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W zwigzku z otrzymanym tekstem o$wiadczenia znak: BP/DSK-043-713/08 7 dnia
31.07.2008 r. Pana Senatora Andrzeja Szewinslkiego zlozonego na 16. posiedzeniu Senatu
w dniu 24 lipca 2008 r., uprzejmie przedstawiam wyjasnienie w przedmiotowej sprawie.

Urzad Patentowy RP udziela praw ochronnych na znaki towarowe w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. z 2003
. Nr 119, poz. 1117, z pdzn. zm.), a w stosunku do zgloszen dokonanych przed jej wejsciem
w Zycie, W oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych
(Dz.U. Nr 5, poz, 17, pozn. zm.).

Decyzje o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy podejmuje niezawisly
w orzekaniu ekspert. Wobec ocennosci wielu przestanek udzielania prawa ochronnego,
a takze ograniczonego z przyczyn obiektywnych dostepu Urzedu Patentowego do materiatow
mogacych dowodzié o braku zdonosci rejestrowej zglaszanych znakéw towarowych ustawa
przewiduje ogloszenia o zgloszeniach w Biuletynie Urzedu Patentowego (art. 143 p.w.p.), tak
by osoby frzecie mogly wypowiedzied sig juz w trakcie postgpowania zgloszeniowego
o0 zdolnosci udzielenia prawa ochronnego.

Niezaleznie od tego ustawa przewiduje mozliwos¢ skladania przez osoby trzecie
sprzeciwdw 1 wnioskow o uniewaznienie juz udzielonych praw ochromnych, w zwigzku

z brakiem zdolnosci rejestrowe] (art. 164 p.w.p.), lub wnioskéw o wygasnigcie prawa



ochronnego w zwigzku m.in. z utratg charakiern odrdézniajacego (art. 169 p.w.p.). Do
uniewaznienia prawa oclhronnego i1 stwierdzenia jego wygasdnigcia uprawniony jest Urzad
Patentowy dziatajacy w kolegiach orzekajacych w trybie spornym. Orzeczenia Urzedu

podejmowane w postgpowaniu zgloszeniowym (administracyjnym) lub spornym poddawane
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Decyzje o udzieleniu Spéice ,,Technopol” praw ochronnych (praw z rejestracji) na
zgloszone znaki towarowe z oznaczeniem liczbowym udzielane byly na przestrzeni wielu lat,
Przy podejmowaniu poszczegdlnych decyzji Urzad Patentowy dokonywal rowniez oceny
znakéw pod wzgledem funkcji jakg spelnia znak towarowy w okreslonych warunkach
owczesne] gospodarki rynkowe]. Waznym aspektem byl fakt, ze zglaszane znaki towarowe
przez firmg ,,Technopol” byly jednoczesnie swoistym tytulem prasowym. Urzad Patentowy
rejestrujac zatem znaki towarowe w postaci oznaczen liczbowych uznal, ze uzywanie
oznaczen tego rodzaju nie begdzie powodowalo niebezpieczenistwa wprowadzenia w blad
odbiorcow, co do pochodzenia okreslonych produktéw. Tym bardziej, Ze firma ta w latach
90-tych byta liderem na rynku wydawniczym, specjalizujac si¢ w wydawaniu czasopism
7 larzyzéwlkami.

NaIeZy zauwazy¢, ze Urzad Patentowy nie byl inicjatorem wszczecia procedury
o uniewaznienie udzielonych w trybie administracyjnym praw wylacznych. Nie mozna
zgodzié sie tez z sugestia, iZ to ostatnio pojawily sie spory na tle tych rejestracji. Spory takie
toczone sq juz od wielu lat i to generalnie z inicjatywy jednego konkurenta z branzy
wydawniczej, ktdry wydaje 1 wprowadza na rynek polski czasopisma dotyezace krzyzowelk,
1éwniez z oznaczeniami liczbowymi w ich tytule. Liczne spory jakie tocza wymienieni
konlkurenci w postgpowaniu spornym przed Urzedem Patentowym, sgdami powszechnymi
1sadami administracyjnymi nie znalazly swojego finalu w postaci prawomocnych decyzji,
konczacych sprawy co do istoty.

Podeymujac w sposob niezawisly decyzje w sprawach kolegia orzekajace Urzedu
Patentowege w trybie spornym zdawaly sig¢ bra¢ pod uwage mozliwoséé utraty przez znaki
towarowe z oznaczemiem liczbowym charakteru odrézniajacegoe wobec uzywania takich
oznaczen przez wielu przedsiebiorcéw. Kolegia te podzielity réwniez ogoélny poglad, iz
udzielenie monopolu na znaki opisowe odnoszace sig do cech towardw nie jest dozwolone,
gdyz znaki takie moga by¢ swobodnie uzywane przez wszystkich uczestnikéw obrotu

gospodarczego. W praktyce orzeczniczej urzedéw patentowych przy ocenie charakteru




odrozniajacego znaki towarowe bierze sig pod uwape calos¢ kompozycji znakéw
towarowych. Z tego tez wzgledu umieszczenie w kompozycji znaku fowarowego elementu
opisowego (np. liczby) samo w sobie nie pozbawia go charaktern odrdézniajacego.

O zdolnosci rejestrowej znalu decydowac’: mogg inne dominujace w kompozycji elementy —

Woprzywolanym przez Pana-Senafora wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 71 lutego
————— 2006 stanowska Prokuratora-Gencranego-rozwaztna oyl rownier westa nabyeta prtzez——————

znak towarowy wiornego charakteru odrézmniajagcego wobec dlugotrwalego jego uzywania.

Podczas gdy wydajac orzeczenie w tej sprawie Urzad Patentowy zwigzany byl odmienng
oceng stanu faktycznego i prawnego dokonang w wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 4 grudnia
2002 1. w sprawie znaku ,,100 panoramicznych” (sygn. Akt IIT RN 218/01). Przykiad ten jest
tylko skromnym przyczynkiem do calodci wieloletniego juz sporu jaki toczy Spolka
»lechnopol” ze swoim konkurentem i pokazuje, Ze jednolitodc orzecznictwa kolegiow
orzekajacych Urzedu Patentowego w trybie spornym zalezna jest w znaczne] mierze od
jednolitosci orzecznictwa sadow administracyjnych 1 powszechnych.

Dlugoletnia juz historia toczonych sporow na tle rejestracji znakéw towarowych
z oznaczeniem liczbowym na rzecz Spoki ,, Technopol™, niezaleznie od przyjetych ogdlnie na
§wiecie rozwigzan systemowych, jest powodem, iz sugestia ewentualnych roszczen
odszkodowawczych wobec Skarbu Pafstwa — Urzedu Patentowego RP jest catkowicie
nieuprawniona. Nalezy zauwazy¢, iz dzialajgcy od dawna pod presja skladanych przez
konkurentow roszczen ,,Technopol” conajmniej powinien bra¢ pod uwage ryzyko ponoszenia
naldadow na dzialania zwiazane z kwestionowanymi znakami towarowymi. Nalezy tez
wspomniec¢, 1Z ewentualne uniewaznienia znakéw towarowych z powodu braku charakteru
odrozniajacego oznacza wylacznie uirate monopolu, a nie zakazu dalszego uzywania znalku
w obrocie gospodarczym.

Obecnie tocza sig 102 postgpowania w sprawie uniewaznienia znakéw towarowych
z oznaczeniem liczbowym, W 3 sprawach, decyzjami z dnia 19.05.2008 r. 1 29.05.2008
uniewazniono prawa ochronne, Od decyzji tych sluzy skarga do Sadu Administracyjnego
w Warszawie. Z tego tez wzgledu nie jest przesadzony ostateczny wynik tych spraw. Trudno
tez jest oceni¢ wynik pozostatych postgpowan, wobec indywidualnej oceny kazdej ze spraw
przez mezawisle kolegia orzekajace. W kazdej z nich toczy sig postepowanie z ndziatem stron
po przeprowadzeniu rozprawy, Jak do tej pory strony stosuja liczne wybiegi procesowe, kidre

powodujg kilkuletnia perspektywe zakonczenia spraw.



Niewatpliwie jednak, rozpatrujac sprawy kolegia orzekajace beda braly pod uwage
orzecznictwo Urzedu ds. Harmomizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) w  Alcante,
wlasciwego do rejestracji wspolnotowych znakéw towarowych. Urzad ten wypowiedzial sig

obszernie na temat znalkow towarowych slownych dotyczacych liczb. W dniu 7 sierpnia
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Reasumuwjgc, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwea 2000 r. — Prawo
whasnosci przemystowej, rozpatrywanie zgloszen znakow towarowych nalezy do ekspertow
Urzedu, ktérzy w zakresie orzekania sa w pelni niezawisli 1 podlegajg wylacznie ustawom.
Réwniez kolegium orzekajace Urzedu Patentowego jest w pelmi niezawisle w orzekaniu.
Decyzje te mozna podwazyé jedynie w przewidzianym przepisami prawa trybie, w tym
przypadku poprzez wniesienie skargi do Naczelnego Sadu Administracyjnego.

Skladajgc powyzsze wyjasnienia pragng rowniez poinformowaé, iz norma art. 34a
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrow (Dz.U. z 2003 r, Nr 24, poz. 199 j.t.),
uprawnia ministra do wydawania kierownikom nadzorowanych urzedéw centralnych
wiazacych ich wytyeznych i1 poleceri, z zastrzezeniem, ze wytyczne i polecenia nie mogg

dotyczy¢ rozstrzygniec co do istoty sprawy zalatwianej w drodze decyzji administracyjnej.
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