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" Opinia
o zgodnosci z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo wiasnosci
przemysfowej, wyrazona przez ministra wlasciwego do spraw cztonkostwa Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Ministrze,
w zwigzku z przedtozonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazi¢ ponizsza opinie.

I. Pragne zwrdci¢ uwage, ze brzmienie projektowanego art. 164 ust. 3 ustawy — Prawo wiasnosci
przemystowej budzi watpliwosci w zakresie, w jakim przepis ten ma zapewnia¢ wdrozenie art. 6
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majacej na
celu zblizenie ustawodawstw paristw czfonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych.
Ten ostatni stanowi, Ze jezeli starszeristwo krajowego znaku towarowego lub znaku towarowego
zarejestrowanego na mocy umow miedzynarodowych obowigzujgcych w danym parnstwie
cztonkowskim, ktérego uprawniony sie zrzekt lub na ktérego wygasniecie pozwolit, jest
zastrzezone dla unijnego znaku towarowego, uniewaznienie lub wygasniecie znaku towarowego
dajgcego podstawe do powotania sie na starszefistwo moze zostaé ustalone a posteriori, pod
warunkiem ze uniewaznienia lub wygasnigcia mozna bylo réwniez dokonaé¢ w momencie, gdy
uprawniony zrzekt sie tego znaku lub pozwolit na jego wygasniecie. W takim przypadku
starszeristwo znaku towarowego przestaje wywiera¢ swoj skutek. Projektowany art. 164 ust. 3
ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej wydaje sie nie odpowiada¢ powyzszemu przepisowi,
nie odnoszac sie wprost do zastrzezenia pierwszenstwa dla unijnego znaku towarowego.
Proponuje rozwazenie odpowiedniej zmiany przepisu.

Il. W tabeli zbieznosci brakuje odniesienia do art. 7 dyrektywy 2015/2436. Nie jest jasne, czy
przepis ten zostat wdrozony. Proponuje rozwazenie odpowiedniego uzupetnienia projektu
ustawy, a jesli brak dotyczy jedynie tabeli, uzupetnienie tabeli.

lll. Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2015/2436 wniosek o uniewaznienie na podstawie wczesniejszego
znaku towarowego nie jest skuteczny w dacie tego wniosku, jezeli nie bytby skuteczny w dacie
zgloszenia lub w dacie pierwszenstwa pézniejszego znaku z okreslonych przyczyn. Przyczyny
odmowy zostaty okreslone w nastepujacy sposéb: a) wczesniejszy znak towarowy, ktéry podlega
uniewaznieniu na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b), c) lub d), nie uzyskat jeszcze odrézniajgcego



charakteru, o ktérym mowa w art. 4 ust. 4; b) podstawe wniosku o uniewaznienie stanowi art. 5
ust. 1 lit. b), a wczesniejszy znak towarowy nie zyskat jeszcze wystarczajaco odrdzniajgcego
charakteru, aby na tej podstawie mozliwe bylo stwierdzenie prawdopodobieristwa
wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b); ¢ podstawe wniosku o uniewaznienie
stanowi art. 5 ust. 3 lit. a), a wczesniejszy znak towarowy nie zyskat jeszcze renomy w
rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. a). Kazda z przyczyn odmowy uniewaznienia odnosi sie zatem do
podstawy uniewaznienia, ktérej dotyczy wniosek o uniewaznienie. Takich odniesier brak jest w
projektowanym przepisie art. 165 ust. 3 ustawy — Prawo wtasnoéci przemystowej. Kwestia ta
wymaga wyjasnienia i, ewentualnie, rozwazenia odpowiedniego uzupetnienia.

IV. Watpliwosci budzi ponadto redakcja projektowanego art. 296 ust. 1 pkt 3. Przepis ten
stanowi wdrozenie art. 10 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2015/2436, a jednoczeénie kolejna forme
naruszenia prawa do znaku towarowego przewidzianych w art. 296 ust. 1. Nie jest jasne,
dlaczego w przepisie uzyto wyrazenia, ze chodzi w nim o ochrone ,znaku towarowego, na ktory
udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszeristwem”, podczas gdy w art. 296 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawodawca postuguje sie wyrazeniem »Zarejestrowany znak towarowy”. Kwestia
ta wymaga wyjasnienia.

V. Jednoczesnie zauwazy¢ nalezy, ze zdanie wprowadzajace art. 10 ust. 2 dyrektywy 2015/2436
jest inne niz zdanie wprowadzajace stanowigcego jego wczesniejszy odpowiednik art. 5 ust. 1
dyrektywy 2008/95/WE. Proponuje zatem rozwazenie odpowiedniej zmiany zdania
wprowadzajgcego projektowanego art. 296 ust. 1 ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej,
ktére stanowito wdrozenie dyrektywy 2008/95/WE.

V1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 dyrektywy 2015/2436 na podstawie ust. 2 [tego przepisu] moga by¢
zakazane w szczegdlnosci okreslone w nim szczegétowo dziatania. Z tresci tego przepisu wynika
zatem, ze wyszczegolnia on jedynie dziatania okreslone w art. 10 ust. 2 dyrektywy 2015/2436. W
zwigzku z powyiszym proponuje rozwazy¢ prawidtowosé redakcji wdrazajgcego ten przepis
projektowanego art. 296 ust. 2a pkt 1 i 2. Uzyte w nim stowo ,takze” sugeruje, ze wskazane w
nim dziafania stanowig inne dziatania niz okreslone w art. 296 ust. 2, 7e nie s3 nieobjete tym
przepisem, co wydaje sie sprzeczne z przepisem dyrektywy.

W zwigzku z powyzsza uwagg pozostaje kolejne zastrzezenie odnoszace sie do wdrozenia art. 11
dyrektywy 2015/2436, zatem obie te uwagi proponuje rozpatrzec facznie.

VIl. Zgodnie z art. 11 dyrektywy 2015/2436 w przypadku gdy istnieje ryzyko, ze opakowanie,
etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub urzadzenia stuzace weryfikacji autentycznosci lub
wszelkie inne $rodki, na ktérych umieszczony jest znak towarowy, moglyby byé¢ uzywane w
odniesieniu do towardow lub ustug, a takie uzycie stanowitoby naruszenie praw wtasciciela znaku
towarowego na podstawie art. 10 ust. 2 i 3, wiasciciel znaku towarowego ma prawo zakazaé
dziatart wskazanych w lit. a) i b) tego przepisu.

Przepis ten ma zosta¢ wdrozony w projektowanym art. 296 ust. 1b ustawy — Prawo wtasnosci
przemystowej. Proponuje rozwazy¢, czy przywotany w tresci tego przepisu art. 296 ust. 2 ustawy
— Prawo wiasnosci przemystowej obejmuje wszystkie przypadki naruszer, o ktérych mowa w art.
10 ust. 2 i 3 dyrektywy 2015/2436. Wymaga rozwazenia zwfaszcza, czy nie nalezatoby go
uzupetni¢ o odwotanie zwlaszcza do projektowanego art. 296 ust. 2a pkt 1 i 2 ustawy, ktére
stanowia odpowiedniki —w prawie krajowym —art. 10 ust. 3 lit. d) i f) dyrektywy 2015/2436.

VIIl. Zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 2015/2436 bez uszczerbku dla praw wtascicieli nabytych
przed data zgtoszenia lub datg pierwszeristwa zarejestrowanego znaku towarowego,
wiascicielowi tego zarejestrowanego znaku towarowego przystuguje réwniez prawo zakazania
wszystkim osobom trzecim wprowadzenia towaréw - w ramach obrotu handlowego - na



terytorium paristwa cztonkowskiego, w ktérym znak towarowy jest zarejestrowany, bez
dopuszczenia ich tam do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te, w tym ich
opakowania, pochodzg z paistw trzecich i opatrzone s3 - bez zezwolenia - znakiem towarowym,
ktory jest identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do tych towaréw
lub ktérego nie mozina odréini¢ - pod wzgledem jego istotnych cech - od tego znaku
towarowego. Zgodnie z drugim akapitem tego przepisu uprawnienie wiasciciela znaku
towarowego przyznane na mocy akapitu pierwszego wygasa, jezeli w toku postepowania
stuzacego ustaleniu, czy prawo do zarejestrowanego znaku towarowego zostato naruszone,
wszczetego zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 608/2013, zgtaszajacy lub posiadacz towaréw
udowodni, ze wiascicielowi zarejestrowanego znaku towarowego nie przystuguje prawo
zakazania wprowadzenia towaréw do obrotu w panistwie koricowego przeznaczenia.

Wdrazajacy akapit drugi projektowany przepis art. 296 ust. 1le nie uwzglednia, ze roszczenie
(uprawnienie), o ktérym mowa w akapicie pierwszym art. 10 ust. 4 dyrektywy 2015/2436,
wygasa tylko wtedy, gdy ustalenie, o ktdrym mowa w akapicie drugim, zostanie dokonane w
toku postepowania wszczetego zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 608/2013. Kwestia ta
wymaga wyjasnienia i, ewentualnie, wprowadzenia odpowiednich zmian.

IX. Zgodnie z art. 16 ust. 3 dyrektywy 2015/2436 w odniesieniu do znakéw towarowych
zarejestrowanych na podstawie umow miedzynarodowych ze skutkiem w panistwie
cztonkowskim pigcioletni okres, o ktérym mowa w ust. 1, liczy sie od daty, w ktdrej uptynat
termin na odmowe tego znaku lub na wniesienie sprzeciwu wobec niego. W przypadku
wniesienia sprzeciwu lub podniesienia zarzutu opartego na bezwzglednych lub wzglednych
podstawach odmowy, okres ten liczy sig od dnia, w ktérym decyzja koriczaca postepowanie w
sprawie sprzeciwu stata si¢ prawomocna, lub dnia, w ktérym prawomocne stato sie orzeczenie
dotyczace bezwzglednych lub wzglednych podstaw odmowy, lub dnia, w ktérym sprzeciw
wycofano. Wdrazajacy ten przepis art. 152 ust. 2 ustawy wydaje sie inaczej okresla¢ poczatek
biegu terminu, dodatkowo nie uwzgledniajac, ze moie on biec od momentu wycofania
sprzeciwu. Kwestia ta wymaga wyjasnienia i, ewentualnie, wprowadzenia odpowiednich zmian.

X. Zgodnie z art. 17 dyrektywy 2015/2436 wtascicielowi znaku towarowego prawo do zakazania
uzywania oznaczenia przystuguje tylko woéwczas, gdy w momencie wniesienia powddztwa o
naruszenie nie istnieje mozliwosc¢ stwierdzenia wygasniecia praw wtasciciela na podstawie art.
19. Na zadanie strony pozwanej wiasciciel znaku towarowego przedstawia dowdd, ze w okresie
pigciu lat poprzedzajacych wniesienie powddztwa znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany, jak
okreslono w art. 16, w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostat zarejestrowany, i
czym uzasadnia powddztwo lub Zze istniejg uzasadnione powody jego nieuzywania, pod
warunkiem ze w dniu wniesienia powoddztwa od zakonczenia procedury rejestracji znaku
towarowego uptyneto co najmniej piec lat.

Przepisy przywotane w tabeli zbieznosci, ktore majg zapewniaé wdrozenie powyiszego przepisu
dyrektywy nie odpowiadajag mu w zakresie, w jakim brakuje warunku, ze w dniu wniesienia
powodztwa od zakonczenia procedury rejestracji znaku towarowego uptyneto co najmniej pie¢
lat. Proponuje rozwazenie odpowiedniego uzupetnienia projektu.

XI. Przepisy przytoczone w tabeli zbieznosci jako wdrazajace art. 18 dyrektywy 2015/2436 nie
wdrazajg tego przepisu. Proponuje odpowiednie uzupetnienie projektu, a jesli brak dotyczy
jedynie tabeli, uzupetnienie tabeli.

Xll. Z zawartej w art. 27 lit. b) dyrektywy 2015/2436 definicji znaku wspélnego, jak i z art. 29 ust.
2 tej dyrektywy, ktory wskazuje, jaki podmiot moze zgtasza¢ znaki wspdline, nie wynika, aby
mozliwosc ta byta ograniczona do majgcej zdolnos¢ do nabywania praw i obowigzkéw w swoim
imieniu organizacji powotfanej do reprezentowania intereséw przedsiebiorcdw. Ograniczenie



takie zostato natomiast przewidziane w art. 136 ust. 1 ustawy, przytoczonego w tabeli zbieznosci
jako wdrazajgcego te przepisy dyrektywy.

Mianowicie, w przepisie art. 27 lit. b) dyrektywy 2015/2436 mowa jest ogdlnie o organizacji, a w
art. 29 ust. 2 tej dyrektywy o organizacjach wytworcow, producentéw, ustugodawcéw lub
handlowcéw, ktére na mocy regulujgcych je przepiséw majg zdolnosé do nabywania praw i
obowigzkéw w swoim imieniu, zawierania uméw lub dokonywania innych czynnosci prawnych
oraz pozywania i bycia pozywanymi, ale réwniez o osobach prawnych dziatajgcych na podstawie
przepisOw prawa publicznego.

Proponuje rozwazenie odpowiedniego uzupetnienia projektu.

XIll. Ponadto z definicji znaku wspdlnego zawartej w art. 27 lit. b) dyrektywy 2015/2436 wynika,
ze znak ten pozwala odréznia¢ towary lub ustugi cztonkéw organizacji, ktéra jest wiascicielem
znaku, od towarow lub ustug innych przedsigbiorstw. Tymczasem art. 136 ustawy dotyczy
uzywania znaku réwniez przez samg organizacje, co budzi pewne watpliwosci. Kwestia ta
wymaga wyjasnienia i, ewentualnie, wprowadzenia odpowiednich zmian.

XIV. Zgodnie z art. 30 ust. 2 zdanie drugie dyrektywy 2015/2436 regulamin uzywania znaku, o
ktérym mowa w art. 29 ust. 3, umozliwia wszystkim osobom, ktérych towary lub ustugi
pochodzg z danego obszaru geograficznego, uzyskanie cztonkostwa w organizacji, ktora jest
wiascicielem znaku, pod warunkiem ze osoby te spetniajg wszystkie pozostate warunki
regulaminu.

Przepis ten nie znalazt odzwierciedlenia w projekcie ustawy. Kwestia ta wymaga wyjasnienia i,
ewentualnie, wprowadzenia odpowiednich zmian.

XV. Przepisy przytoczone w tabeli zbieznosci jako wdrazajace art. 33 dyrektywy 2015/2436 nie
wdrazajg tego przepisu. Proponuje odpowiednie uzupetnienie projektu, a jesli brak dotyczy
jedynie tabeli, uzupetnienie tabeli.

XVI. Zgodnie z art. 36 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 poza sytuacjami, w ktérych zastosowanie
maja podstawy uniewaznienia przewidziane w art. 4, w odpowiednim przypadku z wytaczeniem
art. 4 ust. 1 lit. c) dotyczacego oznaczen lub okreslen, ktére mogg stuzy¢ w obrocie handlowym
do oznaczania pochodzenia geograficznego towaréw lub ustug, i art. 5, znak wspdlny
zarejestrowany z naruszeniem art. 31 uniewaznia sie, chyba ze wiasciciel tego znaku spetnia - po
dokonaniu zmian regulaminu uzywania - wymogi okreslone w tym artykule. Wydaje sie, ie
przepis ten dotyczy wiekszej ilosci podstaw uniewaznienia niz wdrazajacy go, zgodnie z tabelg
zbieznosci, art. 165 ust. 4 ustawy — Prawo witasnosci przemystowej. Ten ostatni nie obejmuje,
przyktadowo, sytuacji, gdzie podstawa uniewaznienia sg okolicznosci przewidziane w art. 169
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Kwestia ta wymaga wyjasnienia i, ewentualnie, wprowadzenia
odpowiednich zmian.

XVII. Przepis art. 141 ust. 1 ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej, przytoczony w tabeli
zbieznosci jako wdrazajacy art. 39 dyrektywy 2015/2436, nie wdraza w petni tego przepisu.
Czesciowo jedynie wdraza on art. 39 ust. 1 dyrektywy, przy czym watpliwosci budzi brak
ograniczenia do klasyfikacji nicejskiej, jakie przyjmuje sie w dyrektywie. Proponuje odpowiednie
uzupetnienie projektu, a w zakresie, w jakim brak dotyczy jedynie tabeli, uzupetnienie tabeli.

XVIII. Watpliwosci budzi wdrozenie art. 46 dyrektywy 2015/2436. Przepis art. 166 ust. 1 ustawy
nie stanowi pefnego wdrozenia art. 46 ust. 1 dyrektywy, ktéry wymaga, aby uzywanie
wczesniejszego znaku towarowego byto wykazane przez wiasciciela tego znaku, a zatem odnosi
sie do kwestii proceduralnych.



Ponadto brak jest wdrozenia art. 46 ust. 4 dyrektywy 2015/2436, zgodnie z ktérym, jezeli
wczesdniejszy znak towarowy byt uzywany zgodnie z art. 16 wytacznie w odniesieniu do czesci
towardw lub ustug, dla ktorych zostat zarejestrowany, uznaje sie go - na uzytek rozpatrywania
wniosku o uniewaznienie - za zarejestrowany tylko dla tej czesci towaréw lub ustug.

Proponuje odpowiednie uzupetnienie projektu, a jesli brak dotyczy jedynie tabeli, uzupetnienie
tabeli.

XIX. Zgodnie z art. 54 akapit 2 dyrektywy 2015/2436 przepisy przyjete przez panstwa
cztonkowskie zawieraja odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich
urzedowej publikacji. Projekt wymaga uzupetnienia o takie odniesienie.

XX. Odnoszac sie do projektowanego brzmienia art. 236 ust. 3 ustawy — Prawo wtasnosci
przemystowej zwracam uwage, ze konieczne jest usunigcie odwotania do uchylanego ust. 1(1) .
Ponadto katalog podmiotéw mogacych reprezentowaé strone w postepowaniu przed Urzedem
Patentowym zgodnie z tym przepisem powinien, w mojej opinii, odpowiadaé katalogowi
zawartemu w ust. 1, a zatem obejmowac réwniez rzecznikéw patentowych swiadczacych ustugi
transgraniczne.

XXI. Z kolei powazne watpliwosci co do zgodnosci z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym budza
projektowane art. 241(1) ust. 2(2) i ust. 2 (3) ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej. Zgodnie z
art. 25 ust. 2 tego rozporzadzenia kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny
rownowazny podpisowi wlasnorecznemu. Zatem zgtoszenia w postaci elektronicznej powinny
by¢ dopuszczalne rdwniez po opatrzeniu ich takim podpisem. Wydaje sie, ze projektowane art.
241(1) ust. 2(2) i ust. 2 (3) ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej tego nie uwzgledniaja.

Watpliwosci tej nie rozstrzyga obowigzujgcy obecnie i pozostawiany w mocy art. 241(1) ust. 2(1)
ustawy — Prawo witasnosci przemystowej, zgodnie z ktérym w zgtoszeniach i korespondencji
przesytanych w postaci elektronicznej za podpis rownowazny z podpisem wiasnorecznym uwaza
sie¢ réwniez podpis elektroniczny spetniajgcy wymagania okreslone w umowach
miedzynarodowych lub przepisach prawa Unii Europejskiej, o ktérych mowa w art. 4. Przepis art.
4 ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej nie odnosi sie bowiem, jak sie wydaje, do
rozporzadzenia nr 910/2014.

Kwestia ta wymaga wyjasnienia i wprowadzenia odpowiednich zmian.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej z zastrzezeniem uwag zawartych w
niniejszej opinii.

Niezaleznie od powyiszego zwracam uwage, ze poniewaz przepisy projektu wykraczajg poza
wdrozenie prawa Unii Europejskiej, projekt wymaga, zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu pracy
Rady Ministrow, dotgczenia tzw. odwréconej tabeli zgodnosci.
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