towarow oznaczonych
znakiem podrabianym bedacych w tranzycie;

4) art. 10 ust. 3 ww. Dyrektywy wprowadzajgcego m.in. przestanke uzywania dla
celow odrozniania towardw lub ustug jako przestanke naruszenia prawa z rejestracji
znaku towarowego;

5) art. 18 ww. Dyrektywy regulujacego kwesti¢ ochrony praw witasciciela pozniej
zarejestrowanego znaku towarowego jako zarzut w postepowaniu w sprawie

naruszenia.

Przepis art. 296 ust. 1f natomiast stanowi odzwierciedlenie pkt 25 preambuly ww.
Dyrektywy dotyczacego kwestii ograniczenia prawa z rejestracji znaku towarowego w
zwigzku z identyczno$cig lub podobienstwem do mig¢dzynarodowej niezastrzezonej

nazwy aktywnego sktadnika lekéw (INN).

Zaproponowane brzmienie art. 296 ust. 2 pkt 3 uwzglednia prawidtowe
implementowanie art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 Dyrektywy PE i Rady 2008/95/WE
(Dyrektywa), gdzie w wersji polskiej znajduja si¢ odpowiednio przestanki ,,bez
wlasciwego powodu” 1 ,,bez uzasadnionego powodu”, podczas gdy w wersji angielskiej
w obydwu przypadkach jest tozsame sformutowanie ,,without due cause”. Nowelizacja
p.w.p. z dnia 11 wrze$nia 2016 r. wprowadzono do art. 132 ust. 1 pkt 4 sformutowanie
,»bez uzasadnionej przyczyny”, co realizuje w sposob odpowiedni postanowienia art. 4
ust. 4 lit. a Dyrektywy. Natomiast art. 296 ust. 2 pkt 3, realizujacy art. 5 ust. 2
Dyrektywy, nie zawiera takiej przestanki. Zmiana wynika z potrzeby zachowania
spojnosci 1 tozsamos$ci rozwigzan przyjetych w p.w.p. i Dyrektywie w zakresie nie
udzielania prawa ochronnego, regulowanego w art. 132! pw.p. i roszczen

przystugujacych z tego tytutu, uregulowanych w art. 296 p.w.p.

W odniesieniu do ,znaku towarowego, na ktory udzielono prawa ochronnego
Z wezesniejszym pierwszenstwem”, nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z art. 147 p.w.p.
Urzad Patentowy RP wydaje decyzje o udzieleniu prawa ochronnego na znak
towarowy, jesli zostaly spelnione okreslone w ustawie warunki. W przypadku znakow

towarowych Urzad sprawdza nie tylko kwestie formalnoprawne, jak w przypadku
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np. wzorow przemystowych (gdzie ustawodawca postuguje si¢ wlasnie pojeciem prawa
z rejestracji), ale bada rowniez przestanki merytoryczne w zwigzku z tym, prawo to nie
ma charakteru stricte rejestracyjnego. W zwiazku z tym, to sformutowanie jest
trafniejsze 1 bardziej uzasadnione niz uprzednio stosowane ,zarejestrowany znak

towarowy”.

Nowelizacja art. 296 ust. 3 p.w.p. wynika z potrzeby uwzglednienia w polskim
porzadku prawnym wyroku Trybunatu z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15
(EU:C:2016:528). W wyroku tym stwierdzono, ze art. 11 zdanie 3 Dyrektywy
2004/48/WE, nalezy interpretowal w ten sposob, ze zakresem pojecia posrednika,
z ustug ktorego korzysta osoba trzecia do naruszenia prawa wilasno$ci intelektualne;j,
objety jest m.in. dzierzawca hal targowych, ktory poddzierzawia usytuowane w tych
halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlujagcym, sposrod ktérych
to podmiotow niektére wykorzystuja swe miejsce do sprzedazy towaréw bedacych
podrébkami towarow markowych. Trybunat przesadzit réwniez, ze warunki, ktorym
podlega nakaz skierowany wobec ww. posrednika, sa identyczne z warunkami
odnoszacymi si¢ do nakazow, ktore moga by¢ skierowane do posrednikow na rynku
elektronicznym Online. Z uwagi na to, ze obecnie obowigzujgce brzmienie art. 296
ust. 3 p.w.p. nie zapewnia ochrony w tak szerokim zakresie konieczna jest nowelizacja.
Proponowany zapis przewiduje mozliwo$¢ wystgpienia z roszczeniami nie tylko
przeciwko osobie, ktéra wprowadza do obrotu oznaczone juz znakiem towary, ktore nie
pochodza od uprawnionego podmiotu, ale rowniez przeciwko osobie, z ustug ktorego

korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego (art. 1 pkt 45 projektu).

Nowelizacja art. 305 (art. 1 pkt 46 projektu) ma na celu usunigcie watpliwosci, ze
przedmiotem ochrony w przypadku przestepstw, o ktorych mowa w tym przepisie,
objete sa rowniez znaki towarowe UE. Zagadnienie to wywotuje liczne watpliwosci,
przy czym nie ma racjonalnych przyczyn, dla ktorych nalezaloby w rézny sposob
regulowa¢ sytuacje znakow towarowych i znakow towarowych UE w tym zakresie.
W szczegolnosci  jest to uzasadnione celem niniejszego projektu i celem
implementowanej dyrektywy, zgodnie z ktorymi jest zapewnienie spojnosci rozwigzan
w odniesieniu do krajowych znakéw towarowych i1 znakéw towarowych Unii

Europejskiej.
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V. Przepisy przejsciowe i koncowe

Zgodnie z projektowanymi przepisami przejsciowymi, w zakresie skutkow w prawie
administracyjnym do praw ochronnych na znaki towarowe, objete ochrong przed dniem

wejscia w zycie ustawy, tj. 14 stycznia 2019 r., stosuje si¢ przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z art. 2 projektowanej ustawy, przepisy w brzmieniu wprowadzonym niniejszg
ustawg beda stosowane do trybu postgpowania (procedury) przed Urzegdem Patentowym
RP. Jednoczesnie zgodnie z zasadami ogdlnymi i w szczego6lnosci zasadg ochrony praw
nabytych, w odniesieniu do przepisOw prawa materialnego — w zakresie przestanek
bezwzglednych i wzglednych stosowane begda przepisy wiasciwe w dniu dokonania
zgloszenia znaku towarowego, w celu uniknigcia mozliwosci, Ze istniejacy w obrocie
znak towarowy moze zosta¢ uniewazniony lub zakwestionowany na podstawie nowych
przepiséw i przestanek, ktore nie istnialy w momencie dokonywania zgloszenia znaku
towarowego. Natomiast do zakresu prawa ochronnego udzielonego na mocy dotychczas
obowigzujacych przepisOw stosuje si¢ przepisy w brzmieniu wprowadzonym niniejszg
ustawa jako przepisy wzgledniejsze dla uprawnionych, co jest zgodne z celami

I zalozeniami Dyrektywy.

Jednoczesnie do oceny stosunkéw cywilnoprawnych, wynikajacych z niniejszej ustawy,
ktore powstaly przed dniem wejScia w Zycie niniejszej ustawy, stosuje si¢ przepisy
dotychczasowe, chyba ze skutki prawne tych stosunkow wystapity po dniu wejscia
w zycie ustawy. Takie rozwigzanie jest konieczne z uwagi na prawidlowe wdrozenie
Dyrektywy, w szczegdlnosci umozliwienie uprawnionym kierowania roszczen wobec
naruszycieli 1 innych wskazanych podmiotéw, w zalezno$ci od daty wystapienia skutku
prawnego, a nie daty powstania stosunku prawnego, bedacego podstawa relacji

(art. 3 projektu).

Z uwagi na zmiany wprowadzane w zakresie regulacji w przedmiocie znakow
towarowych  gwarancyjnych, konieczne jest wskazanie relacji pomigdzy
dotychczasowymi wspolnymi znakami towarowymi gwarancyjnymi a nowo
wprowadzanymi znakami gwarancyjnymi. Z uwagi na ich podobienstwo, mozliwe jest
rozwigzanie polegajace na przeksztalceniu wspoOlnych znakéw towarowych
gwarancyjnych w znaki towarowe gwarancyjne, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze
Z uwagi na roznice, w szczegolnosci wyrazajace si¢ w wymaganiach co do regulaminu

uzywania znaku, konieczne jest wskazanie, ze zglaszajacy jest zobowigzany do
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uzupehnienia dokumentacji przez dolgczenie tego regulaminu. Jednoczesnie, w celu
zachowania pewnos$ci obrotu prawnego, po bezskutecznym uptywie terminu 3 miesi¢cy,

Urzad Patentowy umarza postgpowanie (art. 4 i 5 projektu).

Ustawa wejdzie w zycie w dniem 14 stycznia 2019 r., co wprost wynika z terminu

wskazanego w art. 54 Dyrektywy.

Projekt zmiany ustawy nie zawiera przepisow okreslajagcych warunki wykonywania
dziatalno$ci gospodarczej, w zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$ci stosowania
przepisow uchwaty nr 20 Rady Ministréw z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zalecen
ujednolicenia termindow wejscia  w  zycie niektorych aktow normatywnych

(M.P. poz. 205).

Projekt nie zawiera przepisow technicznych, w rozumieniu rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
W zwigzku z tym nie podlega notyfikacji, zgodnie z § 27 ust. 4 uchwaty nr 190 Rady

Ministréw z dnia 29 pazdziernika 2013 r. — Regulamin pracy Rady Ministrow.

Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu Data sporzadzenia

Projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo wlasnosci przemystowe;j 25.10.2018 r.
Ministerstwo wiodace i ministerstwa wspélpracujace ]
Ministerstwo Przedsigbiorczos$ci i Technologii — wiodace Zrodlo:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych — wspotpracujace Prawo UE

Ministerstwo Sprawiedliwo$ci — wspotpracujace
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r.
majagca na celu zblizenie ustawodawstw
Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu znakow towarowych (Dz. Urz. UE L 336
Michat Kulinski — Departament Innowacji, Wydziat Otoczenia Biznesu, | z 23.12.2015, str. 1, z p6zn. zm.)

tel.: 262-95-04

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Marcin Ociepa — Podsekretarz Stanu

Nr w wykazie prac
ucCi129

1. Jaki problem jest rozwigzywany?

Potrzeba dokonania niniejszej zmiany ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej podyktowana jest koniecznosciag
dostosowania obowigzujacych norm dotyczacych znakéow towarowych do standardow przyjetych w Unii Europejskie;j,
okreslonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz. Urz. UE L 336
2 23.12.2015, str. 1, z p6zn. zm.), a tym samym wyeliminowania norm niezgodnych z przepisami Dyrektywy.

2. Rekomendowane rozwiazanie, w tym planowane narzedzia interwencji, i oczekiwany efekt

Charakter proponowanych zmian wymaga ich ujgcia w formie przepisOw ustawy z uwagi na fakt, ze obejmuja one prawa
i obowigzki podmiotow zainteresowanych uzyskaniem ochrony lub podmiotéw uprawnionych, a takze dotychczasowe
regulacje w przedmiocie zglaszania i rozpatrywania zgltoszen znakdéw towarowych sa uregulowane w ustawie.

Zmiany przewidziane w projekcie maja na celu pelng implementacje przepisow Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r., majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych.

Celem dyrektywy jest zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich zaré6wno w odniesieniu do przepisOw prawa
materialnego, jak i przepisow prawa proceduralnego. Rozwigzania te zmierzaja do ujednolicenia podstawowych
przepisow w zakresie zglaszania znakow towarowych panstw cztonkowskich oraz znakow towarowych UE,
przewidzianych w rozporzadzeniu nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego. W odniesieniu do
procedur przewidzianych w prawie krajowym, dyrektywa uznaje za wystarczajace rozwiagzanie okreslenie ogo6lnych
zasad 1 pozostawienie panstwom cztonkowskim swobody ustanowienia bardziej szczegétowych przepisow. W zwigzku
z powyzszym projekt przewiduje wprowadzenie nastepujacych zmian do systemu ochrony znakéw towarowych:

e rezygnacja z obowigzku graficznego przedstawienia znaku towarowego, co jest zwigzane z unowocze$nieniem
instytucji znakéw towarowych i dopuszczenie w ten sposob niekonwencjonalnych znakow, jak np. znaki dzwickowe,
smakowe, wechowe;

o modyfikacja katalogu bezwzglednych i wzglednych podstaw odmowy udzielania praw ochronnych na znaki
towarowe;

o modyfikacja instytucji i zakresu ochrony znaku towarowego gwarancyjnego i wspdlnego znaku towarowego;

e rezygnacja z ograniczen przenoszenia prawa ochronnego, w szczegolnosci poprzez zrezygnowanie z ograniczenia, ze
towary, dla ktorych znak pozostaje zarejestrowany na rzecz zbywcy nie moga by¢ tego samego rodzaju, co towary,
w stosunku do ktorych nastepuje przeniesienie;

e modyfikacja zasad udzielania licencji i uprawnien licencjobiorcy, w szczegdlnosci w zakresie mozliwosci
dochodzenia przez niego roszczen z tytutu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy;

e modyfikacja roszczen cywilnoprawnych, jakie przystuguja uprawnionym z tytulu naruszenia prawa ochronnego na
znak towarowy.

Ponadto rozwigzania zawarte w projekcie przewiduja nowe korzysci dla przedsiebiorcéw dotyczace w szczegdlnoscei:

e odejscia od zasady przedluzania prawa ochronnego na znak towarowy na pisemny wniosek uprawnionego na rzecz
uiszczenia optaty w okre$lonym terminie, prowadzace do odformalizowania sposobu przedluzania ochrony znaku

towarowego, prowadzace do szybszego i1 sprawniejszego zalatwiania spraw w tym zakresie przez Urzad Patentowy
RP;




e wprowadzenie obowigzku informacyjnego Urzedu Patentowego RP w zakresie zblizajacego si¢ terminu uiszczenia
optlaty za dalszy okres ochrony znaku towarowego.

W efekcie w zakresie prawa krajowego i prawa UE w przedmiocie zglaszania i rozpatrywania zgloszen znakoéw

towarowych nastgpi zgodnos$¢ i osiagnigty zostanie cel dyrektywy, w szczegdlnosci system ochrony znakow towarowych

bedzie jasny, tatwo dostepny, zrozumiaty i obiektywny.

3. Jak problem zostal rozwigzany w innych krajach, w szczegélnosci krajach czlonkowskich OECD/UE?

Panstwa Czlonkowskie UE maja obowigzek implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436
Zdnia 16 grudnia 2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow
towarowych w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. (art. 54 ust. 1 dyrektywy). Z uwagi na powyzej wskazany termin, nie
ma jeszcze panstw Cztonkowskich, ktore dokonaly implementacji, wigc nie mozna wskaza¢ takich przyktadowych
rozwigzan.

4. Podmioty, na ktore oddzialuje projekt

Grupa Wielko$¢ Zrodto danych Oddziatywanie
Urzad Patentowy RP 1 - Usprawnienie i skrocenie
postepowania przed UP RP

poprzez ograniczenie badania
zgloszenia wylacznie do
bezwzglednych przyczyn
odmowy udzielenia ochrony;
przedhuzanie okresu
ochronnego na znaki towarowe
wylacznie w drodze uiszczenia
optaty, bez koniecznos$ci
wydawania decyzji
administracyjnej.

Twoérey i uprawnieni ok. 180 tys. podmiotéw | Dane statystyczne UP RP. Uproszczenie i zwigkszenie

Z praw wylacznych dostepnosci systemu zgloszen
znakow towarowych; spojnosé¢
w zakresie krajowego

| unijnego prawa; skrocenie

i odformalizowanie procedury
zwigzanej z przedtuzaniem
okresu ochronnego
dotyczacego znaku

towarowego.
Przedsigbiorcy ok. 2 mIn aktywnych Dane statystyczne MR i GUS Wsparcie dla
przedsiebiorcow przedsiebiorczosci poprzez
usprawnienie i skrocenie
postepowania przed UP RP

w zakresie dokonywania
zgloszen znakow towarowych;
jasne i fatwo dostepne
rozwigzania w zakresie
zastrzegania rozwigzan,
majacych fundamentalny
wplyw na odrdznianie
przedsigbiorcy od innych

przedsigbiorcow na rynku.
Podmioty dokonujace 25092 Dane statystyczne UP RP. Uproszczenie i zwigkszenie
zgloszen znakow dostepnosci systemu zgloszen
towarowych znakow towarowych; spojnosé

w zakresie krajowego
i unijnego prawa.

Podmioty dokonujace 9990 Dane statystyczne UP RP. Skrocenie i odformalizowanie
przedtuzenia prawa procedury zwigzanej
ochronnego na znaki Z przedtuzaniem okresu

ochronnego dotyczacego znaku




towarowe ‘ towarowego.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wynikow konsultacji

Projekt (jako projekt pod numerem UD311 w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrow) zostal przekazany do
konsultacji publicznych i uzgodnien miedzyresortowych w dn. 6 grudnia 2017 r. poprzez umieszczenie go na stronie
internetowej Rzadowego Centrum Legislacji. Do dnia 27 grudnia 2017 r. umozliwione zostato zglaszanie opinii na temat
projektu przez wszystkie zainteresowane podmioty. Konsultacje trwaty 21 dni.

W procesie konsultacji uwzglednieni zostali praktycy z dziedziny wlasnosci przemystowej, m.in. Polska Izba Rzecznikow
Patentowych, Stowarzyszenie Ochrony Wiasnosci Przemystowej, Zrzeszenie Rzecznikéw Patentowych, Stowarzyszenie
Polskich Wynalazcow i1 Racjonalizatoréw, jak rowniez inne podmioty, ktorych projektowane rozwigzania moga dotyczyc¢,
takie jak: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Zwigzek
Przedsigbiorcow 1 Pracodawcow, Naczelna Organizacja Techniczna, Zwigzek Rzemiosta Polskiego, Naczelna Rada
Adwokacka i Krajowa Izba Radcow Prawnych.

W trakcie konsultacji wptynety liczne uwagi o réznym charakterze, jednak wigkszo$¢ dotyczyto rozwigzan wykraczajacych
poza przepisy implementujgce dyrektywe.
W zwigzku z duzym zainteresowaniem i iloSciag przediozonych uwag zorganizowane zostaly dwie konferencje —

konferencja uzgodnieniowa w dniu 2 marca 2018 r. oraz konferencja odrebna z udzialem przedstawicieli podmiotow
przedstawiajacych stanowisko w ramach konsultacji publicznych w dniu 20 marca 2018 r.

6. Wplyw na sektor finanséw publicznych

(ceny state z 2017 r.) Skutki w okresie 10 lat od wej$cia w zycie zmian [mIn zi]

0| 1|2 |3 | 4|5]| 6| 7| 8] 9 |10 |Laczic(0-10)

Dochody ogéltem - - - - - - - - - - - -

budzet panstwa

JST

pozostate jednostki (oddzielnie)

Wydatki ogolem - - - - - - - - - - - -

budzet panstwa

JST

pozostate jednostki (oddzielnie)

Saldo ogolem - - - - - - - - - - - -

budzet panstwa

JST

pozostate jednostki (oddzielnie)

Zréodta finansowania -

Dodatkowe Projekt nie wywiera wptywu na sektor finansow publicznych, poniewaz przewidywane zmiany
informacje, w tym w zakresie przepisow prawa materialnego i przepisow prawa proceduralnego nie dotycza
wskazanie zrodet wysokosci optat wnoszonych z tytutu udzielonej ochrony lub przedtuzanego okresu ochrony

danych i przyjetych do | znaku towarowego.

obliczen zatozen Potencjalnym rezultatem realizacji obowigzku informowania o uplywajacym okresie
ochronnym na znak towarowy z wynikajacego z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2436 majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych
sie do znakow towarowych (art. 49 ust. 2) moze by¢ przede wszystkim wzrost liczby przedtuzen
ochrony znaku towarowego na kolejne 10-letnie okresy ochronny. Obecnie na skutek braku
uiszczenia oplaty za kolejny okres ochronny wygasa z mocy ustawy ok. 6 tys. praw wyltgcznych
na znaki towarowe. Jednoczesnie efektem zwickszenia liczby przedluzen bedzie znaczny
wzrost oplat za przedtuzenia praw wyltacznych, co przetozy si¢ na wzrost dochodéw do budzetu
panstwa.

Jednoczesnie odformalizowanie postgpowania w przedmiocie przedtuzania okresu ochrony
znaku towarowego moze przetozy¢ si¢ na zmniejszenie wydatkéw Urzedu Patentowego RP
z tytulu wydawanych w kazdej sprawie decyzji i tym samym zmniejszenie czasu zatatwiania
spraw z tego zakresu.




7. Wplyw na konkurencyjnos¢ gospodarki i przedsiebiorczos¢, w tym funkcjonowanie przedsiebiorcow oraz na
rodzing, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejscia w zycie zmian 0 1 2 3 5 10 Lacznie (0-10)
W ujeciu duze przedsiebiorstwa - - - - - - -
plenieziym sektor mikro-, matych - - - - - - -
(wmln zt, ceny | j grednich
state z ... 1) przedsigbiorstw
rodzina, obywatele - - - - - - -
oraz gospodarstwa
domowe, w tym osoby
Z niepelnosprawnoscia
i osoby starsze
W ujeciu duze przedsigbiorstwa | Korzys$ci wynikajace z usprawnienia i skrocenia postgpowania przed UP RP
niepieni¢znym w zakresie dokonywania zgloszen znakoéw towarowych; jasne i tatwo dostepne
rozwigzania w zakresie zastrzegania rozwigzan, majacych fundamentalny
wplyw na odréznianie przedsigbiorcy od innych przedsigbiorcow na rynku;
korzysci z uproszczenia i odformalizowanie przedtuzania prawa ochronnego
na znak towarowy bez wniosku, wylacznie po wniesieniu oplaty.
sektor mikro-, matych | Korzysci wynikajace z usprawnienia i skrocenia postegpowania przed UP RP
i $rednich w zakresie dokonywania zgloszen znakoéw towarowych; jasne i tatwo dostgpne
przedsigbiorstw rozwigzania w zakresie zastrzegania rozwigzan, majacych fundamentalny
wplyw na odréznianie przedsigbiorcy od innych przedsigbiorcow na rynku;
korzysci z uproszczenia i odformalizowanie przedtuzania prawa ochronnego
na znak towarowy bez wniosku, wytgcznie po wniesieniu opfaty.
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe, w tym osoby
z niepetnosprawnoscia
i osoby starsze
Niemierzalne Przedsigbiorcy Wprowadzone zmiany bgda miaty korzystny wpltyw na pewnos¢ w obrocie,
wzrost przedsigbiorczos$ci oraz konkurencyjnosci polskich przedsigbiorcow
w stosunku do przedsigbiorcoéw zagranicznych, w szczegodlnosci poprzez
uproszczenia w zakresie zglaszania znakéw towarowych, pozadane
w przypadku tworzenia rozpoznawalnej marki przedsicbiorstwa oraz
opracowywania  strategii  przedsiecbiorcy w  warunkach konkurencji
miedzynarodowe;.
Dodatkowe

informacje, w tym

wskazanie zrodet

danych i przyjetych do

obliczen zalozen

8. Zmiana obcigzen regulacyjnych (w tym obowiazkow informacyjnych) wynikajacych z projektu

nie dotyczy

Wprowadzane sg obcigzenia poza bezwzglednie
wymaganymi przez UE (szczegdty w odwroconej tabeli

zgodnosci).

L] tak
nie
(1 nie dotyczy

zmniejszenie liczby dokumentow

zmniejszenie liczby procedur

skrocenie czasu na zatatwienie sprawy

Clinne; ...

[] zwigkszenie liczby dokumentow

[ zwigkszenie liczby procedur

L] wydtuzenie czasu na zatatwienie sprawy
CJinne: ...
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Wprowadzane obcigzenia sg przystosowane do ich tak
elektronizacji. O nie

L1 nie dotyczy

Komentarz:

W odniesieniu do optaty za kolejne okresy ochronne na znaki towarowe rezygnuje si¢ z konieczno$ci skladania
wnioskOw przez uprawnionych, a wystarczajacg czynno$cia do uzyskania takiego przedtuzenia ochrony jest uiszczenie
optaty.

Jednoczesnie rezultatem wprowadzenia obowigzku informacyjnego po stronie Urzedu Patentowego RP jest pomoc
uprawnionym z praw wylacznych na znaki towarowe, w szczegélnosci MSP w terminowym dokonywaniu oplat za
kolejne okresy ochronne, co z kolei uchroni ich przed:

— dodatkowymi kosztami, ktore musza ponosi¢ uprawnieni ponosi¢ w przypadku uchybienia terminowi optaty (optata
powiekszona o 30% oraz w przypadku znakow towarowych dodatkowo zwigkszenie optaty za wniosek o przedtuzenie
ochrony),

— wygasnigciem ochrony znaku towarowego, a tym samym koniecznoscia ponownego rozpoczecia procedury
zgloszeniowej, a co za tym idzie utrata daty pierwszenstwa do zgloszenia i zwickszonym ryzykiem wniesienia
sprzeciwu wobec zgloszonego znaku.

9. Wplyw na rynek pracy

Projektowana regulacja nie bedzie miata wptywu na rynek pracy.

10. Wplyw na pozostale obszary

[ $érodowisko naturalne 1 demografia informatyzacja
sytuacja i rozwoj regionalny [J mienie panstwowe L] zdrowie
[Jinne: ...

Wprowadzone ulatwienia w postaci przyjaznych i przejrzystych przepisow w zakresie ochrony
znakow towarowych beda mialy pozytywny wplyw na rozwoj przedsiebiorczos$ci poprzez
ulatwienie zgloszenia znaku towarowego, stuzacego odroznieniu na rynku jednego
przedsiebiorstwa od drugiego.

W zakresie informatyzacji projekt rezygnuje z koniecznosci sktadania wniosku o przedhuzenie

prawa ochronnego na znak towarowy, a przedtuzenie bgdzie nastgpowato jedynie na podstawie
uiszczonej optaty za kolejny rok ochrony

Omowienie wplywu

Ponadto projekt nie wywoluje wptywu na obronnos¢ panstwa.

11. Planowane wykonanie przepiséw aktu prawnego

Przewiduje si¢, ze ustawa wejdzie w zycie z dniem 14 stycznia 2019 r., ktory to termin wynika z art. 54 Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych si¢ do znakow towarowych.

12. W jaki sposéb i kiedy nastapi ewaluacja efektow projektu oraz jakie mierniki zostana zastosowane?

Ewaluacja efektow nastagpi po dwoch latach od wejscia w zycie projektowanej zmiany ustawy w ramach OSR ex post.
Bedzie si¢ ona koncentrowata przede wszystkim na dost¢pnosci zmienionego systemu ochrony znakow towarowych dla
przedsigbiorcow, a takze efekcie zmniejszenia liczby korespondencji pomiedzy zglaszajacym i uprawnionym a Urzedem
Patentowym w zwiazku z rezygnacja ze sktadania wniosku o przedtuzenie ochrony.

13. Zalaczniki (istotne dokumenty zZrodlowe, badania, analizy itp.)




RAPORT
Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH

PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY — PRAWO WLASNOSCI
PRZEMYSLOWEJ

1. Informacje ogdlne

Zgodnie z § 36 uchwaly nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. —
Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P. z 2016 r. poz. 1006) projekty zalozen projektow
ustaw, projekty ustaw lub projekty rozporzadzen przedstawia si¢ do konsultacji
publicznych, w tym konsultacji z organizacjami spotecznymi lub innymi zainteresowanymi
podmiotami albo instytucjami w celu przedstawienia ich stanowiska. Niniejszy dokument
stanowi wypetnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 51 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z
ktérym organ wnioskujacy sporzadza raport z konsultacji obejmujacy omowienie wynikow
przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania.

Projekt widniejacy w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministréw pod numerem UD311
zostal przekazany do konsultacji publicznych, uzgodnien miedzyresortowych i
opiniowania w dniu 6 grudnia 2017 r. poprzez umieszczenie go na stronie internetowej
Rzadowego Centrum Legislacji. Do dnia 27 grudnia 2017 r. umozliwione zostato
zglaszanie opinii na temat projektu przez wszystkie zainteresowane podmioty. Konsultacje
trwaty 21 dni.

Dodatkowo projekt zostat skierowany do podmiotdéw reprezentujacych przedsiebiorcow,
teoretykow i praktykow prawa wiasnos$ci intelektualne;.

2. Przebieg konsultacji
W ramach konsultacji publicznych projekt zostat przekazany nastgpujacym podmiotom:

Polska Izba Rzecznikow Patentowych,;

Stowarzyszenie Ochrony Wtasnosci Przemystowe;j;
Zrzeszenie Rzecznikow Patentowych;

Stowarzyszenie Polskich Wynalazcow i Racjonalizatorow;
Prezes Urzedu Patentowego RP,

a bk wnE

jak réwniez podmiotom, ktorych projektowane rozwigzania moga posrednio dotyczyc,
takim jak:

=

Konfederacja Lewiatan;

Pracodawcy RP;

Business Center Club;

Krajowa lzba Gospodarcza;

Zwiazek Przedsigbiorcéw i Pracodawcow;
Instytut Allerhanda;

Naczelna Organizacja Techniczna;
Zwiazek Rzemiosta Polskiego;

Naczelna Rada Adwokacka;

© oo Nk W



10. Krajowa Izba Radcow Prawnych;
11. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

3. Wyniki konsultacji publicznych

W  trakcie konsultacji wpltyngly liczne uwagi o réznym charakterze, zar6wno
merytoryczne, jak i redakcyjne, jednak wigkszo$¢ dotyczyla rozwigzan niezwigzanych z
przepisami implementujacymi dyrektywe, co jest spowodowane faktem, ze pierwotny
przedmiot konsultacji obejmowal przepisy nie tylko realizujace prawo UE, ale takze
przepisy wyltacznie krajowe dotyczace regulacji w zakresie m.in. patentow, wzoréw
uzytkowych 1 wzorow przemystowych.

W zwigzku z duzym zainteresowaniem projektem i wynikajaca z tego znaczng iloscig
przedtozonych uwag, zostaly zorganizowane dwie konferencje — konferencja
uzgodnieniowa w dniu 2 marca 2018 r. oraz konferencja odrgbna w dniu 20 marca 2018 r.
z udzialem przedstawicieli podmiotow, ktore przedstawity stanowisko w ramach
konsultacji publicznych.

W wyniku uwzglednienia uwag zgloszonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Rzadowe Centrum Legislacji 1 Kancelari¢ Prezesa Rady Ministrow, mialo miejsce
wyodrebnienie  przepisOw  stanowigcych implementacj¢ Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r., majgcej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych z
pierwotnego projektu ustawy jako nowego projektu zgloszonego do Wykazu prac
legislacyjnych Rady Ministréw pod numerem UC129.

Uwagi do projektu, w czesci realizujacej implementacje przepisow dyrektywy, zgtosili:
Prezes Urzedu Patentowego RP, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
Zwigzek Pracodawcow Branzy Internetowej IAB Polska, Konfederacja Lewiatan, Polska
Izba Rzecznikéw Patentowych, Stowarzyszenie Ochrony Wtasno$ci Przemystowej, prof.
Helena Zakowska-Henzler, prof. Ryszard Skubisz.

W dniu 20 marca 2018 r. odbyta si¢ konferencja uzgodnieniowa, na ktéra zaproszono
m.in. podmioty opiniujace, ktore zglosity uwagi do projektu. Po konferencji wskazano
dodatkowy, 7-dniowy termin na przekazanie dodatkowych uwag, jednak zadne uwagi nie
dotyczyty projektu implementujacego dyrektywe 2015/2436.

Uwagi zgloszone w ramach konsultacji publicznych i opiniowania zostaty uwzglgdnione
lub wyjasnione w znacznej czgsci, w pozostatej czeSci zostaly rozstrzygnigte przy
uwzglednieniu stanowisk prezentowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i
Prezesa Urzedu Patentowego RP. Zestawienie tabelaryczne uwag stanowi zalgcznik do
niniejszego Raportu.

4. Przedstawienie wynikoOw zasiggnigcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia
projektu z wilasciwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim
Bankiem Centralnym.



Projekt ustawy nie wymaga przedtozenia go wilasciwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania
konsultacji lub uzgodnienia.

. Wskazanie podmiotéw, ktore zglosity zainteresowanie pracami nad projektem w trybie
przepisoOw o dziatalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze wskazaniem
kolejnosci dokonania zgtoszen albo informacje o ich braku

Nie odnotowano zgloszen zainteresowanych podmiotow w trybie przepiséw ustawy z dnia

7 lipca 2005 r. o dziatalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 248).



Zestawienie uwag zgloszonych w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo wlasnos$ci przemystowej (UC129)

Warszawa, dn. 16 kwietnia 2018 r.

Lp. Przepis Podmiot zgtaszajacy Tres¢ uwagi Stanowisko MPIT
uwage
1. Art. 1 pkt 20) Polska Izba Rzecznikow | Uzycie sformutowania "moze sktada¢ si¢" (zamiast "moze Uwzgledniona.
Art. 120 ust. 2 p.w.p. Patentowych by¢") zapewnia zbiezno$¢ z brzmieniem art. 3 dyrektywy
2015/2436 , nie przesadzajac jednoczes$nie o mozliwosci (lub
jej braku) udzielenia prawa ochronnego np. na samodzielne
litery lub cyfry.
2. Art. 1 pkt 20) Stowarzyszenie Ochrony | Uzycie sformutowania ,, moze skiadaé sie” (zamiast ,,moze Uwzgledniona.
Art. 120 ust. 2 p.w.p. Whasnosci Przemystowej | by¢”) zapewnia zbiezno$¢ z brzmieniem art. 3 dyrektywy
2015/2436, nie przesadzajac jednoczes$nie o mozliwosci (lub
jej braku) udzielenia prawa ochronnego np. na samodzielne
litery lub cyfry.
3. Art. 1 pkt 20) Helena Zakowska- Wydaje si¢, ze jest to tylko pomytka, ale pomytka bardzo Uwzgledniona.
Art. 120 ust. 1-2 p.w.p. Henzler powazna:  zastgpienie  okreSlenia  ,przedsigbiorstwo”
okre§leniem ,,przedsigbiorca” jest niezgodne nie tylko z
ustalong rolg znakow towarowych, ale takze z Dyrektywa
2015/2436.
4, Art. 1 pkt 23) Helena Zakowska- Generalnie nie jest to optymalny sposoéb wdrazania Wyjasniona.
Art. 129" ust. 1 pkt 8) Henzler postanowien dyrektywy do krajowego porzadku prawnego, a | ,,8) zawiera element o wysokiej wartosci
p.w.p. poza tym ta zmiana nie stuzy jasno$ci przepisu, a w | symbolicznej, w  szczegolnosci o
konsekwencji i pewnosci prawa . Znacznie jasniejszy jest | charakterze religijnym, patriotycznym lub
przepis art. 129" pkt 8 obecnej wersji ustawy, w ktorym | kulturowym, ktorego uzywanie
wskazano przyktady znakow, ktorych rejestracja jest | obrazafoby uczucia religijne,
niedopuszczalna ze wzgledu na znaczenie wykorzystanych w | patriotyczne lub tradycje narodowg; ”;
nich symboli.
5. Art. 1 pkt 23) Polska Izba Rzecznikéw | Brzmienie projektowanego przepisu w peilni odpowiada Wyjasniona.

Art. 129" ust. 1 pkt 8)
p.w.p.

Patentowych

wprawdzie brzmieniu art. 4 ust. 3 lit. b) dyrektywy
2015/2436 (ktorego implementacja jest fakultatywna) ,
niemniej jednak dodanie proponowanego sformutowania
(ktoremu ww. przepis dyrektywy nie stoi na przeszkodzie, a

,,8) zawiera element o wysokiej wartosci
symbolicznej, ~w  szczegolnosci o
charakterze religijnym, patriotycznym lub
kulturowym, ktorego uzywanie
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ktore zaczerpnigte jest z obecnie obowigzujacej wersji
zmienianego przepisu) zapewnia wigksza pewnos$é dla

obrazatoby uczucia religijne,
patriotyczne lub tradycje narodowq, ”;

zglaszajacych 1 elastyczno§¢ w  podejéciu  Urzedu
Patentowego.
6. Art. 1 pkt 23) Stowarzyszenie Ochrony | Brzmienie projektowanego przepisu w petni odpowiada Wyjas$niona.
Art. 129" ust. 1 pkt 8) | Wiasnosci Przemystowej | wprawdzie brzmieniu art. 4 ust. 3 lit. b) dyrektywy | ..8) zawiera element o wysokiej wartosci
p.w.p. 2015/2436 (ktéorego implementacja jest fakultatywna), | symbolicznej, =~ w  szczegolnosci o
niemniej jednak dodanie proponowanego sformutowania | charakterze religijnym, patriotycznym lub
(ktéremu ww. przepis dyrektywy nie stoi na przeszkodzie, a | kulturowym, ktérego uzywanie
ktére zaczerpnig¢te jest z obecnie obowigzujacej wersji | obrazaloby uczucia religijne,
zmienianego przepisu) zapewnia wigksza pewno$¢ dla | patriotyczne lub tradycje narodowq;”;
zglaszajacych 1 elastycznos¢ w  podejsciu  Urzegdu
Patentowego.
7. Art. 1 pkt 23) Konfederacja Lewiatan | Zbedna zmiana dot. bezwzglednego zakazu rejestracji Wyjasniona.
Art. 129" ust. 1 pkt 8) znakow towarowych zawierajacych elementy o wartosci | ,,8) zawiera element o wysokiej wartosci
p.w.p. symbolicznej. symbolicznej, ~w  szczegdlnosci o
charakterze religijnym, patriotycznym lub
kulturowym, ktorego uzywanie
obrazatoby uczucia religijne,
patriotyczne lub tradycje narodowg, ”’;
8. Art. 1 pkt 23) Prof. Dr hab. Ryszard W ramach tego punktu Projektu, watpliwosci budzi tre§¢ Uwzgledniona.
Art. 129" ust. 1 pkt 8) Skubisz proponowanego art. 129' ust. 4. Nie ma bowiem
p.w.p. racjonalnego powodu, aby w treSci tej normy, obok
oznaczenia geograficznego, wyodrebnia¢ podkategorie
,,0znaczania geograficznego napoju spirytusowego”.
9. Art. 132" ust. 1 pkt 6) Konfederacja Lewiatan | Zmiana ,moze zakaza¢ uzywania” na bezwzgledne ,nie | Wyjasniona w porozumieniu z UP RP.
rejestruje si¢”, w zgodzie z dyrektywa.
10. Art. 1 pkt 26) Prof. Dr hab. Ryszard W postulowanej w Projekcie zmianie art. 136 ust. 1 ustawy | Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP

Art. 136 p.w.p.

Skubisz

wskazano — jako podmiot uprawniony do dokonania
zgloszenia znaku wspdlnego - wylacznie ,,organizacj¢ majaca
zdolno$¢ do nabywania praw i obowiazkow w swoim
imieniu, powolang do reprezentowania interesow
przedsigbiorcow”. Jak si¢ wydaje, taka formuta zawegza
jednak krag zgtaszajacych. W art. 29 ust. 2 dyrektywy
2015/2436 wskazano, po pierwsze, na , organizacje
wytworcow, producentow ustugodawcow lub handlowcow,
ktore na mocy regulujgcych je przepisow majq zdolnos¢ do
nabywania praw i obowigzkow w swoim imieniu, zawierania
umow lub dokonywania innych czynnosci prawnych oraz

RP i MSZ.
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pozywania i bycia pozywanymi” oraz, po drugie, na ,,osoby
prawne dzialajgce na podstawie przepisow prawa
publicznego”. Nalezaloby zatem uwzgledni¢ w regulacji
krajowej tre§¢ normy dyrektywy - tak, aby nie zawgzaé
kregu uprawnionych do dokonania zgloszenia znaku
wspolnego.

Niepelna jest roéwniez proponowana definicja znaku
wspoélnego. Ta definicja nie wskazuje bowiem na istote
uksztattowania ochrony tego typu znakow towarowych i ich
funkcje. Wspolny znak towarowy pozwala odrozni¢ towary
lub ustugi cztonkéw organizacji, ktéra jest uprawniona do
uzywania tego znaku, od towaréw lub ustug innych
podmiotow. Tres¢ definicji powinna by¢ uzupetniona o w/w
elementy.

Ponadto, w zwiazku z zaproponowana powyzej zmiang art.
136 ust. 1, nalezy réwniez dokona¢ zmiany w tresci art. 136
ust. 2 p.w.p.

W $wietle powyzszych uwag uzasadniona jest zmiana art.
136 w sposdb nastepujacy:

Art. 136 otrzymuje brzmienie:

,Art.  136. 1. Organizacja wytworcow, producentow,
ustugodawcow lub  handlowcow majgca zdolnosé¢ do
nabywania praw i obowigzkéow w swoim imieniu, zawierania
umow lub dokonywania innych czynnosci prawnych oraz
pozywania i bycia pozywanymi, jak rowniez oSoby prawne
dzialajgce na podstawie przepisow prawa publicznego, mogg
uzyska¢ prawo ochronne na wspolny znak towarowy
przeznaczony do odrozniania towarow lub ustug czlionkow
organizacji lub innego podmiotu uprawnionego do
wspolnego znaku towarowego od towarow lub ustug innego
przedsiebiorcy.

2. Zasady uzywania w obrocie wspolnego znaku towarowego
przez uprawnionych do wspolnego znaku towarowego, o
ktorych mowa w ust. 1, oraz przez zrzeszone w nich podmioty
okresla regulamin uzywania znaku”.

11. Art. 1 pkt 27) Konfederacja Lewiatan | Watpliwos$ci co do jasnos$ci i precyzyjnosci wprowadzanego | Wyjasniona w porozumieniu z UP RP.
Art. 136" p.w.p. kryterium oraz wewngtrznej spdjnosci terminologiczne;.
12. Art. 1 pkt 28) Stowarzyszenie Ochrony | Nie s3 do kofica zrozumiate wskazane w uzasadnieniu Uwzgledniona.

Art. 137 p.w.p.

Wiasno$ci Przemystowe;j

projektu powody, dla ktorych projektodawca proponuje

Projekt zostal w efekcie konsultacji
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usungé z polskiego porzadku prawnego instytucje wspolnego
znaku towarowego gwarancyjnego (przewidziana — jako
rozwigzanie fakultatywne — w art. 28 dyrektywy 2015/2436,
zgodnie z ktorym wilasciwym okresleniem byloby ,,znak
gwarancyjny” lub ,,znak certyfikujacy”). Funkcji pelnionej
przez ta instytucje, z przyczyn oczywistych (np. koniecznosé
uzywania wspdolnego znaku towarowego przez organizacje),
nie moze przeja¢ lekko tylko zmodyfikowana instytucja
wspolnego znaku towarowego. Co znamienne, instytucja
unijnego znaku certyfikujacego (obok unijnego znaku
wspolnego) zostala wprowadzona w  rozporzadzeniu
2017/1001.

uzupetniony o regulacje dot. wspdlnego
znaku gwarancyjnego.

13.

Art. 1 pkt 28)

Art. 137 p.w.p.

Polska Izba Rzecznikdéw
Patentowych

Nie sa do konca zrozumiate wskazane w uzasadnieniu
projektu powody, dla ktoérych projektodawca proponuje
usuna¢ z polskiego porzadku prawnego kategorie wspolnego
znaku towarowego gwarancyjnego (przewidziang — jako
rozwigzanie fakultatywne — w art. 28 Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia
2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych s i¢ do znakdéw towarowych |
Dz. Urz. UE L 336 I, zgodnie z ktorym wilasciwym
okre§leniem byloby ,znak gwarancyjny” lub ,znak

certyfikujacy”) .

Uwzgledniona.
Projekt zostal w efekcie konsultacji
uzupetniony o regulacje dot. wspdlnego
znaku gwarancyjnego.

14.

Art. 1 pkt 28)

Art. 137 p.w.p.

Prof. Dr hab. Ryszard
Skubisz

W w/w punkcie Projektu postuluje si¢ uchylenie przepisu art.
137 regulujacego ochrong wspodlnego znaku towarowego
gwarancyjnego (z ta zmiang maja zwigzek inne punkty
Projektu, dotyczace gwarancyjnych znakow towarowych).
Uzasadnienie Projektu nie przekonuje o zasadnosci
odstapienia od ochrony tej kategorii znakéw. Nawet jezeli
zainteresowanie ochrong znakow towarowych
gwarancyjnych dotychczas w Polsce nie byto duze, to tej
formy ochrony nie mozna zastapi¢ poprzez rejestracje
oznaczenia jako znaku towarowego indywidualnego czy
wspolnego. Znak gwarancyjny lub certyfikujacy, zgodnie z
definicja zawarta w dyrektywie 2015/2436 (art. 27 lit. a)
dyrektywy 2015/2436) stanowi takie oznaczenie, ktore ,,(...)
pozwala odrozni¢c  towary lub ustugi, ktore zostaly
certyfikowane przez wlasciciela znaku, pod wzgledem
materiatu, sposobu produkcji towarow Iub Swiadczenia

Uwzgledniona.
Projekt zostal w efekcie konsultacji
uzupetniony o regulacje dot. wspdlnego
znaku gwarancyjnego
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ustug, jakosci, dokladnosci lub innych wiasciwosci, od
towarow i ustug, ktore nie sq w ten sposob certyfikowane”.
Poprzez uchylenie przepisu art. 137 ustawy, definitywnie
wykluczona zostata rejestracja takich oznaczen w Urzedzie
Patentowym RP.

Jest faktem, ze w $Swietle art. 28 ust. 1 dyrektywy 2015/2436
panstwa czlonkowskie UE nie s3 zobligowane do
uregulowania rejestracji znakéw  gwarancyjnych lub
certyfikujacych. Pomimo tego, nalezy powaznie rozwazy¢,
czy nie pozostawi¢ regulacji dotyczacych wspdlnego znaku
towarowego gwarancyjnego (ewentualnie — czy nie uchyli¢
art. 137, z jednoczesnym stworzeniem przepisow
regulujacych ochrong znaku certyfikujacego). Stwierdzi¢
bowiem nalezy, ze brak mozliwosci rejestracji znakoéw
gwarancyjnych czy certyfikujacych w Urzgdzie Patentowym
RP wymusi na podmiotach zainteresowanych ta forma
ochrony dokonywanie zgloszen w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO), gdzie
rejestracja  unijnych  znakow  certyfikujacych  jest
dopuszczalna od dnia 1 pazdziernika 2017 r. W
konsekwencji, spowoduje to strat¢ dla Skarbu Panstwa.
Ponadto, bedzie to z niekorzystne dla potencjalnych
zglaszajacych, ktorzy — pomimo, ze zamierzaja korzystaé ze
znaku certyfikujacego czy gwarancyjnego wylacznie na
terytorium RP - beda musieli stara¢ si¢ o ochrone na terenie
catej UE. Niesie to za soba konsekwencje finansowe,
albowiem koszt dokonania zgloszenia unijnego znaku
certyfikujacego wynosi 1500 euro.

15. Art. 1 pkt 29) Stowarzyszenie Ochrony | Po stowie , sankcje” doda¢ sformulowanie: ,, ... za Uwzgledniona.
Art. 138 ust. 4 p.w.p. Wiasnosci Przemystowej | naruszenie postanowien regulaminu.” Propozycja zmierza do
sprecyzowania, o jakie sankcje (tj. czego dotyczace) w tym
wypadku chodzi.
16. Art. 1 pkt 29) Prof. Dr hab. Ryszard Propozycja w/w punktu Projektu - odno$nie do zmiany art. Uwzgledniona.

Art. 138 ust. 3-4 p.w.p.

Skubisz

138 — budzi nastgpujace zastrzezenia. Po pierwsze, w
proponowanym art. 138 ust. 3 okre§lenie ,,regulamin znaku”
nalezy zastapi¢ okresleniem ,,regulamin uzywania znaku”
(takie sformulowanie zostalo zreszta przyjete w dodanym
Projekcie art. 136" p.w.p. — zob. art. pkt 27 Projektu). Po
drugie, uzyte w tresci ust. 2 (ktéry powinien zostaé
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oznaczony nie jako ust. 2 ale jako wust. 4) uzyto
sformulowania ,,w tym sankcje”. Zdecydowanie bardziej
precyzyjna jest jednak formuta ., Skutki  naruszenia
postanowien regulaminu” - tak jak jest to ujete w
obowigzujacym art. 138 ust. 4. Podkresli¢ nalezy, ze taka
formuta nie jest sprzeczna z art. 30 ust. 2 dyrektywy nr
2015/2436. Po trzecie, okre$lenie ,rejestr” - zaczerpnigte
wprost z przepisu art. 30 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 - jest
nieprecyzyjne. Urzad Patentowy RP prowadzi bowiem
réznego rodzaju rejestry wymienione w art. 228 ust. 1
ustawy. Ta kwestie takze nalezy uwzgledni¢ w ramach
zmiany art. 138 ustawy (poprzez dodanie kolejnego ust. 5).

17. Art. 145 ust. 2 3 Stowarzyszenie Ochrony | Urzad Patentowy powinien informowa¢ zglaszajacego i | Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP
Wiasnosci Przemystowej | umozliwi¢ mu przedstawienie stanowiska zaréwno w RP.
przypadku przeszkod dotyczacych catego zgloszenia, jak i
jego czesci (tj. niektorych towarow).
18. Art. 1527 ust. 2 Polska Izba Rzecznikow | Zastapi¢ sformutowanie w nawiasie "uznanie ochrony" Uwzgledniona.
Patentowych sformutowaniem "decyzja w sprawie uznania ochrony".
19. Art. 1527 ust. 2 Stowarzyszenie Ochrony | Decyzja w sprawie uznania na terytorium RP ochrony Uwzgledniona.
Wiasnosci Przemystowej | miedzynarodowego znaku towarowego, zdefiniowana w tym
przepisie, moze by¢ pozytywna (uznanie) albo negatywna
(odmowa uznania). Takie brzmienie odpowiada zresztg np.
projektowanemu art. 152° ust. 1.
20. Art. 152* ust. 2 Polska Izba Rzecznikow | Po sformutowaniu "... lub art. 141" doda¢ po przecinku Uwzgledniona.
Patentowych zwrot: "o ile nie wniesiono sprzeciwu, o ktorym mowa wart.
152% ust. 1",
21. Art. 152% ust. 2 Stowarzyszenie Ochrony | Po sformutowaniu ,,... lub art. 141” doda¢ po przecinku Uwzgledniona.
Wiasnos$ci Przemystowej | zwrot: ,, 0 ile nie wniesiono sprzeciwu, o ktorym mowa w art.
152° ust. 1”. Decyzja 0 uznaniu ochrony nie moze zosta¢
wydana w  sytuacji toczacego si¢  postepowania
sprzeciwowego.
22. Art. 1527 Polska Izba Rzecznikow | W zdaniu 1 =zastapi¢ okreslenie "stronie™ okresleniem Uwzgledniona.
Patentowych "uprawnionemu".
23. Art. 152 Stowarzyszenie Ochrony | W zdaniu 1 zastapi¢ okreSlenie ,,stronie” okre§leniem Uwzgledniona.
Wiasnosci Przemystowej | ,, uprawnionemu”.
24, Art. 152" ust. 1 Prof. Dr hab. Ryszard W zwiazku z art. 43 ust. 2 dyrektywy nr 2015/2436, nalezy | Rozstrzygni¢ta w porozumieniu z MSZ

Skubisz

zmodyfikowaé tre§¢ art. 152'7 ust. 1 poprzez wyrazne
wskazanie na mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu przez osobe¢
uprawniong do wykonywania praw wynikajacych z

i UP RP.
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chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia
geograficznego. Na marginesie nalezy zaznaczy¢, ze nie ma
powoddéw, aby rozszerza¢ mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu
wobec  zgloszenia  dokonanego przez agenta lub
przedstawiciela. Do takiej zmiany nie obliguje dyrektywa nr
2015/2436, a ochrong przed dziataniami takich oséb
zapewnia art. 161, przewidujac m.in. mozliwo$¢ umorzenia
postepowania. W tych okolicznosciach, celowa jest
nastepujaca zmiana regulacji:

W art. 152" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W terminie 3 miesiecy od daty ogloszenia o zgloszeniu
znaku towarowego, uprawniony do wczesniejszego znaku
towarowego, uprawniony z wezesniejszego prawa osobistego
lub majgtkowego, a takze osoba, ktora jest uprawniana do
wykonywania praw wynikajgcych z chronionej nazwy
pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego,
moze wnies¢ sprzeciw wobec zgloszenia znaku towarowego z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 132* ust. 1-3. Termin ten
nie podlega przywroceniu”.

25.

Art. 152% yst. 3

Stowarzyszenie Ochrony
Wiasnosci Przemystowe;j

Utrzymaé brzmienie jak w projekcie (uchylajace art. 152%
ust. 3) tylko w sytuacji jednoczesnego nadania nowego
brzmienia art. 244 ust. 1° — zgodnie z projektem.

Sugestia.: ma na celu zapewnienie = mozliwosci
przeprowadzenia  rozprawy w ramach  ponownego
rozpatrzenia sprawy dotyczacej sprzeciwu (np. w celu
przeprowadzenia dowodu z przestuchania §wiadka).

Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP
RP.

26.

Art. 1525 ust. 2

Stowarzyszenie Ochrony
Wiasnos$ci Przemystowej

Kwestia kosztow postepowania w sprawie sprzeciwu
powinna zosta¢ pozostawiona odpowiednio stosowanym
regulacjom postepowania cywilnego. W  przypadku
umorzenia postepowania (przy czym projektowany przepis
nie precyzuje przyczyn takiego umorzenia, np. zawarcia
ugody), koszty nie powinny automatycznie si¢ znosi¢. W
szczegbélnosci,  strony  powinny mie¢  mozliwo$¢
uregulowania tej kwestii w odmienny sposob w ugodzie.

Rozstrzygni¢ta w porozumieniu z UP
RP.

27.

Art. 153 ust. 3-4

Polska Izba Rzecznikow
Patentowych

Pozostawi¢ w dotychczasowym brzmieniu. Implementacja
art. 49 ust. 1 zd. 2 dyrektywy 2015/2436 ma charakter
fakultatywny, a co do zasady, jako wiasciwg forme dla
przedtuzenia ochrony znaku towarowego, dyrektywa uznaje
pisemny wniosek uprawnionego (a nie jedynie wniesienie

Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP
RP.
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optaty).

W sytuacji pozostawienia ust. 3 w dotychczasowym
brzmieniu - réwniez tu pozostawi¢ dotychczasowe
brzmienie; w sytuacji zmiany ust. 3 zgodnie z projektem
zastapi¢ zwrot "w terminie 14 dni" zwrotem "w
wyznaczonym terminie".

28.

Art. 153 ust. 3-6

Konfederacja Lewiatan

Nieuzasadnione  ograniczenia  swobody  dziatalnosci
gospodarczej.

Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP
RP.

29.

Art. 153 ust. 3

Stowarzyszenie Ochrony
Wiasnos$ci Przemystowej

Implementacja art. 49 ust. 1 zd. 2 dyrektywy 2015/2436 ma
charakter fakultatywny, a co do zasady, jako wtasciwg formeg
dla przedtuzenia ochrony znaku towarowego, dyrektywa
uznaje pisemny wniosek uprawnionego (a nie jedynie
wniesienie oplaty). Ztozenie takiego wniosku raz na 10 lat (w
przeciwienstwie do innych praw objetych ochrona na
podstawie decyzji Urzgdu Patentowego) niewatpliwie nie
stanowi nadmiernego obcigzenia dla uprawnionych, a
pozwala na zapewnienie wigkszej pewnosci prawnej, jesli
chodzi o podmiot aktualnie uprawniony do wystapienia o
przedtuzenie prawa ochronnego. Wymog ztozenia wniosku
umozliwia takze okre$lenie w nim, czy przedluzenie ma
dotyczy¢é wszystkich, czy tylko czgéci towarow (a jesli
czegscei, to ktorych).

Rozstrzygni¢ta w porozumieniu z UP
RP.

30.

Art. 153 ust. 4

Stowarzyszenie Ochrony
Wiasnosci Przemystowe;j

W sytuacji pozostawienia ust. 3 w dotychczasowym
brzmieniu - rowniez tu pozostawi¢ dotychczasowe
brzmienie; w sytuacji zmiany ust. 3 zgodnie z projektem —
zastapi¢ zwrot ,w terminie 14 dni” zwrotem ,w
wyznaczonym terminie”.

Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP
RP.

31.

Art. 1 pkt 47)
Art. 156 p.w.p.

Prof. Dr hab. Ryszard
Skubisz

Ten punkt Projektu — dotyczgcy zmiany art. 156 - nie stanowi
prawidtowej implementacji art. 14 dyrektywy nr 2015/2436.
Zastrzezenia  budzi zwlaszcza  pominigcie, w ramach
projektowanej zmiany, tresci art. 14 ust. 1 lit. ¢ tej
dyrektywy, ktory istotnie rozszerza zakres  tzw.
referencyjnego uzycia cudzego znaku towarowego. Ponadto,
nie zdecydowano o uchyleniu przepisu art. 156 ust. 1 pkt 4
PrWiPrzem, pomimo, iz przepis ten — nie znajdujgc swojego
odpowiednika w treéci art. 14 dyrektywy nr 2015/2436 — jest
faktycznie pozbawiony znaczenia (wystarczy zauwazy¢, ze
prawo do uzywania  zarejestrowanego  oznaczenia
geograficznego faktycznie wynika z norm prawa unijnego, a

Rozstrzygnieta w porozumieniu z MSZ
i UP RP.
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nie z przepisOw ustawy). Nie zdecydowano réwniez o
zmianie art. 156 ust. 2 PrWiPrzem, pomimo iz norma ta —
istotnie odbiegajac od art. 14 ust. 2 w/w dyrektywy — stanowi
tautologie ustawowa.

32. Art. 1 pkt 48) Polska Izba Rzecznikow | W zdaniu drugim zastapi¢ okreSlenie "wladciciel znaku Uwzgledniona.
Art. 157 p.w.p. Patentowych towarowego" okresleniem "uprawniony z prawa ochronnego
na znak towarowy".
33. Art. 1 pkt 48) Konfederacja Lewiatan | Doprecyzowanie, ze hipoteza dotyczy tylko znakoéw | Rozstrzygnigeta w porozumieniu z UP
Art. 157 p.w.p. towarowych zarejestrowanych co najmniej od 5 lat. RP.
34. Art. 1 pkt 48) Stowarzyszenie Ochrony | W zdaniu drugim zastapi¢ okreSlenie , wlasciciel znaku Uwzgledniona.
Art. 157 p.w.p. Whasnos$ci Przemystowej | towarowego” okre$leniem ,, uprawniony z prawa ochronnego
na znak towarowy”.
35. Art. 1 pkt 48) Prof. Dr hab. Ryszard Ten punkt Projektu dotyczy zmiany art. 157. Proponowany w Uwzgledniona.
Art. 157 p.w.p. Skubisz art. 157 zd. 2 termin ,,wiasciciel znaku towarowego” jest
niespojny z terminologia ustawy. Jest on rOwniez niegodny z
tradycyjnym  podejsciem  polskiego  prawa  znakow
towarowych, ktore nie uznaje znaku towarowego jako
przedmiotu wilasno$ci, w rozumieniu kodeksu cywilnego. Z
tego powodu, nalezy zastapi¢ termin ,,wlasciciel znaku
towarowego” — W proponowanym art. 157 ust. 2 - terminem
,, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy” albo
po prostu ,, uprawniony .
36. Art. 161 Polska Izba Rzecznikow | Rozszerzy¢ nowelizacje o art. 161 ust. 3, poprzez jego | Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP
Patentowych uchylenie. RP.
37. Art. 161 ust. 3 Stowarzyszenie Ochrony | Rozszerzy¢ nowelizacje o art. 161 ust. 3, poprzez jego | Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP
Wiasnoséci Przemystowej | uchylenie. RP.
38. Art. 163 Polska Izba Rzecznikdw | Kwesti¢ udzielenia sublicencji na uzywanie znaku Uwzgledniona.
Patentowych towarowego reguluje obecny art. 163 ust. 2 - w tym zakresie
nie ma wiec koniecznos$ci dodatkowego odwotywania si¢ do
art. 76 ust. 5.
39. Art. 163 ust. 1 Stowarzyszenie Ochrony | Nadaé brzmienie: ,, Uprawniony z prawa ochronnego na znak | Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP
Wiasnosci Przemystowe] | towarowy moze udzieli¢ innej osobie upowaznienia do RP.
uzywania znaku, w szczegolnosci zawierajgc z nig umowe
licencyjng. W przypadku zawarcia umowy licencyjnej, do
umowy tej stosuje sie¢ odpowiednio art. 76 ust. 1-4 oraz art.
78iart. 79.”
40. Art. 163 ust. 1 Konfederacja Lewiatan | Rozszerzenie uprawnien licencjobiorcy o mozliwo$¢ | Rozstrzygnigeta w porozumieniu z UP

przystapienia do postgpowania celem uzyskania zwrotu

RP.




bezpodstawnie uzyskanych przez naruszyciela korzysci.

41.

Art. 1 pkt 54)
Art. 164 ust. 3

Polska Izba Rzecznikow
Patentowych

Zastapic¢ sformutowanie "uniewaznienie znaku"
sformulowaniem "uniewaznienie prawa ochronnego na znak
towarowy"; zastapi¢ zwrot ,,zrzekl si¢ tego znaku" zwrotem
,,zrzekt sie tego prawa".

Uwzgledniona.

LJArt. 164 ust. 3. Z  wnioskiem o
Uniewaznienie prawa ochronnego na
znak towarowy na podstawie ktorego
zastrzezone jest starszenstwo unijnego
znaku towarowego, mozna rowniez
wystgpic¢, jezeli uprawniony zrzeki sie
tego prawa Ilub zezwolil na jego
wygasnigcie,  pod  warunkiem  Ze
uniewaznienia mozna bylo dokonaé w
momencie, gdy uprawniony zrzekl sig
tego znaku Iub pozwolil na jego
wygasniecie. W  takim  przypadku
starszenstwo przestaje wywierac¢ swoj
skutek.”

42.

Art. 1 pkt 54)
Art. 164 ust. 3

Stowarzyszenie Ochrony
Wiasnosci Przemystowe;j

Zastapic sformutowanie ., uniewaznienie znaku”
sformulowaniem ,, uniewaznienie prawa ochronnego na znak
towarowy”; zastapi¢ zwrot ,, zrzekl si¢ tego znaku” zwrotem
,,zrzekd sie tego prawa”.

Uwzgledniona.

LJArt. 164 ust. 3. Z  wnioskiem o
uniewaznienie prawa ochronnego na
znak towarowy na podstawie ktorego
zastrzezone jest Sstarszenstwo unijnego
znaku towarowego, mozna rowniez
wystgpic¢, jezeli uprawniony zrzeki sie
tego prawa lub zezwolit na jego
wygasnigcie,  pod  warunkiem  Ze
uniewaznienia mozna bylo dokonaé w
momencie, gdy uprawniony zrzekl sie
tego znaku Iub pozwolil na jego
wygasnigcie. W takim  przypadku
starszenstwo przestaje wywierac¢ swoj
skutek.”

43.

Art. 1 pkt 54)
Art. 164 ust. 3

Prof. Dr hab. Ryszard
Skubisz

W projektowanym art. 164 ust. 2 PrWiPrzem zastrzezenia
budzi odestanie do art. 129" ust. 4. Oznaczania geograficzne
i nazwy pochodzenia sg uregulowane — jako wzgledna
przeszkoda/podstawa odmowy  rejestracji - w
projektowanym art. 132" ust. 1 pkt 6. Wystarczajace bedzie
zatem odeslanie do art. art. 132" ust. 1 pkt 6. Jednoczeénie,
w celu zapewnienia spojnosci z art. 152' ust. 1, w art. 164
ust. 2 nalezy wyraznie wskaza¢ — jako podmioty

Uwzgledniona.
LArt. 164 ust. 3. Z  wnioskiem o
uniewaznienie prawa ochronnego na
znak towarowy na podstawie ktorego
zastrzezone jest Starszenstwo unijnego
znaku towarowego, mozna rowniez
wystgpic, jezeli uprawniony zrzekt sie
tego prawa lub zezwolil na jego
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legitymowane do  wystgpowania z  wnioskiem o
uniewaznienie - 0soby uprawnione do wykonywania praw
wynikajgcych z chronionej nazwy pochodzenia lub
chronionego oznaczenia geograficznego. Jednocze$nie: a)
akceptowalna wydaje si¢ proponowana zmiana w zakresie
art. 164 ust. 1, oraz b) nalezy zrezygnowac z projektowanego
art. 164 ust. 3, a zamiast tego wprowadzi¢ art. 166° (zob.
uwaga nizej, odnosnie do art. 166%). Dlatego uzasadnione jest
nadanie art. 164 nastgpujacego brzmienia:

LArt. 164. 1. Prawo ochronne na znak towarowy moze by¢
uniewaznione na wniosek, w catosci lub w czesci, jezeli nie
zostaly spetnione warunki, wymagane do uzyskania tego
prawa z przyczyn, o ktorych mowa w art. 129* lub w art. 136"
albo w przypadku istnienia wczesniejszego prawa, o ktorym
mowa w art. 132" ust. 1-3.

2. W przypadku gdy podstawq uniewaznienia jest
wezesniejsze prawo, o ktérym mowa w art. 132* ust. 1-3, z
wnioskiem o uniewaznienie moze wystgpi¢  jedynie
uprawniony do  wczeSniejszego  znaku  towaroweqo,
wczesniejszego prawa osobistego lub majgtkowego, a takze
osoba, ktora jest upowazmiona na mocy Sstosownych
przepisow do wykonywania praw wynikajgcych z chronionej
nazwy pochodzenia lub  chronionego oznaczenia
geograficznego. Przepis art. 133 stosuje si¢ odpowiednio.”

wygasnigcie,  pod  warunkiem  Ze
uniewaznienia mozna byto dokona¢ w
momencie, gdy uprawniony zrzeki sie
tego znaku Iub pozwolit na jego
wygasniecie. W  takim  przypadku
starszenstwo przestaje wywierac¢ swoj
skutek.”

44,

Art. 1 pkt 55)
Art. 165 ust. 3-4 p.w.p.

Polska Izba Rzecznikdéw
Patentowych

Proponowane brzmienie wierniej odzwierciedla brzmienie
art. 8 dyrektywy 2015/2436, jednoczesnie zapewniajac
wigksza klarowno$¢ i spdjnos¢ terminologiczng w ramach
samej ustawy. Propozycja zastapienia zwrotu "z wnioskiem o
uniewaznienie prawa ochronnego nie mozna roéwniez
wystapi¢" zwrotem “prawo ochronne na znak towarowy nie
moze by¢ uniewaznione " motywowana jest tym, ze
wymienione w przepisie okolicznosci (tj. brak ich
wystgpienia) nie tyle warunkuja samg mozliwo$¢ zlozenia
wniosku 0 uniewaznienie ,c0 - wymagajac 0ceny
merytoryczne] w toku postgpowania spornego — winny
zosta¢ uwzglednione w decyzji oddalajacej wniosek o
uniewaznienie . Analogiczne sformutowania uzyte sa W
projektowanym ust. 4 ( "Urzad Patentowy odmawia
uniewaznienia ") oraz w art. 166.

Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP
RP.
Nowa propozycja Art. 165 ust. 3:
,,3. Z wnioskiem o uniewaznienie prawa
ochronnego na podstawie wczesniejszego
znaku towarowego nie mozna rowniez
wystgpi¢, gdy w dacie zgloszenia, lub w
dacie uprzedniego pierwszenstwa
pozniejszego znaku towarowego.

1) WczeSniejszy znak towarowy,
ktore nie spetnial warunkow
okreslonych w art. 129* ust. 1
pkt 2-4, nie uzyskal jeszcze
odrozniajgcego  charakteru, o
ktorym mowa w art. 130,

11




2) Weczesniejszy znak towarowy nie
uzyskal jeszcze wystarczajgco
odrozniajgcego charakteru, aby
mozliwe  bylo  stwierdzenie
ryzyka wprowadzenia w blqd, o
ktorym mowa w art. 132" ust. 1
pkt 3, o ile przepis ten stanowi
podstawe wniosku 0
uniewaznienie,

3) wczesniejszy znak towarowy nie
uzyskat jeszcze renomy, o ktorej
mowa w art. 132" ust. 1 pkt 4, 0
ile przepis ten stanowi podstawe
wniosku o uniewaznienie.”

45,

Art. 1 pkt 55)
Art. 165 ust. 3-4 p.w.p.

Stowarzyszenie Ochrony
Wiasnosci Przemystowe;j

Proponowane brzmienie wierniej odzwierciedla brzmienie
art. 8 dyrektywy 2015/2436, jednoczesnie zapewniajac
wicksza klarownos$¢ i spojnos¢ terminologiczng w ramach
samej ustawy. Propozycja zastapienia zwrotu ,,z wnioskiem o
uniewaznienie prawa ochronnego nie mozna rowniez
wystgpic¢” zwrotem ,, prawo ochronne na znak towarowy nie
moze byé uniewaznione” motywowana jest tym, ze
wymienione w przepisie okolicznosci (tj. brak ich
wystgpienia) nie tyle warunkujg samg mozliwo$¢ ztozenia
wniosku o uniewaznienie, co — Wwymagajac oceny
merytorycznej w toku postepowania spornego — winny zosta¢
uwzglednione w  decyzji  oddalajacej wniosek 0o
uniewaznienie.

Rozstrzygni¢ta w porozumieniu z UP
RP.
Nowa propozycja Art. 165 ust. 3:
,,3. Z wnioskiem o uniewaznienie prawa
ochronnego na podstawie wczesniejszego
znaku towarowego nie mozna rowniez
wystgpi¢, gdy w dacie zgloszenia, lub w
dacie uprzedniego pierwszenstwa
pozniejszego znaku towarowego.

1) WczeSniejszy znak towarowy,
ktore nie spelnial warunkow
okreslonych w art. 129" ust. 1
pkt 2-4, nie uzyskal jeszcze
odrozniajgcego  charakteru, o
ktorym mowa w art. 130,

2) Weczesniejszy znak towarowy nie
uzyskal jeszcze wystarczajgco
odrozniajgcego charakteru, aby
mozliwe  bylo  stwierdzenie
ryzyka wprowadzenia w blgd, o
ktérym mowa w art. 132" ust. 1
pkt 3, o ile przepis ten stanowi
podstawe wniosku 0
uniewaznienie,

3) weczesniejszy znak towarowy nie
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uzyskat jeszcze renomy, o ktorej
mowa w art. 132" ust. 1 pkt 4, o
ile przepis ten stanowi podstawe
wniosku o uniewaznienie.”

46.

Art. 1 pkt 55)
Art. 165 ust. 3-4 p.w.p.

Helena Zakowska-
Henzler

Uzasadnione jest skorygowanie redakcji tych przepisoéw w
sposob zwigkszajacy ich czytelnos¢ przy zachowaniu intencji
projektodawcow.

Powazng watpliwos$¢ budzi zasadnos$¢ art. 165 ust. 3 pkt 3 —
skoro w dacie stanowigcej o pierwszenstwie znaku
pbézniejszego, znak wczesniejszy nie byt renomowany, to w
tej dacie nie zachodzita kolizja miedzy znakiem
renomowanym i znakiem pdzniejszym. Nie zachodzity wigc
przestanki, ktore uzasadniatyby wniosek o uniewaznienie ze
wzgledu na renome znaku przeciwstawianego.

Rozstrzygni¢eta w porozumieniu z UP
RP.
Nowa propozycja Art. 165 ust. 3:
., 3. Z wnioskiem o uniewaznienie prawa
ochronnego na podstawie wczesniejszego
znaku towarowego nie mozna rowniez
wystgpi¢, gdy w dacie zgloszenia, lub w
dacie uprzedniego pierwszenstwa
pozniejszego znaku towarowego.

1) weczesniejszy znak towarowy,
ktore nie spefnial warunkow
okreslonych w art. 129" ust. 1
pkt 2-4, nie uzyskal jeszcze
odrozniajgcego charakteru, o
ktorym mowa w art. 130,

2) wczesniejszy znak towarowy nie
uzyskat jeszcze wystarczajgco
odrozniajgcego charakteru, aby
mozliwe  bylo  stwierdzenie
ryzyka wprowadzenia w blqd, o
ktérym mowa w art. 132" ust. 1
pkt 3, o ile przepis ten stanowi
podstawe wniosku 0
uniewaznienie,

3) weczesniejszy znak towarowy nie
uzyskat jeszcze renomy, o ktorej
mowa w art. 132" ust. 1 pkt 4, 0
ile przepis ten stanowi podstawe
wniosku o uniewaznienie.”

47.

Art. 1 pkt 55)
Art. 165 ust. 3-4 p.w.p.

Prof. Dr hab. Ryszard
Skubisz

Redakcja proponowanego w Projekcie art. 165 ust. 3
PrWiPrzem niedostatecznie oddaje tres¢ art. 8 dyrektywy
2015/2436. Dlatego celowe jest przeredagowanie regulacji
art. 165 ust. 3 PrWiPrzem w sposdb nastepujacy :

,,3. Prawo ochronne na pozniejszy znak towarowy nie moze

Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP
RP.
Nowa propozycja Art. 165 ust. 3:
,,3. Z wnioskiem o uniewaznienie prawa
ochronnego na podstawie wczesniejszego
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zosta¢ uniewaznione, gdy w dacie jego pierwszenstwa

wczesniejszy znak towarowy:

1) nie spetniajgc warunkéw okreslonych w art. 129*
ust. 1 pkt 2-4 nie uzyskal jeszcze odrézniajgcego
charakteru, o ktorym mowa w art. 130,
2) nie uzyskal jeszcze wystarczajgco odrozniajgcego
charakteru, ab by mozliwe bylo stwierdzenie ryzyka
wprowadzenia w blgd, o ktérym mowa w art. 132*
ust. 1 pkt 3, o ile przepis ten stanowi podstawe

wniosku o uniewaznienie;

3) nie uzyskal jeszcze renomy, o ktérej mowa w art. 132" ust.
1 pkt 4, o ile przepis ten stanowi podstawe wniosku o

uniewaznienie”.

znaku towarowego nie mozna rowniez
wystgpi¢, gdy w dacie zgloszenia, lub w
dacie uprzedniego pierwszenstwa
pozniejszego znaku towarowego:

1) wczeSniejszy znak towarowy,
ktore nie spefnial warunkow
okreslonych w art. 129" ust. 1
pkt 2-4, nie uzyskal jeszcze
odrozniajgcego charakteru, o
ktorym mowa w art. 130,

2) wczesniejszy znak towarowy nie
uzyskat jeszcze wystarczajgco
odrozniajgcego charakteru, aby
mozliwe  bylo  stwierdzenie
ryzyka wprowadzenia w biqd, o
ktorym mowa w art. 132* ust. 1
pkt 3, o ile przepis ten stanowi
podstawe wniosku 0
uniewaznienie,

3) wczesniejszy znak towarowy nie
uzyskat jeszcze renomy, o ktorej
mowa w art. 132" ust. 1 pkt 4, 0
ile przepis ten stanowi podstawe
Wniosku o uniewaznienie.”

48.

Art. 1 pkt 56)
Art. 166 p.w.p.

Konfederacja Lewiatan

Pominigcie sytuacji w zakresie
towarowych.

identycznosci

znakow

Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP
RP.

Propozycja przepisu

,Art.  166. 1. W postgpowaniu o
uniewaznienie na podstawie
wczesniejszego  znaku  towarowego,
uprawniony do tego znaku towarowego
zobowigzany  jest, na whiosek
uprawnionego do pozniejszego znaku
towarowego, przedstawi¢ dowod na to, ze
w pigcioletnim okresie poprzedzajgcym
date wniosku 0 uniewaznienie
wczesniejszy  znak  towarowy byl
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rzeczywiscie uzywany, w rozumieniu art.
169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w odniesieniu do
towarow lub ustug, dla ktorych zostal
zarejestrowany lub ze istniejq
uzasadnione powody jego nieuzywania,
pod warunkiem zZe w dacie wniosku o
uniewaznienie od  zarejestrowania
wczesniejszego znaku towarowego
uplyneto co najmniej pig¢ lat.

2. Jezeli w dacie pierwszenstwa
pozniejszego znaku towarowego uplyngt
juz piecioletni okres, w ktorym mialo
nastgpic rzeczywiste uzywanie
wczesniejszego znaku towarowego, W
rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4,
uprawniony do wczesniejszego znaku
towarowego zobowigzany Jest
przedstawi¢, obok dowodu wymaganego
na podstawie ust. 1, dowdd na to, Ze ten
znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany
w pigcioletnim okresie poprzedzajgcym
date pierwszenstwa Ilub Ze istnialy
uzasadnione powody jego nieuzywania.

3. W przypadku braku dowodu, o ktorym
mowa w ust. 1 i 2, oddala si¢ wniosek o
uniewaznienie na podstawie
weczesniejszego znaku towarowego.

4. Jezeli wczesniejszy znak towarowy
byl uzywany w rozumieniu art. 169 ust. 1
pkt 1 i ust. 4 wylqcznie w odniesieniu do
czesci towarow lub ustug, dla ktorych
zostal zarejestrowany, uznaje sie go, na
uzytek  rozpatrywania  wniosku o
uniewaznienie za zarejestrowany tylko
dla tej czesci towarow lub ustug.

5. Prawo ochronne na znak towarowy nie
moze by¢ uniewaznione na tej podstawie,
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Ze znak jest identyczny lub podobny do
wezesniejszego znaku towarowego, jezeli
przed ztozeniem wniosku zostalo wszczete
postepowanie o uniewaznienie prawa
ochronnego na  wczeSniejszy — znak
towarowy.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust.
5, wniosek 0 uniewaznienie prawa
ochronnego na znak towarowy moze by¢
rozpatrzony po uprawomocnieniu Sig
decyzji w sprawie uniewaznienia prawa
ochronnego na wczesniejszy  znak
towarowy.

7. Ustepy 1-4 stosuje sig rowniez, gdy
znak  wczeSniejszy  jest  znakiem
towarowym Unii Europejskiej, ktory byl
uzywany w sposob rzeczywisty w ciggu
nieprzerwanego okresu pieciu lat przed
datg  dokonania  zgloszenia  znaku
bedgcego  przedmiotem  wniosku o
uniewaznienie, dla towarow objetych tym
wnioskiem, chyba ze istniejq wazne
powody jego nieuzywania.

8. Do czasu zakonczenia postgpowania o
stwierdzenie wygasniecia lub
uniewaznienie prawa z rejestracji na
znak towarowy Unii Europejskiej, Urzqd
Patentowy zawiesza postepowanie, w
sprawie uniewaznienia prawa
ochronnego na znak towarowy, wszczete
na tej podstawie, iz znak ten jest
identyczny lub podobny do znaku
towarowego Unii Europejskiej. ”

49.

Art. 1 pkt 56)
Art. 166 p.w.p.

Polska Izba Rzecznikow
Patentowych

Ograniczenie zastosowania projektowanego przepisu do
wcezesniejszych znakdw towarowych Unii Europejskiej
podyktowane jest tym, ze w odniesieniu do innych
wczesniejszych  znakow towarowych (gdzie jedynym

Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP
RP.

Propozycja przepisu
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organem kompetentnym do uniewaznienia lub stwierdzenia
wygadnigcia jest Urzad Patentowy) wystarczajaca jest
regulacja przewidziana w obecnym wust. 2 oraz w
projektowanym ust. 3. Dodatkowo, wyeliminowaé¢ nalezy
nieprawidlowe odniesienie do "postgpowania sgdowego 0
uniewaznienie  lub  stwierdzenie  wygasnigcia prawa
ochronnego”, z wuwagi na fakt, ze co do zasady
kompetentnym organem jest tu EUIPO, natomiast sad
znakoéw towarowych Unii Europejskiej - tylko w przypadku
ztozenia powddztwa wzajemnego w sprawie o naruszenie.

wArt.  166. 1. W postgpowaniu o
uniewaznienie na podstawie
wczesniejszego  znaku  towarowego,
uprawniony do tego znaku towarowego
zobowigzany  jest, na  wniosek
uprawnionego do pozniejszego znaku
towarowego, przedstawic dowadd na to, ze
w piecioletnim okresie poprzedzajgcym
date wniosku o uniewaznienie
wczesniejszy  znak  towarowy byl
rzeczywiscie uzywany, w rozumieniu art.
169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w odniesieniu do
towarow lub ustug, dla ktorych zostal
zarejestrowany lub  ze istniejg
uzasadnione powody jego nieuzywania,
pod warunkiem ze w dacie wniosku o

uniewaznienie od zarejestrowania
wezesniejszego  znaku  towarowego
uphyneto co najmniej pieé lat.

2. Jezeli w dacie pierwszenstwa

pozZniejszego znaku towarowego upilyngt
juz piecioletni okres, w ktorym miato
nastgpic¢ rzeczywiste uzywanie
wczesniejszego znaku towarowego, w
rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4,
uprawniony do wczesniejszego znaku
towarowego zobowiqzany jest
przedstawi¢, obok dowodu wymaganego
na podstawie ust. 1, dowdd na to, ze ten
znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany
w pigcioletnim okresie poprzedzajgcym
date pierwszenstwa Ilub Ze istnialy
uzasadnione powody jego nieuzywania.

3. W przypadku braku dowodu, o ktorym
mowa w ust. 1 i 2, oddala sie wniosek 0
uniewaznienie na podstawie
wezesniejszego znaku towarowego.
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4. Jezeli wczesniejszy znak towarowy
byl uzywany w rozumieniu art. 169 ust. 1
pkt 1 i ust. 4 wylqcznie w odniesieniu do
czesci towarow lub ustug, dla ktorych
zostal zarejestrowany, uznaje sie go, na
uzytek  rozpatrywania  wniosku o
uniewaznienie za zarejestrowany tylko
dla tej czesci towarow lub ustug.

5. Prawo ochronne na znak towarowy nie
moze by¢ uniewaznione na tej podstawie,
ze znak jest identyczny lub podobny do
wezesniejszego znaku towarowego, jezeli
przed ztozeniem wniosku zostalo wszczete
postepowanie o uniewaznienie prawa
ochronnego na  wczesniejszy  znak
towarowy.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust.
5, wniosek 0 uniewaznienie prawa
ochronnego na znak towarowy moze by¢
rozpatrzony po uprawomocnieniu Si¢
decyzji w sprawie uniewaznienia prawa
ochronnego na  wczesniejszy  znak
towarowy.

7. Ustepy 1-4 stosuje sie rowniez, gdy
znak  wczeSniejszy  jest  znakiem
towarowym Unii Europejskiej, ktory byt
uzywany w sposob rzeczywisty w ciggu
nieprzerwanego okresu pieciu lat przed
datq  dokonania  zgloszenia  znaku
bedgcego  przedmiotem  wniosku o
uniewaznienie, dla towarow objetych tym
wnioskiem, chyba ze istniejq wazne
powody jego nieuzywania.

8. Do czasu zakonczenia postgpowania o
stwierdzenie wygasnigcia lub
uniewaznienie prawa z rejestracji na
znak towarowy Unii Europejskiej, Urzqd
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Patentowy zawiesza postepowanie, w
sprawie uniewaznienia prawa
ochronnego na znak towarowy, wszczete
na tej podstawie, iz znak ten jest
identyczny lub podobny do znaku
towarowego Unii Europejskiej. ”

50.

Art. 1 pkt 56)
Art. 166 p.w.p.

Stowarzyszenie Ochrony
Wiasnosci Przemystowe;j

Ograniczenie zastosowania projektowanego przepisu do
wczesniejszych znakow towarowych Unii Europejskiej
podyktowane jest tym, ze w odniesieniu do innych
wczesniejszych  znakow towarowych (gdzie jedynym
organem kompetentnym do uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia jest Urzad Patentowy) wystarczajaca jest
regulacja przewidziana w obecnym wust. 2 oraz w
projektowanym ust. 3.

Dodatkowo,  wyeliminowa¢  nalezy  nieprawidlowe
odniesienie do ,, postgpowania sgdowego o uniewaznienie lub
stwierdzenie wygasnigcia prawa ochronnego”, z uwagi na
fakt, ze co do zasady kompetentnym organem jest tu EUIPO,
natomiast sad znakéw towarowych Unii Europejskiej — tylko
w przypadku zlozenia powodztwa wzajemnego w sprawie o
naruszenie. Proponowane brzmienie ust. 5 koresponduje
takze z projektowanym ust. 6 (réwniez ograniczonym do
weczesniejszych znakow towarowych Unii Europejskiej).

Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP
RP.

Propozycja przepisu

,Art.  166. 1. W postgpowaniu o
uniewaznienie na podstawie
wczesniejszego  znaku  towarowego,
uprawniony do tego znaku towarowego
zobowigzany  jest, na wniosek
uprawnionego do pozniejszego znaku
towarowego, przedstawic dowaod na fto, ze
w piecioletnim okresie poprzedzajgcym
date wniosku 0 uniewaznienie
wezesniejszy  znak — towarowy byl
rzeczywiscie uzywany, w rozumieniu art.
169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w odniesieniu do
towarow lub ustug, dla ktorych zostat
zarejestrowany lub  ze istniejg
uzasadnione powody jego nieuzywania,
pod warunkiem zZe w dacie wniosku o

uniewaznienie od zarejestrowania
wczesniejszego  znaku — towarowego
uplyneto co najmniej pie¢ lat.

2. Jezeli w dacie pierwszenstwa

pozniejszego znaku towarowego uplyngl
juz piecioletni okres, w ktorym miato
nastgpic¢ rzeczywiste uzywanie
wczesniejszego znaku towarowego, w
rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4,
uprawniony do wczesniejszego znaku
towarowego zobowigzany Jest
przedstawi¢, obok dowodu wymaganego
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na podstawie ust. 1, dowdd na to, ze ten
znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany
w piecioletnim okresie poprzedzajgcym
date pierwszenstwa lub Ze istnialy
uzasadnione powody jego nieuzywania.

3. W przypadku braku dowodu, o ktorym
mowa w ust. 1 i 2, oddala sie wniosek o
uniewaznienie na podstawie
wczesniejszego znaku towarowego.

4. Jezeli wczesniejszy znak towarowy
byl uzywany w rozumieniu art. 169 ust. 1
pkt 1 i ust. 4 wylgcznie w odniesieniu do
czesci towarow lub ustug, dla ktorych
zostal zarejestrowany, uznaje si¢ go, na
uzytek  rozpatrywania — wniosku o
uniewaznienie za zarejestrowany tylko
dla tej czesci towarow lub ustug.

5. Prawo ochronne na znak towarowy nie
moze by¢ uniewaznione na tej podstawie,
ze znak jest identyczny lub podobny do
wczesniejszego znaku towarowego, jezeli
przed zloZeniem wniosku zostato wszczete
postepowanie o uniewaznienie prawa
ochronnego na  wczesniejszy  znak
towarowy.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust.
5, wniosek 0 uniewaznienie prawa
ochronnego na znak towarowy moze by¢
rozpatrzony po uprawomocnieniu Si¢
decyzji w sprawie uniewaznienia prawa
ochronnego na  wczesniejszy  znak
towarowy.

7. Ustepy 1-4 stosuje sie rowniez, gdy
znak  wczesniejszy  jest  znakiem
towarowym Unii Europejskiej, ktory byt
uzywany w sposob rzeczywisty w ciggu
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nieprzerwanego okresu pieciu lat przed
datq  dokonania  zgloszenia  znaku
bedgcego  przedmiotem  wniosku o
uniewaznienie, dla towarow objetych tym
wnioskiem, chyba Ze istniejg wazne
powody jego nieuzywania.

8. Do czasu zakonczenia postepowania o
stwierdzenie wygasniecia lub
uniewaznienie prawa z rejestracji na
znak towarowy Unii Europejskiej, Urzqd
Patentowy zawiesza postepowanie, w
sprawie uniewaznienia prawa
ochronnego na znak towarowy, wszczete
na tej podstawie, iz znak ten jest
identyczny lub podobny do znaku
towarowego Unii Europejskiej. ”

51.

Art. 1 pkt 56)
Art. 166 p.w.p.

Prof. Dr hab. Ryszard
Skubisz

Projekt nowelizacji w zakresie art. 166 nie uwzglednia
normy art. 46 dyrektywy nr 2015/2436, ktora — jako
obligatoryjna regulacja dyrektywy - musi zosta¢
implementowana do polskiego porzadku prawnego. Jest
roOwniez uzasadnione zastosowanie formuly, ktora: a)
wyraznie obligowataby do przedstawienia dowodu wszczecia
postepowania o0 uniewaznienie/wygaszenie prawa do
wczesniejszego znaku towarowego - bez wzgledu na to, czy
wczesniejszym znakiem jest krajowy czy unijny znak
towarowy b) w kazdym przypadku wszczgcia takiego
postepowania, do czasu jego prawomocnego zakonczenia,
potwierdzataby zasadno$¢ zawieszenia postgpowania o
uniewaznienie prawa ochronnego na pozniejszy znak
towarowy.

Rozstrzygni¢ta w porozumieniu z UP

RP.
Propozycja przepisu
LArt.  166. 1. W postepowaniu o
uniewaznienie na podstawie
wczesniejszego  znaku — towarowego,

uprawniony do tego znaku towarowego
zobowigzany  jest, na wniosek
uprawnionego do pdzniejszego znaku
towarowego, przedstawic¢ dowdd na to, ze
w piecioletnim okresie poprzedzajgcym
date wniosku 0 uniewaznienie
wczesniejszy  znak  towarowy byl
rzeczywiscie uzywany, w rozumieniu art.
169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w odniesieniu do
towarow lub ustug, dla ktorych zostat
zarejestrowany lub  ze istniejg
uzasadnione powody jego nieuzywania,
pod warunkiem ze w dacie wniosku o
uniewaznienie od zarejestrowania
wczesniejszego znaku towarowego
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uplyneto co najmniej pig¢ lat.

2. Jezeli w dacie pierwszenstwa
pozniejszego znaku towarowego uplyngl
juz piecioletni okres, w ktorym miato
nastgpic rzeczywiste uzywanie
wczesniejszego znaku towarowego, w
rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4,
uprawniony do wczesniejszego znaku
towarowego zobowigzany Jest
przedstawi¢, obok dowodu wymaganego
na podstawie ust. 1, dowdd na to, Ze ten
znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany
w piecioletnim okresie poprzedzajgcym
date pierwszenstwa lub Ze istnialy
uzasadnione powody jego nieuzywania.

3. W przypadku braku dowodu, o ktorym
mowa w ust. 1 i 2, oddala sie wniosek o
uniewaznienie na podstawie
wczesniejszego znaku towarowego.

4. Jezeli wczesniejszy znak towarowy
byt uzywany w rozumieniu art. 169 ust. 1
pkt 11 ust. 4 wylgcznie w odniesieniu do
czesci towarow lub ustug, dla ktorych
zostat zarejestrowany, uznaje sig¢ go, Na
uzytek  rozpatrywania  wniosku o
uniewaznienie za zarejestrowany tylko
dla tej czesci towarow lub ustug.

5. Prawo ochronne na znak towarowy nie
moze by¢ uniewaznione na tej podstawie,
Ze znak jest identyczny lub podobny do
wczesniejszego znaku towarowego, jezeli
przed ztozeniem wniosku zostato wszczete
postepowanie o uniewaznienie prawa
ochronnego na  wczesniejszy  znak
towarowy.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust.
5, wniosek 0 uniewaznienie prawa
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ochronnego na znak towarowy moze by¢
rozpatrzony po uprawomocnieniu sie
decyzji w sprawie uniewaznienia prawa
ochronnego na  wczeSniejszy  znak
towarowy.

7. Ustepy 1-4 stosuje sig rowniez, gdy
znak  wczeSniejszy  jest  znakiem
towarowym Unii Europejskiej, ktory byl
uzywany w sposob rzeczywisty w ciggu
nieprzerwanego okresu pieciu lat przed
datq  dokonania  zgloszenia  znaku
bedgcego  przedmiotem  wniosku o
uniewaznienie, dla towarow objetych tym
wnioskiem, chyba ZzZe istniejg wazne
powody jego nieuzywania.

8. Do czasu zakonczenia postepowania o
stwierdzenie wygasnigcia lub
uniewaznienie prawa z rejestracji na
znak towarowy Unii Europejskiej, Urzqd
Patentowy zawiesza postgpowanie, w
sprawie uniewaznienia prawa
ochronnego na znak towarowy, wszczete
na tej podstawie, iz znak ten jest
identyczny lub podobny do znaku
towarowego Unii Europejskiej. ”

52.

Art. 166" p.w.p.

Prof. Dr hab. Ryszard
Skubisz

W celu implementacji art. 6 dyrektywy nr 2015/2436, i
modyfikujac tres¢ proponowanego art. 164 ust. 3 ustawy
nalezy wprowadzi¢ art. 166'. Nowy art. 166" brzmiatby
nastgpujaco:

Po art. 166 dodaje si¢ art. 166" w brzmieniu:

L Art. 166Y Z wnioskiem o uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasniecia prawa ochronnego na znak towarowy, na
podstawie ktorego zastrzezone zostato starszenstwo unijnego
znaku towarowego, mozna wystgpic, jezeli uprawniony
zrzekl si¢ prawa ochronnego Ilub zezwolil na jego
wygasniecie, pod warunkiem, ze uniewaznienia Ilub
stwierdzenia wygasnigcia mozna bylo dokonaé¢ w momencie,
gdy uprawniony zrzekl si¢ prawa ochronnego lub pozwolil na

Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP
RP.

Nowa propozycja ujgcia kwestii:

LJArt. 164 ust. 3. Z wnioskiem o
uniewaznienie prawa ochronnego na
znak towarowy na podstawie ktorego
zastrzezone jest Starszenstwo unijnego
znaku towarowego, mozna rowniez
wystgpic, jezeli uprawniony zrzeki sie
tego prawa lub zezwolit na jego
wygasniecie,  pod  warunkiem  ze
uniewaznienia mozna bylo dokonaé¢ w
momencie, gdy uprawniony zrzekl sig
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jego wygasniecie. W takim przypadku starszenstwo przestaje
wywieracé swoj skutek”.

tego znaku Iub pozwolil na jego
wygasniecie. W  takim  przypadku
starszenstwo przestaje wywierac¢ swoj
skutek. ”

53. Art. 1 pkt 57) Prof. Dr hab. Ryszard W zwiazku z propozycja zmiany okreslenia ,yregulamin Uwzgledniona.
Art. 169 p.w.p. Skubisz znaku” na ,, regulamin uzywania znaku” (zob. wyzej uwagi w
odniesieniu do art. 1 pkt 29 Projektu) nalezy dokonac
stosowanych modyfikacji terminologicznych (w
projektowanym art. 169 ust. 1 pkt 7, jak rowniez w
projektowanym zmianie art. 169 ust. 7 ustawy). Ponadto, o
ile zostanie podjeta decyzja, zeby odstagpi¢ od ochrony
wspolnych znakow towarowych gwarancyjnych - rezygnacje
z ochrony tej Kkategorii znakow nalezy starannie
przedyskutowaé — to obok usunigcia art. 137 nalezy zmienié
takze inne przepisy obowiazujacej ustawy, w ktérych mowa
jest 0 znakach gwarancyjnych. Takim przepisem jest art. 169
ust 4 pkt 4 ustawy.
54, Art. 172 p.w.p. Polska Izba Rzecznikow | Dotychczasowa regulacja art. 172 dotyczyta wszystkich | Rozstrzygnigeta w porozumieniu z UP
Patentowych przypadkéw wygasnigcia prawa ochronnego, natomiast RP.
regulacja projektowana zostata ograniczona do przypadkéw, | ,,Art. 172. Prawo ochronne na znak
w ktorych wyga$niecie stwierdzane jest na wniosek (W | towarowy wygasa z dniem zloZenia
ramach postepowania spornego). Nie nalezy jednak pomija¢ | wniosku 0 stwierdzenie wygasniecia,
przestanek wygasni¢cia prawa ochronnego, o ktérych mowa | jednakze na wniosek strony Urzqd
wart. 168 ust. 1. Patentowy stwierdza wygasnigcie prawa
z dniem w ktorym nastgpito zdarzenie, z
ktorym ustawa wiqze skutek wygasniegcia
prawa ochronnego. Data wygasniecia
prawa  ochronnego  powinna  by¢
potwierdzona w decyzji.”
55. Art. 172 p.w.p. Stowarzyszenie Ochrony | Dotychczasowa regulacja art. 172 dotyczyta wszystkich | Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP

Wiasnos$ci Przemystowej

przypadkéw wygasnigcia prawa ochronnego, natomiast
regulacja projektowana zostala ograniczona do przypadkow,
w ktorych wyga$niecie stwierdzane jest na wniosek (w
ramach postepowania spornego). Nie nalezy jednak pomijaé
przestanek wygasnigcia prawa ochronnego, o ktérych mowa
w art. 168 ust. 1.

RP.
LArt. 172, Prawo ochronne na znak
towarowy wygasa z dniem zlozenia
wniosku o stwierdzenie wygasniecia,
jednakze na wniosek strony Urzgd
Patentowy stwierdza wygasnigcie prawa
z dniem w ktorym nastgpito zdarzenie, z
ktorym ustawa wiqze skutek wygasniecia
prawa ochronnego. Data wygasnigcia
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prawa  ochronnego  powinna  by¢
potwierdzona w decyzji.”

56.

Art. 174-195 p.w.p.

Prof. Dr hab. Ryszard
Skubisz

Regulacje art. 174 -195 ustawy (Dziat II Tytutu III) ustawy
powinny zosta¢ uchylone. Przepisy te nie moga by¢
stosowane do srodkow spozywczych i produktéw rolnych ze
wzgledu na bezwzglednie wigzace regulacje prawa UE.
Teoretycznie art. 174 i n. mogg by¢ stosowane w odniesieniu
do produktow nierolnych (produktéw przemystowych).
Jednak do chwili obecnej Urzad Patentowy RP, ze wzgledu
na brak zgloszonych wnioskéw o rejestracje, nie udzielit
ochrony nawet jednemu oznaczeniu, pomimo Ze ustawa
Prawo wiasnos$ci przemystowej weszta w zycie 22 sierpnia
2001 r. Z tego powodu nie ma podstaw do utrzymywania
rozlegltych regulacji z art. 174 i n. ustawy dotyczacych
oznaczen geograficznych. Utrzymywanie tych przepisow
moze wprowadza¢ w blad przedsiebiorcoéw, sady i organy
administracji panstwowej i samorzadowej. Gdyby natomiast
pojawit sie pojedynczy przypadek kwalifikowanego
oznaczenia geograficznego produktu nierolnego, wowczas
zastosowanie znajdg obowigzujace przepisy prawa dotyczace
ochrony przed niebezpieczenstwem wprowadzenia w btad co
do pochodzenia produktow pod tym oznaczeniem z
okre§lonego obszaru geograficznego (w art. 8 ustawy z 16
kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz
art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o
przeciwdziataniu nieuczciwym praktykom rynkowym).
Oczywiscie, usuniecie art. 174-195 spowoduje koniecznosé
zmiany Tytutu III i struktury tego tytulu (skoro odpadnie
Dziat II dotyczacy oznaczen geograficznych). Ponadto,
nalezalo bedzie zmieni¢ przepisy art. 231 ust. 1 oraz 231!
stanowigcych o ,Swiadectwie rejestracji  oznaczenia
geograficznego” . Straci roOwniez racje bytu art. 255 ust. 1
pkt 4 ustawy, dotyczacy wygasniecia prawa z rejestracji
oznaczania geograficznego (ten przepis takze bedzie nalezato
wykreslic).

Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP
RP w ten sposob, Ze regulacje te nie
stanowig przedmiotu projektu ustawy.

57.

Art. 224 ust. 21

Polska Izba Rzecznikow
Patentowych

Wprowadzenie projektowanego przepisu - wylgcznie w
odniesieniu do znakow towarowych - wynika z konieczno$ci
implementacji art. 49 ust. 2 dyrektywy 2015/2436. Brak jest
takiego wymogu w odniesieniu do innych praw wiasno$ci

Rozstrzygnieta w porozumieniu z UP
RP.

L2 Urzqd  Patentowy  informuje

uprawnionego z prawa ochronnego na
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przemystowej. Zasadno$¢ rozszerzenia regulacji na te inne
prawa moze budzi¢ watpliwos$ci, zwlaszcza w odniesieniu do
patentow, gdzie oplaty okresowe wnoszone sg co roku.

znak towarowy o zblizajgcym sig terminie
uiszczenia oplaty za dalszy kolejny okres
ochrony nie pozniej niz szes¢ miesiecy
przed dniem w ktorym uplywa poprzedni
okres ochrony, a uprawnionego z
patentu, dodatkowego prawa
ochronnego, prawa ochronnego na wzor
uzytkowy lub prawa z rejestracji, na jego
zgdanie, o zblizajgcym sig¢ terminie
uiszczenia oplaty za dalszy okres ochrony
nie pozniej niz jeden miesigc przed
dniem, w ktorym uptywa poprzedni okres
ochrony. Nieotrzymanie takiej informacji
przez uprawnionego pozostaje bez
wplywu na ocene zachowania przez
uprawnionego terminu na uiszczenie

oplaty.”

58.

Art. 224 ust. 2°

Stowarzyszenie Ochrony
Wiasnosci Przemystowe;j

Whprowadzenie projektowanego przepisu — wylacznie w
odniesieniu do znakdéw towarowych — wynika z koniecznosci
implementacji art. 49 ust. 2 dyrektywy 2015/2436. Brak jest
takiego wymogu w odniesieniu do innych praw wilasno$ci
przemystowej. Zasadno$¢ rozszerzenia regulacji na te inne
prawa moze budzi¢ watpliwos$ci, zwlaszcza w odniesieniu do
patentéw, gdzie optaty okresowe wnoszone sg co roku.

Rozstrzygni¢ta w porozumieniu z UP
RP.
L2 Urzqd  Patentowy  informuje
uprawnionego z prawa ochronnego na
znak towarowy o zblizajgcym sie terminie
uiszczenia opfaty za dalszy kolejny okres
ochrony nie pozniej niz szes¢ miesiecy
przed dniem w ktorym uplywa poprzedni
okres ochrony, a uprawnionego z
patentu, dodatkowego prawa
ochronnego, prawa ochronnego na wzor
uzytkowy lub prawa z rejestracji, na jego
zgdanie, o zblizajgcym sig¢ terminie
uiszczenia oplaty za dalszy okres ochrony
nie pozniej niz jeden miesigc przed
dniem, w ktorym uptywa poprzedni okres
ochrony. Nieotrzymanie takiej informacji
przez uprawnionego pozostaje  bez
wphwu na oceng zachowania przez
uprawnionego terminu na uiszczenie

optaty.”

59.

Art. 1 pkt 82

Polska Izba Rzecznikow

Koncowemu fragmentowi nada¢ brzmienie: "...i opatrzone sg

Rozstrzygni¢ta w porozumieniu z
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Art. 296 ust. 1d p.w.p.

Patentowych

znakiem towarowym podrobionym".

MSZ i UP RP.

1d. Bez uszczerbku dla praw nabytych
przez osoby trzecie przed datq zgloszenia
lub datg wuprzedniego pierwszenstwa
znaku towarowego, uprawnionemu z
prawa ochronnego Ilub osobie, ktorej
ustawa na to zezwala, przystuguje prawo
zakazania osobom trzecim wprowadzenia
towarow — w ramach dziatalnosci
gospodarczej - na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, bez
dopuszczenia ich do swobodnego obrotu,
w przypadku gdy towary te, w tym ich
opakowania, pochodzq z panstw trzecich
i opatrzone sq — bez zezwolenia -
znakiem  towarowym,  ktory  jest
identyczny ze znakiem towarowym
zarejestrowanym w odniesieniu do tych
towarow lub ktorego nie mozna odroznic¢
— pod wzgledem jego istotnych cech — od
tego znaku towarowego.

60.

Art. 1 pkt 82
Art. 296 ust. le,
art. 296 ust. 2a pkt 1

p.W.p.

Polska Izba Rzecznikdéw
Patentowych

Watpliwosci co do potrzeby zapewnienia wigkszej zbieznosci
z brzmieniem art. 10 ust. 4 dyrektywy 2015/2436. Wskazuje
sie przy tym, ze w omawianym przypadku chodzi nie tyle o
konkretne roszczenie uprawnionego do znaku towarowego,
co o jego uprawnienie , z ktoérego moze wywodzi¢ on
okreslone roszczenia (nie tylko o charakterze zakazowym).
Jednoczesnie , w celu zapewnienia przejrzystosci i
kompletnosci przepisu, konieczne wydaje si¢ odwotanie do
majacego tu zastosowanie rozporzadzenia (UE) nr 608/2013.
Uzupehienie ust. 2a pkt 1, odpowiadajagce motywowi 19
dyrektywy 2015/2436, ma na celu wyeliminowanie
ewentualnych watpliwosci interpretacyjnych i wskazanie, ze
naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy przez
uzywanie nazwy handlowej lub nazwy przedsigbiorstwa
moze mie¢ miejsce tylko wtedy, gdy uzywanie takie ma na
celu odroznienie towarow (lub ustug) , a nie tylko
identyfikacje podmiotu uzywajacego danej

Rozstrzygnieta w porozumieniu z
MSZ i UP RP.

,,2a. Naruszenie prawa ochronnego na
znak towarowy polega takze na:

1) uzywaniu znaku towarowego jako
nazwy handlowej lub nazwy
przedsigbiorstwa albo jako czesci tych
nazw, o ile takie uzywanie dokonywane
Jjest w celu odrozniania towarow;

2) uzywaniu znaku towarowego W
reklamie  prowadzonej w  sposob
sprzeczny z art. 16 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r.
poz. 419).
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nazwy/oznaczenia.

61.

Art. 1 pkt 82
Art. 296 ust. 2a pkt 3 i
ust. 2b, ust. 3 p.w.p.

Polska Izba Rzecznikow
Patentowych

Nie wprowadza¢ jako zbedne.

Rozstrzygni¢ta w porozumieniu z
MSZi UP RP.

62.

Art. 1 pkt 82
Art. 296 ust. 3 p.w.p.

Prof. Dr hab. Aurelia
Nowicka

zakres
Brak

Zastrzezenia budzi  projektowany
uwzglednienia  powotanego  wyroku
koniecznos$ci wpisywania wyroku w ustawe.

sposob i
TSUE.

Rozstrzygnieta w porozumieniu z
MSZ.

3. Z roszczeniami, o ktorych mowa w
ust. 1, mozna wystgpic rowniez przeciwko
osobie, ktora tylko wprowadza do obrotu
oznaczone juz znakiem towarowym
towary, jezeli nie pochodzg one od
uprawnionego, bqdz osoby, ktora miala
jego zezwolenie na uzZywanie znaku
towarowego, jak rowniez przeciwko
osobie, z ustug ktorej korzystano przy
naruszeniu prawa do znaku towarowego.
Przepis stosuje sie bez uszczerbku dla
art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
0 Swiadczeniu ustug drogq
elektroniczng.”

63.

Art. 1 pkt 82
Art. 296 ust. 3 p.w.p.

Polska Izba Rzecznikow
Patentowych

Do rozwazenia ewentualna modyfikacja lub uzupetnienie
przepisu w sposob precyzujacy przestanki odpowiedzialnos$ci
posrednikow (np. wiedza lub powinno$¢ posiadania wiedzy
przy zachowaniu nalezytej starannosci).

Rozstrzygnieta w porozumieniu z
MSZ.

3. Z roszczeniami, o ktorych mowa w
ust. 1, mozna wystgpic rowniez przeciwko
osobie, ktora tylko wprowadza do obrotu
oznaczone juz znakiem towarowym
towary, jezeli nie pochodzq one od
uprawnionego, bqdz osoby, ktora miala
jego zezwolenie na uZywanie znaku
towarowego, jak rowniez przeciwko
osobie, z ustug ktorej korzystano przy
naruszeniu prawa do znaku towarowego.
Przepis stosuje si¢ bez uszczerbku dla
art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o Swiadczeniu ustug drogg
elektroniczng.”

64.

Art. 1 pkt 82
Art. 296 p.w.p.

Konfederacja Lewiatan

Nieuzasadnione rozszerzenie odpowiedzialnosci posrednika.
Zbednosé ust. 3%,

Rozstrzygnieta w porozumieniu z
MSZ.
,,3. Z roszczeniami, o ktorych mowa w
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ust. 1, mozna wystgpic rowniez przeciwko
osobie, ktora tylko wprowadza do obrotu
oznaczone juz znakiem towarowym
towary, jezeli nie pochodzq one od
uprawnionego, bgdz osoby, ktora miata
jego zezwolenie na uzZywanie znaku
towarowego, jak rowniez przeciwko
osobie, z ustug ktorej korzystano przy
naruszeniu prawa do znaku towarowego.
Przepis stosuje si¢ bez uszczerbku dla
art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

0 Swiadczeniu ustug drogg
elektroniczng.”
65. Art. 1 pkt 82) Stowarzyszenie Ochrony | Ust. lc odpowiada art. 12 dyrektywy 2015/2436, ktory Rozstrzygnieta w porozumieniu z
Art. 296 p.w.p. Wiasnosci Przemystowej | zezwala, w okreslonych okoliczno$ciach na ingerowanie MSZ i UP RP.

uprawnionego z prawa do znaku towarowego w sytuacjach
umieszczenia reprodukcji znaku towarowego w stowniku,
encyklopedii lub podobnym zbiorze informacji w formie
drukowanej lub elektronicznej. Jednak w swoim brzmieniu
idzie o krok dalej — uprawniony ma nie tylko prawo zgdac
wskazania, ze znak umieszczony w publikacji jest
zarejestrowanym znakiem towarowym. Ma on rowniez
prawo zadania, aby reprodukcja znaku zostata niezwlocznie
usunig¢ta. Budzi watpliwosci tak daleko idace uprawnienie
wilasciciela znaku w zakresie informacyjnego postugiwania
si¢ znakiem towarowym. Co wiecej, brak jest w ustawie
polskie doprecyzowania, ze publikacje moga wystgpowac
zarbwno w formie drukowanej lub elektronicznej, co
sprawia, ze druga czg¢$¢ przepisu art. 296 ust. 1c p.w.p. jest
niejasna. Stanowi ona bowiem, ze ,,... uprawniony z prawa
ochronnego moze zada¢ od wydawcy, aby reprodukcja znaku
towarowego zostata usunieta niezwlocznie, a w przypadku
zbioru w formie publikacji drukowanej — by najpozniej
nastepnemu wydaniu publikacji towarzyszyto wskazanie, ze
jest to zarejestrowany znak towarowy”. Cytowany przepis
wyraznie rozrdznia rodzaje publikacji, ale oprocz publikacji
drukowanej nie jest jasne o jaki inny rodzaj publikacji
chodzi. Na podstawie art. 12 dyrektywy 2015/2436 mozna
si¢ domysla¢, ze chodzi o publikacje elektroniczne, ale nie
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wynika to z tresci polskiego przepisu i moze budzi¢
watpliwosci interpretacyjne. W szczegdlnosci, w praktyce,
postepowania przeciwko publikacjom elektronicznym moga
by¢ utrudnione, gdyz taki rodzaj publikacji nie zostal
wskazany wprost w przepisie.

W ust. le nalezaloby rozwazy¢ zastapienie terminem
,foszczenie” terminem ,,uprawnienie”, gdyz w omawianym
przypadku chodzi nie tyle o konkretne roszczenie
uprawnionego do znaku towarowego, €O jego uprawnienie, z
ktorego moze on wywodzi¢ okreslone roszczenia.

Art. 296 wust. 2a p.w.p. zmierza do szczegdtowego
wskazywania przypadkdw naruszenia prawa do znaku
towarowego. Nalezy si¢ zastanowi¢ czy jest to wilasciwy
kierunek — ogodlne dotad sformutowanie art. 296 ust. 2
pozwalalo stosowac przepisy o naruszeniu prawa do znaku w
roznych rodzajowo przypadkach. Kazuistyczne podejscie,
stosowane zarowno w dyrektywie, jak i1 rozporzadzeniu,
moze t¢ tendencje odwrocié. Niezaleznie od powyzszego, art.
296 ust. 2a pkt 1 oraz pkt 2 s3 analogiczne wzgledem
sformutowania art. 10 ust. 3 d) oraz f) dyrektywy 2015/2436.
W kontekscie art. 296 ust. 2 pkt 2) nalezy zwrdci¢ uwage, ze
W regulacji odwotano si¢ wytacznie do prowadzenia reklamy
porownawczej W  sposob  sprzeczny z  dyrektywa
2006/114/WE. Nalezatoby rozwazy¢ odwotanie si¢ w tym
zakresie do art. 16 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, ktory implementuje ww. dyrektywe w zakresie
wymogow dotyczacych reklamy poréwnawczej.

Art. 296 ust. 2a pkt 3) p.w.p. odpowiada regulacji
projektowanego art. 296 ust. 1 d) (i co do istoty si¢ z nig
pokrywa). Wydaje si¢ watpliwe wprowadzanie tego przepisu
jako jednego z dodatkowych przejawow naruszenia prawa do
znaku towarowego, poniewaz dziatania okreslone w tym
przepisie mieszcza si¢ w zakresie zastosowania art. 296 ust. 2
p.w.p. Co wiecej sformutowanie tego przepisu nie wydaje si¢
prawidlowe, poniewaz odnosi si¢ do znaku towarowego
identycznego lub podobnego. W pierwszej kolejnosci nalezy
stwierdzi¢, ze rozcigganie istnienia naruszenia prawa do
znaku na znak podobny, bez sformutowania dodatkowych
wymogow (takich jak ryzyko konfuzji, czy brak mozliwos$ci
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odroznienia znakoéw w zwyklych warunkach obrotu), jest
wysoce nieprawidlowe. Nastepnie nalezy zwroci¢ uwage na
niesp6jnos¢ brzmienia art. 296 ust. 1 d) i e) oraz art. 296 ust.
2a pkt 3) i ust. 2b. Implementacjg art. 10 ust. 4 dyrektywy, co
do zasady prawidtowa, stanowia wtasnie art. 296 ust. 1 d) i e)
i nie ma potrzeby tej regulacji powielaé, zwlaszcza w sposdb
obarczony dodatkowymi wadami.

Art. 296 ust. 3 p.w.p. — poprzez t¢ regulacj¢ zmierza si¢ do
wprowadzenia do prawa polskiego tzw. posredniego
naruszenia prawa ochronnego do znaku i sformulowanie
odpowiedzialnosci z tytulu takiego dziatania. Najwigksze
watpliwosci budzi fragment tego przepisu zgodnie z ktérym
mozna wystapi¢ przeciwko ,,posrednikowi, z ustug ktorego
korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego”.
Sformulowanie to zostalo wprost przejete z dyrektywy
2004/48/WE. W motywie 23 przedmiotowej dyrektywy
wskazano, ze ,bez uszczerbku dla wszelkich innych
dostepnych $rodkéw, procedur i $rodkow naprawczych,
podmioty uprawnione powinny mie¢ mozliwo$¢ wystapienia
o nakaz sadowy przeciwko posrednikowi, z ktorego ustug
korzystata strona trzecia przy naruszaniu prawa wiasnos$ci
przemystowej nalezacego do podmiotu uprawnionego.
Warunki i procedury odnoszace si¢ do takich nakazoéw nalezy
pozostawié prawu wewnetrznemu Panstwa
Cztonkowskiego”. Wymaga podkreslenia, ze samo
wprowadzenie odpowiedzialno§ci za tzw. posrednie
naruszenie prawa do znaku towarowego nalezy ocenié
pozytywnie. Ze wzgledu jednak na dos¢ szerokie i ogdlne
sformutowanie dotyczace posrednika, nalezatoby okresli¢
warunki takiej odpowiedzialnosci. Nalezy rozwazyé czy
warunkiem takiej odpowiedzialno$ci nie powinna by¢ wiedza
posrednika (wzglednie powinno$¢ posiadania takiej wiedzy
przy zachowaniu nalezytej starannos$ci) odno$nie tego, ze
jego ustugi mogg i bedg stuzy¢ do naruszenia prawa do znaku
towarowego. Projektowane ujecie odpowiedzialnosci z tytulu
posredniego naruszenia prawa do znaku towarowego wydaje
si¢ bardzo szerokie i moze dotyczy¢ szeregu osob, ktore nie
miaty ani wiedzy, ani $wiadomos$ci, i przy zachowaniu
nalezytej starannosci nie musiaty jej mie¢, ze ich dziatalnos¢
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moze shuizy¢ komu$ do naruszenia prawa ochronnego do
znaku towarowego.

Na podstawie art. 296 ust. 3' p.w.p. z roszczeniem o
zaniechanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy
mozna wystapi¢ tylko wowczas, gdy w dniu wniesienia
powodztwa nie istnieje mozliwo$¢ stwierdzenia wygasniecia
prawa do znaku z powodu jego nieuzywania. Taka redakcja
przepisu moze prowadzi¢ do wniosku, ze brak przestanek do
stwierdzenia wygasnigcia prawa ochronnego musi byé
uprzednio stwierdzony przez Urzad Patentowy RP. Dopiero
wowczas mozliwe jest wniesienie powodztwa o zaniechanie
naruszania prawa ochronnego. Moze to by¢ wigc instrument
wykorzystywany do zawieszania postgpowan z tytutu
naruszenia do czasu rozstrzygnigcia sprawy o stwierdzenie
wygasniecia. Dodatkowo, wobec brzmienia
znowelizowanego art. 157 p.w.p. wprowadzenie tej regulacji
wydaje si¢ zbedne, gdyz co do istoty powiela ona w catosci
WW. przepis.

66.

Art. 1 pkt 82)
Art. 296 p.w.p.

Prof. Dr hab. Ryszard
Skubisz

Po pierwsze, proponowany art. 296 ust. 1c (art. 1 pkt 82 lit. a
Projektu) znaczgco odbiega od art. 12 dyrektywy nr
2015/2436. Inaczej niz wskazana regulacja unijna, norma
krajowa nie zawiera bowiem odniesienia do ,,zbioréw
informacji w formie elektronicznej”. Ponadto, proponowana
norma krajowa obejmuje roszczenie, wobec wydawcy, 0
., usuniecie reprodukcji znaku towarowego”, podczas gdy
takiego roszczenia w ogole nie przewiduje art. 12 dyrektywy
nr 2015/2436. Proponowana zmiana nie stanowi zatem
prawidlowej implementacji w/w obligatoryjnego przepisu
dyrektywy. W celu zapewnienia prawidlowej implementacji,
przepisowi art. 296 ust. 1 ¢ nalezy nada¢ tre$¢ zbiezng z art.
12 dyrektywy, w sposob nastepujacy:

W przypadku, gdy reprodukcja znaku towarowego w
stowniku, encyklopedii lub w podobnym zbiorze informacji w
formie drukowanej lub elektronicznej stwarza wrazenie, ze
stanowi on nazwe rodzajowg towaru, jego wydawca
zapewnia, na zgdanie uprawnionego z prawa ochronnego na
znak towarowy, aby reprodukcji znaku towarowego
bezzwlocznie, a w przypadku zbiorow w formie drukowanej —
najpozniej w nastepnym wydaniu publikacji, towarzyszylo

Rozstrzygnieta w porozumieniu z
MSZ i UP RP.
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wskazanie, Ze jest to zarejestrowany znak towarowy”.

Po drugie, modyfikacji wymaga proponowany w Projekcie
art. 296 ust. le. W celu petnego dostosowania do art. 10 ust.
4 dyrektywy 2015/2436, we wskazanej normie prawa
krajowego termin , roszczenie” nalezy zastapi¢ terminem
,uprawnienie” . Ponadto, celowe jest — tak jak w
dyrektywie nr 2015/2346 — bezposrednie wskazanie na
rozporzadzenie nr  608/2013  regulujace  procedure
zatrzymania towaréw. Przepis art. 296 ust. le powinien
zatem uzyska¢ nastepujace brzmienie:

., Uprawnienie, o ktorym mowa w ust. 1d, wygasa, jezeli w
toku postgpowania stuzgcego ustaleniu, czy prawo do
zarejestrowanego znaku towarowego zostalo naruszone,
wszczetego  zgodnie z  rozporzgdzeniem — Parlamentu
Europejskiego iRady (UE) nr608/2013 z 12 czerwca
2013r. wsprawie  egzekwowania  praw  wiasnosci
intelektualnej przez organy celne oraz uchylajgce
rozporzqdzenie Rady (WE) nr 1383/2003 zglaszajgcy Ilub
posiadacz towarow udowodni, zZe uprawnionemu z prawa
ochronnego na znak towarowy nie przystuguje prawo
zakazania wprowadzenia towarow do obrotu w panstwie
koncowego przeznaczenia.”,

Po trzecie, nalezy zmieni¢ proponowany art. 296 ust. 2a pkt
1 (art. 1 pkt 82 lit. ¢ Projektu). Scile biorac, nalezatoby
wprowadzi¢ — wynikajaca z orzecznictwa Trybunatu (m.in.
wyrok z 11 wrzeénia 2007 r. w sprawie C-17/06, Céline, nb.
20) — przestanke uzywania dla celow odrozniania towarow
lub ushug, poprzez nadanie art. 296 ust. 2a pkt 1
nastgpujacego brzmienia:

,,2a. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
polega takze na:

1) uzywaniu znaku jako nazwy handlowej lub nazwy
przedsiebiorstwa albo jako czesci tych nazw, o ile nastepuje
to w celu odrozniania towarow lub ustug”

Po czwarte, nalezy usung¢ proponowany w Projekcie art. 296
ust. 2a pkt 3 (art. 1 pkt 82 lit. ¢ Projektu) — jako zbgdne
powielenie regulacji proponowanego art. 296 ust. 1d.

Po piate, nalezy zmodyfikowa¢ proponowany w Projekcie
art. 296 ust. 2b (art. 1 pkt 82 lit. ¢ Projektu). Po pierwsze, art.
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296 ust. 2b pkt 1 jest powieleniem regulacji z art. 296 ust. 1d.
Po drugie, przez wzglad na pkt 25 preambuty dyrektywy nr
2015/2436, w rachub¢ wchodzi uregulowanie ograniczenia
prawa z rejestracji znaku towarowego, w zwiazku z
miedzynarodowymi  niezastrzezonymi nazwami lekow
(INN).

W tych okoliczno$ciach, sugerowane jest nadanie art. 296
ust. 2b nastepujacego brzmienia:

,,2b. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie
moze zakazaé osobie trzeciej wprowadzania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lekow, bez dopuszczania ich tam do
swobodnego obrotu, ze wzgledu na identycznos¢ Ilub
podobienstwo  miedzynarodowej  niezastrzezonej  nazwy
aktywnego  skladnika lekow (INN) z tym znakiem
towarowym”.

Po szoste, nalezy usunaé art. 296 ust. 3* (art. 1 pkt 82 lit. e
Projektu). Proponowany art. 296 ust. 3" stanowi bowiem
powielenie art. 157.

Po si6dme — i najistotniejsze — art. 1 pkt 82 Projektu
zupelnie pomija tres¢ art. 18 dyrektywy nr 2015/2436. Ta
obligatoryjna norma unijna podlega jednak w catosci
implementacji do prawa krajowego. Z tego powodu, w
miejsce proponowanego art. 296 ust. 3!, nalezy wprowadzi¢
zmieniong norme, ktora bedzie stanowila implementacje art.
18 dyrektywy. Uwzgledni¢ przy tym nalezy brak mozliwosci
wprowadzania do polskiego prawa, uzytego - w art. 18 ust. 2
dyrektywy — odestania do art. 54 ust. 1 rozporzadzenia nr
207/2009 (obecnie art. 61 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001),
co wprost wynika z obecnego art. 137 ust. 1 rozporzadzenia
2017/1001. Regulacja art. 54 ust. 1 rozporzadzenia nr
207/2009 (obecnie art. 61 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001)
ma zatasowanie wylgcznie w sytuacji, gdy podstawg
powddztwa jest unijny znak towarowy, a takich przypadkow
nie obejmuje polska ustawa. Jednocze$nie, konieczne jest
zastapienie w regulacji krajowej uzytego - w art. 18 ust. 2
dyrektywy — odestania do art. 57 ust. 2 rozporzadzenia nr
207/2009 (obecnie art. 64 ust. 2 rozporzadzenia 2017/2001),
odestaniem do art. 64 ust. 3 rozporzadzenia 2017/1001. To
wlasnie ten ostatni przepis dotyczy sytuacji, gdy
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wczesniejszy krajowy znak towarowy jest przeciwstawiany
unijnemu znakowi towarowemu.

W efekcie, uzasadnione jest nadanie art. 296 ust. 3
nastgpujacego brzmienia:

., 1. W postepowaniu w sprawie naruszenia uprawnionemu z
prawa ochronnego na znak towarowy nie przystuguje prawo
zakazania uzywania pozniej zarejestrowanego  znaku
towarowego, jezeli ten pozniejszy znak towarowy nie mogiby
zostaé¢ uniewazniony na podstawie z art. 165 ust. 1 i 3 albo
art. 166 ust. 3.

2. W postgpowaniu w sprawie naruszenia uprawnionemu z
prawa ochronnego na znak towarowy nie przystuguje prawo
zakazywania uzywania pozniej zarejestrowanego unijnego
znaku towarowego, jezeli ten pozniejszy znak towarowy nie
mogtby zostac¢ uniewazniony zgodnie z art. 60 ust. 1, 3 lub 4,
art. 61 ust. 2 oraz 64 ust. 3 rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca
2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.
U.UE L 154 7 16.06.2017 r., s. 1).

3. W przypadku, gdy uprawnionemu z prawa ochronnego na
znak towarowy nie przystuguje prawo zakazania uzywania
pozniejszego znaku towarowego na podstawie ust. 1 lub 2,
uprawnionemu do pozniejszego znaku towarowego nie
przystuguje — w ramach postgpowania w sprawie naruszenia
— prawo zakazania uzywania wczesniejszego znaku
towarowego, nawet jesli nie mozna juz sie powolywac na
prawo do wczesniejszego znaku przeciwko pozniejszemu
znakowi towarowemu”.

67.

Art. 1 pkt 82)
Art. 296 ust. 3 p.w.p.

Allegro.pl

Brak dookreslenia zakresu pojecia ,,posrednika” — w
skrajnym przypadku posrednikiem moze by¢ nawet Poczta
Polska lub kurier dostarczajacy paczke.

Brak dookreslenia podstaw i1 zasad odpowiedzialnosci
posrednikow (przy czym tak jak wskazywaliSmy uchybienie
legislacyjne ma juz miejsce krok wczeéniej, albowiem
kwestia odpowiedzialnosci posrednikow nie powinna zostaé
zmodyfikowana wzgledem innych powszechnie
obowigzujacych przepisow).

Rozstrzygni¢ta w porozumieniu z
MSZ i UP RP.
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Sformutowanie o kierowaniu roszczen sugeruje, ze moga to
by¢ zard6wno roszczenia o charakterze niemajatkowym jak i
majatkowym (odszkodowawczym), a warunki dot. roszczen
o charakterze niemajatkowym okresla ww. dyrektywa
2004/48/WE — mozliwo$¢ wystapienia o nakaz sgdowy

68. Art. 1 pkt 82) WKB Wiercinski, Proponowany przepis zdaje si¢ nie odpowiada¢ celom art. 11 Uwzgledniono.

Art. 296 ust. 3 p.w.p. Kwiecinski, Baehr sp.k. | zd. 3 dyrektywy 2004/48/WE. Watpliwos$ci budzi sam termin | ,,3. Z roszczeniami, o ktorych mowa w
»posrednika”, ktory ma w polskim prawie okreslone | ust. I, mozna wystqpié rowniez przeciwko
znaczenie 1 moze implikowaé aktywna rolg w naruszeniu. | osobie, ktora tylko wprowadza do obrotu
Konsekwentne byloby uzycie terminu ,0soby trzeciej”, | oznaczone juz znakiem towarowym
pojawiajagcego si¢ w regulacji dotyczacej roszczenia | towary, jezeli nie pochodzqg one od
informacyjnego. W zwigzku z brzmieniem =zdania 3, | uprawnionego, bgdz osoby, ktora miata
wlasciwym byloby wprowadzenie pelnego terminu: ,,0s0by | jego zezwolenie na uzywanie znaku
trzeciej, ktorej ustugi sg wykorzystywane w celu naruszenia”. | fowarowego, jak rowniez przeciwko
Regulacje pozostaje w sprzecznosci z  dyrektywa | osobie, z ustug ktorej korzystano przy
2000/31/WE PE i Rady z dn. 8 czerwca 2000 r. w sprawie | naruszeniu prawa do znaku towarowego.
niektorych aspektow prawnych wushug spoleczenstwa | Przepis stosuje sie bez uszczerbku dla
informacyjnego, w szczegdlnosci handlu elektronicznego w | art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
ramach rynku wewnetrznego i ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. | o Swiadczeniu ustug drogq
o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng. Ustanowienie tak | elektroniczng.”
szerokiej odpowiedzialno$ci za naruszenie praw wihasnosci
przemystowej wobec ,,posrednikow” jest niewspotmierne,
nieproporcjonalne i moze w znaczacym stopniu ograniczy¢
swobode dziatalnosci gospodarczej, w tym rowniez matych i
srednich przedsiebiorstw $wiadczacych takie ustugi.

Regulacia w  zakresie mozliwosci wystapienia z
odpowiednimi nakazami wobec tzw. ,,posrednika” powinna
takze uwzglednia¢ wypracowang przez TSUE lini¢
orzecznicza, zgodnie z ktéra nakazy orzekane wzgledem
posrednika musza by¢ skuteczne, odstraszajace i
proporcjonalne, a ponadto nie moga tworzy¢ ograniczen w
handlu prowadzonym zgodnie z prawem. Jak stusznie
wskazuje TSUE, nie jest dopuszczalne naktadanie takich
obowigzkow na posrednika, ktore zobowigzywatyby go do
wprowadzenia zlozonego, nazbyt kosztownego i trwatego
systemu informatycznego na wtasny koszt.

69. Art. 1 pkt 83) Stowarzyszenie Ochrony | Projektowany przepis ma stanowi¢ odpowiednik art. 305 ust. Uwzgledniona.

Art. 305 ust. 1* p.w.p.

Wiasnos$ci Przemystowe;j

1 w stosunku do oznaczenia podrobionymi znakami
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towarowymi $wiadczonych uslug. W dotychczasowym
orzecznictwie wystepowaly juz przypadki stosowania art.
305 ust. 1 takze do oznaczania §wiadczonych ustlug w drodze
jego wykladni uwzgledniajacej art. 120 ust. 3 pkt 2 ustawy.
Proponowana  nowelizacja  upro$citaby  karnoprawna
kwalifikacje takich zachowan. Z drugiej strony bylaby
argumentem na rzecz depenalizacji zachowan, ktoére
nastgpity przed jej wejsciem w zycie (podobny poglad
pojawil sie w orzecznictwie po zmianie opisu czynu w
nowelizacji art. 305 ust. 1 pwp w 2007 r.).

70.

Art. 1 pkt 83)
Art. 305 ust. 1* p.w.p.

Prof. Dr hab. Ryszard
Skubisz

Po pierwsze, watpliwosci budzi redakcja proponowanego
art. 305 ust. 1'. Dotyczy to odniesienia pojecia
,wprowadzenie do obrotu” do ustug (to pojecie ma bowiem
sens wylacznie w razie jego odniesienia do towardéw).
Ponadto, gramatycznie niefortunne jest uzycie terminu
,oferuje $wiadczenie” w trzecim wersie projektowanego
przepisu. Z tych wzgledow, uzasadnione jest nastgpujace
b{zmienie przepisu proponowanego w Projekcie art. 305 ust.
1~
., 1. Tej samej karze podlega, kto oferuje lub oznacza ustugi
podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem
towarowym, ktorego nie ma prawa uzywac albo postuguje si¢
takimi znakami w celu oferowania lub swiadczenia ustug.”
Po drugie, pomimo wielokrotnie zglaszanych
postulatow, zmieniony przepis art. 305 PrWiPrzem nie
penalizuje bezprawnego postugiwania si¢ unijnym znakiem
towarowym. Przy obecnie obwigzujacym brzmieniu w/w
normy, mozna zasadnie argumentowa¢ — cho¢ nie jest to
jedyny prezentowany poglad - Ze norma ta stanowi podstawe
prawnokarnej ochrony wylacznie znakow towarowych
zarejestrowanych ze zgtoszenia w Urzedzie Patentowym RP
oraz mig¢dzynarodowych znakéow towarowych, ktorych
ochrong¢ Urzad uznal w Polsce. Na rzecz tego stanowiska
zdecydowanie przemawia zakaz rozszerzajacej wyktadni
przepiséw prawa karnego. To stanowisko uzasadnia rowniez
tre$¢ ustaw innych panstw cztonkowskich, ktére zawieraja
odregbne prawnokarne regulacje dotyczace unijnych znakow
towarowych (zob. np. przepis art. L717-2 francuskiego
Kodeksu wlasnoéci intelektualnej; przepis Art. 143a

Rozstrzygnieta w porozumieniu z
MSZ i UP RP.

Uwzgledniona.
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niemieckiej ustawy o ochronie znakéw towarowych i innych
symboli czy art. 7 brytyjskich przepisow wydanych na
podstawie ustawy o znakach towarowych).

W tej sytuacji, nalezy wprowadzi¢ prawnokarng ochrong
unijnych znakow towarowych , poprzez dodanie, w art. 305
ust. 4, w nastgpujacym brzmieniu:

,,4. Przepisy ust. 1-3 stosuje si¢ do ochrony unijnych znakow
towarowych”.

71. Art. 1 pkt 83) WKB Wiercinski, Proponowany przepis nie wprowadza zmian w aktualnym Uwzgledniona.
Art. 305 ust. 1* p.w.p. Kwiecinski, Bachr sp.k. | stanie prawnym, tym samym moze by¢é przejawem

nadregulacji. Majac na uwadze dotychczasowe brzmienie
przepisu w zwigzku z art. 120 ust. 3 pkt 1-2 p.w.p. racjonalny
ustawodawca dazyt do sankcjonowania oznaczania zardéwno
towarow, jak i ustug podrabianych znakiem towarowym.
Tym samym ewentualne, zdiagnozowane przez tworcow
projektu problemy dotyczyly wylacznie stosowania prawa, a
nie legislacji jako takiej.

72. Art. 2 ust. 1 Polska Izba Rzecznikow | Proponuje si¢ wykreslic nowelizowany przepis art. 2 ust. 1 Rozstrzygnieta w porozumieniu z

Patentowych ustawy o zmianie ustawy pwp, gdyz w zaproponowanym UP RP.

brzmieniu bedzie budzit watpliwosci analogiczne do tych, | Art. 2. Do praw ochronnych na znaki
ktore wystgpity na gruncie art. 315 pwp. Pomimo przyjecia | towarowe, istniejgcych w dniu wejscia w
wart. 315 ust. 1 pwp zasady, iz do praw istniejacy ch stosuje | Zycie niniejszej ustawy, stosuje  sie
si¢ przepisy dotychczasowe, orzecznictwo i w przewazajacej | przepisy dotychczasowe.
mierze doktryna przyjety trafne stanowisko, ze tres¢ praw | Art. 3. Do  oceny  stosunkow
istniejacych w chwili wejscia W zycie przepisOw nowych | cywilnoprawnych, wynikajgcych z
ocenia si¢ W oparciu 0 nowe przepisy. niniejszej ustawy, ktére powstaly przed
Proponowane brzmienie ust. 2 sugeruje, ze przepis ma | dniem wejScia w Zycie niniejszej ustawy,
charakter proceduralny. Jezeli intencja ustawodawcy bylo | stosuje sie przepisy dotychczasowe,
odwotanie si¢ do nowych przestanek materialnych | chyba ze skutki prawne tych stosunkow
uzasadniajacych Stwierdzenie wygasnigcia prawa, przepis | wystgpily po dniu wejscia w zycie ustawy.
nalezaloby przeredagowa¢ w zaproponowany sposob.

73. Art. 2 ust. 1 Stowarzyszenie Ochrony | Nie wprowadzaé, jak zbgdnego, wzglednie nadaé nastepujace Rozstrzygnieta w porozumieniu z

Wiasnos$ci Przemystowe;j

brzmienie: ,,Wobec praw ochronnych na znaki towarowe,
istniejgcych w dniu wejscia w Zzycie niniejszej ustawy
przepisy dotychczasowe stosuje si¢ do oceny skutkow zdarzen
prawnych, ktore nastgpily w czasie obowigzywania tych
przepisow, natomiast skutki zdarzen prawnych, ktore
nastgpity po wejsciu w zycie niniejszej ustawy, podlegajq
ocenie na podstawie przepisow w brzmieniu nadanym

UP RP.
Art. 2. Do praw ochronnych na znaki
towarowe, istniejgcych w dniu wejscia w
zycie nminiejszej ustawy, stosuje Ssie
przepisy dotychczasowe.
Art. 3. Do oceny  stosunkow
cywilnoprawnych, wynikajgcych z
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niniejsza ustawa.’

niniejszej ustawy, ktore powstaly przed
dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy,
stosuje sie przepisy dotychczasowe,
chyba ze skutki prawne tych stosunkow
wystgpily po dniu wejscia w Zycie ustawy.

74. Art. 2 ust. 1 Prof. Dr hab. Ryszard Proponowany przepis w Projekcie jest norma przejsciowa, o Uwzgledniona.
Skubisz analogicznym brzmieniu do art. 315 ust. 1 zd. 2 ustawy. | Art. 2. Do praw ochronnych na znaki
Zgodnie z tym ostaniem przepisem, ,,do praw tych [w tym | towarowe, istniejgcych w dniu wejscia w
praw ochronnych znaki towarowe — uwaga R.S.] stosuje si¢ | Zycie niniejszej ustawy, stosuje sig
przepisy dotychczasowe (...)”. Jak wiadomo, regulacja z art. | przepisy dotychczasowe.
315 ust. 1 zd. 2 wywotata — z uwagi na swojg tres¢ - | Art. 3. Do  oceny  stosunkow
dlugotrwate spory w orzecznictwie. W tej sytuacji powazne | cywilnoprawnych, wynikajgcych z
watpliwosci budzi wprowadzenie analogicznej regulacji w | niniejszej ustawy, ktore powstaly przed
Projekcie. Nalezy rozwazyé, czy nie zrezygnowal z tego | dniem wejscia w Zycie niniejSzej ustawy,
przepisu przejsciowego (usunac z Projektu). Alternatywa jest | stosuje sie przepisy dotychczasowe,
modyfikacja wskazanego przepisu przejsciowego, ktora | chyba ze skutki prawne tych stosunkow
uwzglednialaby wykladni¢ art. art. 315 wust. 1 zd. 2, | wystgpily po dniu wejscia w zycie ustawy.
ostatecznie przyjeta przez SN i NSA.
75. Art. 2 ust. 3-5 Polska Izba Rzecznikow | Usunac¢ jako zbedne. Rozstrzygnieta w porozumieniu z
Patentowych UP RP.
76. Art. 2 ust. 3-6 Stowarzyszenie Ochrony | Nie wprowadza¢ w sytuacji postulowanej rezygnacji z Uwzgledniono w konsekwencji
Wiasnosci Przemystowej | usunigcia z ustawy instytucji wspolnego znaku towarowego wprowadzenia regulacji wspolnego
gwarancyjnego. znaku towarowego gwarancyjnego.
77. Art. 2 ust. 4-5 Prof. Dr hab. Ryszard Te proponowane regulacje przejSciowe w Projekcie dotycza Uwzgledniono w konsekwencji
Skubisz znakoéw gwarancyjnych. Wskazane regulacje straca racjg wprowadzenia regulacji wspolnego
bytu, w razie pozostawienia kategorii wspolnych znakow znaku towarowego gwarancyjnego.
towarowych gwarancyjnych w ustawie.
78. Art. 3 Polska Izba Rzecznikow | Konieczne jest blizsze okre§lenie pojecia postepowan Rozstrzygnieta w porozumieniu z

Patentowych

niezakonczonych oraz wskazanie, ze nie zostaly one
zakonczone przed dniem wejscia W zycie ustawy nowej/ nie
za$ - "do dnia"/. Jako wzorzec przyja¢ mozna brzmienie art.
16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy —
Kodeks postgpowania administracyjnego oraz niektorych
innych ustaw | Dz. U. poz. 9351 , ktéry stanowi, iz " Do
postepowan  administracyjnych  wszczetych i nie
zakonczonych przed dniem wejscia niniejszej ustawy
ostateczng decyzja lub postanowieniem stosuje si¢ przepisy
ustawy  zmienianegj wart. 1, w  brzmieniu

UP RP.
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ODWROCONA TABELA ZBIEZNOSCI

TYTUL PROJEKTU

Projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo wtasno$ci przemystowej

TYTUL WDRAZANEGO AKTU
PRAWNEGO / WDRAZANYCH

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majacej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U.

AKTOW PRAWNYCH: UE L 336 z 23.12.2015.)
POZOSTALE PRZEPISY AKTU PRAWNEGO
Jedn. red. Tres¢ przepisu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu
Art. 1 pkt 41) 22. Na wniosek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa | Dyrektywa 2436/2015 przewiduje obowigzek informowania przez Urzad
(Art. 224 ust. 2! | ochronnego, prawa ochronnego na wzor uzytkowy lub prawa z | Patentowy RP o zblizajacym si¢ terminie uiszczenia oplaty za dalszy
p.w.p.) rejestracji, Urzad Patentowy informuje o zblizajacym si¢ terminie | okres ochronny wylacznie w zakresie prawa ochronnego na znak
uiszczenia oplaty za dalszy okres ochrony nie pdzniej niz jeden miesiac | towarowy. Jednak, majac na uwadze mozliwosci techniczne Urzedu
przed dniem, w ktérym uplywa poprzedni okres ochrony. Patentowego RP, wprowadzono zasade, zgodnie z ktorg na wniosek
23, Nieotrzymanie przez uprawnionego informacji, o ktérej mowa w ust. | mozliwe jest rozciggniecie tej regulacji na pozostale prawa wylaczne, z
21-22 pozostaje bez wptywu na ocene zachowania przez uprawnionego | korzysécig dla uprawnionych. Jednoczeénie przewidziano zastrzezenie, ze
terminu na uiszczenie oplaty.” brak takiej informacji nie zwalnia uprawnionego z koniecznoS$ci
uiszczenia optaty za dalsze okresy ochronne.
Art. 1 pkt 47) 4. Przepisy ust. 1-3 stosuje sie¢ do ochrony znakéw towarowych Unii | Zgodnie z celem Dyrektywy, ochrona znakoéw towarowych w panstwach
(Art. 305 wust. 4 | Europejskiej.” cztonkowskich wspotistnieje z ochrong dostgpng na poziomie Unii za
p.w.p.) posrednictwem unijnych znakdéw towarowych, a to wspdtistnienie

systemow i rownowaga migdzy nimi stanowig fundament unijnej polityki
w zakresie ochrony wiasnoéci przemystowej. W celu zapewnienia
pewnosci prawa i zasady spdjnosci, na znaki towarowe i znaki towarowe
Unii Europejskiej powinna by¢ udzielana ochrona na takim samym
poziomie. Wobec tego zasadne jest =zastrzezenie, ze zakresem
przestepstwa okreslonego w art. 305 ust. 1-3 jest objgte rowniez
oznaczanie towar6w podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej
lub dokonywanie obrotu takimi towarami.




TABELA ZBIEZNOSCI

TYTUL PROJEKTU:

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wlasno$ci przemystowej (pwp)

TYTUL WDRAZANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAZANYCH

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia

AKTOW PRAWNYCH?Y: 2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych si¢ do znakow towarowych (Dz. UE L 336 z 23.12.2015, s. 1)
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ?
Jedn. Tresé przepisu UE® Konie- | Jedn. Tresé przepisu/é6w projektu (*) Uzasadnienie
red. czno$¢ | red. uwzglednienie
wdroze | (*) w projekcie
-nia przepisow
T/N wykraczajacyc
h poza
minimalne
wymogi prawa
UE (**)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majgca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych si¢ do znakow towarowych (Dz. UE L 336 z 23.12.2015, s. 1)

1. Zakres stosowania

cztonkowskim.

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do kazdego
znaku towarowego dla towarow lub ustug, ktory jest
indywidualnym znakiem towarowym, znakiem
gwarancyjnym lub certyfikujacym lub znakiem
wspolnym zarejestrowanym lub zgloszonym w
panstwie cztonkowskim lub w Urzedzie Wtasnosci
Intelektualnej Panstw Beneluksu lub ktorego
rejestracja migdzynarodowa ma skutek w panstwie

N

Nie wymaga wdrozenia.




Definicje

Na uzytek niniejszej dyrektywy stosuje si¢ nastepujace
definicje:

a) ,,urzad” oznacza odpowiedzialny za rejestracje
znakéw towarowych urzad centralny wlasciwy w
sprawach ochrony wtasnos$ci przemystowej w panstwie
cztonkowskim lub Urzad Wtasnosci Intelektualne;
Panstw Beneluksu;

b) ,rejestr” oznacza rejestr znakow towarowych
prowadzony przez urzad.

Nie wymaga wdrozenia.

Oznaczenia, z ktorych moze sktada¢ si¢ znak
towarowy

Znak towarowy moze sktadac si¢ z jakichkolwiek
oznaczen, w szczegolnosci z wyrazow, tacznie z
nazwiskami, lub rysunkow, liter, cyfr, kolorow,
ksztattu towardéw lub ich opakowan lub dzwiekoéw, pod
warunkiem ze oznaczenia takie umozliwiaja:

a) odroznianie towarow lub ustug jednego
przedsigbiorstwa od towardéw lub ustug innych
przedsiebiorstw; oraz

b) przedstawienie ich w rejestrze w sposob
pozwalajacy wlasciwym organom i odbiorcom na
ustalenie jednoznacznego i doktadnego przedmiotu
ochrony udzielonej wlascicielowi tego znaku
towarowego.

wart. 120 ust. 11 2:

,» 1. Znak towarowy moze sktada¢ sie z kazdego
oznaczenia umozliwiajacego odroznienie towarow
jednego przedsiebiorstwa od towaréw innego
przedsiebiorstwa oraz mozliwego do przedstawienia w
rejestrze znakow towarowych, o ktorym mowa w art.
228 ust. 1 pkt 4,

W sposob pozwalajacy na ustalenie jednoznacznego i
doktadnego przedmiotu udzielonej ochrony udzielone;j
na znak.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, moze by¢
w szczegoOlnosci wyraz, wlacznie z nazwiskiem,
rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenne, w tym
ksztatt towaru lub opakowania, a takze dzwiek.”;

Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji

lub uniewaznienia

1. Nie sg rejestrowane, a w przypadku gdy zostaly juz
zarejestrowane, podlegaja uniewaznieniu:

a) oznaczenia, ktore nie mogg stanowi¢ znaku
towarowego;

b) znaki towarowe, ktore pozbawione sg
odrdzniajgcego charakteru;

Nie wymaga wdrozenia (art. 129 ust. 1 pkt 1).

Nie wymaga wdrozenia (art. 129 ust. 1 pkt 2).




c) znaki towarowe, ktore sktadajg si¢ wytacznie z
oznaczen lub okreslen mogacych stuzy¢ w obrocie do
oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia,
warto$ci, pochodzenia geograficznego lub czasu
produkcji towaru lub §wiadczenia ustugi, lub innych
wlasciwosci towarow lub ustug;

d) znaki towarowe, ktore sktadaja si¢ wyltacznie z
oznaczen lub okreslen, ktore weszty do jezyka
potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych
i utrwalonych praktykach handlowych;

e) oznaczenia, ktore sktadaja si¢ wylacznie z:

(1) ksztattu lub innej wlasciwosci, wynikajacych z
charakteru samych towaréw;

(i1) ksztattu towardw lub innej ich wtasciwosci,
niezbednych do uzyskania efektu technicznego;
(ii1) ksztattu lub innej wasciwosci, zwigkszajacych
znacznie warto$¢ towarow;

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

g) znaki towarowe, ktore ze wzgledu na swoj charakter
moga wprowadza¢ odbiorcow w btad, na przyktad co
do charakteru, jakosci lub pochodzenia geograficznego
towarow lub ustugi;

h) znaki towarowe, na ktére wtasciwe organy nie
wydaty zezwolenia i wobec ktorych odmowa lub
uniewaznienie rejestracji nastgpuje na mocy art. 6ter
konwencji paryskiej;

Nie wymaga wdrozenia (art. 129 ust. 1 pkt 3).

Nie wymaga wdrozenia (art. 129 ust. 1 pkt 4).

art. 129 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

»J) sktada si¢ wytacznie z ksztattu lub innej
wlasciwosci towaru, wynikajacych z charakteru samych
towardw, niezbednych do uzyskania efektu
technicznego lub zwigkszajacych znacznie warto$é
towarow;”,

Nie wymaga wdrozenia (art. 129* ust. 1 pkt 7).

Nie wymaga wdrozenia (art. 129 ust. 1 pkt 12).

Nie wymaga wdrozenia (art. 129! ust. 1 pkt 9i 10).




1) znaki towarowe, ktore sa wylaczone z rejestracji na
podstawie przepiséw prawa Unii, prawa krajowego
danego panstwa czlonkowskiego lub uméw
miedzynarodowych, ktorych Unia lub dane panstwo
cztonkowskie jest strona, przewidujacych ochrone
nazw pochodzenia i oznaczen geograficznych;

j) znaki towarowe, ktére sg wylgczone z rejestracji na
podstawie przepiséw prawa Unii lub uméw
migdzynarodowych, ktorych Unia jest strona,
przewidujacych ochrong tradycyjnych okreslen wina;
k) znaki towarowe, ktore sa wylaczone z rejestracji na
podstawie przepisow prawa Unii lub uméw
migdzynarodowych, ktorych Unia jest strona,
przewidujacych ochrong gwarantowanych
tradycyjnych specjalnosci;

1) znaki towarowe, ktore sktadaja sie lub odtwarzaja w
swoich zasadniczych elementach wczesniejszg nazwe
odmiany ro$lin zarejestrowang na podstawie przepisoOw
prawa Unii lub prawa krajowego danego panstwa
cztonkowskiego lub umoéw migdzynarodowych,
ktorych Unia lub dane panstwo czlonkowskie jest
strona, przewidujacych ochrong praw do odmian roslin
1 odnosza si¢ do odmian roslin tego samego gatunku
lub gatunkow $cisle spokrewnionych.

art. 129* ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,»4. Nie udziela si¢ prawa ochronnego na znak
towarowy wylaczony z rejestracji na podstawie
przepisow prawa lub umowy migdzynarodowej
przewidujacych ochrone oznaczenia geograficznego,
nazwy pochodzenia, okreslenia tradycyjnego dla wina
lub gwarantowanej tradycyjnej specjalnosci, w zakresie
w nich przewidzianych.”;

jw.

jw.

art. 129 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

,,13) sktada si¢ lub odtwarza w swoich zasadniczych
elementach nazwe odmiany roslin zarejestrowang w
Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisow
prawa Unii Europejskiej albo wiazacej Rzeczpospolita
Polska umowy miedzynarodowej, przewidujacych
ochrone praw do odmiany roslin i odnoszg si¢ do
odmian roslin tego samego gatunku lub. gatunkow
Scisle spokrewnionych.”,

2. Znak towarowy podlega uniewaznieniu, jezeli
zgtaszajacy dokonat jego zgloszenia w zlej wierze.
Panstwa cztonkowskie mogg rowniez przewidzieé
odmowe znaku towarowego w takim przypadku.

3. Panstwo cztonkowskie moze postanowi¢, ze znaku
towarowego nie rejestruje si¢, a w przypadku gdy
zostal juz zarejestrowany, podlega uniewaznieniu,
jezeli:

Nie wymaga wdrozenia (art. 129 ust. 1 pkt 6, art. 164
ust. 1, art. 165 ust. 2).




a) uzywanie tego znaku towarowego moze by¢
zabronione stosownie do przepisOw prawa innego niz
prawo o znakach towarowych danego panstwa
cztonkowskiego lub Unii,

b) znak towarowy zawiera oznaczenie o wysokiej
wartos$ci symbolicznej, w szczegdlnosci symbol

religijny;

¢) znak towarowy zawiera odznaki, godfa lub herby
inne niz okreslone w art. 6ter konwencji paryskiej,
bedace przedmiotem interesu publicznego, chyba ze na
ich rejestracje uzyskano zgod¢ wlasciwych organow
zgodnie z prawem panstwa cztonkowskiego.

4. Nie mozna odmowic rejestracji znaku towarowego
na podstawie ust. 1 lit. b), c) lub d) , jezeli przed data
zgloszenia znak ten uzyskal w nastgpstwie jego
uzywania charakter odrdzniajacy. Z tego samego
powodu nie mozna uniewazni¢ znaku, jezeli przed data
wniosku o uniewaznienie znak ten uzyskat w
nastgpstwie jego uzywania charakter odrdzniajacy.

5. Panstwo cztonkowskie moze postanowic, ze ust. 4
bedzie mial takze zastosowanie, w przypadku gdy
charakter odrdzniajacy zostat uzyskany po dacie
zgloszenia, ale przed data rejestracji.

Nie wymaga wdrozenia(art. 129* ust. 1 pkt 11).

art. 129 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8) zawiera element o wysokiej wartosci symbolicznej,
w szczegolnosci o charakterze symbol religijnym,
patriotycznym lub kulturowym, ktérego uzywanie
obrazaloby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycje
narodowa;”;

Nie wymaga wdrozenia(art. 129* ust. 1 pkt 9 i 10).

Nie wymaga wdrozenia (art. 130, art. 165 ust. 1 pkt 2).

Nie zdecydowano si¢ na wdrozenie tej instytucji.




Wzgledne podstawy odmowy rejestracji lub
uniewaznienia

1. Znaku towarowego nie rejestruje si¢, a w przypadku
gdy zostal juz zarejestrowany, podlega on
uniewaznieniu, jezeli:

a) jest on identyczny z wcze$niejszym znakiem
towarowym, a towary lub ushugi, dla ktérych znak
zostat zgtoszony lub zarejestrowany, sa identyczne z
towarami lub ustugami, dla ktorych wczesniejszy znak
towarowy jest chroniony;

b) z powodu swej identyczno$ci z wezesniejszym
znakiem towarowym lub podobienstwa do niego oraz
identyczno$ci z towarami lub ustugami objetymi
wczesniejszym znakiem towarowym lub podobienstwa
do nich istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia
odbiorcéw w blad, ktére obejmuje
prawdopodobienstwo skojarzenia z wczesniejszym
znakiem towarowym.

2. W rozumieniu ust. 1 ,,wczesniejsze znaki towarowe”
0znaczaja:

a) znaki towarowe nast¢pujacych rodzajow, w
odniesieniu do ktorych data zgloszenia jest
wczesniejsza od daty zgloszenia danego znaku
towarowego, z uwzglednieniem, w odpowiednim
przypadku, prawa pierwszenstwa w odniesieniu do
tych znakéw towarowych:

(i) unijne znaki towarowe;

(i1) znaki towarowe zarejestrowane w danym panstwie
cztonkowskim lub, w przypadku Belgii, Luksemburga
lub Niderlandéw, w Urzgdzie Wiasnosci Intelektualnej
Panstw Beneluksu;

(iii) znaki towarowe zarejestrowane na mocy umow
migdzynarodowych obowiazujacych w danym
panstwie cztonkowskim;

Nie wymaga wdrozenia (art. 132 ust. 1 pkt 2'i 3, art.
164 ust. 1).

Nie wymaga wdrozenia (art. 120 ust. 3 pkt 4, art. 132!
ust. 3).




b) unijne znaki towarowe, w odniesieniu do ktérych
skutecznie zastrzezono starszenstwo zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr 207/2009, wzgledem znaku
towarowego, o ktorym mowa w lit. a) ppkt

(i) oraz (iii), nawet jezeli uprawniony zrzekt si¢ lub
pozwolit na wygasniecie tego znaku towarowego;

c) zgloszenia znakdéw towarowych, o ktérych mowa w
lit. a) i b), pod warunkiem ich rejestracji;

3. Ponadto znaku towarowego nie rejestruje si¢, a w
przypadku gdy zostal juz zarejestrowany, podlega on
uniewaznieniu:

a) jezeli jest on identyczny z wcze$niejszym znakiem
towarowym lub do niego podobny niezaleznie od tego,
czy towary lub ustugi, dla ktorych jest zglaszany lub
zarejestrowany sg identyczne z tymi, podobne lub
niepodobne do tych, dla ktorych zostat zarejestrowany
wczesniejszy znak towarowy, jezeli wczesniejszy znak
towarowy cieszy si¢ renomag w danym panstwie
cztonkowskim, ktorego dotyczy zgtoszenie lub w
ktérym znak jest zarejestrowany, lub, w przypadku
unijnego znaku towarowego, cieszy si¢ renomg w Unii
i uzywanie pozniejszego znaku towarowego bez
uzasadnionej przyczyny przyniostoby nienalezna
korzys$¢ lub bytoby szkodliwe dla odrdzniajacego
charakteru lub renomy wczesniejszego znaku
towarowego;

Nie wymaga wdrozenia (art. 132! ust. 1 pkt 4, art. 164
ust. 1).




b) jezeli agent lub przedstawiciel wlasciciela znaku
towarowego wnioskuje o jego rejestracje na swoja
rzecz bez zezwolenia wilasciciela, chyba ze agent lub
przedstawiciel uzasadni swoje dziatanie;

c) jezeli, oraz w takim zakresie, w jakim na podstawie
przepisow prawa Unii lub prawa krajowego danego
panstwa

cztonkowskiego przewidujacych ochrong nazw
pochodzenia i oznaczen geograficznych:

(i) zgtoszenie nazwy pochodzenia lub oznaczenia
geograficznego zostato juz dokonane na podstawie
przepiséw prawa Unii lub prawa krajowego danego
panstwa cztonkowskiego przed datg zgloszenia znaku
towarowego lub datg pierwszenstwa zastrzezong w
zgloszeniu, pod warunkiem jego pozniejszej
rejestracji;

art. 161 ust. 1

,»l. W przypadku zgloszenia na swojg rzecz znaku
towarowego, albo uzyskania na znak towarowy prawa
ochronnego przez agenta lub przedstawiciela osoby
uprawnionej do prawa ochronnego na znak towarowy,
uprawniony, jezeli agent lub przedstawiciel dziatat bez
jego zgody 1 nie uzasadnit swojego dziatania, moze
zada¢ umorzenia postepowania lub uniewaznienia
prawa ochronnego na ten znak, a takze udzielenia mu
prawa ochronnego na ten znak lub przeniesienia na
niego juz udzielonego prawa. Uprawniony moze zadac
ponadto zakazania uzywania znaku towarowego przez
agenta lub przedstawiciela.”;

art. 132% ust. 1 pkt 6:

,»0) jezeli na podstawie przepisdw prawa
przewidujacych ochrone oznaczenia geograficznego lub
nazwy pochodzenia, osoba uprawniona do
wykonywania praw wynikajacych z wcze$niejszego ich
zgloszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie
zarejestrowane, moze zakaza¢ uzywania pozniejszego
znaku towarowego.”




(ii) dana nazwa pochodzenia lub oznaczenie
geograficzne uprawnia osobe, ktora jest upowazniona
na mocy stosownych przepisow do

wykonywania praw wynikajacych z tej nazwy
pochodzenia lub z tego oznaczenia geograficznego, do
zakazania uzywania p6zniejszego znaku towarowego.
4. Panstwo cztonkowskie moze postanowic¢, ze znaku
towarowego nie rejestruje sie, a w przypadku gdy
zostat juz zarejestrowany, podlega on uniewaznieniu,
jezeli i w zakresie, w jakim:

a) prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego
lub innego oznaczenia uzywanego w obrocie
handlowym zostaty nabyte przed datg zgloszenia
poézniejszego znaku towarowego lub data
pierwszenstwa zastrzezona w zgloszeniu p6zniejszego
znaku towarowego oraz jezeli niezarejestrowany znak
towarowy lub inne oznaczenie przyznaje wlascicielowi
prawo do zakazania uzywania p6zniejszego znaku
towarowego;

b) uzywanie znaku towarowego moze by¢ zabronione
w zwigzku z istnieniem wcze$niejszego prawa innego
niz prawa, o ktérych mowa w ust. 2 i w lit. a)
niniejszego ustepu, a w szczegolnoscei:

(i) prawa do nazwiska lub nazwy;

(ii) prawa do osobistego wizerunku;

(iii) prawa autorskiego;

(iv) prawa wiasnosci przemystowej;

¢) zachodzi mozliwo$¢ wprowadzenia w btad w
zwigzku z wczesniejszym znakiem towarowym
chronionym w innym kraju, pod warunkiem ze w dacie
zgloszenia zglaszajacy dziatal w zlej wierze.

Nie zdecydowano si¢ na wprowadzenie tej instytucji.

Nie wymaga wdrozenia (Art. 132 ust. 1 pkt 1, art. 164
ust. 1).

Nie zdecydowano si¢ na wprowadzenie tej instytucji.




5. Panstwa cztonkowskie zapewniaja, aby w
odpowiednich okolicznosciach decyzja o odmowie
rejestracji lub uniewaznienia znaku towarowego nie
byta podejmowana, jezeli wiasciciel wczesniejszego
znaku towarowego lub innego wczesniejszego prawa
wyrazi zgodg¢ na rejestracj¢ pozniejszego znaku
towarowego.

6. Ktorekolwiek z panstw czlonkowskich moze
postanowi¢, w drodze odstepstwa od ust. 1-5, ze
podstawy odmowy rejestracji lub uniewaznienia
obowigzujace w tym panstwie cztonkowskim przed
data wejscia w zycie przepisow niezbednych do
wykonania dyrektywy 89/104/EWG maja
zastosowanie do znakow towarowych, ktorych
zgloszenia dokonano przed ta data.

Nie wymaga wdrozenia (art. 133, art. 164 ust. 2).

Art. 164 ust. 2

»2. W przypadku gdy podstawa wniosku jest
wczesniejsze prawo, o ktorym mowa w art. 1291 ust. 4
lub art. 132 ust. 1-3, na prawo to moze powotywac sig
jedynie uprawniony z tego prawa oraz osoba
uprawniona do wykonywania praw wynikajacych z tego
prawa. Przepis art. 133 stosuje si¢ odpowiednio.”

Przepisy przejsciowe - Art. 2.

Art. 2

Do praw ochronnych na znaki towarowe, istniejagcych w
dniu wejscia w zycie niniejszej ustawy, stosuje si¢
przepisy dotychczasowe.

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

Jezeli starszenstwo krajowego znaku towarowego lub
znaku towarowego zarejestrowanego na mocy umow
mig¢dzynarodowych obowigzujacych w danym
panstwie cztonkowskim, ktérego uprawniony si¢
zrzekt lub na ktorego wygasnigcie pozwolit, jest
zastrzezone dla unijnego znaku towarowego,
uniewaznienie lub wygasnigcie znaku towarowego
dajacego podstawe do powolania si¢ na starszenstwo
moze zosta¢ ustalone a posteriori, pod warunkiem ze
uniewaznienia lub wygasniecia mozna bylto rowniez
dokona¢ w momencie, gdy uprawniony zrzekt si¢ tego
znaku lub pozwolit na jego wygasniecie. W takim
przypadku starszefistwo znaku towarowego przestaje
wywiera¢ swoj skutek

,, 172, Z wnioskiem o uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasnigcia prawa ochronnego na znak towarowy, na
podstawie ktdrego zastrzezone jest starszenstwo znaku
towarowego Unii Europejskiej, mozna roéwniez
wystapié, jezeli uprawniony zrzek? si¢ tego prawa lub
zezwolil na jego wygasniecie, pod warunkiem ze
uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia mozna
bylo dokona¢ w momencie, gdy uprawniony zrzekt sie
tego prawa lub pozwolit na jego wygasnigcie. W
przypadku uwzglednienia takiego wniosku starszenstwo
przestaje wywiera¢ swoj skutek.”




Podstawy odmowy lub uniewaznienia dotyczace
jedynie niektérych towarow lub ustug

Jezeli podstawy odmowy rejestracji lub uniewaznienia
znaku towarowego istniejg jedynie w odniesieniu do
niektorych towarow lub ustug, dla ktorych ten znak
towarowy zostat zgloszony lub zarejestrowany,
odmowa rejestracji lub uniewaznienie dotyczy jedynie
tych towarow lub ustug.

Nie wymaga wdrozenia (art. 145 ust. 3, art. 164 ust.1).




Brak odrézniajacego charakteru lub renomy
wczesniejszego znaku towarowego jako przestanki
wykluczajace uniewaznienie zarejestrowanego znaku
towarowego.

Whniosek o uniewaznienie na podstawie
wczesniejszego znaku towarowego nie jest skuteczny
w dacie tego wniosku, jezeli nie bytby skuteczny w
dacie zgloszenia lub w dacie pierwszenstwa
pozniejszego znaku z jakiejkolwiek z nastepujacych
przyczyn:

a) wezesniejszy znak towarowy, ktory podlega
uniewaznieniu na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b), c) lub
d), nie uzyskat jeszcze odrdzniajacego charakteru, o
ktérym mowa w art. 4 ust. 4;

b) podstawe wniosku o uniewaznienie stanowi art. 5
ust. 1 lit. b), a wczesniejszy znak towarowy nie zyskat
jeszcze wystarczajaco odrozniajgcego charakteru, aby
na tej podstawie mozliwe byto stwierdzenie
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w
rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b);

¢) podstawe wniosku o uniewaznienie stanowi art. 5
ust. 3 lit. a), a wezesniejszy znak towarowy nie zyskat
jeszcze renomy w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. a);

art. 165 ust. 3

»3. Z wnioskiem o uniewaznienie prawa ochronnego,
na podstawie wczesniejszego znaku towarowego, nie
mozna rowniez wystapi¢, gdy w dacie zgloszenia, lub w
dacie uprzedniego pierwszenstwa pdzniejszego znaku
towarowego:

1) wczesniejszy znak towarowy, ktory nie spetniat
warunkow okre$lonych w art. 1291 ust. 1 pkt 2-4, nie
uzyskat jeszcze odrozniajacego charakteru, o ktérym
mowa w art. 130,

2) wczesniejszy znak towarowy nie uzyskat jeszcze
wystarczajaco odrozniajacego charakteru, aby mozliwe
byto stwierdzenie ryzyka wprowadzenia odbiorcow w
btad, o ktorym mowa w art. 132t ust. 1 pkt 3, o ile
przepis ten stanowi podstawe wniosku o uniewaznienie;

4) 3) wczesniejszy znak towarowy nie uzyskat
jeszcze renomy, o ktorej mowa w art. 132% ust. 1 pkt 4,
o ile przepis ten stanowi podstawe wniosku o
uniewaznienie”.




Wylaczenie mozliwosci uniewaznienia znaku
towarowego w wyniku przyzwolenia

1. Jezeli w panstwie cztonkowskim wiasciciel
wczesniejszego znaku towarowego, o ktorym mowa w
art. 5 ust. 2 lub art. 5 ust. 3 lit. a), przez okres
kolejnych pieciu lat przyzwalat na uzywanie
pozniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w
tym panstwie cztonkowskim, bedac swiadomym
takiego uzywania, ten wtasciciel traci prawo do
ztozenia, na podstawie wczesniejszego znaku
towarowego, wniosku o uniewaznienie pozniejszego
znaku towarowego w odniesieniu do towaréw lub
ustug, dla ktorych pézniejszy znak towarowy byt
uzywany, chyba ze zgloszenia pozniejszego znaku
towarowego dokonano w zlej wierze.

2. Panstwa czlonkowskie moga postanowic, ze ust. 1
niniejszego artykutu stosuje si¢ do wiasciciela innego
wczesniejszego prawa, o ktorym mowa w art. 5 ust. 4
lit. a) lub b).

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 2,
wlasciciel pdzniejszego zarejestrowanego znaku
towarowego nie jest uprawniony do sprzeciwiania si¢
korzystaniu z wczesniejszego prawa, nawet jezeli na
prawo to nie mozna juz si¢ powotywac przeciwko
pozniejszemu znakowi towarowemu.

Nie wymaga wdrozenia (art. 165 ust. | pkt 1-3 i ust. 2).

10.

Prawa wynikajace ze znaku towarowego

1. Rejestracja znaku towarowego skutkuje
przyznaniem wilascicielowi praw wylacznych do tego
znaku.

Nie wymaga wdrozenia (art. 153 ust. 1).




2. Bez uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed
data zgloszenia lub datg pierwszenstwa
zarejestrowanego znaku towarowego wiasciciel tego
zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony
do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktore nie
posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym
0znaczenia w odniesieniu do towaréw lub ustug, w
przypadku gdy:

a) oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym i
jest Uzywane w odniesieniu do towardéw lub ushug,
ktore sg identyczne z tymi, dla ktorych znak towarowy
zostat zarejestrowany;

b) oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym
lub do niego podobne oraz jest uzywane w odniesieniu
do towar6ow lub ustug, ktoére sg identyczne lub podobne
do towar6ow lub ustug, dla ktérych znak towarowy
zostal zarejestrowany, jezeli istnieje
prawdopodobienstwo

wprowadzenia odbiorcoéw w btad, ktére obejmuje
prawdopodobienstwo

skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

C) oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym
lub do niego podobne niezaleznie od tego, czy jest ono
uzywane w odniesieniu do towarow lub ustug, ktére sa
identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla
ktorych zarejestrowano znak towarowy, w przypadku
gdy cieszy si¢ on renomg w danym panstwie
cztonkowskim i uzywanie tego oznaczenia bez
uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzysé¢
lub jest szkodliwe dla odrozniajacego charakteru lub
renomy znaku towarowego.

Art. 296 ust. 2 pkt 1-3.

Nie wymaga wdrozenia (art. 296 ust.2 pkt 1).

Nie wymaga wdrozenia (art. 296 ust. 2 pkt 2).

Art. 296 ust. 2 pkt 3

,»3) znaku identycznego lub podobnego do
renomowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono
prawo ochronne z wczesniejszym pierwszenstwem na
rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarow, jezeli
uzywanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny
przynosi nienalezng korzys$¢ lub jest szkodliwe dla
odrézniajacego charakteru lub renomy znaku
towarowego.”




3. Na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w
szczegOlnosci nastepujace dziatania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich
opakowaniach;

b) oferowanie towardéw, wprowadzanie ich do obrotu
lub ich magazynowanie w tych celach pod takim
oznaczeniem, lub oferowanie lub §wiadczenie ustug
pod tym oznaczeniem;

C) przyw6z lub wywoz towaréw pod takim
oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub
nazwy przedsi¢biorstwa, lub jako czgsci tych nazw;

e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i
w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie porownawczej w
sposob sprzeczny z dyrektywa 2006/114/WE.

Nie wymaga wdrozenia (art. 154 w zw. z art. 296).

Nie wymaga wdrozenia (art. 154 w zw. z art. 296).

Nie wymaga wdrozenia (art. 154 w zw. z art. 296).

Art. 296 ust. 2apkt 1i 2

,»2a. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy,
o ktérym mowa w ust. 2, polega takze na:

1) uzywaniu znaku towarowego jako nazwy handlowej
lub nazwy przedsigbiorstwa, albo czesci tych nazw, 0
ile takie uzywanie dokonywane jest w celu odroznienia
towarow;

2) uzywaniu znaku towarowego w reklamie
prowadzonej w sposob sprzeczny z art. 16 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. ...)
Skreslono art. 158.




4. Bez uszczerbku dla praw wiascicieli nabytych przed
data zgloszenia lub datg pierwszenstwa
zarejestrowanego znaku towarowego, wlascicielowi
tego zarejestrowanego znaku towarowego przystuguje
rowniez prawo zakazania wszystkim osobom trzecim
wprowadzenia towaroéw - W ramach obrotu
handlowego - na terytorium panstwa cztonkowskiego,
w ktorym znak towarowy jest zarejestrowany, bez
dopuszczenia ich tam do swobodnego obrotu, w
przypadku gdy towary te, w tym ich opakowania,
pochodzg z panstw trzecich i opatrzone sg - bez
zezwolenia - znakiem towarowym, ktory jest
identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym
w odniesieniu do tych towaréw lub ktorego nie mozna
odroznié - pod wzgledem jego istotnych cech - od tego
znaku towarowego.

Uprawnienie wlasciciela znaku towarowego przyznane
na mocy akapitu pierwszego wygasa, jezeli w toku
postgpowania stuzacego ustaleniu, czy prawo do
zarejestrowanego znaku towarowego zostato
naruszone, wszczetego zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 608/2013, zglaszajacy lub posiadacz towaréw
udowodni, ze wlascicielowi zarejestrowanego znaku
towarowego nie przyshuguje prawo zakazania
wprowadzenia towarow do obrotu w panstwie
koncowego przeznaczenia.

Art. 296 ust. 3
»3. Z roszczeniami, o ktérych mowa w ust. 1, mozna
wystapi¢ rowniez przeciwko osobie, ktora tylko
wprowadza do obrotu oznaczone juz znakiem
towarowym towary, jezeli nie pochodza one od
uprawnionego, badz osoby, ktdra miata jego
zezwolenie na uzywanie znaku towarowego, jak
rowniez przeciwko osobie, z ustug ktorej korzystano
przy naruszeniu prawa do znaku towarowego. Przepis
stosuje si¢ bez uszczerbku dla art. 12-15 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga
elektroniczng.”

Art. 296 ust. 1d-1f

,,1d. Bez uszczerbku dla praw nabytych przez osoby
trzecie przed data zgtoszenia lub data uprzedniego
pierwszenstwa znaku towarowego, uprawnionemu z
prawa ochronnego lub osobie, ktorej ustawa na to
zezwala, przystuguje prawo zakazania osobom trzecim
wprowadzenia towaréw — w ramach dziatalnosci
gospodarczej — na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu, w
przypadku gdy towary te, w tym ich opakowania,
pochodza z panstw trzecich i opatrzone sa — bez
zezwolenia — znakiem towarowym, ktory jest
identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym w
odniesieniu do tych towaréw lub ktérego nie mozna
odrézni¢ — pod wzgledem jego istotnych cech — od tego
znaku towarowego.

le. Uprawnienie, o ktorym mowa w ust. 1d, wygasa,
jezeli w toku postepowania stuzgcego ustaleniu, czy
prawo do zarejestrowanego znaku towarowego zostato
naruszone, wszczetego zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z
dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw
wlasnosci intelektualnej przez organy celne oraz
uchylajagcym rozporzadzenie Rady (WE) nr 1383/2003,




zglaszajacy lub posiadacz towaréw udowodni, ze
uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy
nie przyshuguje prawo zakazania wprowadzenia
towarow do obrotu w panstwie koncowego
przeznaczenia.

1f. Uprawnienie, o ktéorym mowa w ust. 1d, nie
przystuguje, jezeli identyczno$¢ lub podobienstwo
znakow towarowych, odnoszacych si¢ do lekow,
wynika wylacznie z identyczno$ci lub podobienstwa do
miedzynarodowej niezastrzezonej nazwy aktywnego
sktadnika lekow (INN).”

(art.296 ust. 1f — stanowi odzwierciedlenie pkt 25
preambuty Dyrektywy 2015/2436 ograniczenie prawa z
rejestracji znaku w zwigzku z nazwami INN)

5. Jezeli na podstawie prawa panstwa czlonkowskiego
uzywanie oznaczenia zgodnie z warunkami, o ktoérych
mowa w ust. 2 lit. b) lub ¢), nie mogto by¢ zabronione
przed data wejscia w zycie przepisoOw niezbgdnych do
wykonania dyrektywy 89/104/EWG w danym
panstwie cztonkowskim, prawa wynikajace ze znaku
towarowego nie mogg stanowi¢ podstawy do
uniemozliwienia dalszego uzywania tego oznaczenia.

Nie wymaga wdrozenia.




6. Ust. 1, 2, 31 5 nie uchybiaja przepisom panstw Nie wymaga wdrozenia (znajda zastosowanie regulacje
cztonkowskich dotyczacych ochrony przed uzywaniem dot. zwalczania nieuczciwej konkurencji).

oznaczenia w celach innych niz dla odr6znienia
towarow lub ustug, jezeli uzywanie tego oznaczenia
bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezna
korzys$¢ lub jest szkodliwe dla odréozniajacego
charakteru lub renomy znaku towarowego.




11.

Prawo zakazania czynno$ci przygotowawczych w
zwiazku z uzyciem opakowania lub innych srodkow.
W przypadku gdy istnieje ryzyko, ze opakowanie,
etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub
urzadzenia stuzace weryfikacji autentycznosci lub
wszelkie inne $rodki, na ktérych umieszczony jest
znak towarowy, moglyby by¢ uzywane w odniesieniu
do towarow lub ustug, a takie uzycie stanowitoby
naruszenie praw wilasciciela znaku towarowego na
podstawie art. 10 ust. 2 i 3, wlasciciel znaku
towarowego ma prawo zakaza¢ nastepujacych
czynnosci, jezeli podejmowane sa w obrocie
handlowym:

a) umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym lub do niego podobnego na opakowaniu,
etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub elementach
lub urzadzeniach stuzacych weryfikacji autentycznosci
lub wszelkich innych §rodkach, na ktérych znak moze
zosta¢ umieszczony;

b) oferowania, wprowadzania do obrotu lub
magazynowania w tych celach, lub tez przywozu lub
wywozu opakowan, etykiet, metek, zabezpieczen,
elementow lub urzadzen stuzacych weryfikacji
autentycznosci lub wszelkich innych §rodkow, na
ktorych znak jest umieszczony.

Art. 296 ust. 1b.

»»1D. W przypadku gdy istnieje ryzyko, ze opakowania,
etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub
urzadzenia stuzace weryfikacji autentycznosci lub
wszelkie inne $rodki, na ktérych umieszczony jest znak
towarowy, moglyby by¢ uzywane w odniesieniu do
towarow, a takie uzycie stanowitoby naruszenie prawa
ochronnego, o ktorym mowa w ust. 2-2a, uprawniony z
prawa ochronnego na znak towarowy lub osoba, ktorej
ustawa na to zezwala, moze zadac:

1) zaniechania umieszczania oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym lub do niego
podobnego na opakowaniach, etykietach, metkach,
zabezpieczeniach lub elementach albo urzgdzeniach
stuzacych weryfikacji autentycznosci lub wszelkich
innych $rodkach, na ktérych znak moze by¢
umieszczony;

2) zaniechania oferowania, wprowadzania do
obrotu lub sktadowania w celach, o ktorych mowa w
pkt 1, opakowan, etykiet, metek, zabezpieczen,
elementow shuzacych weryfikacji autentycznosci lub
wszelkich innych $rodkow, na ktérych znak jest
umieszczony lub tez ich importu lub eksportu.




12. Reprodukcja znakow towarowych w stownikach Art. 296 ust. 1c
Jezeli reprodukcja znaku towarowego w stowniku, ,»1c. W przypadku, gdy reprodukcja znaku towarowego
encyklopedii lub w podobnym zbiorze informacji w w stowniku, encyklopedii lub w podobnym zbiorze
formie drukowanej lub elektronicznej stwarza informacji w formie drukowanej lub elektronicznej
wrazenie, ze stanowi on nazw¢ rodzajowa towarow lub stwarza wrazenie, ze stanowi on nazwe rodzajowa
ustug, dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany, towaru, wydawca zapewnia, na zagdanie uprawnionego z
wydawca utworu zapewnia, na zadanie wlasciciela prawa ochronnego na znak towarowy, aby reprodukcji
znaku towarowego, aby reprodukcji znaku znaku towarowego bezzwlocznie, a w przypadku
towarowego bezzwlocznie, a w przypadku zbiorow w zbioré6w w formie drukowanej — najpdzniej w
formie drukowanej - najp6zniej w nastgpnym wydaniu nastepnym wydaniu publikacji, towarzyszyto
publikacji, towarzyszyto wskazanie, ze jest to wskazanie, ze jest to zarejestrowany znak towarowy.
zarejestrowany znak towarowy.

13 Zakaz uzywania znaku towarowego zarejestrowanego Art. 161 ust. 1

na rzecz agenta lub przedstawiciela

1. W przypadku gdy znak towarowy zostat
zarejestrowany na rzecz agenta lub przedstawiciela
osoby bedacej wilascicielem znaku towarowego, bez
zgody wlasciciela, wiasciciel ma prawo do podjecia
jednego lub obu ponizszych dziatan:

a) wniesienia sprzeciwu wobec uzywania znaku
towarowego przez tego agenta lub przedstawiciela;
b) zadania przeniesienia znaku towarowego na swoja
rzecz.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy agent
lub przedstawiciel uzasadni swoje dziatanie.

,»1. W przypadku zgloszenia na swoja rzecz znaku
towarowego, albo uzyskania na znak towarowy prawa
ochronnego przez agenta lub przedstawiciela osoby
uprawnionej do prawa ochronnego na znak towarowy,
uprawniony, jezeli agent lub przedstawiciel dziatat bez
jego zgody 1 nie uzasadnit swojego dziatania, moze
zada¢ umorzenia postepowania lub uniewaznienia
prawa ochronnego na ten znak, a takze udzielenia mu
prawa ochronnego na ten znak lub przeniesienia na
niego juz udzielonego prawa. Uprawniony moze zadac
ponadto zakazania uzywania znaku towarowego przez
agenta lub przedstawiciela.”




14

Ograniczenie skutkow znaku towarowego 1. Wiasciciel
znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania
osobie trzeciej uzywania w obrocie handlowym:

a) nazwiska lub adresu osoby trzeciej, w przypadku
gdy osoba trzecia jest osoba fizyczna;

b) oznaczen lub okreslen, ktore nie maja
odrdzniajgcego charakteru lub ktore dotycza rodzaju,
jakosci, ilosci, zamierzonego przeznaczenia, warto$ci,
pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarow
lub $wiadczenia ustug, lub innych wlasciwosci
towarow lub ustug;

¢) znaku towarowego do celow wskazania lub
odniesienia si¢ do towaréw lub ustug jako towarow lub
ustug wlasciciela danego znaku towarowego, w
szczegblnosci w przypadku gdy uzycie tego znaku
towarowego jest niezbedne do wskazania
przeznaczenia towarow lub ushug, w szczegdlnosci
jako akcesoriéw lub czesci zamiennych.

2. Ust. 1 stosuje si¢ wytacznie w przypadku, gdy
uzywanie znaku towarowego przez osobg trzecia
przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w
przemysle i handlu.

3. Wiasciciel znaku towarowego nie jest uprawniony
do zakazania osobie trzeciej uzywania, w obrocie
handlowym, wcze$niejszego prawa, ktore ma
zastosowanie jedynie na okreslonym obszarze, jezeli
prawo to jest uznawane przez ustawodawstwo danego
panstwa cztonkowskiego i uzywanie tego prawa
odbywa si¢ w granicach terytorium, na ktorym jest
uznawane.

Art. 156 ust. 1 pkt 1

»1) ich nazwisk lub adreséw, w przypadku gdy osoby te
sg osobami fizycznymi;

Art. 156 ust. 1 pkt 2

2) oznaczen lub okreslen, ktére nie maja odrézniajacego
charakteru lub ktére dotycza rodzaju, jakosci, ilosci,
zamierzonego przeznaczenia, wartosci, pochodzenia
geograficznego, daty produkcji lub innych wlasciwosci
towarow;”

Nie wymaga wdrozenia (art. 156 ust. 1 pkt 3).

art. 156 ust. 2

,»2. Uzywanie oznaczen wskazanych w ust. 1 jest
dozwolone tylko wowczas, gdy jest zgodne z
uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.”.
Nie wymaga wdrozenia (art. 160).




15.

Wyczerpanie praw wynikajacych ze znaku
towarowego

1. Wiasciciel znaku towarowego nie jest uprawniony
do zakazania uzywania tego znaku w odniesieniu do
towardw, ktore zostaly wprowadzone do obrotu na
terytorium Unii pod tym znakiem towarowym przez
wiasciciela lub za jego zgoda.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jezeli wtasciciel ma
uzasadnione powody, aby sprzeciwi¢ si¢ dalszemu
obrotowi towarami, w szczeg6lnosci jezeli stan
towarow zmienit si¢ lub pogorszyt po wprowadzeniu
ich do obrotu.

Nie wymaga wdrozenia (art. 155).

16.

Uzywanie znakow towarowych

1. Jezeli w okresie pigciu lat od daty zakonczenia
procedury rejestracji znak towarowy nie byt
rzeczywiscie uzywany przez wilasciciela w danym
panstwie cztonkowskim w odniesieniu do towaréw lub
ustug, dla ktorych jest zarejestrowany, lub jezeli takie
uzywanie bylo zawieszone przez nieprzerwany okres
pigciu lat, znak towarowy podlega ograniczeniom i
sankcjom przewidzianym w art. 17, art. 19 ust. 1, art.
44 ust. 112 oraz art. 46 ust. 3 i 4, chyba Ze istnieja
uzasadnione powody jego nieuzywania.

2. Jezeli panstwo cztonkowskie przewiduje mozliwosé
whniesienia sprzeciwu po dokonaniu rejestraciji,
pigcioletni okres, o ktérym mowa w ust. 1, liczy si¢ od
daty, w ktorej uptynat termin na wniesienie sprzeciwu
wobec tego znaku, lub - jezeli zgloszono sprzeciw - od
dnia, w ktérym decyzja konczaca postgpowanie w
sprawie sprzeciwu stala si¢ prawomocna lub w ktorym
sprzeciw wycofano.

Nie wymaga wdrozenia (art. 169 ust. 1 pkt 1).

Nie wymaga wdrozenia (p.w.p. juz nie przewiduje
mozliwosci ztozenia sprzeciwu po udzieleniu ochrony).




3. W odniesieniu do znakéw towarowych
zarejestrowanych na podstawie umow
miedzynarodowych ze skutkiem w panstwie
cztonkowskim pigcioletni okres, o ktorym mowa w
ust. 1, liczy sie od daty, w ktorej uptynat termin na
odmowe tego znaku lub na wniesienie sprzeciwu
wobec niego. W przypadku wniesienia sprzeciwu lub
podniesienia zarzutu opartego na bezwzglednych lub
wzglednych podstawach odmowy, okres ten liczy si¢
od dnia, w ktorym decyzja konczaca postgpowanie w
sprawie sprzeciwu stala si¢ prawomocna, lub dnia, w
ktérym prawomocne stato si¢ orzeczenie dotyczace
bezwzglednych lub wzglednych podstaw odmowy, lub
dnia, w ktorym sprzeciw wycofano.

4. Date rozpoczecia pigcioletniego okresu, o ktorym
mowa w ust. 1 12, umieszcza si¢ w rejestrze.

5. Na uzytek ust. 1 za uzywanie uwaza si¢ rowniez: a)
uzywanie znaku towarowego w postaci rézniacej si¢ w
elementach, ktore nie zmieniajg odrozniajacego
charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak zostat
zarejestrowany, bez wzgledu na to, czy znak towarowy
w postaci, w jakiej jest uzywany, jest rOwniez
zarejestrowany na rzecz danego wilasciciela;

b) umieszczanie w danym panstwie cztonkowskim
znaku towarowego na towarach lub na ich
opakowaniach wylacznie w celu ich wywozu.

6. Uzywanie znaku towarowego za zgoda wlasciciela
uznaje si¢ za dokonane przez wiasciciela.

2. Termin na rozpoczecie rzeczywistego uzywania
migdzynarodowego znaku towarowego, o ktérym mowa
w art. 169 ust 1 pkt 1, biegnie od dnia:

1) bezskutecznego uptywu terminu wynikajacego
z Porozumienia lub Protokolu na wydanie wstepne;j
odmowy uznania ochrony, o ktorej mowa w art. 1522,
lub

2) bezskutecznego uptywu terminu na wniesienie
sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 152% ust 1, lub
3) uprawomocnienia si¢ decyzji o uznaniu

ochrony wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu , o ktorym
mowa w art. 1525 Jub

4) uprawomocnienia si¢ decyzji o uznaniu
ochrony wydanej po wstepnej odmowie uznania
ochrony, o ktérych mowa w art. 1522.”;

Nie wymaga wdrozenia (art. 228, rozporzadzenie
Prezesa Rady Ministrow z dnia 12 stycznia 2017 r. w
sprawie rejestrow prowadzonych przez Urzad
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej -Dz. U. z 2017 r.
poz. 115).”

Nie wymaga wdrozenia (art. 169 ust. 4 pkt 11 2).

Nie wymaga wdrozenia (art. 169 ust. 4 pkt 3).




17.

Nieuzywanie znaku towarowego jako zarzut w
postepowaniu w sprawie naruszenia Wiascicielowi
znaku towarowego prawo do zakazania uzywania
oznaczenia przystuguje tylko wowczas, gdy w
momencie wniesienia powodztwa o naruszenie nie
istnieje mozliwo$¢ stwierdzenia wygasnigcia praw
wlasciciela na podstawie art. 19. Na zadanie strony
pozwanej wiasciciel znaku towarowego przedstawia
dowod, ze w okresie pigciu lat poprzedzajacych
wniesienie powodztwa znak towarowy byt
rzeczywiscie uzywany, jak okreslono w art. 16, w
odniesieniu do towardéw lub ustug, dla ktorych zostat
zarejestrowany, i czym uzasadnia powodztwo lub ze
istniejg uzasadnione powody jego nieuzywania, pod
warunkiem ze w dniu wniesienia powodztwa od
zakonczenia procedury rejestracji znaku towarowego
uplynelto co najmniej pieé lat.

Art. 296 ust. 3 w zw. z art. 157

»Art. 157. Uprawniony z prawa ochronnego na znak
towarowy nie moze zakaza¢ innej osobie uzywania tego
lub podobnego oznaczenia w obrocie, jezeli znaku tego
nie uzywat w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4.
Na zadanie strony pozwanej uprawniony z prawa
ochronnego na znak towarowy przedstawia dowod, ze
w okresie pigciu lat poprzedzajgcych wniesienie
powddztwa, znak towarowy byt rzeczywiscie uzywane
w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 11 ust. 4.”




18.

Ochrona prawa wiasciciela pdzniej zarejestrowanego
znaku towarowego jako zarzut w postgpowaniu w
sprawie naruszenia

1. W postepowaniu w sprawie naruszenia
wiascicielowi znaku towarowego nie przystuguje
prawo zakazywania uzywania pdzniej
zarejestrowanego znaku towarowego, jezeli ten
pozniejszy znak towarowy nie moglby zostaé
uniewazniony zgodnie z art. 8, art. 9 ust. 1 lub 2 lub
art. 46 ust. 3.

2. W postepowaniu w sprawie naruszenia
wiascicielowi znaku towarowego nie przystuguje
prawo zakazywania uzywania pozniej
zarejestrowanego unijnego znaku towarowego, jezeli
ten pozniejszy znak towarowy nie mogtby zostac
uniewazniony zgodnie z art. 53 ust. 1, 3 lub 4, art. 54
ust. 1 lub 2 lub art. 57 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr
207/2009.

3. W przypadku gdy wiascicielowi znaku towarowego
nie przyshuguje prawo zakazania uzywania pozniej
zarejestrowanego znaku towarowego na podstawie ust.
1 lub 2, wiascicielowi tego pdzniej zarejestrowanego
znaku towarowego nie przystuguje - w ramach
postepowania w sprawie naruszenia - prawo zakazania
uzywania wczesniejszego znaku towarowego, nawet
jesli nie mozna juz si¢ powotywac na prawo z
wczesniejszego znaku przeciwko pdzniejszemu
znakowi towarowemu.

e) po ust. 3 dodaje sie ust. 31,32 3% brzmieniu:

,,31. W postepowaniu w sprawie naruszenia
uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy
nie przyshuguje prawo zakazania uzywania pozniej
zarejestrowanego znaku towarowego, jezeli ten
pézniejszy znak towarowy nie mogtby zostaé
uniewazniony na podstawie art. 165 ust. 11 3 lub art.
166 ust. 3.

32, W postepowaniu w sprawie naruszenia
uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy
nie przyshuguje prawo zakazania uzywania pozniej
zarejestrowanego znaku towarowego Unii Europejskiej,
jezeli ten pdzniejszy znak towarowy nie mogltby zostac
uniewazniony zgodnie z art. 60 ust. 1, 3 lub 4, art. 61
ust. 2 lub art. 64 ust. 3 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (Dz. U.UE L 154 7 16.06.2017 r., s. 1).
3% W przypadku, gdy uprawnionemu z prawa
ochronnego na znak towarowy nie przystuguje prawo
zakazania uzywania pozniejszego znaku towarowego na
podstawie ust. 1 lub 2, uprawnionemu do p6zniejszego
znaku towarowego nie przystuguje — w ramach
postepowania w sprawie naruszenia — prawo zakazania
uzywania wczesniejszego znaku towarowego, nawet
jesli nie mozna juz si¢ powotywaé na prawo do
wczesniejszego znaku przeciwko pdzniejszemu
znakowi towarowemu.”




19.

Brak rzeczywistego uzywania jako podstawa
stwierdzenia wygas$nigcia

1. Znak towarowy podlega wygasnigciu, jezeli w
nieprzerwanym okresie pi¢ciu lat znak ten nie byt
rzeczywiscie uzywany w panstwie cztonkowskim w
stosunku do towarow lub ustug, dla ktorych jest
zarejestrowany, 1 nie istniejg uzasadnione powody jego
nieuzywania.

2. Nikt nie moze wnosi¢ o stwierdzenie wygasni¢cia
praw wlasciciela znaku towarowego, jezeli pomiedzy
uptywem pigcioletniego okresu i ztozeniem wniosku o
stwierdzenie wygasnigcia rozpoczeto lub wznowiono
rzeczywiste uzywanie znaku towarowego.

3. Rozpoczecie lub wznowienie uzywania w okresie
trzech miesigcy poprzedzajacych ztozenie wniosku o
stwierdzenie wygasnigcia praw, ktore nastapito
najwczesniej w dacie uptywu nieprzerwanego
pigcioletniego okresu nieuzywania, nie jest
uwzgledniane, jezeli przygotowania do rozpoczgcia
lub wznowienia uzywania podjete zostaty dopiero, gdy
wlasciciel dowiedziat si¢, ze moze zostac ztozony
wniosek o stwierdzenie wygasnigcia.

Nie wymaga wdrozenia (art. 169 ust. 1 pkt 11 art. 170
ust. 1i2).




20.

Przeksztalcenie si¢ znaku towarowego w nazwe
rodzajowa lub oznaczenie mylace jako podstawy
stwierdzenia wygasnigcia

Znak towarowy podlega wygasnieciu, jezeli po dacie
rejestracji:

a) znak towarowy stat si¢ w handlu, w wyniku
dziatania lub zaniechania wlasciciela, nazwa
powszechnie uzywana w odniesieniu do towardéw lub
ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany;

b) w wyniku uzywania znaku towarowego przez
wilasciciela lub za zgoda wtasciciela, w odniesieniu do
towarow lub ustug, dla ktérych zostat on
zarejestrowany, zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcow w btad, w szczegolnosci co do charakteru,
jakosci lub pochodzenia geograficznego towarow lub
ustug.

Nie wymaga wdrozenia (art. 169 ust. 1 pkt 21 3).

21.

Stwierdzenie wygasniecia dotyczace jedynie
niektorych towarow lub ustug Jezeli podstawy
stwierdzenia wygasnigcia znaku towarowego istnieja
jedynie w odniesieniu do niektorych towarow lub
ustug, dla ktorych ten znak towarowy zostat
zarejestrowany, stwierdzenie wygasnigcia dotyczy
jedynie tych towarow lub ustug.

Nie wymaga wdrozenia (art. 171).

22.

Przeniesienie zarejestrowanego znaku towarowego

1. Znak towarowy moze zostac¢ przeniesiony,
niezaleznie od przeniesienia przedsigbiorstwa, w
odniesieniu do niektorych lub wszystkich towarow lub
ustug, dla ktorych jest on zarejestrowany.

2. Przeniesienie catosci przedsigbiorstwa obejmuje
przeniesienie znaku towarowego, z wyjatkiem
przypadku, gdy istnieje umowa stanowigca inaczej lub
okolicznosci wyraznie wskazujg inaczej. Przepis ten
stosuje si¢ do umownego zobowigzania do
przeniesienia przedsiebiorstwa.

3. Panstwa czlonkowskie ustanawiaja procedury
umozliwiajagce dokonywanie wpisu przeniesien w
swoich rejestrach.

162 ust. 114

a) ust. 1.

,» 1. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i
podlega dziedziczeniu. Przepisy art. 67 ust. 2-5 stosuje
si¢ odpowiednio.”,

b) ust. 4.

4. Prawo ochronne na znak towarowy moze by¢
réwniez przeniesione w stosunku do niektoérych
towarow, dla ktorych prawo jest udzielone.”,

Nie wymaga wdrozenia (regulacje art. 551 i n. Kodeksu
cywilnego).

Nie wymaga wdrozenia (art. 162 ust. 1 w zw. z art. 67
ust. 3).




23. Prawa rzeczowe Art.. 162 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 3-5.
1. Znak towarowy moze, niezaleznie od ,» 1. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i
przedsigbiorstwa, stanowi¢ zabezpieczenie lub podlega dziedziczeniu. Przepisy art. 67 ust. 2-5 stosuje
przedmiot praw rzeczowych. si¢ odpowiednio.”
2. Panstwa czlonkowskie ustanawiaja procedury
umozliwiajace dokonywanie Wpisu praw rzeczowych
w swoich rejestrach.
24. Wszczgcie egzekucji Nie wymaga wdrozenia (KPC).
I. Znak towarowy moze by¢ przedmiotem egzekucji.
2. Panstwa czlonkowskie ustanawiaja procedury
umozliwiajace dokonywanie wpisu wszczecia
egzekucji w swoich rejestrach.
25. Udzielanie licencji art. 163 ust. 1

1. Znak towarowy moze by¢ przedmiotem licencji
udzielonej w odniesieniu do niektorych lub wszystkich
towarow lub ustug, dla ktoérych zostat zarejestrowany,
oraz w odniesieniu do calosci lub czgsci danego
panstwa cztonkowskiego. Licencja moze by¢ wytaczna
lub niewytgczna.

2. Wiasciciel znaku towarowego moze powolywac si¢
na prawa wynikajace ze znaku towarowego przeciwko
licencjobiorcy, ktory narusza postanowienia umowy
licencyjnej odnoszace si¢ do:a) okresu jej
obowigzywania;b) formy objetej rejestracja, w jakiej
znak towarowy moze by¢ uzywany;c) zakresu
towarow lub ustug, dla ktorych licencja jest
udzielona;d) terytorium, na ktérym znak towarowy
moze by¢ uzywany; lube) jakosci towarow
wytwarzanych lub ustug §wiadczonych przez
licencjobiorce.

,»1. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy
moze udzieli¢ innej osobie upowaznienia do uzywania
znaku, zawierajac z nig umowe licencyjna. Do umowy
tej stosuje si¢ odpowiednio art. 76 ust. 1-4 oraz art. 78-
79.”,

Nie wymaga wdrozenia (art. 296 ust. 4)




3. Bez uszczerbku dla postanowien umowy licencyjnej
licencjobiorca moze wystapi¢ z powodztwem o
naruszenie znaku towarowego wylacznie za zgoda
wlasciciela tego znaku. Licencjobiorca wylaczny moze
jednak wystapi¢ z takim powddztwem, jezeli
wlasciciel znaku towarowego, po otrzymaniu
oficjalnego wezwania, nie wystapi z powodztwem o
naruszenie w stosownym terminie.

4. Licencjobiorca ma prawo, w celu uzyskania
odszkodowania za poniesiong szkode, przystapi¢ do
powodztwa o naruszenie wniesionego przez
wilasciciela znaku towarowego.

5. Panstwa cztonkowskie ustanawiaja procedury
umozliwiajgce dokonywanie wpisu licencji w swoich
rejestrach.

Art. 163 ust. 1%

,11. O ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej
licencjobiorca moze wystapic¢ z powodztwem o
naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy
wylacznie za zgoda uprawnionego z tego prawa.
Licencjobiorca wylaczny moze jednakze wystapic¢ z
takim powodztwem, jezeli uprawniony z prawa
ochronnego, pomimo wezwania, nie wystapi w
stosownym terminie z powddztwem o naruszenie.”
Art. 163 ust. 12,

,,12. Licencjobiorca w celu uzyskania odszkodowania za
poniesiong szkode moze przystapi¢ do postepowania o
naruszenie prawa ochronnego wniesionego przez
uprawnionego z tego prawa.”,

Art. 163 ust. 5
,»J. Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego,
wpisowi do rejestru znakow towarowych.”;

26.

Zgloszenia znaku towarowego jako przedmiot
wlasnosci

Art. 22-25 stosuje sie do zgloszen znakow
towarowych.

Nie wymaga wdrozenia (art. 162 ust. 6).




27.

Artykut 27 Definicje

Na uzytek niniejszej dyrektywy stosuje sie
nastgpujace definicje:

a) ,,znak gwarancyjny lub certyfikujacy” oznacza znak
towarowy, ktory zostal okreslony jako taki w
momencie zgloszenia i ktory pozwala odr6zni¢ towary
lub ustugi, ktore zostaty certyfikowane przez
wiasciciela znaku, pod wzgledem materiatu, sposobu
produkcji towardw lub §wiadczenia ustug, jakosci,
doktadnosci lub innych wtasciwosci, od towardw i
ustug, ktore nie sag w ten sposob certyfikowane;

b) ,,znak wspolny” oznacza znak towarowy, ktory
zostat okreslony jako taki w momencie zgloszenia i
ktéry pozwala odrdézniaé towary lub ustugi cztonkéw
organizacji, ktora jest wlascicielem znaku, od towarow
lub ustug innych przedsigbiorstw.

po art. 136! dodaje sie art. 1362 w brzmieniu:

,,1362. 1. Osobie fizycznej lub prawnej, w tym
instytucjom, organom oraz podmiotom prawa
publicznego, ktore nie prowadza dziatalnosci
gospodarczej obejmujacej dostarczanie towaréw tego
samego rodzaju co towary certyfikowane, moze by¢
udzielone prawo ochronne na znak towarowy
gwarancyjny, ktory pozwala odréznic¢ towary, ktore
zostaty certyfikowane przez uprawnionego do tego
znaku, w szczeg6lnosci pod wzglgdem materiatu,
sposobu produkcji towarow, jakosci, precyzji lub
innych wtasciwos$ci, od towardw, ktore nie sg w ten
sposob certyfikowane.

w art. 136 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,»1. Organizacja majaca zdolno$¢ do nabywania praw i
obowigzkéw w swoim imieniu powotana do
reprezentowania interesOw przedsigbiorcow i osoba
prawna dziatajaca na podstawie przepisow prawa
publicznego, moga uzyska¢ prawo ochronne na
wspolny znak towarowy. Wspolny znak towarowy
przeznaczony jest do odrozniania towarow cztonkow
podmiotu uprawnionego do wspdlnego znaku
towarowego od towarow innych przedsigbiorstw.”;




28.

Znaki gwarancyjne lub certyfikujace

1. Panstwa czlonkowskie moga przewidziec¢
mozliwos¢ rejestracji znakéw gwarancyjnych lub
certyfikujacych.

2. Osoba fizyczna lub prawna - w tym instytucje,
organy oraz podmioty prawa publicznego - moze
zglosi¢ znaki gwarancyjne lub certyfikujace, pod
warunkiem ze taka osoba nie prowadzi dziatalnos$ci
gospodarczej obejmujacej dostarczanie towarow lub
ustug tego samego rodzaju co towary i ustugi
certyfikowane.

Panstwa cztonkowskie moga przewidzie¢, ze znaku
gwarancyjnego lub certyfikujacego nie rejestruje sie,
jezeli zgtaszajacy nie jest whasciwy do certyfikowania
towarow lub ustug, dla ktérych znak ma by¢
zarejestrowany.

3. Panstwa cztonkowskie mogg postanowi¢, ze
odmawia si¢ rejestracji znakow gwarancyjnych lub
certyfikujacych lub stwierdza si¢ ich wygasniecie lub
uniewaznia si¢ je w oparciu o podstawy inne niz te,
ktore zostaly okreslone w art. 4, 19 i 20, jezeli wymaga
tego funkcja tych znakow.

4. W drodze odstepstwa od art. 4 ust. 1 lit. ¢) panstwa
cztonkowskie mogg przewidzie¢, ze oznaczenia lub
okreslenia, ktore moga stuzy¢ w obrocie handlowym
do wskazania pochodzenia geograficznego towarow
lub ustug, moga stanowi¢ znaki gwarancyjne lub
certyfikujace. Taki znak gwarancyjny lub
certyfikujacy nie uprawnia wiasciciela do zakazywania
osobie trzeciej uzywania w obrocie handlowym takich
oznaczen lub okre$len, pod warunkiem ze taka osoba
trzecia uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w
przemysle i handlu. W szczegolno$ci na taki znak nie
mozna si¢ powolywac wobec osoby trzeciej, ktora jest
uprawniona do uzywania nazwy geograficzne;j.

5. Wymogi okreslone w art. 16 sa spelnione w

po art. 136! dodaje si¢ art. 136? w brzmieniu:

,,136% 1. Osobie fizycznej lub prawnej, w tym
instytucjom, organom oraz podmiotom prawa
publicznego, ktore nie prowadzg dziatalnosci
gospodarczej obejmujacej dostarczanie towarow tego
samego rodzaju co towary certyfikowane, moze by¢
udzielone prawo ochronne na znak towarowy
gwarancyjny, ktory pozwala odrézni¢ towary, ktore
zostaty certyfikowane przez uprawnionego do tego
znaku, w szczeg6lnosci pod wzglgdem materiatu,
sposobu produkcji towarow, jakosci, precyzji lub
innych wlasciwosci, od towardw, ktore nie sg w ten
sposob certyfikowane.

2. Znak towarowy gwarancyjny moze sktada¢ sie z
elementéw mogacych shuzy¢ w obrocie handlowym do
wskazania pochodzenia geograficznego towarow.
Przepisu art. 129* ust. 1 pkt 3 nie stosuje si¢ w zakresie,
w jakim stanowi on podstawe do nie udzielenia prawa
ochronnego na oznaczenie, ktore sktada si¢ wylacznie z
elementow mogacych stuzy¢ w obrocie do wskazania
pochodzenia towaru. Taki znak towarowy gwarancyjny
nie uprawnia do zakazywania osobie trzeciej uzywania
w obrocie handlowym takich elementoéw, pod
warunkiem, ze osoba trzecia uzywa ich zgodnie z
uczciwymi praktykami w przemysle i handlu.

3. Zasady uzywania znaku towarowego gwarancyjnego
okresla regulamin uzywania znaku przyjety przez
osoby, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy
gwarancyjny nie moze odmowié, bez waznych
powodow, prawa uzywania znaku osobom, ktore
spetniaja kryteria okreslone w regulaminie, o ktérym
mowa w ust 3.”;

po art. 1362 dodaje sie art. 136° w brzmieniu:
,, 136 1. Nie udziela si¢ prawa ochronnego na znak
towarowy gwarancyjny, gdy nie spelnia warunkow




przypadku rzeczywistego uzywania znaku
gwarancyjnego lub certyfikujacego zgodnie z art. 16
przez osobe, ktdra jest uprawniona do jego uzywania.

wskazanych w art. 1362 i art. 138 ust. 5-6 oraz w
przypadku gdy:

a) regulamin uzywania znaku jest sprzeczny z
porzadkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami;
b) istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w

btad co do charakteru lub znaczenia znaku, w
szczegolnosci jezeli moze on by¢ uznany za oznaczenie
inne niz znak towarowy gwarancyjny.

2. Przepisow ust. 1 nie stosuje sie, jezeli zglaszajacy
spetnit wymogi, o ktorych mowa w ust. 1 w wyniku
zmiany regulaminu.




29.

Znaki wspolne

1. Panstwa czlonkowskie zapewniajg mozliwos¢
rejestracji znakow wspolnych.

2. Znaki wspolne mogg by¢ zglaszane przez
organizacje wytworcow, producentéw, ustugodawcow
lub handlowcdw, ktore na mocy regulujacych je
przepisow majg zdolno$¢ do nabywania praw i
obowigzkéw w swoim imieniu, zawierania uméow lub
dokonywania innych czynnosci prawnych oraz
pozywania i bycia pozywanymi, jak rowniez osoby
prawne dziatajace na podstawie przepisow prawa
publicznego.

3. W drodze odstepstwa od art. 4 ust. 1 lit. c) panstwa
cztonkowskie mogg przewidzie¢, ze oznaczenia lub
okreslenia, ktore moga stuzy¢ w obrocie handlowym
do wskazania pochodzenia geograficznego towarow
lub ustug, moga stanowi¢ znaki wspolne. Taki znak
wspolny nie uprawnia wiasciciela do zakazywania
osobie trzeciej uzywania w obrocie handlowym takich
oznaczen lub okre$len, pod warunkiem ze ta osoba
trzecia uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w
przemysle i handlu. W szczeg6lnosci na taki znak nie
mozna si¢ powotywaé wobec osoby trzeciej, ktora jest
uprawniona do uzywania nazwy geograficzne;j.

w art. 136 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,» 1. Organizacja majaca zdolno$¢ do nabywania praw i
obowigzkéw w swoim imieniu powotana do
reprezentowania interesOw przedsigbiorcow i osoba
prawna dziatajaca na podstawie przepisow prawa
publicznego, moga uzyskac¢ prawo ochronne na
wspolny znak towarowy. Wspdlny znak towarowy
przeznaczony jest do odrozniania towaréw cztonkow
podmiotu uprawnionego do wspdlnego znaku
towarowego od towarow innych przedsigbiorstw.”;

Nie wprowadzono takiego rodzaju znakow.




30.

Regulamin uzywania znaku wspolnego

1. Zglaszajacy znak wspodlny przedktada urzgdowi
regulamin uzywania tego znaku.

2. Regulamin uzywania wskazuje co najmniej osoby
upowaznione do uzywania znaku, warunki
cztonkostwa w organizacji i warunki uzywania znaku,
w tym sankcje. Regulamin uzywania znaku, o ktorym
mowa w art. 29 ust. 3, umozliwia wszystkim osobom,
ktorych towary lub ustugi pochodza z danego obszaru
geograficznego, uzyskanie cztonkostwa w organizacji,
ktora jest wlascicielem znaku, pod warunkiem ze
osoby te spetniaja wszystkie pozostate warunki
regulaminu.

art. 138

a) ust. 3 1 4 otrzymujg brzmienie:

»3.Do zgloszenia wspolnego znaku towarowego lub
zgloszenia znaku w celu uzyskania wspdlnego prawa
ochronnego dotacza si¢ regulamin znaku.

4. Regulamin, o ktérym mowa w ust. 3, powinien w
szczeg6lnosci okresla¢ co najmniej osoby upowaznione
do uzywania znaku, warunki cztonkostwa w organizacji
1 warunki uzywania znaku, w tym skutki naruszenia
postanowien regulaminu. W rejestrze dokonuje si¢
wzmianki o przedtozeniu regulaminu, a takze o
wszystkich zmianach w regulaminie.”;

b) po ust. 4 dodaje si¢ ust. 5-6 w brzmieniu:

»d. Do zgloszenia znaku towarowego gwarancyjnego
przektada sie regulamin uzywania znaku.

6. Regulamin, o ktérym mowa w ust. 5, w sposob jasny
i precyzyjny wskazuje w szczeg6lnosci osoby
uprawnione do uzywania znaku, wtasciwosci, ktore
maja by¢ certyfikowane znakiem, sposob badania tych
wlasciwosci, sposob nadzorowania uzywania znaku,
warunki uzywania znaku, w tym skutki naruszenia
postanowien regulaminu. W rejestrze dokonuje si¢
wzmianki o przedtozeniu regulaminu, a takze o
wszystkich zmianach w regulaminie.”




31. Odmowa rejestracjii. Poza przypadkami gdy odmowa Art. 136,,Art. 136. 1. Nie udziela si¢ prawa ochronnego
rejestracji znaku towarowego nastepuje w oparciu o na wspolny znak towarowy, gdy nie spetnia przestanek
podstawy przewidziane w art. 4, w odpowiednim z art. 136 i art. 138 ust. 3 i 4 oraz w przypadku gdy:
przypadku z wytaczeniem art. 4 ust. 1 lit. ¢) a) regulamin uzywania tego znaku jest sprzeczny z
dotyczacego oznaczen lub okreslen, ktore moga stuzy¢ porzadkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami;

w obrocie handlowym do oznaczania pochodzenia b) istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad co
geograficznego towaroéw lub ustug, oraz przewidziane do charakteru lub znaczenia znaku, w szczegdlnos$ci
w art. 5, bez uszczerbku dla prawa do jezeli moze on by¢ uznany za oznaczenie inne niz znak
nieprzeprowadzania z urzedu badania wzglednych wspolny.

podstaw odmowy, znaku wspdlnego nie rejestruje sie, 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢, jezeli zglaszajacy
jezeli nie sg spetnione wymogi art. 27 lit. b), art. 29 lub spetnit wymogi, o ktorych mowa w ust. 1 w wyniku
30 lub jezeli regulamin uzywania tego znaku zmiany regulaminu.”;

wspolnego jest sprzeczny z porzadkiem publicznym

lub z dobrymi obyczajami.2. Odmowa rejestracji

znaku wspdlnego nastepuje rowniez, jezeli istnieje

ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad co do

charakteru lub znaczenia znaku, w szczegolnosci jezeli

moze on by¢ uznany za co$ innego niz znak

wspolny.3. Nie odmawia sie rejestracji, jezeli

zgtaszajacy, w wyniku zmiany regulaminu uzywania

znaku wspolnego, spelnit wymogi, o ktéorych mowa w

ust. 1i 2.

32. Uzywanie znakow wspolnych Art. 169 ust. 4 pkt 4
Wymogi art. 16 sg spelnione w przypadku ) przez osobe upowazniong do uzywania
rzeczywistego uzywania znaku wspdlnego zgodnie z wspolnego znaku towarowego lub znaku towarowego
tym artykutem przez osobg, ktdra jest uprawniona do gwarancyjnego.
jego uzywania.

33 Zmiany regulaminu uzywania znaku wspolnego Art. 169 ust. 1 pkt 7

1. Wiasciciel znaku wspdlnego przedktada urzedowi
zmiany regulaminu uzywania.

Prawo ochronne na znak towarowy wygasa rowniez na
skutek:




2. Zmiany regulaminu uzywania sg odnotowywane w
rejestrze, chyba ze zmieniony regulamin uzywania nie
spetnia wymogdw art. 30 lub ma do niego
zastosowanie jedna z podstaw odmowy, o ktorych
mowa w art. 31.

3. Na uzytek niniejszej dyrektywy zmiany regulaminu
uzywania staja si¢ skuteczne z dniem dokonania wpisu
tych zmian do rejestru.

,»7. Na zasadach, o ktérych mowa w ust. 1-6, a takze w
razie nieprzestrzegania regulaminu znaku, moze by¢
wydana decyzja stwierdzajaca wygasnigcie prawa

w stosunku do wspotuprawnionego. Przepis ten stosuje
si¢ odpowiednio do prawa ochronnego na wspolny znak
towarowy i znak towarowy gwarancyjny.”;

34

Osoby uprawnione do wnoszenia powodztwa o
naruszenie

1. Art. 25 ust. 3 i 4 ma zastosowanie do wszystkich
0s6b uprawnionych do uzywania znaku wspdlnego.

2. Wiasciciel znaku wspdlnego moze domagac sie, w
imieniu 0s6b uprawnionych do uzywania znaku,
odszkodowania za szkody poniesione przez te osoby w
wyniku nieuprawnionego uzywania tego znaku.

Nie wymaga wdrozenia (art. 137%)

35

Dodatkowe podstawy stwierdzenia wygasniecia Poza
sytuacjami, w ktorych zastosowanie maja podstawy
stwierdzenia wygasnigcia przewidziane w art. 19 i 20,
wygasnigcie praw wiasciciela znaku wspdlnego
stwierdza si¢ w oparciu o nastgpujace podstawy:

a) wlasciciel nie podejmuje stosownych srodkow w
celu uniemozliwienia uzywania znaku w sposob
niezgodny z warunkami uzywania okreslonymi w
regulaminie uzywania, z uwzglgdnieniem wszelkich
zmian regulaminu odnotowanych w rejestrze;

b) sposdb, w jaki znak jest uzywany przez osobe
uprawniong, powoduje ryzyko wprowadzenia
odbiorcéw w btad w sposdb, o ktérym mowa w art. 31
ust. 2;

Art. 169 ust. 1 pkt 5-7

5) nie podj¢cie przez uprawnionego dziatan w celu
uniemozliwienia uzywania wspolnego znaku
towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego w
sposob niezgodny z warunkami uzywania okreslonymi
w regulaminie uzywania znaku;

6) uzywania wspolnego znaku towarowego lub
znaku towarowego gwarancyjnego przez uprawnionego
w sposob powodujacy ryzyko wprowadzenia odbiorcow
w blad, o ktorym mowa w art. 136t ust. 1 lit. b lub
art.136° ust.1 lit. b;




¢) zmiang regulaminu uzywania znaku odnotowano w
rejestrze z naruszeniem art. 33 ust. 2, chyba ze
wiasciciel znaku spetnia - po dokonaniu dalszych
zmian regulaminu uzywania - wymogi okreslone w
tym artykule.

7) zmiany regulaminu uzywania wspolnego znaku
towarowego lub znaku gwarancyjnego, w wyniku ktorej
regulamin ten nie spetnia wymagan okre§lonych w art.
138 ust. 4 lub 6 albo ma do niego zastosowanie jedna z
podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego, o
ktorych mowa w art 136 ust. 1 lub art.136° ust. 1,
chyba, ze uprawniony przed wydaniem decyzji w
sprawie wygasni¢cia prawa ochronnego dokona w
regulaminie niezbednych zmian pozwalajacych na
usunigcie tych uchybien.”

36 Dodatkowe podstawy uniewaznienia Art. 165 ust. 4
Poza sytuacjami, w ktérych zastosowanie maja »4. Urzad Patentowy odmawia uniewaznienia prawa
podstawy uniewaznienia przewidziane w art. 4, w ochronnego na wspolny znak towarowy lub znak
odpowiednim przypadku z wytaczeniem art. 4 ust. 1 towarowy gwarancyjny, gdy podstawa wniosku o
lit. ¢) dotyczacego oznaczen lub okreslen, ktdére moga uniewaznienie jest art. 136' lub w art. 136° jezeli po
stuzy¢ w obrocie handlowym do oznaczania zmianie przez uprawnionego regulaminu uzywania
pochodzenia geograficznego towarow lub ustug, i art. znak ten spetnia warunki okre$lone w tych przepisach.
5, znak wspolny zarejestrowany z naruszeniem art. 31
uniewaznia sie, chyba ze wiasciciel tego znaku spetnia
- po dokonaniu zmian regulaminu uzywania - wymogi
okreslone w tym artykule.

37 Wymogi dotyczace zgloszenia Nie wymaga wdrozenia (art. 138 ust. 1 i art. 223).

1. Zgloszenie znaku towarowego zawiera co najmniej
wszystkie nastepujgce elementy:

a) wniosek o rejestracje;

b) informacje identyfikujace zgtaszajacego;

€) wykaz towarow lub ustug, ktérych dotyczy
zgloszenie;

d) przedstawienie znaku towarowego spetniajace
wymogi okre$lone w art. 3 lit. b).




2. Zgloszenie znaku towarowego wymaga uiszczenia
optaty okreslonej przez dane panstwo cztonkowskie.

38

Data zgloszenia

1. Za date zgloszenia znaku towarowego uznaje si¢
dzien, w ktérym zglaszajacy ztozyt w urzedzie
dokumenty zawierajace informacje okre§lone w art. 37
ust. 1.

2. Panstwa czlonkowskie moga takze postanowic, ze
nadanie daty zgtoszenia wymaga uiszczenia oplaty, o
ktorej mowa w art. 37 ust. 2.

Nie wymaga wdrozenia (art. 123).

39

Okreslenie 1 klasyfikacja towarow i ustug

1. Towary i ustugi, ktérych dotyczy zgtoszenie znaku
towarowego, klasyfikuje si¢ zgodnie z systemem
klasyfikacji ustanowionym Porozumieniem nicejskim
dotyczacym miedzynarodowej klasyfikacji towardw i
ustug dla celow rejestracji znakow z dnia 15 czerwca
1957 r. (zwanym dalej ,.klasyfikacja nicejska”).

2. Zglaszajacy wskazuje towary i ustugi, w stosunku
do ktorych wnioskuje o ochrong, w sposdb
wystarczajaco jasny i precyzyjny, aby umozliwié¢
wlasciwym organom i podmiotom gospodarczym
okreslenie, wyltacznie na tej podstawie, zakresu
wnioskowanej ochrony.




3. Na uzytek ust. 2 dopuszcza si¢ uzycie ogolnych
okreslen naglowkow klas klasyfikacji nicejskiej lub
innych og6lnych terminéw, pod warunkiem ze
spelniaja one wymagane standardy jasnosci i precyzji
okreslone w niniejszym artykule.

4. Urzad dokonuje odmowy zgtoszenia w odniesieniu
do okreslen lub termindw, ktére nie sg jasne i
precyzyjne, jezeli zgtaszajacy nie zaproponuje
mozliwego do przyjecia brzmienia tych terminéw w
terminie ustalonym w tym celu przez urzad.

5. Uzycie ogdlnych terminéw, w tym ogolnych
okreslen nagtowkow klas klasyfikacji nicejskie;j,
interpretuje si¢ jako obejmujace wszystkie towary lub
ustugi wyraznie objete dostownym znaczeniem danego
okreslenia lub terminu. Uzycia takich terminéw lub
okreslen nie mozna interpretowac jako zastrzezenia
towarow lub ustug, ktore nie sg objete dostownym
znaczeniem danego okreslenia lub terminu.

6. Jezeli zglaszajacy wnioskuje o rejestracje dla wigcej
niz jednej klasy, grupuje towary i ustugi wedtug klas
klasyfikacji nicejskiej, poprzedzajac kazda grupe
numerem klasy, do ktérej nalezy dana grupa, 1
przedstawia te grupy wedtug kolejnosci klas.

7. Wystepowanie towarow 1 ustug w tej samej klasie
klasyfikacji nicejskiej nie stanowi podstawy, aby
uznac je za podobne do siebie. Wystepowanie
towarow 1 ustug w réznych klasach klasyfikacji
nicejskiej nie stanowi podstawy, aby uznac¢ je za
niepodobne do siebie.

po art. 144 dodaje sie art. 1442w brzmieniu:

,Art. 1442, Jezeli zgloszenie znaku towarowego nie
spelnia wymagan, o ktérych mowa w art. 141, Urzad
Patentowy moze wezwaé zglaszajacego
postanowieniem, pod rygorem umorzenia postgpowania
w cato$ci lub w cze$ci, do usunigcia w wyznaczonym
terminie stwierdzonych usterek lub brakow.”;

40

Uwagi 0s6b trzecich

art. 146t ust. 4




1. Panstwa czlonkowskie moga przewidzie¢, ze przed
rejestracjg znaku towarowego kazda osoba fizyczna
lub prawna oraz kazda grupa lub organ reprezentujacy
wytworcow, producentéw, ustugodawcow,
handlowcow lub konsumentéw moze przekazaé do
urzedu uwagi na pi$mie, wskazujac podstawy
uzasadniajagce odmowe rejestracji znaku towarowego z
urzedu.

Osoby 1 grupy lub organy, o ktorych mowa w akapicie
pierwszym, nie sg stronami w postepowaniu przed
urzedem.

2. Osoba fizyczna lub prawna oraz grupa lub organ
reprezentujgcy wytworcow, producentow,
ustugodawcow, handlowcdéw lub konsumentéw moze
przekaza¢ do urzgdu uwagi na pismie, powotujac sie -
obok podstaw, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego
artykutu - na szczegoélne podstawy powodujace
konieczno$¢ odrzucenia zgloszenia znaku wspolnego
na podstawie art. 31 ust. 11 2. Przepis ten mozna
rozszerzy¢, tak by obejmowat znaki gwarancyjne lub
certyfikujace, jezeli takie znaki sg uregulowane w
panstwach cztonkowskich.

4. Osoby trzecie moga zgtasza¢ uwagi co do istnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 129, art. 136 i
art. 136%.”

Nie wymaga wdrozenia - art. 137*

41 Podziat zgloszen i rejestracji Art. 1621
Zgtaszajacy lub wlasciciel moze podzieli¢ zgtoszenie ,Art. 1621, Prawo ochronne na znak towarowy moze
lub rejestracje krajowego znaku towarowego na dwa zosta¢ podzielone na wniosek uprawnionego w
lub wigksza liczbe zgloszen lub rejestracji przez stosunku do wskazanych towarow, z zachowaniem daty
przestanie o$wiadczenia do urzedu i wskazanie pierwszenstwa. Przepis art. 140 stosuje si¢
wzgledem kazdego wydzielonego zgtoszenia lub odpowiednio. Sktadajac wniosek uprawniony uiszcza
kazdej wydzielonej rejestracji towarow lub ustug optlate za podziat prawa ochronnego na znak
objetych pierwotnym zgloszeniem lub pierwotng towarowy.”;
rejestracjg, ktore maja zosta¢ objete wydzielonymi
zgtoszeniami lub rejestracjami.

42 Optata za klase Nie wymaga wdrozenia (rozporzadzenie Rady

Panstwa cztonkowskie mogg przewidzie¢, ze
zgloszenie i przedtuzenie ochrony znaku towarowego
podlegaja dodatkowej optacie za kazda klasg towaréw

Ministréw z dnia 8 wrzesnia 2016 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie oplat zwigzanych z ochrong
wynalazkow, wzorow uzytkowych, wzorow




i ushug powyzej jednej klasy.

przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen
geograficznych i topografii uktadow scalonych - Dz. U.
z 2016 r. poz. 1623).
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Procedura sprzeciwu

1. Panstwa cztonkowskie przewiduja wydajng i szybka
procedure przed swoimi urzgdami pozwalajgcg na
whniesienie w trybie administracyjnym sprzeciwu
wobec rejestracji zgloszenia znaku towarowego w
oparciu o podstawy przewidziane w art. 5.

2. Procedura administracyjna, o ktoérej mowa w ust. 1
niniejszego artykutlu, umozliwia wniesienie sprzeciwu
co najmniej wilascicielowi wczesniejszego znaku
towarowego, o ktorym mowa w art. 5 ust. 2 i art. 5 ust.
3 lit. a), oraz osobie, ktdra jest upowazniona na mocy
stosownych przepisow do wykonywania praw
wynikajacych z chronionej nazwy pochodzenia lub
chronionego oznaczenia geograficznego, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 3 lit. ¢). Sprzeciw moze zostac
zgloszony w oparciu o jedno lub wigksza liczbe
wczesniejszych praw, pod warunkiem ze wszystkie
one naleza do tego samego wiasciciela, a takze na
podstawie czesci lub catosci towarow lub ustug, w
odniesieniu do ktorych jest chronione lub stosowane
wczesniejsze prawo, oraz moze zosta¢ skierowany w
odniesieniu do czesci lub catosci towarow lub ustug,
wskazanych w zgloszeniu kwestionowanego znaku
towarowego.

3. Na wspolny wniosek stron zapewnia si¢ w ramach
postepowania w sprawie sprzeciwu co najmniej
dwumiesigczny termin na polubowne rozstrzygniecie
sporu migdzy wnoszacym sprzeciw a zglaszajacym
znak towarowy.

Art. 1527 ust. 1

»1. W terminie 3 miesi¢cy od daty ogloszenia o
zgloszeniu znaku towarowego, uprawniony do
wczesniejszego znaku towarowego, uprawniony z
wczesniejszego prawa osobistego lub majatkowego, a
takze osoba uprawniona do wykonywania praw
wynikajacych z chronionej nazwy pochodzenia lub
chronionego oznaczenia geograficznego, moze wnies¢
sprzeciw wobec zgloszenia znaku towarowego z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 1291 ust. 4, art. 1321
ust. 1-3. Termin ten nie podlega przywrdceniu.”

Nie wymaga wdrozenia (art. 152%° ust. 1).
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Nieuzywanie znaku towarowego jako zarzut w
postgpowaniu w sprawie sprzeciwu

Nie wymaga wdrozenia




1. W postepowaniu w sprawie sprzeciwu na podstawie
art. 43, jezeli w dacie zgloszenia lub w dacie
pierwszenstwa pozniejszego znaku towarowego
uptynat juz piecioletni okres, w ktérym musiato
nastapi¢ rzeczywiste uzywanie wczesniejszego znaku
towarowego, jak okreslono w art. 16, na wniosek
zgltaszajacego wiasciciel wezesniejszego znaku
towarowego, ktéry zglosil sprzeciw, przedstawia
dowod na to, ze wezesniejszy znak towarowy byt
rzeczywiscie uzywany, jak okreslono w art. 16, w
pigcioletnim okresie poprzedzajacym date zgloszenia
lub date pierwszenstwa pozniejszego znaku
towarowego lub Ze istnialy uzasadnione powody jego
nieuzywania. W przypadku braku takiego dowodu
sprzeciw oddala sig.

2. Jezeli wezesniejszy znak towarowy byt uzywany
wylacznie w odniesieniu do czesci towarow lub ustug,
dla ktérych zostat zarejestrowany, uznaje si¢ go - do
celu rozpatrywania sprzeciwu zgodnie z ust. 1 - za
zarejestrowany tylko dla tej cze$ci towarow lub ustug.

3. Ust. 11 2 niniejszego artykutu stosuje si¢ takze w
przypadku, gdy wczesniejszy znak towarowy jest
unijnym znakiem towarowym. W takim przypadku
rzeczywiste uzywanie unijnego znaku towarowego
stwierdza si¢ zgodnie z art. 15 rozporzadzenia (WE) nr
207/2009.

Art. 152%° ust. 4

»4. W terminie, o ktorym mowa w ust. 3, zgtaszajacy
moze podnies¢ zarzut nieuzywania wczesniejszego
znaku towarowego W Sposob rzeczywisty w ciggu
nieprzerwanego okresu 5 lat przed data pierwszenstwa
znaku towarowego bgdacego przedmiotem sprzeciwu
dla towarow objetych sprzeciwem, chyba ze istnieja
wazne powody tego nieuzywania lub nie uplynal okres
5 lat od daty zarejestrowania wcze$niejszego znaku. W
przypadku uznania zarzutu za zasadny, Urzad
Patentowy oddala sprzeciw.”

Nie wymaga wdrozenia (art. 152).

Nie wymaga wdrozenia (art. 152 ust. 1 w zw. z art. 120
ust. 3 pkt 4).
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Procedura stwierdzenia wygasniecia lub uniewaznienia

1. Bez uszczerbku dla prawa stron do wniesienia
odwotania do sadu, panstwa cztonkowskie przewiduja
wydajng i szybkg procedure stwierdzenia wygasnigcia
lub uniewaznienia znaku towarowego w trybie
administracyjnym przed swoimi urzedami.

Art. 164 i 169




2. Administracyjna procedura stwierdzenia
wygasniecia przewiduje, ze stwierdzenie wygasniecia
znaku towarowego nastgpuje w oparciu o podstawy
przewidziane w art. 19 i 20.

3. Administracyjna procedura uniewaznienia
przewiduje, ze uniewaznienia znaku towarowego
dokonuje si¢ w oparciu o co najmniej nastepujace
podstawy:

a) znak towarowy nie powinien byl zostac¢
zarejestrowany, poniewaz nie spetnia wymogow
przewidzianych w art. 4;

b) znak towarowy nie powinien byl zosta¢
zarejestrowany z powodu istnienia wczesniejszego
prawa w rozumieniu art. 5 ust. 1-3.

4. Procedura administracyjna przewiduje, ze do
ztozenia wniosku o stwierdzenie wygasniecia lub o
uniewaznienie uprawnione sg co najmniej nastepujace
podmioty:

a) w przypadku okreslonym w ust. 2 i ust. 3 lit. a) -
kazda osoba fizyczna lub prawna oraz kazda grupa lub
organ utworzone w celu reprezentowania interesow
wytworcow, producentéw, ustugodawcow,
handlowcow lub konsumentow, ktoére na mocy
regulujacych je przepisow posiadajg zdolnosé
pozywania we wlasnym imieniu lub bycia pozwanymi;
b) w przypadku okreslonym w ust. 3 lit. b) niniejszego
artykutu - wlasciciel wezesniejszego znaku
towarowego, o ktorym mowa w art. 5 ust. 2 i art. 5 ust.
3 lit. a), oraz osoba, ktora jest upowazniona na mocy
stosownych przepisow do wykonywania praw
wynikajacych z chronionej nazwy pochodzenia tub
chronionego oznaczenia geograficznego, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 3 lit. c).

5. Whniosek o stwierdzenie wygas$niecia rejestraciji lub
wniosek o uniewaznienie moze zosta¢ ztozony w
odniesieniu do cze¢$ci lub catosci towardw lub ustug,
dla ktérych sporny znak towarowy zostat
zarejestrowany.

Art. 169

»Art. 164. 1. Prawo ochronne na znak towarowy moze
by¢ uniewaznione na wniosek, w catosci lub w czesci,
jezeli nie zostaty spetnione warunki wymagane do
uzyskania tego prawa z przyczyn, o ktérych mowa w
art. 1291, w art. 136 oraz w art. 1362, lub w przypadku
istnienia wczesniejszego prawa, o ktorym mowa w art.
132% ust. 1-3.

2. W przypadku gdy podstawa wniosku jest
wczesniejsze prawo, o ktorym mowa w art. 1291 ust. 4
lub art. 132* ust. 1-3, na prawo to moze powotywac si¢
jedynie uprawniony z tego prawa oraz osoba
uprawniona do wykonywania praw wynikajacych z tego
prawa. Przepis art. 133 stosuje si¢ odpowiednio.

3. Z wnioskiem o uniewaznienie znaku na podstawie,
ktorego zastrzezone jest starszenstwo, mozna rowniez
wystapi¢ jezeli uprawniony zrzekt si¢ tego prawa lub
zezwolil na jego wygasnigcie pod warunkiem, ze
uniewaznienia mozna byto dokona¢ w momencie, gdy
uprawniony zrzekt si¢ tego znaku lub pozwolit na jego
wygasnigcie.”




6. Wniosek o uniewaznienie moze zosta¢ ztozony na
podstawie jednego lub wigkszej liczby wezesniejszych
praw, pod warunkiem ze wszystkie one naleza do tego
samego wlasciciela.
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Nieuzywanie znaku towarowego jako zarzut w
postepowaniu w sprawie uniewaznienia

1. W postepowaniu w sprawie uniewaznienia na
podstawie zarejestrowanego znaku towarowego z
wczesniejszg datg zgloszenia lub data pierwszenstwa
wiasciciel wezedniejszego znaku towarowego
zobowigzany jest - na wniosek wlasciciela
poOzniejszego znaku towarowego przedstawi¢ dowod
na to, ze w pigcioletnim okresie poprzedzajacym dzien
ztozenia wniosku o uniewaznienie wczesniejszy znak
towarowy byt rzeczywiscie uzywany, jak okreslono w
art. 16, w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla
ktorych zostal zarejestrowany, i czym uzasadnia swoj
whniosek, lub Ze istniejg uzasadnione powody jego
nieuzywania, pod warunkiem ze w dniu ztozenia
wniosku o uniewaznienie od zakonczenia procesu
rejestracji wezesniejszego znaku towarowego uptyneto
co najmniej pigc lat.

Art. 166 w tym dodane ust. 3-6 oraz art. 169 ust. 6.

LArt. 166. 1. W postgpowaniu o uniewaznienie na
podstawie  wczeSniejszego  znaku  towarowego,
uprawniony do tego znaku towarowego zobowigzany
jest, na zarzut uprawnionego do pézniejszego znaku
towarowego, przedstawi¢ dowod na to, zZe w
piecioletnim okresie poprzedzajgcym date wniosku o
uniewaznienie  wczesSniejszy znak  towarowy byt
rzeczywiscie uzywany, w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt
1 i ust. 4, w odniesieniu do towarow lub ustug, dla
ktorych zostal zarejestrowany, w zakresie w jakim
stanowig one podstawe wniosku o uniewaznienie lub ze
istniejq uzasadnione powody jego nieuzywania, pod
warunkiem Ze w dacie wniosku o uniewaznienie od
zarejestrowania wczesniejszego znaku towarowego
uplyneto co najmniej piec lat.

2. Jezeli w dacie pierwszenstwa pozniejszego znaku
towarowego uptyngt juz piecioletni okres, w ktorym
miato nastgpi¢ rzeczywiste uzZywanie wczesniejszego
znaku towarowego, w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i
ust. 4, uprawniony do wczeSniejszego  znaku
towarowego zobowigzany jest przedstawi¢, obok
dowodu wymaganego na podstawie ust. 1, dowdd na to,
ze ten znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany w
piecioletnim okresie poprzedzajgcym date
pierwszenstwa lub Ze istnialy uzasadnione powody jego
nieuzywania.”

b) po ust. 2 dodaje si¢ ust. 3-8 w brzmieniu:

2. W przypadku braku dowodu, o ktorym mowa w




ust. 1 i 2, oddala sie wniosek o uniewaznienie na
podstawie wczesniejszego znaku towarowego.

3. Jezeli wezesniejszy znak towarowy byt uzywany
w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 wylgcznie w
odniesieniu do czesci towarow lub ustug, dla ktorych
zostal zarejestrowany, uzmnaje Ssi¢ go, na uzytek
rozpatrywania  wniosku 0  uniewaznienie za
zarejestrowany tylko dla tej czesci towarow lub ustug.

4, Prawo ochronne na znak towarowy nie moze
by¢ uniewaznione na tej podstawie, ze znak jest
identyczny lub podobny do wczesniejszego znaku
towarowego, jezeli przed ztozZeniem wniosku zostato
wszczete  postepowanie 0 uniewaznienie  prawa
ochronnego na wczesniejszy znak towarowy.

5. W przypadku, 0 ktérym mowa w ust. 5,
wniosek o uniewaznienie prawa ochronnego na znak
towarowy moze by¢ rozpatrzony po uprawomocnieniu
sig decyzji w sprawie uniewaznienia prawa ochronnego
na wezesniejszy znak towarowy.

6. Ust. 1-6 stosuje si¢ odpowiednio, gdy znak
wczesniejszy  jest  znakiem  towarowym  Unii
Europejskiej. W takim przypadku rzeczywiste uzywanie
znaku towarowego Unii Europejskiej stwierdza si¢
zgodnie z art. 18 Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 2017/1001 z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej.

7. Do czasu zakonczenia postgpowania o
stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie prawa z
rejestracji na znak towarowy Unii Europejskiej, Urzgd
Patentowy  zawiesza  postepowanie, w  sprawie
uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy,
wszczete na tej podstawie, iz znak ten jest identyczny
lub podobny do znaku towarowego Unii Europejskiej.”




2. Jezeli w dacie zgloszenia lub w dacie
pierwszenstwa pdzniejszego znaku towarowego
uptynat juz piecioletni okres, w ktorym miato nastgpié
rzeczywiste uzywanie wczesniejszego znaku
towarowego, jak okreslono w art. 16, wlasciciel
wczesniejszego znaku towarowego zobowigzany jest
przedstawi¢ - obok dowodu wymaganego na
podstawie ust. 1 niniejszego artykutu - dowod na to, ze
znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany w
pigcioletnim okresie poprzedzajacym date zgloszenia
lub date pierwszenstwa lub ze istnialy uzasadnione
powody jego nieuzywania.

3. W przypadku braku dowodu, o ktérym mowa w ust.
1 12, wniosek o uniewaznienie na podstawie
wczesniejszego znaku towarowego oddala sig.

4. Jezeli wczesniejszy znak towarowy byt uzywany
zgodnie z art. 16 wytacznie w odniesieniu do czgsci
towarow lub ustug, dla ktorych zostal zarejestrowany,
uznaje si¢ go - na uzytek rozpatrywania wniosku o
uniewaznienie - za zarejestrowany tylko dla tej czesci
towarow lub ustug.




5. Ust. 1-4 niniejszego artykutu stosuje si¢ takze w
przypadku, gdy wczesniejszy znak towarowy jest
unijnym znakiem towarowym. W takim przypadku
rzeczywiste uzywanie unijnego znaku towarowego
stwierdza si¢ zgodnie z art. 15 rozporzadzenia (WE) nr
207/2009.

47 Skutki stwierdzenia wygasnigcia i uniewaznienia Art. 172
1. Uznaje sie, ze od daty zlozenia wniosku o Art. 172. Prawo ochronne na znak towarowy wygasa z
stwierdzenie wygasnigcia zarejestrowany znak dniem ztozenia wniosku
towarowy nie wywotuje skutkow okreslonych w o stwierdzenie wygasnigcia, jednakze na wniosek
niniejszej dyrektywie w zakresie, w jakim stwierdzono strony Urzad Patentowy stwierdza wygasniecie prawa z
jego wygasniecie. Na wniosek jednej ze stron, w dniem w ktorym nastgpito zdarzenie, z ktérym ustawa
decyzji dotyczacej wniosku o stwierdzenie wiaze skutek wygasnigcia prawa ochronnego . Data
wygasnigcia moze zosta¢ okreslona data wczesniejsza, wygasnigcia prawa ochronnego powinna by¢
w ktorej wystapita jedna z podstaw stwierdzenia potwierdzona w decyzji.
wygasnigcia.
2. Uznaje sig, ze zarejestrowany znak towarowy od Nie wymaga wdrozenia (uniewaznienie prawa
samego poczatku nie wywoluje skutkéw okreslonych ochronnego na znak towarowy ma skutek ex tunc).
w niniejszej dyrektywie w zakresie, w jakim go
uniewazniono.
48 Okres rejestracji Nie wymaga wdrozenia (art. 153 ust. 2 i 3).
1. Znak towarowy rejestrowany jest na okres 10 lat od
daty zgltoszenia.
2. Rejestracja moze by¢ przedtuzona zgodnie z art. 49
na kolejne dziesigcioletnie okresy.
49 Przedtuzenie Art. 153 ust. 3-6, art. 224 ust. 21 oraz art. 224 ust. 3 i 4;

1. Rejestracje znaku towarowego przediuza si¢ na
wniosek wilasciciela znaku towarowego lub osoby
upowaznionej ustawowo lub umownie pod warunkiem
uiszczenia optat za przediuzenie. Panstwa
cztonkowskie mogg przewidzie¢, ze wptyw oplat za
przedhuzenie uznaje si¢ za stanowiace taki wniosek.

Art. 153 ust. 3-6

,»3 .Prawo ochronne na znak towarowy przediuza si¢ o
dalsze 10 lat ochrony, o ile uiszczona zostanie optata za
dalszy okres ochrony.

4. Urzad Patentowy moze wezwaé wptacajacego do
zlozenia wyjasnien, w wyznaczonym terminie, co do
wysokosci i uprawnienia do wniesienia optaty. Jezeli
ztozone wyjasnienia nie usuwajg stwierdzonych
brakow, Urzad Patentowy zwraca wniesiong optate za




2. Urzad powiadamia wlasciciela znaku towarowego o
wygasnigciu rejestracji co najmniej sze$¢ miesigcy
przed tym wygasnigciem. Urzad nie ponosi
odpowiedzialnosci za niepodanie takich informacji.

3. Whniosek o przedtuzenie sktada si¢ i optaty za
przedtuzenie uiszcza si¢ najpozniej w ciggu szesciu
miesigcy poprzedzajacych wygasniecie rejestracji. W
przypadku niedotrzymania wspomnianego terminu
wniosek moze zosta¢ zlozony w okresie kolejnych
sze$ciu miesiecy nastgpujacym bezposrednio po
wygasnigciu rejestracji lub jej pdzniejszego
przediluzenia. Optata za przedtuzenie i dodatkowa
optata ptatne s3 w tym kolejnym okresie.

4. W przypadku ztozenia wniosku lub uiszczenia optat
tylko w odniesieniu do niektorych towarow lub ustug,
dla ktorych znak towarowy jest zarejestrowany,
rejestracj¢ przedhuza si¢ jedynie dla tych towarow lub
ustug.

dalszy okres ochrony.

5. Przedluzenie prawa ochronnego na znak towarowy
podlega wpisowi do rejestru.

6. Urzad Patentowy moze z urzedu lub na wniosek
uprawnionego z prawa ochronnego lub osoby ustawowo
lub umownie upowaznionej, wykresli¢ z rejestru btedny
wpis dotyczacy przedtuzenia prawa ochronnego. W
sprawach tych Urzad Patentowy wydaje
postanowienia.”;

Nie wymaga wdrozenia (art. 224 ust. 3 i 4).

Nie wymaga wdrozenia (art. 224).




5. Przedhuzenie staje si¢ skuteczne nastepnego dnia po
wygasnieciu dotychczasowej rejestracji. Przedtuzenie
wpisuje sie do rejestru.

Art. 153 ust. 5
,»J. Przedhuzenie prawa ochronnego na znak towarowy
podlega wpisowi do rejestru.”

50

Komunikowanie si¢ z urzedem

Strony w postgpowaniu, lub ich petnomocnicy, jezeli
tacy zostali ustanowieni, okre$laja adres do celow
oficjalnego komunikowania si¢ z urzedem. Panstwa
cztonkowskie majg prawo wymagac, aby ten adres
znajdowatl si¢ w Europejskim Obszarze
Gospodarczym.

Nie wymaga wdrozenia (KPA)
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Wspolpraca w obszarze rejestracji znakow
towarowych i administrowania nimi Urzedy maja
mozliwo$¢ prowadzenia rzeczywistej wspotpracy
miedzy sobg oraz z Urzedem Unii Europejskiej ds.
Wiasnosci Intelektualnej w celu promocji
konwergencji praktyk i narzgdzi odnoszacych sie do
badania i rejestracji znakow towarowych.

Nie wymaga wdrozenia (art. 261 ust. 2 pkt 6).

52

Wspotpraca w innych obszarach

Urzedy majg mozliwo$¢ prowadzenia rzeczywistej
wspotpracy miedzy sobg oraz z Urzedem Unii
Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej we
wszystkich obszarach swojej dziatalnosci innych niz
obszary, o ktorych mowa w art. 51, istotnych z punktu
widzenia ochrony znakow towarowych w Unii.

Nie wymaga wdrozenia (art. 261 ust. 2 pkt 6).

53

Ochrona danych

Przetwarzanie wszelkich danych osobowych
prowadzone w panstwach cztonkowskich w ramach
niniejszej dyrektywy podlega przepisom krajowym
wykonujacym dyrektywe 95/46/WE.

Nie wymaga wdrozenia (ustawa z dnia 26 sierpnia 1997
r. 0 ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016 r. poz.
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Transpozycja




1. Panstwa czlonkowskie wprowadzajg w zycie
przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne
niezbedne do wykonania art. 3-6, 8-14, 16, 17, 18, 22-
39, 41 oraz 43-50 do dnia 14 stycznia 2019 r. Panstwa
cztonkowskie wprowadzaja w zycie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbedne
do wykonania art. 45 do dnia 14 stycznia 2023 r.
Niezwlocznie przekazuja Komisji tekst tych
przepisow.

Przepisy przyjete przez panstwa cztonkowskie
zawieraja odniesienie do niniejszej dyrektywy lub
odniesienie takie towarzyszy ich urzgdowej publikacji.
Przepisy te zawierajg takze wskazanie, ze w
istniejgcych przepisach ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych odniesienia do dyrektywy
uchylonej niniejszg dyrektywa odczytuje si¢ jako
odniesienia do niniejszej dyrektywy. Metody
dokonywania takiego odniesienia i formutowania
takiego wskazania okreslane sa przez panstwa
cztonkowskie.

2. Panstwa cztonkowskie przekazujg Komisji tekst
podstawowych przepisoéw prawa krajowego przyjetych
w dziedzinie objetej niniejszg dyrektywa.
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Uchylenie

Dyrektywa 2008/95/WE traci moc ze skutkiem od dnia
15 stycznia 2019 r. bez uszczerbku dla zobowigzan
panstw cztonkowskich dotyczacych terminu
transpozycji dyrektywy 89/104/EWG do prawa
krajowego, okre§lonego w czesci B zatgcznika I do
dyrektywy 2008/95/WE.

Odestania do uchylonej dyrektywy odczytuje si¢ jako
odestania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelg
korelacji w zataczniku.
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Wejscie w zycie




Niniejsza dyrektywa wchodzi w zycie dwudziestego
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej. Art. 1, 7, 15, 19, 20, 21 i 54-57 Art. 6 ,,Art. 6. Ustawa wchodzi w zycie z dniem 14
stosuje si¢ od dnia 15 stycznia 2019 1. stycznia 2019 1.”.
= Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do panstw
cztonkowskich.
1) w wypadku projektu usuwajacego naruszenie Komisji nalezy wpisa¢ nr naruszenia, za§ w wypadku wykonywania orzeczen Trybunatu
Sprawiedliwosci (czy to w trybie prejudycjalnym czy skargowym) nalezy podaé dat¢ wyroku i sygnaturg sprawy
2) tabele zbiezno$ci dla przepisow Unii Europejskiej mozna wygenerowac przy pomocy systemu e-step (www.e-step.pl/urzednik). W
wypadku koniecznosci dodania uzasadnienia dla przekroczenia minimum europejskiego nalezy doda¢ odpowiednig kolumng
3) W tej czgséci nalezy wskazaé przepisy dyrektywy, decyzji ramowej, przepisy prawa UE, ktorych naruszenie wskazata Komisja lub
ktorych wyktadni dokonatl Trybunat Sprawiedliwos$ci
4) W tej czesci nalezy wskazaé wszystkie przepisy projektu aktu prawnego, ktore nie zostaly wymienione w pierwszej czgsci tabeli.
Ze wzgledu na koniecznos$¢ ograniczenia projektéw implementujacych prawo UE do przepisow wylacznie i Scisle
dostosowawczych przepisy wykraczajace poza ten zakres powinny mie¢ charakter wyjatkowy i by¢ opatrzone uzasadnieniem
koniecznos$ci ich wprowadzenia .
(*) jezeli do wdrozenia danego przepisu UE potrzebne jest oprocz przepisu przenoszgcego tresé, takze wprowadzenie przepisow zapewniajacych

stosowanie (np. przepisy proceduralne, przepisy karne itp.), w tabeli powinny znalez¢ si¢ wszystkie te przepisy wraz z oznaczeniem ich jednostek
redakcyjnych

(**) w wypadku wprowadzenia przepisoéw, ktore przekraczaja minimum ustanowione przepisami UE (o ile jest to dopuszczalne) konieczne jest

uzasadnienie zastosowania takiej normy



http://www.e-step.pl/urzednik

* | Warszawa, dnia 5 grudnia 2018 r.

L]
Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE.920.1888.2017/bc/25
dot.: RM-10-183-18 7 28.11.2018 r.

Pan Jacek Sasin
Sekretarz Rady Ministréw

Opinia
© 2godnosci 2 prawem Unii Europejskie] projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo whasnoscl
przemyslowej, wyraiona przez ministra w péciwego do spraw cztonkostwa Rzeczypospolitej
Polskiej w Dnii Europejskiej

Szanowny Panie Ministrze,

w 2wiazku 2 przedtoionym projektem ustawypozwalam sobie wyrazi¢ poniisza opinie.

Projekt ustawy jest 2godny 2 prawem Unii Europejskiej.

Z powazianiem

Do wiadomosci:
Pani Jadwiga Emilewicz

Minister Przedsiebiorczoéci i Technologii




