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Projekt

USTAWA
Z dnia 2015r.

0 zmianie ustawy — Prawo wlasno$ci przemystowej”

Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z

2013 r. poz. 1410, z p6zn. zm.) wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

1) w art. 15 obecng tre$¢ oznacza si¢ jako ust. 1 i dodaje si¢ ust. 2 —4 w brzmieniu:

,»2. Pierwszenstwo do uzyskania prawa ochronnego na wzér uzytkowy albo prawa z
rejestracji wzoru przemystowego przystuguje takze, na zasadach okreslonych w ust. 1,
w przypadku wystawienia, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego na innej niz
okreslona w ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wskazanej przez Prezesa Urzgdu
Patentowego w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej

Polskiej ,,Monitor Polski”.
3. Wystawa, o ktérej mowa w ust. 2, powinna dawaé r¢kojmi¢ jej wiarygodno$ci, w
szczegoOlnosci cieszyC si¢ ustalong renomga 1 mie¢ dtugoletnig tradycje.

4. Z inicjatywa wskazania wystawy, o ktoérej] mowa w ust. 2, moze wystapi¢ wiasciwy
minister, wojewoda lub jednostka zajmujaca si¢ zawodowo organizacja wystaw, o

ktorych mowa w ust. 3.”;

2) art. 129 otrzymuje brzmienie:

1)
2)

3)

,»Art. 129. 1. Nie udziela si¢ praw ochronnych na oznaczenia, ktore:
nie mogg by¢ znakiem towarowym;
nie nadaja si¢ do odrdézniania w obrocie towardw, dla ktorych zostaty zgloszone;

sktadaja si¢ wytacznie z elementow mogacych sthuzy¢ w obrocie do wskazania, w
szczegOlnosci rodzaju towaru, jego pochodzenia, jako$ci, ilosci, wartosci,

przeznaczenia, sposobu wytwarzania, sktadu, funkcji lub przydatnosci;

Y Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaty opublikowane w Dz. U.
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4) skladaja si¢ wyltacznie z elementow, ktore weszly do jezyka potocznego lub sa

zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
5) sg sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

6) zawieraja elementy bedace symbolami, w szczegdlno$ci o charakterze religijnym,
patriotycznym lub kulturowym, ktérych uzywanie obrazatoby uczucia religijne,

patriotyczne lub tradycje narodows;
7) zostaly zgloszone w zlej wierze;

8) zawierajg symbole Rzeczypospolitej Polskiej (godto, barwy lub hymn), znaki sit
zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sit porzadkowych, reprodukcje polskich
orderéw, odznaczen lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych badz
innych oficjalnych lub powszechnie uzywanych odznaczen i odznak, w szczegdlnosci
administracji rzagdowej lub samorzadu terytorialnego albo organizacji spotecznych
dziatajacych w waznym interesie publicznym, gdy obszar dziatania tych organizacji
obejmuje caty kraj lub znaczng jego cze$¢, jezeli zglaszajacy nie wykaze sig
Uprawnieniem, w szczegoOlnosci zezwoleniem odpowiednio witasciwego organu
Panstwa albo organu samorzadu terytorialnego albo zgoda organizacji, na uzywanie

0znaczenia w obrocie;

9) =zawieraja skroty nazw badz symbole (herby, flagi, godta) obcych panstw, organizacji
migdzynarodowych, a takze przyjete w obcych panstwach urzedowe oznaczenia,
stemple kontrolne 1 gwarancyjne, jezeli =zakaz taki wynika z umow
mi¢dzynarodowych, chyba zZe zglaszajacy wykaze si¢ zezwoleniem wlasciwego

organu, ktore uprawnia go do uzywania takich oznaczen w obrocie;

10) zawierajg urzedowo uznane oznaczenia przyjete do stosowania w obrocie, w
szczegOlnosci znaki bezpieczenstwa, znaki jakosci lub cechy legalizacji, w zakresie, w
jakim mogtoby to wprowadzi¢ odbiorcow w btad co do charakteru takich oznaczen, o

ile zglaszajacy nie wykaze, Ze jest uprawniony do ich uzywania;

11) stanowig ksztalt towaru, ktory jest uwarunkowany wylacznie jego naturg, jest

niezbe¢dny do uzyskania efektu technicznego lub zwigksza znacznie warto$¢ towaru;
12) zostaty zgloszone jako nazwy odmian roslin lub ras zwierzat;

13) ze swojej istoty moga wprowadza¢ odbiorcow w blad, w szczegdélnosci co do

charakteru, jakos$ci lub, z uwzglednieniem ust. 2, pochodzenia geograficznego towaru,



14) zawieraja nazw¢ zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia

produktu.

2. W odniesieniu do wyrobow alkoholowych, kazdy znak towarowy
zawierajacy elementy geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu uwaza si¢ za

znak wprowadzajacy odbiorcow w btad.

3. Nie wudziela si¢ praw ochronnych na znaki zawierajace elementy
geograficzne prawdziwe w sensie dostownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z
ktorego towar pochodzi, ktére mogltyby wprowadzi¢ odbiorcow w btad, ze towar
pochodzi z innego, styngcego =z danych wyrobow terenu. W przypadku
homonimicznych oznaczen geograficznych dla wina i piwa ochrona moze by¢
przyznana, z tym, ze Urzad Patentowy wezwie osobe, ktéra dokonata zgloszenia
p6zniej, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalajacych na odréznienie go

od znaku wcze$niejszego.

4. Nie udziela si¢ prawa ochronnego na znak towarowy dla towardéw
identycznych lub podobnych, jezeli znak ten jest identyczny lub podobny do
zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, okreslenia
tradycyjnego dla wina lub oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, ktorych
ochrona jest przewidziana na podstawie prawodawstwa krajowego lub unijnego lub

umoéw miedzynarodowych, ktorych Polska jest strong.”;
3) art. 130 otrzymuje brzmienie:

»Art. 130. Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odrdzniajace,
nalezy uwzgledni¢ wszystkie okoliczno$ci zwigzane z oznaczaniem nim towardw w
obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1
pkt 2-4 nie moze nastapi¢ w szczegdlnosci, jezeli przed datg zgloszenia znaku
towarowego w Urzedzie Patentowym znak ten nabral, w nastepstwie jego uzywania,
charakteru odr6zniajacego w przecigtnych warunkach obrotu.”;
4) uchyla sig¢ art. 131;

5) art. 132 otrzymuje brzmienie:

LArt. 132, 1. W wyniku sprzeciwu uznanego za zasadny nie udziela si¢ prawa
ochronnego na oznaczenie, ktorego uzywanie narusza prawa osobiste lub majatkowe 0sob

trzecich.



2. W wyniku sprzeciwu uznanego za zasadny nie udziela si¢ prawa ochronnego na

znak towarowy:

1)

2)

3)

4)

identyczny lub podobny do znaku towarowego, ktory przed datg wedlug ktorej
oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania prawa ochronnego byt w Polsce
powszechnie znanym znakiem towarowym innej osoby, dla towarow
identycznych lub podobnych do chronionych tym znakiem, jezeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w blad, ktore obejmuje, w szczegolnosci ryzyko

skojarzenia znaku ze znakiem wcze$niejszym;

identyczny do znaku towarowego, na ktory udzielono prawo ochronne z

wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarow;

identyczny lub podobny do znaku towarowego, na ktory udzielono prawo
ochronne z wcze$niejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla towardow
identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w
btad, ktore obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem

wczesniejszym;

identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na ktory
udzielono prawo ochronne z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby
dla jakichkolwiek towarow, jezeli uzywanie zgloszonego znaku bez uzasadnione;j
przyczyny mogloby przynies¢ zglaszajacemu nienalezng korzys¢ lub by¢

szkodliwe dla odr6zniajgcego charakteru badz renomy znaku wczes$niejszego.

3. Podstawg sprzeciwu mogg by¢ réwniez zgloszenia znakow z wezesniejszym

pierwszenstwem, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2-4, o ile udzielone zostanie na nie

prawo ochronne. Do czasu zakonczenia wczesniejszych postepowan zgtoszeniowych

postepowanie w sprawie sprzeciwu zawiesza sie.

4. Przepisy ust. 2 i1 3 stosuje si¢ odpowiednio, w przypadku gdy znak towarowy

zostal zgloszony lub zarejestrowany w trybie, o ktérym mowa w art. 4.

5. Ochrona znaku towarowego zawierajacego oznaczenia, o ktdrych mowa w

art. 129 ust. 1 pkt 8-10, oraz symbole, o ktorych mowa w art. 129 ust. 1 pkt 6, badz

oznaczenia odnoszace si¢ do pochodzenia towaru, nie wylacza mozliwosci uzyskania

prawa ochronnego przez innego przedsigbiorc¢ na znak towarowy zawierajacy takie

same elementy dla towaréw identycznych lub podobnych, jezeli znaki te moga by¢ w

obrocie tatwo odrozniane.”;



6) art. 133 otrzymuje brzmienie:

»Art. 133. Przepisow art. 132 nie stosuje si¢, jesli zglaszajacy wczesniejszy znak
towarowy, uprawniony do wczesniejszego znaku towarowego lub uprawniony z
wczesniejszego prawa osobistego lub majatkowego wyrazi pisemng zgode na rejestracje
p6zniejszego znaku towarowego.”;

7) art. 134 otrzymuje brzmienie:

SArt. 134, Jezeli dwie lub wigcej osob korzystajacych z tej samej daty
pierwszenstwa zglosito identyczne albo podobne znaki towarowe, prawo ochronne moze
by¢ udzielone na rzecz kazdej z tych oséb.”;

8) uchyla si¢ art. 135;
9) uchyla si¢ art. 143 i 144;

10) art. 145 otrzymuje brzmienie:

LArt 145, 1. Jezeli Urzad Patentowy stwierdzi brak warunkow do uzyskania prawa
ochronnego na znak towarowy, o ktorych mowa w art. 129, wydaje decyzje o odmowie

jego udzielenia.

2. Przed wydaniem decyzji, o ktorej mowa w ust. 1, Urzad Patentowy informuje
zglaszajacego o zebranych dowodach i okoliczno$ciach mogacych $wiadczy¢ o istnieniu

przeszkod do uzyskania prawa ochronnego 1 wyznacza termin do zajecia stanowiska.

3. W przypadku, gdy brak warunkow, wymaganych do uzyskania prawa
ochronnego na znak towarowy, o ktérych mowa w art. 129, dotyczy tylko niektorych
towarow, Urzad Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy dla

tych towaréw.”;
11) art. 146 otrzymuje brzmienie:

»Art. 146. 1. Urzad Patentowy, dokonuje ogloszenia w ,Biuletynie Urzedu
Patentowego” o zgloszeniu znaku towarowego, co do ktérego nie stwierdzono braku
warunkéw do uzyskania prawa ochronnego w rozumieniu art. 129. Przed publikacja,
Urzad Patentowy ujawnia wylacznie informacje o znaku towarowym, dacie

pierwszenstwa, dacie i numerze zgloszenia, wykazie towardéw 1 ustug oraz zglaszajacym.

2. Po odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy dla niektorych

towarow, o ktorej mowa w art. 145 ust. 3, Urzad Patentowy dokonuje ogloszenia w



»Biuletynie Urzedu Patentowego” o zgloszeniu znaku towarowego dla pozostatych

towarow.

3. Od dnia ogloszenia osoby trzecie moga zglasza¢é uwagi co do istnienia
okolicznos$ci uniemozliwiajacych udzielenie prawa ochronnego w oparciu o podstawy
przewidziane w art. 129. W przypadku uznania uwag za zasadne, Urzad wydaje decyzje o

odmowie udzielenia prawa ochronnego. Przepis art. 145 ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.

4. Dla kazdego zgloszenia znaku towarowego podlegajacego ogloszeniu, Urzad
Patentowy sporzadza zawiadomienie o istnieniu identycznych lub podobnych znakéw
towarowych z wcze$niejszym pierwszenstwem 1 przekazuje je zglaszajacemu.
Zawiadomienie ma charakter wylacznie informacyjny i nie jest wigzace dla Urzedu

Patentowego.”;
12) art. 147 otrzymuje brzmienie:

LAt 147, 1. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu na ztozenie sprzeciwu,

Urzad wydaje decyzj¢ o udzieleniu prawa ochronnego, z zastrzezeniem art. 146 ust. 3.

2. Przepis ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku oddalenia lub umorzenia

wszystkich postgpowan sprzeciwowych.

3. Po zakonczeniu postgpowan sprzeciwowych, Urzad odmawia udzielenia prawa
ochronnego w zakresie, w ktdrym sprzeciwy uznane zostaly za zasadne, a w pozostatym

zakresie udziela prawa ochronnego.”;
13) po art. 147 dodaje si¢ art. 147" - 147°;

LArt. 147*.1. W nieprzywracalnym terminie 3 miesiecy od daty publikacji, uprawniony
z wczesniejszych praw moze wnieS¢ umotywowany sprzeciw wobec zgloszenia znaku

towarowego w oparciu o podstawy przewidziane w art. 132.
2. Od sprzeciwu nalezy wnie$¢ oplate.

3. Sprzeciw powinien zawiera¢ oznaczenie stron 1 ich adresy, wskazanie podstawy

prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz podpis wnoszgcego sprzeciw.



4. Jezeli sprzeciw nie spelnia wymogoéw formalnych, Urzad Patentowy wzywa
wnoszacego sprzeciw do usunigcia usterek lub brakow w terminie 30 dni pod rygorem

umorzenia postepowania.
Art. 147%.1. Postgpowanie sprzeciwowe prowadzone jest w formie pisemne;.
2. Stronami postepowania sprzeciwowego sg zglaszajacy i wnoszacy sprzeciw.

Art. 147°. O wniesieniu sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 147*, Urzad Patentowy

niezwlocznie zawiadamia zglaszajgcego 1 wyznacza mu termin na zajecie stanowiska.
Art. 147%. Prezes Urzedu Patentowego wyznacza eksperta do rozpatrzenia sprzeciwu.

Art. 147°. Urzad Patentowy rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest zwigzany

podstawg prawng wskazang przez wnoszgcego sprzeciw.

Art. 147°. W wyniku rozpatrzenia sprzeciwu, Urzad Patentowy wydaje decyzje o

oddaleniu sprzeciwu lub o uznaniu go za zasadny w catosci lub w czesci.

Art. 1477, Od decyzji Urzedu Patentowego wydanej na skutek rozpatrzenia sprzeciwu
stronom sluzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygany przez kolegia
orzekajace do spraw spornych. Przepisy art. 244 ust 1'- 1* 4-5 i art. 244" i art. 245 stosuje

si¢ odpowiednio.

Art. 147%. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegdlowe
wymogi jakim powinien odpowiada¢ sprzeciw, optaty oraz szczegdtowy zakres i tryb

rozpatrywania sprzeciwu.”;
14) w art. 1522 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

LAt 1522 1. Jezeli Urzad Patentowy stwierdzi brak warunkéw do uznania na
terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej ochrony miedzynarodowego znaku
towarowego, o ktorych mowa w art. 129, wydaje, z zastrzezeniem ust. 2, decyzje o

odmowie uznania ochrony.”;
15) art. 152° otrzymuje brzmienie:

JArt. 152°. W przypadku gdy brak warunkéw do uznania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony miedzynarodowego znaku towarowego, o ktorych

mowa w art. 129, dotyczy tylko niektérych towarow, Urzad Patentowy wydaje
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decyzje o odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
mi¢dzynarodowego znaku towarowego w odniesieniu do tych towaréw. Przepis art.

1522 ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.”;
16) uchyla sig art. 152
17) art. 152° otrzymuje brzmienie:

wArt. 152°, Urzad Patentowy przekazuje do Biura Migdzynarodowego note o
wydaniu decyzji o odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ochrony miedzynarodowego znaku towarowego w trybie, formie 1 jezykach
przewidzianych w Porozumieniu lub w Protokole. Do noty dotacza si¢ decyzje, o

ktérej mowa w art. 152 lub art. 152°.”;
18) art. 152° otrzymuje brzmienie:

JArt. 152° 1. Urzad Patentowy, dokonuje ogloszenia w ,,Biuletynie Urzedu
Patentowego” o0 wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskigj
migdzynarodowego znaku towarowego, co do ktorego nie stwierdzono braku

warunkow do uzyskania prawa ochronnego w rozumieniu art. 129.

2. Po odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
miedzynarodowego znaku towarowego, o ktérej mowa w art. 152 dla niektérych
towaréw, Urzad Patentowy dokonuje ogloszenia w Biuletynie Urzedu Patentowego o

wyznaczeniu tego znaku towarowego, dla pozostatych towarow.

3. Od dnia ogloszenia osoby trzecie moga zglasza¢ uwagi co do istnienia
okolicznos$ci uniemozliwiajacych uznanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ochrony miedzynarodowego znaku towarowego w oparciu o podstawy przewidziane
w art. 129. W przypadku uznania uwag za zasadne, Urzad wydaje decyzj¢ o
odmowie uznania na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  ochrony
miedzynarodowego znaku towarowego. Przepis art. 152° ust. 2 stosuje si¢

odpowiednio.

4. Dla kazdego znaku miedzynarodowego podlegajacego ogloszeniu, Urzad
Patentowy sporzadza zawiadomienie o istnieniu identycznych lub podobnych

znakdw towarowych z wcze$niejszym pierwszenstwem i przekazuje je do Biura



Migdzynarodowego. Zawiadomienie ma charakter wytacznie informacyjny i nie jest

wigzace dla Urzedu Patentowego.”;
19) art. 152" otrzymuje brzmienie:

JArt. 1527, 1. W nieprzywracalnym terminie 3 miesiecy od daty publikacji, o
ktorej mowa w art. 152° ust. 1-2, uprawniony z wcze$niejszego prawa moze wnie$é
umotywowany sprzeciw wobec uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ochrony mi¢dzynarodowego znaku towarowego, w oparciu o podstawy przewidziane

w art. 132.

2. W przypadku sprzeciwu wniesionego w sprawie mi¢dzynarodowego znaku
towarowego, Urzad Patentowy przesyta do Biura Migdzynarodowego not¢ o
powodach mogacych uniemozliwi¢ uznanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ochrony mie¢dzynarodowego znaku towarowego wynikajacych ze sprzeciwu, a takze
wyznacza uprawnionemu z rejestracji mi¢dzynarodowego znaku towarowego termin

do zajecia stanowiska w sprawie.

3. Od decyzji Urzgdu Patentowego wydanej na skutek rozpatrzenia sprzeciwu,
0 ktorym mowa w ust. 1, stronom stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
rozpatrywany przez kolegia orzekajace do spraw spornych. Przepisy art. 244 ust 1'-
13, 4-5 i art. 244" oraz art. 245 stosuje sie odpowiednio.”;

20) art. 152 otrzymuje brzmienie:

JArt. 1528 1. W przypadku bezskutecznego uplywu terminu na zloZenie
sprzeciwu, Urzad wydaje decyzj¢ o uznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ochrony miedzynarodowego znaku towarowego, z zastrzezeniem art. 152° ust. 3.

2. Przepis ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku oddalenia lub umorzenia

wszystkich postepowan sprzeciwowych.

3. Po zakonczeniu postepowan sprzeciwowych, Urzad odmawia uznania na
terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej ochrony miedzynarodowego znaku
towarowego w zakresie, w ktdrym sprzeciwy uznane zostaly za zasadne, a w

pozostalym zakresie uznaje ochron¢ mi¢dzynarodowego znaku towarowego.”;

21) art. 152° otrzymuje brzmienie:



JArt. 152°. 1. Od decyzji Urzedu Patentowego, w sprawach uznania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony znakéw mig¢dzynarodowych shuizy
stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy art. 244 ust. 1'-1, ust. 5

oraz art. 245 stosuje si¢ odpowiednio.

2. Termin do ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie w sprawach, o ktorych
mowa w art. 152" wynosi 5 miesiecy od daty opublikowania informacji o odmowie w

Rejestrze Migdzynarodowym.”;
22) uchyla sie art. 152'°- art. 152";
23) w art. 152" uchyla sie ust. 2;

24) art. 164 otrzymuje brzmienie:

»Art. 164. 1. Prawo ochronne na znak towarowy moze by¢ uniewaznione na
wniosek, w calosci lub w czesci, jezeli nie zostaly spelnione ustawowe warunki,

wymagane do uzyskania tego prawa.

2. W przypadku gdy podstawag wniosku jest art. 132, na wczesniejsze prawa

moze powotac si¢ jedynie uprawniony z tych praw.”;
25) w art. 165:
a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

»2) jezeli znak towarowy zostal zarejestrowany z naruszeniem art. 129 ust. 1
pkt 2-4, lecz uzyskat dostateczne znamiona odrozniajace przed data zlozenia

whniosku;’,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,»2. Przepisy ust. 1 pkt 1 1 3 nie majg zastosowania, jezeli uprawniony uzyskat

prawo, dziatajac w zltej wierze.”;

26) w art. 169 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,»2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Urzad Patentowy na wniosek kazdej

osoby wydaje decyzj¢ stwierdzajaca wygasnigcie prawa ochronnego na znak towarowy.”;

27) art. 245 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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»l. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urzad Patentowy wydaje

decyzje, w ktore;j:
1) utrzymuje w mocy zaskarzong decyzje, albo
2) umarza postgpowanie, albo

3) uchyla zaskarzong decyzje w catosci lub w czesci i rozstrzyga co do istoty

sprawy, albo

4) uchyla zaskarzong decyzje¢ w catosci lub w cze$ci 1 umarza postgpowanie

W sprawie.”;
28) art. 246 otrzymuje brzmienie:

HArt. 246. 1. Kazdy moze wnie$¢ umotywowany sprzeciw wobec
prawomocnej decyzji Urzedu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na
wzor uzytkowy lub prawa z rejestracji w ciggu 6 miesiecy od opublikowania w

»Wiadomosciach Urzedu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa.

2. Podstawe sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 1, stanowig okolicznosci, ktore
uzasadniajg uniewaznienie patentu, prawa ochronnego na wzor uzytkowy lub prawa z

rejestracji.”;
29) art. 247 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

HArt. 247. 2. Jezeli uprawiony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzgdu, o ktoérym
mowa w ust. 1, podniesie zarzut, ze sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostanie
przekazana do rozstrzygnigcia w postgpowaniu spornym przed kolegiami orzekajagcymi
do spraw spornych. W przeciwnym przypadku Urzad Patentowy wydaje decyzj¢
uchylajaca decyzje o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzér uzytkowy lub prawa

z rejestracji, umarzajac jednoczesnie postepowanie.”;
30) w art. 255 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

»9) uniewaznienie patentu, prawa ochronnego na wzor uzytkowy oraz prawa z

rejestracji na skutek ztozonego sprzeciwu uznanego przez uprawionego za bezzasadny.”.

Art. 2. Do postepowan o udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe, w tym
postepowan spornych na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny,
wszczetych 1 niezakonczonych przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy, stosuje si¢

przepisy dotychczasowe.
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Art. 3. Do praw ochronnych na znaki towarowe w tym udzielonych na podstawie
dotychczasowych przepiséw, stosuje si¢ w przedmiocie sprzeciwu przepisy w brzmieniu

dotychczasowym.

Art. 4. Ustawa wchodzi w zycie po uptywie 6 miesiecy od dnia ogloszenia.

Uzasadnienie

Przedstawiona propozycja zmiany art. 15 (pkt 1 — projektu) dotyczy tylko wzoréw
uzytkowych 1 wzorow przemystowych. Poza zakresem krajowego pierwszenstwa
wystawowego pozostajag wynalazki i znaki towarowe. Jezeli chodzi o wynalazki, to nie ma
powodu przyznawaé przywileju pierwszenstwa, poniewaz krajowi przedsi¢biorcy mogliby
zosta¢ wprowadzeni w blad, iz korzystajac z pierwszenstwa wystawowego na krajowej
wystawie publicznej, moga zastrzec date wystawienia takze w zagranicznych urzedach
patentowych. Jezeli chodzi o znaki towarowe, réwniez nie ma potrzeby ustanawiania
pierwszenstwa wystawowego dla znakow eksponowanych na wystawach publicznych
organizowanych w Polsce. Swiadomy przedsigbiorca powinien zglasza¢ swoje znaki do
Urzedu Patentowego w stosownym czasie. Nie jest w tym celu potrzebne przyznawanie
przywileju pierwszenstwa. Trudno bowiem zalozy¢, iz eksponujac towar ze znakiem na
wystawie publicznej, przedsigbiorca juz po dacie wystawienia dowie si¢, iz jego oznaczenie
jest znakiem towarowym, ktore zastuguje na ochron¢ w Urzgdzie Patentowym.

Generalnie proponowane rozwigzanie odpowiada interesom Srodowisk zajmujacych si¢ w
Polsce organizacja wystaw publicznych 1 jest zgodne z interesami przedsigbiorcow
zainteresowanych eksponowaniem swoich produktéw zawierajgcych wzory uzytkowe lub
wzory przemystowe na wystawach publicznych w Polsce.

W zakresie znakoéw towarowych wnioskowane zmiany do ustawy Prawo wlasnosci
przemystowej dotycza procedury uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy procedur
ustania prawa ochronnego.

Najwazniejszg zmiang - W zakresie procedury uzyskania prawa ochronnego na znak
towarowy - jest wprowadzenie nowego modelu postgpowania w sprawie udzielenia praw
ochronnych na znaki towarowe. Istniejacy obecnie w Polsce system badawczy, naklada na
Urzad Patentowy RP obowiazek przeprowadzenia badania ex officio, uwzglgdniajacego
przeszkody bezwzgledne oraz przeszkody wzgledne do udzielenia prawa ochronnego na znak
towarowy w postaci wczesniejszych praw, nawet gdy uprawniony do tych praw nie wyraza
sprzeciwu w stosunku do pézniejszych rejestracji.

W toku prac Unii Europejskiej, nad harmonizacja prawa znakdw towarowych na poziomie
krajowym, zaproponowane zostato przez Komisj¢ Europejska obowigzkowe przyjecie przez
panstwa czlonkowskie systemu sprzeciwowego. Taki system obowigzuje obecnie w
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wigkszosci panstw czltonkowskich UE oraz w Urzedzie ds. Harmonizacji Rynku
Wewngtrznego (OHIM).

Podobnie, wiele organizacji 1 stowarzyszen dziatajacych w obszarze znakéw towarowych
wyraza generalne poparcie dla systemu sprzeciwowego, ktéry w ich ocenie zwigksza
harmonizacj¢ w zakresie dzialalno$ci urzedow krajowych ds. wiasnosci przemystowej w UE.
W opinii tych organizacji zmiana taka pomoze usprawni¢ system rejestracji znakow
towarowych w catej Unii Europejskiej, a takze obnizy¢ koszty jego funkcjonowania.

Przyjecie systemu sprzeciwowego (pkt 10 — 13 projektu) spowoduje, ze prawo wylaczne na
znak towarowy bedzie udzielane znacznie szybciej niz dotychczas, co ma duze znaczenie przy
intensywnie zmieniajacych si¢ warunkach rynkowych. W ramach takiego systemu, urzad ds.
wilasnos$ci przemystowej nie odmawia bowiem ex officio udzielenia prawa ochronnego na
zgloszony znak towarowy w przypadku wystapienia kolizji z prawami wczesniejszymi.
Szybko$¢ udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest niewatpliwie jedng z
podstawowych zalet systemu sprzeciwowego. Wprowadzenie nowego modelu ochrony
spowoduje zatem, iz w stosunkowo krotkim terminie, tj. niezwlocznie po badaniu formalno-
prawnym i ocenie przestanek bezwzglednych, a takze w razie braku zlozonego sprzeciwu,
zostanie udzielone prawo ochronne na zgtoszony znak towarowy.

Dotychczasowy model postepowania wymusza na Urzedzie Patentowym konieczno$¢ badania
kolizji pomigdzy zgloszonym znakiem towarowym a wcze$niejszymi znakami. Przyjecie
systemu sprzeciwowego sprawi, iz Urzad nie bedzie przeciwstawial zgloszonym znakom
wszystkich wczesniejszych znakow, w tym takze tych nieuzywanych na terytorium Polski, co
ma miejsce w dotychczasowym systemie. Generuje to bowiem nieuzasadniong - ,,sztuczng”
ochron¢ praw, ktore moga nigdy nie zaistnie¢ w obrocie handlowym na terytorium RP.
Sytuacja taka wptywa takze negatywnie na obnizenie konkurencyjnosci UPRP w stosunku do
OHIM, co znajduje odzwierciedlenie w spadajacej liczbie zgloszen i udzielanych w Urzedzie
Patentowym praw ochronnych na znaki towarowe.

W sytuacji réwnoleglego obowigzywania dwdch alternatywnych systemow (unijnego i
krajowego), trudno jest znalez¢ uzasadnienie dla celowo$ci istnienia obecnej procedury
badawczej, gdyz jej dotychczasowa zaleta (tj. stosunkowo rzadkie podwazanie udzielenia
prawa wyltacznego na znak towarowy, po badaniu znaku pod katem kolizji z prawami
wczesniejszymi), traci na znaczeniu. Udzielenie prawa ochronnego w trybie krajowym przez
Urzad Patentowy, nie gwarantuje bowiem uprawnionemu, iz na terenie UE nie zostanie
zarejestrowany przez OHIM identyczny lub podobny wspolnotowy znak, ktéry moze
wprowadza¢ konsumentow w biad.

Nowy przepis art. 146 ust. 4 (pkt 11 projektu) naktada na Urzad Patentowy obowigzek
sporzadzania dla zgtaszajacych nowe znaki towarowe, zawiadomien o istnieniu identycznych
lub podobnych znakéw towarowych, ktore mogg stanowi¢ podstawe sprzeciwu, a w rezultacie
prowadzi¢ do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Rozwigzanie takie
stosowane jest juz w innych panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, w ktorych nastapito
przejécie z systemu badawczego na system sprzeciwowy. Dzieki wysylanym przez Urzad
zawiadomieniom zostanie zapewniona w pewnym zakresie pewnos$¢ prawa, bowiem
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zglaszajacy uzyska informacje o potencjalnych przeszkodach rejestracji wynikajacych z praw
0sob trzecich. Jednocze$nie, pozwoli to na obnizenie kosztow, ponoszonych szczegdlnie
przez MSP, zwigzanych z konieczno$cig przeprowadzania samodzielnego badania w zakresie
istniejgcych wezesniejszych praw wytacznych.

Zaktada si¢ rowniez, ze ze wzgledu na przyspieszenie oraz uproszczenie procedury udzielenia
praw ochronnych na znaki towarowe zwigkszy si¢ liczba zgloszen w trybie krajowym. Dla
przedsigbiorcow, zwlaszcza MSP, ktorych dziatalno§¢ ma zazwyczaj charakter lokalny,
bardzo czgsto wystarczajgca jest ochrona praw znakdéw towarowych tylko na szczeblu
krajowym. Z uwagi na skal¢ prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej, podmioty te nie sg
zainteresowane ochrong poza terytorium RP. Nalezy rowniez zauwazyC, ze oplata za
zgloszenie znaku towarowego w Urzg¢dzie Patentowym wynosi 500 zt w poréwnaniu z o
wiele wyzsza kwota 900 euro wymagang przez OHIM za rejestracje wspolnotowego znaku
towarowego. Znaczna rdznica w oplatach, a takze przyspieszenie procedury udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy moga niewatpliwie stanowi¢ kluczowe czynniki wzrostu
liczby zgtoszen w Urzedzie Patentowym, a tym samym wigksze wplywy do budzetu
krajowego.

Przyjecie modelu sprzeciwowego nie bedzie wymagato zwigkszenia liczby o0s6b
zatrudnionych w Urzedzie Patentowym, a jedynie wymusi jego reorganizacj¢. Wynika to
przede wszystkim z proponowanego trybu rozpatrywania sprzeciwdw oraz zaproponowanej
pisemnej formy postepowania sprzeciwowego.

Wprowadzenie postepowania sprzeciwowego wymagato rowniez zmiany brzmienia przepisu
art. 246 (pkt 28 projektu), z ktorego usuni¢to odniesienic do znakow towarowych.
Proponowana redakcja niniejszego przepisu, jest niezbedna, gdyz wyeliminuje mozliwos¢
zglaszania sprzeciwéw wobec udzielenia prawa ochronnego na znaki towarowe przed i1 po
wydaniu stosownej decyzji (podwojny sprzeciw).

Konsekwencja  przejScia na  system  sprzeciwowy jest rowniez  konieczno$¢
usystematyzowania wszystkich przestanek odmowy udzielenia prawa ochronnego. W
zwigzku z powyzszym, wprowadzono nowe brzmienie dla art. 129 (pkt 2 projektu) i art. 132
(pkt 5 projektu) oraz usunigto art. 131 (pkt 4 projektu), tym samym dzielac przestanki na te,
ktore beda badane z urzedu, i te ktére moga stanowi¢ podstawe sprzeciwu.

Zaktada si¢ rdwniez nowelizacj¢ przepisow dotyczacych postgpowania w sprawie znakow
mig¢dzynarodowych zarejestrowanych w trybie Porozumienia oraz Protokotu madryckiego o
miedzynarodowej rejestracji znakow i wyznaczonych na Polskg. Nowelizacja polega na
dostosowaniu istniejagcych przepisow do nowo wprowadzonego systemu rozpatrywania
zgloszen znakow towarowych (pkt 14 do 23 projektu).

Konieczne jest wprowadzenie dwdch zmian redakcyjnych w przepisie art. 245
zaproponowanych w projekcie nowelizacji (pkt 27 projektu). Pierwsza zmiana polega na
wykresleniu pkt 3 z katalogu mozliwych rozstrzygnig¢. Wynika to z faktu, ze wniosek o
ponowne rozpatrzenie jest srodkiem odwotawczym niedewolutywnym, co pocigga za sobg
koniecznos¢ dostosowania katalogu rozstrzygnie¢ do tego rodzaju instytucji. W orzecznictwie
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i doktrynie utrwalone jest, ze w przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja o
charakterze kasacyjnym jest niedopuszczalna [patrz np. WSA Il SA/Wa 875/08].

Druga zmiana polega na dodaniu do katalogu rozstrzygnig¢ mozliwo$ci umorzenia
postepowania na etapie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Takie rozstrzygnigcie
konieczne jest bowiem np. dla sytuacji, w ktérych wnioskodawca cofa wniosek. Usunie to
watpliwosci, ktore pojawiaja si¢ w ramach rozstrzygania wniosku o ponowne rozpatrzenie
oraz usprawni postepowanie odwotawcze, w tym w sprawach dotyczgcych sprzeciwu.

Proponowane jest rowniez nowe brzmienie art. 133 (pkt 6 projektu), ktdry wprowadza
mozliwo$¢ wyrazenia przez uprawnionych do wczesniejszych znakéw zgody na rejestracje
pézniejszych znakoéw (tzw. listow zgody) przez innych zglaszajacych. Celem tej regulacji jest
eliminacja przeszkody wzglednej udzielenia prawa ochronnego na p6zniejszy znak towarowy
W postaci istnienia znakéw towarowych z wczesniejszych prawem. Dzigki temu dostosuje si¢
polska praktyke do obowigzujacej w innych panstwach, wychodzac réwniez naprzeciw
postulatom sktadanym przez przedsigbiorcow. Obecna dyrektywa o znakach towarowych
pozostawia panstwom cztonkowskich swobode co do akceptacji listow zgody.

Inne wprowadzane zmiany wynikajg z:

» konieczno$ci dostosowania tresci krajowych przepisow do odpowiednich norm prawa UE
(np. art. 129 ust. 1 pkt 4 ustawy — w zwigzku z art. 3 ust. 1 lit. d dyrektywy nr 2008/95;
zmieniony art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy — w zwiazku z art. 4 ust. 4 lit. a tej dyrektywy);

» celowosci wyeliminowania regulacji, ktore nie znajdujg uzasadnienia w systemie prawa
znakoéw towarowych (np. wykreslenie dotychczasowego art. 132 ust. 4 ustawy,
dotyczacego tytutdow prasowych).

W zakresie zmian dotyczacych ustania prawa ochronnego, kluczowe znaczenie ma
odstgpienie od przestanki interesu prawnego we wszczeciu postgpowania 0 uniewaznienie i
wygaszenie prawa ochronnego. Ten interes nie jest wymagany w unijnym prawie znakow
towarowych i w przepisach prawa znakéw towarowych co najmniej wickszo$ci panstw
cztonkowskich UE. Ponadto, na tle dotychczasowego orzecznictwa, istniejg duze trudnosci
interpretacyjne odnos$nie do tej przestanki.

Inng zmiang jest wprowadzanie w art. 164 (pkt 24 projektu) wyraznej zasady, ze na prawa
wczesniejsze — jako wzgledne podstawy uniewaznienia — moze powotac si¢ tylko uprawniony
z tych praw. Ta zasada uniemozliwi ,,przeksztalcanie” wniosku o uniewaznienie w actio
popularis. W $wietle tej zasady nie jest bowiem mozliwe, aby wnioskodawca powotat si¢ na
cudze prawa podmiotowe, jako na wzgledne podstawy uniewaznienia.

W koncu, istotnie zmodyfikowano art. 165 (pkt 25 projektu). Zmiana w zakresie art. 165 ust.
1 pkt 2 zostala podyktowana konieczno$cig dostosowania tej normy do fakultatywnego
przepisu art. 3 ust. 3 dyrektywy nr 2008/95. Z kolei, zmiana w zakresie art. 165 ust. 2 zostata
podyktowana koniecznos$cig dostosowania regulacji krajowej do art. 9 dyrektywy nr 2008/95.
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Pani

Matgorzata Kidawa — Blonska
Marszalek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna
w sprawie zgodnoSci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy — Prawo wlasnoS$ci przemyslowej (przedstawiciel
wnioskodawcow: posel Artur Gierada)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwaty Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca
1992 roku — regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze

zm.) sporzadza si¢ nastepujaca opinig:

1. Przedmiot projektu ustawy

Przedmiotem projektu ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, dalej jako:
ustawa).

Projektodawcy proponuja wprowadzenie szeregu zmian do ustawy, ktore
W przewazajgcej mierze dotycza znakéw towarowych. Podstawowg modyfikacjg
wzgledem obowigzujacych przepisOw w zakresie postepowania w sprawie
udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe jest wprowadzenie systemu
sprzeciwowego w miejsce systemu badawczego. Wiaze si¢ to z koniecznoscia
znowelizowania przepisOw ustawy, w tym dotyczacych okre§lenia przestanek
odmowy udzielenia praw ochronnych na oznaczenie (proponowane art. 129 i
132 ustawy), procedury zgloszeniowe] przed Urzedem Patentowym (m.in.
proponowane art. 145-147(8) ustawy).

Ponadto  zaproponowane zmiany dotycza réwniez przepisOw
postepowania w sprawie ochrony mi¢dzynarodowych znakéw towarowych
uregulowanego w rozdziale 4(1) ustawy. Zgodnie z art. 152(1) ustawy Urzad
Patentowy prowadzi postepowanie w sprawie ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej miedzynarodowych znakéw towarowych, w zakresie
przewidzianym tzw. systemem madryckim (na podstawie Porozumienia
madryckiego o migdzynarodowej rejestracji znakéw z dnia 14 kwietnia 1891 r.!

1Dz, U. 21993 1. Nr 116, poz. 514 i 515.
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oraz Protokolu do Porozumienia madryckiego o miedzynarodowej rejestracji
znakow, sporzadzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.2, dalej zwanych:
Porozumieniem i Protokotem).

Projektodawcy zaproponowali réwniez nowelizacje przepiséw ustawy
dotyczacych uniewazniania praw ochronnych na znak towarowy (proponowane
art. 164 i 165 ustawy), a takze wprowadzili przepisy intertemporalne (art. 2 i 3
projektu ustawy).

Cze$é zagadnien regulowanych w projekcie ustawy jest przedmiotem
zaawansowanych prac legislacyjnych. W rzagdowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy — Prawo wlasno$ci przemystowej oraz niektorych innych ustaw (druk
3249), ktéry zostal przyjety przez Sejm w dniu 12 czerwca 2015 r., znalazly sie
przepisy nowelizujace obecnie obowigzujgce przepisy ustawy. Cze$¢ z tych
nowelizowanych przepisow ustawy jest modyfikowana lub uchylana w
opiniowanym projekcie ustawy.

Projektowana ustawa wchodzi w Zycie po uptywie 6 miesiecy od dnia
ogloszenia.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objetej projektem ustawy

Niektore kwestie stanowigce przedmiot projektu ustawy sg regulowane w

prawie Unii Europejskie;j.
2.1. Podstawowe znaczenie w zakresie znakéw towarowych w prawie UE ma
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE 2z dnia 22
pazdziernika 2008 r. majagca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych ®, dalej zwana:
dyrektywa 2008/95/WE. Dyrektywa ma zastosowanie do kazdego znaku
towarowego w odniesieniu do towaréw lub ushug, zarejestrowanego lub
zgloszonego do rejestracji jako indywidualny znak towarowy w panstwie
czlonkowskim.

Celem dyrektywy 2008/95/WE jest zharmonizowanie czeSci prawa
krajowego dotyczacego znakéw towarowych®. W motywie czwartym preambuty
tego aktu wskazano wprost, ze wystarczajace bedzie ograniczenie harmonizacji
do tych przepisow prawa krajowego, ktére w sposob najbardziej bezposredni
oddziatuja na funkcjonowanie rynku wewnetrznego.

Szczegoélnie istotny z punktu widzenia przedmiotu projektu ustawy jest
motyw szosty preambuly tej dyrektywy. Stanowi on, ze panstwa cztonkowskie
powinny posiada¢ swobode¢ ustalania przepiséw proceduralnych dotyczacych
rejestracji, wygasnigcia i niewazno$ci znakéw towarowych nabytych przez
rejestracje. Ponadto, jezeli dopuszczaja one powolywanie praw wczesniejszych

2Dz U. 22003 r. Nr 13, poz. 129 i 130.
>Dz. Urz. UE L 299 z 8.11.2008, s. 25.

* M. Zielinska, Wspélnotowy znak towarowy i jego specyfika w stosunku do uregulowania krajowego, Instytut
Wymiaru Sprawiedliwosci, Warszawa, 2012, s. 14-15.

2



w procedurze rejestracji, moga stosowac procedur¢ wnoszenia sprzeciwu lub
procedure badania z urzedu, badZ oba rodzaje procedur.

Istotne znaczenie w migdzynarodowym prawie wlasnosci intelektualnej
ma Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci
intelektualnej (dalej jako: TRIPS)’ bedace zalacznikiem do przyjetego w 1994 r.
porozumienia W sprawie utworzenia Swiatowej Organizacji Handlu (WTO).
Unia Europejska przystapita do TRIPS®.

Zgodnie z art. 216 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TfUE) umowy zawarte przez Uni¢ wigzg instytucje Unii i panstwa
czlonkowskie. Z chwilg wejscia w zycie umowy zawarte przez Uni¢ stajg sie
integralna czescig unijnego porzadku prawnego i nalezy je zaliczy¢ do zrodet
prawa unijnego (wyrok Trybunatlu Sprawiedliwo$ci UE w sprawie R & V.
Haegeman p. Belgii o sygn. C-181/73, pkt 5-6)’.

Materialnoprawne zasady dotyczace znakéw towarowych zawiera TRIPS.
Sa one w duzym stopniu wzorowane na pierwszej dyrektywie Rady z dnia 21
grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sie¢ do znakéw towarowych 89/104 (obecnie zastgpionej dyrektywa
2008/95/WE) ® . Przedmiotem kontrowersji pozostawata kwestia relacji
postanowien wskazanych dyrektyw do TRIPS. Trybunat Sprawiedliwosci w
utrwalonym obecnie orzecznictwie przyjal, ze jezeli w badanej dziedzinie prawa
wlasnosci intelektualnej istnieja przepisy prawa unijnego, takie jak dyrektywy,
to majg one prymat na postanowieniami TRIPS (wylaczona jest bezposrednia
stosowalno$é¢ tych postanowien), przy czym w takiej sytuacji w miare
mozliwosci, nalezy przeprowadzi¢ wykladnie zgodnie z porozumieniem
TRIPS’. Omawiana w pkt 3.1 niniejszej opinii materia objeta zakresem projektu
ustawy jest w regulowana w dyrektywie 2008/95/WE, dlatego postanowienia
tego aktu beda przedmiotem dalszej analizy.

2.2. Na szczeg6lng uwage ze wzgledu na zakres zmian zaproponowanych w
projekcie ustawy zastuguje fakt przystapienia Unii Europejskiej do Protokotu
(decyzja Rady z dnia 27 paZdziernika 2003 r. zatwierdzajaca przystgpienie
Wspdlnoty Europejskiej do Protokotu odnoszacego si¢ do Porozumienia
madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakéw, przyjetego w Madrycie

’Dz. Urz. WE L 336 223.12.1994, 5. 214,

¢ Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczaca zawarcia w imieniu Wsp6lnoty Europejskiej w dziedzinach
wchodzacych w zakres jej kompetencji, porozumieni, bgdacych wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach
Rundy Urugwajskiej (1986-1994) (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.1994, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne: rozdz. 11, t. 21, s. 80.

7 P. Dabrowska-Klosinska, Komentarz do art. 216 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie [w:] K.
Kowalik-Baficzyk (red.), M. Szwarc-Kuczer (red.), A. Wrébel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. Komentarz, t. 1I, Warszawa, 2012.

8 M. Trzebiatowski, Znaki towarowe w prawie miedzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej [w:] R. Skubisz,
Prawo wlasnosci przemystowej, System Prawa Prywatnego tom 14B, Warszawa, 2012, nb 66.

® Por. wyrok Trybunat z 11.9.2007 r. w sprawie C-431/05, Merck Genéricos — Produtos Farmacguticos Lda, pkt
35.
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dnia 27 czerwca 1989 r.'%). Nalezy wyraznie podkreslié, ze Protokét w wielu
aspektach powtarza postanowienia Porozumienia, jednak stanowi samodzielng
umowe miedzynarodowa''. Unia nie jest strong Porozumienia.

Majac na uwadze zawarte powyzej w pkt. 2.1 opinii ustalenia dotyczace
skutkéw przystgpienia Unii Europejskiej do uméw migdzynarodowych nalezy
uznaé, ze Protokol stanowi element prawa europejskiego. W Protokole opisane
zostalty zasady 1 procedura realizowania ochrony miedzynarodowe;j
przyznawanej dla uprawnionych ze znakéw towarowych i co do zasady
przystugujacej we wszystkich panstwach bedacych strong Protokotu.

2.3 W prawie wtornym Unii Europejskiej wystepuja rowniez inne przepisy
odnoszgce sie do znakéw towarowych, w tym dotyczace wspdlnotowego znaku
towarowego. Sg one zawarte przede wszystkim w rozporzadzeniu Rady (WE)
Nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego 2 . Jednak zagadnienia dotyczace wspé6lnotowego znaku
towarowego nie sg objete zakresem projektu ustawy, ktéry normuje zagadnienia
krajowej i czesciowo miedzynarodowej (opartej na systemie madryckim)
procedury ochrony wtasnoéci przemystowe;.

3. Analiza przepisé6w projektu pod katem ustalonego stanu prawa
Unii Europejskiej

Niektoére zagadnienia uregulowane w projekcie ustawy wymagaja oceny
w zakresie zgodnosci z ustalonym prawem Unii Europejskie;.

3.1 W pierwszej kolejnos$ci nalezy stwierdzi¢, ze zgodnie z motywem szdstym
preambuty dyrektywy 2008/95/WE zagadnienie wyboru krajowej procedury
zglaszania praw wczesniejszych nie jest w niej regulowane. Tym samym
zaproponowane w projekcie ustawy ustalenia systemu sprzeciwowego w Polsce
nie jest objete prawem Unii Europejskie;.

Przechodzac do =zagadnien objetych prawem europejskim nalezy
przeanalizowaé przestanki odmowy udzielenia praw ochronnych na podstawie
projektowanego art. 129 ustawy, a takze przestanki, okreslone w
projektowanym art. 132 ustawy, uznania sprzeciwu za zasadny, co réwniez
skutkuje odmowa przyznania praw ochronnych.

Proponowany art. 129 ustawy okresla przestanki, ktére beda z urzedu
badane w ramach kontroli wnioskéw o udzielenie praw ochronnych. Wigkszos$¢
z proponowanych przestanek zostala juz uwzgledniona w obowigzujacych
przepisach artykuléw 129 i 131 ustawy, ktére implementowaly do polskiego
porzadku prawnego przepisy dyrektywy 2008/95/WE okreslajace podstawy
odmowy lub stwierdzenia niewaznosci rejestracji znakoéw towarowych (art. 3

Dz, Urz. UE L 296 z 14.11.2003, s. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne: 1. 17, t. 1, 5. 315.
' M. Trzebiatowski, Znaki towarowe [op. cit.] nb 52-54.
2Dz Urz. UEL 78 2 24.3.2009, s. 1, ze zm.



dyrektywy 2008/95/WE). Wyjatkiem jest proponowany art. 129 ust. 1 pkt 12
ustawy, ktéry nie zostal uwzgledniony w dyrektywie 2008/95/WE. Przepis ten
okresla nowa przeslanke wskazujac, iz nie udziela si¢ praw ochronnych na
oznaczenia, ktére zostaly zgloszone jako nazwy odmian roslin lub ras zwierzat.

W motywie 8 preambuly dyrektywy 2008/95/WE wskazano jednak
wprost, ze panstwa czlonkowskie powinny mie¢ mozliwoéé utrzymania w
swoich ustawodawstwach lub wprowadzania do nich podstaw do odmowy
rejestracji, powigzanych z warunkami uzyskania lub utrzymania w mocy znaku
towarowego, ktére nie sg objete przepisami dyrektywy.

W odniesieniu do czesci przestanek okre$lonych w proponowanym art.
129 ustawy projektodawcy zmodyfikowali ich tre$¢ wzgledem obowigzujacych
przepiséw. Przyktadem jest projektowany art. 129 ust. 1 pkt 4 ustawy, ktorego
sposob sformutowania niemal dokladnie odpowiada treéci art. 3 ust. 1 lit. d
dyrektywy 2008/95/WE, podczas gdy obowigzujacy art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy,
jak sie wydaje, realizuje cel wskazanego przepisu dyrektywy, zachowujgc nieco
odmienna od niego tres¢. Nalezy jedynie na marginesie zaznaczy¢, ze proces
implementowania do prawa krajowego postanowien dyrektyw nie wymaga
mechanicznego przenoszenia tresci przepisoOw zawartych w dyrektywach do
regulacji krajowych, chodzi natomiast o osiagniecie celéw wyznaczonych w
tych aktach prawnych UE.

Uwage zwraca proponowany art. 129 ust. 1 pkt 14 ustawy, ktéry okresla
przestanke = odmowy  rejestracji = oznaczenia  zawierajacego = nazwe
zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia produktu
(bez wskazywania, o jaki produkt chodzi). Tres$é tego przepisu jest zblizona do
obowigzujacych pkt 1(1) oraz 1(2) art. 132 ust. 1 ustawy, ktére maja zostaé
zastgpione inng trescig normatywna. W obowigzujgcym brzmieniu te przepisy
wskazuja na zarejestrowane oznaczenia konkretnych grup produktow, tj.
produktéw rolnych, $rodkéw spozywczych oraz napojow spirytusowych,
odwolujac si¢ m.in. do unijnych rozporzadzen B ktére dotycza ochrony
oznaczen tych produktéw. Nalezy uznaé, ze zastosowany w projekcie ustawy
zabieg polegajacy na sformutowaniu przestanki odmowy rejestracji oznaczenia
odwotujacego sie do zarejestrowanego wczesniej oznaczenia w sposoéb ogoélny,
bez wymieniania poszczegélnych grup produktéw, nie obniza poziomu ochrony
dla zarejestrowanych towardw, tym bardziej, ze przystuguje im ochrona na
podstawie wigzacych w catosci i bezposrednio stosowanych rozporzadzen
Parlamentu Europejskiego i Rady.

13 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczen geograficznych napojéw spirytusowych oraz
uchylajacym rozporzadzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. WE L 39 z 13.02.2008, s. 16) oraz
rozporzadzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczen geograficznych i
nazw pochodzenia produktow rolnych i §rodkéw spozywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, s. 12), ktére
zostalo uchylone rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada
2012 r. w sprawie systeméw jakosci produktow rolnych i érodkéw spozywczych (Dz. Urz. UE L 343 z
14.12.2012, s. 1).
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Majgc na uwadze powyzsze, nalezy przyjaé, ze proponowany art. 129
ustawy nie narusza przepiséw dyrektyw 2008/95/WE, w tym art. 3.

Przechodzac do projektowanego art. 132 ustawy, nalezy podzieli¢ czes¢
uwag odnoszacych sie do projektowanego art. 129 ustawy. Przestanki odmowy
udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zaproponowane Ww
projektowanym art. 132 ustawy koresponduja z niektérymi przepisami
obowigzujacego art. 132 ustawy i maja zwigzek z podstawami odmowy
rejestracji wskazanymi w art. 4 dyrektywy 2008/95/WE. W projektowanych
przepisach art. 132 ustawy wprowadzono modyfikacje wzgledem
obowigzujgcego art. 132 ustawy, ktére nie naruszaja postanowien art. 4
dyrektywy 2008/95/WE.

Podobnie nalezy oceni¢ proponowang nowelizacje art. 133 ustawy, ktéra
zaklada rozszerzenie stosowania zgody na rejestracje péOzniejszego znaku
towarowego przez osobe zglaszajaca wczedniejszy znak towarowy,
uprawnionego do wczesniejszego znaku towarowego lub uprawnionego z
wczesniejszego prawa osobistego lub majatkowego. Dodanie wymogu formy
pisemnej dla tej zgody nie narusza art. 4 ust. 5 dyrektywy 2008/95/WE, ktoéry
zezwala panstwom czlonkowskim na niestosowanie podstaw odmowy
rejestracji, jesli osoba uprawniona z wczesniejszego znaku zgodzi si¢ na to.

Poséréd licznych przepiséw dotyczacych procedury zgloszenia znaku
towarowego, ktore zawarte zostaly w projekcie ustawy, warto zwréci¢ uwage na
proponowany art. 145 ust. 3 ustawy. Przepis ten zaklada, ze odmowa rejestracji
znaku towarowego przez Urzad Patentowy dotyczy tylko tych towaréw (na
podstawie art. 120 ust. 3 pkt 2 ustawy obejmuje réwniez ushugi), ktére nie
spetniajg warunkéw rejestracji zgodnie z projektowanym art. 129 ustawy.
Zaproponowana modyfikacja art. 145 wust. 3 ustawy upraszcza jego
dotychczasowe brzmienie, nie naruszajgc art. 13 dyrektywy 2008/95/WE, ktory
zezwala na odmowe rejestracji czesci towardOw objetych znakiem.

Zaproponowana nowelizacja art. 164 ustawy, ograniczajaca katalog
podmiotéw uprawnionych do wnioskowania o uniewaznienie prawa ochronnego
na znak towarowy z powodu wystgpienia przestanek okre§lonych w
projektowanym art. 132 ustawy, nie narusza postanowien dyrektywy
2008/95/WE. Zgodnie z przywolanym wczesniej w opinii motywem szdstym
preambuly tego aktu panstwa czlonkowskie korzystaja ze swobody ustalania
przepisOw proceduralnych, w tym dotyczacych postepowania w sprawie
uniewazniania znakOw towarowych.

Na uwage zastluguje projektowany art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy, ktory
wskazuje, ze osoba uprawniona nie moze wystgpi¢é z wnioskiem o
uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy =zarejestrowany z
naruszeniem projektowanego art. 129 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, gdy znak ten
uzyskal przed data zlozenia wniosku dostateczne znamiona odrézniajgce.
Przepis ten jest zgodny z art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE. Nalezy
podkresli¢, ze wskazane postanowienie dyrektywy odnosi si¢ do braku
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mozliwosci stwierdzenia niewaznosci juz zarejestrowanego znaku towarowego,
ale réwniez braku mozliwosci odmowy zarejestrowania znaku. Réwniez w tym
zakresie projekt ustawy jest zgodny z tym przepisem, bowiem nowelizowany
art. 130 ustawy w calosci uwzglednia t¢ dyspozycje dyrektywy.

Projektowany art. 165 ust. 2 ustawy rozszerza wylaczenie odmowy
uniewaznienia prawa ochronnego do znaku towarowego z powodu dzialania
przez uprawnionego w zlej wierze na przypadki opisane w art. 165 ust. 1 pkt 3
ustawy (dotyczace kolizji z wezesniejszymi znakami towarowymi powszechnie
znanymi). W obecnej wersji ustawy wylaczenie odmowy uniewaznienia znaku z
tego powodu obejmuje tylko przypadki wskazane w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy,
tj. dotyczace wcezesniejszych zarejestrowanych znakéw towarowych badz praw
osobistych lub majatkowych wnioskodawcédw zarejestrowanych znakow
towarowych. Wskazane zagadnienia sg regulowane w art. 9 dyrektywy
2008/95/WE.

Obowiazujacy art. 165 ust. 2 ustawy spelnia wymogi art. 9 ust. 1
dyrektywy 2008/95/WE, ktoéry naklada na panstwa czionkowskie obowigzek
wprowadzenia do prawa krajowego mechanizméw dotyczacych uniewaznienia
zarejestrowanych znakéw towarowych. Natomiast projektowany art. 165 ust. 2
ustawy odnosi si¢ do art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE, ktéry daje swobode
panstwom czlonkowskim do wprowadzanie mechanizméw ograniczen
uniewazniania m.in. niezarejestrowanych znakoéw towarowych (poprzez
odwolanie do art. 4 ust. 4 lit. b dyrektywy 2008/95/WE).

Projektowany art. 165 ust. 2 ustawy jest zgodny z art. 9 ust. 2 dyrektywy
2008/95/WE. Projektodawcy,  proponujgc  rozszerzenie wzgledem
obowigzujgcego obecnie wylgczenia odmowy uniewaznienia prawa ochronnego
do zarejestrowanego znaku towarowego na przypadki opisane w art. 165 ust. 1
pkt 3 ustawy (dotyczace niezarejestrowanych znakoéw towarowych) z powodu
dziatania przez uprawnionego w zlej wierze, realizuja dyspozycje art. 9 ust. 2
dyrektywy 2008/95/WE.

3.2 W projekcie ustawy zaproponowano nowelizacj¢ przepisow rozdziatu 4(1)
ustawy dotyczacego postepowania w sprawie ochrony miedzynarodowych
znakéw towarowych. Zgodnie z art. 3 wust. 1 pkt 8 ustawy przez
miedzynarodowy znak towarowy rozumie si¢ znak towarowy zarejestrowany w
trybie okre§lonym w Porozumieniu lub Protokole.

Proponowane zmiany dotycza przede wszystkim wprowadzenia
procedury sprzeciwowej, ktéora ma obja¢ réwniez uznawanie przez Urzad
Patentowy ochrony mie¢dzynarodowych znakéw towarowych. Czesé ze zmian
ma charakter stricte techniczny dostosowujacy do nowej procedury (w tym
projektowane: art. 152(1) ust.1, art. 152(3), 152(6)) w zakresie nieobjetym
Protokotem. W projekcie ustawy wystepuja rowniez propozycje postanowien
dotyczacych zagadnien, ktore sa regulowane w Protokole.



W projekcie ustawy przewidziano przepisy, ktére wskazuja, ze Urzad
Patentowy przekazuje do Biura Migdzynarodowego noty dotyczace
ograniczenia mozliwo$ci uznania na terytorium Polski  ochrony
miedzynarodowej znaku towarowego (projektowane art. 152(5) oraz art. 152(7)
ust. 2 ustawy). Natomiast w art. 5 ust. 1 Protokotu wskazano, ze mozliwe jest
przekazanie przez odpowiedni organ publiczny strony Protokolu zawiadomienia
o tym, ze odmawia si¢ rozszerzenia ochrony miedzynarodowej przewidzianej na
podstawie Protokotu. Na strony Protokotu nalozono przy tym obowiazek
powiadomienia Biura Miedzynarodowego Swiatowej Organizacji Wtasnosci
Intelektualnej (dalej jako: Biuro Miedzynarodowe), ktére odpowiada za
wykonywanie Protokotu, o odmowie wskazujac jej powody (art. 5 ust. 2
Protokolu). Nalezy uznaé, ze projektowane art. 152(5) oraz art. 152(7) ust. 2
ustawy nie naruszajg postanowien art. 5 ust. 2 Protokotu.

W projekcie ustawy przewidziano réwniez przepisy dotyczace trybéw
odwotawczych od decyzji Urzedu Patentowego w sprawach uznawania ochrony
miedzynarodowej znaku towarowego. W szczegdlnosci nalezy zwrédci¢ uwage
na proponowany art. 152(7) ust. 3 ustawy, ktéry umozliwia zlozenie wniosku o
ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniete] decyzja Urzedu Patentowego
wydanej na skutek rozpatrzenia sprzeciwu wobec uznania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony miedzynarodowej znaku towarowego.

Uprawnienia odwolawcze przyznane stronie w sprawach dotyczacych
ochrony miedzynarodowej znakéw towarowych, okreSlone w projektowanym
art. 152(7) ust. 3 ustawy, odpowiadaja uprawnieniom przewidzianym dla stron
w postgpowaniu krajowym, w szczegdlnosci uregulowanym w proponowanym
art. 147(7) ustawy. Projektowane rozwigzanie nalezy uznaé¢ za zgodne z art. 5
ust. 3 Protokotu, ktéry stanowi, ze uprawnionemu z rejestracji miedzynarodowe;j
beda przystugiwaly takie same $rodki zaradcze w przypadku odmowy
rozszerzenia ochrony mi¢dzynarodowej jego znaku, jak gdyby znak zostal przez
niego zlozony bezposrednio w urzedzie, ktéry odméwit ochrony.

4. Konkluzja
Przedmiot poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo
wlasnos$ci przemyslowej nie narusza prawa Unii Europejskie;.
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Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie
ustawy — Prawo wlasnosci przemyslowej (przedstawiciel wnioskodawcow:
posel Artur Gierada) jest projektem ustawy wykonujacej prawo Unii
Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu

1. Przedmiot projektu ustawy

Przedmiotem projektu ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej jako:
ustawa).

Projektodawcy proponujg wprowadzenie szeregu zmian do ustawy, ktore
W przewazajacej mierze dotycza znakéw towarowych. Podstawowa modyfikacja
wzgledem obowigzujacych przepisow w zakresie postepowania w sprawie
udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe jest wprowadzenie systemu
sprzeciwowego w miejsce systemu badawczego. Wigze si¢ to z koniecznoscig
znowelizowania przepisOw ustawy, w tym dotyczacych okreslenia przestanek
odmowy udzielenia praw ochronnych na oznaczenie (proponowane art. 129 i
132 ustawy), procedury zgloszeniowej przed Urzedem Patentowym (m.in.
proponowane art. 145-147(8) ustawy).

Ponadto  zaproponowane zmiany dotyczg rOwniez przepisOw
postepowania w sprawie ochrony mig¢dzynarodowych znakéw towarowych
uregulowanego w rozdziale 4(1) ustawy. Zgodnie z art. 152(1) ustawy Urzad
Patentowy prowadzi postgpowanie w sprawie ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej miedzynarodowych znakéw towarowych, w zakresie
przewidzianym tzw. systemem madryckim (na podstawie Porozumienia
madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakéw z dnia 14 kwietnia 1891 r.!
oraz Protokolu do Porozumienia madryckiego o miedzynarodowej rejestracji

! Dz. U. 21993 r. Nr 116, poz. 514 i 515.
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znakéw, sporzadzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.%, dalej zwanych:
Porozumieniem i Protokolem).

Projektodawcy zaproponowali réwniez nowelizacje przepiséw ustawy
dotyczacych uniewazniania praw ochronnych na znak towarowy (proponowane
art. 164 1 165 ustawy), a takze wprowadzili przepisy intertemporalne (art. 2 i 3
projektu ustawy).

Czgs¢ zagadnien regulowanych w projekcie ustawy jest przedmiotem
zaawansowanych prac legislacyjnych. W rzagdowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy - Prawo wlasnoéci przemyslowej oraz niektérych innych ustaw (druk
3249), ktory zostal przyjety przez Sejm w dniu 12 czerwca 2015 r., znalazly sie
przepisy nowelizujace obecnie obowigzujace przepisy ustawy. Czesé z tych
nowelizowanych przepisow ustawy jest modyfikowana lub uchylana w
opiniowanym projekcie ustawy.

Przedmiot projektu ustawy nie narusza prawa UE.

Projektowany art. 165 ust. 2 ustawy rozszerza wylaczenie odmowy
uniewaznienia prawa ochronnego do znaku towarowego z powodu dziatania
przez uprawnionego w zlej wierze na przypadki opisane w art. 165 ust. 1 pkt 3
ustawy (dotyczace kolizji z wezesdniejszymi znakami towarowymi powszechnie
znanymi). W obecnej wersji ustawy wylaczenie odmowy uniewaznienia znaku z
tego powodu obejmuje tylko przypadki wskazane w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy,
tj. dotyczace wczesniejszych zarejestrowanych znakéw towarowych badz praw
osobistych lub majatkowych wnioskodawcow zarejestrowanych znakéw
towarowych. Wskazane zagadnienia sg regulowane w art. 9 dyrektywy
2008/95/WE.

Obowiagzujgcy art. 165 ust. 2 ustawy spelnia wymogi art. 9 ust. 1
dyrektywy 2008/95/WE, ktory naklada na panstwa czlonkowskie obowigzek
wprowadzenia do prawa krajowego mechanizméw dotyczacych uniewaznienia
zarejestrowanych znakéw towarowych. Natomiast projektowany art. 165 ust. 2
ustawy odnosi si¢ do art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE, ktéry daje swobode
panstwom czlonkowskim do wprowadzanie mechanizméw ograniczen
uniewazniania m.in. niezarejestrowanych znakéw towarowych (poprzez
odwolanie do art. 4 ust. 4 lit. b dyrektywy 2008/95/WE).

Projektowany art. 165 ust. 2 ustawy jest zgodny z art. 9 ust. 2 dyrektywy
2008/95/WE. Projektodawcy, proponujac rozszerzenie wzgledem
obowigzujacego obecnie wylgczenia odmowy uniewaznienia prawa ochronnego
do zarejestrowanego znaku towarowego na przypadki opisane w art. 165 ust. 1
pkt 3 ustawy (dotyczace niezarejestrowanych znakéw towarowych) z powodu
dziatania przez uprawnionego w zlej wierze, realizuja dyspozycje art. 9 ust. 2
dyrektywy 2008/95/WE.

2Dz U. 22003 r. Nr 13, poz. 129 i 130.



Majac na uwadze powyzsze ustalenia, mozna uznaé, ze projektowany art.
165 ust. 2 ustawy jest przepisem majagcym na celu wykonanie art. 9 ust. 2
dyrektywy 2008/95/WE.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo wlasnosci
przemystowe] moze zosta¢ uznany przez Marszatka Sejmu za projekt ustawy
wykonujacej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu.
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Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r.

Artur Gierada

Poset na Sejm RP

Reprezentant wnioskodawcow
projektu ustawy o zmianie ustawy
Prawo wtasnosci przemystowej

SEXKRETARIAT

MARSZALKA SEIMU RP Szanowna Pani
Matgorzata Kidawa-Blonska
03 07. 2015 g
Marszatek Sejmu RP
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Na podstawie art. 36 ust. 1a Uchwaty Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30
lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej (j.t. M.P. z 2012 r. poz. 32) wnosz€
poprawke do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wiasnosci
przemystowej ztozonego dnia 12 czerwca 2015 r.

W zwigzku z prosba ze strony spotecznej o rozszerzenie zakresu przedtozenia wnosze

autopoprawke w celu wykorzystania dotychczasowych propozycji oraz poszerzenia projektu
0 inne rozwigzania.



Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo wlasnosci

przemyslowej

W projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wlasnosci przemystowej nalezy wprowadzié

nastepujace zmiany:

1) w art. 1 pkt 1 projektu art. 15 ust. 2 i 3 proponuje si¢ nada¢ nastepujace brzmienie:

»2. Pierwszenstwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na
wzor uzytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemystowego przyshuguje takze, na zasadach
okreslonych wust. 1, w przypadku wystawienia wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego
na innej niz  okre§lona w ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wskazanej przez Prezesa
Urzgdu Patentowego w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzgdowym Rzeczypospolitej
Polskiej ,,Monitor Polski”.

3. Wystawa, o ktérej mowa w ust. 2, ma dawaé rekojmie jej wiarygodnosci,
w szczegolnosci cieszy¢ si¢ ustalong renoma i mie¢ dlugoletnig tradycje.”.;

W przedmiotowym przepisie dodano wyrazy ,,w Rzeczypospolitej Polskiej’, celem ujednolicenia
z przepisem art. 14, regulujgcym pierwszenstwo konwencyjne, a takze dostosowania do

terminologii ustawy.

2) w art. 1 po pkt 1 proponuje sie dodanie pkt. 1! w brzmieniu:

LArt. 1173 ust. 1. Kazdy moze wnie$é umotywowany sprzeciw wobec uznania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony mig¢dzynarodowego wzoru przemystowego.
Przepisy art. 246 ust. 1 i art. 247 stosuje si¢ odpowiednio.

2. Urzad Patentowy wydaje decyzje¢ o uniewaznieniu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej ochrony migdzynarodowego wzoru przemystowego, jezeli uprawniony z rejestracji
mie¢dzynarodowego wzoru przemystowego, nie udzieli odpowiedzi na sprzeciw, o ktérym
mowa w ust. 1 lub zgodzi si¢ z tym sprzeciwem.

3. Od decyzji Urzedu Patentowego, o ktoérej mowa w ust,. 2, stuzy wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Przepisy art. 244 ust. 1-1* oraz ust. 4 i 5 stosuje si¢ odpowiednio.”
Przedmiotowa zmiana podyktowana jest koniecznosciq dostosowania brzmienia tego przepisu
do zmian wprowadzanych ustawq o zmianie ustawy — Prawo wilasnosci przemystowej oraz

niektorych innych ustaw uchwalong przez Sejm RP na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015



roku, a rozpatrywang obecnie przez Senat RP. Projekt uchyla przepisy, do ktérych odwotuje

sig¢ ww. ustawa. Zachodzi wigc koniecznos¢ wprowadzenia proponowanej zmiany.

3) wart. 1 pkt 2 projektu w art. 129 ust. 1
a) proponuje si¢ pkt 11 umiesci¢ pomiedzy pkt 4) i 5) oraz odpowiednio dostosowaé
numeracj¢ pozostatych punktéw
Z uwagi na fakt, ze przestanka regulowana dotychczasowym punktem 11, dotyczy zdolnosci
‘oznaczenia do odrézniania, powinna byé umieszczona zaraz po przestankach odnoszgcych sie
do zdolnosci oznaczenia do bycia znakiem towarowym.
b) pkt 10 proponuje si¢ nada¢ brzmienie:
,»10) zawieraja symbole (herby, flagi, godla) obcych panstw, nazwy, skroty nazw,
badz symbole (herby, flagi, godla) organizacji migdzynarodowych, a takze przyjete
w obcych panstwach urzedowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne, jezeli
zakaz taki wynika z uméw migdzynarodowych, chyba ze zglaszajacy wykaze si¢
zezwoleniem wlasciwego organu, ktére uprawnia go do uzywania takich oznaczen
w obrocie;”
Zmiana polega na usunigciu z przepisu wyrazow ,,skroty nazw bgdz” w odniesieniu do obcych
panistw i dodaniu wyrazu ,,nazwy” w odniesieniu do organizacji miedzynarodowych. Zmiana
podyktowana jest koniecznosciqg dostosowania brzmienia tego przepisu do odpowiednich
przepisow Konwencji Paryskiej.
¢) pkt 12 proponuje si¢ nada¢ brzmienie:
»12) stanowig chronione nazwy odmian roslin i odnoszg si¢ do odmian roslin tego
samego lub pokrewnego gatunku;”
Proponowana zmiana dostosowuje brzmienie przepisu do zmian wprowadzanych w
projektowanej nowej dyrektywie dotyczgcej znakow towarowych.
d) proponuje sie¢ wykreslenie punktu 14.
Zmiana ta wynika z faktu, iz regulacja objeta tym punktem, jest uregulowana w art. 129 ust. 4

niniejszego projektu.

4) w art. 1 pkt 3 proponuje si¢ nada¢ nastgpujgce brzmienie art. 130:
,Art. 130. Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odrézniajace, nalezy
uwzgledni¢ wszystkie okoliczno$ci zwigzane z oznaczaniem nim towaréw w obrocie.
Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2—4 nie

moze nastgpi¢ w szczegdlnosci, jezeli przed data zgloszenia znaku towarowego w Urzedzie



Patentowym znak ten nabral, w nastgpstwie jego uzywania, charakteru odrézniajacego w
zwyklych warunkach obrotu.”;
Proponuje sig zastgpienie wyrazu ,,przecigtnych” wyrazem ,,zwyktych”, gdyz sformutowanie
W zwyklych warunkach obrotu” pozostaje w zgodzie z trescig dyrektywy 2008/95/WE oraz

orzecznictwem Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej wydanych w tym zakresie.

5) wart. 1 pkt 5 wart. 132:

a) proponuje si¢ nada¢ ust. 1 nastg¢pujace brzmienie:

,»1. W wyniku sprzeciwu, w rozumieniu art. 151! ust. 1 lub art. 1527 ust. 1, uznanego
za zasadny nie udziela si¢ prawa ochronnego na znak towarowy, ktérego uzywanie narusza
prawa osobiste lub majatkowe 0séb trzecich.”

Proponuje sie dodanie wyrazéw ,,w rozumieniu art. 151' ust. 1 lub art. 1527 ust. 1”.
Przedmiotowa zmiana jest podyktowana koniecznoscig doprecyzowania przepisu, tak aby nie
pozostawial on zadnych watpliwosci interpretacyjnych.

b) proponuje si¢ nada¢ nastepujace brzmienie ust. 2:

,»2. W wyniku sprzeciwu, w rozumieniu art. 151! ust. 1 lub art. 1527 ust. 1,
uznanego za zasadny nie udziela si¢ prawa ochronnego na znak towarowy:

1) identyczny do znaku towarowego, na ktéry udzielono prawo ochronne z
wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarow;

2) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na ktéry udzielono prawo ochronne
z wezesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla towardéw identycznych
lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w blad, ktére
obejmuje, w szczego6lnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcze$niejszym,;

3) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono
prawo ochronne z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla
jakichkolwiek towaréw, jezeli uzywanie zgloszonego znaku bez uzasadnionej
przyczyny mogloby przynies¢ zglaszajacemu nienalezng korzys¢ lub by¢ szkodliwe
dla odr6zniajacego charakteru badz renomy znaku wczesniejszego.

4) identyczny lub podobny do znaku towarowego, ktéry przed data wedlug ktore)
oznacza si¢ pierwszefistwo do uzyskania prawa ochronnego byt w Polsce
powszechnie znany i uzywany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania
towaréw pochodzacych od innej osoby, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcow w blad, ktore obejmuje, w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku

zgloszonego ze znakiem powszechnie znanym;”



W zdaniu wstgpnym proponuje si¢ wprowadzenie zmiany, analogicznej jak w ust. 1, tj. dodanie
wyrazéw ,,w rozumieniu art. 151' ust. 1 lub art. 1527 ust. 1”. Proponuje sie, by dotychczasowy
pkt 1 oznaczono jako pkt 4 i nadano mu nowe brzmienie. Zaproponowana redakcja
przedmiotowego przepisu uwzglednia wszystkie przestanki, wystgpujgce w obecnie
obowiqzujgcym brzemieniu tego przepisu i jednoczes$nie uzupeinia go o przestankg ryzyka
wprowadzenia w biqd ze znakiem powszechnie znanym. Zmieniono takze kolejnos¢ przestanek,
celem logicznego ich uporzgdkowania.

¢) proponuje si¢ nadac ust. 3 nastgpujace brzmienie:

,» 3. Podstawg sprzeciwu, w rozumieniu art. 151! ust. 1 lub art. 1527 ust. 1, moga by¢

réwniez zgloszenia znakdw z wezesniejszym pierwszenstwem, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1—
3, o ile udzielone zostanie na nie prawo ochronne. Do czasu prawomocnego zakonczenia
wczesniejszych postepowan zgloszeniowych, postgpowanie w sprawie sprzeciwu zawiesza
sie.”
Proponuje sie dodanie wyrazéw ,w rozumieniu art. 1517 ust. 1 lub art 1527 ust. 17
Przedmiotowa zmiana jest podyktowana koniecznosciq doprecyzowania przepisu i jest
analogiczna do zmian wprowadzonych w ust 1 i 2. Zmiana zdania drugiego zwigzana jest z
koniecznosciq doprecyzowania, iz wczeSniejsze postgpowania muszqg byé zakonczone
prawomocnie, a nie decyzjq ostateczng.

d) ust. 4 proponuje si¢ nada¢ nastgpujgce brzmienie:

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio, w przypadku, gdy wczesniejszy znak
towarowy zostal zgloszony lub zarejestrowany w trybie wskazanym w art. 4.”;

Zmiana ma charakter redakcyjny w celu ujednolicenia terminologii ustawy.

e) ust. 5 proponuje si¢ nadaé naste¢pujace brzmienie:

5. Ochrona znaku towarowego zawierajagcego oznaczenia, wskazane w art. 129 ust. 1
pkt 9 - 11, oraz symbole, wskazane w art. 129 ust. 1 pkt 7, lub oznaczenia odnoszace si¢
do pochodzenia towaru, nie wylacza mozliwo$ci uzyskania prawa ochronnego przez inng
osobe¢ na znak towarowy zawlerajacy takie same elementy dla towaréw identycznych lub
podobnych, jezeli znaki te moga by¢ w obrocie tatwo odr6zniane.”;

Proponowana zmiana jest konsekwencjg zmiany kolejnosci przestanek wymienionych w

art. 129 niniejszego projektu, a takze ujednolicenia terminologii ustawy.

6) w art. 1 pkt. 6 proponuje si¢ nastgpujace brzmienie art. 133:
»Art. 133. Sprzeciw, w rozumieniu art. 151! ust. 1 lub art. 1527 ust. 1, uznaje sie za

bezzasadny, jesli zglaszajacy wczesniejszy znak towarowy, uprawniony do



wczesniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wezesniejszego prawa osobistego lub
majatkowego wyrazi pisemng zgode na udzielenie prawa ochronnego na p6zniejszy znak
towarowy.”;
Proponuje sie dodanie wyrazéw ,,w rozumieniu art. 151' ust. 1 lub art. 1527 ust. 1.
Przedmiotowa zmiana jest podyktowana koniecznosciq doprecyzowania przepisu i jest

analogiczna do zmian wprowadzonych we wczesniejszych punktach.

7) w art. 1 pkt. 7 proponuje sie uchylenie art. 134 i dodanie art. 134! w brzmieniu:

LArt. 134, Jezeli dwie lub wigcej 0s6b korzystajacych z tej samej daty pierwszenstwa
zglosito identyczne albo podobne znaki towarowe, prawo ochronne na znak towarowy moze
by¢ udzielone na rzecz kazdej z tych oséb.”;

Zmiana ma charakter redakcyjny.

8) wart. 1 pkt. 10 w art. 145:

a) proponuje si¢ nada¢ nastgpujace brzmienia ust. 1:

1. Jezeli Urzad Patentowy stwierdzi brak warunk6éw do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanych w art. 129, wydaje decyzje o odmowie jego udzielenia.

b) proponuje si¢ nadaé nastepujgce brzmienia ust. 2:

»2. Przed wydaniem decyzji, o ktérej mowa w ust. 1, Urzad Patentowy informuje
zglaszajacego o zebranych dowodach i okolicznos$ciach mogacych $wiadczyé o istnieniu
przeszkod do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy 1 wyznacza mu termin do zajecia
stanowiska.”;

¢) proponuje si¢ nada¢ nastepujace brzmienia ust. 3:

»3. W przypadku, gdy brak warunkéw, wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanych w art. 129, dotyczy tylko niektérych towaréw, Urzad
Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy dla tych towarow.”;
Proponowane zmiany sq jedynie zmianami redakcyjnymi majgcymi na celu wjednolicenie

terminologii wystgpujgcej w ustawie.

9) w art. 1 pkt. 11 proponuje si¢ uchylenie art. 146 i dodanie art. 146! w brzmieniu:
LArt. 146!, 1. Urzad Patentowy dokonuje ogloszenia w ,,Biuletynie Urzgdu
Patentowego” o zgloszeniu znaku towarowego, co do ktorego nie stwierdzono braku
warunkow do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy wskazanych w art. 129.

Przed ogloszeniem, jednak nie péZniej niz w terminie 3 miesigcy od daty zgloszenia,



Urzad Patentowy ujawnia informacje o znaku towarowym, dacie pierwszenstwa, dacie
i numerze zgloszenia, wykazie towaréw i ushug oraz zglaszajacym.

2. Po uprawomocnieniu sie¢ decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy dla niektorych towar6w, wskazanej w art. 145 ust. 3, Urzad Patentowy
dokonuje ogloszenia w ,Biuletynie Urzedu Patentowego” o zgloszeniu znaku
towarowego dla pozostalych towarow.

3. Osoby trzecie moga zglaszaé uwagi co do istnienia okolicznosci
uniemozliwiajgcych udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy w oparciu
o podstawy wskazane w art. 129.

4. Urzad Patentowy moze wyda¢ decyzj¢ o odmowie udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy, w przypadku powziecia informacji o okolicznosciach
uniemozliwiajacych udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wskazanych
w art. 129, takze po ogloszeniu o zgloszeniu znaku towarowego. Przepis art. 145 ust. 2
stosuje si¢ odpowiednio.

5. Dla kazdego zgloszenia znaku towarowego podlegajacego ogloszeniu, Urzad
Patentowy sporzadza zawiadomienie o istnieniu identycznych lub podobnych znakéow
towarowych z wczesniejszym pierwszenstwem, przeznaczonych do oznaczania takich
samych lub podobnych towaréw, i przekazuje je zglaszajacemu. Zawiadomienie
to ma charakter wylacznie informacyjny i nie jest wigzace dla Urzedu Patentowego.”;

Numeracja artykutu zostata zmieniona zgodhnie z technikqg legislacyjng.

Komentarz do ust. 1

Termin , publikacja” proponuje sig zastgpi¢ terminem ,, ogloszenie”’, powszechnie stosowanym
w ustawie. Przepis precyzuje takze termin, w ktorym ujawniane powinny zostaé minimalne
informacje o znaku towarowym.

Komentarz do ust. 2

Zmiana zwigzana jest z koniecznoScig doprecyzowania, iz ogloszeniu podlegajq tylko
prawomocnie zakonczone decyzje.

Komentarz do ust. 3 i 4.

Proponuje sie dotychczasowy ust. 3 rozbi¢ na dwa ustepy. W ust. 3 proponuje sig zrezygnowanie
z zakreSlania poczqgtku terminu, w ktérym mogq by¢ wniesione uwagi. Wydaje si¢ zasadne, ze
Urzgd powinien mieé mozliwos¢ wzigcia pod rozwage uwag, ktére wplynely w réznym czasie.
Proponowany ust. 4 stanowi doprecyzowanie regulacji zaproponowanej w zd. 2 ust. 3 projektu.

Komentarz do ust. 5



Dotychczasowy ust,. 4 zostal przeniesiony do ust. 5. Proponuje si¢ w nim doprecyzowanie, iz
zawiadomienia przesytane przez Urzqd, sporzgdzane sq jedynie w granicach specjalizacyi.

Pozostate zmiany majq charakter redakcyjny.

10) w art. 1 pkt. 12 art. 147 otrzymuje brzmienie:
»Art. 147. 1. Po bezskutecznym uplywie terminu na zlozenie sprzeciwu, w
rozumieniu art. 151! ust. 1, Urzad Patentowy wydaje decyzje o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy, z zastrzezeniem art. 146! ust. 4.
2. Po prawomocnym zakonczeniu wszystkich postgpowan w sprawie sprzeciwu,
Urzad Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie, w
ktérym sprzeciwy uznane zostaly za zasadne, a w pozostalym zakresie udziela prawa
ochronnego na znak towarowy.”;
Przedmiotowa zmiana redakcyjna jest podyktowana koniecznoscig doprecyzowania przepisu i
Jest analogiczna do zmian wprowadzonych we wczesSniejszych przepisach.
Usunigcie ust. 2 i zastgpienie go proponowanym w projekcie ust. 3, wynika z faktu, iz regulacje

objete ust. 3, konsumujq tres¢ dotychczasowego ust. 2.

11) proponuje sie odrzucenie proponowanych w art. 1 pkt. 13 zmian tj. dodania art. 147!-1478.
Postepowanie w sprawie sprzeciwu, jako postepowanie, w ktorym wystepujq dwie odrebne i
skonfliktowane strony, jest postgpowaniem szczegolnym, w stosunku do postgpowania
zgloszeniowego, uregulowanego w Rozdziale 4 ustawy pwp. Systematyka zmian w
zaproponowanym projekcie, zaklada umieszczenie przepisow dotyczqcych postgpowania w
sprawie sprzeciwu w rozdziale dotyczgcym postgpowania zgloszeniowego. Zachodzi zatem
koniecznosé stworzenia odrgbnego rozdziatu, w ktorym znalazlyby sie szczegdtowe regulacje
dotyczgce postgpowania w sprawie sprzeciwiu.

Proponuje sig, aby rozdzial taki byt umiejscowiony po Rozdziale 4 ,, Rozpatrywanie zgtoszen

znaku towarowego”.

12) w art. 1 po pkt. 13 proponuje sie doda¢ pkt 13!, w brzmieniu:
,,dodaje si¢ art. 148! w brzmieniu:
,,Art. 148!, Prezes Rady Ministréw okres$li, w drodze rozporzadzenia, szczegblowe
wymogi, jakim ma odpowiada¢ zgloszenie znaku towarowego, oraz szczegblowy zakres i tryb
rozpatrywania zgloszen, uwzgledniajac w szczegé6lnosci zakres informacji ujawnianej

publicznie, i sposéb jej udostgpniania, a takze zakres, w jakim Urzad Patentowy moze



wprowadza¢ poprawki w wykazie towarow i ich klasyfikacji. Okreslenie wymogéw, jakim
ma odpowiada¢ zgloszenie, nie moze prowadzi¢ do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebe,
utrudnien dla zglaszajacego.”

Proponowana tresé art. 148! zawiera w sobie delegacje ustawowgq, dotychczas uregulowang
w art. 152, z tym zastrzezeniem, ze usunigto z niej, odwolanie do uchylanego w projekcie
przepisu art. 143. Zmiana umiejscowienia tego przepisu zwigzana jest z koniecznoscig
stworzenia nowego rozdzialu dotyczqcego postepowania w sprawie sprzeciwu, o ktérym

mowa w uwadze 11.

13) w art. 1 po pkt. 13! proponuje si¢ dodaé pkt 132, w brzmieniu:
,uchyla sie od art. 149-152”

14) w art. 1 po pkt. 132 proponuje si¢ doda¢ pkt 133, w brzmieniu:
,»w tytule III w dziale I dotychczasowy rozdziat 4! oznacza si¢ jako rozdziat 4% i dodaje
sie rozdziat 4! w brzmieniu:
,,Rozdziat 4!

Postepowanie w sprawie sprzeciwu

Art. 1511, 1. W nieprzywracalnym terminie 3 miesiecy od daty ogloszenia
o zgloszeniu znaku towarowego, uprawniony z wczesniejszego prawa moze wnies$¢
sprzeciw wobec zgloszenia znaku towarowego w oparciu o podstawy wskazane
w art. 132.

2. Od sprzeciwu nalezy wnies¢ oplate.

3. Sprzeciw powinien zawiera¢ oznaczenie stron, wskazanie podstawy faktycznej
i prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz podpis wnoszacego sprzeciw.

4. Urzad Patentowy, w drodze postanowienia, pozostawia bez rozpoznania sprzeciw,
ktéry zostal wniesiony po terminie lub nie wskazuje zgloszenia znaku towarowego, wobec
ktéorego  jest wnoszony, lub nie  wskazuje  wczesniejszego  prawa
w rozumieniu art. 132, o ile braki te nie zostaly uzupelnione w terminie wskazanym
wart. 151 ust 1.

5. Jezeli sprzeciw nie spelnia wymogéw formalnych, Urzad Patentowy wyznacza
wnoszacemu sprzeciw termin do usuniecia usterek lub brakéw pod rygorem umorzenia

postgpowania;



Proponowany przepis art. 151 jest rozwinigciem zaproponowanego w projekcie nowelizacji
art. 147" W ust. 1 dokonano zmian redakcyjnych, zgodnie z uwagami do wczesniejszych
przepisow. Zamieniono takze wyrazy ,, wczesniejszych praw” na ,, wezesniejszego prawa”, tak
by wyeliminowac watpliwosci co do tego, iz podstawq sprzeciwu moze by¢ pojedyncze prawo,
o ktorym mowa w art. 132. |
W ust. 3 wyeliminowano adresy, jako jeden z wymogow formalnych sprzeciwu, w zwiqzku z tym
ze Urzqd posiada adres w aktach sprawy, a dla sktadajqgcego sprzeciw, uzyskanie takiego
adresu mogtoby by¢ problematyczne.
Proponuje sig¢ dodanie ust. 4, ktory precyzuje postgpowanie Urzedu w przypadku
nieuzupeinienia brakéw wskazanych w tym ust..
Dotychczasowy ust. 4 art. 147! proponuje sig umiescié¢ jako ust. 5. Dodatkowo, proponuje sie
by ustawowy termin 30 dni, zastgpiony zostal terminem wyznaczanym przez Urzqd. Umozliwi

to wyznaczenie dluzszych terminow dla podmiotéw zagranicznych.

Art. 1512, 1. Postepowanie w sprawie sprzeciwu prowadzone jest w formie pisemne;.

2. Stronami postgpowania w sprawie sprzeciwu sg zglaszajacy i wnoszacy sprzeciw.

3. Do rozpatrzenia sprzeciwu Prezes Urzedu Patentowego wyznacza eksperta.
Proponowana zmiana polega na scaleniu art. 147° i art. 147 niniejszego projektu w celu ich

systematyzacji.

Art. 1513, Urzad Patentowy niezwlocznie zawiadamia zglaszajacego o wniesieniu
sprzeciwu, w rozumieniu art. 151! ust. 1, oraz informuje kazda ze stron o rozpoczeciu
dwumiesigcznego terminu na ugodowe rozstrzygniecie sporu.

2. Termin wskazany w ust. 1, moze zosta¢ przedluzony do szesciu miesiecy
na zgodny wniosek stron.

3. Po uptywie terminu na ugodowe rozstrzygni¢cie sporu, Urzad Patentowy wzywa
zglaszajacego do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw w wyznaczonym terminie.
W odpowiedzi na sprzeciw zglaszajacy przedstawia zarzuty oraz przytacza wszystkie
okolicznos$ci faktyczne i dowody na ich poparcie.

4. W terminie wskazanym w ust. 3 zglaszajacy moze podnie$¢ zarzut nieuzywania
wczesniejszego znaku towarowego w sposéb rzeczywisty w ciggu nieprzerwalnego
okresu pieciu lat przed data zgloszenia znaku bedacego przedmiotem sprzeciwu dla
towarow objetych sprzeciwem, chyba ze istniejg wazne powody tego nieuzywania lub nie

uplynat okres pieciu lat od daty zarejestrowania wczesniejszego znaku.



5. Urzad Patentowy przekazuje wnoszacemu sprzeciw odpowiedZz na sprzeciw
i jednoczes$nie wyznacza mu termin na zajg¢cie stanowiska oraz uzupehienie dowodow.

6. Zglaszajacy moze odnie$¢ si¢ do dowodéw i twierdzen przedstawionych
na podstawie ust. 5 przez wnoszacego sprzeciw w terminie wyznaczonym przez Urzad
Patentowy.

7. Urzad Patentowy moze wezwaé kazdg ze stron do przedstawienia,
W wyznaczonym terminie, stanowiska dotyczacego materialéw przedstawionych przez
inne strony lub Urzad Patentowy.

8. Urzad Patentowy pomija twierdzenia i dowody niezgloszone w wyznaczonym
terminie, chyba ze strona wykaze, ze ich powotanie nie byto mozliwe albo ze potrzeba ich
powolania wynikta p6zZniej. Dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie musza by¢
powolane w terminie jednego miesigca od dnia, w ktérym powolanie ich stalo si¢ mozliwe
lub wynikla potrzeba ich powolania.

Proponowane zmiany doprecyzowujq procedure postgpowania przed Urzedem Patentowym
RP. Z jednej strony, przeciwdziatajgc nadmiernemu przecigganiu postgpowania, z drugiej
strony stwarzajgc warunki dla ugodowego zatatwienia sprawy. Jednoczesnie zmiany te zblizajq
procedure w sprawie sprzeciwu przed Urzedem do procedury w sprawie sprzeciwu przed
Urzedem ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM), czynigc tym samym procedure

krajowq bardziej konkurencyjng wobec procedury wspolnotowe;.

Art. 151% Urzad Patentowy rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest zwigzany
podstawa prawng wskazang przez wnoszacego sprzeciw.
Proponowany przepis odpowiada art. 147’ projektu oraz dostosowuje jego numeracje do

zmian wynikajgcych z wprowadzenia niniejszego rozdziatu.

Art. 151°. W wyniku rozpatrzenia sprzeciwu, Urzad Patentowy wydaje decyzje
o oddaleniu sprzeciwu lub o uznaniu go za zasadny w calosci lub w czesci.
Proponowany przepis odpowiada art. 147 projektu oraz dostosowuje jego numeracje do

zmian wynikajgcych z wprowadzenia niniejszego rozdziatu.

Art. 1515, 1. Od decyzji Urzedu Patentowego wydanej na skutek rozpatrzenia
sprzeciwu stronom stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygany przez
kolegia orzekajace do spraw spornych. Przepisy art. 244 ust. 112, ust. 3-5 i art. 244!,
art. 245, art. 2557 i art. 2558 stosuje sie odpowiednio.
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2. Nowe fakty i dowody mogg by¢ powotane, tylko jezeli ich powolanie nie bylo
wcze$niej mozliwe albo potrzeba ich powotania wynikta p6zniej.
3. Urzad Patentowy przeprowadza rozpraw¢ z urzedu lub na wniosek strony, jezeli
uzna to za zasadne. W przypadku wyznaczenia rozprawy przepisy art. 2553, art. 255°
i art. 255° stosuje si¢ odpowiednio.
Proponowany przepis stanowi uszczegblowienie art. 147°. Z ust. 1 wyeliminowano
odwotanie do art. 244 ust. 1°, gdyz proponuje sie, by w ust. 3 wprowadzi¢ odrebng regulacje
dotyczgcqg rozprawy. Dodatkowo proponuje sig, by w ust. 2 wprowadzi¢ regulacje

zapobiegajqgcq przedluzaniu postepowania.

Art. 1517. Do postgpowania w sprawie sprzeciwu przepisy art. 242 ust. 1 i 2 stosuje
sie¢ odpowiednio.
Proponowany przepis odsyta do przepisu art. 242, w ktérym uregulowane jest wyznaczanie

terminow.

Art. 1518, Prezes Rady Ministréw okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe
wymogi, jakim ma odpowiada¢ sprzeciw, szczegétowe zasady rozpatrywania sprzeciwu
oraz oplaty 1 warunki zwrotu kosztow poniesionych przez strony oraz sposéb
korespondencji w sprawach uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
mig¢dzynarodowego znaku towarowego.”;

Przepis ten jest odpowiednikiem art. 147% projektu. Dodatkowo proponuje sie, by delegacja
ustawowa objeta takze kwestie zwigzane z warunkami zwrotu kosztow poniesionych przez
strony oraz sposob korespondencji w sprawach uznania na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej migdzynarodowego znaku towarowego.

15) w art. 1 po pkt 133 proponuje sie dodaé pkt 13w brzmieniu:
,,JDotychczasowy rozdzial 4! oznacza si¢ jako rozdzial 42 — ,Postepowanie w sprawie
uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony miedzynarodowych znakéw
towarowych”

Zmiana tytutu spowodowana jest koniecznoscig doprecyzowania zakresu postgpowania w

sprawach znakéw miedzynarodowych.

16) w art. 1 pkt. 14 proponuje si¢ nada¢ nastepujace brzmienia art. 15221
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LATrt, 1522 1. Jezeli Urzad Patentowy stwierdzi brak warunkéw do uznania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony miedzynarodowego znaku towarowego,
wskazanych w art. 129, wydaje, z zastrzezeniem ust. 2, decyzje o odmowie uznania ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony mi¢dzynarodowego znaku towarowego.”;

Zmiana ma charakter redakcyjny w celu ujednolicenia terminologii ustawy.

17) w art. 1 pkt. 15 proponuje si¢ nadaé nastepujace brzmienia art. 1523,

HJArt. 1523, W przypadku gdy brak warunkéw do uznania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony mig¢dzynarodowego znaku towarowego, wskazanych w art.
129, dotyczy tylko niektérych towaréw, Urzad Patentowy wydaje decyzje o odmowie uznania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony migedzynarodowego znaku towarowego w
odniesieniu do tych towaréw. Przepis art. 1522 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.”;

Zmiana ma charakter redakcyjny w celu ujednolicenia terminologii ustawy.

18) w art. 1 w pkt. 18 proponuje si¢ nadaé nastepujgce brzmienia art. 1525:

»Art. 1528 1. Urzad Patentowy, dokonuje ogloszenia w ,,Biuletynie Urzedu
Patentowego” o  wyznaczeniu na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej
miedzynarodowego znaku towarowego, co do ktorego nie stwierdzono braku warunkéw
do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy w rozumieniu art. 129.

2. Po uprawomocnieniu si¢ decyzji o odmowie uznania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony mig¢dzynarodowego znaku towarowego, wskazanej
wart. 1523, dla niekt6érych towaréw, Urzad Patentowy dokonuje ogloszenia w ,,Biuletynie
Urzedu Patentowego” o wyznaczeniu tego znaku towarowego, dla pozostatych towarow.

3. Osoby trzecie moga zglaszaé uwagi co do istnienia okolicznosci
uniemozliwiajgcych uznanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
miedzynarodowego znaku towarowego w oparciu o podstawy wskazane w art. 129.

4. Urzad Patentowy moze wydaé¢ decyzje o odmowie uznania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony miedzynarodowego znaku towarowego, w przypadku
powzigcia informacji o okolicznosciach uniemozliwiajagcych uznanie ochrony znaku
miedzynarodowego, wskazanych w art. 129, takze po ogloszeniu o wyznaczeniu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miedzynarodowego znaku towarowego. Przepis
art. 1522 ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.”;

Dokonane poprawki odpowiadajq zmianom zaproponowanym w odniesieniu do znakéw

krajowych. Proponuje si¢ takze usuniecie wymogu wysylania zawiadomierr do
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zglaszajgcych znaki miedzynarodowe, ze wzgledu na trudnosci w dorgczeniu i wysokie

koszty korespondencji migdzynarodowej.

19) w art. 1 pkt. 19 proponuje si¢ nadaé¢ nastgpujgce brzmienie art. 1527

LArt. 1527, 1. W nieprzywracalnym terminie 3 miesiecy od daty ogloszenia
0 wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miedzynarodowego znaku
towarowego, uprawniony z wczesniejszego prawa moze wnie$¢ sprzeciw wobec uznania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony miedzynarodowego znaku towarowego,
Ww oparciu o podstawy wskazane w art. 132.

2. W przypadku sprzeciwu wniesionego w sprawie mig¢dzynarodowego znaku
towarowego, Urzad Patentowy przesyta do Biura Miedzynarodowego note o powodach
mogacych uniemozliwi¢ uznanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
miedzynarodowego znaku towarowego wynikajgcych ze sprzeciwu. Przepisy art. 151!
ust. 2-5, art. 15121518 stosuje si¢ odpowiednio.”;

Proponowane zmiany w tym zakresie, polegajq na rezygnacji z czesci przepisu i odwotania sig

w tym zakresie do przepisow regulujgcych postepowanie w trybie spornym.

20) w art. 1 pkt. 20 proponuje sie¢ nada¢ nastepujace brzmienie art. 152%
LArt. 1528, 1. Po bezskutecznym uplywie terminu na zlozenie sprzeciwu,
w rozumieniu art. 1527 ust. 1, Urzad Patentowy wydaje decyzje o uznaniu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony migdzynarodowego znaku towarowego,
z uwzglednieniem art. 152 ust. 3. Przepis art. 152 stosuje sie odpowiednio.
2. Po prawomocnym zakonczeniu wszystkich postgpowan w sprawie sprzeciwu,
Urzad Patentowy odmawia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
miedzynarodowego znaku towarowego w zakresie, w ktérym sprzeciwy uznane zostaty
za zasadne, a w pozostalym zakresie uznaje ochron¢ mie¢dzynarodowego znaku
towarowego.”;
Proponowane zmiany majq charakter redakcyjny oraz analogiczny do zmian dotyczqcych

znakéw krajowych, przewidzianych w art. 147.

21) wart. 1 pkt 21 proponuje si¢ nada¢ nastepujace brzmienie art. 152°:
LArt. 152°. Od decyzji Urzedu Patentowego, w sprawach uznania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony znakéw miedzynarodowych stuzy stronie wniosek

o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 5 miesigcy od daty opublikowania informacji
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o odmowie w Rejestrze Miegdzynarodowym, w rozumieniu Porozumienia
i Protokotu. Przepisy art. 244 ust. 1'-14, ust. 5 oraz art. 245 stosuje sie odpowiednio.”;
Proponowana zmiana scala ust. 1 i 2 proponowanego w projekcie przepisu, systematyzujgc

logiczne brzmienie przepisu.

22) w art. 1 po pkt 23 proponuje si¢ dodanie punktu 23!
,,w art. 153 po ust. 1 dodaje sie ust. 1'-1°> w brzmieniu:
,,11. Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegajg wpisowi do rejestru
znakow towarowych.
12. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza sie przez wydanie
$wiadectwa ochronnego na znak towarowy.
13. Uprawniony moze wskazaé, ze jego znak zostal zarejestrowany, poprzez
umieszczenie w sasiedztwie znaku towarowego litery ,,R” wpisanej w okrag.”
Proponuje si¢ dodanie przepisow, bedgcych odpowiednikiem art. 149, 150 i 151 obecnie
obowigzujgcej ustawy. Przedmiotowe przepisy zostaly usunigte z rozdziatu o zgloszeniu znaku

towarowego i przesunigte do rozdziatu o prawie ochronnym celem ich usystematyzowania.

23) wart. 1 po pkt 23! proponuje si¢ dodanie punktu 232

,.art. 162! otrzymuje brzmienie:

LArt. 1621, W toku postcpowania wszczetego na skutek wniesienia wniosku o
uniewaznienie, prawo ochronne na znak towarowy moze zosta¢ podzielone na wniosek
uprawnionego, w stosunku do wskazanych towaréw, z zachowaniem daty pierwszenstwa.
Przepis art. 140 stosuje si¢ odpowiednio. Skladajgc wniosek, uprawniony uiszcza oplate za
podzial prawa ochronnego na znak towarowy.”

Przedmiotowa poprawka podyktowana jest koniecznosciq dostosowania brzmienia przepisu do
zmian wprowadzanych ustawq o zmianie ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej oraz

niektorych innych ustaw uchwalong przez Sejm RP na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015
roku.

24) w art. 1 pkt. 24 proponuje sie nadaé nast¢pujgce brzmienie art. 164.
»Art. 164. 1. Prawo ochronne na znak towarowy moze by¢ uniewaznione na wniosek,
w calosci lub w czgsci, jezeli nie zostaly spelnione warunki, wymagane do uzyskania tego
prawa wskazane w przepisie art. 129 lub w przypadku istnienia wczesniejszego prawa, w

rozumieniu art. 132.
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2. W przypadku, gdy podstawa wniosku jest wczesniejsze prawo w rozumieniu art. 132,
na prawo to moze powola¢ si¢ jedynie uprawniony z tego prawa. Przepis art. 133 stosuje si¢
odpowiednio”;

Zaproponowane brzmienie stanowi doprecyzowanie tego przepisu, tak aby nie pozostawiatl on

zadnych watpliwosci interpretacyjnych.

25) w art. 1 pkt. 28 proponuje si¢ nada¢ nastepujace brzmienie art. 246 ust. 1:

»Art. 246. 1. Kazdy moze wnie$¢ umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej
decyzji Urzgdu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzoér uzytkowy lub
prawa z rejestracji w ciggu 6 miesigcy od daty opublikowania w ,,Wiadomosciach Urzedu
Patentowego” informacji o udzieleniu prawa.”;

Zaproponowane brzmienie stanowi doprecyzowanie tego przepisu, tak aby nie pozostawiat on

zadnych watpliwosci interpretacyjnych.

26) art. 2 otrzymuje brzmienie:

»Art. 2. 1. Do postepowan o udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe, oraz
postepowan, toczacych si¢ na skutek wniesienia sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy, wszczetych i niezakoniczonych przed dniem wejscia w zycie
niniejszej ustawy, stosuje si¢ przepisy dotychczasowe.

2. Do uniewaznienia i stwierdzenia wygasniecia praw ochronnych na znaki towarowe
istniejacych w dniu wejscia w Zzycie niniejszej ustawy, stosuje si¢ przepisy w brzmieniu
nadanym niniejsza ustawa.”

Proponuje sig, by wyraz ,,w tym” zostal zastgpiony wyrazem ,,oraz”, gdyz postepowanie sporne
nie stanowi czesci postgpowania o udzielenie prawa ochronnego.
Poprawki w przepisach przejsciowych w art. 2 majq na celu uwzglednienie wszelkich sytuacji

prawnych, ktérych niniejsza nowelizacja bedzie dotyczy(.
27) proponuje si¢ usuna¢ art. 3
Wyeliminowanie przestanki interesu prawnego w postgpowaniach o uniewaznienie, w sposob

wystarczajgcy bedzie chronié interesy podmiotow, ktdre w dotychczasowym stanie prawnym

chcialyby z korzystaé z instytucji sprzeciwu opartego na dotychczasowych przepisach.

28) dodaje si¢ do uzasadnienia:
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,,POWYyZzsze zmiany nie niosg skutkéw finansowych dla budzetu pafistwa oraz budzetéw
jednostek samorzadu terytorialnego.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.”
UZASADNIENIE

Celem niniejszej autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo wilasnos$ci
przemystowej jest rozszerzenie zakresu przedlozenia w celu wykorzystania dotychczasowych
propozycji oraz poszerzenia projektu o inne rozwiazania, w tym regulacje dotyczace skrocenia
sporow. Uzupelniono uzasadnienie projektu ustawy o stwierdzenie braku skutkéw finansowych
dla budzetu panstwa oraz budzetéw jednostek samorzadu terytorialnego oraz o zgodnos$é z
prawem Unii Europejskie;j.

Autopoprawka nie pocigga za sobg skutkéw finansowych dla budzetu pafistwa i
budzetéw jednostek samorzadu terytorialnego. Powyzsza tre§¢ jest zgodna z prawem Unii

Europejskiej.
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Opinia prawna
w sprawie zgodnoSci z prawem Unii Europejskiej poselskiego pl‘Ojektll
ustawy o zmianie ustawy — Prawo wlasnoeSci przemyslowej, w_wersiji
uwzgledniajacej autopoprawke z 2 lipca 2015 r., (przedstawiciel
whnioskodawcéw: posel Artur Gierada)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca
1992 roku — regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze
zm.) sporzadza si¢ nastgpujaca opinie:

1. Przedmiot projektu ustawy

Przedmiotem projektu ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej jako:
ustawa).

Projektodawcy proponuja wprowadzenie szeregu zmian do ustawy, ktore
w przewazajacej mierze dotycza znakéw towarowych. Podstawowa modyfikacjg
wzgledem obowigzujacych przepisOw w zakresie postepowania w sprawie
udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe jest wprowadzenie systemu
sprzeciwowego w miejsce systemu badawczego. Wiaze sie to z koniecznoscia
znowelizowania przepisOw ustawy, w tym procedury zgloszeniowej przed
Urzedem Patentowym, oraz okreslenia przestanek odmowy udzielenia praw
ochronnych na oznaczenie (proponowane art. 129 i 132 ustawy).

Ponadto  zaproponowane zmiany dotycza réwniez przepiséw
postepowania w sprawie ochrony miedzynarodowych znakéw towarowych
uregulowanego obecnie w rozdziale 4(1) ustawy. Zgodnie z art. 152(1) ustawy
Urzad Patentowy prowadzi postgpowanie w sprawie ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej miedzynarodowych znakéw towarowych w zakresie
przewidzianym tzw. systemem madryckim (na podstawie Porozumienia
madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakéw z dnia 14 kwietnia 1891 r.!
oraz Protokotu do Porozumienia madryckiego o migedzynarodowej rejestracji

! Dz U.z 1993 r. Nr 116, poz. 514 i 515.
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znakéw, sporzadzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.%, dalej zwanych:
Porozumieniem i Protokotem).

Projektodawcy zaproponowali réwniez nowelizacje przepiséw ustawy
dotyczacych uniewazniania praw ochronnych na znak towarowy (proponowane
art. 164 i 165 ustawy), a takze wprowadzili przepisy intertemporalne (art. 2
projektu ustawy).

Cze$¢ zagadnien uregulowanych w projekcie ustawy jest przedmiotem
zaawansowanych prac legislacyjnych. W ustawie o zmianie ustawy — Prawo
wlasnosci przemyslowej oraz niektérych innych ustaw (druk 3249), ktéra
uchwalona przez Sejm w dniu 12 czerwca 2015 r., znalazly si¢ przepisy
nowelizujagce obecnie obowigzujgce przepisy ustawy. Cze$¢ z tych
nowelizowanych przepiséw ustawy jest modyfikowana lub uchylana w
opiniowanym projekcie ustawy.

Autopoprawka z dnia 2 lipca br. projektodawcy zmodyfikowali pierwotny
projekt ustawy, zmieniajac m.in. uktad i kolejno$¢é niektérych przepiséw. Czgsé
zmian ma charakter dostosowujacy lub ujednolicajacy siatke pojeciows
projektu, a takze redakcyjny. Zaproponowano réwniez nowe postanowienia, w
tym uszczegdlawiajace postgpowanie w sprawie sprzeciwu, a takze dotyczace
wprowadzenia procedury sprzeciwowej w odniesieniu do uznawania na
terytorium Polski ochrony miedzynarodowego wzoru przemystowego.

Projektowana ustawa wchodzi w Zycie po uptywie 6 miesiecy od dnia
ogloszenia.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objetej projektem ustawy

Niektore kwestie stanowigce przedmiot projektu ustawy sg regulowane w
prawie Unii Europejskiej.

2.1. Podstawowe znaczenie w zakresie znakéw towarowych w prawie UE ma
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22
pazdziernika 2008 r. majgca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych ®, dalej zwana:
dyrektywa 2008/95/WE.

Dyrektywa ma zastosowanie do kazdego znaku towarowego w odniesieniu do
towardw lub ustug, zarejestrowanego lub zgloszonego do rejestracji jako
indywidualny znak towarowy w panstwie cztonkowskim.

Celem dyrektywy 2008/95/WE jest zharmonizowanie czesci prawa
krajowego dotyczacego znakéw towarowych®. W motywie czwartym preambuty
tego aktu wskazano wprost, Ze wystarczajace bedzie ograniczenie harmonizacji
do tych przepiséw prawa krajowego, ktére w sposéb najbardziej bezposredni
oddzialujg na funkcjonowanie rynku wewnetrznego.

> Dz. U. 22003 r. Nr 13, poz. 129 130.
* Dz. Urz. UE L 299 z 8.11.2008, s. 25.

* M. Zielifiska, Wspdlnotowy znak towarowy i Jego specyfika w stosunku do uregulowania krajowego, Instytut
Wymiaru Sprawiedliwosci, Warszawa 2012, s. 14-15.
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Szczegdlnie istotny z punktu widzenia przedmiotu projektu ustawy jest
motyw szésty preambuly tej dyrektywy. Stanowi on, ze panstwa czlonkowskie
powinny posiada¢ swobode ustalania przepiséw proceduralnych dotyczacych
rejestracji, wygasniecia i niewaznosci znakéw towarowych nabytych przez
rejestracje. Ponadto, jezeli dopuszczaja one powolywanie praw wczesniejszych
w procedurze rejestracji, moga stosowa procedure wnoszenia sprzeciwu lub
procedure badania z urzedu, badz oba rodzaje procedur.

Istotne znaczenie w miedzynarodowym prawie wilasnosci intelektualnej
ma Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci
intelektualnej (dalej jako: TRIPS)’, bedace zatacznikiem do przyjetego w 1994
r. porozumienia w sprawie utworzenia Swiatowej Organizacji Handlu (WTO).
Unia Europejska przystapita do TRIPS®.

Zgodnie z art. 216 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TfUE) umowy zawarte przez Unie wigzg instytucje Unii i panistwa
czlonkowskie. Z chwilg wejscia w zycie umowy zawarte przez Unie¢ stajg sie
integralng czesdcia unijnego porzadku prawnego i nalezy je zaliczy¢é do zrddet
prawa unijnego (wyrok Trybunatlu Sprawiedliwosci UE w sprawie R & V.
Haegeman p. Belgii o sygn. C-181/73, pkt 5-6)".

Materialnoprawne zasady dotyczace znakéw towarowych zawiera TRIPS.
Sg one w duzym stopniu wzorowane na pierwszej dyrektywie Rady nr
89/104/WE z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (obecnie
zastapionej dyrektywa 2008/95/WE)®. Przedmiotem kontrowersji pozostawata
kwestia relacji postanowien wskazanych dyrektyw do TRIPS. Trybunat
Sprawiedliwosci w utrwalonym obecnie orzecznictwie przyjal, ze jezeli w
badanej dziedzinie prawa wlasnosci intelektualnej istniejg przepisy prawa
unijnego, takie jak dyrektywy, to wylaczona jest bezposrednia stosowalnosé
postanowien TRIPS, przy czym w takiej sytuacji w miare mozliwos$ci, nalezy
przeprowadzi¢ wykladnie zgodnie z TRIPS®’. Omawiana w pkt 3.1 niniejszej
opinii materia objg¢ta zakresem projektu ustawy jest regulowana w dyrektywie
2008/95/WE, dlatego postanowienia tego aktu beda przedmiotem dalszej
analizy.

® Dz. Urz. WE L 336 223.12.1994, 5. 214.

¢ Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczaca zawarcia w imieniu Wspélnoty Europejskiej w dziedzinach
wchodzgcych w zakres jej kompetencji, porozumief, bgdacych wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach
Rundy Urugwajskiej (1986-1994) (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.1994, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne: rozdz. 11, t. 21, s. 80.

7 P. Dabrowska-Klosifiska, Komentarz do art. 216 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie [w:] K.
Kowalik-Banczyk (red.), M. Szwarc-Kuczer (red.), A. Wrébel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. Komentarz, t. 11, Warszawa, 2012.

& M. Trzebiatowski, Znaki towarowe w prawie miedzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej [w:] R. Skubisz,
Prawo wlasnosci przemystowej, System Prawa Prywatnego tom 14B, Warszawa, 2012, nb 66.

® Por. wyrok Trybunat z 11.9.2007 r. w sprawie C-431/05, Merck Genéricos — Produtos Farmaceuticos Lda, pkt
35.
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2.2. Na szczeg6lng uwage ze wzgledu na zakres zmian zaproponowanych w
projekcie ustawy zastuguje fakt przystgpienia Unii Europejskiej do Protokotu
(decyzja Rady z dnia 27 pazdziernika 2003 r. zatwierdzajgca przystgpienie
Wspoélnoty Europejskiej do Protokotu odnoszgcego sie do Porozumienia
madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakow, przyjetego w Madrycie
dnia 27 czerwca 1989 r.'%). Nalezy podkresli¢, ze Protokét w wielu aspektach
powtarza postanowienia Porozumienia, jednak stanowi samodzielng umowe
miedzynarodowa'!. Unia nie jest strona Porozumienia.

Majac na uwadze zawarte powyzej w pkt. 2.1 opinii ustalenia dotyczace
skutkéw przystapienia Unii Europejskiej do uméw miedzynarodowych nalezy
uzna¢, ze Protokél stanowi element prawa europejskiego. W Protokole opisane
zostaly zasady 1 procedura realizowania ochrony miedzynarodowe;j
przyznawane] dla uprawnionych ze znakéw towarowych i co do zasady
przystugujacej we wszystkich panstwach bedacych strong Protokotu.

W prawie wtérnym Unii Europejskiej wystepuja rowniez inne przepisy
odnoszace sie do znakéw towarowych, w tym dotyczace wspodlnotowego znaku
towarowego. Sg one zawarte przede wszystkim w rozporzadzeniu Rady (WE) nr
207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego '° . Jednak zagadnienia dotyczace wspblnotowego znaku
towarowego nie sg objete zakresem projektu ustawy, ktéry normuje zagadnienia
krajowej 1 czeSciowo miedzynarodowej (oparte]j na systemie madryckim)
procedury ochrony wlasnosci przemystowe;.

2.3. Materia dotyczaca ochrony prawnej wzoréw przemystowych jest czesciowo
regulowana w prawie Unii Europejskiej. Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 pazdziernika 1998 r. w sprawie prawnej ochrony
wzoréw (dalej jako: dyrektywa 98/71/WE)" dotyczy, zgodnie z jej art. 1 ust. 1
lit a i ¢, wzoréw przemyslowych w rozumieniu ustawy. Reguluje zagadnienia
zwigzane W szczegllnosci z charakterem wzoréw, okresem ochrony,
materialnoprawnymi przestankami rejestracji. W motywie széstym preambuly
dyrektywy 98/71/WE zaznaczono, ze panstwa cztonkowskie posiadajg swobode
ustalania postanowien w zakresie procedury rejestracji, odnowienia i
niewaznosci praw dotyczacych wzordéw oraz postanowien dotyczacych skutkow
takiej niewaznosci.

Regulacje dotyczace wspolnotowych wzoréw przemystowych zawarte sg
w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie
wzoréw wspélnotowych'*, Zagadnienia dotyczace wspolnotowego wzoru nie sa
objete zakresem projektu ustawy, ktéry normuje materie¢ miedzynarodowej

' Dz. Urz. UE L 296 z 14.11.2003, s. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne: r. 17, t. 1, s. 315.

"' M. Trzebiatowski, Znaki towarowe [op. cit.] nb 52-54.

2 Dz, Urz. UE L 78 2.24.3.2009, s. 1, ze zm.

" Dz. Urz. UE L 289 2 28.10.1998, s. 28, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne: r. 13, t. 21, s. 120.
14Dz, Urz. UE L 3z 5.1.2002, s. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne: r. 13, t. 27, s. 142.



ochrony wzordéw przemystowych opartej na systemie haskim, o ktérym mowa
ponize;j.

W miedzynarodowym prawie ochrony wzoréw przemyslowych
podstawowe znaczenie ma tzw. system haski, na ktéry skladaja si¢ zasadniczo
dwa akty: Porozumienie haskie w sprawie mig¢dzynarodowego depozytu
wzoréw przemystowych przyjete w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. (dalej jako:
Porozumienie haskie) oraz Akt genewski Porozumienia haskiego w sprawie
miedzynarodowej rejestracji wzoréw przemystowych, przyjety w Genewie dnia
2 lipca 1999 r. (dalej jako: Akt genewski)".

Unia Europejska przystgpita do Aktu Genewskiego decyzja Rady z dnia
18 grudnia 2006 r. zatwierdzajaca przystapienie Wspdlnoty Europejskiej do
Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie miedzynarodowe;j
rejestracji wzoréw przemyslowych, przyjetego w Genewie w dniu 2 lipca
1999 r. ' Zgodnie z ustaleniami dotyczacymi skutkéw przystapienia Unii
Europejskiej do uméw miedzynarodowych, zawartymi w pkt. 2.1 niniejszej
opinii, nalezy uznaé, ze Akt genewski stanowi element prawa europejskiego.

Akt genewski dotyczy przede wszystkim zgloszenia miedzynarodowego i
rejestracji miedzynarodowej wzoréw przemystowych (rozdziat I Aktu). W art.
12 Aktu genewskiego okre$lono zasady postgpowania w przypadku odmowy
uznania skutkéw rejestracji mie¢dzynarodowej wzoru przemyslowego przez
jedng ze stron Aktu genewskiego. W art. 12 ust. 3 lit. b Aktu genewskiego
wskazano, 2Ze uprawniony, ktéremu odmoéwiony przyznania ochrony
miedzynarodowej, korzysta z takich samych s$rodkéw zaradczych, jak w
przypadku, gdyby wzér przemystowy bedacy przedmiotem rejestracji byt
przedmiotem zgloszenia o udzielenie ochrony na podstawie ustawodawstwa
majacego zastosowanie do organu strony Aktu genewskiego, ktory
poinformowat o odmowie.

3. Analiza przepisé6w projektu pod katem ustalonego stanu prawa
Unii Europejskiej

Niektdre zagadnienia uregulowane w projekcie ustawy wymagajg oceny
w zakresie zgodnosci z ustalonym prawem Unii Europejskiej.

3.1. W pierwszej kolejnosci nalezy stwierdzié, ze zgodnie z motywem sz6stym
preambuly dyrektywy 2008/95/WE zagadnienie wyboru krajowej procedury
zglaszania praw wczesniejszych nie jest w niej regulowane. Tym samym
zaproponowane w projekcie ustawy ustanowienie systemu sprzeciwowego w
Polsce nie jest objete prawem Unii Europejskie;.

15 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie
miedzynarodowej rejestracji wzoréw przemystowych, przyjetego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr
130, poz. 827), wyrazono zgode na ratyfikacje przez Prezydenta RP Aktu genewskiego, ktéry w stosunku do
Polski wszedl w zycie 2 lipca 2009 r.

16 Dz. Urz. UE L 386 2 29.12.2006, s. 28.



Przechodzac do zagadnien objetych prawem europejskim nalezy
przeanalizowaé przestanki odmowy udzielenia praw ochronnych na podstawie
projektowanego art. 129 wustawy, a takze przestanki, okreslone w
projektowanym art. 132 ustawy, uznania sprzeciwu za zasadny, co réwniez
skutkuje odmowa przyznania praw ochronnych.

Proponowany art. 129 ustawy okresla przestanki, ktére bedg z urzedu
badane w ramach kontroli wnioskéw o udzielenie praw ochronnych. Wigkszo$¢é
z proponowanych przestanek zostala juz uwzgledniona w obowigzujacych
~ przepisach artykutéow 129 i 131 ustawy, ktére implementowaly do polskiego
porzadku prawnego przepisy dyrektywy 2008/95/WE okreslajace podstawy
odmowy lub stwierdzenia niewazno$ci rejestracji znakéw towarowych (art. 3
dyrektywy 2008/95/WE).

Wyjatkiem jest przestanka odmowy udzielenia praw ochronnych
zaproponowana w projektowanym art. 129 ust. 1 pkt 12 ustawy, w wersji
uwzgledniajgcej autopoprawke z 2 lipca br., ktéra nie zostala wprost wyrazona
w dyrektywie 2008/95/WE. Projektowany art. 129 ust. 1 pkt 12 ustawy okresla
nowg przestanke, wskazujac, iz nie udziela si¢ praw ochronnych na oznaczenia,
ktore stanowig chronione nazwy odmian roslin i odnosza sie do odmian roslin
tego samego lub pokrewnego gatunku.

Problematyka ochrony odmian roslin, w tym ich nazw, jest regulowana
w prawie Unii Europejskiej w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27
lipca 1994 r. w sprawie wspodlnotowego systemu ochrony odmian roslin (dalej
jako: rozporzadzenie Rady (WE) nr 2100/94)"7. Zgodnie z postanowieniami tego
rozporzadzenia w razie spelnienia okreslonych w nim wymagan przyznawane
jest wspoélnotowe prawo do ochrony odmiany roslin, ktére obejmuje réwniez
ochron¢ nazwy odmiany rosliny tego samego lub pokrewnego gatunku (art. 63
rozporzagdzenia). W art. 17 oraz 18 rozporzadzenia Rady (WE) nr 2100/94
okreslono ograniczenia dotyczace uzywania nazwy takiej odmiany rosliny, w
tym réwniez zakaz uzywania w pewnych sytuacjach nazwy oraz jakiegokolwiek
oznaczenia chronionej rosliny (art. 18 ust. 3).

W polskim prawie materia ochrony nazw odmian roslin jest zawarta w
przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roslin
(Dz. U. Nr 137, poz. 1300, ze zm.). Hodowcy rosliny moze zosta¢ przyznane na
gruncie tej ustawy wytaczne prawo do ochrony odmiany rosliny, ktére obejmuje
réwniez ochrong jej nazwy (art. 9 ust. 5). Artykutl 37 tej ustawy okresla sankcje
karne za naruszenie wylgcznego prawa do odmiany, w tym niezgodnego z
prawem uzywania nazwy chronionej odmiany.

W art. 3 ust. 2 lit. a dyrektywy 2008/95/WE przewidziano mozliwo$é
wprowadzenia przez panstwa czlonkowskie przestanki odmowy rejestracji lub
uniewaznienia rejestracji znaku towarowego, jezeli uzywanie takiego znaku
towarowego moze by¢ zabronione stosownie do przepisOw prawa innego niz

Y Dz. Urz. UE L 227 2 1.9.1994, . 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne: r. 3, .16, s. 390, ze zm.
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prawo o znakach towarowych, ustanowionych w systemie prawnym danego
panstwa cztonkowskiego lub w prawie europejskim.

Majac na uwadze ustalone przepisy prawa polskiego oraz prawa Unii
Europejskiej, nalezy stwierdzi¢, ze projektowany art. 129 ust. 1 pkt 12 ustawy w
wersji uwzgledniajace] autopoprawke z 2 lipca br. miesci sie w zakresie
dyspozycji przepisu art. 3 ust. 2 lit. a dyrektywy 2008/95/WE.

W odniesieniu do czgsci przestanek okreslonych w proponowanym art.
129 ustawy projektodawcy zmodyfikowali ich tres¢ wzgledem obowigzujacych
przepisow. Przykladem jest projektowany art. 129 ust. 1 pkt 4 ustawy, ktorego
spos6b sformulowania niemal dokladnie odpowiada tresci art. 3 ust. 1 lit. d
dyrektywy 2008/95/WE, podczas gdy obowigzujacy art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy,
jak si¢ wydaje, realizuje cel wskazanego przepisu dyrektywy, zachowujgc nieco
odmienna od niego tres¢. Nalezy jedynie na marginesie zaznaczy¢, ze proces
implementowania do prawa krajowego postanowien dyrektyw nie wymaga
mechanicznego przenoszenia tresci przepisOw zawartych w dyrektywach do
regulacji krajowych, chodzi natomiast o osiggniecie celow wyznaczonych w
tych aktach prawnych UE.

Na uwage zasluguje zaproponowane w autopoprawce z 2 lipca br.
wykreslenie projektowanego art. 129 ust. 1 pkt 14 ustawy, ktéry w pierwotnej
wersji projektu ustawy okreslat przeslanke odmowy rejestracji oznaczenia
zawierajacego nazwe zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy
pochodzenia produktu (bez wskazywania, o jaki produkt chodzi). Tresé
usuwanego przepisu jest zblizona do obowiazujacych pkt 1(1) oraz 1(2) art. 132
ust. 1 ustawy, ktére majg zostal zastapione inng trescig normatywng. W
obowigzujagcym brzmieniu te przepisy wskazujg na zarejestrowane oznaczenia
konkretnych grup produktéw, tj. produktéw rolnych, srodkéw spozywczych
oraz napojéw spirytusowych, odwotujac si¢ m.in. do unijnych rozporzadzen'®,
ktore dotycza ochrony oznaczen tych produktéw. Nalezy uznaé, ze zabieg
zastosowany w projekcie ustawy, w wersji uwzgledniajacej autopoprawke z 2
lipca br., polegajagcy na zrezygnowaniu z przestanki odmowy rejestracji
oznaczenia odwotujgcego sie do zarejestrowanego wczesniej oznaczenia W
spos6b ogdlny, bez wymieniania poszczegblnych grup produktéw, nie obniza
poziomu ochrony dla zarejestrowanych towaréw, tym bardziej, ze przystuguje
im ochrona na podstawie wigzacych w calosci i bezposrednio stosowanych
rozporzadzen Parlamentu Europejskiego 1 Rady.

18 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczen geograficznych napojéw spirytusowych oraz
uchylajacym rozporzadzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. WE L 39 z 13.02.2008, s. 16) oraz
rozporzadzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczefi geograficznych i
nazw pochodzenia produktéw rolnych i §rodkéw spozywcezych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, s. 12), ktére
zostato uchylone rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada
2012 r. w sprawie systemoéw jakosci produktéw roilnych i $rodkéw spozywczych (Dz. Urz. UE L 343 z
14.12.2012, s. 1).
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Majac na uwadze powyzsze, nalezy przyjacé, ze proponowany art. 129
ustawy nie narusza przepiséw dyrektyw 2008/95/WE, w tym jej art. 3.

Przechodzac do projektowanego art. 132 ustawy, nalezy przywolaé czgsé
uwag odnoszacych sie do projektowanego art. 129 ustawy. Przestanki odmowy
udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zaproponowane Ww
projektowanym art. 132 ustawy koresponduja z niektérymi przepisami
obowigzujgcego art. 132 ustawy i maja zwigzek z podstawami odmowy
rejestracji wskazanymi w art. 4 dyrektywy 2008/95/WE. W projektowanych
przepisach art. 132 ustawy wprowadzono modyfikacje wzgledem
obowigzujacego art. 132 ustawy, ktére nie naruszajg postanowien art. 4
dyrektywy 2008/95/WE.

Podobnie nalezy oceni¢ proponowang nowelizacje art. 133 ustawy, ktéra
zaklada rozszerzenie stosowania zgody na rejestracje pozniejszego znaku
towarowego przez osobe zglaszajaca wczesniejszy znak towarowy,
uprawnionego do wczesniejszego znaku towarowego lub uprawnionego z
wczesniejszego prawa osobistego lub majatkowego. Dodanie wymogu formy
pisemnej dla tej zgody nie narusza art. 4 ust. 5 dyrektywy 2008/95/WE, ktoéry
zezwala panstwom czlonkowskim na niestosowanie podstaw odmowy
rejestracji, je$li osoba uprawniona z wczesniejszego znaku zgodzi si¢ na to.

- Posréd licznych przepiséw dotyczacych procedury zgloszenia znaku
towarowego, ktore zawarte zostaly w projekcie ustawy, warto zwrdci¢ uwage na
proponowany art. 145 ust. 3 ustawy. Przepis ten zaklada, ze odmowa rejestracji
znaku towarowego przez Urzad Patentowy dotyczy tylko tych towaréw (na
podstawie art. 120 ust. 3 pkt 2 ustawy obejmuje réwniez ustugi), ktére nie
spelniajg warunk6éw rejestracji zgodnie z projektowanym art. 129 ustawy.
Zaproponowana modyfikacja art. 145 wust. 3 wustawy upraszcza jego
dotychczasowe brzmienie, nie naruszajgc art. 13 dyrektywy 2008/95/WE, ktory
zezwala na odmowe rejestracji czesci towaréw objetych znakiem.

Zaproponowana nowelizacja art. 164 ustawy, ograniczajgca katalog
podmiotéw uprawnionych do wnioskowania o uniewaznienie prawa ochronnego
na znak towarowy z powodu wystgpienia przeslanek okre§lonych w
projektowanym art. 132 wustawy, nie narusza postanowien dyrektywy
2008/95/WE. Zgodnie z przywolanym wczesniej w opinii motywem szdstym
preambuly tego aktu panstwa czlonkowskie korzystajg ze swobody ustalania
przepisow proceduralnych, w tym dotyczacych postepowania w sprawie
uniewazniania znakOw towarowych.

Na uwage zastluguje projektowany art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy, ktory
wskazuje, Zze osoba uprawniona nie moze wystgpi¢é z wnioskiem o
uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowany z
naruszeniem projektowanego art. 129 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, gdy znak ten
uzyskal przed data zlozenia wniosku dostateczne znamiona odrdzniajace.
Przepis ten jest zgodny z art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95/WE. Nalezy
podkresli¢, ze wskazane postanowienie dyrektywy odnosi sie do braku
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mozliwos$ci stwierdzenia niewaznosci juz zarejestrowanego znaku towarowego,
ale réwniez braku mozliwo$ci odmowy zarejestrowania znaku. Réwniez w tym
zakresie projekt ustawy jest zgodny z tym przepisem, bowiem nowelizowany
art. 130 ustawy w caloéci uwzglednia te dyspozycje dyrektywy.

Projektowany art. 165 ust. 2 ustawy rozszerza wylgczenie odmowy
uniewaznienia prawa ochronnego do znaku towarowego z powodu dziatania
przez uprawnionego w zlej wierze na przypadki opisane w art. 165 ust. 1 pkt 3
ustawy (dotyczace kolizji z wezesniejszymi znakami towarowymi powszechnie
znanymi). W obecnej wersji ustawy wylgczenie odmowy uniewaznienia znaku z
tego powodu obejmuje tylko przypadki wskazane w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy,
tj. dotyczace wczesdniejszych zarejestrowanych znakow towarowych badz praw
osobistych lub majatkowych wnioskodawcow zarejestrowanych znakéw
towarowych. Wskazane zagadnienia s3 regulowane w art. 9 dyrektywy
2008/95/WE.

Obowiazujacy art. 165 ust. 2 ustawy spelnia wymogi art. 9 ust. 1
dyrektywy 2008/95/WE, ktéry naklada na panstwa czlonkowskie obowigzek
wprowadzenia do prawa krajowego mechanizméw dotyczacych uniewaznienia
zarejestrowanych znakéw towarowych. Natomiast projektowany art. 165 ust. 2
ustawy odnosi sie do art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE, ktéry daje panstwom
czlonkowskim swobode  wprowadzania  mechanizméw ograniczen
uniewazniania m.in. niezarejestrowanych znakéw towarowych (poprzez
odwotanie do art. 4 ust. 4 lit. b dyrektywy 2008/95/WE).

Projektowany art. 165 ust. 2 ustawy jest zgodny z art. 9 ust. 2 dyrektywy
2008/95/WE. Projektodawcy, proponujac rozszerzenie wzgledem
obowiagzujacego obecnie wylaczenia odmowy uniewaznienia prawa ochronnego
do zarejestrowanego znaku towarowego na przypadki opisane w art. 165 ust. 1
pkt 3 ustawy (dotyczace niezarejestrowanych znakéw towarowych) z powodu
dzialania przez uprawnionego w zlej wierze, realizuja dyspozycje art. 9 ust. 2
dyrektywy 2008/95/WE.

3.2. W projekcie ustawy zaproponowano nowelizacj¢ przepisOw obecnego
rozdzialu 4(1) ustawy dotyczacego postepowania w sprawie ochrony
miedzynarodowych znakéw towarowych'”. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy
przez miedzynarodowy znak towarowy rozumie si¢ znak towarowy
zarejestrowany w trybie okreslonym w Porozumieniu lub Protokole.
Proponowane zmiany dotycza przede wszystkim wprowadzenia
procedury sprzeciwowej, ktora ma obja¢ rowniez uznawanie przez Urzad
Patentowy ochrony mi¢dzynarodowych znakéw towarowych. Czgs¢ ze zmian
ma charakter stricte techniczny dostosowujacy do nowej procedury (w tym
projektowane: art. 152(1) ust.1, art. 152(3), 152(6)) w zakresie nieobjetym

19 W autopoprawce z 2 lipca br. wprowadzono zmienijong numeracje rozdziatéw, materia obecnie regulowana w
rozdziale 4(1) ustawy ma zosta¢ przeniesiona do projektowanego rozdziatu 4(2) ustawy.
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Protokolem. W projekcie ustawy wystepuja roOwniez propozycje postanowien
dotyczacych zagadnien, ktore sa regulowane w Protokole.

W projekcie ustawy przewidziano przepisy, ktére wskazuja, ze Urzad
Patentowy przekazuje do Biura Miedzynarodowego noty dotyczace
ograniczenia mozliwosci uznania na terytorium Polski  ochrony
miedzynarodowe]j znaku towarowego (projektowane art. 152(5) oraz art. 152(7)
ust. 2 ustawy). W art. 5 ust. 1 Protokolu wskazano, ze mozliwe jest przekazanie
przez odpowiedni organ publiczny strony Protokotu zawiadomienia o tym, ze
odmawia sie rozszerzenia ochrony miedzynarodowej przewidzianej na
podstawie Protokotu. Na strony Protokolu nalozono przy tym obowigzek
powiadomienia Biura Miedzynarodowego Swiatowej Organizacji Wlasnosci
Intelektualnej (dalej jako: Biuro Miedzynarodowe), ktére odpowiada za
wykonywanie Protokotu, o odmowie, wskazujac jej powody (art. 5 ust. 2
Protokotu). Nalezy uznaé, ze projektowane art. 152(5) oraz art. 152(7) ust. 2
ustawy nie naruszajg postanowien art. 5 ust. 2 Protokotu.

W projekcie ustawy przewidziano réwniez przepisy dotyczace trybow
odwolawczych od decyzji Urzedu Patentowego w sprawach uznawania ochrony
miedzynarodowej znaku towarowego. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage
na proponowany art. 152(7) ust. 2 ustawy w wersji uwzgledniajace]
autopoprawke z 2 lipca br., ktéry przewiduje odpowiednie stosowanie
proponowanych art. 151(1) ust. 2-5 i art. 151(2)-151(8) ustawy.

Uprawnienia odwolawcze przyznane stronie w sprawach dotyczacych

ochrony miedzynarodowej znakéw towarowych, okreslone w projektowanym
art. 152(7) ust. 2 ustawy, odwoltujg sie wprost i odpowiadaja uprawnieniom
przewidzianym dla stron w postepowaniu krajowym. Projektowane rozwigzanie
nalezy uzna¢ za zgodne z art. 5 ust. 3 Protokotu, ktéry stanowi, ze
uprawnionemu z rejestracji mi¢dzynarodowej beda przystugiwaly takie same
srodki zaradcze w przypadku odmowy rozszerzenia ochrony mig¢dzynarodowej
jego znaku, jak gdyby znak zostal przez niego ztozony bezposrednio w urzedzie,
ktéry odmoéwit ochrony.
3.3. W autopoprawce z 2 lipca br. zaproponowano dodanie art. 117(3) ustawy,
ktéry dotyczy stosowania procedury sprzeciwowej w odniesieniu do uznawania
na terytorium Polski ochrony mi¢dzynarodowego wzoru przemystowego.
Przepis ten stanowi uzupelienie i zostal dostosowany do postanowien art.
117(1)-117(5) ustawy dodanych ustawg o zmianie ustawy — Prawo wiasnosci
przemystowej oraz niektérych innych ustaw, przyjetej przez Sejm w dniu 12
czerwca 2015 r.

Przedmiot projektowanego art. 117(3) ustawy nie jest objety przepisami
dyrektywy 98/71/WE. Zaproponowane w projektowanym art. 117(3) ustawy
rozwigzania nie naruszajg standardu ochrony okre§lonego w art. 12 ust. 3 pkt b
Aktu  genewskiego  przystugujacego  uprawnionym z  rejestracji
miedzynarodowego wzoru przemystowego.
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4. Konkluzja

Przedmiot poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo
wlasnodci przemystowej, w wersji uwzgledniajgcej autopoprawke z 2 lipca
2015 r., nie narusza prawa Unii Europejskie;j.

Szef Kancelarii Sejmu

Aot ooy
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Warszawa, 17 lipca 2015 r.
BAS-WAPEiIM-1534/15

Pani

Matgorzata Kidawa-Btonska
Marszalek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie
ustawy — Prawo wlasnoS$ci przemyslowej (przedstawiciel wnioskodawcow:
posel Artur Gierada), w_wersji uwzgledniajacej autopoprawke z 2 lipca
2015 r., jest projektem ustawy wykonujacej prawo Unii Europejskiej w
rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu

1. Przedmiot projektu ustawy

Przedmiotem projektu ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410; dalej jako:
ustawa).

Projektodawcy proponuja wprowadzenie szeregu zmian do ustawy, ktére
w przewazajacej mierze dotycza znakéw towarowych. Podstawowa modyfikacja
wzgledem obowiagzujacych przepisow w zakresie postepowania w sprawie
udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe jest wprowadzenie systemu
sprzeciwowego W miejsce systemu badawczego. Wiaze si¢ to z koniecznoscia
znowelizowania przepisOw ustawy, w tym dotyczacych okreslenia przestanek
odmowy udzielenia praw ochronnych na oznaczenie (proponowane art. 129 i
132 ustawy), procedury zgloszeniowej przed Urzgdem Patentowym.

Ponadto  zaproponowane zmiany dotycza réwniez przepisOw
postepowania w sprawie ochrony miedzynarodowych znakéw towarowych
uregulowanego obecnie w rozdziale 4(1) ustawy. Zgodnie z art. 152(1) ustawy
Urzad Patentowy prowadzi postepowanie w sprawie ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej migdzynarodowych znakéw towarowych, w zakresie
przewidzianym tzw. systemem madryckim (na podstawie Porozumienia
madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakéw z dnia 14 kwietnia 1891 r.!
oraz Protokotu do Porozumienia madryckiego o mi¢dzynarodowej rejestracji
znakéw, sporzgdzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.%, dalej zwanych:
Porozumieniem i Protokotem).

' Dz. U.z 1993 r. Nr 116, poz. 514 i 515.
2Dz U. 22003 r. Nr 13, poz. 129 i 130.
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Projektodawcy zaproponowali réwniez nowelizacj¢ przepiséw ustawy
dotyczacych uniewazniania praw ochronnych na znak towarowy (proponowane
art. 164 i 165 ustawy), a takze wprowadzili przepisy intertemporalne (art. 2
projektu ustawy).

Czg$¢ zagadnien regulowanych w projekcie ustawy jest przedmiotem
zaawansowanych prac legislacyjnych. W ustawie o zmianie ustawy - Prawo
wlasnosci przemystowej oraz niektérych innych ustaw (druk 3249), ktéra
zostata uchwalona przez Sejm w dniu 12 czerwca 2015 r., znalazly sie przepisy
nowelizujgce obecnie obowigzujace przepisy ustawy. Cze§¢ =z tych
nowelizowanych przepisow ustawy jest modyfikowana lub uchylana w
opiniowanym projekcie ustawy.

Autopoprawka z 2 lipca br. projektodawcy zmodyfikowali pierwotny
projekt ustawy, zmieniajgc m.in. uktad i kolejnos¢ niektoérych przepisow. Czesé
zmian ma charakter dostosowujacy lub ujednolicajacy siatke pojeciowa
projektu, a takze redakcyjny. Zaproponowano réwniez nowe postanowienia, w
tym uszczegélawiajace postgpowanie w sprawie sprzeciwu, a takze dotyczace
wprowadzenia procedury sprzeciwowej w odniesieniu do uznawania na
terytorium Polski ochrony miedzynarodowego wzoru przemystowego.

Przedmiot projektu ustawy nie narusza prawa UE.

Projektowany art. 165 ust. 2 ustawy rozszerza wylgczenie odmowy
uniewaznienia prawa ochronnego do znaku towarowego z powodu dziatania
przez uprawnionego w zlej wierze na przypadki opisane w art. 165 ust. 1 pkt 3
ustawy (dotyczace kolizji z wczesniejszymi znakami towarowymi powszechnie
znanymi). W obecnej wersji ustawy wylaczenie odmowy uniewaznienia znaku z
tego powodu obejmuje tylko przypadki wskazane w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy,
tj. dotyczace wezesniejszych zarejestrowanych znakéw towarowych badz praw
osobistych lub majatkowych wnioskodawcéw zarejestrowanych znakéw
towarowych. Wskazane zagadnienia sa regulowane w art. 9 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r.
majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢
do znakéw towarowych®, dalej zwanej: dyrektywa 2008/95/WE.

Obowiazujgcy art. 165 ust. 2 ustawy spelnia wymogi art. 9 ust. 1
dyrektywy 2008/95/WE, ktéry naklada na panstwa czlonkowskie obowiazek
wprowadzenia do prawa krajowego mechanizméw dotyczacych uniewaznienia
zarejestrowanych znakow towarowych. Natomiast projektowany art. 165 ust. 2
ustawy odnosi si¢ do art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE, ktory daje swobodg
pafistwom czlonkowskim do wprowadzanie mechanizméw ograniczen
uniewazniania m.in. niezarejestrowanych znakéw towarowych (poprzez
odwolanie do art. 4 ust. 4 lit. b dyrektywy 2008/95/WE).

3 Dz. Urz. UE L 299 z 8.11.2008, s. 25.



Projektowany art. 165 ust. 2 ustawy jest zgodny z art. 9 ust. 2 dyrektywy
2008/95/WE. Projektodawcy, proponujac rozszerzenie wzgledem
obowigzujacego obecnie wylaczenia odmowy uniewaznienia prawa ochronnego
do zarejestrowanego znaku towarowego na przypadki opisane w art. 165 ust. 1
pkt 3 ustawy (dotyczace niezarejestrowanych znakéw towarowych) z powodu
dzialania przez uprawnionego w zlej wierze, realizuja dyspozycje art. 9 ust. 2
dyrektywy 2008/95/WE.

Majac na uwadze powyzsze ustalenia, mozna uznaé, ze projektowany art.
165 ust. 2 ustawy jest przepisem majacym na celu wykonanie art. 9 ust. 2
dyrektywy 2008/95/WE.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo wilasnosci
przemystowej), w wersji uwzgledniajacej autopoprawke z 2 lipca 2015 r., moze
zostaé¢ uznany przez Marszalka Sejmu za projekt ustawy wykonujgcej prawo
Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu.

Szef Kancelarii Sejmu
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