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Najnowsza Dyrektywa 2015/2436 (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady, majgca
na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich, odnoszgcych sie
do znakdéw towarowych (Dz. Urz. UE L 336.1) (dalej: ,,dyrektywa znakowa”)

oraz znowelizowane Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Wersja ujednoliconq)
Dz. U. UE. L. 22009 r. Nr 78, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. 2 2012r. Nr 112, str. 21, 22015 .
Nr 341, str. 21 oraz z 2016 r. Nr 79, str. 44 (dalej: Rozporzqdzenie) wprowadzajq
szereg zmian, ktére majq wptyw na zagadnienia dochodzenia roszczeh
w zakresie unijnych znakdéw towarowych.

N owe regulacie wymagajg rowniez
analizy, w kontek$cie postano-
wien Dyrektywy 2004/48/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady w sprawie egze-
kwowania praw wtasnosci intelektualnej
(Dz. Urz. UE L 157/45) (dalej: ,dyrektywa
enforcement”), ktora jest nadal podstawg
modelu ochrony praw wtasnosci prze-
mystowych zaréwno w wymiarze prawa
unijnego, jak i praw krajowych.

W $réd zasad ogdlnych ksztal-
tujacych ochrone prawng,
ktdre mozna sformutowaé na podstawie
Dyrektywy i Rozporzgdzenia, nalezy
wymieni¢ w pierwszej kolejnosci sku-
tecznos¢ ochrony realizowang za po-
mocg szybkosci postepowan i propor-
cjonalno$¢, rozumiang jako stosowanie
koniecznych i adekwatnych srodkow.
Réwnocze$nie zapewnione sg gwaran-
Cje procesowe, ktdre oznaczajg rownosé
dla stron w prowadzonych postepowa-
niach spornych. Warto réwniez pod-
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kresli¢ istotng role generalnych klauzul,
ktdre wyrazajg postulat sprawiedliwo$ci
i stusznosci. Podstawg systemu ochrony
za pomocg roszczen cywilnoprawnych,
pozostaje osigganie funkcji kompensagcii
i prewencji w ramach ochrony praw wy-
facznych. Zastosowane srodki nie moga,
€0 do zasady, zawieraC elementow
represyjnych.

W nowych regulacjach wazng
zmiang, wzmacniajgcg ochrone
uprawnionych, jest rozszerzenie tresci
prawa Wytgcznego o nowe upraw-
nienia zakazowe. Zgodnie z art. 10

ust. 4 Dyrektywy: ,Bez uszczerbku dia
praw wiasciclela nabytych przed datg
zgtoszenia lub datg pierwszenstwa
zarejestrowanego znaku towarowego,
wiascicielowi tego zarejestrowanego
znaku fowarowego przystuguje rowniez
prawo zakazania wszelkim osobom
frzecim wprowadzania towarow - w ra-
mach obrotu handlowego - na teryto-

rium paristwa cztonkowskiego, w ktorym
znak jest zarejestrowany, bez dopusz-
czania ich tam do swobodnego obrotu,
w przypadku gay towary te, w tym opa-
kowania, pochodzg z paristw trzecich

i opatrzone sg — bez zezwolenia - zna-
kiem towarowym, ktory jest identyczny
ze Znakiem fowarowym zarejestrowa-
nym w odniesieniu do takich towarow
lub ktdrego nie mozna odrdznic — pod
wzgledem jego istotnych cech — od tego
znaku towarowego”.

Z godnie z motywem (22) Dyrekty-
wy: w tym celu nalezy zezwoli¢
wiascicielom znakdw towarowych

na uniemozliwienie wprowadzenia towa-
row naruszajgcych prawo oraz objecia
ich wszelkimi sytuacjami celnymi, w tym
W Sz€zegolnosci: tranzytem, przetadun-
kiem, sktadowaniem, wolnymi obszarami
celnymi, czasowym sktadowaniem,
uszlachetnianiem czynnym lub odprawg
czasowa, rowniez w przypadku gdy te
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towary nie sg przeznaczone do wpro-
wadzenia do obrotu w danym panstwie
czfonkowskim.

P rzeprowadzajgc kontrole celne,
organy celne powinny wykorzy-

stywac¢ uprawnienia i procedury, okreslo-

ne w rozporzgdzeniu Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 608/2013/ 6,

w tym na wniosek uprawnionych powin-
ny przeprowadza¢ odpowiednie kontro-
le, zgodnie z kryteriami analizy ryzyka.
Rozwigzanie przewidziane w art. 10

ust. 4 Dyrektywy, niewgtpliwie wprowa-
dza szczegoing ochrone przed towarami
podrobionymi, okreslajac rozktad ciezaru
dowodu braku bezprawnosci.

dwotujac sie do motywu (23)

Dyrektywy znakowej, warto
zauwazyt, ze potrzebe zapewnienia
skutecznego wykonywania praw, wyni-
kajgcych ze znaku towarowego, nalezy
pogodzi¢ z konieczno$cig unikania
utrudnien w swobodnym obrocie legal-
nymi towarami. Uprawnienie wiasciciela
znaku towarowego powinno bowiem
wygasa¢ w przypadku, gdy zgtaszajgcy
lub posiadacz towardw w toku pdzniej-
$7ego postepowania, wszczetego przed
organami sgdowymi lub innymi organami
wiasciwymi do rozstrzygniecia czy pra-
wo do zarejestrowanego znaku towaro-
Wego naruszono, sg w stanie dowiesc,
ze wiascicielowi zarejestrowanego znaku
towarowego nie przystuguje prawo
do zakazania wprowadzenia towarow
do obrotu w panstwie koncowego prze-
znaczenia. Naduzywanie uprawnienia
zakazowego moze rowniez doprowadzi¢
do odpowiedzialnosci uprawnionego
wobec posiadacza towaréw za szkody,
miedzy innymi w przypadku pozniejsze-
go uznania, ze dane towary nie narusza-
ja prawa wtasnos$ci intelektualnej.

Wzmocnieniu ochrony os6b upraw-
nionych do zarejestrowanego znaku
towarowego, stuzy réwniez rozwiniecie
definicji postaci niedozwolonych dziatan,
stanowigcych naruszenie prawa. Trescig
uprawnien zakazowych objete zostato
uzywanie oznaczenia jako nazwy han-
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dlowej lub nazwy przedsiebiorstwa lub
jako czesci tych nazw oraz uzywanie
oznaczenia w reklamie porownawcze,
W SposOb sprzeczny z dyrektywg
Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/114/WE46.

S zczeginie istotne stang sie row-
niez przepisy okreslajgce prawo
zakazywania czynno$ci przygotowaw-
czych, w zwigzku z uzyciem opakowania
lub innych $rodkow. Zgodnie z Art. 11
dyrektywy: w przypadku, gdy istnieje
ryzyko, ze opakowanie, etykiety, metki,
zabezpieczenia, elementy lub urzgdzenia
stuzgce weryfikacji autentycznosci lub
wszelkie inne $rodki, na ktdrych umiesz-
czony jest znak towarowy, mogtyby

by¢ uzyte w odniesieniu do towarow

lub ustug, a takie uzycie stanowitoby
naruszenie praw wiasciciela unijnego
znaku towarowego (...) wiasciciel tego
znaku towarowego ma prawo zakazac
czynno$ci podejmowanych w obrocie
handlowym, takich jak: a) umieszczanie
0znaczenia identycznego z unijnym
znakiem towarowym lub do niego po-
dobnego na opakowaniu, etykietach,
metkach, zabezpieczeniach, lub ele-
mentach lub urzadzeniach stuzgcych
weryfikacji autentycznosci, lub wszelkich
innych $rodkach, na ktorych znak moze
zosta¢ umieszczony oraz b) oferowania,
wprowadzania do obrotu, magazyno-
wania w tych celach lub tez przywozu,
lub wywozu opakowan, etykiet, metek,
zabezpieczen, elementdw lub urzadzen
stuzgcych weryfikacji autentyczno$ci lub
wszelkich innych $rodkéw, na ktorych
znak jest umieszczony.

bok rozszerzania uprawnien

wynikajgcych ze znaku towa-
rowego, nowe regulacje wprowadzajg
takze ograniczenie tresci prawa do zna-
ku towarowego. Na podstawie art. 14
Dyrektywy, wtasciciel znaku towarowego
nie jest uprawniony do zakazania osobie
trzeciej uzywania w obrocie handlowym:

a) nazwiska lub adresu osoby trzecigj
w przypadku, gdy osoba trzecia jest
osobg fizyczng;
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b) oznaczen Iub okreslen, ktore nie majg
odrézniajgcego charakteru lub ktére
dotycza: rodzaju, jakosci, ilosci, za-
mierzonego przeznaczenia, wartosci,
pochodzenia geograficznego, daty
produkcii towardow lub Swiadczenia
ustug lub innych wiasciwosci towaréw,
lub ustug;

C) unijnego znaku towarowego do ce-
l6w wskazania lub odniesienia sie
do towardw, lub ustug jako towardw,
lub ustug wiasciciela danego znaku
towarowego, w szczegdlnoSci w przy-
padku, gdy uzycie tego znaku towa-
rowego jest niezbedne do wskazania
przeznaczenia towarow lub ustug,
W szCzegoInosci jako akcesoriow lub
czeSci zamiennych.

W kontekscie oceny zakresu prawa
do znaku towarowego na uwazng anali-
z6 zastuguje natomiast stosowanie klau-
zuli zawartej w art. 12 ust. 2 Dyrektywy,
w mysl ktorej ograniczenia prawa stosujg
sie wytgcznie w przypadku, gdy uzy-
wanie znaku towarowego przez osobe
trzecia, przebiega zgodnie z uczciwymi
praktykami w przemysle lub handlu.
U zupetniajac wyktadnie klauzuli

0 motyw (27) Dyrektywy nalezy
zatem zauwazy¢, ze uzywanie znaku
towarowego przez osoby trzecie w celu
ekspresiji artystycznej, nalezy uznaé
za uczciwe, 0 ile jest ono jednoczesnie
zgodne z uczciwymi praktykami w prze-
my$le i handlu. Dyrektywa powinna by¢
takze stosowana w sposob zapewniajg-
cy pete poszanowanie podstawowych
praw i wolnosci, a w szczegdInosci wol-
nosci wypowiedzi.

P odsumowuijgc uwagi dotyczace
nowych rozwigzan prawnych

w zakresie dochodzenia roszczen,

w przypadku naruszen praw do zna-
kdw towarowych, nalezy uwzglednic¢
koniecznos¢ nowelizacji zakresu tresci
prawa ochronnego do znaku towaro-
wego. Zmiany bedg wymagaty rowniez
zasady ochrony dotyczgce znakow
podrobionych.
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