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Decyzje Urzedu Patentowego w postepowaniu
0 udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy

1. Wprowadzenie

Znak towarowy, czesto okreslany tez jako marka, jest uwazany za jeden
z najwazniejszych, najwartosciowszych elementéw przedsigbiorstwa. Zna-
ki towarowe — marki, ktére odniosty sukces, gdyz klienci przywigzali si¢ do
oznaczenia, stajac si¢ konsumentami produktéw oznaczonych tymi zna-
kami, przynosza tym samym wymierne zyski. Takie znaki s3 tez obiektem
zainteresowania konkurentow, ktérzy w sposob nieuczciwy probujg wyko-
rzysta¢ popularno$¢ oznaczen znanych i renomowanych. Dlatego wazne
dla przedsiebiorcy jest zabezpieczenie swoich praw i uzyskanie wytacznosci
na dany znak poprzez jego zarejestrowanie.

W 2015 r. nastgpily istotne zmiany w systemie ochrony wlasnosci prze-
mystowej w Polsce. Sejm RP przyjal trzy ustawy wprowadzajace te zmia-
ny: ustawe z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo wlasnosci
przemystowej i niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1266), ustawe z dnia
5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujacych warunki dostepu do wy-
konywania niektérych zawodéw (Dz. U. poz. 1505) oraz ustawe z dnia
11 wrzesnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wlasnosci przemystowej
(Dz. U. poz. 1615).

Celem pierwszej nowelizacji bylo dostosowanie ustawodawstwa pol-
skiego do uregulowan miedzynarodowych, jak Akt genewski Porozumienia
haskiego w sprawie miedzynarodowej rejestracji wzoréw przemystowych,
przyjety w Genewie 2 lipca 1999 r. czy Traktat singapurski o prawie znakow
towarowych i regulamin do Traktatu singapurskiego o prawie znakéw to-
warowych, przyjete w Singapurze 27 marca 2006 r.

Kolejna nowelizacja przelamuje monopol rzecznikéw patentowych,
gdyz od 30 listopada 2015 r. pelnomocnikiem strony w postepowaniu przed
Urzedem Patentowym RP w sprawach zwigzanych z dokonywaniem i roz-
patrywaniem zgloszen oraz utrzymywaniem ochrony znakéw towarowych
moze by¢ nie tylko rzecznik patentowy, ale takze radca prawny, adwokat

1 Anna Tomaka-Magdon, starszy asystent sedziego w Naczelnym Sgdzie Admini-
stracyjnym.
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lub osoba $§wiadczgca ustugi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecz-
nikach patentowych. Monopol rzecznika zostal utrzymany jednak w spra-
wach zwigzanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgloszen oraz utrzy-
mywaniem ochrony wynalazkéw, produktéw leczniczych oraz produktéow
ochrony roélin, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych, oznaczen
geograficznych i topografii uktadow scalonych.

Istotna nowo$¢ dotyczy procedury uzyskania praw ochronnych na zna-
ki towarowe, wprowadzonej nowela z dnia 11 wrze$nia 2015 r., ktéra we-
szta w zycie 15 kwietnia 2016 r. Celem tych zmian ma by¢ przyspieszenie
i usprawnienie postepowania w zakresie znakdw towarowych, jak réwniez
zachegcenie przedsiebiorcéw do siggania po ochrone. Przedstawienie w pu-
blikacji zmienionej procedury funkcjonujacej w polskim systemie udzie-
lenia prawa ochronnego na znak towarowy zmierza — poprzez analize¢ do-
konanych zmian - do préby odpowiedzi na pytanie, na czym one polegaty,
jaka jest ich istota, czy ich wprowadzenie jest rzeczywidcie dla przedsie-
biorcéw korzystne, jak réwniez czy sa oni - jako uprawnieni do praw wcze-
$niejszych - na to przygotowani.

2. Whasnosc intelektualna a wlasnosc¢ przemystowa

Pojecie ,wlasno$¢ intelektualna” zostalo uzyte po raz pierwszy w Kon-
wencji o ustanowieniu Swiatowej Organizacji Intelektualnej, sporzadzonej
w Sztokholmie 14 lipca 1967 r. (tzw. Konwencja sztokholmska)?.

Artykul 2 tej konwencji zawiera definicje wlasnosci intelektualnej, okre-
slajac, ze pojecie to oznacza prawa odnoszace si¢ do:

— dziel literackich,

- interpretacji artystow interpretatoréw oraz do wykonan artystow wy-
konawcow, do fonograméw i do programéw radiowych i telewizyjnych,

- wynalazkéw we wszystkich dziedzinach dzialalnosci ludzkiej,

- wzoréw przemystowych,

- znakow towarowych i ustugowych, takze do nazw i oznaczen handlo-
wych,

- ochrony przed nieuczciwg konkurencja,

- wszelkich innych praw dotyczacych dziatalnosci intelektualnej w dzie-
dzinie przemystowej, naukowej, literackiej i artystycznej.

Przez wlasnos¢ intelektualng nalezy wigc rozumiec¢ prawa majatkowe do
débr niematerialnych o charakterze intelektualnym. Dobra te nie majg ma-
terialnej postaci, ale bardzo cze¢sto mozna z nich skorzysta¢ za posrednic-
twem rzeczy. Prawa na dobrach niematerialnych, ktére powstaja w wyniku
dziatania ludzkiego, majg bezwzgledny charakter’. Natomiast przedmioty

2 Dz.U. 219751 Nr 9, poz. 49.
3 P. Podrecki, Srodki ochrony praw wilasnosci intelektualnej, Warszawa 2010,
s.231i31.
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materialne sg dla dobr niematerialnych pewnego rodzaju ,no$nikami’, kto-
re umozliwiajg ich poznanie i korzystanie z nich*. Sa skuteczne erga omnes
i oznaczajg prawo do korzystania z tych débr niematerialnych i korzystanie
z nich w wylaczeniem oso6b trzecich.

Ustawodawstwo polskie nie zawiera legalnej definicji prawa wlasnosci
intelektualnej, pojecie to funkcjonuje przede wszystkim w jezyku prawni-
czym, jak réwniez w doktrynie i orzecznictwie sagdowym, ktére przyjmuja
znaczenie nadane mu przez miedzynarodowe konwencje.

Nalezy zaznaczy¢, ze pojecie wlasnosci intelektualnej zostalto ujete row-
niez w innym istotnym akcie prawa migdzynarodowego — w Porozumieniu
z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie handlowych aspektow praw wtasno-
$ci intelektualnej (tzw. TRIPS)’, stanowigcym zalgcznik do Porozumienia
z Marakeszu z dnia 15 kwietnia 1994 r. o ustanowieniu Swiatowej Organi-
zacji Handlu (WTO).

Pojecie wlasnosci przemystowej jest pojeciem historycznie starszym. Po
raz pierwszy zostalo uzyte w Konwencji paryskiej z dnia 20 marca 1883 r.
o ochronie wlasnosci przemystowej’. Od czasu wejscia w zycie 7 lipca
1884 r. byta ona kilkakrotnie zmieniana i rewidowana na konferencjach
rewizyjnych (14 grudnia 1900 r. w Brukseli, 2 czerwca 1911 r. w Waszyng-
tonie, 6 listopada 1925 r. w Hadze, 2 czerwca 1934 r. w Londynie, 31 paz-
dziernika 1958 r. w Lizbonie, 14 lipca 1967 r. w Sztokholmie). W wersji
sztokholmskiej obok porozumienia TRIPS jest uznawana za najwazniejszy
akt prawa miedzynarodowego w dziedzinie prawa wilasnosci przemysto-
wej’. Jej sygnatariuszami obecnie jest 176 panstw $wiata®.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Konwencji przedmiotem ochrony wlasnosci prze-
mystowej sa:

- patenty na wynalazki,

- wzory uzytkowe,

- wzory przemystowe,

- znaki towarowe,

- znaki ustugowe,

— nazwa handlowa,

- oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia,
- zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Natomiast w mys] ust. 3 tego artykulu: ,,»Wlasno$¢ przemystowa« ro-
zumiana jest w najszerszym znaczeniu i stosuje si¢ nie tylko do przemystu

4 J. Kepinski [w:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo wlasnosci przemystowej,
Warszawa 2015, s. 9.

5 Dz.U.z1995r. Nr 98, poz. 483 ze zm.

6 Dz.U. 1975, Nr 9, poz. 51 ze zm.

7 R. Skubisz, Podstawy prawa [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14A, Prawo wla-
snosci przemystowej, R. Skubisz (red.), Warszawa 2012, s. 19.

8 Stan na 1 pazdziernika 2016 r., dane ze strony internetowej http://www.wipo.int/
treaties/en/ShowResults.jsp?&treaty_id=2.
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i handlu w $cistym znaczeniu, ale réwniez do przemystow rolnych i wydo-
bywczych oraz do wszystkich produktéw wytworzonych lub naturalnych,
jak na przyklad: win, nasion, liSci tytoniu, owocéw, zwierzat, mineralow,
wdd mineralnych, piwa, kwiatéw, maki”. Podany w art. 1 ust. 2 Konwencji
katalog dobr wlasnosci przemyslowej jest katalogiem otwartym.

W polskim systemie prawnym wlasnos$¢ przemystowa reguluje ustawa
z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej’.

Wedtug tej ustawy wlasnos¢ przemystowa obejmuje:

- wynalazki,

- wzory uzytkowe,

- wzory przemystowe,

— znaki towarowe,

- oznaczenia geograficzne,

- topografie ukladow scalonych.

W literaturze przedmiotu zwraca si¢ uwage, ze Konwencja paryska za-
wiera definicje szerokiego pojecia wlasnosci przemystowej, gdyz nie ogra-
nicza si¢ tylko do przemystu i handlu, lecz obejmuje takze przemyst rolny
i wydobywczy, a takze produkty wytworzone i naturalne. Niezaleznie od
tego przewaza poglad o koniecznosci traktowania wlasnosci intelektualnej
jako pojecia szerszego, nadrzgdnego w stosunku do pojecia wlasnosci prze-
mystowej, poniewaz swoim zakresem obejmuje prawa autorskie i prawa
pokrewne, a takze ochrong baz danych™.

3. Decyzja Urzedu Patentowego

Najwazniejszym zdarzeniem prawnym przyznajacym wylaczno$¢ ko-
rzystania z praw wlasnosci przemyslowej jest decyzja administracyjna.
Organem uprawnionym do wydania takiego aktu jest Urzad Patentowym
Rzeczypospolitej Polskiej, ktory jest centralnym organem administracji rza-
dowej, wlasciwym w sprawach z zakresu wlasnosci przemystowej i podlega
Radzie Ministrow. Organ ten jest zaliczany do grupy organéw quasi-sado-
wych, czyli do takiej kategorii organéw rozstrzygajacych, ktére sg powola-
ne do orzekania, ale brakuje im niektorych cech sadu (np. niezaleznosci),
i ktére nie maja kompetencji do stosowania srodkéw przymusu prawnego'’.
Wydana przez ten organ decyzja wywoluje skutek w postaci ,,przyporzad-
kowania” danego dobra niematerialnego z zakresu wlasnosci przemystowej
konkretnemu uczestnikowi stosunkéw cywilnoprawnych'>. W nastepstwie
jej wydania nastepuje nabycie prawa (z patentu, praw ochronnych na zna-

9 Tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm., dalej p.w.p.

10 J. Kepinski [w:] System Prawa Handlowego..., s. 10-11.

11 J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustréj organéw ochrony prawnej. Czes¢
szczegotowa, Warszawa 2016, s. 231 155.

12 R. Skubisz, Podstawy prawa..., s. 65.
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ki towarowe i wzoru uzytkowe, praw z rejestracji na wzory przemystowe

itp.), jednakze podkresli¢ nalezy, ze jest to decyzja warunkowa, poniewaz

konieczne jest uiszczenie oplaty za ochrone. W przeciwnym razie Urzad

Patentowy wydaje decyzje¢ o wygasnigciu tego prawa.

Merytoryczng prace Urzedu wykonuja eksperci powolywani przez Pre-

zesa UPRP, ktérzy wykonuja nastepujace zadania:
- orzekaja w sprawach o udzielenie patentéw i dodatkowych praw ochron-
nych na wynalazki, praw ochronnych na wzory uzytkowe oraz znaki
towarowe, a takze praw z rejestracji wzoréw przemystowych, oznaczen
geograficznych i topografii uktadéw scalonych (samodzielnie, jedno-
osobowo, w zakresie orzekania podlegaja wylacznie ustawom - nieza-
wistos¢),

- orzekaja w sprawach rozstrzyganych w postepowaniu spornym (kolegia
orzekajace do spraw spornych, w skfadzie trzech lub pigciu 0séb - tzw.
sprawy zawite),

- reprezentujg Urzad Patentowy RP w postepowaniu przed sadem admi-
nistracyjnym w sprawach dotyczacych rozpoznawania skarg na decyzje
oraz postanowienia UPRP,

- realizujg powierzone im dodatkowe funkcje (np. kierownicze).
Postepowanie przed Urzedem Patentowym RP jest szczegdlnym po-

stepowaniem administracyjnym, toczagcym si¢ na podstawie przepiséw
ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej, a w zakresie nieuregulowanym
ta ustawa — wedlug przepiséw ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego"’. Konczy si¢ wydaniem decyzji lub po-
stanowienia.

4. Charakterystyka systemdw rejestracji znakéw towarowych

Warunkiem udzielenia ochrony na znak towarowy jest posiadanie przez
niego zdolnosci rejestracyjnej. Zdolno$¢ ta oznacza, ze w konkretnym
przypadku nie wystepuja wzgledne i bezwzgledne przeszkody udzielenia
prawa ochronnego, a wiec przyczyny dajace podstawe do odmowy udzie-
lenia takiej ochrony. Rozréznienie podstaw odmowy rejestracji znakow to-
warowych na bezwzgledne i wzgledne opiera si¢ na odmiennosci interesow,
ktérych ochronie stuzy dana przeszkoda rejestracji. Status bezwzglednych
przypisuje si¢ tym podstawom odmowy, ktére majg na uwadze interes pu-
bliczny, natomiast wzglednymi sg pozostale podstawy odmowy ustanawia-
ne dla zabezpieczenie intereséw indywidualnych. Ten materialnoprawny
podzial przeszkod rejestracji w kontekscie znowelizowanych przepisow
nabiera réwniez znaczenia procesowego, poniewaz te dwie kategorie prze-
szkdd podlegaja badaniu w réznych trybach - systemach rejestracji znakow
towarowych. Obecnie funkcjonuja dwa takie systemy rejestracji znakow:

13 Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm., dalej k.p.a.
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system badawczy i system rejestrowy. W systemie badawczym organ z urze-
du przeprowadza badanie wszystkich przeszkod rejestracji, tj. przestanek
wzglednych i bezwzglednych. Procedura badawcza byta korzystna dla wla-
$cicieli juz zarejestrowanych znakéw, poniewaz ekspert Urzedu niejako stal
na ich strazy. System ten obecnie obowiazuje w 10 krajach czlonkowskich,
m.in. w Portugalii, Grecji i na Malcie. Z uwagi na dlugi czas oczekiwania
na uzyskanie ochrony procedura ta zdecydowanie nie zaspokajata potrzeb
przedsigbiorcow, ktorzy na uzyskanie swojego prawa czekali zdecydowa-
nie dluzej niz przewidziane prawem okolo dwanascie miesiecy. W nowym
systemie sprzeciowowym organ przeprowadzi jedynie badanie formalno-
prawne i sprawdzi wylacznie bezwzgledne przestanki udzielenia ochrony
(np. czy znaki nie s3 mylace lub sprzeczne z porzadkiem publicznym).
Oznacza to, Ze z urzedu nie bedg kwestionowane znaki, ktdre sg identycz-
ne lub podobne do znakéw wczesniej zarejestrowanych. W systemie tym
uprawnieni ze znakow wczesniejszych beda musieli sami zadba¢ o wtasne
interesy i zglosi¢ sprzeciw na etapie postgpowania zgloszeniowego w celu
niedopuszczenia do rejestracji identycznego lub podobnego znaku. W tym
przypadku ekspert nie stoi juz na strazy praw przedsiebiorcow - pelno-
prawnych wlascicieli praw ochronnych na swoje znaki towarowe.

W konsekwencji przejscia na system sprzeciowowy ustawodawca doko-
nal usystematyzowania wszystkich przestanek odmowy udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy. W art. 129' p.w.p. wyszczegdlnione zostaly
enumeratywnie bezwzgledne przestanki odmowy udzielenia takiego pra-
wa. Zgodnie z tym przepisem nie udziela si¢ prawa ochronnego na ozna-
czenie, ktore:

1) nie moze by¢ znakiem towarowym;

2) nie nadaje si¢ do odroézniania w obrocie towaréw, dla ktorych zostato
zgloszone;

3) sklada si¢ wylacznie z elementéw mogacych stuzy¢ w obrocie do wska-
zania, w szczegolnosci rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakosci, ilo-
$ci, warto$ci, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, skfadu, funkcji lub
przydatnosci;

4) sklada si¢ wylgcznie z elementow, ktére weszly do jezyka potocznego
lub s3 zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach
handlowych;

5) stanowi ksztalt towaru, ktory jest uwarunkowany wylacznie jego natu-
r3, jest niezbedny do uzyskania efektu technicznego lub zwigksza znacz-
nie warto$¢ towaru;

6) zostalo zgloszone w zlej wierze;

7) jest sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

8) zawiera element bedacy symbolem, w szczegolnosci o charakterze reli-
gijnym, patriotycznym lub kulturowym, ktérego uzywanie obrazaloby
uczucia religijne, patriotyczne lub tradycje narodows;
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9) zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godlo, barwy lub hymn),
znak sil zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sit porzadkowych, re-
produkcje polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, od-
znaki lub oznaki wojskowej badz innego oficjalnego lub powszechnie
uzywanego odznaczenia i odznaki, w szczegélnosci administracji rza-
dowej lub samorzadu terytorialnego albo organizacji spolecznej dzia-
tajacej w waznym interesie publicznym, gdy obszar dzialania tej orga-
nizacji obejmuje caly kraj lub znaczng jego cz¢$¢, jezeli zglaszajacy nie
wykaze si¢ uprawnieniem, w szczegolnosci zezwoleniem wiasciwego
organu panstwa lub organu samorzadu terytorialnego albo zgoda orga-
nizacji, na uzywanie oznaczenia w obrocie;

10) zawiera symbol (herb, flage, godlo) obcego panstwa, nazwe, skrét na-
zwy badz symbol (herb, flage, godlo) organizacji miedzynarodowej lub
przyjete w obcym panstwie urzedowe oznaczenie, stempel kontrolny
lub gwarancyjny, jezeli zakaz taki wynika z umoéw migdzynarodowych,
chyba ze zglaszajacy wykaze si¢ zezwoleniem wlasciwego organu, ktd-
re uprawnia go do uzywania takiego oznaczenia w obrocie;

11) zawiera urzedowo uznane oznaczenie przyjete do stosowania w obro-
cie, w szczegdlnosci znak bezpieczenstwa, znak jakosci lub ceche lega-
lizacji, w zakresie, w jakim mogloby to wprowadzi¢ odbiorcéw w btad
co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zglaszajacy nie wykaze, ze
jest uprawniony do jego uzywania;

12) ze swojej istoty moze wprowadza¢ odbiorcéw w blad, w szczegélnosci
co do charakteru, jakosci lub pochodzenia geograficznego towaru;

13) stanowi chroniong nazwe odmiany roslin i odnosi si¢ do odmiany ro-
$lin tego samego lub pokrewnego gatunku.

W odniesieniu do wyrobow alkoholowych znak towarowy zawierajga-
cy element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu uwaza si¢ za
znak wprowadzajacy odbiorcéw w blad.

Nie udziela si¢ prawa ochronnego na znak towarowy zawierajacy ele-
ment geograficzny prawdziwy w sensie dostownym co do terytorium,
regionu lub miejsca, z ktérego towar pochodzi, ktéry maéglby wprowa-
dzi¢ odbiorcéw w blad, Ze towar pochodzi z innego, stynacego z danych
wyrobow terenu. W przypadku homonimicznych oznaczen geograficz-
nych dla wina i piwa ochrona moze by¢ przyznana, z tym ze Urzad Pa-
tentowy wezwie osobe, ktéra dokonata zgloszenia po6zniej, do dokonania
w znaku odpowiednich zmian pozwalajacych na odréznienie go od znaku
wcze$niejszego.

Nie udziela si¢ prawa ochronnego na znak towarowy dla towaréw iden-
tycznych lub podobnych, jezeli znak ten jest identyczny lub podobny do
zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, okresle-
nia tradycyjnego dla wina lub oznaczenia geograficznego napoju spirytu-
sowego, ktorych ochrona jest przewidziana na podstawie przepiséw prawa
i w zakresie w nich przewidzianym.
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Wzgledne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak
towarowy wymienione zostaly w art. 132! p.w.p., a ich zaistnienie daje pod-
stawe do zlozenia sprzeciwu. Zatem w mysl tego przepisu, nie udziela si¢
prawa ochronnego na znak jezeli:

1) jego uzywanie narusza prawa osobiste lub majatkowe oséb trzecich;

2) jest identyczny ze znakiem towarowym, na ktory udzielono prawa
ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla
identycznych towarow;

3) jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, na ktéry udzielo-
no prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej
osoby dla towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcéw w blad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzy-
ko skojarzenia znaku zgloszonego ze znakiem wczesniejszym;

4) jest identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na
ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem
na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towaréw, jezeli uzywanie zgto-
szonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogltoby przynies¢ zglasza-
jacemu nienalezng korzys¢ lub by¢ szkodliwe dla odrézniajacego cha-
rakteru badz renomy znaku wczesniejszego;

5) jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, ktory przed data,
wedlug ktorej oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania prawa ochron-
nego, byl w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i uzywany jako
znak towarowy przeznaczony do oznaczania towaréw identycznych lub
podobnych pochodzacych od innej osoby, jezeli zachodzi ryzyko wpro-
wadzenia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegolnosci ryzyko
skojarzenia znaku zgloszonego ze znakiem powszechnie znanym.

5. Postepowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
5.1. Zgtoszenie znaku towarowego

Postepowanie wszczynane jest wytacznie na wniosek zglaszajacego, kto-
ry jest strong tego postepowania, a reprezentowac go moze rzecznik paten-
towy, jak réwniez adwokat lub radca prawny - poza wyjatkami wskazanymi
nawstepie opracowania). Nie ma tu zastosowania zasada wynikajaca zart. 28
k.p.a., zgodnie z ktora strong postepowania administracyjnego jest kazdy,
czyjego interesu prawnego lub obowigzku dotyczy postepowanie, albo kto
zada czynnodci organu ze wzgledu na swdj interes prawny lub obowigzek
(interes prawny)

Procedura rozpoczyna si¢ dokonaniem zgloszenia znaku towarowego,
ktére zawiera co najmniej oznaczenie zglaszajacego, oznaczenie bedace
przedmiotem zgloszenia, a takze towary i/lub ustugi, dla ktérych ten znak
jest przeznaczony. Po nadaniu mu kolejnego numeru organ w pierwszym
etapie dokonuje badania formalnego zmierzajacego do potwierdzenia spel-
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nienia wszystkich ustawowych elementéw zgloszenia, w tym takze wniesie-
nie prawidlowej oplaty. Na tym etapie organ moze wezwac zgltaszajacego do
uzupelnienia zgloszenia lub usunigcia istotnych brakéw, wyznaczajac sto-
sowny termin do jego uzupelnienia, pod rygorem umorzenia postgpowania.

Nie po6zniej niz w terminie dwoch miesiecy do daty zgloszenia Urzad
Patentowy dokonuje ujawnienia zgloszenia - informacji o znaku w bazie
zewnetrznej (stronie internetowej) Urzedu. Ujawnieniu podlegaja nastepu-
jace dane: informacje o znaku towarowy, dacie pierwszenstwa, dacie i nu-
merze zgloszenia, wykazie towaréw i ustug, imieniu i nazwisku lub nazwie
zglaszajacego, jego miejscu zamieszkania lub siedzibie oraz kodzie kraju.

Kolejnym etapem postepowania Urzedu Patentowego jest badanie
merytoryczne zgloszenia, proceduralnie ograniczone jedynie do badania
przestanek bezwzglednych rejestracji znaku, okreslonych enumeratywnie
w art. 129' p.w.p. Ustawa nie precyzuje, jak dlugo ma trwa¢ to badanie,
wskazujac jedynie, Ze niezwlocznie po jego zakonczeniu Urzad dokonu-
je ogloszenia w ,,Biuletynie Urzedu Patentowego” o zgloszeniu znaku to-
warowego, co do ktérego nie stwierdzono braku warunkéw wymaganych
do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn, o ktoérych
mowa w art. 129" ustawy. Rownolegle sporzadza on zawiadomienie o po-
tencjalnie kolizyjnych znakach towarowych (np. zarejestrowanych juz
z wczesniejszym pierwszenstwem) i przekazuje je zglaszajagcemu. Zawiado-
mienie to ma charakter tylko i wylacznie informacyjny i nie wigze ani orga-
nu, ani zgtaszajacego. W ten sposob zglaszajacy uzyska informacje o poten-
cjalnych przeszkodach z rejestracji wnikajacych z praw oséb trzecich, nie
gwarantuje to jednak, ze te informacje zglaszajacy uwzgledni.

Publikacja w Biuletynie Urzedu Patentowego jest rownoznaczna z ujaw-
nieniem informacji o dokonaniu zgloszenia. Warto podkresli¢, ze jeszcze
w trakcie badania formalnoprawnego mozliwe jest wydanie decyzji o od-
mowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, jesli Urzad stwier-
dzi brak warunkéw wymaganych do uzyskania takiego prawa z przyczyn
przewidzianych w art. 129" p.w.p. Taka odmowa moze dotyczy¢ calego
znaku towarowego i towaréw czy ustug nim objetych, moze by¢ réwniez
wydana wtedy, kiedy przeszkoda ujawni si¢ jedynie w stosunku tylko do
niektoérych towaréw. Wazne, ze taka decyzje organ moze podjac réwniez po
ogloszeniu o zgloszeniu znaku towarowego.

5.2. Sprzeciw

W terminie trzech miesiecy od daty ogloszenia o zgloszeniu znaku towa-
rowego uprawniony do wczesniejszego znaku towarowego lub uprawniony
z wcze$niejszego prawa osobistego lub majatkowego moze wnie$¢ sprzeciw
wobec zgloszenia znaku towarowego z przyczyn stanowigcych wzgledne
podstawy odmowy rejestracji takiego znaku. Termin ten liczy si¢ od daty
publikacji w Biuletynie Urzedu Patentowego i nie podlega przywréceniu.
Sprzeciw inicjuje kolejny etap postegpowania i wymaga uiszczenia oplaty.
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Po bezskutecznym uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu, jak réw-
niez po ustaleniu braku istnienia bezwzglednych przestanek uzasadniaja-
cych odmowe udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Urzad Pa-
tentowy wydaje decyzje pozytywna, tj. udziela prawa ochronnego. Jest to
decyzja warunkowa, uzalezniona od uiszczenia przez zglaszajacego oplaty
za dziesigcioletnig ochrone. W sytuacji niespelnienia tego warunku organ
stwierdza wygasniecie decyzji, a zglaszajacy nie uzyskuje prawa ochronnego.

Whiesiony we wskazanym przez ustawodawce terminie sprzeciw powi-
nien zawierac ustawowe elementy, jak oznaczenie stron, wskazanie podsta-
wy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz
podpis wnoszacego sprzeciw. Precyzyjne wskazanie podstawy prawnej, jak
i towarzyszace sprawie okolicznosci faktyczne oraz jasne sformulowanie
zadania w stosunku do spornego zgloszenia jest bardzo istotne, poniewaz
Urzad Patentowy rozpatruje sprzeciw tylko w jego granicach i jest zwigza-
ny podstawa prawng wskazang przez wnoszacego sprzeciw. Brak formalny
sprzeciwu w postaci niewskazania znaku towarowego, wobec ktorego sprze-
ciw jest wnoszony, moze by¢ uzupelniony jedynie w ustawowym terminie
trzech miesiecy do jego wniesienia i nie moze by¢ przywrdcony. W sytuacji
whiesienia sprzeciwu po terminie lub zawierajacego braki nieuzupetnione
w terminie Urzad Patentowy wydaje postanowienie o pozostawieniu sprze-
ciwu bez rozpoznania, na ktdre przystuguje srodek zaskarzenia w postaci
wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.

W ramach postepowania w sprawie sprzeciwu stronami sg zglaszajacy
i wnoszacy sprzeciw. Strony sg poinformowane o mozliwosci ugodowego
zalatwienia sporu w terminie dwdch miesigcy od daty doreczenia informa-
cji. W ramach tej ugody wprowadzono instytucje tzw. listow zgody, prze-
widziang w art. 133 p.w.p. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu
uprawniony do wcze$niejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcze-
$niejszego prawa osobistego albo majatkowego moze wyrazi¢ zgode na re-
jestracje kolizyjnego znaku towarowego. Zgoda taka dopuszcza do udzie-
lenia prawa ochronnego na znak towarowy mimo kolizji z wczesniejszym
prawem. Skuteczna jest tylko i wylacznie zgoda wydana w formie pisemne;j,
powinna by¢ bezwarunkowa i nie moze by¢ ograniczona zadnym termi-
nem. Ustawa wprawdzie nie okresla wymogoéw co do tresci listu zgody, na-
lezy jednak przyjaé, ze w liscie tym powinien by¢ wyraznie okreslony znak
towarowy, ktorego zgoda dotyczy, jak réwniez nalezy powolac si¢ na numer
zgloszenia, ktory zostal nadany przez Urzad Patentowy. Taki list zgody ma
charakter wigzacy dla Urzedu, co oznacza, ze jest on zobowiazany do wy-
dania decyzji o udzielenie prawa ochronnego na kolizyjny znak towaro-
wy. Wiaze Urzad takze w postepowaniach spornych wszczetych na skutek
whniesienia sprzeciwu albo wniosku o uniewaznienie.

Po uplywie terminu wyznaczonego do ugodowego zalatwienia spra-
wy Urzad Patentowy wzywa zglaszajacego do udzielenia odpowiedzi na
sprzeciw w wyznaczonym terminie. W odpowiedzi na sprzeciw zglaszajacy

91



92

Decyzje Urzedu Patentowego w postepowaniu o udzielenie prawa ochronnego. . . RAP 2017 (3)

przedstawia zarzuty oraz przytacza wszystkie okolicznosci faktyczne i do-
wody na ich poparcie. Organ przekazuje wnoszacemu sprzeciw odpowiedz
na sprzeciw oraz wyznacza mu termin na zajecie stanowiska i uzupetnienie
dowodoéw. Cigzar dowodu w zakresie wykazania uzywania znaku towaro-
wego lub istnienia waznych powodéw usprawiedliwiajacych nieuzywanie
znaku spoczywa na wnoszacym sprzeciw. Dalsza polemika jest dopuszczal-
na jedynie w terminach wyznaczonych przez Urzad.

Ustawa wprowadza swego rodzaju prekluzje dowodows, powodujaca, ze
pomijane s twierdzenia i dowody niezgtoszone w wyznaczonym terminie,
chyba ze strona wykaze, ze ich powolanie nie bylo mozliwe, albo ze potrze-
ba ich powotania wynikla pdzniej. Na etapie postepowania odwolawczego
wskazanie nowych faktéw i dowoddéw na ich potwierdzenie réwniez jest
znacznie utrudnione i jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ich powolanie
wczesniej nie byto mozliwe lub potrzeba ich wskazania wynikla pozniej.

Po rozpatrzeniu sprzeciwu Urzad Patentowy wydaje decyzje o oddaleniu
sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w catosdci lub czesci. Od decyzji tej stro-
nom stuzy $rodek zaskarzenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy, ktdry jest rozstrzygany przez kolegia orzekajace do spraw spornych
(w skladzie trzech ekspertow, a w tzw. sprawach zawitych - pieciu). Wniosek
wnoszony jest w terminie dwu miesigcy od daty dorgczenia decyzji i wyma-
ga uzasadnienia, a przed uptywem terminu na jego wniesienie decyzja nie
podlega wykonaniu. Rozprawa nie jest w postepowaniu odwolawczym obli-
gatoryjng forma rozpoznania sprawy. Kolegium do spraw spornych Urzedu
Patentowego przeprowadza rozprawe z urzedu lub na wniosek strony, jezeli
uzna to za zasadne. Kolegium rozstrzyga wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy poprzez wydanie decyzji administracyjnej, ktéra moze stanowi¢
przedmiot skargi kierowanej do wojewddzkiego sadu administracyjnego.

Po prawomocnym zakonczeniu wszystkich postgpowan w sprawie
sprzeciwu Urzad Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na
znak towarowy w zakresie, w ktdrym sprzeciwy zostaly uznane za zasadne,
a w pozostalym zakresie udziela prawa ochronnego na znak towarowy. Jak
juz wezesniej wspomniano, jest to decyzja warunkowa, ktdrej wejscie do ob-
rotu prawnego uzaleznione jest od uiszczenia oplaty za dziesigcioletni okres
ochrony. Decyzja ta réwniez podlega zaskarzeniu na zasadach ogélnych.

6. Podsumowanie

Model postepowania o udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy,
ograniczajacy dzialania urzedu patentowego do badania jedynie przeszkdéd
bezwzglednych, przewaza w wigkszosci panstw Unii Europejskiej i jest prak-
tykowany od niemal trzydziestu lat. Przez przedstawicieli nauki i praktyki jest
uznawany za najbardziej efektywny i racjonalny. Polska byla jednym z ostat-
nich krajow cztonkowskich, w ktérym obowiazywala procedura badawcza.
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Do korzysci wynikajacych ze zmian w procedurze zgloszeniowej nale-
zy zaliczy¢ mozliwo$¢ skrécenia procedury rejestracyjnej do okolo szesciu
miesiecy (pod warunkiem niewniesienia sprzeciwu), mozliwo$¢ modyfika-
cji znaku w trakcie jego rejestracji, w razie zakwestionowania przez Urzad
pewnych elementéw znaku mozliwo$¢ zawarcia ugody miedzy zglaszaja-
cym a wnoszacym sprzeciw, jak rdwniez zniesienie wymogu interesu praw-
nego w postepowaniu o uniewaznienie lub wygaszenie prawa ochronnego
na znak towary.

Przez zwolennikéw wprowadzonych zmian nowe przepisy oceniane
s3 pozytywnie z uwagi na mozliwos¢ jednak szybszej — z zalozenia i przy
uzyskaniu odpowiednich warunkéw — ochrony, bo juz po okolo szesciu
miesigcach. Procedura sprzeciwowa daje wigksze szanse uzyskania ochro-
ny, gdyz zmniejsza si¢ ryzyko uzyskania odmowy z uwagi na niebadanie
z urzedu przestanek wzglednych uzasadniajacych odmowe udzielenia ta-
kiego prawa. Tym samym jednak niewatpliwie zwiekszy sie liczba poste-
powan spornych, jak réwniez moze nastapi¢ wzrost postepowan o unie-
waznienie prawa ochronnego, rozpoczynanych przez tych przedsiebiorcow,
ktérzy przeoczyli przystugujacy im czas do zgloszenia sprzeciwu.

Jednakze wprowadzenie tak istotnych zmian spowoduje znaczne obcia-
zenie przedsigbiorcow — wladcicieli praw wczesniejszych kosztami swojej
dzialalnosci z uwagi na koniecznosci stalego samodzielnego (lub przy po-
mocy profesjonalistow specjalizujacych sie w dziedzinie wlasnosci prze-
mystowej) monitorowania zgloszen, nie ograniczajac si¢ jedynie do mo-
nitoringu krajowego, ale takze unijnego i $wiatowego. Przedsiebiorcy beda
musieli przyja¢ do wiadomodci, ze Urzad Patentowy juz nie stoi na strazy
ich praw i to oni sami muszg o nie zadbac¢.

Bibliografia

Bodio J., Borkowski G., Demendecki T., Ustrdj organéw ochrony prawnej. Czes¢
szczegbtowa, Warszawa 2016.

Kepinski J. [w:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo wlasnosci przemystowej,
Warszawa 2015.

Miklasinski Z., Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2001.

Mordwilko-Osajda J., Znak towarowy. Bezwzgledne przeszkody rejestracji, Warsza-
wa 2009.

Ochrona wlasnosci intelektualnej, A. Adamczak, M. du Vall (red.), Warszawa 2010.

Podrecki P, Srodki ochrony praw wiasnosci intelektualnej, Warszawa 2010.

Skubisz R., Podstawy prawa [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14A, Prawo wlasno-
sci przemystowej, R. Skubisz (red.), Warszawa 2012.

Szczepanowska-Koztowska K., Wyczerpanie praw wlasnosci przemystowej. Patent
i prawo ochronne na znak towarowy, Warszawa 2006.

System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo wlasnosci przemystowej, E. Nowinska,
K. Szczepanowska-Koztowska (red.), Warszawa 2015.

93



94

Decyzje Urzedu Patentowego w postepowaniu o udzielenie prawa ochronnego. . . RAP 2017 (3)

Streszczenie

Z dniem 15 kwietnia 2016 r. w polskim systemie rejestracji znakow towarowych, na
skutek zmian wprowadzonych nowelizacjg ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
wlasnos$ci przemystowej nastapita istotna zmiana w zakresie procedury udzielenia pra-
wa ochronnego.

Przed nowelizacjg obowigzywal tzw. system badawczy, ktory polegat na badaniu z urze-
du wszystkich przeszkod rejestracji, tj. tzw. przestanek wzglednych i bezwzglednych.
Natomiast w systemie sprzeciwowym przeprowadzane jest jedynie badanie przestanek
bezwzglednych. Ten system ogranicza role Urzedu Patentowego w procesie rejestra-
cji, zwigkszajac jednoczesnie czujno$¢ i wymuszajac konieczno$¢ wigkszej aktywno-
$ci podmiotéw uprawnionych z praw wczeéniejszych. Zmiana procedury na bardziej
uproszczong ma na celu skrocenie czasu rozpatrywania zgloszen, jak réwniez dosto-
sowanie przepisow krajowych do regulacji unijnych. Po zakonczeniu postepowania
w tym zakresie, ktdre przeprowadzane jest przez eksperta, Urzad Patentowy moze wy-
dac¢ decyzje o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy lub o odmowie udziele-
nia takiego prawa ochronnego.

W artykule przedstawiono szczegélowo procedure uzyskania prawa ochronnego na
znak towarowy na podstawie obowigzujacych obecnie, zmienionych przepiséw ustawy
- Prawo wlasnosci przemystowej, ze wskazaniem, czego te zmiany dotyczyly.

Stowa kluczowe: znak towarowy, Urzad Patentowy, decyzja administracyjna, postepo-
wanie administracyjne, przestanki bezwzgledne i wzgledne

Decisions of the Patent Office in the Trademark Protection Granting Procedure
Abstract

As of 15 April 2016, a major change took place in the Polish trademark registration
system concerning the procedure for granting trademark protective right as a result of
the amendment of the Industrial Property Rights Act of 30 June 2000.

Prior to the amendment, the “examination” system was used, whereby all obstacles to
registration, the so-called relative and absolute conditions, were examined ex officio.
Under the now binding contrarian system, only absolute conditions are examined. The
system limits the role of the Patent Office in the registration process while increasing
alertness and necessitating more activity on the part of entities entitled under previous-
ly granted rights. The change of the procedure has been simplify in order to shorten the
application examination duration as well as adjust domestic legislation to EU law. After
the closing of the relevant procedure conducted by an expert, the Patent Office may
issue a decision on granting or refusing to grant trademark protection right.

The article presents in detail the procedure for obtaining trademark protection right
on the basis of the currently applicable amended provisions of the Industrial Property
Rights Act, indicating the essence of the changes.

Keywords: trademark, Patent Office, administrative decision, administrative
proceedings, absolute and relative conditions



