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1. UWAGI WPROWADZAJACE

Powstanie ochrony znaku towarowego wyrazajace si¢ w kreacji nowego bez-
wzglednego prawa podmiotowego w drodze decyzji administracyjnej uzaleznione
jest od pozytywnej weryfikacji zgloszenia dokonanego przez konkretny podmiot
prawa w toku odpowiedniego postepowania administracyjnego prowadzonego przez
Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, ze nie kazde oznaczenie
moze by¢ chronione prawem wylacznym, ale jedynie takie, ktore taczy w sobie
pewne cechy, a jednocze$nie wzgledem ktérego nie zachodza tzw. bezwzgledne
przeszkody rejestracji okreslone w art. 129" ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Pra-
wo wlasnos$ci przemystowej' — moze si¢ bowiem okazaé, ze oznaczenie pomimo
posiadania cech umozliwiajacych petnienie funkcji znaku towarowego w ogoble
1 wzgledem konkretnych towaréw badz ustug nie powinno sta¢ si¢ przedmiotem
prawa wytacznego z uwagi na ochrong interesu publicznego. Jedna z bezwzglednych
przeszkdd rejestracji znaku towarowego stanowiaca zarazem negatywna przestan-
ke jego rejestracji stanowi zgloszenie dokonane w ztej wierze (art. 129" ust. 1 pkt 6
p.w.p.).

Zgloszenie znaku towarowego w ztej wierze jako podstawa odmowy udziele-
nia prawa ochronnego jest przeszkoda z kilku wzgledow szczegdlng® — przede
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wszystkim dlatego, ze jako jedyna sposrod zamknigtego, okreslonego w art. 129!
p-w.p. katalogu negatywnych przestanek rejestracyjnych odwotuje si¢ nie do cech
samego oznaczenia, jego struktury, formy czy tresci, ale do podmiotu dokonujacego
zgloszenia — zglaszajacego, ktorego dziatanie polegajace na wniesieniu do organu
podania o udzielenie prawa ochronnego na konkretny znak towarowy stanowi ab-
solutna przyczyng odmowy udzielenia prawa o tyle, o ile zostato dokonane w ztej
wierze. W literaturze wywodzi si¢ wobec tego, ze pozytywna przestanka udzielenia
prawa jest zgloszenie znaku towarowego w dobrej wierze?, przy czym oba pojecia
— dobra i zla wiara — nie zostaty zdefiniowane ustawa, wobec czego brak jest ich
definicji legalnych. Orzecznictwo zardwno sadoéw unijnych, jak i polskich odnosza-
ce si¢ do omawianej przeszkody rejestracyjnej nakazuje ze wzgledu na specyfike
prawa znakowego nadanie odmiennego wzgledem wypracowanego w prawie cy-
wilnym, autonomicznego rozumienia pojecia ztej wiary?, okre$lanego mianem
mieszanego lub subiektywno-obiektywnego. Przyjmuje si¢ réwniez, ze odmowa
udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129! ust. 1 pkt 6 p.w.p. wymaga
wywiedzenia z catoksztattu okoliczno$ci faktycznych zamiaru towarzyszacego
zglaszajacemu w dacie zgloszenia, a nastgpnie ustalenia, czy ten zamiar, motywacja
sa w swym caloksztalcie nieuczciwe®, co powoduje, ze na potrzeby badania istnienia
ztej wiary organ winien wzia¢ pod uwage wszystkie istotne okolicznosci zachodza-
ce w dacie zgloszenia. Powyzsze jawi si¢ zadaniem trudnym i czgsto niewykonalnym,
bowiem w wigkszosci przypadkow Urzad Patentowy nie posiada wiedzy o okolicz-
nosciach faktycznych, a na pewno — nie o catosci takich okolicznosci®, co tym
bardziej podkresla wyjatkowo$¢ ztej wiary jako przeszkody rejestracji znaku towa-
rowego.

Kwestia zamiaru zglaszajacego relewantna dla ustalen w zakresie istnienia ztej
wiary jest problematyczna. W literaturze pojawit si¢ poglad’ odnoszacy si¢ do tresci
zamiaru, uniemozliwiajacej postawienie zarzutu dokonania zgtoszenia w ztej wierze
w sytuacji, gdy wyraza si¢ on w checi gospodarczej eksploatacji oznaczenia, czyli
w uzywaniu znaku towarowego w sposob przewidziany prawem. Innymi stowy,
poglad ten zaktada istnienie nieokreslonej w przepisach prawa pozytywnej prze-
stanki rejestracji znaku towarowego, ktora stanowi zamiar uzywania znaku towaro-
wego, ,,gdyz w braku tego zamiaru uzasadniony jest zarzut zgloszenia znaku w ztej
wierze™®. W konsekwencji nalezatoby przyjaé, ze po pierwsze, zamiar uzywania

3U. Prominska (w:) Wlasnos¢ przemystowa i jej ochrona, pod red. E. Nowinskiej, U. Prominskiej, K. Szcze-
panowskiej-Koztowskiej, Warszawa 2014, s. 441; M. Trzebiatowski: Obowiqzek uzywania znaku towarowego.
Studium z prawa polskiego na tle prawnoporéwnawczym, Warszawa 2007, s. XV.

4 L. Zelechowski (w:) Prawo wlasnosci przemystowej, t. VIIIB, Komentarz, pod red. L. Zelechowskiego,
Warszawa 2021, s. 90.
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znaku towarowego przesadza o dokonaniu przez zgtaszajacego zgloszenia znaku
w dobrej wierze, ktdra stanowi pozytywna przestanke rejestracji znaku, za$ po dru-
gie — ze w ztej wierze dziata ten podmiot i tylko ten podmiot, ktory nie legitymu-
je si¢ w dacie zgtoszenia zamiarem uzywania znaku.

W zwiazku z powyzszym nasuwa si¢ kolejna, nie mniej istotna kwestia zwia-
zana ze stosowaniem domniemania istnienia dobrej wiary z art. 7 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny’, a konkretniej z tym, czy przy zalozeniu,
ze istnieje pozytywna, materialnoprawna przestanka udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy wyrazajaca si¢ w koniecznosci dokonania zgtoszenia w dobrej
wierze, ktore nastepuje tylko wowczas, gdy zglaszajacy legitymuje si¢ zamiarem
uzywania znaku towarowego, zamiar ten jest domniemany i nie podlega ogdélnym
regutom dowodowym. W takiej sytuacji nalezy mie¢ na uwadze, ze zamiar uzywania
nie podlegatby badaniu, poniewaz organ miatby obowiazek przyjac jego istnienie
dopdty, dopoki w toku postgpowania w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego
nie zostatyby podniesione okolicznosci go kwestionujace, a zarazem wigc stawia-
jace pod znakiem zapytania dobra wiare zgtaszajacego. Uznanie przeciwne zakta-
dajace wytaczenie stosowalnos$ci domniemania z art. 7 k.c. oznaczatoby natomiast,
7e zamiar uzywania znaku towarowego musi zosta¢ wykazany przez zglaszajacego
w toku postgpowania zgloszeniowego i dopiero uznanie przez organ tegoz zamiaru
za udowodniony w §wietle catoksztattu istotnych okoliczno$ci sprawy aktualizowa-
toby mozliwo$¢ udzielenia prawa ochronnego na skutek spetnienia przez zgtaszaja-
cego materialnej przestanki nabycia prawa, jaka stanowi zgloszenie znaku towaro-
wego w dobrej wierze. Czy jednak istniejace przepisy prawne regulujace wymogi
stawiane zgloszeniu znaku towarowego, w szczego6lnosci przewidujace obligatoryj-
ne elementy tego zgloszenia, pozwalaja na wyciagnigcie takiego wniosku?

Rozwazania stanowia analiz¢ instytucji zgloszenia znaku towarowego w zlej
wierze pod katem ustalenia relewantno$ci zamiaru uzywania znaku, ktdrej przepro-
wadzenie winno umozliwi¢ udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy brak tegoz za-
miaru moze by¢ utozsamiany ze zgloszeniem znaku w ztej wierze, a z drugiej
strony — czy istnienie tego zamiaru zawsze i1 kazdorazowo wyklucza mozliwos¢
podniesienia tej bezwzglednej przeszkody rejestracyjnej. Odpowiedz twierdzaca na
te pytania powinna prowadzi¢ do konkluzji, ze omawiana instytucja w prawie zna-
kéw towarowych ma charakter tresciowo zupelny; odpowiedz przeczaca za$ naka-
zuje poczynic¢ ustalenia, jaka role petni brak zamiaru uzywania w kontekscie zgto-
szenia znaku towarowego w zlej wierze. W zwiazku z przedstawionymi zalozenia-
mi w pierwszej kolejnosci zaprezentowana zostanie geneza negatywnej przestanki
rejestracyjnej, jaka stanowi zgloszenie znaku towarowego w ztej wierze, a nastgpnie
podjeta zostanie proba ustalenia, czy moze ona by¢ utozsamiana z brakiem zamiaru
uzywania znaku towarowego.

°T,j. Dz. U. 22020 r. poz. 1740 ze zm.; dalej: k.c.
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2. ZGLOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO W ZLEJ WIERZE
W SWIETLE PRZEPISOW USTAWY
Z DNIA 31 STYCZNIA 1985 R. O ZNAKACH TOWAROWYCH"

Instytucja zgloszenia znaku towarowego w zlej wierze nie stanowi novum
w prawie znakowym, bowiem jej wprowadzenie do katalogu bezwzglednych prze-
szkod rejestracyjnych przewidziano juz w nieuchwalonym projekcie ustawy
z 1975 r.!! Pomimo wysunigtej wowczas propozycji co do uwzglednienia takiej
negatywnej przestanki rejestracyjnej w ramach projektowanego prawa, ostatecznie
na gruncie poprzednio obowiazujacej regulacji, a wigc ustawy z 1985 r., zgloszenie
znaku towarowego w ztej wierze nie byto wprost wskazane jako bezwzgledna prze-
szkoda rejestracyjna, natomiast stanowito szczeg6lna podstawe¢ uniewaznienia
prawa z rejestracji, umozliwiajaca wystapienie z wnioskiem o uniewaznienie takze
po uptywie pigciu lat od daty rejestracji, konstytuujac tym samym wyjatek od tzw.
zasady niewzruszalno$ci prawa z rejestracji, w $wietle ktorej uniewaznienia prawa
mozna dochodzi¢ jedynie w okresie pigciu lat od daty rejestracji znaku. Zasada ta
wyrazata si¢ w zakazie domagania si¢ uniewaznienia prawa po tym czasie, pomimo
tego, ze istniala ku temu podstawa, chyba ze znak zostat zgltoszony w ztej wierze
(art. 31 u.z.t.), co oznaczato, ze zgloszenie znaku towarowego w zlej wierze, ,,nie
bedac przestanka dla odmowy rejestracji, moglo by¢ przestanka pozwalajaca na jego
uniewaznienie”'?. Kwalifikacja analizowanej instytucji jako podstawy uniewaznie-
nia udzielonego prawa z rejestracji przy jednoczesnym nieuwzglednieniu jej w ra-
mach katalogu bezwzglednych przeszkod rejestracyjnych rodzita prawnie donioste
konsekwencje.

W pierwszej kolejnosci zwroci¢ trzeba uwage na niejasny status prawny zgto-
szenia znaku towarowego w zlej wierze. Podstawa zadania uniewaznienia prawa
z rejestracji znaku towarowego na gruncie ustawy o znakach towarowych mogla
by¢ — podobnie jak w §wietle obecnego uregulowania — sprzecznos¢ z ustawo-
wymi warunkami wymaganymi do uzyskania rejestracji, a konkretniej z art. 4, 6-9
oraz 32 u.z.t., wérod ktérych to podstaw uniewaznienia w art. 7 1 8 u.z.t. zawarto
zamknigty katalog przestanek rejestracyjnych, zaréwno pozytywnych, jak i nega-
tywnych, bedacych jednocze$nie bezwzglednymi przeszkodami rejestracji, nietrak-
tujacy w ogole o zgloszeniu znaku towarowego w ztej wierze. W konsekwencji
mozna byloby uznaé, ze stan faktyczny wyrazajacy si¢ w zgtoszeniu znaku towaro-
wego w ztej wierze jest prawnie irrelewantny, bowiem brak jest reguty prawnej
zakazujacej dokonywania tego rodzaju zgtoszen. Jednak ustawodawca w art. 31

10Tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554; dalej: u.z.t.

'U. Prominska: Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warszawa 1998, s. 36.

12K. Szczepanowska-Koztowska (w:) System prawa prywatnego, t. 14B, Prawo wiasnosci przemystowej, pod
red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 615.
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u.z.t., ustanawiajac zasade niewzruszalnos$ci prawa i wprowadzajac wyjatek od niej,
wytaczyt spod dziatania normy ograniczajacej mozliwo$¢ wniesienia wniosku
0 uniewaznienie prawa do pigciu lat po uzyskaniu rejestracji sytuacje, w ktorej
uprawniony uzyskat ja, dziatajac w ztej wierze, co naturalnie prowadzi¢ musiato do
wniosku, ze zgloszenie znaku towarowego w ztej wierze stanowilo podstawe zada-
nia uniewaznienia prawa z rejestracji, pomimo ze taki stan faktyczny nie byt kwa-
lifikowany jako przeszkoda uniemozliwiajaca rejestracj¢ znaku w przepisach art. 4,
6-9 132 u.z.t. Tym samym powstawato pytanie o stosunek miedzy zgloszeniem
znaku w zlej wierze a warunkami wymaganymi do uzyskania rejestracji, stanowia-
cymi przeciez zarazem warunek sine qua non uznania wniosku o uniewaznienie
prawa za zasadny i w konsekwencji — uniewaznienia danego prawa. Udzielenie
odpowiedzi na powyzsze pytanie oznaczato jednoczes$nie nadanie pewnej zawarto-
$ci tre§ciowej pojeciu ,,uzyskanie rejestracji przez dziatanie w zlej wierze”, czyli
w istocie zgloszenia znaku towarowego w ztej wierze. W literaturze w tym zakresie
wyksztalcily si¢ dwa konkurencyjne wzgledem siebie stanowiska'®.

Pierwsze stanowisko, niekiedy nazywane szerokim ujgciem ztej wiary'*, opie-
rato si¢ na zalozeniu, ze zgloszenie w ztej wierze nastgpowato wtedy, gdy upraw-
niony wiedziat lub powinien byt wiedzie¢, iz oznaczenie nie spetnia ustawowych
warunkow wymaganych do uzyskania rejestracji znaku towarowego. W konsekwen-
cji, jezeli dany znak nie powinien by¢ przedmiotem monopolu z uwagi na przeszko-
de bezwzgledna, o ktorej uprawniony wiedziat badz powinien byt wiedzie¢ w dacie
zgloszenia, wowczas prawo udzielone na ten znak mogto by¢ wzruszone w trybie
wniosku o uniewaznienie w kazdym czasie, za$ ograniczenie temporalne pigciu lat
od daty rejestracji nie miato zastosowania. Szerokie rozumienie zlej wiary na grun-
cie ustawy o znakach towarowych wiazalo si¢ z subiektywnym jej ujeciem w Swiet-
le kodeksu cywilnego, gdzie pojgcie to oznacza, najogdlniej mowiac, stan psychicz-
ny podmiotu prawa, ktéry powotujac si¢ na dane prawo, wie albo powinien byt
wiedzie¢, niemniej z nieusprawiedliwionych przyczyn jego wyobrazenie jest bted-
ne, ze OWO prawo nie istnieje". Przyjecie tego stanowiska powodowato, ze ograni-
czeniem czasowym do wniesienia wniosku o uniewaznienie prawa z rejestracji
znaku nie sa objete te stany faktyczne, w ktorych zglaszajacy dokonatl zgloszenia
oznaczenia nienadajacego si¢ do rejestracji z powodu niespelnienia prawnych wa-
runkéw dopuszczalno$ci rejestracji, wiedzac o tej ,,wadliwosci” znaku i w dalszym
ciagu oczekujac udzielenia monopolu przez Urzad Patentowy, jak i takie sytuacje,
w ktorych nie dysponowat on wiedza o brakach danego oznaczenia, niemniej brak
tej wiedzy nie mogl by¢ uznany za uzasadniony. Uznanie stanowiska akceptujacego
szerokie ujecie zgloszenia znaku towarowego w ztej wierze doprowadzitoby do

13 R. Skubisz: Prawo znakéw towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 223.

4 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2005 r., VI SA/Wa 345/04, LEX nr 841399.

15S. Grzybowski (w:) System prawa cywilnego, t. I, Czes¢ ogdlna, pod red. S. Grzybowskiego, Ossolineum
1985, s. 275.
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sytuacji, w ktorej regulacja art. 31 u.z.t. przewidujaca zasad¢ niewzruszalno$ci
prawa z rejestracji i konstytuujaca wyjatek od tejze zasady bylaby ,,pozbawiona
znaczenia i tym samym zbedna”'®, bowiem samo zgloszenie dokonane w sposob
nieodpowiadajacy ustawowym warunkom uzasadnia¢ mogloby postawienie zarzu-
tu uzyskania rejestracji przez dziatanie w ztej wierze, co z kolei prowadzitoby do
wniosku, ze rzeczona zasada miata charakter li tylko iluzoryczny. Poglad taki nie
mogt cieszy¢ si¢ uznaniem'’ ze wzgledu na biedne zatozenie w punkcie wyjscia
— utozsamienie negatywnych przestanek rejestracji dotyczacych oznaczenia jako
takiego ze zgloszeniem znaku towarowego w ztej wierze w kazdej sytuacji, w kto-
rej zglaszajacemu wykaze si¢ swiadomos$¢ badz powinno$¢ posiadania $wiadomo-
$ci w przedmiocie niezdatno$ci danego oznaczenia do petnienia funkcji znaku
towarowego, podczas gdy byly to odmienne instytucje i w zadnym wypadku nie
powinny by¢ ze soba mylone. Wreszcie za$§ nalezy przy ocenie stosunku migdzy
zgtoszeniem znaku towarowego w ztej wierze a bezwzglednymi przeszkodami
rejestracyjnymi zauwazy¢ inng prawidtowos¢ wyrazajaca si¢ w tym, ze bezwzgled-
ne przeszkody co do zasady dotycza oznaczenia jako takiego, jego cech struktural-
nych wzglednie jego postaci przedstawieniowej, a zatem to oznaczenie nie spetnia
warunkow wymaganych ustawa do rejestracji. W przypadku zgloszenia znaku
towarowego w ztej wierze, oznaczenie jako takie nie musi by¢ — i czgsto nie jest
— wadliwe w tym znaczeniu, ze przez wzglad na swoja forme, strukturg czy postac
nie nadaje si¢ do rejestracji, a na skutek elementu podmiotowego wyrazajacego si¢
w zachowaniu zglaszajacego nie powinno by¢ przedmiotem prawa wytacznego.
Szerokie ujecie zgloszenia znaku towarowego w ztej wierze prezentowane na tle
przepiséw ustawy o znakach towarowych doprowadzitoby wigc do nieuzasadnio-
nego potaczenia elementow przedmiotowych, tre§ciowych z elementami podmio-
towymi odnoszacymi si¢ do zgtaszajacego i spowodowatoby mozliwo$¢ wzrusze-
nia— pomimo obowiazujacej zasady niewzruszalno$ci prawa z rejestracji — kaz-
dego w istocie prawa, o tyle, o ile wykaze si¢ co najmniej powinnos¢ posiadania
przez zglaszajacego wiedzy o tym, ze oznaczenie nie nadaje si¢ do petnienia funk-
cji znaku towarowego.

Drugie stanowisko definiowato zlq wiar¢ w powiazaniu z jedna z bezwzgled-
nych przeszkod rejestracyjnych okreslona w art. 8 pkt 1 u.z.t., a mianowicie ze
sprzecznos$cia z zasadami wspolzycia spotecznego, uznajac uzyskanie rejestracji
przez dziatanie w ztej wierze jako kwalifikowana postaé¢ naruszenia tych zasad'®.
Takie rozumienie pociagato za soba mozliwos¢ uwzglednienia elementu podmioto-
wego wyrazajacego si¢ w zachowaniu zgtaszajacego nie tylko w toku postepowania
w przedmiocie uniewaznienia znaku towarowego, a wiec juz po wydaniu decyzji

16 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 wrze$nia 2007 r., VI SA/Wa 796/07, LEX nr 372745.

7 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 lutego 2006 r., VI SA/Wa 1946/05, LEX nr 193930; wyrok WSA
w Warszawie z dnia 21 wrze$nia 2007 r., VI SA/Wa 796/07, LEX nr 372745.

18 R. Skubisz: Prawo znakéw towarowych..., op. cit.,s. 71.
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o udzieleniu prawa, lecz takze na etapie postgpowania w przedmiocie udzielenia
prawa ochronnego i w razie stwierdzenia, ze podanie inicjujace to postgpowanie
zostato ztozone w ztej wierze, zezwalato na wydanie decyzji o odmowie rejestracji
oznaczenia'®. Nadto, zaliczenie zgloszenia znaku towarowego w ztej wierze do
zupelego katalogu bezwzglednych przeszkod rejestracyjnych w ramach sprzecz-
no$ci z zasadami wspotzycia spotecznego rodzito dalej idacy skutek — organ nie
tylko byt uprawniony do odmowy zarejestrowania oznaczenia w razie stwierdzenia
ztej wiary, ale miat obowigzek dokonania kompleksowej analizy tej kwestii juz na
etapie postgpowania zgloszeniowego. Kwalifikacja zgloszenia znaku towarowego
w ztej wierze jako postaci naruszenia zasad wspotzycia spotecznego mogta budzi¢
watpliwosci z kilku wzgledow, przede wszystkim dlatego, ze art. 8 pkt 1 u.z.t. sta-
nowil o zakazie rejestracji znakow, ktdre sa sprzeczne z obowiazujacym prawem
lub zasadami wspotzycia spotecznego, co oznaczalo, ze organ miat obowiazek od-
mowic rejestracji oznaczenia, ktore ze wzgledu na swoja tre$s¢ badz forme byto
sprzeczne z zasadami wspotzycia spotecznego, a zatem nie nadawato si¢ do petnie-
nia funkcji znaku towarowego. Przeszkoda ta w zadnym wypadku nie odnosita si¢
do elementéw podmiotowych dotyczacych zgtaszajacego, w szczegdlnosci nie
konstytuowata zakazu rejestracji oznaczen, ktore zostaty zgloszone w sposob
sprzeczny z zasadami wspotzycia spotecznego. To znak jako oznaczenie, potencjal-
ny przedmiot prawa z rejestracji miat by¢ sprzeczny z zasadami wspolzycia spo-
tecznego, z dobrymi obyczajami czy innymi przyjetymi w spoleczenstwie kryteria-
mi pozaprawnymi, za$ uznanie, ze dziatanie zgtaszajacego polegajace na dokonaniu
zgloszenia w zlej wierze stanowi o sprzecznosci oznaczenia z zasadami wspotzycia
spotecznego, powodowato, iz to samo oznaczenie moglo by¢ jednoczesnie sprzecz-
ne z nimi, jak i pozostajace z nimi w zgodzie w zaleznosci od tego tylko, w jakich
okolicznosciach zglaszajacy dokonat zgloszenia i jak jego zachowanie zostanie
ocenione. Nalezy réwniez przypomnie¢, ze na gruncie kodeksu cywilnego zasady
wspolzycia spotecznego rozumiane sa jako ,,szczegoélne reguly postgpowania
w zyciu spotecznym”?, majace zwiazek z regutami moralnymi*' regulujacymi sto-
sunki migdzyludzkie. W konsekwencji stan psychiczny podmiotu jako element
subiektywny, przy zatozeniu o jednolitym rozumieniu pojecia ,,zasad wspotzycia
spotecznego” w ustawie o znakach towarowych i w kodeksie cywilnym, nie powi-
nien by¢ brany pod uwage na potrzeby oceny ewentualnej sprzecznosci dziatan
zglaszajacego z zasadami wspotzycia spotecznego, bowiem kluczowy jest nie stan
jego psychiki, lecz ocena jego dziatan z punktu widzenia pozaprawnych kryteriow
postepowania — w tym przypadku z punktu widzenia zasad wspotzycia spoteczne-
g0, ktorych wyznacznikiem powinny by¢ chyba dobre obyczaje kupieckie. Jedno-

19 K. Szczepanowska-Koztowska (w:) System prawa prywatnego, t. 14B, op. cit., s. 615.

28, Grzybowski (w:) System prawa cywilnego, t. 1, op. cit., s. 98.

2 M. Pyziak-Szafnicka (w:) Kodeks cywilny. Czes¢ ogdlna, pod red. M. Pyziak-Szafnickiej, P. Ksigzaka,
Warszawa 2014, s. 90.
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czes$nie przyjecie tej koncepcji oznacza¢ musiato wylaczenie mozliwosci stosowa-
nia domniemania istnienia dobrej wiary z art. 7 k.c., bowiem odnosi si¢ ono do jej
subiektywnego ujgcia, co oznaczato tym samym, ze ustalenie tej kwestii podlega-
toby ogdlnym regutom dowodowym.

Cze$¢ autorow, uciekajac — jak si¢ wydaje stusznie — od kategorycznego
uwzglednienia ztej wiary w zakresie treSciowym negatywnej przestanki rejestracyj-
nej, ktora stanowila sprzecznos¢ oznaczenia z zasadami wspotzycia spotecznego,
poprzestawala na stwierdzeniu, ze element podmiotowy wyrazajacy si¢ w zacho-
waniu zgtaszajacego ma znaczenie rowniez na etapie postgpowania zgloszeniowego,
bowiem brak wyraznego zakazu zgtaszania znaku w ztej wierze nie oznaczal, ze na
organie nie ciazyt obowiazek stosowania zasad ogélnych, na ktérych opiera sig
porzadek prawny, i tym samym urzad ,,ma nie tylko prawo, ale i obowiazek oceniac,
w jakim stosunku pozostaje zachowanie zglaszajacego do porzadku prawnego”*.
W razie stwierdzenia, ze zgloszenie jest ,,w swym catoksztalcie nieuczciwe”*, na-
lezalo wyda¢ decyzje o odmowie udzielenia rejestracji. Inny jeszcze poglad zaktadat,
ze sprzecznos¢ zgloszenia z zasadami wspotzycia spotecznego moze by¢ stwierdzo-
na, jedynie uwzgledniwszy elementy tresci znaku, zas elementy, ktore nie dotycza
tresci znaku, w tym elementy subiektywne, takie jak zta wiara zgtaszajacego, moga
by¢ brane pod uwagg li tylko w drodze wyjatku®*.

Sady administracyjne na gruncie art. 8 pkt 1 oraz art. 31 u.z.t. stangty na sta-
nowisku, ze jedng z naczelnych zasad prawa znakowego jest zakaz rejestracji znakow
zgloszonych w ztej wierze®, i przyjely — wbrew powyzszemu — istnienie nega-
tywnej materialnoprawnej przestanki rejestracji znaku towarowego w postaci jego
zgloszenia w zlej wierze, ktorego skutkiem jest naruszenie zasad wspotzycia spo-
tecznego — dobrych obyczajow kupieckich®. Niekiedy wrecz wprost sady stoso-
waty wymiennie okreslenia ,,zgloszenie w zlej wierze” oraz ,,sprzeczno$¢ z zasada-
mi wspotzycia spotecznego”, traktujac je synonimicznie®’, z jednoczesnym zastrze-
zeniem, ze ,art. 8 pkt 1 u.z.t. musi by¢ interpretowany rozszerzajaco i obejmuje
rowniez elementy podmiotowe”?® odnoszace si¢ do nagannego zachowania podmio-
tu zglaszajacego, co zas spowodowato akceptacje tezy, iz zgtoszenie znaku towaro-
wego byto dokonywane w ztej wierze wowczas, gdy nastepowato pomimo wiedzy
lub niewiedzy, bedacej nastgpstwem braku starannosci o istnieniu cudzego prawa lub
tez interesu zastugujacego na ochrong, ktore moga by¢ takim zgloszeniem zagrozone

22 U. Prominska: Ustawa o znakach towarowych..., op. cit., s. 36.

2 J. Preussner-Zamorska: Zgloszenie znaku towarowego w zlej wierze (w:) Ksiega pamiqtkowa z okazji
80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, pod red. A. Adamczak, Warszawa 2001, s. 185.

2 T, Zyznowski: Znak towarowy i jego zdolno$¢ rejestrowa, Radca Prawny 1995, nr 1, s. 22; wyrok WSA
w Warszawie z dnia 28 listopada 2005 r., VI SA/Wa 936/05, LEX nr 191944.

2 Wyrok NSA z dnia 9 maja 2012 r., IT GSK 883/11, LEX nr 1244853.

26 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2008 r., VI SA/Wa 1394/07, LEX nr 463619.

27 Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2012 r., Il GSK 374/11, LEX nr 1145521.

2 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 maja 2008 r., VI SA/Wa 402/08, LEX nr 477227; wyrok WSA w War-
szawie z dnia 2 kwietnia 2014 r., VI SA/Wa 2482/13, LEX nr 1582895.
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i z zamiarem szkodzenia tymze interesom?. Za kluczowa okolicznos$¢ dla stwierdze-
nia ztej wiary, ktéra musiata by¢ ustalana w ,,szerokim, dopuszczalnym i uzasadnionym
okoliczno$ciami danej sprawy zakresie™’, uznano wspominany juz stan psychiczny
podmiotu wyrazajacy si¢ w istnieniu mniemania o pewnym prawie czy stosunku
prawnym?!, za$ przy ocenie tegoz stanu psychicznego uwzgledni¢ nalezato zamiar
zglaszajacego, ktory mogt wskazywac na ztq wiarg, gdy byt naganny z punktu widze-
nia zasad uczciwosci. Kierujac si¢ przedstawionymi wyzej dyrektywami interpre-
tacyjnymi, stwierdzono, ze naganny zamiar towarzyszy! podmiotowi zgtaszajacemu
oznaczenie nalezace do zagranicznego przedsigbiorcy, bowiem dziatat on z checi
przeszkodzenia zagranicznemu podmiotowi w nabyciu prawa wytacznego w Polsce,
z checi uzyskania korzysci z rozporzadzenia nabytym prawem z rejestracji badz che-
ci zablokowania innym podmiotom dost¢pu do rynku polskiego®.

W przepisie art. 31 u.z.t. stanowiacym o wyjatku od zasady niewzruszalno$ci
prawa z rejestracji w stosunku do uprawnionego, ktory uzyskat rejestracje, dziatajac
w zlej wierze, zawarto rOwniez ograniczenie czasowe, wymagajace dowiedzenia,
ze zglaszajacy dziatat w zlej wierze w dacie zgtoszenia®, bowiem tylko takie przy-
jecie pozwalato zakwalifikowac zgloszenie w ztej wierze jako negatywna przestan-
ke rejestracyjna. Powyzsze nie oznaczalo wcale, ze przy ocenie zachowania zgta-
szajacego nie mozna wzia¢ pod uwage okoliczno$ci nastgpujacych juz po dokonaniu
zgloszenia, a czgsto po rejestracji znaku. Przeciwnie, zta wiara jako przyczyna
uniewaznienia musiata istnie¢ w dacie dokonania zgloszenia, natomiast przy jej
ocenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie okolicznosci sprawy, niemniej jedynie w tym
celu, by udowodni¢ stan istniejacy w dacie zgloszenia.

Pozostaje do rozwazenia jeszcze kwestia zwigzana z konstrukcja zgloszenia
znaku towarowego w ztej wierze na gruncie przepisow ustawy o znakach towaro-
wych, mianowicie stosunek tej instytucji do domniemania istnienia dobrej wiary
przewidzianego w art. 7 k.c. Jego stosowalno$¢ wyrazajaca si¢ w tym, ze ,,w braku
udowodnienia ztej wiary, przyjmuje sig istnienie dobrej wiary”*, nie budzita zadnych
watpliwo$ci w §wietle 6wczesnej regulacji, bowiem uznawano, iz zgloszenie zosta-
to dokonane w dobrej wierze, jezeli podmiot wnoszacy wniosek o uniewaznienie
prawa z rejestracji nie udowodnit stanu przeciwnego. Tym samym, zgodnie z 0g6l-
nymi zasadami, wykazanie ztej wiary obcigzato podmiot pragnacy wywies¢ z tego
skutki prawne, a wiec domagajacy si¢ uniewaznienia prawa na tej podstawie.

W $wietle powyzszego wydaje sig, ze zta wiara na gruncie ustawy o znakach
towarowych wymykata si¢ spod kwalifikacji subiektywnego czy obiektywnego jej

2 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 pazdziernika 2010 r., VI SA/Wa 828/10, LEX nr 1277555.

30 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2008 r., VI SA/Wa 2216/07, LEX nr 463661.

31 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2002 r., IT SA 3856/01, Wokanda 2003, nr 3, s. 37.

32 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 pazdziernika 2010 r., VI SA/Wa 828/10, LEX nr 1277555; wyrok WSA
w Warszawie z dnia 21 lutego 2008 r., VI SA/Wa 2216/07, LEX nr 463661.

33 Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2012 r., Il GSK 374/11, LEX nr 1145521.

3* Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2002 r., [T SA 3856/01, Wokanda 2003, nr 3, s. 37.
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ujecia znanych z prawa cywilnego na rzecz mieszanego rozumienia®, uwzglednia-
jacego zarowno wiedze, swiadomos¢ zglaszajacego, jak i wszystkie inne okolicz-
nos$ci oceniane z punktu widzenia zasad wspotzycia spotecznego, dobrych obycza-
jow czy uczciwosci kupieckiej. Tytutem przyktadu nalezy przytoczy¢ stan faktycz-
ny sporu rozstrzygnigtego przez WSA w Warszawie*, dotyczacy uniewaznienia
prawa z rejestracji znaku towarowego stownego, stanowiacego w istocie nazwe ro-
dzajowa (nazwe sktadnika pokarmu ryb) zgloszonego, a nastgpnie zarejestrowane-
go w odniesieniu do towardw, dla ktérych petnito funkcje oznaczenia ogdlnoinfor-
macyjnego. Prawo zostato wigc udzielone wbrew ustawowym warunkom koniecz-
nym do rejestracji znaku, niemniej wniosek o jego uniewaznienie wptynat niemal
siedem lat po zarejestrowaniu znaku, co w §wietle zasady niewzruszalnos$ci prawa
z rejestracji oznaczato niemozno$¢ jego uniewaznienia, chyba ze udowodnione
zostatoby uzyskanie rejestracji przez dziatanie zglaszajacego w ztej wierze. Woje-
wodzki Sad Administracyjny, dokonujac oceny decyzji wydanej przez Urzad Paten-
towy, stwierdzil, ze ,,zgloszenie do rejestracji stowa stanowiacego czy to w jezyku
polskim, czy w obcojezycznym odpowiedniku informacjg o istotnym lub wytacznym
sktadniku okreslonego towaru jest zablokowanie innym przedsigbiorcom mozliwo-
$ci oznaczenia swoich towaréw tym terminem. W sytuacji wiedzy zgtaszajacego
zaréwno co do znaczenia stowa poddanego rejestracji, jak i okolicznosci powszech-
nego uzywania przez innych przedsigbiorcow zgloszonego oznaczenia, zgtoszenie
jest przejawem ztej wiary, o ktorej mowa w art. 31 u.z.t.”*’. Z przytoczonego frag-
mentu orzeczenia wynika¢ powinno, ze samo zgloszenie do rejestracji oznaczenia,
ktore miato charakter ogdlnoinformacyjny i w istocie blokujacy innych przedsig-
biorcow, cho¢ powinno by¢ oceniane krytycznie z punktu widzenia klauzul gene-
ralnych, takich jak dobre obyczaje kupieckie, to samo w sobie nie byto wystarcza-
jace do stwierdzenia dokonania zgloszenia w zlej wierze. Dopiero uwzglednienie
okolicznos$ci subiektywnej — wiedzy zglaszajacego odnoszacej si¢ do tego faktu
i towarzyszacemu jej, jak mozna wywnioskowac, zamiarowi w postaci checi zablo-
kowania innym przedsigbiorcom mozliwosci postugiwania si¢ danym oznaczeniem
ogolnoinformacyjnym, upowazniato do rozwazenia zasadnosci zarzutu zgloszenia
znaku w ztej wierze. Juz wiec w §wietle poprzednio obowiazujacej regulacji do-
strzezono konieczno$¢ kompensowania kryteriow subiektywnych i obiektywnych,
ktorych wypadkowa powinna stanowi¢ uznanie co do zgtoszenia znaku w ztej wie-
rze albo uznanie o braku takiego stanu.

Analiza instytucji ztej wiary jako okoliczno$ci uzasadniajacej uniewaznienie
prawa z rejestracji znaku towarowego na gruncie ustawy o znakach towarowych
winna prowadzi¢ do wniosku, ze regulacja ta byla niewystarczajaca i nieodpowia-
dajaca praktyce obrotu. Niezaleznie bowiem od przyjetego sposobu rozumienia tej

3 Wyrok NSA z dnia 28 wrze$nia 2011 r., Il GSK 885/10, LEX nr 1068893.
3¢ Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2008 r., VI SA/Wa 2216/07, LEX nr 463661.
37 [bidem.
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przestanki, jej stosowanie na etapie postgpowania zgltoszeniowego mogto budzi¢
uzasadnione watpliwosci w $§wietle zamknigtego katalogu okoliczno$ci uzasadnia-
jacych odmowge udzielenia prawa. Proba wplecenia tego pojgcia w zakres klauzuli
generalnej, jaka stanowia zasady wspotzycia spotecznego, rodzita za sobg za$ dale-
ko idace konsekwencje, dlatego tez jednym z postulatow adresowanych do ustawo-
dawcy na etapie przygotowywania nowej regulacji po§wigconej znakom towarowym
bylo ustanowienie samodzielnej przyczyny niedopuszczalnosci rejestracji znaku
— zgloszenia znaku towarowego w ztej wierze®®.

3. ZGLOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO
W ZEEJ WIERZE W SWIETLE PRZEPISOW
PRAWA WELASNOSCI PRZEMYSLOWE]

Postulaty dotyczace kwalifikacji zgloszenia znaku towarowego w zlej wierze
w ramach prawa znakowego znalazty swoje odzwierciedlenie w toku prac nad pra-
wem wiasno$ci przemystowej, bowiem katalog bezwzglednych przeszkod rejestra-
cyjnych stanowiacych negatywne przestanki udzielenia prawa uwzgledniane ex
officio w toku postegpowania zgtoszeniowego przez Urzad Patentowy zostal posze-
rzony w celu ochrony interesu publicznego i przeciwdziatania nieuczciwym prak-
tykom w obrocie gospodarczym?®® o t¢ okolicznos¢, ktora jako jedyna sposrod
wszystkich przeszkod ma charakter podmiotowy — odwotuje si¢ wprost do zgta-
szajacego jako podmiotu zgloszenia, ktérego zachowanie winno by¢ przedmiotem
badania, nie za$ do oznaczenia jako takiego, jego cech strukturalnych czy tresci.
Zgodnie z brzmieniem art. 129" ust. 1 pkt 6 p.w.p. nie udziela si¢ prawa ochronnego
na oznaczenie, ktore zostalo zgtoszone do Urzedu Patentowego w ztej wierze
w celu uzyskania prawa wylacznego na znak towarowy. Jednoczes$nie w art. 129!
ust. 1 pkt 7 wskazano przeszkode stanowiaca odpowiednik sprzeczno$ci znaku
z prawem lub zasadami wspotzycia spotecznego uregulowanej jako negatywna
przestanka rejestracyjna w art. 8 pkt 1 u.z.t., a wyrazajaca si¢ w sprzeczno$ci ozna-
czenia z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, co moze i powinno
stanowi¢ potwierdzenie tezy, ze ujmowanie zgtoszenia znaku towarowego w ztej
wierze jako kwalifikowanej postaci naruszenia zasad wspotzycia spotecznego sta-
nowiacej negatywna przestanke rejestracyjng pod rzadami ustawy o znakach towa-
rowych byto niewtasciwe i obarczone btedem logicznym, bowiem opierato si¢ na
faczeniu ze soba odmiennych instytucji, traktujac zgloszenie znaku towarowego
w ztej wierze jako element szerszego zbioru obejmujacego wszelkie przypadki

3% U. Prominska: Ustawa o znakach towarowych..., op. cit., s. 36.
3 U. Prominska: Znaczenie prawne wczesniejszego uzywania znaku towarowego w swietle regulacji prawa
znakow towarowych, Przeglad Prawa Handlowego 2007, nr 12, s. 6-11.
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zgloszenia znaku, ktore nie powinno zosta¢ zarejestrowane przez wzglad na jego
sprzeczno$¢ z zasadami wspoélzycia spolecznego. Tym samym nalezy uznacé, ze
niezgodno$¢ oznaczenia z zasadami wspotzycia spolecznego czy z dobrymi oby-
czajami nie mogta i nie moze stanowi¢ (co do zasady) jednoczesnie zgloszenia
znaku towarowego w ztej wierze, poniewaz kazda z tych przeszkod dotyczy innych
kategorii — pierwsza odwotuje si¢ do zgodno$ci oznaczenia z pozaprawnymi kry-
teriami i powinna stanowi¢ przyczyng odmowy udzielenia prawa na oznaczenia
zawierajace stowo, zwroty badz grafike wulgarne, bluzniercze, obsceniczne, obra-
zajace okreslone grupy spoteczne (np. rasistowskie)*, promujace zachowania nie-
etyczne i wyrazajace brak szacunku wzgledem innych, druga za$ odwotuje si¢ do
kwestii podmiotowych, do motywacji, zamiaru zglaszajacego, ktory oceniany przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych w danej sprawie okoliczno$ci moze spowodo-
wac, ze oznaczenie nadajace si¢ do petnienia funkcji znaku towarowego, zgodne
z dobrymi obyczajami czy zasadami wspotzycia spotecznego, nie bedzie podlegato
rejestracji z uwagi na szczegolny stan zachodzacy po stronie zglaszajacego. Oczy-
wiscie mozna sobie wyobrazi¢ zbieg tych przeszkod rejestracyjnych*' w sytuacji,
w ktorej, z jednej strony, to oznaczenie jest niezdatne do petnienia funkcji, poniewaz
godzi w dobre obyczaje, za$ z drugiej strony, zgtaszajacy dokonuje zgtoszenia ta-
kiego oznaczenia w ztej wierze, niemniej co do zasady sa to inne stany faktyczne,
ktére nie powinny by¢ ze soba utozsamiane.

Konsekwencja wprowadzenia negatywnej przestanki rejestracyjnej znaku to-
warowego, jaka stanowi jego zgloszenie w ztej wierze, jest konieczno$¢ dokonania
przez organ w toku postgpowania w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego
oceny elementow podmiotowych; w razie stwierdzenia ztej wiary na organie spo-
czywa normatywny obowiazek odmdwienia udzielenia prawa ochronnego. Jezeli
za$ Urzad Patentowy postapi przeciwnie, mianowicie udzieli prawa ochronnego,
nie analizujac kwestii podmiotowych towarzyszacych zgloszeniu znaku towarowe-
go albo tez btednie zaktadajac, ze zglaszajacy dokonat zgltoszenia w dobrej wierze,
to udzielone w takich okolicznos$ciach prawo bedzie wadliwe i jako takie — podat-
ne na uniewaznienie w postgpowaniu spornym w przedmiocie uniewaznienia prawa
ochronnego na znak towarowy z powodu niespetniania ustawowych warunkow
wymaganych do jego uzyskania (art. 164 ust. 1 p.w.p.). Juz z tego tylko powodu
nalezy rozwazy¢, jak pojecie ,,zgloszenie znaku towarowego w ztej wierze” powin-
no by¢ rozumiane na gruncie obecnie obowiazujacego uregulowania, a nadto, czy
w toku postepowania w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towaro-
wy funkcjonuje wigzace organ domniemanie dobrej wiary przewidziane w przepisach
kodeksu cywilnego. Skutkiem przyjecia koncepcji o istnieniu tegoz domniemania
jest konstatacja, ze Urzad Patentowy, niedysponujacy co do zasady wiedza o cato-

40 K. Szczepanowska-Koztowska (w:) System prawa prywatnego, t. 14B, op. cit., s. 607.
' M. Andrzejewski, P. Kostanski (w:) Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, pod red. P. Kostanskiego,
Warszawa 2014, s. 820.
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ksztatcie okolicznos$ci faktycznych towarzyszacych zgloszeniu*, nie mogtby stwier-
dzi¢, ze zgloszenie zostato dokonane w ztej wierze, bowiem zwigzany domniemaniem
z art. 7 k.c. musiatby przyjac jej istnienie i pod warunkiem niewystepowania zadnej
innej negatywnej przestanki rejestracyjnej wydac¢ decyzje¢ o udzieleniu prawa. Jeze-
li za§ w toku postepowania zgloszeniowego pojawityby si¢ watpliwosci co do in-
tencji zglaszajacego (czy to wynikajace z wiedzy, ktora dysponuje organ ex officio,
czy to na skutek wniesienia przez osoby trzecie uwag w trybie art. 146! ust. 4 p.w.p.),
organ musiatby najpierw podja¢ probe ustalenia istnienia ztej wiary towarzyszacej
zglaszajacemu w dacie zgloszenia, a nastgpnie samodzielnie dokona¢ osadu, czy
zgromadzone w sprawie dowody pozwalaja na obalenie domniemania z art. 7 k.c.
Kwestia ta zostanie poruszona szerzej w dalszej czgsci.

Podobnie jak na gruncie ustawy o znakach towarowych, obecnie obowiazuja-
ce prawo znakowe, w tym rowniez dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw
panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych*® oraz skuteczne
bezposrednio na terytorium Polski rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej*, nie zawiera definicji zgloszenia znaku towarowego w zlej wie-
rze, w konsekwencji czego cigzar wypracowania tresci tego pojecia spoczal na
doktrynie i orzecznictwie. W pismiennictwie podkresla sig, ze instytucja ta moze
by¢ i jest roznie interpretowana w roznych porzadkach prawnych w ramach panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej*, jednoczesnie jednak orzecznictwo Trybunatu
Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej*® nakazuje traktowacé to pojecie autonomicznie
ijednolicie przez sady wszystkich panstw czlonkowskich. W tym zakresie w litera-
turze polskiej mozna wyrdzni¢ trzy sposoby ujmowania zgtoszenia znaku towaro-
wego w zlej wierze odwotujace sig¢ przynajmniej cz¢sciowo do rozumienia zlej
wiary w prawie cywilnym, za$ kazdy z nich pociaga za soba konsekwencje w przed-
miocie stosowania domniemania istnienia dobrej wiary z art. 7 k.c.

Pierwszy poglad opiera si¢ na zalozeniu, ze zgtoszenie znaku towarowego
w ztej wierze powinno podlegac ocenie z perspektywy norm pozaprawnych, takich
jak zasady etycznego zachowania, dobre obyczaje czy uczciwe praktyki handlowe,
a zatem przyjmuje istnienie na gruncie prawa wilasnosci przemystowej obiektyw-
nego ujecia ztej i dobrej wiary*’, co powoduje, ze ,,nalezy koncentrowac si¢ nie tyle

42 M. Witkowska, A. Michalak (w:) Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, pod red. A. Michalaka, War-
szawa 2016, s. 399.

“ Dz Urz. UEL 33622015 1., s. 1 ze zm.

“Dz Urz.UEL 15422017 1., s. 1.

4 K. Szczepanowska-Koztowska (w:) System prawa prywatnego, t. 14B, op. cit., s. 616.

4 Wyrok TSUE z dnia 27 czerwca 2013 1., C-320/12, Zbior Orzeczen 2013, ECLI:EU:C:2013:435.

4TM. Trzebiatowski: Dobra wiara w uzyskaniu prawa wlasnosci przemystowej (na przyktadzie znaku towaro-
wego) — domniemanie czy jego brak? (w:) 100 lat ochrony wiasnosci przemystowej w Polsce. Ksiega jubileuszo-
wa Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 1086.
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na stanie psychicznym zglaszajacego (dobra wiara w znaczeniu subiektywnym), ile
na postawieniu zgtaszajacemu zarzutu sprzecznosci jego zachowania z okreslonymi
normami etycznymi™®, Dobra wiara w znaczeniu obiektywnym na gruncie prawa
cywilnego stanowi bowiem klauzulg generalnag* bgdaca miara oceny zachowania
podmiotu prawa jako odpowiedniego badz nieodpowiedniego®® z perspektywy kryte-
riow pozaprawnych, takich jak normy moralne czy etyczne®', i oznacza, ze w dobrej
wierze jest ten, kto postepuje w zgodzie nie tylko z normami prawnymi, lecz takze
moralnymi, etycznymi i religijnymi. Mozna wigc przyjac, ze w dobrej wierze jest
ten zglaszajacy znak towarowy, ktory zglasza go w zgodzie z zasadami wspotzycia
spotecznego, nie szkodzac innym podmiotom, a nadto ze jego zgloszenie nastgpuje
w celu korzystania ze znaku towarowego, a wigc w celu czynienia zados¢ spotecz-
no-gospodarczemu przeznaczeniu prawa ochronnego. Takie rozumienie dobre]
wiary pozwala organowi stosujacemu prawo odwotac¢ si¢ przy kwalifikacji danego
zachowania do kryteriéw innych niz normy prawne*?, a tym samym pozwala mu
uzyskac pewien margines swobody w podejmowaniu decyzji. Konsekwencja przy-
jecia tego ujecia za obowiazujacy w prawie znakowym jest jednoczesne wytaczenie
stosowalnosci domniemania istnienia dobrej wiary z art. 7 k.c., gdyz domniemanie
to dotyczy dobrej wiary w ujgciu subiektywnym, nie za$ obiektywnym, za§ w ko-
deksie cywilnym brak jest domniemania co do istnienia dobrej wiary w znaczeniu
obiektywnym, podobnie jak i brak jest domniemania ztej wiary>, co oznacza, ze
podniesienie zarzutu dokonania zgloszenia w zlej wierze podlega¢ musi ogdlnym
regutom dowodowym™, a organ nie jest zwigzany domniemaniem dobrej wiary.
Wylaczenie stosowania tego domniemania jawi si¢ jako konieczne, zdaniem nie-
ktorych przedstawicieli pis$miennictwa®, z tego powodu, ze Urzad Patentowy ma
obowiazek przeanalizowania, czy zgloszenie nie jest obarczone jakakolwiek nega-
tywna przestanka rejestracyjna, za$ skoro jedna z nich jest zgltoszenie znaku w ztej
wierze, to przyjecie przeciwnego domniemania powodowaloby, ze organ w poste-
powaniu w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy nie ma
kompetencji do kwestionowania dobrej wiary, dopoty ze strony osob trzecich nie
wptyna w tym przedmiocie uwagi. Nalezy jednocze$nie zauwazy¢, ze niezaleznie
od poczynionej powyzej konstatacji, przyjmujacy istnienie obiektywnego ujecia ztej
wiary na gruncie prawa wlasno$ci przemyslowej M. Witkowska i A. Michalak sto-
jana stanowisku o stosowalnosci domniemania z art. 7 k.c., co oznacza, ze ,,zakwes-

4 M. Witkowska, A. Michalak (w:) Prawo wlasnosci przemystowej..., op. cit., s. 398.

#'S. Grzybowski (w:) System prawa cywilnego, t. 1, op. cit., s. 275.

0 K. Szezepanowska-Koztowska (w:) System prawa prywatnego, t. 14B, op. cit., s. 616.

SI' M. Pyziak-Szafnicka (w:) Kodeks cywilny..., op. cit., s. 140.

2 R. Piszko: Odestania, klauzule generalne, luzy decyzyjne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
2001, z. 1/2,s.227.

3 M. Trzebiatowski: Dobra wiara w uzyskiwaniu praw wlasnosci przemystowej ..., op. cit., s. 1086.

3 K. Szczepanowska-Koztowska (w:) System prawa prywatnego, t. 14B, op. cit., s. 619.

33 J. Preussner-Zamorska: Zgloszenie znaku towarowego w zlej wierze, op. cit., s. 188.
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tionowanie zgloszenia znaku z powodu zlej wiary wymaga obalenia domniemania
dobrej wiary™*®. Wydaje sig to jednak podejscie odosobnione ze wzgledéw wskaza-
nych wyzej.

Druga koncepcja odwoluje si¢ do subiektywnego ujgcia ztej wiary, zgodnie
z ktorym pojgcie to oznacza pewien stan psychiczny zachodzacy po stronie pod-
miotu prawa w takich sytuacjach, jak nabycie, wykonywanie czy utrata danego
prawa podmiotowego, ktory to stan prowadzi do modyfikacji oceny skutkéw praw-
nych zdarzen zachodzacych obiektywnie w $wiecie zewngtrznym. W konsekwencji
wigc w dobrej wierze dziata ten, ,,kto powotujac si¢ na pewne prawo lub stosunek
prawny, mniema, ze owo prawo lub stosunek prawny istnieje, chociazby nawet
mniemanie to bylo btedne, jezeli tylko btednos¢ mniemania nalezy w danych oko-
licznosciach uznac za usprawiedliwiona™’, za§ w ztej wierze jest ten, kto powotu-
jac sie na dane prawo badz stosunek prawny, wie, ze one nie istnieja; wzglednie
jego bledne wyobrazenie o ich istnieniu nie jest usprawiedliwione. Takie rozu-
mienie ztej wiary jest charakterystyczne nie tylko dla kodeksu cywilnego, lecz
takze innych aktow prawnych. W art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksig-
gach wieczystych i hipotece® uregulowano podstawy wytaczenia rekojmi wiary
publicznej ksiag wieczystych, wskazujac na dwie postacie, jakie moze przyjac
zta wiara — wiedza ($wiadomo$¢) o niezgodnosci tresci ksiegi wieczystej z rze-
czywistym stanem prawnym, jak i moznos¢ tatwego dowiedzenia si¢ o tej nie-
zgodnosci. W art. 20 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny
i opiekunczy® wskazano natomiast, ze w zlej wierze jest ten matzonek, ktory
w chwili zawarcia malzenstwa wiedzial o okolicznos$ci stanowiacej podstawe jego
uniewaznienia. W obu wymienionych aktach prawnych pojecie ztej wiary odnosi
si¢ do wiedzy podmiotu prawa o danych okoliczno$ciach wzglednie o mozliwosci
tatwego dowiedzenia si¢ o danym stanie faktycznym. Nalezy jednocze$nie zastrzec,
ze domniemanie z art. 7 k.c. odwotuje si¢ do dobrej wiary w znaczeniu wiasnie
subiektywnym, co na gruncie prawa znakowego oznaczatoby, ze organ zobowia-
zany jest przyjaé, iz podmiot dokonujacy zgloszenia znaku towarowego dziatat
w dobrej wierze i dopiero przeprowadzenie przeciwdowodu i uznanie go za potwier-
dzajacy istnienie ztej wiary i obalajacy domniemanie z art. 7 k.c. uzasadniatoby
mozliwo$¢ odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. W konse-
kwencji wigc wydaje sig, ze Urzad Patentowy byltby zwolniony z obowiazku bada-
nia istnienia negatywnej przestanki rejestracyjnej znaku towarowego z art. 129!
ust. 1 pkt 6 p.w.p. dopoty w toku postgpowania w przedmiocie udzielenia prawa
ochronnego nie pojawilyby sig okolicznosci wskazujace na zasadno$¢ przeanalizo-

3¢ M. Witkowska, A. Michalak (w:) Prawo wlasnosci przemystowej..., op. cit., s. 399.
7S, Grzybowski (w:) System prawa cywilnego, t. 1, op. cit., s. 275.

8 M. Pyziak-Szafnicka (w:) Kodeks cywilny..., op. cit., s. 141.

¥ T,j. Dz. U. 22019 r. poz. 2204.

% Tj. Dz. U.z2020 r. poz. 1359.
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wania tej kwestii. Konczac t¢ kwestig, poczyni¢ nalezy zastrzezenie wyrazane
W pismiennictwie po§wigconym prawu cywilnemu, zgodnie z ktérym zawarto$¢
tresciowa dobrej wiary i odpowiednio — zlej wiary moze by¢ odmiennie uksztat-
towana na tle poszczegdlnych instytucji normatywnych, a co za tym idzie, pojgcia
te nie maja jednolitego charakteru nawet w ramach wasko wyodrebnionej dziedziny
prawa®!, niemniej ich istota, jak i cel regulacji pozostaja tozsame — stuza ochronie
dobrej wiary w obrocie.

Jak si¢ wydaje, zarowno subiektywne, jak i obiektywne ujgcia zlej wiary w swej
czystej postaci nie znajduja zastosowania w prawie znakéw towarowych, bowiem
nie przystaja one do ,,sytuacji, jakie moga powsta¢ w zwiazku ze zgloszeniem
znaku towarowego”® i dlatego wziawszy pod uwage cele wprowadzenia tej prze-
szkody bezwzglednej, jakimi sg przeciwdziatanie nieuczciwym praktykom ryn-
kowym i ochrona przed mankamentami formalnego systemu rejestracji znakoéw
towarowych, nalezy opowiedzie¢ si¢ raczej za ,.trzecia droga”, czyli ujeciem auto-
nomicznym®, mieszanym, faczacym w sobie zarowno elementy podmiotowe — wie-
dze, swiadomosc¢ zglaszajacego — jak i elementy oceny z punktu widzenia pewnych
rynkowych zasad, co oznacza, ze zgloszenie znaku towarowego w dobrej wierze
nastepuje wowczas, gdy z jednej strony stanowi zachowanie zgodne ze standarda-
mi uczciwego obrotu®, z drugiej za$ strony gdy zgtaszajacy nie kieruje si¢ ztym
zamiarem®, bowiem sama wiedza czy tez tatwos¢ jej zdobycia o tym, ze dane
oznaczenie mu nie przystuguje, ale stuzy innemu podmiotowi, jako takie nie po-
winny wystarcza¢ do stwierdzenia dokonania zgloszenia w zlej wierze (podczas
gdy wiedza ta jest wystarczajaca do stwierdzenia zlej wiary w jej klasycznym su-
biektywnym ujeciu). Zapatrywanie o mieszanym ujeciu ztej wiary na gruncie
prawa unijnego potwierdzil Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej, formu-
tujac odpowiedzi na zadane przez sad krajowy pytania prejudycjalne®, stwierdzajac,
ze w celu ustalenia, czy zglaszajacy dzialal w zlej wierze, nalezy wzia¢ pod uwage
wszelkie istotne okolicznosci zachodzace w konkretnej sprawie w dacie zgloszenia,
w szczegblnoscei zas:

— ,,okoliczno$¢, ze zglaszajacy wiedzial lub powinien wiedziec, iz osoba trzecia
uzywa w co najmniej jednym panstwie cztonkowskim oznaczenia identyczne-
go lub podobnego dla towaru identycznego lub do ztudzenia podobnego do
oznaczenia zgtoszonego do rejestracji;

— zamiar uniemozliwienia przez zglaszajacego dalszego uzywania tego oznacze-
nia przez osobg trzecia; a takze

" A. Szpunar: Dobra wiara jako przestanka nabycia wlasnosci ruchomosci od nieuprawnionego, Panstwo
i Prawo 1997, z. 7, s. 4.

62}, Zelechowski (w:) Prawo wlasnosci przemystowej ..., op. cit., s. 90.

% Ibidem; J. Preussner-Zamorska: Zgloszenie znaku towarowego w zlej wierze, op. cit., s. 188.

% K. Szczepanowska-Koztowska (w:) System prawa prywatnego, t. 14B, op. cit., s. 617.

% U. Prominska (w:) Wlasnos¢ przemystowa i jej ochrona..., op. cit., s. 444.

% Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., C-529/07, ECLLI:EU:C:2009:361.
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— stopien ochrony prawnej, z ktorej korzystaja oznaczenie osoby trzeciej i ozna-
czenie zgloszone do rejestracji”®’.

Rzecznik generalna TSUE w opinii przed wydaniem przytoczonego orzeczenia
wskazata natomiast, ze pojecie ztej wiary odnosi sig do ,,subiektywnej motywacji po
stronie zglaszajacego — nieuczciwego zamiaru lub innego »niedozwolonego motywu«
— ktorej istnienie nalezy jednak ustala¢ w oparciu o obiektywne kryteria i ktora wia-
ze sig z dziataniem odbiegajacym od przyjetych zasad etycznego zachowania czy
uczciwych praktyk handlowych i zawodowych, co mozna stwierdzi¢ w drodze oceny
obiektywnego stanu faktycznego danej sprawy w $wietle takich standardow”.

Powyzsze rozwazania stanowiace w istocie pierwsza® tak rozbudowana wy-
powiedz TSUE w kwestii ztej wiary zglaszajacego znak towarowy pozwalaja na
wywiedzenie nastepujacych wnioskow: sama wiedza (badz powinnos¢ jej posiada-
nia) o uzywaniu przez innego uczestnika rynku oznaczenia identycznego badz po-
dobnego przeznaczonego do oznaczania identycznych badz podobnych towarow
czy ustug nie jest wystarczajaca do przypisania zglaszajacemu ztej wiary, a co za
tym idzie, subiektywne ujecie ztej wiary opierajace si¢ wlasnie na tej wiedzy za-
warte w innych aktach prawnych nie znajduje zastosowania do prawa znakowego;
konieczne jest ustalenie zamiaru zglaszajacego, ktory powinien by¢ nieuczciwy,
a jest taki w szczego6lnosci wowczas, gdy jego trescia jest uniemozliwienie dalsze-
go uzywania danego oznaczenia przez inny podmiot prawa i ta okoliczno$¢ stanowi
element subiektywny w konstrukcji ztej wiary; wreszcie za$ nalezy ustali¢ wszyst-
kie istotne okolicznosci faktyczne sprawy i dopiero na ich podstawie dokonaé
oceny zachowania zglaszajacego i w zaleznos$ci od poczynionych ustalen, przesadzi¢
o zlej wierze zglaszajacego badz przyjac, ze funkcjonujace domniemanie dobrej
wiary nie zostato obalone. W konsekwencji przyja¢ mozna wigc, ze zta wiara sta-
nowigca negatywna przeslanke rejestracyjna powinna by¢ oceniana catosciowo
iuwzglednia¢ wszystkie istotne okoliczno$ci zachodzace w danej sprawie, wsrod
ktorych nalezy zwrdcic szczegolng uwage na zamiar zglaszajacego.

Wywody TSUE znalazty odzwierciedlenie w krajowej praktyce dotyczacej
zgltoszenia znaku towarowego w zlej wierze, jako ze Urzad Patentowy’”’, z jednej
strony dokonujac deskrypcji pojecia zarowno dobrej, jak i ztej wiary, wydaje sig
wprost odwotywac do klauzul generalnych, co moze $wiadczy¢ o aprobacie cywi-
listycznego obiektywnego sposobu rozumienia tych zwrotow, z drugiej zas przyj-
muje, iz funkcjonujace domniemanie dobrej wiary — ktoérego przeciez brak
w obiektywnym ujeciu — wyraza si¢ w przyjeciu, ze zglaszajacy ubiega sig¢ o udzie-
lenie prawa ochronnego na znak, pod ktérym wprowadza lub zamierza wprowadzaé

o7 Ibidem, pkt 53.

% Opinia rzecznik generalnej E. Sharpston z dnia 12 marca 2009 r., C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361.

% A. Kur (w:) European trade mark law. A commentary, eds. A. Kur, M. Senftleben, Oxford 2017, s. 538.

" Decyzja UP RP z dnia 29 lutego 2012 r. utrzymana w mocy wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 18 wrzes-
nia 2013 r., VI SA/Wa 1580/13, LEX nr 2204062.
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do obrotu pochodzace od niego towary w celu ich odrozniania od towar6w pocho-
dzacych od innych przedsigbiorstw, za$ okolicznosci, ktore moga obala¢ to domnie-
manie, to mi¢dzy innymi ,,istnienie okreslonego rodzaju wczesniejszego prawa, brak
zamiaru uzywania znaku czy tez rzeczywista badz domniemana wiedza o uzywaniu
podobnego znaku przez inng osobg™’!, cho¢ z tego powodu, ze katalog tych okolicz-
no$ci nie jest zamknigty, organ ma obowiazek dokona¢ wszechstronnej analizy
catoksztattu sprawy i dopiero skutkiem tej analizy moze odmowi¢ udzielenia prawa
ochronnego na podstawie art. 129" ust. 1 pkt 6 p.w.p. Z powyzszego wynika, ze zta
wiara nie jest kwestia samego subiektywnego stanu osoby dziatajacej, jej subiek-
tywnego przekonania, lecz takze kwestia obiektywnych zdarzen, dlatego tez po
pierwsze, sam element subiektywny nie jest wystarczajacy do udowodnienia zlej
wiary, bowiem nalezy go oceni¢ w odniesieniu do obiektywnych okolicznosci spra-
wy, a po drugie ,,nie jest ani mozliwa, ani celowa pelna obiektywizacja kryterium
ztej wiary [...]. Dlatego tez ocena zaistnienia tej przestanki musi by¢ ukierunkowa-
na na wartosciowanie konkretnych stanéw faktycznych””. Kierujac si¢ tymi wy-
tycznymi, uznano, ze dzialaniem w ztej wierze nie jest dokonanie zgloszenia jed-
nego oznaczenia dla bardzo wielu réznych towarow i ustug™ czy praktyka kierowa-
nia do konkurentoéw pism z zadaniem zaprzestania naruszenia prawa do niedawno
zarejestrowanego znaku towarowego badz wnoszenia wnioskow o uniewaznienie
praw do znakow przystugujacych konkurentom”, jako ze dziatania te mieszcza si¢
w zakresie prawa wylacznego.

Zaréwno w orzecznictwie TSUE, jak i UPRP i sadow administracyjnych pod-
kresla sig, ze katalog zachowan kwalifikowanych jako zgtoszenie znaku towarowe-
go w zltej wierze nie ma charakteru zamknigtego, co jawi si¢ jako oczywiste, niebu-
dzace sprzeciwu i stuszne, bowiem na zta wiar¢ w rozumieniu mieszanym przyjetym
w prawie znakowym sktada sig¢ wiele okolicznosci niemozliwych do przewidzenia
a priori, dlatego tez nalezy kwestig t¢ rozstrzygac ad casum. Z tego tez wzgledu
W pismiennictwie proponuje si¢ sformutowanie pewnych wyodrebnionych postaci
sytuacji faktycznych, okre§lanym mianem tzw. form zjawiskowych’, w ktorych
zasadne jawi sig rozpatrzenie kwestii zgloszenia znaku towarowego w ztej wierze.

Po pierwsze, w ztej wierze dziata ten zglaszajacy, ktorego zamiarem nie jest
korzystanie z prawa wytacznego, ale zablokowanie mozliwosci zgtoszenia czy tez
uzywania oznaczenia przez inny podmiot, ktory z réznych wzgledow jest upraw-

" Ibidem.

2 Decyzja UP RP z dnia 1 pazdziernika 2015 r., I. Sp.459.2014, Orzecznictwo Kolegiow Orzekajqcych ds.
Spornych UPRP, t. 1, Znaki towarowe i wzory przemystowe (wybrane orzeczenia z lat 2009-2018), Warszawa 2020,
s. 106.

73 Wyrok NSA z dnia 24 listopada 2010 r., [ GSK 1011/09, LEX nr 746025.

7 Wyrok Sadu z dnia 7 czerwca 2011 r., T-507/08, Zbior Orzeczen 2011, ECLI:EU:T:2011:253.

7> Wyrok Sadu z dnia 13 grudnia 2013 r., T-136/11, Zbiér Orzeczen 2013, ECLI:EU:T:2012:689.

76 R. Skubisz: Zgloszenie znaku towarowego w ztej wierze (wybrane problemy) (w:) Rozprawy prawnicze.
Ksiega pamiqtkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, pod red. L. Ogieglty, W. Popiotka, M. Szpunara, Krakow
2005, s. 1343.
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niony do poshugiwania si¢ nim, chociazby na skutek rejestracji znaku w panstwie
trzecim’”’. Do tych sytuacji nalezy zakwalifikowa¢ migdzy innymi stan, w ktorym
zglaszajacemu nie mozna przypisa¢ zamiaru uzywania znaku towarowego w zgodzie
z art. 153 1 154 p.w.p. i wowczas dowdd $wiadczacy o ztej wierze stanowi fakt
nieprowadzenia przez zglaszajacego dziatalnosci gospodarczej czy tez zgltoszenie
znaku towarowego w szerokim zakresie, nieobjgtym zakresem prowadzonej dzia-
talno$ci gospodarczej’, albo stan, w ktorym zgtaszajacy dokonat zgloszenia iden-
tycznego badz podobnego znaku towarowego przeznaczonego dla identycznych lub
podobnych towarow/ustug, dysponujac jednoczes$nie wiedza o znaku wezesniejszym
uzywanym przez konkurenta. Jak wskazano jednak wyzej, sama wiedza o uzywaniu
przez inny podmiot takiego samego znaku, cho¢ istotna, nie jest wystarczajaca do
stwierdzenia ztej wiary, poniewaz dla jej ustalenia zawsze wymaga si¢ uwzglednie-
nia réwniez innych okolicznosci zachodzacych w realiach konkretnego postgpo-
wania”, takich jak logika handlowa, w ktora wpisywalo si¢ zgtoszenie znaku, czy
chronologia wydarzen odnoszacych sig¢ do tego zgloszenia.

W s$wietle przyjetej klasyfikacji, druga forma zjawiskowa dziatania w zlej
wierze jest dokonanie zgloszenia w celach spekulacyjnych. Zamiar towarzyszacy
zgltaszajacemu jest w takich przypadkach nieuczciwy® i godzi w cel prawa znakow
towarowych, jakim jest ustanowienie praw wytacznych w odniesieniu do oznaczen
rzeczywiscie uzywanych w obrocie. Stany faktyczne, ktore nalezy tak kwalifikowac,
obejmuja migdzy innymi zgloszenie oznaczenia nieuzywanego z zamiarem jego
odsprzedazy po cenie wyzszej niz wynikajaca z warto$ci rynkowej; zglaszanie
oznaczen niedawno wygastych w celu uniemozliwienia innym podmiotom uzywania
znakow, ktore weszly do domeny publicznej, czy zglaszanie przez wydawce utwo-
row literackich tytutow tych utwordéw po wygasnieciu autorskich praw majatkowych
w celu uniemozliwienia innym wydawcom rozpowszechniania tych dziet pomimo
okolicznosci, ze nie korzystaja one juz z ochrony autorskoprawnej®'.

Trzecia forma zjawiskowa jest zgloszenie oznaczenia, ktore ze wzgledu na
cechy strukturalne Iub tres$¢ nie nadaje si¢ do pelnienia funkcji znaku towarowego
przy jednoczesnej wiedzy zglaszajacego badz powinnosci dysponowania wiedza
o wystgpowaniu tego rodzaju okoliczno$ci, a zatem dla stwierdzenia dokonania
zgloszenia charakteryzujacego si¢ powyzszymi cechami konieczne sq dwa elemen-
ty: po pierwsze, zachodzenie negatywnej bezwzglednej przestanki rejestracyjnej
tkwiacej w samym oznaczeniu oraz po drugie, $wiadomos¢ czy tez powinnos¢ jej
posiadania przy dotozeniu przez zglaszajacego nalezytej staranno$ci w przedmiocie
niezdatno$ci oznaczenia do pehienia funkcji znaku towarowego. Tego typu ujgcie

77 Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361.

8 R. Skubisz: Zgloszenie znaku towarowego w zlej wierze..., op. cit., s. 1343.

 Wyrok Sadu z dnia 11 lipca 2013 r., T-321/10, Zbor Orzeczen 2013, ECLI:EU:T:2013:372.

8 A. Kur (w:) European trade mark law..., op. cit., s. 543.

8 Wyrok Bundesgerichtshof z dnia 5 grudnia 2002 r., I ZB 19/00 (dostep: 10 listopada 2021 r.: lexetius.
com/2002,2965).
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zgloszenia znaku towarowego w ztej wierze funkcjonowato juz w okresie obowia-
zywania ustawy o znakach towarowych i miato na celu, jak wskazano wyzej, obej-
$cie materialnoprawnego terminu ograniczajacego mozliwo$¢ wzruszenia prawa
z rejestracji znaku towarowego po uptywie pigciu lat od daty rejestracji do tych
tylko sytuacji, w ktérych zglaszajacy uzyskat rejestracje, dziatajac w ztej wierze.
Pomimo ze poglad ten nie zastuguje na akceptacje, to nie mozna kategorycznie
wykluczy¢ sytuacji, w ktorych zglaszajacy, dokonujac zgloszenia danego oznaczenia
nienadajacego si¢ do peienia funkcji znaku towarowego, dziata w celu innym niz
uzywanie znaku, w szczeg6lnosci w celu niekorzystnego oddziatywania na konku-
renta®. W takich przypadkach nalezy rozwazy¢ zbieg przeszkod rejestracyjnych
i dokona¢ analizy ich wszystkich, poczynajac jednak od oceny przeszkody bez-
wzglednej o charakterze przedmiotowym, bowiem stwierdzenie jej wystgpowania
oznacza, ze bez wzgledu na to, jaki podmiot dokonuje zgloszenia, na znak nie moze
by¢ udzielone prawo ochronne z powodu jego niezdatnosci do bycia przedmiotem
prawa wytacznego. Dopiero za$ stwierdzenie istnienia zdolno$ci oznaczenia do
petienia funkcji znaku towarowego powinno spowodowac przejsécie do kolejnego
etapu oceny, jaka stanowi mozliwo$¢ udzielenia prawa wytacznego na dane ozna-
czenie konkretnemu podmiotowi prawa, czyli zglaszajacemu.

Zaprezentowane stany faktyczne, w ktorych przypisano zglaszajacemu zla
wiarg, zdaja si¢ potwierdza¢ zasadnos¢ obiektywno-subiektywnego rozumienia tego
pojecia na gruncie prawa znakowego, ktore z jednej strony czyni zado$¢ celowi
wlaczenia tej szczegdlnej instytucji w ramach katalogu bezwzglednych przeszkod
rejestracyjnych, z drugiej za§ uwzglednia specyfike prawa znakdéw towarowych.
Wydaje si¢ wigc, ze uznanie inne, opowiadajace si¢ czy to za klasycznym subiek-
tywnym, czy to za klasycznym obiektywnym ujgciem zlej wiary na gruncie prawa
znakowego, nie odpowiadatoby potrzebom gospodarczym, bowiem albo wyklucza-
loby funkcjonowanie domniemania dobrej wiary w przypadku ujecia obiektywnego,
albo tez opieraloby sig¢ li tylko na stanie §wiadomosci zglaszajacego, podczas gdy
formalny system udzielania prawa ochronnego na znaki towarowe wyrazajacy sig
w procedurze rejestracyjnej wymaga uwzglednienia catoksztattu okolicznosci istot-
nych w danym stanie faktycznym.

4. ZNACZENIE PRAWNE ZAMIARU UZYWANIA
ZNAKU TOWAROWEGO W KONTEKSCIE ZGELOSZENIA
ZNAKU TOWAROWEGO W ZLEJ WIERZE

Zaréwno w piSmiennictwie poswigconym prawu znakowemu, jak i w orzecz-
nictwie dotykajacym problematyki zgloszenia znaku towarowego w zlej wierze

82 K. Szczepanowska-Koztowska (w:) System prawa prywatnego, t. 14B, op. cit., s. 621.
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podkresla sig¢ znaczenie zamiaru zglaszajacego jako elementu subiektywnego
osadzonego jednak w konkretnych okoliczno$ciach i ocenianego przy uwzgled-
nieniu obiektywnych okoliczno$ci, przyjmujac za kryterium oceny zachowania
zglaszajacego nie tyle normy prawne, ile pewne reguly zachowania uznane za
stuszne w praktykach handlowych. Jak zostalo przytoczone juz wczesniej, w opi-
nii rzecznik generalnej TSUE® zgloszenie znaku towarowego w zlej wierze sta-
nowi okoliczno$¢ $cisle zwiazana z ,,subiektywna motywacja” zgtaszajacego,
wyrazajaca si¢ w nieuczciwym zamiarze badz innym niedozwolonym motywie,
za$ TSUE w przetomowym dla analizowanej przeszkody udzielenia prawa ochron-
nego orzeczeniu®** okreslil, Ze jedna z istotnych okolicznos$ci dla stwierdzenia
dziatania w ztej wierze jest zamiar uniemozliwienia przez zglaszajacego dalszego
uzywania danego oznaczenia przez osobg trzecia. Zaréwno opinia rzecznik gene-
ralnej TSUE, jak i samo stanowisko Trybunatu zaakcentowatly wigc znaczenie
zamiaru zglaszajacego jako okolicznosci subiektywnej majacej istotne znaczenie
dla stwierdzenia, ze zgtoszenie znaku towarowego nastapito w ztej wierze, a w kon-
sekwencji dla mozliwo$ci odmdwienia udzielenia prawa ochronnego na podstawie
art. 129" ust. 1 pkt 6 p.w.p. Podobna koncepcje prezentuje orzecznictwo Urzedu
Patentowego, z ktorego wynika ze ,,zgloszenie znaku towarowego w ztej wierze
nalezy taczy¢ z zamiarem szkodzenia prawom lub godnym ochrony interesom
uczestnika postgpowania badz tez innych podmiotow, ktore poprzez to zgloszenie
mogly zosta¢ naruszone”®. Pomimo faktu, ze TSUE odwotat si¢ jedynie do kon-
kretnego przypadku, formulujac teze, iz zamiar blokowania mozliwosci postugiwa-
nia si¢ danym oznaczeniem przez konkurentéw moze by¢ dowodem wskazujacym
na zta wiarg zglaszajacego, zas Urzad Patentowy przyjmuje, ze to naganno$¢ zamia-
ru decyduje o uznaniu zgloszenia znaku towarowego za dokonane w zlej wierze,
wymieniajac jednoczesnie stany faktyczne, wskazujace na istnienie nieuczciwego
zamiaru po stronie zglaszajacego, takie, jak chociazby zamiar przejgcia pozycji
danego znaku czy zamiar uzyskania korzysci majatkowych®, w pi$miennictwie®’
pojawily si¢ tezy o istnieniu pozytywnej przestanki rejestracyjnej, jaka rzekomo ma
stanowi¢ zamiar uzywania znaku towarowego, za$ nastgpstwem tej konstatacji jest
stwierdzenie, ze brak zamiaru uzywania znaku towarowego w sposob przewidziany
prawem powodowac¢ winien odmowe udzielenia prawa ochronnego ze wzgledu na
okolicznos¢, iz zglaszajacy dokonat zgloszenia w zlej wierze.

Poczatki koncepcji zréwnujacej zamiar uzywania znaku towarowego ze zglo-
szeniem dokonanym w dobrej wierze si¢gaja czasOw obowiazywania ustawy
o znakach towarowych, kiedy to w orzecznictwie incydentalnie pojawiala si¢ teza,

8 Opinia rzecznik generalnej E. Sharpston z dnia 12 marca 2009 r., C-529/07, ECLLI:EU:C:2009:361.
8 Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., C-529/07, ECLLI:EU:C:2009:361, pkt 53.

8 Decyzja UP RP z dnia 1 marca 2016 r., I. Sp.234.2015, Orzecznictwo..., op. cit., s. 106.

8 Ibidem.

8 M. Trzebiatowski: Obowiqzek uzywania znaku towarowego..., op. cit., s. 15.
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ze o ztej wierze w waskim aspekcie mozna méwi¢ wtedy, gdy uprawniony uzyskat
rejestracje w celu innym niz uzywanie znaku towarowego®®. Teza ta prowadzi¢ za$
musiata do wniosku, ze o kwalifikacji dziatania zglaszajacego jako dokonanego
w zlej wierze decyduje zamiar gospodarczej eksploatacji znaku towarowego, bowiem
brak zamiaru uzywania znaku towarowego — niezaleznie od tego, jaka w istocie
motywacja towarzyszyta zglaszajacemu — kazdorazowo uzasadnial zarzut uzyska-
nia rejestracji poprzez dziatanie w ztej wierze. Nalezy jednak zastrzec, ze utozsa-
mianie pojgcia zgloszenia znaku towarowego w ztej wierze z brakiem zamiaru
uzywania znaku towarowego wskazywane niekiedy w praktyce orzeczniczej nie
bylo egzekwowane, ale jedynie wskazywane jako sposob rozumienia tegoz pojecia.
W konsekwencji uznano, iz ,,0goélne wskazanie, ze uzyskaniu prawa z rejestracji
znaku towarowego towarzyszyt zamiar zamknigcia konkurentom dostepu do rynku,
nie wystarcza w celu udowodnienia ztej wiary”*’, pomimo ze takie okreslenie za-
miaru zglaszajacego wiazato si¢ z wykluczeniem zamiaru rzeczywistej gospodarczej
eksploatacji oznaczenia.

Wejscie w zycie prawa wlasno$ci przemystowej oraz spory co do tego, jakie
rozumienie nalezy nada¢ zlej wierze na tle bezwzglednej przeszkody udzielenia
prawa ochronnego z art. 129" ust. 1 pkt 6, wcale nie zakonczyty dyskusji po§wigco-
nej zamiarowi uzywania znaku towarowego. Opowiedzenie si¢ za proponowang
niekiedy obiektywna koncepcja ztej wiary, opierajaca si¢ w istocie na ocenie zacho-
wania zgtaszajacego z punktu widzenia kryteriow pozaprawnych, takich jak zasady
wspolzycia spotecznego, moglo doprowadzi¢ do uznania, ze zgodne z zasadami
wspolzycia spolecznego jest zgloszenie do rejestracji takiego oznaczenia, ktore jest
uzywane wzglednie ktore ma by¢ uzywane. Zamiar uzywania znaku towarowego
miatby by¢ wige relewantny z tego wzgledu, ze jako jedyny stuzy w istocie czynie-
niu zados¢ spoteczno-gospodarczemu przeznaczeniu prawa ochronnego, jakim jest
uzywanie go w obrocie dla odrézniania towaréw czy ushug jednego przedsigbiorcy
od towarow badz ustug innych przedsigbiorcow, bowiem ,,w sprawach dotyczacych
oceny rejestracji znaku towarowego nalezy tez mie¢ na wzgledzie fakt, ze rejestra-
cja znaku towarowego nie jest celem samym w sobie. [...] Celem rejestracji znaku
towarowego jest uzyskanie wylacznos$ci na ten znak po to, aby opatrywac¢ nim to-
wary i ustugi w celu odréznienia ich od towardéw i ustug tego samego rodzaju, ale
pochodzacych z innych przedsigbiorstw”. Konsekwencje przyjecia teorii o istnie-
niu pozytywnej przestanki rejestracyjnej, jaka stanowi zamiar uzywania znaku to-
warowego, czy tez o istnieniu negatywnej przestanki zrownujacej brak zamiaru
uzywania znaku towarowego ze zgloszeniem dokonanym w zltej wierze sg prawnie
donioslte i wymagaja analizy.

8 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2005 1., VI SA/Wa 345/04; wyrok WSA z dnia 21 wrze$nia
2007 r., VI SA/Wa 796/07.

8 Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2002 r., II SA 3856/01, Wokanda 2003, nr 3, s. 37.

% Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2011 r., I GSK 464/10, LEX nr 992394.
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W pierwszej kolejnosci nalezy podkresli¢, ze prawo ochronne na znak towa-
rowy jest prawem formalnym, udzielanym przez wydanie konstytutywnej decyzji
administracyjnej wieficzacej odpowiednie postgpowanie rejestracyjne prowadzone
przez kompetentny do tego organ, Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskie;j.
System rejestracyjny, ktorego podstawe w prawie polskim stanowi art. 121 p.w.p.,
zastrzegajacy, ze na znak towarowy moze by¢ udzielone prawo ochronne, wyraza
si¢ wiec w tym, ze udzielenie ochrony uzaleznione jest od formalnego aktu udzie-
lenia prawa wylacznego na znak — podstawa nabycia prawa jest bowiem pierw-
szenstwo jego rejestracji (first-to-file)*'. Oznacza to, ze w sytuacji, gdy zgloszenie
odpowiada przepisom prawa, a zatem odpowiada warunkom formalnym okreslonym
w art. 138 p.w.p., nie zachodza bezwzgledne przeszkody rejestracyjne, nie podnie-
siono wzglednych przeszkod rejestracji w przewidzianym prawem terminie w od-
powiedniej formie oraz zgtaszajacy wniost optate za zgloszenie, to organ ma
obowiazek udzieli¢ prawo wylaczne. System przeciwny opierajacy si¢ na uzywaniu
znaku towarowego (first-fo-use) charakterystyczny dla federalnego prawa amery-
kanskiego zaktada, ze uzywanie znaku, a w zasadzie pierwszenstwo uzywania
znaku doprowadza do kreacji prawa podmiotowego bezwzglednego, za$ rejestracja
ma charakter li tylko deklaratoryjny, stwierdzajacy jego istnienie, w konsekwencji
Wigc juz na etapie postgpowania zgloszeniowego zglaszajacy musi wykazaé, ze znak
towarowy jest uzywany w obrocie gospodarczym i pelni funkcje tradycyjnie mu
przypisane i dopiero wowczas urzad uzna przez wydanie decyzji, ze prawo podmio-
towe jest w mocy. Od konca lat osiemdziesiatych XX w. federalne ustawodawstwo
amerykanskie przewiduje odrebna od uzywania podstawe uzyskania prawa, miano-
wicie zamiar rzeczywistego uzywania w obrocie gospodarczym znaku towarowego
w dobrej wierze (intention-to-use), ktéry pozwala na dokonanie skutecznego zgto-
szenia znaku towarowego bez koniecznosci wykazywania gospodarczej eksploatacji
oznaczenia, o ile w dokumentacji zgloszeniowej zawarte jest stosowne oswiadczenie
zglaszajacego o zamiarze uzywania oznaczenia. Tym samym, jezeli znak charakte-
ryzuje zdolno$¢ do odrdzniania towardéw i nie zachodza inne negatywne przestanki
rejestracyjne, organ powinien wyda¢ wstepna decyzje o udzieleniu ochrony (notice
of allowance), ktora jednak sama w sobie nie stanowi o udzieleniu prawa, ale jest
raczej potwierdzeniem, ze znak jest zdatny do rejestracji. Ta decyzja ma charakter
warunkowy 1 oznacza, ze prawo na znak towarowy zostanie udzielone, jezeli upraw-
niony w ciagu szesciu miesi¢cy od daty jej wydania rozpocznie rzeczywista gospo-
darcza eksploatacje¢ oznaczenia i przedstawi na to stosowne dowody, ktore podlega-
ja badaniu merytorycznemu przez organ. Dopiero akceptacja przez eksperta przed-
tozonych materiatow powoduje wydanie certyfikatu rejestracji znaku towarowego.
Warto jednocze$nie zaznaczy¢, ze zamiar uzywania znaku towarowego musi cha-
rakteryzowac¢ ,,dobra wiara” zgtaszajacego, co sugeruje odmiennos¢ obu pojec.

o1'J. Sitko: Ochrona znaku towarowego powszechnie znanego a zasada terytorialnosci w prawie polskim
i w federalnym prawie amerykanskim (analiza prawnoporownawcza), Przeglad Prawa Handlowego 2019, nr 2, s. 12.
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Zestawienie systemu ochrony znakow towarowych w Polsce i w USA na tle
rozwazan o zgtoszeniu znaku towarowego w zlej wierze jawi si¢ jako celowe, bo-
wiem wskazuje, ze w formalnym, rejestracyjnym systemie uzywanie znaku towa-
rowego czy tez zamiar uzywania jest nieistotny na etapie udzielenia prawa ochron-
nego; przyjecie stanowiska odmiennego powodowatoby za$, ze to uzywanie znaku
wzglednie zamiar uzywania znaku kreuje prawo wytaczne, a decyzja organu ma
charakter jedynie deklaratoryjny. Na gruncie obecnego uregulowania brak jest jed-
nak podstawy prawnej do przyjecia, ze ochrona znaku towarowego, o ktérej mowa
w prawie wlasnos$ci przemystowej, powstaje z chwila rozpoczgcia jego gospodarczej
eksploatacji, a nie z chwila wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, bo-
wiem uprawniony moze nie korzysta¢ z przystugujacego mu oznaczenia, czyli nie
uzywac go w funkcji znaku towarowego, a jednocze$nie ma prawo zadania, aby
osoby trzecie nie wkraczaly w sfer¢ zastrzezonego dla niego monopolu. Funkcjo-
nujace w tym zakresie ograniczenia wyrazajace si¢ w szczegolnosci przez instytucje,
takie jak stwierdzenie wygasnigcia prawa ochronnego z powodu nieuzywania znaku
towarowego (art. 169 ust. 1 p.w.p.) czy ograniczenie skutecznosci dochodzenia rosz-
czen wzgledem o0s6b trzecich wywotane nieuzywaniem oznaczenia (art. 157 p.w.p.),
aktualizuja si¢ dopiero po pewnym czasie od rejestracji, mianowicie po pigciu latach
od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa. Oznacza to, ze przez okres pigciu lat od
daty rejestracji uprawniony ma prawo korzystania ze wszystkich uprawnien zastrze-
zonych w ustawie: moze pozywac¢ podmioty bezprawnie korzystajace z jego ozna-
czenia, wnosi¢ sprzeciwy wzgledem rejestracji podobnych znakéw pdzniejszych na
podstawie przystugujacego mu prawa wczesniejszego czy zada¢ uniewaznienia
udzielonych pdzniej praw na podobne znaki towarowe, nie majac jednoczesnie obo-
wiazku uzywania wlasnego znaku towarowego, nie muszac nawet wykazywac za-
miaru uzywania znaku towarowego w przysztosci, bowiem zarowno sady, jak i or-
gany administracyjne musza przyjac, ze jego prawo jest wazne i skuteczne tak dtugo,
jak dlugo nie zostanie wzruszone, za$ brak uzywania nie stanowi okoliczno$ci upo-
wazniajacej do stwierdzenia wygasnigcia prawa ochronnego przed uptywem pigciu
lat od dnia, w ktorym wydano decyzjg o zarejestrowaniu oznaczenia. Wspominajac
o instytucji stwierdzenia wygasnigcia prawa ochronnego na znak towarowy z powo-
du jego nieuzywania, warto zaznaczy¢, ze stanowi ona w istocie konsekwencje
przyjecia formalnego systemu udzielania praw ochronnych, stuzaca przede wszystkim
zapobieganiu powstawania tzw. pustych monopoli, ktore blokuja dostep do pozada-
nych przez przedsigbiorcéw oznaczen zarejestrowanych na rzecz niekorzystajacych
z nich 0so6b trzecich. Nadto, samo nieuzywanie znaku towarowego nie w kazdym
przypadku bedzie powodowato wydanie decyzji stwierdzajacej wygasnigcie prawa
ochronnego, bowiem jezeli uprawniony wykaze, ze nieuzywanie znaku nastapito
z waznych powodow, to wowczas wniosek w tym przedmiocie zostanie oddalony.

Rozwazajac kwestig zamiaru uzywania znaku towarowego w kontekscie zgto-
szenia znaku towarowego w zlej wierze, nalezy jeszcze zauwazy¢ inna prawidtowos¢
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odrézniajaca system first-to-file od systemu first-to-use. Niezaleznie od wybranego
systemu, prawo ochronne na znak towarowy jest prawem o ograniczonej skutecz-
nosci czasowej — trwa 10 lat od daty zgloszenia z mozliwoscia przedtuzenia
o dalsze 10 lat ochrony (art. 153 ust. 2 1 3 p.w.p.). W systemie rejestracyjnym wa-
runkiem przedtuzenia ochrony na kolejny okres ochronny jest uiszczenie optaty za
przedtuzenie, co oznacza, ze wniesienie tej oplaty powoduje — bez koniecznosci
sktadania przez uprawnionego jakiegokolwiek wniosku w tym zakresie — dalsze
trwanie monopolu. W systemie opartym na uzywaniu znaku towarowego dla utrzy-
mania rejestracji konieczne jest nie tylko wniesienie optaty, lecz takze ztozenie
deklaracji o kontynuowaniu uzywania znaku towarowego wraz z probkami jego
uzywania, ktora podlega analizie przez organ, i dopiero stwierdzenie, ze oznaczenie
jest eksploatowane wraz z wniesieniem oplaty, pozwala na utrzymanie ochrony. To
powoduje, ze uzywanie znaku towarowego w systemie first-to-use jest nie tylko
zrodtem prawa wylacznego i podstawa jego przypisania konkretnemu zglaszajace-
mu, lecz takze jest warunkiem trwania prawa z rejestracji. Tak dtugo moze trwac
ochrona znaku towarowego, jak dtugo trwa jego gospodarcza eksploatacja.
Przyjecie tezy, ze zgloszenie znaku towarowego w ztej wierze nastgpuje wow-
czas, gdy jest dokonywane bez zamiaru uzywania znaku towarowego, oznaczatoby,
ze w prawie polskim funkcjonuje niewskazana w ustawie przestanka rejestracyjna
zblizajaca formalny system ochrony znakow towarowych do systemu znanego
z panstw anglosaskich opartego na uzywaniu znaku towarowego. W toku postgpo-
wania o udzielenie prawa ochronnego Urzad Patentowy winien w takim przypadku
przeanalizowac, czy zglaszajacy albo juz uzywa znaku towarowego i swoim zgto-
szeniem chce uzyskac jedynie formalny monopol lub potwierdzi¢ przystugujace mu
prawo oraz zapewni¢ sobie mozliwos¢ skorzystania z roszczen przewidzianych
w prawie wlasnosci przemystowej, albo tez czy mozna przypisa¢ mu zamiar uzy-
wania znaku towarowego na podstawie zgromadzonych w postgpowaniu materiatow,
podlegajacych ocenie zgodnie z ogolnymi regutami dowodzenia. Przyjecie takiej
konstrukcji z natury musi bowiem prowadzi¢ do wytaczenia domniemania dobrej
wiary. Instytucje stuzace weryfikacji, czy uprawniony korzysta ze swojego mono-
polu, przede wszystkim wniosek inicjujacy postgpowanie w przedmiocie stwierdze-
nia wygasnigcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieuzywania
na podstawie art. 169 ust. 1 p.w.p., ale takze sama procedura prowadzaca do prze-
dtuzenia ochrony prawa wytacznego w tym przypadku pozbawione zostalyby nor-
matywnego znaczenia. Skoro bowiem uprawniony nie uzywa znaku, mozna domnie-
mywacé, ze nie miat zamiaru jego gospodarczej eksploatacji, a woéwczas mozna
zada¢ uniewaznienia prawa ochronnego, wywolujacego przeciez dalej idacy skutek
ex tunc anizeli stwierdzenia wygasnigcia o skutku ex nunc. W $wietle wymienionych
wyzej instytucji, jak i istoty systemu rejestracyjnego, teza o istnieniu pozytywnej
przestanki rejestracji, jaka jest zamiar uzywania znaku towarowego, musi jawic si¢
jako nieprawidtowa. Wreszcie, nalezy zauwazy¢, ze art. 138 p.w.p. wskazujacy
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niezbedne elementy podania o udzielenie prawa ochronnego zalicza do nich okre-
$lenie znaku towarowego oraz towarow, dla ktorych znak jest przeznaczony. Usta-
wodawca nie wymaga wigc dolaczenia do dokumentacji zgtoszeniowej chociazby
o$wiadczenia o zamiarze uzywania znaku towarowego, ktore nastgpnie podlegato-
by weryfikacji w toku postgpowania o udzielenie prawa ochronnego, przyjmujac,
ze do celéw dokonania zgloszenia znaku towarowego legitymowanie si¢ zamiarem
uzywania oznaczenia jest zbedne.

Kwalifikacja braku zamiaru uzywania znaku towarowego jako okreslenia sy-
nonimicznego i tozsamego ze zgloszeniem znaku towarowego w ztej wierze jest
nieuzasadniona nie tylko z powodu wykazanych wyzej komplikacji, jakie rodzita-
by dla catego systemu prawa znakow towarowych, lecz takze z tego powodu, ze
z jednej strony zaweza te bezwzgledna przeszkode udzielenia prawa do tych stanow,
w ktorych podmiotowi zglaszajacemu nie mozna przypisa¢ zamiaru uzywania zna-
ku towarowego, uniemozliwiajac odmowg udzielenia prawa w tych wszystkich
przypadkach, w ktorych zgtaszajacy chce uzywac znaku towarowego, ale zgloszenie
nastgpuje w nieuczciwym — cho¢ niewyrazajacym si¢ w braku checi gospodarczej
eksploatacji oznaczenia — zamiarze; z drugiej za$ strony niezasadnie rozszerza te
negatywna przestanke rejestracyjna do wszystkich sytuacji, w ktorych zgltaszajacy
nie legitymuje si¢ zamiarem uzywania znaku towarowego, natomiast towarzyszacy
mu zamiar nie jest w $wietle praktyki handlowej nieuczciwy ani naganny.

W postepowaniach, ktore dotycza problematyki zgloszenia znaku towarowego
w ztej wierze, rzadko kiedy zgtaszajacemu zarzuca si¢ brak zamiaru uzywania zna-
ku towarowego, bowiem w wigkszosci przypadkow zglaszajacemu towarzyszy
che¢ gospodarczej eksploatacji oznaczenia, natomiast obok tego zamiaru zglasza-
jacy przez uzyskanie monopolu chce osiagnac jeszcze inny cel: przechwycic¢ klien-
tele konkurenta czy pasozytniczo korzysta¢ z pozytywnych asocjacji danego ozna-
czenia. Przyktadowo, za zgloszenie znaku towarowego w ztej wierze zostato
uznane zgtoszenie stowno-graficznego znaku utrzymanego w takiej samej kolory-
styce, wykorzystujacego taki sam slogan reklamowy, a nawet zawierajacego numer
telefonu bytego kontrahenta w zamiarze podszycia si¢ pod niego i zablokowania mu
mozliwosci zgtoszenia znaku, ktory byt uzywany od lat i jednoznacznie kojarzony
przez klientelg wlasnie z nim®%. Przyjecie tezy, ze zgloszenie znaku towarowego
w ztej wierze jest dokonywane wtedy i tylko wtedy, gdy nastgpuje w zamiarze innym
niz uzywanie znaku, oznaczatoby — na tle przedmiotowego postgpowania — ze
udzielone prawo nie podlegatoby uniewaznieniu, bowiem zgltaszajacemu towarzy-
szyt zamiar uzywania znaku towarowego, ktory nastgpnie zostat zmaterializowany
W postaci rzeczywistego uzywania znaku towarowego, ale w celu podszycia si¢ pod
bylego kontrahenta i przechwycenia jego klienteli. Tym samym byly kontrahent
pozbawiony zostatby mozliwo$ci uniewaznienia prawa na udzielony znak towarowy

22 Wyrok NSA z dnia 29 wrzesnia 2020 r., I GSK 3421/17, LEX nr 3057636.
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z powodu jego zgloszenia w ztej wierze, bowiem organ musiatby przyjac, ze zgla-
szajacy dziatat w dobrej wierze. Skoro za§ oznaczenie bylo uzywane, niemozliwe
bylo zadanie stwierdzenia wygasnigcia udzielonego prawa na podstawie art. 169
ust. 1 p.w.p. W innej sprawie znak uzywany przez spotke handlowa zostal zgloszo-
ny do Urzedu Patentowego przez pracownika spoiki, ktory niedtugo po nawiazaniu
stosunku pracy podjat dziatalnos¢ gospodarcza o zblizonym zakresie i uzyskat mo-
nopol na znane w obrocie oznaczenie dla odrdzniania towaré6w wytwarzanych
i sprzedawanych w ramach wtasnej dziatalno$ci gospodarczej®, pomimo Ze taki sam
znak byt przez lata wykorzystywany przez jego pracodawce dla oznaczania iden-
tycznych towarow. Zamiar zglaszajacego zostal uznany za nieuczciwy — chociaz
jego przedmiotem byto uzywanie znaku towarowego — i w konsekwencji uniewaz-
niono prawo ochronne z tej przyczyny, ze zgloszenie znaku nastapito w ztej wierze.
Powyzsze dwa przyktady powinny wyraznie wskazywacé, ze utozsamianie zgltosze-
nia znaku towarowego w zlej wierze jako okoliczno$ci faktycznej z brakiem zamia-
ru uzywania znaku towarowego prowadzitoby do niezasadnego zawezenia tresci tej
przeszkody bezwzglednej i uniemozliwitoby odmowe udzielenia prawa na tej wlas-
nie podstawie w wielu przypadkach, w ktorych nalezy ja rozwazyc¢.

Z drugiej strony niezbedne jest poczynienie zastrzezenia, ze nie w kazdym
przypadku zamiar, ktorego trescia nie jest uzywanie znaku towarowego, jest row-
noznaczny z dokonaniem zgloszenia znaku towarowego w ztej wierze. W praktyce
obrotu czgsto zdarza si¢ bowiem, zwlaszcza w odniesieniu do grup skupiajacych
spotki handlowe, Ze jedna spotka dokonuje zgloszen wszystkich praw wtasnosci
przemystowej przystugujacych danej grupie, a nastgpnie udziela licencji na korzy-
stanie z przedmiotow tych praw podmiotom powiazanym i to te podmioty rzeczy-
wiscie uzywaja znakow towarowych zgloszonych i zarejestrowanych przez spotke
zglaszajaca i formalnie uprawniong okreslang mianem Intellectual Property Holding
Company (IPHC). W razie sporu to ta spotka jest legitymowana do wystgpowania
z roszczeniami wzgledem osob trzecich, za$ pozostate podmioty, ktore gospodarczo
eksploatuja dane oznaczenie, moga skupic sig na swoich podstawowych dziataniach,
nie angazujac srodkéw w dziatalno$¢ powiazana z uzyskiwaniem ochrony znakoéw
towarowych i jej egzekwowaniem. W takiej strukturze czynnosci realizowane przez
podmiot zawiazany w celu zarzadzania wtasnoscia intelektualna danej grupy obej-
muja ubieganie si¢ o udzielenie prawa ochronnego poprzez wniesienie zgtoszenia,
wystepowanie w charakterze strony w toku postgpowania o udzielenie prawa
ochronnego, a nastgpnie udzielanie zgdd czy zawieranie umow licencyjnych na
korzystanie z przystugujacych jej znakéw towarowych, przedtuzanie ochrony
i ewentualnie dochodzenie roszczen zwiazanych z naruszeniem praw wytacznych.
Wymienione wyzej dziatania nie stanowia jednak uzywania znaku towarowego
w rozumieniu art. 153 i 154 p.w.p., bowiem sa czynno$ciami dokonywanymi gtow-

% Wyrok NSA z dnia 14 wrzes$nia 2017 r., Il GSK 3680/15, LEX nr 2427721.

91



Transformacje Prawa Prywatnego 2/2022

nie wewnatrz jednej grupy organizacyjnej i nie stanowia uzywania znaku dla to-
waréw w obrocie gospodarczym w funkcji znaku. Niemniej uzywanie znaku przez
osobe dysponujaca zgoda uprawnionego, w tym przez licencjobiorcg, uniemozliwia
stwierdzenie wygasnigcia prawa ochronnego z powodu nieuzywania nawet w sy-
tuacji, gdy sam uprawniony takiego znaku nie uzywa (art. 169 ust. 4 pkt 3 p.w.p.),
tym samym prawo ochronne nie jest zagrozone stwierdzeniem wygasnigcia w razie
jedynie biernego jego posiadania i nieczynienia zado$¢ jego spoteczno-gospodar-
czemu przeznaczeniu. Gdyby jednak przyjac, ze warunkiem zgloszenia znaku to-
warowego jest posiadanie zamiaru jego uzywania w funkcji znaku, to nalezaloby
odmoéwic udzielenia prawa takiej spotce, poniewaz jej celem jest jedynie zarzadza-
nie prawami wilasnosci przemystowej przystugujacymi powiazanym podmiotom,
a nie samodzielne uzywanie znaku towarowego. Trudno jednak uznaé, ze zglosze-
nie znaku towarowego przez tego rodzaju podmiot jest dokonane w ztej wierze
tylko na tej podstawie, bowiem odrebnos$¢ organizacyjna zglaszajacego, a nastgp-
nie uprawnionego, od podmiotow uzywajacych znaku jest w tym przypadku uza-
sadniona wzgledami prawnymi, podatkowymi czy strategicznymi i dlatego zamiar
towarzyszacy zatozycielom takiej struktury nie moze by¢ a priori uznany za na-
ganny.

Mozliwy jest rowniez stan faktyczny, w ktorym dany podmiot dokonuje zgto-
szenia znaku towarowego po to tylko, by uczyni¢ je przedmiotem umowy rozpo-
rzadzajacej z osoba trzecia, ktora jest tego Swiadoma i uprzednio wyrazita zgode
na takie zgloszenie, bowiem sama z réznych wzgledow nie byta zdolna badz nie
chciala sama zgtosi¢ znaku towarowego. Wspo6lnik spotki handlowej moze zade-
klarowac, ze zgtosi znak towarowy w swoim imieniu i na swoja rzecz, a nastgpnie
whniesie uzyskane prawo wylaczne jako wktad do spotki i pomimo tego, ze zamia-
rem wspolnika jest uczynienie z prawa ochronnego innego uzytku anizeli uzywanie
znaku towarowego w sposob przewidziany w art. 153 i 154 p.w.p., to nie jest to
motywacja zastugujaca na kwalifikacje¢ jako zgloszenie znaku towarowego w ztej
wierze.

Zaprezentowane uwagi sktania¢ powinny do wniosku, ze zamiar uzywania
znaku towarowego nie powinien by¢ utozsamiany ze zgloszeniem znaku towaro-
wego w dobrej wierze, za$ brak takiego zamiaru prima facie przesadza o tym, ze
zgloszenie zostalo dokonane w ztej wierze i z tej przyczyny nalezy odmoéwi¢ udzie-
lenia prawa ochronnego wzglednie uniewazni¢ udzielone juz prawo. Powyzsze nie
oznacza oczywiscie, ze brak zamiaru uzywania znaku towarowego w dacie zglosze-
nia nie ma znaczenia w toku analizy zachowania zgtaszajacego w celu ustalenia,
czy dziatat on w zlej wierze, bowiem moze on w pewnych przypadkach uzasadniac
odmowg udzielenia prawa ochronnego®, co dotyczy tych zwlaszcza stanow faktycz-
nych, w ktorych zglaszajacy dokonuje intencjonalnego zgloszenia oznaczenia po

% Wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r., C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361.
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uplywie pigcioletniego okresu od daty udzielenia prawa na identyczne oznaczenie,
w ktérym to okresie nie cigzy na nim obowiazek uzywania znaku, jednoczesnie nie
uzywajac znaku towarowego i nawet nie posiadajac zamiaru jego uzywania. Z tego
wzgledu, ze po uptywie pigciu lat od daty wydania decyzji o udzieleniu prawa ak-
tualizuje si¢ mozliwos$¢ wzruszenia przez osoby trzecie prawa ochronnego w trybie
whniosku o stwierdzenie jego wygasnigcia z powodu nieuzywania, uprawniony moze
chcie¢ omina¢ przepisy konstytuujace tenze obowiazek i uzyska¢ prawo o takim
samym zakresie przedmiotowym i takiej samej postaci przedstawieniowej wyraza-
jacych sie¢ w tozsamosci zardwno znaku towarowego, jak i towaréw i ustug objetych
zgloszeniem, ktore bedzie niewzruszalne w wymienionym trybie przez okres pigciu
lat po dniu wydania decyzji o jego udzieleniu, a w ten sposob uczyni¢ ten obowiazek
nieskutecznym wzgledem siebie. W tym jednak przypadku nieuczciwa motywacja
zglaszajacego wyraza sig nie tylko w braku zamiaru uzywania zgtoszonego ozna-
czenia do ochrony, lecz takze w checi blokowania rynku, utrzymywania pustego
monopolu i uniemozliwienia innym podmiotom postugiwania si¢ danym oznacze-
niem”. Niezaleznie jednak od sytuacji tego rodzaju, utozsamianie braku zamiaru
uzywania znaku towarowego ze zgloszeniem znaku w zlej wierze nalezy ocenié
krytycznie — to nie sa tozsame pojgcia, a co za tym idzie, brak zamiaru uzywania
znaku towarowego nie w kazdym przypadku bedzie przesadzal o dokonaniu zgto-
szenia w zlej wierze; jednocze$nie wigc nalezy stwierdzié, ze sam zamiar uzywania
znaku towarowego jako taki nie stanowi pozytywnej przestanki udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy w polskim systemie prawnym.

5. PODSUMOWANIE

Jeszcze w czasie obowiazywania ustawy o znakach towarowych uksztattowat
si¢ poglad, zgodnie z ktorym zgtoszenie znaku towarowego w zlej wierze nastgpu-
je w kazdym przypadku, gdy zgtaszajacy nie ma na celu uzywania znaku dla od-
rozniania wlasnych towardéw. Poglad ten stat si¢ przyczynkiem do formutowania
tezy, ze pozytywna przestanke udzielenia prawa ochronnego stanowi zamiar go-
spodarczej eksploatacji znaku towarowego, tj. zamiar jego uzywania w sposob
okreslony w przepisach ustawy, za$ brak takiego zamiaru kazdorazowo uzasadnia
podniesienie zarzutu dokonania zgtoszenia w zlej wierze. Nalezy go jednak ocenié¢
krytycznie.

Po pierwsze, stoi on w sprzecznos$ci z zasadami formalnego systemu rejestra-
cyjnego, w ktorym to decyzja Urzedu Patentowego, nie zas uzywanie wzglednie
zamiar uzywania, kreuje powstanie bezwzglednego prawa podmiotowego — decy-
zja ta ma charakter prawotworczy, konstytutywny, niestwierdzajacy tylko istnienia

% A. Kur (w:) European trade mark law..., op. cit., s. 544.
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juz skutecznego prawa, ktérego powstanie jest nastgpstwem prawnym uzywania.
Co do zasady, jedynie oznaczenie zarejestrowane w Urzedzie Patentowym korzysta
z ochrony przewidzianej w prawie wlasnosci przemystowej, natomiast warunkiem
uzyskania tej ochrony jest ztozenie podania o udzielenie prawa ochronnego zawie-
rajacego elementy wymagane prawem, do ktorych nie zalicza si¢ jakiekolwiek
o$wiadczenie o zamiarze uzywania znaku czy innych dowodow §wiadczacych o tym
zamiarze, ewentualnie o juz podjetej eksploatacji oznaczenia. Nadto, takie instytu-
cje, jak postgpowanie w przedmiocie stwierdzenia wygasnigcia prawa ochronnego
na znak towarowy z powodu jego nieuzywania, ograniczenie skutecznosci prawa
wzgledem osob trzecich na skutek nieuzywania oznaczenia czy sama procedura
przedtuzenia ochrony, niewymagajaca przedstawienia dowodoéw uzywania znaku
towarowego bedacego przedmiotem prawa wylacznego nie pozwalaja uznaé, ze
zamiar uzywania znaku towarowego jest przestanka udzielenia ochrony, za$ jego
brak stanowi o zlej wierze zgtaszajacego.

Po drugie, nalezy pamigtac, ze utozsamianie tych dwoch pojec¢ znieksztalca
bezwzgledna przeszkodg udzielenia prawa, jaka jest zgtoszenie znaku w zlej wierze,
poniewaz zaweza mozliwos¢ jej zastosowania jako podstawy odmowy do tych
stanow faktycznych, w ktorych zglaszajacy nie mial zamiaru rzeczywistej gospo-
darczej eksploatacji oznaczenia, bez wzgledu na wszystkie inne okolicznosci fak-
tyczne sprawy, a z drugiej strony, bezzasadnie rozszerza mozliwos$¢ stosowania tej
negatywnej przestanki rejestracyjnej do wszystkich tych stanow, w ktorych zglasza-
jacy legitymuje si¢ zamiarem uzywania znaku towarowego, niemniej w swietle
catoksztattu okolicznosci faktycznych zamiar ten jest nieuczciwy.

Tym samym brak zamiaru uzywania znaku towarowego nie moze przesadzac
o tym, ze zgloszenie zostalo dokonane w zlej wierze, za$ organ w sytuacji, gdy
pojawi sig¢ watpliwos¢ co do intencji zglaszajacego, winien dokona¢ wszechstron-
nej analizy wszystkich istotnych okoliczno$ci zachodzacych w sprawie i dopiero
na podstawie tak przeprowadzonej gruntownej analizy, za zasade przyjmujac do-
mniemanie istnienia dobrej wiary, winien stwierdzi¢, czy zachodzi negatywna
przestanka rejestracyjna w postaci dokonania zgloszenia znaku towarowego w zlej
wierze.
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MARCIN ALEKSANDER FARON

THE MEANING OF LACK OF INTENT TO USE A TRADEMARK
IN LIGHT OF A BAD FAITH TRADEMARK APPLICATION

Summary

The paper aims to analyse two terms — bad faith and intention to use under the Polish
trademark law. One of the absolute grounds for trademark refusal listed in Article 129!
Par. 3 of the Industrial Property Law is making the filing in bad faith. However, the concept
of bad faith is not as clear as it seems to be. Difficulties with understanding this normative
phrase, in particular as regards its material scope, have impact on legal doctrine as well
as legal and court practice. One of the latest developments regarding to this subject is
approval of concept that intention to use trademark in commerce is the positive ground for
trademark registration; therefore — lack of such intention justifies a claim that the applicant
filed trademark application with bad faith. The above-mentioned proposal seems to be not
grounded. On the one hand, it narrows down the scope of bad faith only to situations in which
the applicant cannot prove his intent to use trademark in commerce; therefore, different
deceitful purpose than lack of intention to use trademark cannot be classified as a bad faith
filing. That means that trademark application meets all requirement and should be registered.
On the other hand, lack of intention to use trademark by applicant cannot be seen as equal
to bad faith filing, because applicant may file application honestly but without intention to
use trademark.

Keywords: trademark, bad faith filing, intention to use trademark, right to trademark,
absolute grounds for trademark refusal, industrial property law.



