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UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU
1.1. Ogolny kontekst i podstawa wniosku

Ustawodawstwo panstw czlonkowskich dotyczace znakow towarowych zostalo czg§ciowo
zharmonizowane dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r., ujednolicong jako
dyrektywa 2008/95/WE (zwana dalej ,,dyrektywa”). ROwnolegle i w powiazaniu z krajowymi
systemami znakoéw towarowych rozporzadzeniem Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, ujednoliconym jako rozporzadzenie
(WE) nr 207/2009 (zwane dalej ,rozporzadzeniem™), ustanowiono niezalezny system
rejestracji jednolitych praw wywotujacych ten sam skutek w catej UE. W tym kontekscie
utworzono Urzad Harmonizacji Rynku Wewngtrznego (UHRW) odpowiedzialny za
rejestracj¢ wspolnotowych znakoéw towarowych 1 administrowanie nimi.

Znak towarowy stuzy odrdznieniu towardéw i ustug danego przedsigbiorstwa. Za jego pomoca
przedsigbiorstwo jest w stanie zdobywac klientéw 1 zapewnia¢ sobie ich lojalnos¢, a takze
tworzy¢ swoja warto$¢ 1 generowaé wzrost. Znak towarowy petni w tym przypadku rolg
motoru innowacji: konieczno$¢ zachowania jego istotnego charakteru sprzyja innowacjom w
obszarze B+R, co z kolei prowadzi do statego udoskonalania i rozwoju produktu. Ten
dynamiczny proces ma rowniez korzystny wplyw na zatrudnienie. W coraz bardziej
konkurencyjnym otoczeniu jesteSmy $wiadkami stalego wzrostu znaczenia znakéw
towarowych jako zasadniczego czynnika sukcesu rynkowego, lecz takze stalego wzrostu ich
wartos$ci handlowej. Zjawisko to potwierdza rosnaca liczba zgloszen znakéw towarowych na
poziomie tak krajowym, jak i unijnym, a takze znaczna liczba uzytkownikow znakow
towarowych. Zmianom tym towarzysza rosnace oczekiwania zainteresowanych stron, ktore
chciatyby widzie¢ skuteczniejsze, charakteryzujace si¢ wysoka jako$cia systemy rejestracji
znakow towarowych, ktore bylyby spodjniejsze, powszechnie dostgpne i aktualne pod
wzgledem technologicznym.

W 2007 r., ustosunkowujac si¢ do kwestii perspektyw finansowych UHRW, Rada'
podkreslita, ze ustanowienie UHRW bylo wielkim sukcesem 1 znacznie przyczynito si¢ do
wzmocnienia konkurencyjno$ci UE. Rada przypomniata, Zze system wspdlnotowego znaku
towarowego ma w zatozeniu wspolistnie¢ z krajowymi systemami znakow towarowych, ktore
nadal sa konieczne dla tych przedsigbiorstw, ktére nie daza do objecia ich znakow
towarowych ochrona na poziomie UE. Rada podkreslita rowniez znaczenie komplementarnej
dziatalnos$ci prowadzonej przez krajowe urzedy ds. znakéw towarowych 1 wezwala UHRW
do poszerzenia zakresu wspdtpracy z tymi urzgdami w interesie ogolnego funkcjonowania
systemu wspoOlnotowego znaku towarowego. Rada zauwazyla takze, Zze od stworzenia
wspolnotowego znaku towarowego uptyngla ponad dekada i w zwiazku z tym podkreslita
koniecznos$¢ dokonania ogolnej oceny funkcjonowania tego systemu. Rada zwrocita si¢ do
Komisji o rozpoczgcie prac nad stosownym opracowaniem, zwlaszcza w celu
zintensyfikowania 1 poszerzenia wspdlpracy migdzy UHRW 1 krajowymi urzedami ds.
znakdéw towarowych prowadzonej w oparciu o dotychczasowe instrumenty.

! Konkluzje Rady ds. Konkurencyjnosci z dnia 21 i 22 maja 2007 r., dokument Rady 9427/07.
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W swoim programie Small Business Act® z 2008 r. Komisja zobowiazala si¢ do zwigkszenia
dostepnosci dla MSP systemu wspolnotowego znaku towarowego. Ponadto w komunikacie z
2008 r. ,,Europejska strategia w zakresie praw wiasnosci przemystowej” Komisja podkreslita
swoje zobowiazanie do zapewnienia wydajnej i skutecznej ochrony znakdéw towarowych oraz
wysokiej jakosci systemu znakéw towarowych. Komisja stwierdzita, ze nadszedt juz czas na
dokonanie ogolnej oceny, ktora mogtaby stanowi¢ podstawg przysztego przegladu systemu
znakoéw towarowych w Europie, a takze podstawg dalszego ulepszenia wspolpracy migdzy
UHRW a urzgdami krajowymi. W 2010 r. w komunikacie dotyczacym strategii ,,Europa
2020”7, w ramach inicjatywy przewodniej ,,Unia innowacji”, Komisja zobowiazala si¢
unowoczesni¢ ramy w zakresie znakéw towarowych w celu poprawy warunkéw ramowych
sprzyjajacych innowacjom przedsiebiorstw®. W konicu, w swojej strategii w zakresie praw
wlasnosci intelektualnej w Europie z 2011 r.” Komisja oglosita przeglad systemu znakow
towarowych w Europie, ktory ma na celu modernizacjg tego systemu, zar6wno na poziomie
unijnym, jak i1 krajowym, poprzez uczynienie go skuteczniejszym, wydajniejszym 1 ogdlnie
bardziej spdjnym.

1.2. Cel wniosku

Glownym wspdlnym celem niniejszej inicjatywy oraz réwnoleglego wniosku w sprawie
zmiany rozporzadzenia — traktowanych jako pakiet — jest pobudzenie innowacji i wzrostu
gospodarczego poprzez zwigkszenie dostgpnosci dla przedsigbiorstw 1 skuteczno$ci systemow
rejestracji znakéw towarowych w catej UE dzigki zmniejszeniu zwiazanych z nimi kosztow i
zlozonosci tych systemow, a takze zwigkszeniu szybkosci obstugi, przewidywalnosci i
bezpieczenstwa prawnego. Te zmiany stanowia uzupelnienie staran majacych na celu
zapewnienie wspotistnienia 1 komplementarno$ci systemu unijnego i krajowych systemow
rejestracji znakow towarowych.

Obecnej inicjatywie, majace] na celu przeksztalcenie dyrektywy, przy$Swiecaja w
szczegolnosci nastgpujace cele:

e unowoczesnienie 1 udoskonalenie istniejacych przepisow dyrektywy poprzez zmiang
przestarzalych przepisow, zwigkszenie pewnoSci prawa oraz uSciSlenie praw
wynikajacych ze znakow towarowych pod wzgledem ich zakresu i ograniczen;

e osiagnigcie wigkszego zblizenia krajowych przepiséw i procedur dotyczacych znakoéw
towarowych w celu zwigkszenia ich spdjnosci z systemem wspdlnotowego znaku
towarowego poprzez: a) wprowadzenie dalszych przepisow materialnych i b)
wprowadzenie do dyrektywy gldéwnych przepisow proceduralnych zgodnie z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu,

e usprawnianie wspOlpracy migdzy urzgdami z panstw czlonkowskich a UHRW w celu
upowszechniania harmonizacji praktyk i opracowywania wspo6lnych narzg¢dzi poprzez
ustanowienie podstawy prawnej tej wspotpracy.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Spotecznego i Komitetu Regionéw, COM(2008) 394 final z dnia 26 czerwca 2008 .

’ COM(2008) 465 final z dnia 16 lipca 2008 r.

4 COM(2010) 546 final z dnia 6 pazdziernika 2010 r.

COM(2011) 287 final z dnia 24 maja 2011 r., ,Jednolity rynek w obszarze praw wlasnosci
intelektualnej: Wspieranie kreatywnos$ci i innowacji celem zapewnienia wzrostu gospodarczego,
atrakcyjnych miejsc pracy oraz wysokiej jakosci produktéw i ustug w Europie”.
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2. WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ
OCENY SKUTKOW

2.1. Konsultacje spoleczne

Niniejsza inicjatywa jest realizowana w oparciu o oceng sposobu funkcjonowania systemu
rejestracji znakow towarowych w catej Europie oraz zakrojonych na szeroka skalg konsultacji
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, ktorych ona dotyczy.

Glownym elementem oceny byto badanie przeprowadzone na zlecenie Komisji przez Instytut
Prawa Wtlasnoséci Intelektualnej 1 Prawa Konkurencji im. Maxa Plancka. Badanie
przeprowadzono w okresie od listopada 2009 r. do lutego 2011 r.° Obok specjalistycznej
analizy, w ramach badania przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi stronami. W
ramach tych konsultacji zrealizowano badanie wérdéd uzytkownikow systemu wspolnotowego
znaku towarowego, zgromadzono uwagi organizacji reprezentujacych uzytkownikéw znakow
towarowych na poziomie krajowym, europejskim i migdzynarodowym oraz zorganizowano w
czerwcu 2010 r. spotkanie, na ktorym organizacje te mialy mozliwo$¢ przedstawienia
swojego stanowiska. Instytut odbyt takze konsultacje z urzgdami ds. wtasnosci intelektualnej
ze wszystkich panstw cztonkowskich oraz z UHRW.

W koficowym sprawozdaniu IMP stwierdzono, ze podstawy europejskiego systemu znakow
towarowych sa solidne. W szczegdlnosci procedury stosowane przez UHRW zasadniczo
zaspokajaja potrzeby i1 oczekiwania przedsigbiorstw. Istnieje rowniez zgoda co do tego, ze
wspolistnienie praw wynikajacych ze wspdlnotowego znaku towarowego i krajowych znakow
towarowych ma zasadnicze znaczenie i jest konieczne dla wydajnego funkcjonowania
systemu znakow towarowych, ktory speilnia wymagania przedsigbiorstw rdznej wielkosci,
wymagania rynkow oraz zaspokaja potrzeby o charakterze geograficznym. W sprawozdaniu
stwierdzono jednak rdwniez, Ze istnieje potrzeba unowoczes$nienia i udoskonalenia tego
systemu. Podkreslono zwtlaszcza potrzebg osiagnigcia wigkszej spdjnosci migdzy systemem
wspolnotowego znaku towarowego 1 krajowymi systemami znakéw towarowych w drodze
dalszej harmonizacji przepisow panstw cztonkowskich dotyczacych znakoéw towarowych tak
objetych zakresem obecnej dyrektywy, jak 1 wykraczajacych poza jej zakres.

Ustosunkowujac si¢ do czastkowych wynikow badania, Rada przyjeta konkluzje w dniu 25
maja 2010 r.” Dostrzegajac istniejace rozbieznosci miedzy systemem wspolnotowego znaku
towarowego a krajowymi systemami znakow towarowych, w swoich konkluzjach Rada
wezwata Komisj¢ do uwzglednienia w swoich wnioskach $rodkow stuzacych zwigkszeniu
spojnosci dyrektywy z rozporzadzeniem, przyczyniajac si¢ w ten sposob do ograniczenia
obszarow rozbiezno$ci w ramach systemu znakoéw towarowych w catej Europie.

W nawiazaniu do badania IMP shluzby Komisji zorganizowaly w dniu 26 maja 2011 r.
spotkanie ze organizacjami uzytkownikdéw, aby umozliwi¢ im przedstawienie swojego
stanowiska. Spotkanie to potwierdzito, ze wsrod uzytkownikow systemu znakdéw towarowych
w Europie panuje powszechna zgoda co do tego, ze obecny poziom harmonizacji krajowych
przepisow w zakresie znakow towarowych, a takze harmonizacji systemow krajowych z
systemem wspoOlnotowego znaku towarowego jest niewystarczajacy. Organizacje

6 Zob. ostateczna wersja badania IMP, w tym zalaczniki pod adresem
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm.

Konkluzje Rady ds. Konkurencyjnos$ci z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie przysztych zmian systemu
znakow towarowych w UE.
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reprezentujace uzytkownikoéw jednoglodnie stwierdzily, ze konieczna jest dalsza harmonizacja
krajowych przepisow w zakresie znakow towarowych, pod wzgledem tak przepisow
materialnych, jak i kwestii proceduralnych.

2.2. Ocena skutkow

W ramach oceny skutkow przeprowadzonej w kontekscie przegladu zardwno rozporzadzenia,
jak 1 dyrektywy stwierdzono istnienie dwoch glownych problemow: pierwszy dotyczy
rozbieznych przepisow dotychczasowych ram regulacyjnych, drugi natomiast — niskiego
poziomu wspdlpracy migdzy urzedami ds. znakéw towarowych w Unii. Podczas gdy
pierwszy problem powinien zosta¢ wyeliminowany w ramach przegladu rozporzadzenia,
problem rozbieznych przepiséw nalezy rozwigza¢ w ramach przegladu dyrektywy.

Konsultacje i oceny wykazatly, ze warunki regulujace prowadzenie dziatalnosci gospodarczej
w obszarze znakow towarowych pozostaja bardzo zréznicowane pomimo czgsciowe]
harmonizacji przepisoOw krajowych, ktéra zostata przeprowadzona we wczesnych lat 90-tych
XX w. Poziom harmonizacji narzucony dyrektywa byl dosy¢ niewielki; skupiono si¢ raczej
na ograniczonej liczbie przepisOw materialnych, ktdére w tamtym czasie uznano za najbardziej
bezposrednio wptywajace na funkcjonowanie rynku wewngtrznego, natomiast duza liczbg
obszarow, zwlaszcza obszaro6w zwiazanych z procedurami, pozostawiono bez harmonizacji.
Ponadto rozporzadzenie przyjgto kilka lat po przyjeciu dyrektywy, co oznaczalo, ze w
momencie wejscia dyrektywy w zycie nie istnial ,,wspdlny punkt odniesienia”, w stosunku do
ktorego mozna by mierzy¢ skuteczno$¢ procedur krajowych. Niemniej jednak procedury
stosowane przez UHRW funkcjonuja od ponad 15 lat i zasadniczo uznaje sig, ze spetniaja
potrzeby 1 oczekiwania przedsigbiorstw.

W rezultacie istniejace unijne ramy prawne dotyczace znakow towarowych nadal cechuje
duza rozbiezno$¢ zar6wno w obrgbie samych krajowych przeplsow 1 procedur, jak i migdzy
tymi krajowymi przepisami i procedurami a przepisami i procedurami stosowanymi przez
UHRW; dotychczas nie podjgto tez jeszcze proby zastosowania najlepszych praktyk w
odniesieniu do procedur.

Istniejace rozbieznosci migdzy krajowymi systemami a systemem wspolnotowego znaku
towarowego nalezy uzna¢ za znaczne. Wynikaja one z tego, ze dyrektywa nie obejmuje
swoim zakresem kwestii proceduralnych, a szereg istotnych kwestii zwiazanych z prawem
materialnym nie zostal jeszcze zharmonizowany. Istniejaca niespdjnos¢ przepisow i procedur
z zakresu znakoéw towarowych, a takze ograniczony — ze wzgledu na niski poziom
wspolpracy — stopien harmonizacji praktyk i narzedzi w urzedach ds. znakdéw towarowych
ograniczaja dostgpnos¢ systemOw ochrony znakow towarowych, powoduja powazny brak
pewnos$ci prawa oraz zagrazaja komplementarnej relacji migdzy systemem wspdlnotowego
znaku towarowego a krajowymi systemami znakow towarowych. Ponadto uniemozliwiaja
stworzenie roéwnych warunkow dzialania dla przedsigbiorstw, co w konsekwencji
niekorzystnie przektada si¢ na konkurencyjno$¢ unijnych firm oraz konkurencyjnos$¢ calej
Unii.

Przeanalizowano nastgpujace mozliwe sposoby rozwigzania tego problemu:

e Wariant 1: brak dalszego zblizenia przepisow 1 procedur dotyczacych znakéw
towarowych;
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e Wariant 2: czg$ciowe zblizenie przepisow krajowych oraz zwigkszenie ich spdjnosci z
systemem wspolnotowego znaku towarowego. Rozwigzanie to polegatloby na
ujednoliceniu gtoéwnych przepisow proceduralnych z odpowiednimi przepisami
rozporzadzenia, w tym przepisami, w przypadku ktorych istniejace réznice stanowia
zrodlo powaznych probleméw z punktu widzenia uzytkownikow i takie ujednolicenie
uznawane jest za niezbgdne w celu stworzenia skoordynowanego, komplementarnego
systemu ochrony znakéw towarowych w Europie. Wariant ten objatby rowniez
ujednolicenie dalszych aspektow prawa materialnego zgodnie z przepisami
rozporzadzenia;

e Wariant 3: pelne zblizenie krajowych przepisow i procedur dotyczacych znakdéw
towarowych. Podejscie to oparte byloby na wariancie 2, uwzgledniajac wszystkie jego
czgsci sktadowe, lecz objetoby takze wszystkie pozostale aspekty prawa materialnego 1
procedur dotyczacych znakéw towarowych;

e Wariant 4: jednolity zbior przepisow dotyczacych znakow towarowych zastapitby w
calo$ci przepisy panstw czlonkowskich w zakresie znakdéw towarowych poprzez
ustanowienie jednolitych przepiséw w catej Unii.

W ramach oceny skutkow stwierdzono, ze proporcjonalnym rozwiazaniem, ktore
najskuteczniej przyczyni si¢ do osiagnigcia postawionych celow, jest wariant 2.

3. PODSTAWA PRAWNA I ZASADA POMOCNICZOSCI

Artykut 114 ust. 1 Traktatu uprawnia Parlament Europejski 1 Rad¢ do przyjgcia srodkow
dotyczacych zblizenia przepisdéw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych panstw
cztonkowskich, ktére maja na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewngtrznego.

Stwierdzone problemy zwiazane z istnieniem znacznych rozbiezno$ci ram regulacyjnych
uniemozliwiaja stworzenie rownych warunkow dziatania dla unijnych przedsigbiorstwa lub w
znacznym stopniu znieksztatcaja te warunki, powodujac dalsze negatywne konsekwencje dla
konkurencyjnosci samych przedsigbiorstw, jak i catej Unii. Nalezy zatem wprowadzi¢ §rodki
pozwalajace poprawi¢ warunki funkcjonowania rynku wewnetrznego. Srodki majace na celu
rozszerzenie obecnego zakresu zblizenia przepisow w oparciu o dyrektywe moga zostac
podjete wytacznie na szczeblu Unii. Ponadto jedynie dzialanie na szczeblu Unii jest w stanie
zapewni¢ spojno$¢ wprowadzanych srodkow z systemem wspdlnotowego znaku towarowego.

W tym konteks$cie nalezy pamigtaé, Zze system wspolnotowego znaku towarowego jest
osadzony w europejskim systemie znakoéw towarowych, ktory zbudowano w oparciu o zasade
wspolistnienia 1 komplementarno$ci migdzy krajowymi a ogdlnounijnymi systemami ochrony
znakow towarowych. W rozporzadzeniu przewidziano kompleksowy system regulujacy
wszystkie kwestie zwiazane z prawem materialnym 1 procesowym, natomiast zblizenie
przepisow przewidziane w dyrektywie w obecnym stanie ograniczone jest wylacznie do
wybranych przepisOw prawa materialnego. Aby mozliwe byto zapewnienie skutecznego i
trwatego wspotistnienia 1 komplementarnos$ci elementow skfadowych systemu, konieczne jest
stworzenie ogodlnego skoordynowanego systemu ochrony znakow towarowych w Unii
cechujacego si¢ zasadniczo podobnymi przepisami materialnymi oraz przynajmniej spojnymi
glownymi przepisami proceduralnymi.
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4. WPLYW NA BUDZET

Whniosek nie bgdzie miat wptywu na budzet Unii Europejskiej, dlatego tez nie towarzyszy mu
ocena skutkow finansowych przewidziana w art. 31 rozporzadzenia finansowego
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25
pazdziernika 2012 r. w sprawie zasad finansowych majacych zastosowanie do budzetu
og6lnego Unii oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002).

5. SZCZEGOLOWE OMOWIENIE WNIOSKU

Proponowane zmiany zostaly przedstawione w kontekscie celow, ktdrych osiagnigciu stuzy¢
ma przeksztalcenie dyrektywy, zgodnie z pkt 1.2 powyze;.

5.1. Unowoczes$nienie i udoskonalenie dotychczasowych przepisow

- definicja znaku towarowego (art. 3)

Obecnie aby oznaczenie moglo by¢ chronione jako znak towarowy, musi istnie¢ mozliwo$¢
przedstawienia go w formie graficznej. Ten wymog ,.graficznej przedstawialno$ci” jest
anachronizmem. Stwarza duza niepewnos$¢ prawa w sytuacjach zwigzanych z konieczno$cia
przedstawiania pewnych nietradycyjnych znakéw, na przyktad dzwigkéw. W takich
przypadkach przedstawienie w formie innej niz graficzna (np. za posrednictwem pliku
dzwigkowego) moze by¢ bardziej wskazane niz przedstawienie w formie graficznej, jezeli
pozwala precyzyjniej zidentyfikowa¢ dany znak, a tym samym pozwala osiagna¢ cel, jakim
jest wigksza pewno$¢ prawa. Proponowana nowa definicja nie ogranicza dopuszczalnych
sposobow przedstawienia do formy graficznej lub wizualnej, zostawia natomiast swobodg¢
rejestracji materialu, ktory moze by¢ przedstawiony za posrednictwem Srodkow
technologicznych zapewniajacych odpowiednie gwarancje. Proponowane rozwiazanie nie
zaklada nieograniczonego rozszerzenia katalogu dopuszczalnych sposobow przedstawienia
oznaczenia, lecz zapewnia wigksza elastyczno$¢ w tym wzgledzie, zapewniajac jednoczesnie
wigksza pewnos$¢ prawa.

- prawa wynikajace ze znaku towarowego (art. 101 11)

I. Prawa przyznane bez uszczerbku dla wczesniejszych praw

Ani dyrektywa, ani rozporzadzenie nie zawieraja wyraznego przepisu stanowiacego, ze
wiasciciel znaku towarowego nie moze powolywac si¢ na swoje prawa, aby sprzeciwic si¢
korzystaniu z identycznego lub podobnego oznaczenia, ktore jest juz przedmiotem
wczesniejszego prawa. Zgodnie z art. 16 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych
aspektow praw whasnoéci intelektualnej (porozumienie TRIPS)® w niniejszym wniosku
doprecyzowano, ze roszczenia z tytulu naruszenia pozostaja bez wuszczerbku dla
wczesniejszych praw.

2. Przypadki podwojnej tozsamosci

Uznanie dodatkowych funkcji znaku towarowego na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy
spowodowalo brak pewnosci prawa. Malo przejrzysty stal si¢ zwlaszcza zwiazek migdzy

§ Dz.U.L 336 z23.12.1994, s. 213.
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przypadkami podwojnej tozsamos$ci a rozszerzonym zakresem ochrony udzielanej na
podstawie art. 5 ust. 2 znakom towarowym cieszacym si¢ renoma’ . Majac na wzgledzie
pewnos¢ prawa i spdjnos¢, doprecyzowano, ze w przypadkach zarowno podwojnej
tozsamos$ci na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a), jak 1 podobienstwa na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b)
liczy sig jedynie pierwotna funkcja.

3. Wykorzystanie jako nazwa handlowa lub firma

Zgodnie w wyrokiem Trybunatu Sprawiedliwoéci'® art. 5 ust. 1 dyrektywy stosuje si¢ w
przypadku, gdy w oczach odbiorcow firma przedsigbiorstwa wykorzystywana jest (rowniez)
w odniesieniu do towaréw lub ustug oferowanych przez to przedsigbiorstwo. Dlatego tez
wykorzystanie chronionego znaku towarowego jako nazwy handlowej nalezy uznaé za
czynno$¢ o znamionach naruszenia, jezeli spelnione zostalo kryterium uzywania w
odniesieniu do towarow lub ustug.

4. Wykorzystanie w reklamie poréwnawczej

Dyrektywa 2006/114/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczaca reklamy wprowadzajacej w
blad i reklamy poréwnawczej'' reguluje warunki dopuszczalnoéci reklamy, ktora wyraznie
lub przez domniemanie identyfikuje konkurenta albo towary lub uslugi oferowane przez
konkurenta. Zwiazek migdzy dyrektywa 2006/114/WE a przepisami w zakresie znakow
towarowych jest zrodlem watpliwosci. Nalezy zatem uscislic, ze wiasciciel znaku
towarowego moze uniemozliwi¢ wykorzystanie swojego znaku towarowego w reklamie
poréwnawczej, jezeli ta reklama pordwnawcza nie spetnia wymogoéw art. 4 dyrektywy
2006/114/WE.

5. Przesyltki od dostawcow komercyjnych

Nalezy sprecyzowac, ze przywoéz towaré6w do Unii jest zakazany réwniez wtedy, gdy w
celach handlowych dziata wylacznie nadawca towaréw. Regulacja ta ma na celu zapewnic
wilascicielowi znaku towarowego prawo do uniemozliwiania przedsigbiorstwom
(mieszczacym si¢ w UE lub poza jej granicami) przywozu towardw znajdujacych si¢ poza
UE, ktoére zostaly sprzedane, zaoferowane, zareklamowane lub przestane konsumentom
prywatnym, oraz zniechgci¢ do zamawiania 1 sprzedazy towaréw podrobionych zwlaszcza za
posrednictwem internetu.

6. Towary wprowadzane na obszar celny

Zgodnie z wyrokiem Trybunatu Sprawiedliwosci w sprawie Philips/Nokia'* wprowadzenie na
obszar celny UE towardéw nieunijnych, ich obecno$¢ lub przemieszczanie na tym obszarze w
ramach procedury zawieszajacej nie stanowi — na podstawie istniejacego prawodawstwa —
naruszenia praw wilasnosci intelektualnych przyslugujacych na mocy przepisow prawa
materialnego Unii lub jej panstw czlonkowskich. Towary te mozna uzna¢ za podrobione
wylacznie wowczas, gdy istnieje dowdd na to, Ze sa one przedmiotem czynnosci handlowej
skierowanej do unijnych konsumentéw, takiej jak sprzedaz, oferta sprzedazy lub reklama.
Wyrok w sprawie Philips/Nokia wywolat falg silnej krytyki ze strony zainteresowanych stron,

Opinia rzecznika generalnego Jadskinena w sprawie C-323/09, Interflora, pkt 9. .

10 Wyrok z dnia 11 wrzesnia 2007 r., sprawa C-17/06, Céline, Zb.Orz. 1-07041.

H Dz.U.L 376 227.12.2006, s. 21.

12 Wyrok z dnia 1 grudnia 2011 r., sprawy C-446/09 Philips i C-495/09 Nokia.
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gdyz w konsekwencji naktada on na posiadaczy praw niewspdtmiernie wysoki cigzar dowodu
oraz utrudnia walke z podrabianiem towarow. Oczywiste jest, Ze istnieje pilna potrzeba
wprowadzenia europejskich ram prawnych umozliwiajacych skuteczniejsza walke z
podrabianiem towarow — procederem, ktory nabiera coraz wigkszego tempa. Proponuje si¢
zatem wyeliminowanie istniejacej luki poprzez przyznanie posiadaczom praw prawa do
uniemozliwiania osobom trzecim przywozenia na obszar celny Unii towarow z panstw
trzecich, ktore opatrzone sa — bez zgody — znakiem towarowym zasadniczo identycznym ze
znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do tych towardw, niezaleznie od tego,
czy dopuszczane sa one do swobodnego obrotu.

7. Czynnosci przygotowawcze

Ani dyrektywa, ani rozporzadzenie nie zawieraja zadnych przepisow umozliwiajacych
wszczgeia postgpowania wymierzonego przeciwko dystrybucji 1 sprzedazy etykiet i opakowan
oraz podobnych artykutéw, ktore moga by¢ nastgpnie uzyte w polaczeniu z nielegalnymi
produktami. Przepisy krajowe w niektorych panstwach zawieraja wyrazne regulacje
obejmujace dziatalno$¢ tego rodzaju. Wprowadzenie w dyrektywie i rozporzadzeniu przepisu
regulujacego t¢ kwestig jest zatem wlasciwym krokiem przyczyniajacym si¢ w praktyczny,
istotny 1 skuteczny sposob do zwalczania procederu podrabiania towarow.

- ograniczenie skutkow znaku towarowego (art. 14)

Ograniczenie przewidziane w art. 14 ust. 1 lit. a) dyrektywy zostalo w niniejszym wniosku
zawgzone do przypadku wykorzystania nazwisk wylacznie zgodnie z trescia wspdlnego
o$wiadczenia Rady i Komisji'”. W celu zachowania spojnosci zakres ograniczenia
przewidzianego w art. 14 ust. 1 lit. b) rozszerzono, aby obja¢ nim réwniez wykorzystanie
niewyrozniajacych oznaczen lub wskazan. Nalezy rowniez przewidzie¢ w art. 14 ust. 1 lit. ¢)
wyrazne ograniczenie obejmujace uzycie polegajace na szeroko rozumianym nawigzaniu do
produktu lub ustugi. W oddzielnym ustgpie sprecyzowano ponadto kryteria okre$lajace
przypadki, w ktorych uzycie znaku towarowego nie moze zosta¢ uznane za zgodne z uczciwa
praktyka biznesowa.

5.2. Osiagnigcie wigkszego zblizenia przepisow materialnych

- ochrona oznaczen geograficznych i okre$len tradycyinych (art. 41 5)

Inaczej niz ma to miejsce w rozporzadzeniu, podstawy odmowy rejestracji zawarte w
dyrektywie nie obejmuja kolizji z chronionymi oznaczeniami geograficznymi i1 okre§leniami
tradycyjnymi dla win i1 gwarantowanych tradycyjnych specjalno$ci. W rezultacie nie ma
gwarancji, ze poziom ochrony, jaki tym prawom zapewniaja inne instrumenty unijnego
prawa'®, jest faktycznie stosowany w jednolity i skrupulatny sposob przy rozpatrywaniu
zgloszen znakow towarowych w catej Unii, zwlaszcza przy stosowaniu bezwzglednych
podstaw odmowy. Dlatego tez proponuje si¢ wprowadzenie w dyrektywie analogicznych
przepisow dotyczacych oznaczen geograficznych, okreslen tradycyjnych dla wina 1
gwarantowanych tradycyjnych specjalnosci.

Wspolne oswiadczenie Rady i Komisji Wspdlnot Europejskich zamieszczone w protokole posiedzenia
Rady, poswigcone pierwszej dyrektywie rady majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych, przyjetej w dniu 21 grudnia 1998 r.

1 Zwlaszcza rozporzadzenie (WE) nr 510/2006 (produkty rolne), Dz.U. L 93 z 31.3.2008, s. 12;
rozporzadzenie (WE) nr 479/2008 (wina), Dz.U L 148 z 6.6.2008, s. 1 i rozporzadzenie (WE) nr
110/2008 (wodki), Dz.U L 39 z 13.2.2008, s. 16.
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- ochrona znakow towarowych cieszacych sie renoma (art. 51 10)

W art. 5110 rozszerzony zakres ochrony przeksztalcono w obowiazkowe przepisy w celu
zapewnienia — we wszystkich panstwach czlonkowskich — krajowym znakom towarowym
cieszacym si¢ renoma tego samego poziomu ochrony, jaki przystuguje wspolnotowym
znakom towarowym.

- znaki towarowe jako przedmiot wlasnosci (art. 22, 23. 24. 25,261 27)

Oprocz pewnych podstawowych przepiséw dotyczacych udzielania licencji oraz inaczej niz
ma to miejsce w rozporzadzeniu, dyrektywa nie zawiera przepiséw regulujacych inne aspekty
znakéw towarowych jako przedmiotu wiasno$ci, takich jaki przeniesienie lub prawa
rzeczowe. W rezultacie istotne aspekty uzywania znakow towarowych do celow handlowych
sa niedostatecznie lub roznorako uregulowane w catej Unii. Zaproponowano zatem, aby
przepisy dyrektywy uzupelniat zbior przepisow regulujacych znaki towarowe jako przedmiot
wilasnosci o analogicznej tresci jak przepisy zawarte w rozporzadzeniu.

- znaki wspOlne (art. 28. 30. 31, 32. 33. 34, 35.36137)

W  celu ujednolicenia przepisow dyrektywy 2z przepisami rozporzadzenia zmiany
wymienionych artykulow dyrektywy zakladaja wprowadzenie zbioru szczegélowych
przepiséw dotyczacych rejestracji i ochrony znakdéw wspdlnych. Znaki te objete sa ochronga w
szeregu panstw czlonkowskich i1 wykazaly si¢ szczegdlna skutecznoscia w chronieniu
warto$ci ekonomicznej, ktora reprezentuja te instrumenty handlowe. Chociaz na poziomie UE
oraz w wigkszosci panstw czlonkowskich znaki wspolne wymagaja istnienia organizacji—
posiadacza (zazwyczaj stowarzyszenia), ktorej czlonkowie uzywaja dany znak, to w innych
panstwach czlonkowskich jest to uregulowane inaczej, co utrudnia wyrazne odrdznienie tego
rodzaju znaku handlowego od znakow certyfikujacych.

5.3. Osiagnigcie ujednolicenia podstawowych przepisow proceduralnych

- oznaczenie tozsamosci i klasyfikacja towarow i ustug (art. 40)

Zgodnie z wnioskiem dotyczacym rozporzadzenia w przedmiotowym artykule okreslono
wspolne przepisy w zakresie oznaczania tozsamosci i klasyfikacji towarow i ushug. Podstawa
tych przepiséw sa zasady ustanowione przez Trybunat Sprawiedliwosci'”, zgodnie z ktérymi
towary 1 ustugi, o ktérych ochrong wnioskuje sig, powinny by¢ wskazane przez zglaszajacego
W sposOb wystarczajaco jasny 1 precyzyjny, aby umozliwi¢ wlasciwym organom i
przedsigbiorstwom ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy. W celu
wskazania towardéw lub ustug uzywaé mozna ogdlnych okreslen nagldowkow klasyfikacyjnych
klasytfikacji nicejskiej, pod warunkiem ze te wskazanie jest wystarczajaco jasne i precyzyjne.
W art. 40 doprecyzowano, ze stosowanie ogélnych termindéw nalezy interpretowaé w sposob
obejmujacy wylacznie wszystkie towary lub ustugi wyraznie objete dostownym znaczeniem
danego terminu.

- badanie z urzedu (art. 41)

Zgodnie z rozwiazaniem przyjetym w rozporzadzeniu w artykule tym przewidziano, ze
badanie z urzg¢du dotyczace tego, czy zgloszenie znaku towarowego spelnia wymogi

15 Wyrok z dnia 19 czerwca 2012 r., sprawa C-307/10, ,,IP Translator”.
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rejestracji, nalezy ograniczy¢ do braku podstaw do odmowy rejestracji w odniesieniu do
samego znaku. Wszczynane z urze¢du badanie wzglednych podstaw tworzy szereg
zbytecznych barier utrudniajacych rejestracje znakoéw towarowych. Przedsigbiorstwa musza
ponosi¢ niepotrzebne koszty, doswiadczaja opdznien i czgsto padaja ofiara wymuszenia.
Weczedniejsze prawo stanowiace podstawe sprzeciwu moze nie by¢ uzywane przez wlasciciela
tego prawa, co oznacza, ze zainteresowane urz¢dy zglaszaja sprzeciw w oparciu o prawo, na
ktore jego wlasciciel nie moze si¢ w wazny sposob powola¢ w celu uniemozliwienia
rejestracji lub uzytkowania podzZniejszego znaku. Dlatego tez system badania z urzedu
prowadzi do sztucznych sporéw i zaburza konkurencjg, tworzac nieuzasadnione bariery
wejscia na rynek.

Podejscie zaktadajace badanie z urzgdu jest ponadto zrodtem niepewnos$ci prawa, poniewaz
urzedy stosujace mechanizm badania z urzedu zglaszaja sprzeciwy — w zakresie
wczesniejszych praw, ktéorych to dotyczy — wylacznie w oparciu o wczesniejsze
zarejestrowane prawa, ktore zgloszono w odniesieniu do identycznych lub podobnych
towarow 1 uslug. Nie sa wigc w stanie zagwarantowaé, ze zgloszenie, ktore pomyslnie
przeszto kontrolg z urzedu, nie zostanie nast¢pnie zakwestionowane w oparciu o znak, ktory
zyskat renomg na rynku, lub w oparciu o wcze$niejszy dobrze znany znak, ktory nie zostal
zarejestrowany. Prowadzi to zatem do niedopuszczalnego dublowania procedur, ktore sa
zaréwno czasochtonne, jak i niewydajne.

- oplaty (art. 44)

W celu ograniczenia potencjalnego wprowadzanie niepotrzebnych informacji do rejestrow
artykul ten ma na celu ujednolicenie struktury oplat pobieranych przez urzedy poprzez
uzaleznienie rejestracji i przedluzenia znaku towarowego od zaplaty dodatkowej optlaty (za
klase) za kazda dodatkowa klasg¢ towarow i ustug, za wyjatkiem pierwszej klasy, za ktora
oplata powinna by¢ wliczona w poczatkowa oplatg (za zgtoszenie/rejestracyjna).

- procedura sprzeciwu (art. 45)

W tym artykule zobowiazano panstwa czlonkowskie do wprowadzenia wydajnej i szybkiej
procedury administracyjnej pozwalajacej na zgloszenie w urzedach na ich terytorium
sprzeciwu wobec rejestracji zgloszenia znaku towarowego, powolujac si¢ na wczesniejsze
prawa. Administracyjna procedura sprzeciwu jest juz dostgpna na podstawie rozporzadzenia
oraz niemal we wszystkich panstwach cztonkowskich.

- nieuzywanie znaku towarowego jako zarzut w postepowaniu w sprawie sprzeciwu (art. 46)

Zgodnie z trescia rozporzadzenia w niniejszym artykule umozliwiono osobie wnioskujacej o
rejestracje znaku towarowego podniesienie zarzutu nieuzywania znaku towarowego w
odpowiedzi na sprzeciw zgloszony przez wiasciciela wczes$niejszego znaku towarowego, w
sytuacji gdy w dniu dokonania zgloszenia lub w dacie pierwszenstwa pozniejszego znaku
towarowego wczesniejszy znak towarowy byl juz zarejestrowany przez co najmniej pigc lat.

- procedura stwierdzenia wygasniecia lub niewaznosci (art. 47)

W artykule tym zobowigzano panstwa czlonkowskie do wprowadzenia procedury
administracyjnej pozwalajacej zakwestionowa¢ w urzedach na ich terytorium wazno$¢
rejestracji znaku towarowego. W niektorych panstwach cztonkowskich zgtaszajacy znaki
towarowe 1 wlasciciele znakéw towarowych nie moga zakwestionowa¢ waznoS$ci
wczesniejszych praw stanowiacych podstawg sprzeciwu wobec ich znaku towarowego w
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ramach jednego postgpowania, lecz musza zaskarzy¢ wazno$§¢ wczesniejszego znaku
towarowego w postgpowaniu sadowym. Powoduje to opdznienia w postgpowaniu i zwykle
wymaga wynaj¢cia wykwalifikowanego prawnika, ktory poprowadzi sprawg. Systemy te sa
przewlekte, uciazliwe 1 drogie. Dla kontrastu, administracyjne procedury w zakresie
uniewazniania stosowane przez UHRW oraz urzg¢dy krajowe sa znacznie prostsze, poniewaz
wazno$¢ wcezesniejszych praw mozna zakwestionowa¢ w tym samym postgpowaniu i bez
koniecznosci korzystania z zastgpstwa procesowego. W praktyce oznacza to, ze zglaszajacy
wspolnotowy znak towarowy moga skutecznie broni¢ si¢ przed sprzeciwem oraz uzyskac
rejestracj¢ znaku towarowego wiele lat wczesniej oraz przy znacznie nizszych kosztach niz
zglaszajacy znak krajowy.

- nieuzywanie znaku towarowego jako zarzut w postepowaniu o stwierdzenie niewaznos$ci

(art. 48)

Zgodnie z treScia rozporzadzenia artykul ten umozliwia osobie, na ktérej rzecz
zarejestrowano znak towarowy, podniesienie zarzutu nieuzywania znaku towarowego w
postgpowaniu o stwierdzenie niewaznosci w oparciu o wczesniejszy znak towarowy, jezeli w
dniu zlozenia wniosku o stwierdzenie niewazno$ci wczesniejszy znak towarowy byt juz
zarejestrowany przez co najmniej pig¢ lat.

54. Ulatwianie wspolpracy miedzy urzedami (art. 52)

Jako uzupelnienie ram prawnych w zakresie wspOlpracy zaproponowanych w konteks$cie
zmiany rozporzadzenia, art. 52 stanowi podstaweg prawna dziatah shizacych utatwianiu
wspoOlpracy migdzy UHRW 1 urzedami ds. wlasnosci intelektualnej panstw cztonkowskich w
celu upowszechniania zblizania praktyk i opracowywania wspdlnych narzgdzi.
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2013/0089 (COD)

Whniosek
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do
znakow towarowych

(wersja przeksztalcona)

(Tekst majacy znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzgledniajac Traktat ustenewda y
Europejskiej X1, w szczegolnosc1 jego art. Qé |Z> 114 @

X> o funkcjonowaniu Unii

uwzgledniajac wniosek Komisji Europejskie;,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzgledniajac opini¢ Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego',

stanowiac zgodnie ze zwykla procedura ustawodawcza,

a takze majac na uwadze, co nastegpuje:

(1)

WV 2008/95/WE motyw 1
(dostosowany)
= nowy

Frese W dyrektyw 1% - Parlamentu

Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dma 22 p_azdzwrmka 2008 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw
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sjedreliecena O zachowania  przejrzystosci  dyrektywe  t¢  nalezy <X
= przeksztalci¢ <.

)

WV 2008/95/WE motyw 2
(dostosowany)

B Dyrektywa 2008/95/WE  zharmonizowano glowne <XI Lllrzeplsy IZ) prawa
materialnego XI w zakresie znak(')w towarowych 2 st

o skt [0 ktorewmomen01e przyjgcia uznano za wywierajace
najbardziej bezposredni Wpiyw na funkcjonowanie rynku wewngtrznego,

utrudniajac <X swobodnyﬁ% przepiyw*e towarow i swobodg= sw1adczen1a ustug
O w Unn <] exa : : ]

WV 2008/95/WE motyw 3
(dostosowany)

3)

¥ nowy

Ochrona znakéw towarowych w panstwach czlonkowskich wspotistnieje z ochrong
dostgpna na poziomie Unii za posrednictwem europejskich znakow towarowych
stanowiacych wazne w calej Unii prawa wlasnosci intelektualnej o jednolitym
charakterze, jak okreslono w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego'. Wspélistnienie systemow
znakow towarowych na poziomie krajowym i unijnym stanowi podstawg unijnego
podejscia do ochrony wiasnosci intelektualne;.

Dz.U. L 78 z24.3.2009, s. 1.
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4)

)

(6)

(7

(8)

)

Zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. ,Europejska strategia w
zakresie praw whasnosci przemystowej”> Komisja przeprowadzita kompleksowa ocene
ogblnego funkcjonowania systemu znakow towarowych w catej Europie, obejmujaca
szczebel unijny 1 szczeble krajowe oraz ich wzajemne powiazania.

W swoich konkluzjach z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie przysztych zmian systemu
znakéw towarowych w Unii Europejskiej’ Rada wezwata Komisje do przedstawienia
wnioskéw dotyczacych zmiany rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 i dyrektywy
2008/95/WE. W ramach zmiany wspomnianej dyrektywy nalezy uwzgledni¢ Srodki
stuzace zwigkszeniu spojnosci przepisow tej dyrektywy z przepisami rozporzadzenia
(WE) nr 207/2009, a tym samym ograniczeniu obszardw rozbiezno$ci w ramach
systemu znakow towarowych w catej Europie.

W swoim komunikacie ,,Jednolity rynek w obszarze praw wilasnosci intelektualnej” z
dnia 24 maja 2011 r.” Komisja stwierdzila, ze w celu zaspokojenia zapotrzebowania
zainteresowanych stron na szybsze, uproszczone i lepsze jakoSciowo systemy
rejestracji znakdw towarowych, ktore bylyby bardziej spdjne, przystgpniejsze dla
uzytkownikow 1 dostgpne publicznie oraz dziatatyby z wykorzystaniem
najnowoczesniejszych aktualnie technologii, istnieje konieczno$¢ unowocze$nienia
systemu znakow towarowych w catej Unii oraz dostosowania go do wymagan epoki
mternetu.

Konsultacje i ocena przeprowadzone na potrzeby niniejszej dyrektywy wykazaty, ze
pomimo uprzedniej czgSciowej harmonizacji krajowych przepiséw, warunki
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w Europie sa nadal bardzo zrdéznicowane,
ograniczajac dostgp do powszechnej ochrony znakéw towarowych, a przez to
wywierajac szkodliwy wptyw na konkurencyjnos¢ i wzrost gospodarczy.

Aby zapewni¢ realizacj¢ celu, jakim jest wspieranie 1 tworzenie prawidlowo
funkcjonujacego jednolitego rynku, oraz by utatwi¢ uzyskiwanie znakow towarowych
1 ich ochron¢ w Unii, konieczne jest przyjgcie rozwigzan wykraczajacych poza
ograniczony stopien zblizenia przepisOw osiagnigty dzigki dyrektywie 2008/95/WE, a
takze rozszerzenie zakresu $rodkow stuzacych zblizeniu przepisdOw na wszystkie
aspekty przepisOw prawa materialnego dotyczacych znakéw towarowych regulujacych
znaki towarowe chronione w oparciu o rejestracj¢, objgte rozporzadzeniem (WE) nr
207/2009.

W celu utatwienia rejestracji znakow towarowych w catej Unii 1 administrowania tym
procesem konieczne jest zblizenie nie tylko przepisow prawa materialnego, lecz takze
przepisow proceduralnych. Dlatego tez nalezy ujednolici¢ podstawowe przepisy
proceduralne w panstwach czlonkowskich oraz w systemie europejskiego znaku
towarowego, w tym przepisy, ktorych rozbieznos$¢ stanowi zrodlo powaznych
problemow w kontek$cie funkcjonowania rynku wewngtrznego. Jesli chodzi o
procedury przewidziane w prawie krajowym, wystarczajacym rozwigzaniem jest
ustanowienie ogolnych zasad i1 pozostawienie panstwom czlonkowskim swobody w
ustanowieniu bardziej szczegdtowych przepisow.

COM(2008) 465.
Dz.U. C 140 z 29.5.2010, s. 22.
COM(2011) 287.
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Kwestia zasadnicza jest zapewnienie znakom towarowym tej samej ochrony w
systemach prawnych wszystkich panstw czlonkowskich oraz zadbanie o to, by
ochrona przystugujaca znakom towarowym na poziomie krajowym byta taka sama jak
ochrona udzielana europejskim znakom towarowym. Zwazywszy na szeroka ochrong
udzielana europejskim znakom towarowym, ktore ciesza si¢ renoma w Unii, szerokiej
ochrony nalezy réwniez udzieli¢ na poziomie krajowym wszystkim zarejestrowanym
znakom towarowym, ktore ciesza si¢ renoma w danym panstwie cztonkowskim.

(1D

WV 2008/95/WE motyw 5
(dostosowany)

Niniejsza dyrektywa nie powinna pozbawia¢ panstw czlonkowskich prawa do
dalszego udzielania ochrony znakom towarowym nabytym poprzez ich uzywanie, ale
powinna bra¢ je pod uwagg jedynie w odniesieniu do X ich <XI zwiazkéw ssiedzy
aimia DO ze X znakami towarowymi nabytymi przez rejestracje.

|\ 2008/95/WE motyw 6

(12)

(13)

WV 2008/95/WE motyw 8
(dostosowany)
= nowy

Osiagnigcie celow zamierzonych przez zblizanie ustawodawstw wymaga, aby warunki
dla uzyskania 1 utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego byly
zasadniczo jednakowe we wszystkich panstwach cztonkowskich.

W tym celu niezbgdne jest sporzadzenie wykazu przyktadowych oznaczen, ktore
moga stanowi¢ znak towarowy, pod warunkiem Ze oznaczenia takie umozliwiaja
odrdznianie towarow lub ustug jednego przedsigbiorstwa od towaréw lub ustug innych
przedsigbiorstw. =W celu realizacji celow systemu rejestracji znakow towarowych, a
mianowicie zapewnienia pewnos$ci prawa oraz skutecznej administracji, konieczne jest
roOwniez wprowadzenie wymogu stanowiacego, ze musi istnie¢ mozliwos¢
przedstawienia oznaczenia w sposob umozliwiajacy precyzyjne okreslenie przedmiotu
ochrony. Nalezy zatem dopusci¢ mozliwos$¢ przedstawiania oznaczenia w dowolnej
stosownej formie, a wigc niekoniecznie w formie graficznej, o ile dany sposob
przedstawienia zapewnia zadowalajace gwarancje w tym wzgledzie. <
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X> Ponadto <XI pRodstawy do odmowy Ilub stwierdzenia niewaznosci dotyczace
rejestracji samego znaku towarowego, me—przddad X w tym <X brak charakteru
odrézniajacego, lub dotyczace kolizji pomigdzy znakiem towarowym i prawami
wczesniejszymi, powinny by¢ wymienione w sposdb wyczerpujacy, nawet jezeli
niektore z tych podstaw wymienione sa jako alternatywa dla panstw czlonkowskich,
ktore dzigki temu moga utrzymac lub wprowadzi¢ te podstawy do swoich przepiséw
prawnych. PRafstssa : i HRy—miee—mozwess swreteh

(15)

¥ nowy

W celu zapewnienia jednolitego 1 skrupulatnego stosowania zakresu ochrony
udzielanej oznaczeniom geograficznym na podstawie innych instrumentéw unijnego
prawa przy ocenie bezwzglednych 1 wzglednych podstaw odmowy rejestracji w calej
Unii w niniejszej dyrektywie nalezy uwzgledni¢ te same przepisy dotyczace oznaczen
geograficznych, jak przepisy zawarte w rozporzadzeniu (WE) nr 207/2009.
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|\ 2008/95/WE motyw 11

Ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, ktdéra w szczego6lnosci
ma mu zapewni¢ funkcj¢ wskazania pochodzenia, powinna by¢ calkowita w
przypadku identyczno$ci migdzy znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub ustugami.
Ochrona powinna mie¢ zastosowanie rowniez do przypadkow podobienstwa migdzy
znakiem a oznaczeniem oraz towarami lub ushigami. Pojgcie podobienstwa nalezy
interpretowa¢ w odniesieniu do prawdopodobienstwa wprowadzenia w btlad.
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, ktérego ocena zalezy od wielu
czynnikdw, w szczegdlno$ci rozpoznawalnosci znaku towarowego na rynku,
mogacego powodowac¢ skojarzenia ze znakiem uzywanym lub zarejestrowanym,
stopnia podobienstwa migdzy znakiem towarowym 1 oznaczeniem, migdzy
okreslonymi towarami lub ustugami, powinno stanowi¢ szczegolny warunek dla takie;j
ochrony. Sposoby ustalania prawdopodobiefstwa wprowadzenia w blad, w
szczegdlnosci cigzar dowodu, powinny by¢ okreslone w krajowych przepisach
proceduralnych, ktorych niniejsza dyrektywa nie powinna naruszac.

(17)

(18)

(19)

(20)

¥ nowy

W celu zapewnienia pewnoS$ci prawa oraz pelnej zgodno$ci z zasada pierwszenstwa,
zgodnie z ktdra wczesniejszy zarejestrowany znak towarowy ma pierwszenstwo przed
pézniejszym zarejestrowanym znakiem towarowym, nalezy przewidzie¢, ze
egzekwowanie praw przyznanych przez znak towarowy powinno przebiega¢ bez
uszczerbku dla praw wiascicieli, nabytych przed data zgloszenia lub data
pierwszenstwa znaku towarowego. Jest to zgodne z art. 16 ust. 1 Porozumienia w
sprawie handlowych aspektow praw wiasnos$ci intelektualnej z dnia 15 kwietnia 1994
r. (zwanego dalej ,,porozumieniem TRIPS™)®.

Nalezy przewidzie¢, ze stwierdzenia naruszenia praw ze znaku towarowego mozna
dokona¢ tylko wowczas, gdy ustalono, ze znak lub oznaczenie naruszajace te prawa
uzywane s3 w obrocie handlowym do celow odrdznienia towardw lub ustug pod
wzgledem ich pochodzenia handlowego. Przypadki uzywania w innych celach
powinny by¢ regulowane przepisami prawa krajowego.

W celu zapewnienia pewnosci 1 jasnosci prawa nalezy doprecyzowac, ze nie tylko w
przypadku podobienstwa, ale takze w przypadku identycznego oznaczenia uzywanego
w odniesieniu do identycznych towardéw 1 ustug ochrony nalezy udzieli¢ znakowi
towarowemu tylko wowczas, gdy — oraz w zakresie, w jakim — zagrozona jest glowna
funkcja znaku towarowego, a mianowicie gwarantowanie pochodzenia handlowego
towaréw lub ustug.

Za naruszenie praw ze znaku towarowego nalezy rowniez uzna¢ uzywanie znaku jako
nazwy handlowej lub podobnego oznaczenia, jesli uzycia tego dokonano w celu
odréznienia towardéw lub ustug pod wzgledem ich pochodzenia handlowego.

Dz.U. L 336 z23.12.1994, s. 213.
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(23)

(24)

(25)

(26)

Aby zapewni¢ pewnos$¢ prawa oraz pelna zgodno$¢ ze szczegdlowymi przepisami
unijnego prawa, nalezy przewidzie¢, ze witasciciel znaku towarowego powinien mie¢
mozliwo$¢ zakazywania osobie trzeciej uzywania znaku w reklamie porownawczej, w
przypadku gdy taka reklama porownawcza jest sprzeczna z dyrektywa 2006/114/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczaca reklamy
wprowadzajacej w btad i reklamy poréwnawczej’.

W celu wzmocnienia ochrony znaku towarowego oraz skuteczniejszego zwalczania
procederu podrabiania towarow wiascicielowi znaku towarowego nalezy przyznaé
prawo do uniemozliwiania osobom trzecim wprowadzania towar6w na obszar celny
panstwa cztonkowskiego bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu na terytorium
tego panstwa, w przypadku gdy towary te pochodza z panstwa trzeciego i opatrzone sa
— bez upowaznienia — znakiem towarowym, ktory jest zasadniczo identyczny ze
znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do tych towarow.

W celu skuteczniejszego zapobiegania wprowadzaniu towardéw naruszajacych prawo,
zwlaszcza w konteksScie sprzedazy przez internet, wiasciciel powinien mie¢ prawo
zakazywania przywozu tych towarow do Unii, gdy cel handlowy przyswieca
wylacznie nadawcy towarow.

Aby umozliwi¢ wlascicielom zarejestrowanych znakoéw towarowych skuteczniejsze
zwalczanie procederu podrabiania towardw, powinni by¢ oni uprawnieni do
zakazywania umieszczania na towarach znakow towarowych naruszajacych ich prawa,
a takze zakazywania niektorych czynnos$ci przygotowawczych podejmowanych przed
umieszczeniem tych znakow.

Wylaczne prawa przyznane przez znak towarowy nie powinny upowaznia¢ wilasciciela
do zakazywania uzywania oznaczen lub okreslen, ktore sa uzywane w sposob rzetelny
1 zgodny z uczciwymi praktykami w przemysle i handlu. Aby stworzy¢ rowne warunki
dotyczace nazw handlowych 1 znakéw towarowych w sytuacji, gdy nazwom
handlowym regularnie udziela si¢ nieograniczonej ochrony wobec pdzniejszych
znakow towarowych, nalezy uznaé, ze uzycie tego rodzaju obejmuje uzycie wtasnego
nazwiska. Powinno ono takze obejmowac uzycie opisowych lub nieodrdzniajacych
oznaczen lub okreslen ogoélnych. Ponadto wiasciciel nie powinien by¢ uprawniony do
uniemozliwiania ogdélnego uzywania znaku w rzetelny i uczciwy sposob w celu
wskazania lub odwotania si¢ do danych towaroéw 1 ustug jako towarow 1 ustug danego
wlasciciela.

Z zasady swobodnego przeptywu towarow wynika, ze wilascicielowi znaku
towarowego nie moze przystugiwac¢ prawo zakazywania uzywania tego znaku przez
osobg trzecia w odniesieniu do towardw, ktore zostaty wprowadzone do obrotu w Unii
pod tym znakiem towarowym, przez niego lub za jego zgoda, chyba ze wilasciciel ma
uzasadnione powody, aby sprzeciwi¢ si¢ dalszemu obrotowi tymi towarami.

Dz.U. L 376 z27.12.2006, s. 21.
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WV 2008/95/WE ~ motyw 12
(dostosowany)

Wazne jest, ze wzgledow pewno$ci prawasei 1 bez nieuzasadnionego naruszenia
interesOw wilasciciela wczesniejszego znaku towarowego, zapewnienie, by nie mogt
on juz domagaé si¢ stwierdzenia niewazno$ci ani sprzeciwia¢ si¢ uzywaniu znaku
towarowego pdzniejszego w stosunku do jego wlasnego, ktorego uzywanie §wiadomie
tolerowal przez do$¢ dlugi okres czasu, chyba zZe wniesek—e—rejestracie
DO zgloszenia X1 tego pdzniejszego znaku zestakzlezeny X> dokonano X1 w zlej
wierze.

(28)

(29)

(30)

¥ nowy

W celu zapewnienia pewnos$ci prawa i zagwarantowania legalnie nabytych praw ze
znaku towarowego wlasciwe i1 konieczne jest okreslenie — bez uszczerbku dla zasady
stanowiace], ze praw z pozniejszego znaku towarowego nie mozna egzekwowal ze
szkoda dla wcze$niejszego znaku towarowego — ze wilascicielom wcze$niejszych
znakoéw towarowych nie powinna przyshugiwa¢ mozliwos$¢ uzyskania odmowy lub
uniewaznienia rejestracji znaku towarowego, czy tez mozliwos¢ zgloszenia sprzeciwu
wobec uzywania pozniejszego znaku towarowego, jesli pdzniejszy znak towarowy
zostal uzyskany w czasie, gdy wobec wczesniejszego znaku towarowego mozliwe
byto stwierdzenie jego niewaznosci lub wygasnigcia, na przyktad poniewaz nie nabyt
on jeszcze odrozniajacego charakteru w nastgpstwie uzywania lub gdy nie bylo
mozliwos$ci egzekwowania praw z wczesniejszego znaku towarowego w stosunku do
pozniejszego znaku towarowego, poniewaz konieczne warunki nie miaty
zastosowania, na przyklad gdy wcze$niejszy znak nie zyskat jeszcze renomy.

Znaki towarowe — gdy sa rzeczywiscie uzywane na rynku — maja za zadanie
odréznianie towar6w lub ustug 1 umozliwienie konsumentom dokonywania
swiadomych wyborow. Wymodg uzywania jest rowniez konieczny, aby ograniczy¢
taczna liczbg znakow towarowych zarejestrowanych 1 chronionych w Unii, a przez to
ograniczy¢ liczbg konfliktow, do ktorych migdzy nimi dochodzi. Nalezy zatem
wprowadzi¢ wymog stanowiacy, ze zarejestrowane znaki towarowe musza by¢
rzeczywiscie uzywane w zwiazku z towarami lub ustugami, w stosunku do ktdrych
zostaly zarejestrowane, a jesli nie sa uzywane — musi istnie¢ mozliwo$¢ stwierdzenia
ich wygasnigcia.

W rezultacie zarejestrowany znak towarowy powinien by¢ objgty ochrona tylko
wowczas, gdy jest rzeczywiscie uzywany, a wczesniejszy zarejestrowany znak
towarowy nie powinien umozliwia¢ jego wiascicielowi zglaszania sprzeciwu wobec
pozniejszego znaku towarowego lub dochodzenia uniewaznienia tego znaku, jesli
wlasciciel ten nie rozpoczat rzeczywistego uzywania swojego znaku towarowego.
Ponadto panstwa czlonkowskie powinny postanowi¢, ze nie mozna skutecznie
powotywaé si¢ na znak towarowy w postgpowaniu o naruszenie, jesli w wyniku
podniesienia zarzutu stwierdzono, ze wobec tego znaku towarowego mozna stwierdzi¢
wygasnigcie, lub — jesli powddztwo wniesiono przeciwko pdzniejszemu prawu — ze
wobec tego znaku mozna bylo stwierdzi¢ wygasnigcie w chwili gdy nabyto pozniejsze
prawo.
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Nalezy przewidzie¢, ze w przypadku gdy zastrzezono starszenstwo znaku krajowego
wobec europejskiego znaku towarowego, a nastgpnie zrzeczono si¢ tego znaku
krajowego lub pozwolono mu wygasna¢, nadal istnieje mozliwos¢ zakwestionowania
wazno$ci tego znaku krajowego. Mozliwos¢ zakwestionowania znaku towarowego
powinna by¢ ograniczona do sytuacji, w ktorych istniala mozliwo$¢ stwierdzenia
niewaznosci lub wygasnigcia znaku towarowego w momencie usuwania go z rejestru.

Ze wzgledu na zachowanie spdjnosci oraz w celu utatwienia wykorzystywania znakoéw
towarowych do celéw handlowych w Unii przepisy majace zastosowanie do znakéw
towarowych jako przedmiotu wlasnosci nalezy ujednolicié z przepisami juz
obowiazujacymi w stosunku do europejskich znakéw towarowych, a w tych
przepisach uwzgledni¢ nalezy przepisy dotyczace cesji 1 przeniesienia, udzielania
licencji, praw rzeczowych, wszczynania postgpowan egzekucyjnych i
upadto$ciowych.

Wspolne znaki towarowe dowiodly swojej uzytecznosci jako instrument shuizacy
promocji towarow lub ustug posiadajacych konkretne wspdlne cechy. Nalezy zatem
obja¢ krajowe wspoOlne znaki towarowe przepisami podobnymi do przepisow
majacych zastosowania do europejskich znakéw wspolnych.

W celu usprawnienia i ufatwienia dostgpu do ochrony znakoéw towarowych oraz
zwigkszenia pewno$ci 1 przewidywalnosci prawa procedura rejestracji znakow
towarowych w panstwach czlonkowskich powinna by¢ wydajna i przejrzysta oraz
powinna przebiega¢ w oparciu o przepisy podobne do tych, ktére maja zastosowanie
do europejskich znakoéw towarowych. W celu osiagnigcia spdjnego i zrownowazonego
systemu znakow towarowych zar6wno na poziomie krajowym, jak i na poziomie Unii
wszystkie centralne urz¢dy zajmujace si¢ ochrona wlasnosci przemystowej powinny
zatem ograniczy¢ przeprowadzane z urzedu badanie tego, czy zgloszenie znaku
towarowego kwalifikuje si¢ do rejestracji, wylacznie do braku bezwzglednych
podstaw odmowy. Nie powinno to jednak narusza¢ prawa tych urzedow do
przeprowadzania, na wniosek zglaszajacego, poszukiwan wczesniejszych praw w
celach czysto informacyjnych oraz bez uszczerbku lub wiazacych skutkow dla
pOzniejszego procesu rejestracyjnego, w tym pozniejszych postgpowan w sprawie
sprzeciwu.

W celu zapewnienia pewnosci prawa w odniesieniu do zakresu praw ze znakoéw
towarowych oraz ulatwienia dostgpu do ochrony znakéw towarowych oznaczanie
tozsamosci i klasyfikowanie towardw i ustug objetych zgloszeniem znaku towarowego
powinno przebiega¢ na podstawie tych samych przepisow we wszystkich panstwach
cztonkowskich, a przepisy te powinny by¢ ujednolicone z przepisami majacymi
zastosowanie do europejskich znakéw towarowych. Aby umozliwi¢ wiasciwym
organom i podmiotom gospodarczym okreslenie zakresu ochrony znaku towarowego
wnioskowanej na podstawie samego zgloszenia, oznaczenie tozsamos$ci towardw i
ushig powinno by¢ wystarczajaco jasne i1 precyzyjne. Uzycie ogdlnych terminow
nalezy interpretowac¢ jako obejmujace wylacznie wszystkie towary lub ushugi
wyraznie objgte doslownym znaczeniem danego terminu.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony znakow towarowych panstwa cztonkowskie
powinny udostgpniaé wydajna administracyjna procedurg sprzeciwu, umozliwiajaca
wilascicielom wczesniejszych praw ze znakdéw towarowych zglaszanie sprzeciwu
wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego. Ponadto w celu zaoferowania
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skutecznych $rodkow stwierdzania wygasnigcia lub niewaznosci znakow towarowych
panstwa czlonkowskie powinny przewidzie¢ administracyjna procedurg stwierdzania
wygasnigcia lub niewaznosci podobna do tej, ktéra ma zastosowanie do europejskich
znakow towarowych w Unii.

Centralne urze¢dy zajmujace si¢ ochrona wlasnosci przemystowej w panstwach
czlonkowskich powinny wspotpracowaé ze soba nawzajem oraz z Agencja Unii
Europejskiej ds. Znakow Towarowych 1 Wzordw (,,Agencja”) we wszystkich
obszarach rejestracji znakow towarowych 1 administrowania nimi w celu
upowszechniania harmonizacji praktyk 1 narzedzi poprzez dziatania takie jak
tworzenie 1 aktualizowanie wspdlnych lub pofaczonych baz danych i portali do celow
prowadzenia konsultacji 1 wyszukiwania informacji. Urzedy panstw cztonkowskich
oraz Agencja powinni takze wspotpracowaé we wszystkich innych obszarach swojej
dziatalno$ci, ktore sa istotne z punktu widzenia ochrony znakéw towarowych w Unii.

(38)
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Niniejsza dyrektywa nie powinna wyklucza¢ stosowania do znakow towarowych
przepisow panstw czlonkowskich innych niz zawarte w prawie o znakach
towarowych, takich jak przepisy dotyczace nieuczciwej  konkurencji,
odpowiedzialnosci cywilnej lub ochrony konsumentow.

(39)

WV 2008/95/WE ~ motyw 13
(dostosowany)

Wszystkie panstwa czlonkowskie zwiazane sa Konwench paryskq o ochronie
wlasnosci przemystowej B> (,,Konwencja paryska”) i porozumieniem TRIPS <XI.
Niezbedne jest, aby przepisy niniejszej dyrektywy bylty w pelni zgodne z przepisart
DX postanowieniami <X] tej konwencji X> i porozumienia <XI. Niniejsza dyrektywa
nie powinna mie¢ wpltywu na zobowiazania panstw cztonkowskich wynikajace z tej
konwencji X> i porozumienia X]. Tam, gdzie jest to wlasciwe, zastosowanie
powinien mie¢ art. 39% X> 351 <X] akapit drugi Traktatu.

(40)

| 4 nowy

Zobowiazanie do transpozycji niniejszej dyrektywy do prawa krajowego nalezy
ograniczy¢ do tych przepisow, ktore stanowia merytoryczng zmiang w poréwnaniu z
wczesniejsza dyrektywa. Zobowiazanie do transpozycji przepisoOw, ktore nie ulegly
zmianie, wynika z wczeséniejszej dyrektywy.

(41)

WV 2008/95/WE  motyw 14
(dostosowany)

Niniejsza dyrektywa nie powinna narusza¢ zobowigzan panstw czlonkowskich
edneszaeyeh—sie—de X dotyczacych X terminu transpozycji do prawa krajowego
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dyrektywy, $94OQ4EWG okreSlonego w zatgezades—T—cz¢Scié B zalacznika I do
dyrektywy 2008/95/WE.

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

PRZYJMUJA NINIEJSZA DYREKTYWE:

Rozdzial 1

[X> Przepisy ogélne <XI

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

Artykut 1
Zakres stosowania

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do kazdego znaku towarowego w odniesieniu do
towarow lub ustug, zarejestrowanego lub zgloszonego do rejestracji jako indywidualny znak
towarowy w panstwie cztonkowskim, znaku wspolnego eraz X lub <X] gwarancyjnego lub
certyfikujacego, badz bedacego przedmiotem rejestracji lub waiesks—e > zgloszenia <XI do
rejestracjie w Urzedzie Wlasno$ci Intelektualnej Panstw Beneluksu lub rejestracji
migdzynarodowej, odnoszacej skutek w panstwie cztonkowskim.

¥ nowy

Artykut 2
Definicje
Do celow niniejszej dyrektywy stosuje si¢ nastgpujace definicje:

a) »urzad” oznacza centralny urzad zajmujacy si¢ ochrona wtasnosci przemystowej w
panstwie czlonkowskim lub Urzad Wiasno$ci Intelektualnej Panstw Beneluksu;

b) »Agencja” oznacza Agencj¢ Unii Europejskiej ds. Znakow Towarowych i Wzorow
ustanowiong zgodnie z art. 2 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009;

C) »rejestr” oznacza rejestr znakow towarowych prowadzony przez urzad.

11
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| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

Rozdzial 2

X> Przepisy dotyczace znakow towarowych <XI
SEKCJA 1

[X> OZNACZENIA, Z KTORYCH MOZE SKEADAC SIE ZNAK TOWAROWY <X]

Artykut 23

Oznaczenia, z ktorych moze sklada¢ si¢ znak towarowy

Znak towarowy moze sktada¢ si¢ z jakichkolwiek oznaczenstére—mezna—przedstaw:
formie—grafieznel, W szczegOlnoSci z wyrazow, lacznie z nazw1skam1 eysunkéw
B wzorow X1 , liter, cyfr, D> barw jako takich, <X] ksztaltu towaréw lub ich opakowan
B> lub diwiqk(')w <X, pod warunkiem ze oznaczenia takie umozliwiaja:

a) odroznianie towarow lub ustug jednego przedsigbiorstwa od towaréw lub ustug innych
przedsigbiorstws;

¥ nowy

b) przedstawienie ich w sposdb umozliwiajacy wlasciwym organom i opinii publicznej
ustalenie doktadnego przedmiotu ochrony udzielonej jego wiascicielowi.

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

SEKCJA 2

X> PODSTAWY ODMOWY LUB STWIERDZENIA NIEWAZNOSCI REJESTRACJI <X]

Artykut 34

B> Bezwzgledne <] pRodstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci rejestracji

12
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| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

1. Nie sa rejestrowane, a w przypadku gdy zostaly juz zarejestrowane, moga zosta¢ uznane za
niewazne:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

oznaczenia, ktore nie moga stanowi¢ znaku towarowego;
znaki towarowe, ktore pozbawione sa jakiegokolwiek odrozniajacego charakteru;

znaki towarowe, ktore skladaja si¢ wylacznie z oznaczen lub wskazowek mogacych
shuizy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, warto$ci,
pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub §wiadczenia ustugi, lub
innych wtasciwosci towarow lub ustug;

znaki towarowe, ktore skladaja si¢ wylacznie z oznaczen lub wskazowek, ktore
weszly do jezyka potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych i
utrwalonych praktykach handlowych;

oznaczenia, ktore sktadaja si¢ wylacznie z:

1)  ksztaltu wynikajacego z charakteru samych towaroéw;

(i) ksztattu towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego;
(i1) ksztaltu zwigkszajacego znacznie warto$¢ towaru;

znaki towarowe, ktore sa sprzeczne z porzadkiem publicznym lub przyjetymi
dobrymi obyczajami;

znaki towarowe, ktore ze wzgledu na swodj charakter moga wprowadza¢ w bilad
opini¢ publiczna, na przyklad co do charakteru, jakosci lub pochodzenia
geograficznego towarow lub ustugi;

znaki towarowe, na ktore wilasciwe X> organy <X] sdadze nic wydaty zezwolenia,
wobec ktorych odmowa lub uniewaznienie rejestracji nastgpuje na mocy art. 6terb
Konwencji paryskiej o ochronie wlasnosci przemystowej, zwanej dalej ,,Konwencja

paryska”z

i)

4 nowy

znaki towarowe, ktore sa wylaczone z rejestracji i ktore nie moga by¢ dalej uzywane
na podstawie przepisow unijnego prawa lub postanowien umow mig¢dzynarodowych,
ktorych Unia jest strona, przewidujacych ochrong nazw pochodzenia i oznaczen
geograficznych;

znaki towarowe, ktore sa wylaczone z rejestracji na podstawie przepisOw unijnego
prawa lub postanowien umoéw migdzynarodowych, ktoérych Unia jest strona,
przewidujacych ochrong okreslen tradycyjnych dla wina 1 gwarantowanych
tradycyjnych specjalnosci.
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2. Ustep 1 stosuje si¢ bez wzgledu na fakt, ze podstawy odmowy rejestracji istnieja:
a) w panstwach cztonkowskich innych niz te, w ktoérych dokonano zgtoszenia do rejestracji;

b) wylacznie w przypadku przettumaczenia lub dokonania transkrypcji znaku towarowego w
obcym jezyku na dowolny alfabet lub jezyk urzgdowy panstw czlonkowskich.

3. Znak towarowy moze zosta¢ uznany za niewazny, jesli zglaszajacy dokonal zgloszenia
znaku towarowego do rejestracji w zlej wierze. Panstwa czlonkowskie moga réwniez
postanowic, ze taki znak towarowy nie podlega rejestracji.

|\ 2008/95/WE

24. Kazde panstwo czionkowskie moze postanowié, ze znak towarowy nie zostanie
zarejestrowany, a dokonana rejestracja bedzie podlega¢ uniewaznieniu, jezeli:

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

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

DO Unii X1 Wspélnety;

|\ 2008/95/WE

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

C) znak towarowy zawiera odznaki, godla lub herby inne niz okreslone w art. 6terb
Konwencji paryskiej, ktore sa przedmiotem interesu publicznego, chyba ze na ich
rejestracj¢ uzyskano zezwolenie wilasciwych wiadz zgodnie z ustawodawstwem
panstwa cztonkowskiegos.

WV 2008/95/WE (dostosowany)
= nowy

35. Nie mozna odmowi¢ rejestracji znaku towarowego ani stwierdza¢ jego niewaznoS$ci
zgodnie z ust. 1 lit. b), ¢) lub d), jezeli przed data slezenia—wmiesku—e [X> dokonania
zgloszenia do <X] rejestracjie = lub po dacie rejestracji < i w nastgpstwie jego uzywania
znak ten uzyskat charakter odrézniajacy.

6. Kazde panstwo czlonkowskie moze peradte postanowic, ze sintejszyprzepis DO ust. 5 XI
bedzie miat takze zastosowanie, kiedy charakter odrdzniajacy zostat uzyskany po dacie
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#lozenia—waieska—e X dokonania zgloszenia do <X] rejestracjie leb—pe = a przed < dataeie
rejestracji.

Artykut 45

Dalsze DO Wzglgdne <ZI podstawy odmowy lub stw1erdzenla n1ewaznosc1 rejestracji

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

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

a) jest on identyczny z wczesniejszym znakiem towarowym, a towary lub ustugi, dla
ktorych wnioskuje si¢ o rejestracjg, sa identyczne z towarami lub ustugami, dla
ktorych wezedniejszy znak towarowy jest chroniony;

b) z powodu swej identycznosci z wczesniejszym znakiem towarowym lub
podobienstwa do niego oraz identyczno$ci z towarami lub ustugami objgtymi
wczesniejszym  znakiem towarowym lub podobiefstwa do nich, istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii publicznej, ktére obejmuje
prawdopodobienstwo skojarzenia z wczesniejszym znakiem towarowym.

2. W rozumieniu ust. 1 ,,wcze$niejsze znaki towarowe” oznaczaja:

a) znaki towarowe nastgpujacych rodzajow, w odniesieniu do ktérych data #ezenta
vateska—e X dokonania zgloszenia do <XI rejestracjie jest wczesniejsza od daty
veteskua—e——rejestraeje X zgloszenia XI danego znaku towarowego [X> do
rejestracji <XI, biorac pod uwagg, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszenstwa
w odniesieniu do tych znakoéw towarowych:

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |
(1) B> europejskie <X] znaki towarowe Wspélnety;

|\ 2008/95/WE

(i) znaki towarowe zarejestrowane w panstwie czlonkowskim lub, w
przypadku Belgii, Luksemburga lub Niderlandéw, w Urzedzie Wtasnos$ci
Intelektualnej Panstw Beneluksu;
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(iil)) znaki towarowe rejestrowane na mocy mig¢dzynarodowych uzgodnien
obowiazujacych w panstwie czlonkowskim;

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

b) IZ) europejskle <ZI znakl towarowe #&p@%ﬂ%%! B> w odniesieniu do <X ktéryche
: : #pis > w odpowiedni spsoob
zastrzezono starszenstwo <ZI zgodnle z rozporzqdzemem % (WE) nr 48/94™ =
: 5 , , ege 207/2009, ze
znakow towarowych 0 ktorych mowa w lit. a) ppkt (11) oraz (iii), nawet jezeli
uprawniony zrzekt si¢ lub pozwolit na wygasnigcie pdzniejszych znakéw
towarowych;

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

c) waieski-e—rejestraeie DO zgloszenia <X znakow towarowych, o ktorych mowa w
lit. a) 1 b), pod warunkiem ich rejestracji;

d) znaki towarowe, ktore w dniu dokonania zgloszenia znaku towarowego X> do
rejestracji <XI lub, w odpowiednim przypadku, w dniu zastrzezenia pierwszenstwa
dla zgloszenia znaku towarowego [BX> do rejestracji <XI, sa [X> powszechnie <XI
neteryeznte znane w panstwie czlonkowskim, w znaczeniu w jakim wyrazenie
.20 powszechnie <X] netesyezaie znane” jest uzywane w art. 6bise Konwencji
paryskie;j.

WV 2008/95/WE (dostosowany)
= nowy

3. Znaku towarowego nie rejestruje sig, a za niewazny uznaje si¢ juz zarejestrowany znaks:

a)

jezeli jest on identyczny z Wczesmejszym znaklem towarowym Wispdlnoty w
rezumeni—ust—=2: lub do niego podobny +me-b : stal © niezaleznie od
tego czy towary lub uslugl dla ktorych jest zgiaszany lub <= zarejestrowany eea
: e aie s3 = identyczne z tymi, podobne lub <= pedebne
B> nlepodobne <Z| do tych, dla ktorych zostal zarejestrowany Wczesmejszy znak
towarowy WS?@%% JCZCII wczesniejszy znak towarowy Wepelaety cieszy si¢
renoma a4 : : = W panstw1e cztonkowskim lub, w przypadku
europejskiego znaku towarowego cieszy si¢ renoma w Unii < i jezel uzywanie
pOzniejszego znaku towarowego bez wlasciwego powodu przyniostoby
nieuzasadniong korzy$¢ lub byloby szkodliwe dla odrdzniajacego charakteru lub
renomy wczesniejszego znaku towarowego Wepélnety -
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b)

d)

¥ nowy

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

jezeli istnieje ryzyko pomylenia znaku towarowego z wczesniejszym znakiem
chronionym poza Unia, pod warunkiem Ze znak ten byl wciaz rzeczywiscie uzywany
w dniu zgloszenia, a zglaszajacy dzialat w zlej wierze;

jezeli jest on wylaczony z rejestracji i1 nie bgdzie dalej uzywany na postawie
przepisOw unijnego prawa przewidujacych ochrong nazw pochodzenia i oznaczen
geograficznych.

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

4. Kazde panstwo cztonkowskie moze postanowi¢ peradte, ze znak towarowy nie podlega
rejestracji, a za niewazny uznaje si¢ juz zarejestrowany znak, jezeli:

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczema uzywanego
w obrocie zostaty nabyte przed data PR : aeje X> dokonania
zgloszenia <XI podzniejszego znaku towarowego B> do rejestracji X1 lub data
plerwszenstwa podniesiongege we—waniosku—e—rejestraete O zgloszeniu Xl
pozniejszego znaku towarowego DX do rejestracji XI, oraz w—akim O jezeli <XI
niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie przyznaje wlascicielowi
prawo zakazania uzywania pozniejszego znaku towarowego;

uzywanie znaku towarowego moze by¢ zakazane w zwiazku z istnieniem
wczesniejszego prawa, o ktorym mowa w ust. 2 i w lit. ab) niniejszego ustgpu, a
zwlaszcza:

(i) prawa do nazwiska;

(i) prawa do osobistego wizerunku;

(iii) prawa autorskiego;
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(iv) prawa wlasnosci przemystowej.s

5. Panstwa czlonkowskie moga zezwoli¢ na to, by w okre§lonych okoliczno$ciach decyzja o
odmowie rejestracji lub stwierdzajaca niewazno$¢ znaku towarowego nie byta podejmowana,
jezeli wlasciciel wezesniejszego znaku towarowego lub innego wczesniejszego prawa wyrazi
zgodg na rejestracj¢ pdzniejszego znaku towarowego.

6. Kazde panstwo cztonkowskie moze postanowi¢, w drodze odstgpstwa od ust. 1-5, Ze
podstawy do odmowy rejestracji lub stwierdzenia niewaznosci, obowiazujace w tym panstwie
przed data wejScia w zycie przepisow niezbgdnych do wykonania dyrektywy 89/104/EWG,
beda mialy zastosowanie do znakow towarowych, s—stesunku—de ktOrych wiesel—zestat
#lezeny X zgloszenia dokonano <X] przed ta data.

WV 2008/95/WE (dostosowany)
= nowy

Artykut 46
Ustalenie a posteriori niewaznosci lub wygasnigcia praw do znaku towarowego

Jezeli uprzednie—istnienie DO starszenstwo <X] wvezeéniejszege DO krajowego <Xl znaku
towarowego, ktorego uprawniony si¢ zrzekt lub na ktérego wygasnigcie pozwolil, zostaje

podniesione w sprawie X> europejskiego <Xl znaku towarowego MWspélrety, stwierdzenie
niewaznosci lub wygasnigcia praw do wezesnieiszese O krajowego <X] znaku towarowego
moze nastapi¢ a posteriori = , pod warunkiem ze stwierdzenia niewaznosci lub wygasnigcia
mozna bylo réwniez dokona¢ w momencie, gdy uprawniony zrzekt si¢ tego znaku lub
pozwolit na jego wygasnigcie. W takim przypadku starszefistwo znaku towarowego przestaje
wywiera¢ swoj skutek < .
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Artvkut 7

X> Podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznos$ci dotyczace jedynie niektérych
towarow lub ustug <XI

DO Jezeli podstawy do odmowy rejestracji lub stwierdzenia niewaznos$ci znaku towarowego
istnieja jedynie w odniesieniu do niektorych towaréw lub ustug, dla ktorych ten znak
towarowy zostal zgloszony Ilub zarejestrowany, odmowa rejestracji lub stwierdzenie
niewaznosci dotyczy jedynie tych towarow lub ustug. <XI

¥ nowy

Artykut 8

Brak odrézniajacego charakteru lub renomy wczesniejszego znaku towarowego jako
przestanki wykluczajace stwierdzenie niewaznosci zarejestrowanego znaku towarowego

Zarejestrowany znak towarowy nie moze zosta¢ uznany za niewazny na podstawie
wezesniejszego znaku towarowego w ktorymkolwiek z nastgpujacych przypadkow:

a) jezeli wczedniejszy znak towarowy, ktory moze zostaé uznany za niewazny na
podstawie art. 4 ust. 1 lit. b), ¢) lub d), nie nabyt odrézniajacego charakteru zgodnie z
art. 4 ust. 5 w dniu zgloszenia lub dacie pierwszenstwa zarejestrowanego znaku
towarowego;

b) jezeli podstawe wniosku o stwierdzenie niewazno$ci stanowi art. 5 ust. 1 lit. b), a
wczesniejszy znak towarowy nie zyskal wystarczajaco odrozniajacego charakteru,
aby na tej postawie mozliwe bylo stwierdzenie prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) w dniu zgloszenia lub w dacie pierwszenstwa
zarejestrowanego znaku towarowego;

C) jezeli podstawe wniosku o stwierdzenie niewazno$ci stanowi art. 5 ust. 3, a
wczesniejszy znak towarowy nie cieszyt si¢ renoma w rozumieniu art. 5 ust. 3 w
dniu zgtoszenia lub w dacie pierwszenstwa zarejestrowanego znaku towarowego.

WV 2008/95/WE (dostosowany)
= nowy

Artykut 9

Ograniezenie DO Wykluczenie mozliwosci stwierdzenia niewaznos$ci <XI pewstale w
wyniku przyzwolenia

1. Jezeli w panstwie czlonkowskim wtasciciel wezedniejszego znaku towarowego, o ktorym
mowa w art. 45 ust. 2 ® 1 3 <@, dawal przyzwolenie na uzywanie, przez okres kolejnych
pigciu lat pozniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w tym panstwie cztonkowskim,
bedac jednoczesnie $wiadomy takiego uzywania, traci on uprawnienie do zloZenia, na
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podstawie wczesniejszego znaku towarowego, wmosku 0 umewazmeme rejestracp
pézniejszego znaku towarowego e#a 3 e SaE : :
tewarewege w odniesieniu do towardéw lub ustug, dla ktorych pbzniejszy znak towarowy Jest
uzywany, chyba ze zlozenie wniosku o rejestracj¢ pdzniejszego znaku towarowego dokonane
byto w ztej wierze.

2. Kazde panstwo czlonkowskle moze postanow1c ze ust. 1 stosuje sig do Wlasc1c1ela

x> dowolnego <Z| innego wczesniejszego prawa, o ktorym mowa w art. 45 ust. 4 ht _) lub

be).

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, wilasciciel pdzniejszego zarejestrowanego
znaku towarowego nie jest uprawniony do sprzeciwiania si¢ korzystaniu z wczes$niejszego
prawa, nawet jezeli X> na <X] prawo to nie moznae B> juz si¢ X1 byé-dluzei powoltywacae
przeciwko pozniejszemu znakowi towarowemu.

WV 2008/95/WE (dostosowany)
= nowy

SEKCJA 3

X> PRZYZNANE PRAWA I OGRANICZENIA <X]

Artykut £10
Prawa wynikajace ze znaku towarowego

1. Zarejestrewany X Rejestracja <X] znaku towarowego¥ przyznaje wilascicielowi wylaczne
prawa-de-tege-znaks.

D> 2. Bez uszczerbku dla praw wlasciciela nabytych przed dniem zgloszenia lub data
pierwszenstwa zarejestrowanego znaku towarowego, <XI w3tasciciel > zarejestrowanego
znaku towarowego <X] jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, ktoére nie
posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym [X> jakiegokolwiek znaku w
odniesieniu do towaréw lub ushug, jezeli <X :

a) oznaczenieeg X jest <XI identycznege ze znakiem towarowym X i jest uzywane <XI
dla towaréw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych znak towarowy jest
zarejestrowany = a takie uzywanie wpltywa lub moze wplywa¢ na funkcje znaku
towarowego jako instrumentu gwarantujacego konsumentom pochodzenie towardéw
lub ustug <=;

b) oznaczenigg—s acey ;
ze znakiem towarowym lub do niego podobne Xl
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[
e

teswarewesge oraz X jest uzywane dla <X] idesn Sed Hehs

lub ustugstéeyeh—detyezy X | ktore sa 1dentyczne z towararnl lub ushlgaml lub
podobne do towaréw lub uslug, dla ktorych X1 znak towarowy [X> zostat
zarejestrowany <X] i—te—eznaezenie, [ jezeli X istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad opinii publicznej; prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowyms;

: : g Ooznaczenice IZ) Jest <ZI 1dentyczne§ IZ) ze
znaklem towarowym <X lub podobnege do znaku towarowego X bez Wzglqdu na
to, czy jest on uzywany <XI w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktore sie sa
= identyczne z tymi, podobne lub < pedebre D> niepodobne <XI do tych, dla
ktorych zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy si¢ on renoma we
Wspélreeie DO danym panstwie czlonkowskim X1 i w przypadku gdy uzywanie
tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie
jego odrozniajacego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe.

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

3. Jezeli spetnione sa warunki okreslone w ust. ==2, moga by¢ zabronione, siedzy—innyrat
B w szezegdlnoscei <X, nastgpujace dziatania:

|\ 2008/95/WE

umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
oferowanie towarow, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym
celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i1 $wiadczenie ustug pod tym

oznaczeniem;

przywoz lub wywoz towardw pod takim oznaczeniem;

¥ nowy
d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub firmy lub czgsci nazwy handlowej lub
firmy;
|\ 2008/95/WE
de) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;=
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¥ nowy

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

4. Wiascicielowi zarejestrowanego znaku towarowego przysluguje rowniez prawo
uniemozliwiania przywozu towaréw na podstawie ust. 3 lit. ¢), w przypadku gdy w celach
handlowych dziata wylacznie nadawca towarow.

5. Wiascicielowi zarejestrowanego znaku towarowego przystuguje réwniez prawo
uniemozliwienia wszystkim osobom trzecim wprowadzenia towardw — w kontekscie
dziatalnos$ci handlowej — na obszar celny panstwa czlonkowskiego, w ktorym zarejestrowany
jest znak towarowy, bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu na tym obszarze, w
przypadku gdy towary te, w tym opakowania, pochodza z panstw trzecich i1 opatrzone sa —
bez zgody — znakiem towarowym, ktory jest identyczny ze znakiem towarowym
zarejestrowanym w odniesieniu do tych towarow, lub ktérego nie mozna odrézni¢ — pod
wzgledem jego istotnych elementéw — od tego znaku towarowego.

|\ 2008/95/WE

46. Jezeli na podstawie prawa panstwa czlonkowskiego uzywanie oznaczenia zgodnie z
warunkami, o ktorych mowa w ust. 2& lit. b) lub ¢) ast=2, nie moglo by¢ zabronione przed
data wejscia w zycie przepisow niezbgdnych do wykonania dyrektywy 89/104/EWG w
danym panstwie cztonkowskim, prawa nadawane przez znak towarowy nie moga stanowic¢
podstawy do zakazu dalszego uzywania tego oznaczenia.

87. Ustepy 1,2, 3 i 6—4 nie maja wplywu na przepisy obowiazujace w panstwach
cztonkowskich dotyczace ochrony przed uzywaniem oznaczenia w celach innych niz
odrdznienie towarow lub ushug, jezeli uzywanie tego oznaczenia bez wiasciwego powodu
przyniostoby nieuzasadniong korzys¢ lub bytoby szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub
renomy znaku towarowego.

¥ nowy

Artykut 11

Naruszenie praw wlasciciela w wyniku uzywania wizualnej postaci produktu,
opakowania lub innych Srodkow

W przypadku gdy istnieje prawdopodobienstwo, ze wizualna posta¢ produktu, opakowanie
lub inne $rodki, na ktérych umieszczony jest znak towarowy, bed¢ uzywane w odniesieniu do
towaroéw lub ustug a takie uzycie w stosunku do tych towarow i ushig stanowitoby naruszenie
praw wiasciciela na podstawie art. 10 ust. 2 1 3, wlasciciel ma prawo zakazac:
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a) umieszczania w ramach obrotu handlowego oznaczenia identycznego ze znakiem
towarowym lub do niego podobnego na wizualnej postaci produktu, opakowaniu lub
innych $rodkach, na ktérych znak moze zosta¢ umieszczony;

b) oferowania lub wprowadzania do obrotu, lub magazynowania w tych celach, lub tez
przywozu lub wywozu wizualnej postaci produktu, opakowania lub innych srodkow,
na ktorych umieszczony jest znak.

Artykut 12
Reprodukcja znakow towarowych w slownikach

Jezeli reprodukcja znaku towarowego w stowniku, encyklopedii lub w podobnym zbiorze
informacji stwarza wrazenie, ze stanowi on nazw¢ rodzajowa towaréw lub ustug, dla ktérych
znak towarowy jest zarejestrowany, wydawca utworu zapewnia, na zadanie wilasciciela znaku
towarowego, aby reprodukcji znaku towarowego, najpdézniej w nastgpnym wydaniu
publikacji, towarzyszylo wskazanie, Ze jest to zarejestrowany znak towarowy.

Artykut 13

Zakaz uzywania znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz agenta lub
przedstawiciela

1. W przypadku gdy znak towarowy zostal zarejestrowany na rzecz agenta lub
przedstawiciela osoby bedacej wiascicielem znaku towarowego, bez zgody wiasciciela,
wlasciciel ma prawo do podjgcia ktoregokolwiek z ponizszych dziatan:

a) wniesienia sprzeciwu wobec uzywania jego znaku przez jego agenta lub
przedstawiciela;

b) zadania od agenta lub przedstawiciela dokonania cesji znaku towarowego na swoja
rzecz.

2. Ustgpu 1 nie stosuje si¢ w przypadku, gdy agent lub przedstawiciel uzasadni swoje
dziatanie.

|\ 2008/95/WE

Artykut 614
Ograniczenie skutkow znaku towarowego

1. Znak towarowy nie uprawnia wilasciciela do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie
handlowym:
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WV 2008/95/WE (dostosowany)
= nowy

a) jej wlasnego nazwiska lub adresu;

b) = oznaczen lub < wskazoéwek = , ktore nie maja odrdzniajacego charakteru lub
ktore <= dotyczaeyek rodzaju, jakosci, iloSci, zamierzonego przeznaczenia, wartosci,
pochodzenia geograficznego, daty produkcji towaréow lub $wiadczenia ustug, lub
innych cech charakterystycznych towarow lub ustug;

c) znaku towarowego = do celow wskazania lub odwotania si¢ do towarow lub
ushig jako towardw lub uslug danego wiasciciela znaku towarowego, zwlaszcza <5
jezeli DB uzycie znaku towarowego <XI jest ¢e niezbedne dla wskazania
zamierzonego przeznaczenia towarow lub ushug, zwlaszcza akcesoriow lub czgsci
zamiennychs.

! : D> Akapit pierwszy stosuje si¢ wylacznie w
przypadku gdy uzywanie znaku towarowego przez osobg trzecia przebiega <Xl zgodnie z
uczciwymi praktykami w handlu i przemysle.

¥ nowy

2. Uznaje sig, ze uzywanie znaku towarowego przez osobg trzecia nie przebiega zgodnie z
uczciwymi praktykami zwlaszcza w nastgpujacych przypadkach:

a) stwarza wrazenie, ze istnieje zwigzek handlowy migdzy osoba trzecia a wtascicielem
znaku towarowego;

b) stanowi nieuczciwe wykorzystanie odrdzniajacego charakteru lub renomy znaku
towarowego bez uzasadnionego powodu lub jest dla nich szkodliwe.

|\ 2008/95/WE

23. Znak towarowy nie uprawnia wiasciciela do zakazania osobie trzeciej uzywania, w
obrocie handlowym, wcze$niejszego prawa, ktére ma zastosowanie jedynie na konkretnym
obszarze, jezeli prawo to jest uznawane przez ustawodawstwo danego panstwa
cztonkowskiego 1 w granicach terytorium, na ktérym jest uznawane.

Artykut £15

Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy
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| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

1. Znak towarowy nie uprawnia wtasciciela do zakazania uzywania tego znaku w odniesieniu
do towardw, ktore zostaty wprowadzone do obrotu na terytorium ¥spélaety X> Unii <XI pod
tym znakiem towarowym przez wilasciciela lub za jego zgoda.

|\ 2008/95/WE

2. Ustgp 1 nie ma zastosowania, jezeli wlasciciel ma prawnie uzasadnione powody, aby
sprzeciwia¢ si¢ dalszemu obrotowi towarami, w szczego6lnosci jezeli stan towarow zmienit si¢
lub pogorszyl po wprowadzeniu ich do obrotu.

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

Artykut 4816

Uzywanie znakow towarowych

1. Jezeli w okresie pigciu lat od daty zekefezenta-preeceds gy rejestracji znak towarowy nie byt
rzeczywiscie uzywany przez wlasciciela we [ danym panstwie czlonkowskim <X]
Wspélneete w stosunku do towardéw lub ustug, dla ktérych jest zarejestrowany, lub jezeli
takie uZywanie by{o zawieszone przez nieprzerwany okres pigciu lat, znak towarowy podlega
B> ograniczeniom i <X sankcjom przewidzianym w D& art. 17, art. 19 ust. 1, art. 46 ust. 1

oraz art. 48 ust. 3 i 4 <X &ﬁ%j%@j%%@l@%wﬂe chyba ze istnieja %&p%eé%%%

B> uzasadnione <X powody jego nieuzywania.

| 4 nowy

2. Jezeli panstwo cztonkowskie postanowi wprowadzi¢ postgpowanie w sprawie sprzeciwu po
dokonaniu rejestracji, pigcioletni okres, o ktorym mowa w ust. 1, liczy si¢ od daty, od ktore;j
nie istnieje juz mozliwo$¢ zglaszania sprzeciwu wobec danego znaku, lub — jezeli zgloszono
sprzeciw 1 go nie wycofano — od dnia, w ktorym decyzja konczaca postgpowanie w sprawie
sprzeciwu stala si¢ ostateczna.

3. W odniesieniu do znakow towarowych zarejestrowanych na podstawie migdzynarodowych
uzgodnien, ktére wywieraja skutek w panstwie cztonkowskim, pigcioletni okres, o ktérym
mowa w ust. 1, liczy si¢ od daty, od ktorej nie istnieje juz mozliwo$¢ odrzucenia znaku lub
zgloszenia sprzeciwu wobec niego. W przypadku zgloszenia sprzeciwu i1 nie wycofania go
okres ten liczy si¢ od dnia, w ktérym decyzja konczaca postgpowanie w sprawie sprzeciwu
stala si¢ ostateczna.
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|\ 2008/95/WE

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

WV 2008/95/WE (dostosowany)
= nowy

a) uzywanie znaku towarowego w postaci rdznigcej si¢ w elementach, ktore nie
zmieniaja odrozniajacego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak zostat
zarejestrowany = , bez wzgledu na to, czy znak towarowy w postaci, w jakiej jest
uzywany, jest rOwniez zarejestrowany na rzecz wlasciciela < ;

b) umieszczanie znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniach we
Wspélreeie DO danym panstwie cztonkowskim <XI wytacznie w celu wywozu.

¥ nowy

Artykut 17
Nieuzywanie znaku towarowego jako zarzut w postgpowaniu w sprawie naruszenia
Wiascicielowi znaku towarowego przystuguje prawo zakazywania uzywania oznaczenia tylko

wowczas, gdy w momencie wniesienia powodztwa o naruszenie nie istnieje mozliwos¢
stwierdzenia wygasnigcia jego praw na podstawie art. 19.

Artykut 18

Niepodwazalne prawo wlasciciela péZniejszego zarejestrowanego znaku towarowego
jako zarzut w postgpowaniu w sprawie naruszenia
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1. W postgpowaniu w sprawie naruszenia wilascicielowi znaku towarowego nie przystuguje
prawo zakazywania uzywania poOzniej zarejestrowanego znaku towarowego, jezeli ten
pdzniejszy znak towarowy nie podlega stwierdzeniu niewaznosci, zgodnie z art. 8, art. 9 ust. 1
12 1art. 48 ust. 3.

2. W postgpowaniu w sprawie naruszenia wilascicielowi znaku towarowego nie przystuguje
prawo zakazywania uzywania pdzniej zarejestrowanego europejskiego znaku towarowego,
jezeli ten pozniejszy znak towarowy nie podlega stwierdzeniu niewaznosci, zgodnie z art. 53
ust. 314, art. 54 ust. 112 lub art. 57 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009.

3. W przypadku gdy wilascicielowi znaku towarowego nie przyshuguje prawo zakazywania
uzywania pdzniej zarejestrowanego znaku towarowego na podstawie ust. 1 lub 2,
wlascicielowi tego pdzniej zarejestrowanego znaku towarowego nie przystuguje — w ramach
postgpowania w sprawie naruszenia — prawo zakazywania uzywania wczesniejszego znaku
towarowego, nawet jesli na prawo z wczesniejszego znaku nie mozna juz si¢ powolywac
przeciwko pozniejszemu znakowi towarowemu.

|\ 2008/95/WE
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| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

SEKCJA 4

X> WYGASNIECIE PRAW ZE ZNAKU TOWAROWEGO <X]

Artykut £219

B> Brak rzeczywistego uzywania jako podstawa stwierdzenia <X] Redstawy wygasnigcia

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

1. Uprawnienie do znaku towarowego podlega X> stwierdzeniu <X] wygasnigcias, jezeli w
nieprzerwanym okresie pigciu lat znak ten nie byt przedmiotem rzeczywistego uzywania w
panstwie cztonkowskim w zwiazku z towarami lub ustugami, dla ktorych jest zarejestrowany,
1 nie istnieja zadne uzasadnione powody jego nieuzywania.

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

2. Jednaksze Naikt nic moze pednmesié X wnosi¢ o stwierdzenie <XI wygasnigcia praw
wladciciela znaku towarowego, jezeli w przedziale czasu pomig¢dzy uplywem pigcioletniego
okresu i ztozeniem wniosku o D& stwierdzenie <XI wygasnigciae rozpoczglo si¢ lub zostalo
wznowione rzeczywiste uzywanie znaku towarowego.

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

3. Rozpoczecie lub wznowienie uzywania w ciagu trzech miesigcy poprzedzajacych ztozenie
wniosku o X stwierdzenie X] wygasnigciae rejestracji i ktore nastapito najwczesniej w
momencie uplywu nieprzerwanego pigcioletniego okresu nieuzywania, nie jest brane pod
uwagg, jezeli przygotowania do rozpoczgcia lub wznowienia uzywania podjgte zostaly
dopiero wowczas, gdy wiadciciel dowiedzial si¢ o mozliwosci zlozenia wniosku o
> stwierdzenie <XI wygasnigciae.

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

Artvkut 20

X> Przeksztalcenie si¢ znaku towarowego w powszechna nazwe lub wprowadzajace w btad
oznaczenie jako podstawy stwierdzenia wygasnigcia <XI
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2—Bez—uszezerble—dla—ust—t Usprawnienie do znaku towarowego podlega
DO stwierdzeniu <X] wygasnigcias, jezeli po dacie rejestracji:

|\ 2008/95/WE

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

b) w wyniku uzywania znaku towarowego przez wilasciciela lub za jego zgoda, w

odniesieniu do towardéw lub ustug, dla ktérych zostat on zarejestrowany, zachodzi
mozliwo$¢ wprowadzenia odbiorcow w blad, w szczeg6lnosci co do natury, jakosci
lub pochodzenia geograficznego towarow lub ustug.

Artykut £321

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |
Podstawaedmewss DO Stwierdzenie <XI wygasnigcia hub-stwi i znose

dotyczace jedynie niektorych towarow lub uslug

Jezeli podstawy : DO stwierdzenia X1 wygasnigcia lub—stwerdzenia
aiewazneset znaku towarowego istnieja jedynie w odniesieniu do niektorych towardéw lub
ustug, dla ktorych ten znak towarowy zostat %g%%eﬁsl%b zarejestrowany, odmows
rejestraefl; DO stwierdzenie <X] wygasnigciae peset dotyczy jedynie
tych towardw lub ustug.

| 4 nowy

SEKCJA 5

ZNAK TOWAROWY JAKO PRZEDMIOT WLASNOSCI

Artykut 22
Przeniesienie zarejestrowanego znaku towarowego

1. Znak towarowy moze by¢ przeniesiony, niezaleznie od przeniesienia przedsigbiorstwa, w
odniesieniu do niektorych lub wszystkich towarow lub ushug, dla ktéorych jest on
zarejestrowany.

2. Przeniesienie calo$ci przedsigbiorstwa obejmuje przeniesienie znaku towarowego, z
wyjatkiem przypadku gdy istnieje umowa stanowiaca inaczej lub okoliczno$ci wyraznie
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stanowia inaczej. Przepis ten stosuje si¢ do umownego zobowiazania do przeniesienia
przedsigbiorstwa.

3. Nie naruszajac przepisOw ust. 2 przeniesienie znaku towarowego wymaga, pod rygorem
niewazno$ci, formy pisemnej 1 podpisu stron umowy, z wyjatkiem przypadku gdy

przeniesienie wynika z orzeczenia.

4. Na zadanie jednej ze stron przeniesienie wpisuje si¢ do rejestru, a informacje o nim
publikuje.

5. Do momentu wpisania przeniesienia do rejestru nastgpca prawny nie moze powolywac sig
na prawa wynikajace z rejestracji znaku towarowego wobec 0sob trzecich.

6. W przypadku koniecznosci dochowania terminéw w kontaktach z urzedem nastgpca
prawny moze sklada¢ odpowiednie o$wiadczenia do urzedu po otrzymaniu przez ten urzad
wniosku o wpis do rejestru przeniesienia znaku towarowego.

Artykut 23

Prawa rzeczowe

1. Znak towarowy moze, niezaleznie od przedsigbiorstwa, stanowi¢ zabezpieczenie lub
przedmiot praw rzeczowych.

2. Na wniosek jednej ze stron prawa, o ktorych mowa w ust. 1, wpisuje si¢ do rejestru, a
informacje o nich publikuje.

Artykut 24

Wszczecie egzekucji

1. Znak towarowy moze by¢ przedmiotem egzekucji.
2. Na wniosek jednej ze stron informacje o wszczeciu egzekucji wpisuje si¢ do rejestru i
publikuje.

Artykut 25

Postepowanie upadlosciowe

W przypadku gdy znak towarowy jest przedmiotem postgpowania upadlosciowego, na
wniosek wlasciwego organu wpis o tej tresci jest dokonywany w rejestrze i1 publikowany.

|\ 2008/95/WE

Artykut 826

Udzielanie licencji
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1. Znak towarowy moze by¢ przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektérych lub
wszystkich towaréw lub ushug, dla ktérych zostal zarejestrowany oraz w odniesieniu do
calego lub cze$Sci danego panstwa czlonkowskiego. Licencja moze by¢ wylaczna lub
niewylaczna.

2. Wiasciciel znaku towarowego moze powolywac si¢ na prawa nadane przez znak towarowy
przeciwko licencjobiorcy, ktory narusza ktorekolwiek z postanowien umowy licencyjnej
odnoszace si¢ do:

a) okresu jej obowiazywania;

b) formy obj¢tej rejestracja, w jakiej znak towarowy moze by¢ uzywany;
c) zakresu towarow lub ustug, dla ktorych licencja jest udzielona;

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

e) jakosci towarow wytwarzanych lub ustug $wiadczonych przez licencjobiorcg.

¥ nowy

3. Bez uszczerbku dla postanowieh umowy licencyjnej licencjobiorca moze wystapi¢ z
powodztwem o naruszenie znaku towarowego wylacznie za zgoda wlasciciela tego znaku.
Licencjobiorca wytaczny moze jednak wystapi¢ z takim powoddztwem, jezeli wlasciciel znaku
towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, sam nie wytoczy powodztwa w sprawie
naruszenia w stosownym terminie.

4. W celu uzyskania odszkodowania za poniesiona szkode licencjobiorca moze by¢
uprawniony do przystapienia do postgpowania w sprawie naruszenia Wszczgtego z
powddztwa wiasciciela znaku towarowego.

5. Na wniosek jednej ze stron informacje o udzieleniu lub przeniesieniu licencji w zakresie
znaku towarowego wpisuje si¢ do rejestru i publikuje.

Artykut 27
Zgloszenie znaku towarowego jako przedmiot wlasnosci

Artykuly 22-26 stosuje si¢ do zgloszen znakow towarowych.

SEKCJA 6

ZNAKI GWARANCYJNE, ZNAKI CERTYFIKUJACE I ZNAKI WSPOLNE

Artykut 28

Definicje
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Do celow niniejszej sekcji stosuje si¢ nastgpujace definicje:

1) ,,znak gwarancyjny lub certyfikujacy” oznacza znak towarowy, ktore zostal okreslony jako
taki w momencie zgloszenia 1 ktory pozwala odrozni¢ towary lub ustugi, ktére zostaty
certyfikowane przez wilasciciela znaku pod wzgledem pochodzenia geograficznego,
materiatu, sposobu produkcji towardéw lub §wiadczenia ustug, jakosci, doktadnosci lub innych
cech, od towarow i ustug, ktdre nie sa w ten sposob certyfikowane;

2) ,,znak wspolny” oznacza znak towarowy, ktéry zostal okre§lony jako taki w momencie
zgloszenia 1 ktory pozwala odréznia¢ towary lub ustugi czlonkéw organizacji, ktora jest
wlascicielem znaku, od towarow lub ustug innych przedsigbiorstw.

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

Artykut £529

ee : vehs Zznakiéw gwarancyjnexeh oraz
znaklﬁ certyﬁku] acexeh

B> 1. Panstwa czlonkowskie moga przewidzie¢ mozliwos$¢ rejestracji znakow gwarancyjnych
lub certyfikujacych. <Xl

: 2 moga postanoww%e%
pisow—art—4, 7¢ 0dmaw1a sig rejestracp %34%%1% znakow DO gwarancyjnych
lub certyﬁkujqcych &3 lub stw1erdza si¢ ich wygasnigcie lub niewazno$¢, w oparciu o
podstawy waderaezaiaeepeze X inne niz <Xl te, ktore zostaly okreslone w art. 3 X> | 19 X i
42 20, jezeli wymaga tego funkcja takich znakow.

IZ) Znak gwarancyjny lub certyﬁkumcy skladajqcy si¢ z oznaczen lub okreslen <ZI %&34643%
eznaezente, ktore moga shuzy¢ w obroc1e handlowym dla Wskazama pochodzenla

geograficznego towaréw lub ustug,—mes

eertyfikearaee—Talazneak nie uprawnia W{ascwlela do zakazywama osoble trzemej uzywania w
obrocie handlowym takich oznaczen lub okreslen, pod warunkiem zZe osoba ta uzywa ich

zgodnie z uczciwymi praktykami handlowymi lub przemystowymi.s We szczego6lnosci taki
znak nie moze by¢ powolywany przeciwko osobie trzeciej, ktéra jest uprawniona do
uzywania nazwy geograficznej.

Artvkut 30
X> Znaki wspolne <X

¥ nowy

1. Panstwa cztonkowskie zapewniaja mozliwo$¢ rejestracji znakéw wspolnych.
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2. Znaki wspolne moga zglasza¢ organizacje wytworcoéw, producentow, ustugodawcow lub
handlowcow, ktére na mocy regulujacych je przepiséw posiadaja zdolno§¢ w swoim wlasnym
imieniu do nabywania praw 1 obowiazkow wszelkiego rodzaju, zawierania uméw lub
dokonywania innych czynnosci prawnych oraz pozywania i bycia pozywanym, jak rdwniez
osoby prawne regulowane przepisami prawa publicznego.

3. W drodze odstgpstwa od art. 4 ust. 1 lit. ¢) oznaczenia lub okreslenia, ktore moga stuzy¢ w
obrocie handlowym do wskazania pochodzenia geograficznego towaréw lub ustug, moga
stanowi¢ znaki wspodlne.

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

D> Znak wspolny nie uprawnia wlasciciela do zakazywania osobom trzecim uzywania w
obrocie takich oznaczef lub okreslen, pod warunkiem Ze uzywaja ich zgodnie z uczciwymi
praktykami w przemysle i handlu. W szczeg6lnosci na taki znak nie mozna si¢ powotywac na
niekorzy$¢ osoby trzeciej, ktora jest uprawniona do uzywania nazwy geograficznej. <XI

¥ nowy

Artykut 31
Regulamin uzywania znaku wspélnego
1. Zglaszajacy znak wspdlny przedktada regulamin uzywania tego znaku.

2. Regulamin uzywania wskazuje osoby upowaznione do uzywania znaku, warunki
cztonkostwa w organizacji 1 warunki uzywania znaku, w tym sankcje. Regulamin uzywania
znaku, o ktérym mowa w art. 30 ust. 3, umozliwia wszystkim osobom, ktérych towary lub
ushigi pochodza z danego obszaru geograficznego, uzyskanie czlonkostwa w organizacji,
ktora jest wlascicielem znaku.

Artykut 32
Odrzucenie zgloszenia

1. Obok przypadkow, gdy odrzucenie zgloszenia znaku towarowego nastgpuje w oparciu o
podstawy odrzucenia zgloszenia przewidziane w art. 4 1 5, zgloszenie znaku wspdlnego
odrzuca sig, jezeli nie sa spetnione przepisy art. 28 ust. 2, art. 30 lub art. 31 lub jezeli
regulamin uzywania jest sprzeczny z porzadkiem publicznym lub z przyjetymi dobrymi
obyczajami.

2. Zgloszenie znaku wspdlnego odrzuca si¢ rowniez, jezeli istnieje ryzyko wprowadzenia
opinii publicznej w btad co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczeg6lnosci jezeli moze
on by¢ uznany za co$ innego niz znak wspolny.

3. Zgloszenia nie odrzuca sig, jezeli zglaszajacy, w wyniku zmiany regulaminu uzywania,
spetnia wymogi ust. 11 2.
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Artykut 33
Uzywanie znakow wspdlnych
Wymogi art. 16 zostaja spelnione w przypadku rzeczywistego uzywania znaku wspolnego
zgodnie z art. 16 przez jakakolwiek osobg, ktora jest uprawniona do jego uzywania.
Artykut 34
Zmiana regulaminu uzywania znaku wspolnego

1. Wiasciciel znaku wspdlnego przedstawia w urzedzie kazdy zmieniony regulamin
uzywania.

2. Zmiana jest odnotowywana w rejestrze, chyba ze zmieniony regulamin uZywania nie
spelnia wymogoéw art. 31 lub ma do niego zastosowanie jedna z podstaw odrzucenia, o
ktoérych mowa w art. 32.

3. Przepisy art. 42 ust. 2 stosuje si¢ do zmienionych regulamindw uzywania.
4. Do celow niniejszej dyrektywy zmiany regulaminu uzywania sa skuteczne dopiero od daty
odnotowania zmiany w rejestrze.
Artykut 35
Osoby uprawnione do wnoszenia powodztwa o naruszenie

1. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 stosuje si¢ do kazdej osoby uprawnionej do uzywania znaku
wspolnego.

2. Wiasciciel znaku wspdlnego moze domagaé sig, w imieniu osoéb uprawnionych do
uzywania znaku, odszkodowania za szkody poniesione przez te osoby w wyniku
nieuprawnionego uzywania tego znaku.

Artykut 36

Dodatkowe podstawy stwierdzenia wygasnigcia

Wygasnigcie praw wilasciciela znaku wspdlnego na podstawie wniosku skierowanego do
urzedu lub roszczenia wzajemnego w postgpowaniu w sprawie naruszenia stwierdza si¢ —
obok przypadkéow, w ktorych zastosowanie maja podstawy stwierdzenia wygasnigcia
przewidziane w art. 19 120 — w nastgpujacych przypadkach:

a) wlasciciel nie podejmuje stosownych $rodkéw w celu uniemozliwienia uzywania
znaku w sposob niezgodny z warunkami uzywania ustanowionymi w regulaminie
uzywania, ktérego zmiany odnotowano, w stosownych przypadkach, w rejestrze;

b) sposob, w jaki znak jest uzywany przez osobg uprawniona, powoduje ryzyko
wprowadzenia opinii publicznej w btad w sposob okreslony w art. 32 ust. 2;
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C) zmian¢ regulaminu uzywania znaku odnotowano Ww rejestrze z naruszeniem
przepisow art. 34 ust. 2, chyba ze wiasciciel znaku spetnia — po dokonaniu dalszych
zmian regulaminu uzywania — wymogi okreslone w tym artykule.

Artykut 37
Dodatkowe podstawy uniewaznienia
Niewazno$¢ znaku wspodlnego — obok przypadkow, w ktérych zastosowanie maja podstawy
uniewaznienia przewidziane w art. 4 1 5 — stwierdza sig, jesli zostal on zarejestrowany z

naruszeniem przepisow art. 32, chyba ze wtasciciel znaku spelnia — po dokonaniu zmian
regulaminu uzywania — wymogi okreslone w art. 32.

Rozdzial 3

Procedury
SEKCJA 1

Z.GLOSZENIE 1 REJESTRACJA

Artykut 38
Warunki, ktére spelnia¢ musza zgloszenia

1. Zgtoszenie znaku towarowego do rejestracji zawiera:

a) podanie o rejestracje,

b) informacje identyfikujace zglaszajacego,

C) wykaz towardow lub ustug, w odniesieniu do ktérych wnioskuje si¢ o rejestracje,
d) przedstawienie znaku towarowego.

2. Zgloszenie znaku towarowego wymaga uiszczenia oplaty za zgloszenie oraz, w stosownym
przypadku, optaty lub optat za zgloszenie do odpowiednich klas.

Artykut 39
Data dokonania zgloszenia

1. Za datg dokonania zgloszenia znaku towarowego przyjmuje si¢ dzien, w ktorym
zglaszajacy sktada w urzedzie dokumenty zawierajace informacje okreslone w art. 38.
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2. Panstwa czlonkowskie moga takze postanowi¢, ze nadanie daty dokonania zgloszenia
wymaga uiszczenia podstawowej oplaty za zgloszenie lub oplaty rejestracyjne;.

Artykut 40
Oznaczenie tozsamoSci i klasyfikacja towaréw i ustug

1. Towary i uslugi, w stosunku do ktérych wnioskuje si¢ o rejestracjg, klasyfikuje si¢ zgodnie
z systemem klasyfikacji ustanowionym Porozumieniem nicejskim  dotyczacym
mig¢dzynarodowej klasyfikacji towarow 1 uslug dla celow rejestracji znakéw z dnia 15
czerwca 1957 r. (zwanym dalej ,.klasyfikacja nicejska”).

2. Zglaszajacy wskazuje towary i ustugi, w stosunku do ktérych wnioskuje o prawo ochronne,
z odpowiednia jasno$cia 1 precyzja, aby umozliwi¢ wilasciwym organom i podmiotom
gospodarczym, wylacznie na tej podstawie, okreslenie zakresu wnioskowanej ochrony.
Wykaz towardéw 1 ustug dopuszcza klasyfikacje kazdej pozycji wylacznie do jednej klasy
klasyfikacji nicejskiej. 3. Do celéw ust. 2 dopuszcza sig uzycie ogdlnych okreslen nagldéwkow
klasyfikacyjnych klasyfikacji nicejskiej lub innych ogdlnych termindéw, pod warunkiem ze
spelniaja one wymagane standardy jasnosci 1 precyzji.

4. Urzad odrzuca zgloszenie w odniesieniu do terminow, ktore sa niejasne lub nieprecyzyjne,
jesli zglaszajacy nie zaproponuje mozliwego do przyjgcia brzmienia tych termindw w
terminie ustalonym w tym celu przez urzad. Ze wzgledu na jasno$¢ i pewnos$¢ prawa urzedy,
we wspoOtpracy ze soba, sporzadzaja wykaz odzwierciedlajacy ich wilasne praktyki
administracyjne w zakresie klasyfikacji towarow 1 ustug.

5. Uzycie og6lnych terminéw, w tym ogdlnych okreslen nagléwkow klasyfikacyjnych
klasyfikacji nicejskiej, interpretuje si¢ jako obejmujace wszystkie towary lub ustugi wyraznie
objete dostownym znaczeniem danego okreSlenia lub terminu. Uzycia tych termindéw lub
okreslen nie mozna interpretowa¢ w sposOb sugerujacy, ze obejmuja one zastrzezenie
dotyczace towardw lub ustug, ktérego nie mozna w ten sposéb rozumiec.

6. Jezeli zglaszajacy wnioskuje o rejestracj¢ do wigcej niz jednej klasy, towary i ushugi
grupuje si¢ wedtug klas klasyfikacji nicejskiej, przy czym kazda grupa poprzedzana jest
numerem klasy, do ktérej nalezy dana grupa towaréw lub ustug, i prezentowana wedlug
kolejnosci klas.

7. Klasyfikacja towaréow 1 ustug stuzy wylacznie celom administracyjnym. Figurowanie
towarow 1 ustug w tej samej klasie wedlug klasyfikacji nicejskiej nie stanowi podstawy, aby
uzna¢ je za podobne do siebie, a figurowanie towaréw i ustug w réznych klasach wedlug
klasyfikacji nicejskiej nie stanowi podstawy, aby uznac je za niepodobne do siebie.

Artykut 41
Badanie z urz¢du
Urzedy ograniczaja przeprowadzane z urzgdu badanie tego, czy zgloszenie znaku towarowego

kwalifikuje si¢ do rejestracji, do braku bezwzglednych podstaw odmowy przewidzianych w
art. 4.
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Artykut 42
Uwagi os6b trzecich

1. Przed rejestracja znaku towarowego kazda osoba fizyczna lub prawna oraz kazda grupa lub
organ reprezentujacy wytworcow, producentdw, ushigodawcow, handlowcow lub
konsumentow moze przekaza¢ do urzedu uwagi na pisSmie, wskazujac, w oparciu o ktore
podstawy wymienione w art. 4 znak towarowy nie moze zosta¢ zarejestrowany z urzgdu.
Podmioty te moga by¢ stronami w postgpowaniu przed urzgdem.

2. Kazda osoba fizyczna lub prawna oraz kazda grupa lub organ reprezentujacy wytworcow,
producentéw, ustugodawcow, handlowcow lub konsumentéw moze przekaza¢ do urzedu
uwagi na pismie, powotujac si¢ — obok podstaw, o ktérych mowa w ust. 1 — na konkretne
podstawy powodujace koniecznos$¢ odrzucenia zgloszenia znaku wspdlnego na podstawie art.
32 ust. 112.
Artykut 43
Podzial zgloszen i rejestracji

Zglaszajacy lub wiasciciel moze podzieli¢ zgloszenie lub rejestracje znaku towarowego na

jedno lub wigksza liczbg zgloszen lub rejestracji poprzez ztozenie oswiadczenia w urzgdzie.

Artykut 44

Oplaty

Rejestracja i przedtuzenie ochrony znaku towarowego podlega dodatkowej oplacie za kazda
klase towarow i ushug powyzej jednej klasy.

SEKCJA 2

PROCEDURA SPRZECIWU, STWIERDZENIA WYGASNIECIA I NIEWAZNOSCI

Artykut 45
Procedura sprzeciwu

1. Panstwa czlonkowskie przewiduja wydajna i1 szybka procedurg¢ administracyjna przed
swoimi urzedami pozwalajaca na zgloszenie sprzeciwu wobec rejestracji zgloszenia znaku
towarowego w oparciu o podstawy przewidziane w art. 5.

2. Procedura administracyjna, o ktorej mowa w ust. 1, przewiduje przynajmniej mozliwos¢
zgloszenia sprzeciwu przez wlasciciela wczesniejszego prawa, o ktorym mowa w art. 5 ust. 2
13.

3. Stronom zapewnia si¢ okres przynajmniej dwoch miesigcy przed wszczgciem
postgpowania w sprawie sprzeciwu na osiagnigcie porozumienia w sprawie mozliwosci
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ugodowego rozstrzygnigcia sporu migdzy strona zglaszajaca sprzeciw a zglaszajacym znak
towarowy.

Artykut 46
Nieuzywanie znaku towarowego jako zarzut w postgpowaniu w sprawie sprzeciwu

1. W administracyjnym postgpowaniu w sprawie sprzeciwu, jezeli w dniu dokonania
zgloszenia lub w dacie pierwszenstwa pozniejszego znaku towarowego dobiegt juz konca
pigcioletni okres, w ktorym musialo nastapi¢ rzeczywiste uzywanie wczesniejszego znaku
towarowego, jak okreslono w art. 16, na wniosek zglaszajacego wiasciciel wczesniejszego
znaku towarowego, ktory zglosit sprzeciw, przedstawia dowdd na to, ze wczesniejszy znak
towarowy byt rzeczywiscie uzywany, jak okreslono w art. 16, w pigcioletnim okresie
poprzedzajacym dat¢ dokonania zgloszenia lub datg pierwszenstwa pdzniejszego znaku
towarowego lub Ze istnialy uzasadnione powody jego nieuzywania. W przypadku braku
takiego dowodu sprzeciw odrzuca sig.

2. Jezeli wczesniejszy znak towarowy byl uzywany wylacznie w odniesieniu do czg$ci
towarow lub ustug, dla ktorych zostat zarejestrowany, uznaje si¢ go — do celu rozpatrywania
sprzeciwu zgodnie z ust. 1 — za zarejestrowany tylko dla tej czg$ci towardw i ustug.

3.. Przepisy ust. 1 1 2 stosuje si¢ w przypadku, gdy wczesniejszy znak towarowy jest
europejskim znakiem towarowym. W takim przypadku rzeczywiste uzywanie europejskiego
znaku towarowego stwierdza si¢ zgodnie z art. 15 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009.

Artykut 47

Procedura stwierdzenia wygasnigcia lub niewaznoSci

1. Panstwa czlonkowskie przewiduja procedur¢ administracyjna przed ich urzgdami
pozwalajaca na stwierdzenie wygasnigcia lub niewaznosci znaku towarowego.

2. Administracyjna procedura stwierdzenia wygasnigcia przewiduje, ze stwierdzenie
wygasnigcia znaku towarowego nastgpuje w oparciu o podstawy przewidziane w art. 19 i 20.

3. Administracyjna procedura stwierdzenia niewaznosci przewiduje, ze niewazno$¢ znaku
towarowego stwierdza si¢ w oparciu o co najmniej nast¢pujace podstawy:

a) znak towarowy nie powinien byt zosta¢ zarejestrowany, poniewaz nie spetnia wymogow
przewidzianych w art. 4;

b) znak towarowy nie powinien byt zosta¢ zarejestrowany z powodu istnienia wczesniejszego
prawa w rozumieniu art. 5 ust. 211 3;

4. Procedura administracyjna przewiduje, ze wniosek o stwierdzenie wygasnigcia lub
niewaznos$ci moga sktada¢ przynajmniej nastepujace podmioty:

a) w przypadku ust. 2 i ust. 3 lit. a) — kazda osoba fizyczna lub prawna oraz kazda grupa lub
podmiot utworzony w celu reprezentowania interesOw wytworcow, producentow,
ushigodawcow, handlowcow lub konsumentdw, ktére na podstawie warunkow regulujacego
je przepisOw posiadaja zdolnos¢ pozywania we wiasnym imieniu lub bycia pozwanym;
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b) w przypadku ust. 3 lit. b) — wlasciciel wczesniejszego znaku, o ktorym mowa w art. 5 ust. 2
i3.

Artykut 48
Nieuzywanie znaku towarowego jako zarzut w postegpowaniu o stwierdzenie niewaznosci

1. W postgpowaniu administracyjnym o stwierdzenie niewaznosci na podstawie
zarejestrowanego znaku towarowego z wczesniejsza data dokonania zgloszenia lub data
pierwszenstwa, wlasciciel wczesniejszego znaku towarowego zobowiazany jest — jezeli
wystapi o to wilasciciel pdzniejszego znaku towarowego — przedstawi¢ dowod na to, ze w
pigcioletnim okresie poprzedzajacym dzieh zlozenia wniosku o stwierdzenie niewaznosci
wczesniejszy znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany, jak okreslono w art. 16, w zwiazku z
towarami lub ustugami, dla ktérych zostat zarejestrowany i na co powoluje si¢ jako
uzasadnienie swojego wniosku, lub Ze istnieja uzasadnione powody jego nieuzywania, pod
warunkiem ze pigcioletni okres, w ktérym musialo nastapi¢ rzeczywiste uzywanie
wcezesniejszego znaku towarowego, dobiegl juz konca w dniu zlozenia wniosku o
stwierdzenie niewazno$ci.

2. Jezeli w dniu dokonania zgloszenia lub w dacie pierwszenstwa pdzniejszego znaku
towarowego pigcioletni okres, w ktorym musialo nastapi¢ rzeczywiste uzywanie
wcezesniejszego znaku towarowego, jak okre$lono w art. 16, dobiegt juz konca, wiasciciel
wczesniejszego znaku towarowego zobowiazany jest przedstawi¢ — obok dowodu
wymaganego w ust. 1 — dowod na to, ze znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany w
pigcioletnim okresie poprzedzajacym dat¢ dokonania zgloszenia lub datg pierwszenstwa lub
ze istniaty uzasadnione powody jego nieuzywania.

3. W przypadku braku dowodow, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, wniosek o stwierdzenie
niewazno$ci na podstawie wczesniejszego znaku towarowego odrzuca sig.

4. Jezeli wczesniejszy znak towarowy byt uzywany zgodnie z art. 16 wytacznie w odniesieniu
do czgsci towarow lub ustug, dla ktorych zostal zarejestrowany, uznaje si¢ go — do celu
rozpatrywania wniosku o stwierdzenie niewazno$ci — za zarejestrowany tylko dla tej czesci
towaréw 1 ushug.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje si¢ w przypadku, gdy wczesniejszy znak towarowy jest
europejskim znakiem towarowym. W takim przypadku rzeczywiste uzywanie europejskiego
znaku towarowego stwierdza si¢ zgodnie z art. 15 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009.

Artykut 49
Skutki stwierdzenia wygasnigcia i niewaznoSci
1. Uznaje sig, ze zarejestrowany znak towarowy nie wywoluje — od daty zlozenia wniosku o
stwierdzenie wygasnigcia — skutkow okreslonych w niniejszej dyrektywie w zakresie, w
jakim stwierdzono wygasnigcie praw wilasciciela. Na wniosek jednej ze stron w decyzji moze

zosta¢ ustalona data wczesniejsza, zjaka wystapila jedna zpodstaw stwierdzenia
wygasnigcia.
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2. Uznaje sig, ze zarejestrowany znak towarowy nie wywoluje od samego poczatku skutkow
okreslonych w niniejszej dyrektywie w zakresie, w jakim stwierdzono jego niewaznos¢.

SEKCJA 3

CZAS TRWANIA 1 PRZEDLUZENIE REJESTRACJI

Artykut 50
Czas trwania rejestracji
1. Znak towarowy rejestrowany jest na okres 10 lat od daty dokonania zgloszenia.

2. Rejestracja moze by¢ przedtuzona zgodnie z art. 51 na kolejne dziesigcioletnie okresy.

Artykut 51
Przedluzenie

1. Rejestracj¢ znaku towarowego przedluza si¢ na wniosek wlasciciela znaku towarowego lub
dowolnej upowaznionej przez niego osoby pod warunkiem uiszczenia oplaty za przediuzenie.

2. Urzad powiadamia wiasciciela znaku towarowego oraz kazda osobg posiadajaca
zarejestrowane prawo Ww odniesieniu do znaku towarowego o wygasnigciu rejestracji
w odpowiednim czasie przed tym wygasnigciem. Urzad nie ponosi odpowiedzialnosci za
nieudzielanie takiej informacji.

3. Wniosek o przedhuizenie sklada si¢ w okresie szesciu miesigcy uptywajacym ostatniego
dnia miesiaca, w ktérym ochrona dobieg konca; w tym samy okresie uiszcza si¢ rowniez
oplaty za przedtuzenie. W przypadku niedotrzymania wspomnianego terminu wniosek moze
zosta¢ zlozony rowniez w okresie kolejnych szeSciu miesigcy, nastgpujacym po dniu, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym. Optaty za przedluzenie i dodatkowa optata platne sa w
tym kolejnym okresie.

4. W przypadku zloZzenia wniosku lub uiszczenia oplat tylko w odniesieniu do niektorych
towarow lub ustug, dla ktérych znak towarowy jest zarejestrowany, rejestracje przedtuza sig
tylko dla tych towaréw lub ustug.

5. Przedluzenie staje si¢ skuteczne nastgpnego dnia po wygasnigciu dotychczasowej
rejestracji. Wzmianke o przedtuzenie wpisuje si¢ do rejestru i publikuje.
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Rozdzial 4

Wspolpraca administracyjna

Artykut 52
Wspolpraca w obszarze rejestracji znakéw towarowych i administrowania nimi

Pafistwa czlonkowskie zapewniaja wspOtpracg migdzy samymi urz¢gdami oraz migdzy
urzedami a Agencj¢ w celu upowszechniania harmonizacji praktyk i narzedzi oraz osiagania
spojnych wynikéw w zakresie badania i rejestracji znakoéw towarowych.

Artykut 53

Wspolpraca w innych obszarach

Panstwa cztonkowskie dopilnowuja, by urzedy wspolpracowaty z Agencja we wszystkich

obszarach ich dzialalno$ci innych niz obszary, o ktorych mowa w art. 52, ktore sa istotne z
punktu widzenia ochrony znakéw towarowych w Unii.

Rozdzial 5

Przepisy koncowe

K

Artykut 54
Transpozycja

1. Panstwa czlonkowskie wprowadzaja w zycie przepisy ustawowe, wykonawcze i
administracyjne niezbedne do wykonania art. 2-6, 814, 16, 17, 18, 22-28 130-53 najpdzniej
w terminie 24 miesigcy po wejsciu w zycie niniejszej dyrektywy. Niezwlocznie przekazuja
Komisji tekst tych przepisow.

Przepisy przyjete przez panstwa czltonkowskie zawieraja odniesienie do niniejszej dyrektywy
lub odniesienie takie towarzyszy ich urzgedowej publikacji. Przepisy te zawieraja takze
wskazanie, ze w istniejacych przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
odniesienia do dyrektywy uchylonej niniejsza dyrektywa odczytuje si¢ jako odniesienia do
niniejszej dyrektywy. Metody dokonywania takiego odniesienia i formulowania takiego
wskazania okreslane sa przez panstwa cztonkowskie.
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| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

Aitplent 16
Kemunikat
2. Panstwa czlonkowskic przekaza [ przekazuja X1 Komisji teksts podstawowych

przepisOw prawa krajowego, przyjetych w dziedzinaek DO dziedzinie <XI objgtejxeh niniejsza
dyrektywa.

Artykut ££55
Uchylenie

Dyrektywa 89%94;% B> 2008/95/WE <X d e :
pa X traci moc od dnia [dzzen po dacie okreslone] w art. 54 ust. 1
akapzt pierwszy niniejszej dyrektywy]| <XI bez aaruszenia uszczerbku dla I zob0w1qzan
panstw czlonkowskich eéa@»s&%g;%h%%e B> dotyczacych X1 ekre algezn

ezesé—B terminu preeniesienia [ transpozycji X1 do prawa krajowego %%peﬁ%&lﬂﬁej
dyrektywy, okre§lonych w czedci B zalacznika I do dyrektywy 2008/95/WE.

| WV 2008/95/WE (dostosowany) |

Odestania do uchylonej dyrektywy szaate X odczytuje <XI sig z& X> jako <X] odestania do
niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelg korelacji w zatacznikui.

Artykut £856

Wejscie w zycie

|\ 2008/95/WE

Niniejsza dyrektywa wchodzi w zycie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej.

K

Artykuty 1, 7, 15, 19, 20, 21 1 54-57 stosuje si¢ od dnia [dzien po dacie okreslonej w art. 54
ust. 1 akapit pierwszy niniejszej dyrektywy].
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|\ 2008/95/WE

Artykut 4257
Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do panstw cztonkowskich.

Sporzadzono w Brukseli dnia .

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
Przewodniczqcy Przewodniczqcy
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| WV 2008/95/WE (dostosowany)

44

PL



PL

| WV 2008/95/WE (dostosowany)
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D

ZALACZNIK
TABELA KORELACJI
Dyrektywa 2008/95/WE Niniejsza dyrektywa

Artykut 1 Artykut 1
— Artykut 2
Artykut 2 Artykut 3
Artykut 3 ust. 1 lit. a)-h) Artykut 4 ust. 1 lit. a)-h)
- Artykul 4 ust. 1 lit. 1) 1))
- Artykul 4 ust. 2 1 ust. 3 zdanie pierwsze
Artykut 3 ust. 2 lit. a)—) Artykut 4 ust. 4 lit. a)—)
Artykut 3 ust. 2 lit. d) Artykut 4 ust. 3 zdanie drugie
Artykul 3 ust. 3 zdanie pierwsze Artykul 4 ust. 5
Artykul 3 ust. 3 zdanie drugie Artykul 4 ust. 6
Artykul 4 ust. 112 Artykul Sust. 112
Artykut 4 ust. 3 1 ust. 4 lit. a) Artykut 5 ust. 3 lit. a)
- Artykul 5 ust. 3 lit. b)
Artykul 4 ust. 4 lit. g) Artykul 5 ust. 3 lit. ¢)
- Artykut 5 ust. 3 lit. d)
Artykut 4 ust. 4 1it. b) i ¢) Artykut 5 ust. 4 1it. a) i b)
Artykut 4 ust. 4 lit. d)—f) —
Artykul 4 ust. 516 Artykul Sust. 516
- Artykut 8
Artykul 5 ust. 1 pierwsze zdanie wstgpne Artykut 10 ust. 1
Artykul 5 ust. 1 drugie zdanie wstgpne Artykul 10 ust. 2 zdanie wstgpne

47

PL



PL

Artykut 5 ust. 1 1it. a) i b)
Artykul 5 ust. 2

Artykut 5 ust. 3 lit. a)—)
Artykul 5 ust. 3 lit. d)

Artykul Sust. 415

Artykut 6 ust. 1 lit. a)—)
Artykul 6 ust. 2

Artykut 7

Artykul 8 ust. 112

Artykut 9

Artykul 10 ust. 1 akapit pierwszy
Artykul 10 ust. 1 akapit drugi
Artykul 10 ust. 2

Artykul 10 ust. 3

Artykul 11 ust. 1

Artykul 11 ust. 2

Artykul 11 ust. 3

Artykut 11 ust. 4

48

Artykut 10 ust. 2 lit. a) i b)
Artykut 10 ust. 2

Artykut 10 ust. 3 lit. a)—)
Artykul 10 ust. 3 lit. d)
Artykul 10 ust. 3 lit. e)
Artykul 10 ust. 3 lit. f)
Artykul 10 ust. 415
Artykul 10 ust. 617
Artykut 11

Artykut 12

Artykut 13

Artykut 14 ust. 1 lit. a)—)
Artykul 14 ust. 2

Artykul 14 ust. 3

Artykut 15

Artykul 26 ust. 112
Artykul 26 ust. 3-5
Artykut 9

Artykul 16 ust. 1

Artykul 16 ust. 2113
Artykul 10 ust. 4

Artykul 10 ust. 5

Artykul 48 ust. 1-3
Artykut 46 ust. 1

Artykut 17

Artykul 17, art. 46 ust. 2 1 art. 48 ust. 4
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Artykul 12 ust. 1 akapit pierwszy
Artykul 12 ust. 1 akapit drugi
Artykul 12 ust. 1 akapit trzeci
Artykul 12 ust. 2

Artykut 13

Artykut 14

Artykul 15 ust. 1
Artykut 15 ust. 2
Artykut 16
Artykut 17
Artykut 18

Artykut 19

Artykut 18

Artykul 19 ust. 1
Artykul 19 ust. 2
Artykul 19 ust. 3
Artykut 20
Artykuly 7121
Artykut 6

Artykuty 22-25
Artykut 27

Artykut 28

Artykul 29 ust. 112
Artykul 29 ust. 3
Artykuty 3054 ust. 1
Artykul 54 ust. 2
Artykut 55

Artykut 56

Artykut 57
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