VOESERSITVANTER  znak towarowy, rejestracja znakdw towarowych, przeszkody
rejestracji, prawo ochronne na znak towarowy

Prawo wilasnoéci intelektualnej

Urszula Promirniska

ZGEOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO W ZtE) WIERZE

Wprowadzenie do prawa znakow towarowych zlej wiary zglaszajacego
znak towarowy do rejestracji, jako bezwzgledna przeszkode nabycia prawa
ochronnego i przyczyne jego ustania przez uniewaznienie, stawia wiele py-
tan. Do istotnych naleza m.in. kwestia rozumienia zlej wiary zglaszajacego,
jak réwniez relacja, w jakiej pozostaje zla wiara zglaszajacego do formalnego
systemu nabywania prawa ochronnego na znak towarowy, opartego na pierw-
szenstwie zgloszenia. Nalezy takze dodacd, ze zgloszenie znaku towarowego
w zlej wierze jako samodzielna przeszkoda rejestracji i przyczyna uniewaznie-
nia wystepuje zar6wno w przepisach prawa wspélnotowego, jak i w ustawach
wszystkich panstw unijnych'. Tym samym wyjasnienie pojecia zlej wiary zgla-
szajacego znak towarowy jawi sie jako problem o ogdélnym i zasadniczym zna-
czeniu. Powszechnie we wszystkich porzadkach prawnych przyjelo sie, ze
ustalenie kryteriow dobrej/zlej wiary nie nalezy do ustawodawcy. Wymagaja
one rozstrzygniecia w drodze wykladni dokonywanej w doktrynie i orzecz-
nictwie. W przypadku zlej wiary zglaszajacego znak towarowy szczegé6lna rola
przypada Trybunalowi Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (TSUE).

Rozwazania ponizsze nie pretenduja do wyczerpujacego wyjasnienia przed-
miotowej problematyki. Celem jest raczej jej uporzadkowanie i przedstawie-

1

Art. 59 ust. 1 rozporzadzenia (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154, s. 1) wskazuje zla wiare zgtaszajacego jako podstawe uniewaz-
nienia nabytego prawa do znaku towarowego Unii Europejskiej. Art. 4 ust. 2 dyrektywy (UE)
2015/2436 z 16.12.2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odno-
szacych sie do znakéw towarowych (Dz.Urz. UE L 336, s. 1) uznaje zla wiare zglaszajacego jako
obligatoryjna podstawe uniewaznienia i jako fakultatywna przeszkode rejestracji.
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nie wlasnego pogladu w sprawie rozumienia zlej wiary zglaszajacego znak
towarowy do rejestracji oraz funkgji, jaka pelni jako przeszkoda w ramach
rezimu nabywania praw do znakéw towarowych.

POJECIE ZLE) WIARY

Pojecie zlej wiary, cho¢ wystepuje zar6wno na gruncie wszystkich ustaw
prawnoznakowych panstw unijnych, jak i w przepisach prawa cywilnego tych
panstw, nie mialo, nie ma i wydaje si¢, Ze nie moze mie¢ definicji legalnej. Dobra
wiara i jej przeciwstawienie w postaci zlej wiary maja geneze rzymska, a ich
wartosc¢ tkwi wlasnie w niedookreslonosci, ktéra pozwala na wypelnianie trescia
w zaleznosci od konkretnej sytuacji prawnej i okolicznosci faktycznych. Pewne
sa tylko cele, jakie ustawodawcy chcg osiggnaé przez powigzanie okreslonych
skutkéw prawnych z dobrg wiarg, a innych ze zla wiarg podmiotu. Gléwnym
celem jest niewatpliwie ochrona dobrej wiary w obrocie prawnym, co stuzy za-
pewnieniu jego bezpieczenistwa. Inne cele maja z reguly charakter korekcyjny.
Uzaleznienie skutku prawnego od dobrej wiary pozwala uwzgledni¢ w prawie
pozytywnym zasade stusznosci oraz umozliwi¢ eliminacje zjawisk niepozada-
nych ze wzgledu na panujgce zasady moralne, zasady wspotzycia spotecznego
lub dobre obyczaje. Najogoélniej rzecz ujmujac, dobra/zta wiara, pozwala ocenié
czyje$ zachowanie jako odpowiednie badZ nieodpowiednie, uczciwe badz nie-
uczciwe. Zgodnie z art. 7 Kodeksu cywilnego?, jezeli ustawa uzaleznia skutki
prawne od dobrej lub zlej wiary, domniemywa sie istnienie dobrej wiary.

W przypadku znakéw towarowych, ktérych ochrona nastepuje przez udzie-
lenie zgtaszajacemu znak podmiotowego prawa bezwzglednego (skutecznego
erga omnes), kwestia uczciwosci nabycia jawi si¢ jako zasadnicza i konieczna do
zbadania przez organ podejmujacy decyzje o udzieleniu prawa ochronnego.
Domniemanie z art. 7 k.c. moze by¢ zatem obalone przez wykazanie, ze zgla-
szajacemu znak towarowy towarzyszyl zamiar, ktéry nie da sie pogodzi¢ z pa-
nujacym powszechnie poczuciem uczciwoséci. Wprowadzenie do prawa zna-
kow towarowych zlej wiary zgloszenia jako przeszkody do udzielania prawa
ochronnego realizuje zatem wspomniany cel korekcyjny. Najogélniej mozna go
scharakteryzowac jako zapobiezenie powstaniu prawa wylacznego ,kosztem”
innych podmiotéw, ktérym, co prawda, nie stuzy ochrona z tytulu wczesniej-
szego prawa kolizyjnego, ale uczciwo$¢ wymaga ochrony ich innych interesow,
zwlaszcza niezakléconego korzystania z uzywanego juz oznaczenia lub pozycji,
ktére zdobyto ono na rynku.

Jak wspomniano, dobra lub zla wiara nie jest definiowana. Doktryna i prak-
tyka orzecznicza, wyrosle na gruncie prawa cywilnego, wyksztalcity dwa ujecia
tych poje¢: subiektywne i obiektywne. W ujeciu subiektywnym jest ona rozu-
miana jako stan $wiadomosci podmiotu, a wiec jego wiedzy o okoliczno$ciach

?  Ustawa z23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2021 r. poz. 2459 ze zm.), dalej k.c.
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istotnych z punktu widzenia stanu prawnego. Jak pisze, za innymi, M. Pyziak-
-Szafnicka, dla przyjecia dobrej wiary konieczne jest zawsze wystapienie trzech
elementow:

1) przeswiadczenia o istnieniu prawa lub stosunku prawnego,

2) blednos¢ tego przeswiadczenia,

3) mozliwosc jego usprawiedliwienia w konkretnych okolicznosciach?.

Zatem w zlej wierze dziala ten, kto zna rzeczywisty stan prawny albo przy do-
lozeniu nalezytej staranno$ci mogt go zna¢. Stan swiadomosci podmiotu dziata-
jacego wplywa na ocene skutkéw prawnych, bo koryguje obiektywne zjawiska
zewnetrzne. W tym ujeciu dobra/zla wiara nie pelni funkgji klauzuli generalnej,
nie wymaga odwolania sie do norm pozaprawnych, do stusznosci. Taka funkcje
mozna natomiast przypisa¢ dobrej/zlej wierze w ujeciu obiektywnym, zgodnie
z ktoérym dzialanie podmiotu jest poddane ocenie z punktu widzenia pewnych
standardéw powszechnie przyjetych w danych stosunkach. Zatem stan $wiado-
mosci (wiedzy) dzialajacego o istnieniu (albo nieistnieniu) prawa lub stosunku
prawnego jest w istocie indyferentny. Moze co najwyzej wzmacnia¢ negatywna
ocene jego zachowania, dokonywana w pierwszej kolejnosci przez pryzmat
zgodnosci (niezgodnosci) z zasadami stusznosci, uczciwosci, lojalnosci, a wiec
Z normami pozaprawnymi.

W prawie cywilnym, zwlaszcza na gruncie Kodeksu cywilnego, przyjeto
subiektywne pojecie dobrej/zlej wiary. Jest to rozumienie utrwalone zaréwno
w doktrynie, jak i w orzecznictwie. Jej ustalenie jest zatem kwestia faktu, a nie
oceny. Juz w tym miejscu trzeba jednak zwréci¢ uwage na dwie kwestie. Po
pierwsze, zauwaza sig, ze nie we wszystkich przypadkach odwolujacych sie
do dobrej/zlej wiary chodzi o ten sam ,czysty” stan Swiadomosci podmiotu
dzialajacego. Po drugie, w niektérych przypadkach stwierdzenie zltej wiary jest
w istocie krytyczna oceng zachowania podmiotu. Nie jest zatem nieuprawniona
teza, ze ,w tym ujeciu nastepuje pewne zblizenie dobrej wiary w sensie subiek-
tywnym i obiektywnym”“.

Przechodzac na grunt Prawa wlasnosci przemystowej®, ktére wskazuje zlg
wiare zglaszajacego znak towarowy jako bezwzgledna przeszkode nabycia pra-
wa ochronnego, konieczne jest postawienie pytania, czy utrwalone na gruncie
prawa cywilnego subiektywne rozumienie dobrej/zlej wiary ma zastosowanie
réwniez w tym przypadku. Juz na wstepie trzeba wskazaé dwie kwestie. Po
pierwsze, rozumienie zlej wiary zglaszajacego jest problemem nie tylko polskie-
go prawa znakéw towarowych. Jest przedmiotem ustaleri zarowno doktryny
i orzecznictwa w innych panstw unijnych, jak tez wyrokéw sadéw unijnych,
w tym Trybunatu Sprawiedliwosci UE. Po drugie, punkt wyjscia dla analizy sta-

* M. Pyziak-Szafnicka, Kodeks cywilny. Komentarz. Czgsé ogdlna, Warszawa 2014, s. 145.
* M. Pyziak-Szafnicka, Kodeks cywilny..., s. 142.
> Ustawa z 30.06.2000 r. - Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. z 2021 1. poz. 324 ze zm.), dalej

p-w.p.
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nowilo pytanie, czy zla wiara zglaszajgcego ma by¢ rozumiana tak jak w prawie
cywilnym, czy wymaga innego — autonomicznego — ujecia. Ograniczajac si¢ na
razie tylko do polskiej doktryny, mozna przyja¢, ze zdecydowanie dominuje
stanowisko kwestionujace zasadno$¢ i potrzebe odnoszenia tradycyjnego cy-
wilistycznego rozumienia zlej wiary do szczegélnego przypadku — zlej wiary
zgloszenia znaku towarowego do rejestracji, ktore jest autonomicznym poje-
ciem prawa znakéw towarowych i nie powinno by¢ wyprowadzane z pojecia
zlej wiary obowiazujacego w powszechnym prawie cywilnym®.

Nie kwestionujac tezy, ze subiektywne ujecie zlej wiary, utrwalone w prawie
cywilnym, nie w pelni oddaje istote dzialania zglaszajacego znak towarowy,
uwazalam i nadal twierdzeg, Ze stanowi jednak punkt wyjscia dla wyjasnienia
jej charakteru’. Stan Swiadomosci zglaszajacego ma znaczenie podstawowe,
cho¢ nie wylaczne. Dla uznania zlej wiary zglaszajacego konieczna jest takze
krytyczna ocena jego zachowania. Zatem ,zgloszenie znaku towarowego w zlej
wierze ma miejsce wtedy, gdy nastepuje pomimo wiedzy lub w wyniku nie-
wiedzy, bedgcej nastepstwem niedolozenia nalezytej starannosci, o istnieniu
cudzego prawa lub interesu chronionego w inny sposob, ktére moze by¢ przez
to naruszone, lub jest dokonane w innym celu niz nabycie prawa do odréz-
niania wlasnych towaréw. (...) W tym ujeciu nastepuje pewne zblizenie zlej
wiary w znaczeniu subiektywnym, ktérego punktem centralnym jest stan §wia-
domoéci zglaszajacego, i obiektywnym, ktére oznacza ocene jego zachowania
z punktu widzenia obiektywnych zasad postepowania”®. Nacisk nalezy ktas¢ na
zamiar i motywacje zglaszajacego, jednoczesnie uwzgledniajac cel, jakiemu stu-
zy prawo do znaku towarowego. Zla wiara zglaszajacego wykazuje wiec charak-
ter hybrydowy, ale nadal pozostaje w kregu cywilistycznego ujecia, w ramach
ktérego stanowi krytyczna ocene faktu. Subiektywny — cywilistyczny — trzon
zlej wiary zglaszajacego zapewnia objecie zakresem tej przeszkody wlasciwe
spektrum niepozadanych zachowan. Poza tym pozwala uzasadni¢ powszechne
stanowisko o stosowaniu w prawie znakéw towarowych domniemania dobrej
wiary (art. 7 k.c.).

Rozumienie zlej wiary zglaszajacego znak towarowy bylo takze przedmio-
tem uwagi sadéw unijnych. Szczegdlnego znaczenia nabiera stanowisko zajete

¢ W szczegblnosci R. Skubisz, Zgtoszenie znaku towarowego w zlej wierze (wybrane probleny) (w:) Roz-
prawy prawnicze. Ksigga pamigtkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogieglo, W. Popiotek,
M. Szpunar, Krakéw 2005, s. 1342; P. Kostanski, £. Zelechowski, Prawo wlasnosci przemystowej.
Komentarz, Warszawa 2014, s. 315; K. Szczepanowska-Kozlowska (w:) System prawa prywatnego,
t. 14B, Prawo wiasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 693; E. Nowiniska, M. du
Vall, Pojecie zlej wiary w prawie znakdw towarowych (w:) Ksigga pamigtkowa z okazji 85-lecia ochrony
wlasnosci przemystowej w Polsce, Warszawa 2003, s. 139.

7 U. Prominska (w:) E. Nowinska, U. Promifiska, K. Szczepanowska-Koztowska, Wiasnos¢ przemy-

stowa i jej ochrona, Warszawa 2014, s. 443.

U. Prominska (w:) E. Nowifiska, U. Prominska, K. Szczepanowska-Koztowska, Wtasnosc...,

s.445.
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przez TSUE w dwdch wyrokach w sprawach: Lindt przeciwko Hauswirth® oraz
Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. przeciwko Ankenavent for Patenter og Varemarker™.
Zgodnie z nimi pojecie zlej wiary jest autonomicznym pojeciem prawa unijne-
g0, ktére powinno by¢ interpretowane w sposéb jednolity w Unii Europejskiej
w odniesieniu zaréwno do prawa unijnego (dyrektywa i rozporzadzenie), jak
i przepiséw krajowych panstw czlonkowskich implementujacych postanowie-
nia dyrektywy'.

Na wstepie trzeba podkresli¢, ze TSUE stanowczo odrzucil ujecie zlej wiary
jako kategorii wylacznie obiektywnej. Nieuczciwo$¢ nie stanowi ani jedynego,
ani istotnego elementu zlej wiary. Takie znaczenie przypisuje natomiast wiedzy
(nieusprawiedliwionej niewiedzy) zglaszajacego o wcze$niejszym uzywaniu
znaku towarowego przez innego przedsiebiorce. Abstrahujac od konkretnego
stanu faktycznego, mozna powiedzie¢, ze Trybunal nadaje istotne znaczenie
wiedzy (Swiadomosci) zglaszajacego o rzeczywistej sytuacji prawnej innych
podmiotéw uzywajacych takich samych lub podobnych znakéw towarowych.
Kladzie takze nacisk na konieczno$¢ uwzgledniania wszystkich okolicznosci
dowodzacych albo przeczacych zasadnosci przeswiadczenia zglaszajacego
o przystugujacym mu prawie zgloszenia znaku towarowego.

Wyrok TSUE w sprawie Lindt wskazuje na ujecie zlej wiary zglaszajacego
w kategoriach subiektywno-obiektywnych. Trybunat kaze ustala¢ zta wiare jako
~wypadkowa” trzech czynnikoéw — wiedzy zglaszajacego, jego zamiaru oraz sta-
tus prawny znaku zgloszonego i znaku uzywanego przez innego przedsiebior-
ce. Pierwszy element ma charakter czysto subiektywny. Wiaze sie ze stanem
$wiadomosci co do tego, czy w dacie zgloszenia znaku towarowego zglaszajacy
wiedzial lub powinien wiedzie¢ o uzywaniu przez inny podmiot znaku iden-
tycznego lub podobnego dla towaréw takich samych lub podobnych. Chodzi
zatem zaréwno o wiedze pewna (rzeczywista), jak i prawdopodobiefistwo gra-
niczace z pewnoscia. Zglaszajacy znak, bedac przedsiebiorca dzialajacym na
okreSlonym rynku, dokladajac szczegdlnej starannosci, do ktorej jest zobowia-
zany jako profesjonalista, nie moze nie znac stanu rynku w zakresie okreslonych
towaréw/ustug i uzywanych dla nich oznaczen. Chodzi wiec o znajomos¢ ryn-
ku branzowego i faktu wystepowania na nim okreslonego znaku towarowego.
Zdaniem TSUE znajomo$é¢ prawdziwego stanu rzeczy jest faktem i ma charakter
subiektywny, ale moze by¢ wywiedziona z obiektywnych zewnetrznych oko-
licznosci. Mozna do nich zaliczy¢ czas uzywania okreslonego znaku przez inne-
go uczestnika, intensywnos¢ uzywania, stopien rozpoznawalnosci lub stopien

*  Wyrok TSUE z 11.06.2009 1., C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG przeciwko Franz Hau-
swirth GmbH, ECLI:EU:C:2009:361.

1 Wyrok TSUE z 27.06.2013 r., C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. przeciwko Ankenavent for
Patenter og Varemarker, ECLI:EU:C:2013:435.

Trzeba zastrzec, ze stanowisko o jednolitym ujeciu zlej wiary nie zostalo wprost wyrazone
w wyroku w sprawie Lindt, cho¢ wiele przemawia za teza, Ze ujecie zlej wiary przyjete na grun-
cie rozporzadzenia Trybunal odnosi takze do dyrektywy. Natomiast wyraznie wybrzmialo to
w drugim ze wskazanych wyrokéw.
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podobienstwa znakéw i towaréw. Drugim elementem koniecznym do przyjecia
zlej wiary zglaszajacego jest jego zamiar. Analiza tego czynnika obejmuje tak-
ze trzeci element wskazany przez Trybunal. Sytuacja prawna (rezim i poziom
ochrony) znakéw tylko uzywanych jest bowiem jedna z okolicznosci, ktére
maja znaczenie dla oceny zamiaru. TSUE charakteryzuje go jako ,szczegdlny”
i wskazuje, Ze jest nim brak zamiaru uzywania znaku przez zglaszajacego przy
jednoczesnej intencji uniemozliwienia innym jego uzywania. Chodzi przy tym
zaréwno o zamiar zablokowania innym rejestracji uzywanego przez nich znaku,
jak i kontynuowania uzywania tego znaku.

Ocena zamiaru jako $wiadczacego o ztej wierze wymaga znéw odniesienia sie
do szeregu okolicznosci obiektywnych dotyczacych zwlaszcza pozycji prawnej
znaku uzywanego z wczeéniejszym pierwszenstwem przez innego uczestnika
obrotu. W pierwszej kolejnosci chodzi o odpowiedz na pytanie, czy wczesniejsze
uzywanie znaku, zgloszonego nastepnie przez inny podmiot, jest godne ochro-
ny. Ustalenia wymaga zwlaszcza poziom asocjacji znaku z towarem jako pocho-
dzacym od konkurenta. Rozmaitos¢ sytuacji, w ktorych konkuruja ze soba znak
zglaszajacego i znaki uzywane juz przez innych, wylacza pewna odpowiedz co
do mozliwosci przypisania zglaszajacemu zlej wiary. Sama wiedza o uzywaniu
znaku przez innych nie wystarcza, a przypisanie ztej wiary zalezy od szeregu
okolicznosci dotyczacych zaréwno samego znaku i jego zdolnosci odrézniajacej,
jak i wezedniejszego uzywania znaku zaréwno przez zglaszajacego, jak i przez
innych. Mozna wskaza¢ chocby przypadek uzywania konkretnego znaku przed
jego zgloszeniem, zaréwno przez zglaszajacego, jak i przez konkurentow. Wy-
przedzenie konkurenta w zlozeniu wniosku o rejestracje znaku, przy wiedzy
zglaszajacego o uzywaniu przez innego uczestnika rynku takiego samego lub
podobnego znaku, samo przez si¢ nie uzasadnia zarzutu dzialania w zlej wie-
rze. Trzeba wykazaé niegodziwos¢ zglaszajacego. Jej wyrazem moze by¢ che¢
zablokowania konkurentowi dalszego uzywania znaku, cho¢ jest wiadome, ze
klientela faczy znak z pochodzeniem towaru wlasnie od niego. Niegodziwe jest
takze Swiadome skorzystanie z pozycji znaku towarowego, osiagnietej dzieki
nakladom i zabiegom poczynionym przez uzywajacego go wczesniej konku-
renta. Ujecie zlej wiary w wyroku w sprawie Lindt, potwierdzone w péZniej-
szym orzecznictwie i usankcjonowane jako jednolite i autonomiczne na grun-
cie prawa znakéw towarowych, ma ten walor, Ze nie zrywa z cywilistycznym
rozumieniem zlej wiary, a jedynie je wzbogaca o konieczno$¢ uwzglednienia
obiektywnych okolicznosci $wiadczacych o nieuczciwosci zglaszajacego. Sama
znajomos$¢ prawdziwego stanu rzeczy nie wystarcza, ale jest konieczna do tego,
aby mozna ja krytycznie oceni¢ przez pryzmat standardéw obowigzujacych
w uczciwym obrocie prawnym. Odwolanie sie do obiektywnych wzorcéw po-
stepowania pozwala na realizacje wspomnianego na wstepie celu korekcyjnego,
jaki ma realizowa¢ powigzanie skutkéw prawnych ze zlg wiarg. Jak wiadomo,
celem wprowadzenia zlej wiary zgloszenia jako przeszkody rejestracji znaku
towarowego jest przeciwdzialanie przechwytywaniu cudzych znakéw towaro-
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wych. Dla jego osiggniecia nieodzowna jest obiektywizacja oceny ,przechwy-
tywania” jako nagannej. Walorem analizowanego wyroku jest wskazanie na te
zaleznos¢ i koniecznos$¢ uwzglednienia wszystkich okolicznosci danej sprawy.
Ich wskazanie ma charakter przykladowy i obejmuje te, ktére maja charakter
obiektywny i najczesciej moga, i maja wplyw na krytyczna ocene wiedzy zgla-
szajgcego o stanie rzeczywistym.

Nie sposob skatalogowac przypadkéw zgtoszen, ktorym towarzyszy zta wia-
ra. Podejmowane w doktrynie'? préby wskazania ,form zjawiskowych” zglasza-
nia znakéw towarowych w zlej wierze pozwalaja na wniosek, ze kryterium ich
wyodrebnienia jest zamiar zglaszajacego. R. Skubisz" wyodrebnia dwie grupy
zgloszen. Do pierwszej zalicza zgloszenia dokonane w celu zablokowania zgto-
szenia lub uzywania znaku towarowego przez inny podmiot, ktéry dysponuje
znakiem o pewnej pozycji na rynku. W jej ramach mieszcza sie zgloszenia ozna-
czenia pomimo nieprowadzenia dzialalnosci lub zgloszenia w klasach niepokry-
wajacych sie z rodzajem prowadzonej dziatalnosci. Druga grupa obejmuje zgto-
szenia dokonywane w celach spekulacyjnych. Chodzi zwlaszcza o przypadki,
w ktorych zglaszajacy wie o uzywaniu takiego oznaczenia przez inny podmiot
na innym terytorium i chce nie tyle sam uzywac ten znak, ile uzyskac kontrole
nad jego uzywaniem przez innych (np. przez udzielanie licencji lub sprzedaz
nabytego prawa). Wyodrebnienie wskazanych form zjawiskowych, cho¢ oparte
w istocie o jedno kryterium (zamiaru), obejmuje bardzo wiele zréznicowanych
sytuacji, ktére wymagaja samodzielnej oceny uwzgledniajacej rozmaite okolicz-
nosci. Z pewnoscia nie pozwalaja na rozigczne objecie wskazanymi kategoriami
wszystkich mozliwych przypadkéw. Nie jest uzasadnione ani definiowanie zlej
wiary zglaszajacego znak, ani kwalifikacja zgloszen w oparciu o jedno tylko
kryterium. Zla wiara zgltaszajacego powinna by¢ rozumiana zgodnie z celem,
jaki ma realizowac.

ZYA WIARA ZGEASZAJACEGO W REZIMIE NABYWANIA PRAWA
OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Kwalifikacja zgloszenia znaku towarowego w zlej wierze jako bezwzgled-
nej przeszkody rejestracji (art. 129 ust. 1 pkt 6 p.w.p.) kaze zastanowi¢ si¢ nad
kilkoma kwestiami. Przede wszystkim wymaga rozwazenia, czy zla wiara
zglaszajacego powinna by¢ samodzielng przyczyng odmowy udzielenia pra-
wa ochronnego na znak towarowy. W dalszej kolejnosci trzeba odnies¢ sie do
relacji zachodzacych pomiedzy zig wiarg a innymi instytucjami prawa znakow
towarowych stuzacymi ,korygowaniu” skutkéw rejestracji znaku.

Punktem wyijécia jest krotka charakterystyka przeszkéd bezwzglednych,
ktéra mozna sprowadzi¢ do wskazania kilku cech. Po pierwsze, co do zasady
przeszkody wyodrebnione w art. 129! p.w.p. dotycza oznaczen. Innymi stowy

12 R. Skubisz, Zgloszenie..., s. 1343.
3 R. Skubisz, Zgloszenie..., s. 1344.
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»tkwig” w znaku towarowym , jako przedmiocie zgloszenia. Chodzi o przy-
padki oznaczen, ktérych cechy lub posta¢ wylaczaja lub istotnie ograniczaja
ich zdatnoé¢ do pelnienia funkcji odrézniajgcej ze wzgledu na pochodzenie,
a takze o przypadki oznaczen, ktérych tre$¢/forma godzi w wartosci chronione
w ramach porzadku prawnego. Po drugie, przeszkody sa ustanawiane w inte-
resie ogélnym, publicznym. Wyraza sie on w dazeniu do rejestracji takich tylko
oznaczen, ktére moga w sposéb nalezyty pelni¢ funkcje znaku towarowego, nie
ograniczajac nadmiernie swobody pozostatych uczestnikéw rynku. Nie chronia
interesow indywidualnych. Prawa osobiste lub majatkowe oséb trzecich oraz
wczesniejsze prawa do znakéw towarowych stanowig wzgledne przeszkody
rejestracji (art. 132! p.w.p.). Po trzecie, przeszkody bezwzgledne sa nieusuwal-
ne i sa badane przez Urzad Patentowy ex officio. Na pierwszy rzut oka moze
sie wydawa¢, ze zla wiara zglaszajacego nie spetnia cech charakteryzujacych
bezwzgledne przeszkody rejestracji. Ma charakter podmiotowy (dotyczy za-
chowania zglaszajacego), chroni interes prywatny uzywajacego wczesniej znak
towarowy, a jej zbadanie jest trudne do przeprowadzenia z urzedu.

W istocie trudno bezspornie uzna¢ zla wiare zglaszajacego za spelniajaca
kryteria wyodrebnienia przeszkdd bezwzglednych. Zasadnicze znaczenie na-
lezy przypisa¢ argumentowi, ktory wskazuje na trudnosci z badaniem ex officio
analizowanej przeszkody. Urzad Patentowy nie jest w stanie zbada¢ zlej wiary
zglaszajacego w stosunku do kazdego zgloszenia. Znaczenie tego problemu
jest jednak oslabione przez domniemanie dobrej wiary (art. 7 k.c.). Zakwalifi-
kowanie ztej wiary zglaszajacego do przeszkdd bezwzglednych ma ten skutek,
ze nie moze by¢ podstawg sprzeciwu. W przewazajacej mierze przypadkéw zla
wiara zglaszajacego jest podnoszona dopiero w ramach postepowania o unie-
waznienie zarejestrowanego znaku lub w uwagach os6b trzecich dotyczacych
zgloszenia znaku. Nieco inaczej przedstawia sie kwestia dotyczaca interesu,
ktérego ochrona lezy u podstaw kwalifikacji przeszkody jako bezwzgledne;.
Jest poza sporem, ze zla wiara zglaszajacego wystepuje wobec konkretnego, in-
dywidualnego podmiotu, a zatem pozwala na rozwigzanie konfliktu pomiedzy
indywidualnymi interesami. Wydaje sie jednak, ze odmowa rejestracji lub unie-
waznienie zarejestrowanego znaku, ktorego zgloszenie nastapilo w zlej wierze,
pozwala chroni¢ takze interes ogélny. Stuzy ochronie dobrej wiary i bezpieczen-
stwa prawnego, a nie tylko rozwiazaniu konfliktu indywidualnych intereséw.
Teza powyzsza jest usprawiedliwiona zwlaszcza w $wietle jednolitego ujecia
zlej wiary jako kategorii subiektywno-obiektywnej. Koniecznoé¢ oceny zamia-
ru zglaszajacego przez pryzmat regul ogélnych, powszechnie akceptowanych
standardow nieco zmienia optyke. Pozwala przyjaé, ze odmowa rejestracji ze
wzgledu na zla wiare zgltaszajacego chroni nie tylko indywidualny interes, ale
takze przejrzystos¢ rynku, istotng dla wszystkich uczestnikéw, w tym klien-
tow. Nie sposob jednak zaprzeczy¢, ze w przypadku zlej wiary jako przeszko-
dy nabycia prawa do znaku towarowego ochrona interesu ogélnego nastepuje
posrednio i ma znaczenie drugoplanowe. Niewatpliwie natomiast zla wiara
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zglaszajacego, tak jak, co do zasady, modelowa przeszkoda bezwzgledna, jest
nieusuwalna.

Nalezy wiec ostatecznie pogodzic¢ sie z zakwalifikowaniem zlej wiary zgla-
szajacego do kategorii przeszkdd bezwzglednych, z zastrzezeniem jednak jej
specyfiki, ktora z kolei nie powinna pozostawac bez wplywu na wyznaczenie
zakresu przedmiotowego tej przeszkody. Jak stusznie podnosi K. Szczepanow-
ska-Kozlowska, zgtoszenie znaku w zlej wierze jako samodzielna podstawa
odmowy rejestracji nie powinno wyczerpywacé stanow faktycznych objetych
regulacjg innych przeszkéd". Ich zakresy nie powinny sie ani pokrywac, ani
cho¢by nachodzi¢ na siebie.

Wobec powyzszego w pierwszej kolejnosci nalezy ustali¢ relacje pomiedzy
zla wiarg zglaszajacego a innymi bezwzglednymi przeszkodami rejestracji,
zwlaszcza sprzecznosScig oznaczenia z porzadkiem publicznym lub dobrymi
obyczajami. Trzeba takze rozwazy¢ ewentualne zwiazki zgloszenia znaku to-
warowego w zlej wierze z wzglednymi przeszkodami rejestracji (art. 132" ust. 1
pkt 1 p.w.p.).

Jest poza sporem, ze przeszkoda rejestracji znaku towarowego w posta-
ci sprzecznoéci oznaczenia z porzadkiem prawnym lub dobrymi obyczajami
jest ,klasyczng” przeszkoda bezwzgledna. Ma charakter przedmiotowy (tkwi
W oznaczeniu), jej ustanowienia wymaga interes publiczny, jest zdatna do ob-
jecia badaniem z urzedu i jest nieusuwalna. Pozwala objg¢ swoim zakresem
te przypadki, w ktérych sprzecznos¢ z porzadkiem publicznym lub dobrymi
obyczajami odnosi sie wylacznie do tresci/formy oznaczenia. W ramach analizo-
wanej przeszkody ocenia sie tylko znak jako taki (jego tres¢ lub forme przedsta-
wieniowg), a nie zamiar zglaszajacego ,obrazy” prawa lub dobrych obyczajow
ani ewentualny rezultat uzywania jako wywotujacego taki skutek. W ramach
tej przeszkody zamiar i cel zglaszajacego, ktére majq charakter podmiotowy, nie
podlegaja badaniu. Mozna powiedzie¢, Zze sa prawnie irrelewantne.

Odnoszac sie natomiast do kwestii ,ewentualnego podobiefistwa” ztej wiary
zglaszajacego i sprzecznosci oznaczenia z dobrymi obyczajami, trzeba wyraznie
stwierdzi¢, ze sprowadza sie ono wylacznie do podobiefistwa w rozumieniu
relatywizacji ocen wzgledem oznaczonych wartosci, ktére tworza dobre obycza-
je. W analizowanych przeszkodach stany faktyczne sa odmienne (oznaczenie,
zachowanie), ale ocena ich dopuszczalnosdci dokonywana jest przez pryzmat
obiektywnych kryteriéw. Tozsamo$¢ lub podobiefistwo miernikéw nie uzasad-
nia jednak tezy o ich zaleznoéci lub powigzaniu.

Wzgledne przeszkody rejestracji obejmuja wczesniejsze prawa osob trzecich.
Prawami kolizyjnymi, stanowigcymi przeszkode rejestracji zgloszonego ozna-
czenia, sg nie tylko wcze$niejsze prawa chronigce znaki towarowe, bez wzgledu
na zrédlo ich nabycia (rejestracja, notoryjnosc), jak i system rejestracji (krajo-
wy, unijny, miedzynarodowy), ale takze istniejace w dacie zgloszenia prawa

4 K. Szczepanowska-Kozlowska (w:) System..., s. 698.
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majatkowe i osobiste 0s6b trzecich. Nie pozostawia zatem watpliwosci teza, ze
ustanowienie przeszkéd wzglednych stuzy ochronie konkretnych, indywidu-
alnych intereséw, ktére moglyby by¢ naruszone przez rejestracje zgltoszonego
oznaczenia. Co wigcej, dbaloé¢ o ich ochrong jest pozostawiona uprawnionym,
ktérym stuzy sprzeciw wobec zgloszonego znaku. Urzad Patentowy nie bada
przeszkod wzglednych ex officio.

Mozna zatem postawié pytanie, czy zla wiara zglaszajacego w przyjetym
jednolitym rozumieniu, ktérej skutkiem jest zagrozenie lub naruszenie inte-
resu indywidualnego podmiotu, ktéry wczesniej uzywatl znak towarowy taki
sam lub podobny dla takich samych lub podobnych towaréw, nie miesci sie lub
czy nie powinna by¢ objeta przeszkodami wzglednymi. R6znorodnos¢ sytu-
acji, w ramach ktérych moze wystapic zla wiara po stronie zglaszajacego znak
towarowy, wymaga szczegodlnej ostroznosci w ich ocenie i uwzglednienia tak-
ze innych zasad wyznaczajacych formalny system nabywania podmiotowych
praw chroniacych znak towarowy, choc¢by zasady terytorializmu, specjalizacji
czy czasowego charakteru ochrony.

Mozna jednak, przynajmniej co do zasady, stwierdzi¢, ze zla wiara zglasza-
jacego jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego stuzy nie tyle wylaczeniu
kolizji praw podmiotowych, ile zapobiezeniu powstania prawa do znaku towa-
rowego, ktére moze naruszy¢ utrwalony ,stan faktycznej wylacznosci uzywania
znaku” przez inny podmiot, ktéry to stan wymaga ochrony.

Jak wiadomo, w prawie polskim stan prawny ochrony oznaczenia jedynie
uzywanego, a niestanowiacego przedmiotu prawa podmiotowego wyznacza
ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji®. Ustawa chroni interes przed-
siebiorcy, ktory wyraza si¢ w czerpaniu korzysci z faktu pierwszenstwa rze-
czywistego uzywania oznaczenia. Korzys¢ (interes) wyraza sie w niezakl6conej
wylacznosci uzywania oznaczenia w funkcji wskazéwki pochodzenia towaru/
ustugi z jego przedsiebiorstwa. Interes przedsigbiorcy, ktéry jako pierwszy uzy-
wal oznaczenia na rynku z tym skutkiem, Zze stworzyl wéréd klienteli i innych
uczestnikoéw rynku asocjacje oznaczenia z towarem jako wskazéwke jego po-
chodzenia, jest godny ochrony przed dzialaniami, ktérych celem jest przechwy-
cenie uzywanego oznaczenia, jak i przejecie jego utrwalonej pozycji na rynku.
Wiedza (lub nieusprawiedliwiona niewiedza) zglaszajacego o wcze$niejszym
uzywaniu przez inny podmiot tego znaku i zamiar w postaci przechwycenia
jego znaku kaza oceni¢ zgloszenie jako sprzeczne z obiektywnymi warto$ciami
wyznaczajacymi uczciwo$é w obrocie.

Mozna zatem powtorzy¢, ze podobienistwo zlej wiary zglaszajacego cudze
oznaczenie do przeszkéd wzglednych, ktérymi sa cudze wcze$niejsze prawa
podmiotowe, jest pozorne. Zla wiara zglaszajacego jako przeszkoda rejestracji
»uszczelnia” system nabywania podmiotowych praw bezwzglednych chronig-
cych znaki towarowe. Pozwala uwzglednic nie tyle wczesniejsze prawa ochron-

5 Ustawa z 16.04.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1655 ze zm.).
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ne na znak towarowy i inne prawa osobiste lub majatkowe 0s6b trzecich, jako
prawa kolizyjne, ile ,faktyczna wylacznos¢ uzywania oznaczenia” jako interes
godny ochrony.

Samodzielnoé¢ i odrebnos¢ przedmiotowa wskazanych wyzej przeszkod
nie oznacza, ze konkretny stan faktyczny nie moze wskazywac na wystapienie
kilku z nich, np. zlej wiary zglaszajacego i naruszenia praw osobistych lub ma-
jatkowych osoby trzeciej badZ zlej wiary i sprzecznosci oznaczenia z dobrymi
obyczajami. Moze zatem nastgpi¢ ,zbieg” przeszkdd rejestracji, ktére jednak
powinny by¢ badane i oceniane samodzielnie i niezaleznie.

Na oddzielne omoéwienie zastuguje relacja pomiedzy art. 129' ust.1
pkt 6 p.w.p. statuujacym zlg wiare zglaszajacym jako bezwzgledna przeszkode
nabycia prawa ochronnego a art. 161 p.w.p. regulujacym status nielojalnego agen-
ta. Zgodnie z brzmieniem ust. 1 wskazanego przepisu ,w przypadku zgloszenia
na swoja rzecz znaku towarowego albo uzyskania prawa ochronnego na znak
towarowy przez agenta lub przedstawiciela uprawnionego z prawa ochronnego
na znak towarowy, uprawniony, jezeli agent lub przedstawiciel dziatal bez jego
zgody i nie uzasadnil swojego dziatania, moze zagda¢ umorzenia postepowania
albo uniewaznienia prawa ochronnego na ten znak, a takze udzielenia mu pra-
wa ochronnego na ten znak albo przeniesienia na niego juz udzielonego prawa.
Uprawniony moze zada¢ ponadto zakazania uzywania znaku towarowego przez
agenta lub przedstawiciela”. Juz na pierwszy rzut oka wida¢ podobienstwo w za-
kresie charakteru ,wadliwosci” zgloszenia, do ktérego odnosi si¢ art. 129" ust. 1
pkt 6 p.w.p. i zgloszenia znaku lub nabycia prawa ochronnego przez agenta lub
przedstawiciela uprawnionego do znaku towarowego. W obu przypadkach
przedmiotem oceny jest zachowanie zgtaszajacego. O ile jednak na gruncie ba-
dania zlej wiary zgltaszajacego jako przeszkody bezwzglednej rejestracji ocena na-
gannego zamiaru nastepuje w swietle obiektywnych okolicznosci, o tyle w przy-
padku agenta lub przedstawiciela, ktéry bez zgody uprawnionego zglasza jego
znak lub nabywa do niego prawo ochronne, jest oczywiste sprzeniewierzenie sie
lojalnosci, ktéra lezy u podstaw stosunku prawnego agencji lub przedstawiciel-
stwa. Przypadek nielojalnosci zglaszajacego agenta lub przedstawiciela jest zatem
szczegOlnym przejawem dzialania w zlej wierze. Jest szczeg6lnym przypadkiem
wadliwosci podmiotowej's. Konsekwencja szczegdlnego charakteru tej wadliwo-
$ci sa odmienne skutki jej stwierdzenia. Zla wiara zglaszajacego, badana ex officio,
rodzi skutek w postaci odmowy udzielenia prawa ochronnego, a w przypadku
jego udzielenia stanowi podstawe jego uniewaznienia. Nielojalnos$¢ agenta lub
przedstawiciela uprawnionego do znaku towarowego jest podstawa zadania:
umorzenia postepowania zgloszeniowego, uniewaznienia udzielonego prawa.
Uprawniony moze takze zadac udzielenia prawa ochronnego na znak zgtoszony
przez nielojalnego agenta na swoja rzecz, a w przypadku zrejestrowania znaku na
rzecz agenta — przeniesienia na siebie udzielonego prawa. Wreszcie stuzy mu rosz-

16t Zelechowski (w:) Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, red. £. Zelechowski, Warszawa

2021, t. 8B, s. 121.
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czenie o zakazanie uzywania znaku towarowego przez agenta lub przedstawicie-
la. Nie budzi zatem watpliwosci samodzielny charakter wskazanych przepiséw,
jakito, ze przypadek nielojalnego agenta, co do ktérego zlej wiary zgloszenia nie
ma watpliwosci, jest szczegdlny i wylacza mozliwos$¢ objecia go norma art. 129"
ust. 1 pkt 6 p.w.p. Nieco odmiennie, z tego punktu widzenia, przedstawia sie oce-
na regulacji zawartej w art. 161 ust. 3 p.w.p., zgodnie z ktéra do osoby, ktéra nie
bedac do tego uprawniona, zglosila na swoja rzecz znak towarowy lub uzyskala
do niego prawo ochronne, przepis ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio. Nalezy przy-
chyli¢ sie do stanowiska krytycznego wobec wskazanego unormowania i poda¢
w watpliwos¢ sens jego wprowadzenia'. Trzeba jednak podkresdli¢, ze nie chodzi
tylko o problem wyznaczenia zakresu podmiotowego , 0soby nieuprawnionej”,
ale takze o rozstrzygniecie kwestii dopuszczalnosci objecia ich zgloszenia ogélna
przeszkoda zgloszenia znaku towarowego w zlej wierze.

Artykul jest uaktualniona wersja tekstu, ktéry pierwotnie zostal opublikowa-
ny w monografii Reforma prawa wtasnosci intelektualnej, red. A. Adamczak,
Kielce 2021.
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