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1 Wprowadzenie: ogélny zarys postepowania
sprzeciwowego

Postepowanie sprzeciwowe wszczyna sie po wniesieniu sprzeciwu, o ktérym informuje
sie zgtaszajgcego i do ktérego mozna uzyska¢ dostep w pliku elektronicznym
dostepnym na stronie internetowej Urzedu.

Po wniesieniu sprzeciwu Urzad sprawdza, czy uiszczono odpowiednig optate za
sprzeciw. Jesli nie wniesiono optaty, uznaje sie, ze sprzeciw nie zostat wniesiony.

Nastepnie Urzad weryfikuje dopuszczalnos¢ sprzeciwu. Istniejg dwa rodzaje brakow w
zakresie dopuszczalnosci:

1. braki bezwzgledne: braki, ktorych nie mozna usungé¢ po uptywie terminu do
whniesienia sprzeciwu. Jesli osoba wnoszgca sprzeciw nie usunie takich brakéw z
wlasnej inicjatywy w terminie do wniesienia sprzeciwu, sprzeciw jest
niedopuszczalny;

2. braki wzgledne: braki, ktére mozna usungé¢ po uptywie terminu do wniesienia
sprzeciwu. Po uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu Urzad wzywa osobe
wnoszgcg sprzeciw do usuniecia brakow w niepodlegajgcym przediuzeniu terminie
dwdch miesiecy, ktorego niedotrzymanie skutkuje odrzuceniem sprzeciwu jako
niedopuszczalnego.

Nalezy zauwazy¢, ze w imie ochrony zasady bezstronnosci Urzad nie wysyta zadnych
pism w sprawie wniesienia optaty za sprzeciw lub brakéw w zakresie dopuszczalnosci
przed uptywem terminu do wniesienia sprzeciwu. Dopuszczalnos¢ sprzeciwu zostanie
zbadana po uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu.

Po zbadaniu dopuszczalnosci sprzeciwu do obu stron kierowane jest zawiadomienie w
sprawie wyznaczenia terminéw postepowania. Postepowanie rozpoczyna sie okresem,
w ktéorym strony sg zachecane do negocjowania porozumienia, poniewaz jezeli
spetnione zostang okreslone warunki, optata za sprzeciw zostanie zwrécona — jest to
tzw. okres ugodowy (,cooling-off period”). Okres ugodowy trwa dwa miesigce od
zawiadomienia o dopuszczalnosci. Okres ten moze zosta¢ przedtuzony o 22 miesiagce,
czyli moze wynosic¢ tacznie 24 miesigce. Sprzeciw oraz inne otrzymane dokumenty
wraz z powiadomieniem przekazywane sg zgtaszajgcemu.

Po uptywie okresu ugodowego rozpoczyna sie sporny etap postepowania. Osoba
wnoszgca sprzeciw ma wtedy dwa miesigce na przedtozenie wszystkich dowodow i
uwag, jakie uznaje za konieczne na poparcie swojego stanowiska. Po uptywie tego
okresu lub z chwilg przestania (ewentualnych) przedtozonych dowoddéw i uwag
zgtaszajgcy ma dwa miesigce na ustosunkowanie sie do sprzeciwu.

Na tym etapie zgtaszajgcy moze ztozy¢ wniosek o przedstawienie dowodu uzywania,
ktéry wymaga od osoby wnoszgcej sprzeciw udowodnienia, ze jakiekolwiek
wczesniejsze znaki towarowe zarejestrowane od ponad pieciu lat byty uzywane. W
przypadku ztozenia takiego wniosku zgtaszajgcy moze poczekac, az osoba wnoszgca
sprzeciw przytoczy taki dowodd przed przediozeniem swoich dowoddéw i uwag.
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Nastepnie osoba wnoszaca sprzeciw ma mozliwo$s¢é odniesienia sie do uwag
zgtaszajgcego.

Jesli zgtaszajgcy nie ziozy wniosku o przedstawienie dowodu uzywania, lecz
przedstawi dowody i uwagi, osoba wnoszgca sprzeciw ma dwa miesigce na
ustosunkowanie sie do materiatdw przedstawionych przez zgtaszajgcego. Po takiej
wymianie zazwyczaj mozliwe jest rozstrzygniecie w sprawie sprzeciwu.

W niektérych przypadkach konieczna lub wskazana jest dodatkowa wymiana uwag.
Taka sytuacja moze mie¢ miejsce, gdy sprawa dotyczy ztozonych kwestii lub gdy
osoba wnoszgca sprzeciw podniosta nowg kwestie, ktdéra zostaje dopuszczona do
postepowania. W takim przypadku zgtaszajgcemu umozliwia sie przedstawienie
odpowiedzi. Nastepnie ekspert decyduje, czy osobie wnoszgcej sprzeciw nalezy
ponownie zapewni¢ mozliwos¢ wypowiedzenia sie.

Urzad moze zazadac, aby strony ograniczyly swoje uwagi do konkretnych kwestii, a
uwagi na temat innych kwestii dopusci¢ na dalszym etapie postepowania.

Gdy strony przedstawig swoje uwagi, postepowanie jest zamykane i mozliwe jest
podjecie decyzji co do istoty sprawy, o czym informuje sie strony.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji miedzynarodowej wskazujgce;j
UE, odniesienia w Wytycznych do zgtoszen ZTUE nalezy interpretowaé jako
obejmujgce rejestracje miedzynarodowe wskazujgce UE, o ile nie wskazano inaczej.
Szczegotowe informacje na temat sprzeciwdéw wobec rejestracji miedzynarodowych
wskazujgcych UE mozna znalez¢é w Wytycznych, czes¢é M: Znaki miedzynarodowe.

2 Sprzeciw

21 Whiesienie sprzeciwu na pismie

Artykut 46 RZTUE

Artykut 4 i art. 63 ust. 1 lit. a) RDZTUE

Decyzja nr EX-20-9 dyrektora wykonawczego Urzedu z dnia 3 listopada 2020 r. w
sprawie komunikacji elektroniczne;j

Sprzeciw musi zosta¢ wniesiony do Urzedu na pismie w terminie do wniesienia
sprzeciwu, czyli w ciggu trzech miesiecy od opublikowania zaskarzonego zgtoszenia
ZTUE.

Sprzeciw mozna wnies¢ przy uzyciu elektronicznego formularza dostepnego w User
Area (obszarze uzytkownika) na stronie internetowej Urzedu. Po wystfaniu formularza
elektronicznego zostanie on automatycznie przetworzony, a osoba wnoszgca sprzeciw
otrzyma potwierdzenie jego wptyniecia. W przypadku wniesienia sprzeciwu drogg
pocztowg lub za posrednictwem ustug kurierskich, potwierdzenie odbioru zostanie
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wydane po wprowadzeniu zawiadomienia o sprzeciwie do systemu informatycznego
Urzedu.

211 Przedterminowy sprzeciw wobec rejestracji miedzynarodowej

Artykut 196 ust. 2 RZTUE

Artykut 77 ust. 3 RDZTUE

Sprzeciw wobec rejestracji miedzynarodowej wskazujgcej UE mozna wnies¢ w terminie
trzech miesiecy po uptywie jednego miesigca od daty pierwszej ponownej publikacji.
Na przyktad jesli data pierwszej ponownej publikacji przypada 15.04.2016 r., bieg
terminu do wniesienia sprzeciwu rozpoczyna sie 15.05.2016 r., a konczy sie
15.08.2016 .

W przypadku rejestracji miedzynarodowych, ktérych data pierwszej ponownej publikaciji
przypada przed wejsciem w zycie dnia 23 marca 2016 r. zmiany art. 196 ust. 2 RZTUE
wprowadzonej rozporzgdzeniem (UE) 2015/2424, stosuje sie poprzedni termin,
zgodnie z ktérym sprzeciw musi zostaé wniesiony w terminie trzech miesiecy po
uptywie szesciu miesiecy od daty pierwszej ponownej publikacji. Na przykfad jesli data
pierwszej ponownej publikacji przypada 22.03.2016 r., bieg terminu do wniesienia
sprzeciwu rozpoczyna sie 22.09.2016 r., a kohczy sie 22.12.2016 .

Sprzeciw wniesiony po ponownej publikacji rejestracji miedzynarodowej, lecz przed
rozpoczeciem terminu do wniesienia sprzeciwu, podlega jednak zawieszeniu i jest
uznawany za wniesiony pierwszego dnia terminu do wniesienia sprzeciwu. Osoba
wnoszgca sprzeciw jest o tym odpowiednio informowana. JeSli sprzeciw zostanie
wycofany przed tg datg, optata za sprzeciw jest zwracana.

2.1.2 Przedterminowy sprzeciw wobec zgtoszenia ZTUE

Artykuty 44 i 46 RZTUE

Sprzeciw wobec zgtoszenia ZTUE otrzymany przed rozpoczeciem terminu do
whniesienia sprzeciwu podlega zawieszeniu i jest uznawany za wniesiony pierwszego
dnia terminu do wniesienia sprzeciwu, tj. pierwszego dnia po publikacji zgtoszenia
ZTUE w czesci A.1 Biuletynu ZTUE. Osoba wnoszgca sprzeciw jest o tym odpowiednio
informowana. Jesli sprzeciw zostanie wycofany przed tg datg lub jesli zgtoszenie ZTUE
zostanie odrzucone badz wycofane przed publikacjg, optata za sprzeciw jest zwracana.

2.2 Ptatnosci

Ogolne zasady dokonywania pfatnosci okreslono w Wytycznych, cze$¢ A: Zasady
0golne, dziat 3: Ptatnosci z tytutu optat, kosztow i naleznosci.
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2.2.1 Sprzeciw wniesiony po terminie, ptatno$¢ w terminie do wniesienia
sprzeciwu

Artykut 5 ust. 2 RDZTUE

Jesli Urzad otrzymat ptatnosé¢ w terminie do wniesienia sprzeciwu, lecz sprzeciw
wptyngt po tym terminie, jest on niedopuszczalny. W takim przypadku Urzad
zatrzymuje optate za sprzeciw. Osoba wnoszgca sprzeciw musi zostaé powiadomiona i
moze ustosunkowac sie do orzeczenia o niedopuszczalnosci w terminie okreslonym
przez Urzad.

Jesli osoba wnoszgca sprzeciw przedstawi przekonujgce dowody na terminowe
wniesienie sprzeciwu i jego prawidtowe doreczenie Urzedowi w terminie trzech
miesiecy do wniesienia sprzeciwu, takie jak potwierdzenia doreczenia przesytek
kurierskich lub poleconych, Urzgd musi zweryfikowa¢ swoje orzeczenie i uznaé
sprzeciw za otrzymany w terminie. W takim przypadku mozna kontynuowa¢ badanie
dopuszczalnosci. Jesli dowody przedstawione przez osobe wnoszgcg sprzeciw nie
wskazujg na doreczenie sprzeciwu w terminie do wniesienia sprzeciwu lub osoba
wnoszgca sprzeciw nie udzielita odpowiedzi w wyznaczonym terminie, wydawane jest
postanowienie o niedopuszczalnosci sprzeciwu. Przy zawiadamianiu osoby wnoszacej
sprzeciw o takim postanowieniu kopie pisma nalezy przesta¢ zgtaszajgcemu.

22.2 Termin pfatnosci

Artykut 46 ust. 3 oraz artykut 180 RZTUE

Artykut 5 ust. 1 RDZTUE

Urzad musi otrzymac optate za sprzeciw w petnej wysokosci przed uptywem terminu
do wniesienia sprzeciwu. Jesli optata za sprzeciw nie wplyneta w terminie do
whniesienia sprzeciwu, uznaje sie, ze sprzeciw nie zostat wniesiony.

2221 Ptatnos¢ przelewem

Ptatnosci przelewem bankowym otrzymane po uptywie terminu do wniesienia
sprzeciwu uznaje sie za dokonane w tym terminie, jezeli osoba wnoszgca sprzeciw: (i)
przedstawi dowody wskazujgce, ze wydata instytucji bankowej polecenie przelewu w
terminie do wniesienia sprzeciwu oraz (ii) uisci optate dodatkowg w wysokosci 10%
optaty za wniesienie sprzeciwu. Opfaty dodatkowej nie pobiera sie, jezeli z dowodow
wynika, ze polecenie przelewu zostato wydane bankowi nie pézniej niz na 10 dni przed
uptywem terminu do wniesienia sprzeciwu.
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2222 Ptatnos¢ za posrednictwem rachunku biezgcego

Artykut 179 ust. 1iart. 180 ust. 1 RZTUE

Decyzja nr EX-21-5 dyrektora wykonawczego Urzedu z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie
metod pfatnosci optat i naleznosci oraz okreslajgca nieznaczgce kwoty optat i
naleznosci

Jesli osoba wnoszgca sprzeciw lub jej petnomocnik posiada rachunek biezacy w
Urzedzie, ptatnos¢ uznaje sie za dokonang w dniu wptyniecia sprzeciwu.

Jako ze pfatnos$¢ za posrednictwem rachunku biezgcego uznaje sie za dokonang w
dniu wptyniecia sprzeciwu, oznacza to, ze jesli sprzeciw wptynie po terminie, ptatnosé
réwniez bedzie opdzniona. W takim przypadku uznaje sige, ze sprzeciw nie zostat
whiesiony.

Brak wskazania lub btedne wskazanie wysokosci optaty za sprzeciw nie niesie zadnych
negatywnych skutkow dla sprzeciwu, jako Ze osoba ‘wnoszgca sprzeciw miata
ewidentny zamiar wniesienia optaty.

Nawet w przypadku braku wyraznej dyspozycji ze strony osoby wnoszgcej sprzeciw
samo istnienie rachunku biezgcego wystarcza do obcigzenia rachunku. Nie ma przy
tym znaczenia, czy uzyty zostat formularz sprzeciwu.

Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy posiadacz rachunku biezgcego,
ktory chce uniemozliwi¢ wykorzystanie tego rachunku do pobrania okreslonej optfaty lub
naleznosci, informuje o tym Urzad na pismie (np. wskazujgc przelew bankowy jako
forme ptatnosci).

Optata pobrana z rachunku biezacego osoby trzeciej

Pobranie optaty za sprzeciw z rachunku biezgcego osoby trzeciej wymaga wyraznej
zgody posiadacza rachunku biezgcego na obcigzenie jego rachunku dang opfats.
Osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢ takg zgode w terminie do wniesienia
sprzeciwu.

Ptatnos¢ uznaje sie za dokonang w dniu, w ktérym zgoda wptyneta do Urzedu.

2.2.3 Skutki braku zaptaty

Artykut 99 RZTUE

Artykut S ust. 1 RDZTUE

Jezeli optata za sprzeciw nie zostata uiszczona przed uptywem terminu do wniesienia
sprzeciwu, sprzeciw uznaje sie za niewniesiony, o czym osoba wnoszgca sprzeciw jest
powiadamiana na pismie.

Kopia pisma musi zostaé jednoczes$nie przestana do wiadomosci zgtaszajgcego.
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Jezeli w wyznaczonym terminie osoba wnoszgca sprzeciw przedstawi dowody
przekonujace Urzad, ze utrata praw byfa nieprawidtowa, i udowodni, ze ptatnosé
zostata dokonana w terminie, wysytane jest zawiadomienie z kopig do zgtaszajgcego
wraz z dowodami przedstawionymi przez osobe wnoszgcg sprzeciw.

Jezeli sprzeciw uznaje sie za niewniesiony, osoba wnoszgca sprzeciw ma prawo
zwrocic¢ sie z wnioskiem o wydanie formalnej decyzji w terminie dwoch miesiecy. W
takim przypadku decyzja musi zostac przestana obu stronom.

Odnosnie do przypadkow, w ktorych optata za sprzeciw nie zostata uiszczona w catosci
lub zostata uiszczona dopiero po uptywie terminu na wniesienie sprzeciwu, zob.
pkt 6.4.1 ponize;j.

23 Jezyk i ttumaczenie sprzeciwu

Artykut 146 ust. 5, art. 146 ust. 6 lit. a) i art. 146 ust. 7 RZTUE

Artykut 5 ust. 3i4 oraz art. 65 RDZTUE

2.3.1 Jezyk postepowania

Sprzeciw musi by¢ wniesiony w jednym z pieciu jezykow Urzedu. Zasady dotyczace
jezyka postepowania sg szczegdtowo objasnione w Wytycznych, cze$¢ A: Zasady
ogolne, dziat 4: Jezyk postepowania.

Zgodnie z tymi zasadami w postepowaniu sprzeciwowym zdarzajg sie przypadki, w
ktérych osoba wnoszgca sprzeciw ma do wyboru dwa mozliwe jezyki postepowania
(pierwszy i drugi jezyk zaskarzonego zgtoszenia ZTUE, przy czym oba te jezyki sg
jezykami Urzedu) oraz przypadki, w ktorych istnieje tylko jeden mozliwy jezyk
postepowania (jezeli pierwszy jezyk nie jest jednym z pieciu jezykédw Urzedu, jezykiem
postepowania sprzeciwowego moze by¢ wytgcznie drugi jezyk zaskarzonego
zgtoszenia ZTUE).

W przypadkach, w ktérych istnieje wybbér, jezykiem postepowania jest jezyk wyraznie
wskazany przez osobe wnoszgcg sprzeciw w sprzeciwie lub, w przypadku braku
wyraznego wskazania, jezyk, w ktorym sprzeciw zostat wniesiony, pod warunkiem ze w
obu przypadkach jest to jeden z mozliwych jezykow postepowania.

W przypadku gdy strona wnoszgca sprzeciw wybierze niewlasciwy jezyk
postepowania, w RZTUE rozroznia sie dwa scenariusze: gdy niewtasciwym jezykiem
jest jezyk Urzedu oraz gdy niewtasciwym jezykiem jest jeden z jezykéw urzedowych
Unii Europejskiej (ale nie jeden z jezykdow Urzedu). W zaleznoéci od tego, ktéry z
powyzszych scenariuszy ma zastosowanie, istniejg rézne konsekwencje i terminy dla
osoby wnoszgcej sprzeciw przy wyborze wtasciwego jezyka postepowania i sktadaniu
ttumaczenia sprzeciwu.

® Jezeli jezyk wybrany przez osobe wnoszgca sprzeciw jest jezykiem Urzedu, ale nie
jednym z mozliwych jezykdow postepowania, osoba wnoszgca sprzeciw musi
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

przedstawi¢, na wiasny koszt, ttumaczenie sprzeciwu na pierwszy jezyk, pod
warunkiem ze jest to jezyk Urzedu, lub na drugi jezyk. Ttumaczenie musi zostac
przedstawione w ciggu jednego miesigca od uptywu trzymiesiecznego terminu
do wniesienia sprzeciwu. Jezyk, na ktéry zostat przettumaczony sprzeciw, stanie
sie wowczas jezykiem postepowania. Jezeli osoba wnoszgca sprzeciw nie
przediozy w wyznaczonym terminie ttumaczenia, sprzeciw jest odrzucany z powodu
jego niedopuszczalnosci. Zastosowanie majg art. 146 ust. 7 RZTUE oraz art. 5
ust. 3i4 RDZTUE.

® Jezeli jezyk wybrany przez osobe wnoszgcg sprzeciw nie jest jezykiem Urzedu,
osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢, na wiasny koszt, ttumaczenie
sprzeciwu na pierwszy jezyk, pod warunkiem ze jest to jezyk Urzedu, lub na drugi
jezyk. Ttumaczenie musi zosta¢ przedstawione w ciggu trzymiesigcznego terminu
do wniesienia sprzeciwu. Jezeli osoba wnoszgca sprzeciw nie przediozy
ttumaczenia w terminie do wniesienia sprzeciwu, sprzeciw jest odrzucany z powodu
jego niedopuszczalnoéci. Art. 146 ust. 5 RZTUE ma zastosowanie, poniewaz
wyraznie stanowi, ze sprzeciw musi by¢ wniesiony w jezyku Urzedu. Jezeli sprzeciw
nie zostat wniesiony w jednym z jezykéw Urzedu, termin jednego miesigca na
usuniecie braku okreslonego w art. 146 ust. 7 i art. 5 ust. 3 RDZTUE nie ma
zastosowania.

W przypadku gdy jezyk wybrany przez osobe wnoszgcg sprzeciw nie jest jednym z
mozliwych jezykdw postepowania, wszelka korespondencja ze strony Urzedu w
sprawie sprzeciwu bedzie prowadzona w . pierwszym jezyku spornego znaku
towarowego, pod warunkiem ze jest to jezyk Urzedu, lub w drugim jezyku, jezeli
pierwszy jezyk nie jest jednym z pieciu jezykéw Urzedu.

Wymog jezykowy dotyczagcy  sprzeciwu stanowi bezwzgledne wymaganie
dopuszczalnosci i bedzie traktowany w sposob opisany w pkt 2.4.1 ponize;j.

W odniesieniu do stosowania urzedowych formularzy art. 146 ust. 6 zdanie drugie
RZTUE stanowi, ze w przypadku korzystania z formularza udostepnionego przez
Urzad mozna uzy¢ takiego formularza w dowolnym jezyku urzedowym Unii
Europejskiej, pod warunkiem: ze formularz, w zakresie elementéw tekstowych, jest
wypetniony w jednym z jezykéw Urzedu.

Jezeli osoba wnoszgca sprzeciw postuguje sie urzedowym formularzem w jezyku, ktory
nie moze byc¢ jezykiem postepowania, wszystkie elementy tekstowe sg w niewtasciwym
jezyku i wybrany =zostat jezyk, ktéry nie moze by¢ jezykiem postepowania,
zastosowanie majg powyzsze zasady: jezeli nieprawidlowym jezykiem jest jezyk
Urzedu, osoba wnoszgca sprzeciw ma jeden miesigc na przedstawienie ttumaczenia z
wiasnej inicjatywy; jezeli wybrany nieprawidtowy jezyk nie jest jezykiem Urzedu, brak
ten nie moze zostaé¢ uzupetniony po uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu i
sprzeciw zostanie uznany za niedopuszczalny.

23.2 Przyktady

Oto kilka przyktadow ilustrujgcych to, co wyjasniono w pkt 2.3.1 powyzej.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

1. Jezykami zgtoszenia ZTUE sg portugalski i angielski. Osoba wnoszgca sprzeciw
wnosi ten sprzeciw w jezyku portugalskim, wybierajgc portugalski jako jezyk
postepowania. Poniewaz jezyk postepowania nie zostat prawidtowo wybrany, jako
ze portugalski nie jest jezykiem Urzedu, osoba wnoszgca sprzeciw musi przedtozy¢
ttumaczenie sprzeciwu na jezyk angielski (jedyny wiasciwy jezyk) przed uptywem
terminu do wniesienia sprzeciwu, a zatem jezyk angielski stanie sie jezykiem
postepowania.

2. Jezykami zgtoszenia ZTUE sg butgarski i angielski. Osoba wnoszgca sprzeciw
wnosi ten sprzeciw w jezyku bulgarskim i wyraznie wskazuje w tym jezyku, ze
jezykiem postepowania jest angielski. Urzad nie moze zaakceptowacC wskazania w
jezyku butgarskim, Zze jezykiem postepowania ma by¢ angielski. Poniewaz jezyk
postepowania nie zostat prawidtowo wskazany, jako ze butgarski nie jest jezykiem
Urzedu, osoba wnoszaca sprzeciw musi przedtozy¢ ttumaczenie sprzeciwu na jezyk
angielski (jedyny wiasciwy jezyk) przed uptywem terminu do wniesienia sprzeciwu, a
zatem jezyk angielski stanie sie jezykiem postepowania.

3. Jezykami zgtoszenia ZTUE sg niemiecki i angielski. Osoba wnoszgca sprzeciw
wnosi ten sprzeciw w jezyku francuskim. Poniewaz francuski jest jezykiem Urzedu,
a jezykiem postepowania moze by¢ niemiecki albo angielski, osoba wnoszgca
sprzeciw musi przedstawi¢ w ciggu jednego miesigca od uptywu terminu do
whniesienia sprzeciwu ttumaczenie na niemiecki albo ‘angielski, ktory to jezyk stanie
sie jezykiem postepowania.

We wszystkich powyzszych przykladach, jezeli osoba 'wnoszgca sprzeciw nie
przedtozy w wyznaczonym terminie ttumaczenia na wiasciwy jezyk, sprzeciw jest
odrzucany z powodu jego niedopuszczalnosci. Niemniej jednak w powyzszych
przyktadach, jezeli urzedowy formularz zostat uzyty odpowiednio w jezyku
portugalskim, butgarskim i francuskim, ‘ale zostat wypetniony w catosci w jezyku
angielskim i wyraznie wskazano angielski jako jezyk postepowania, bytoby to
dopuszczalne bez koniecznosci ttumaczenia na jezyk angielski. Nie bytoby potrzeby
przedktadania ttumaczenia urzedowego formularza, gdyby wszystkie elementy
tekstowe i wskazanie jezyka byty w jezyku angielskim.

24 Badanie dopuszczalnosci

Artykut 2 ust. 2 oraz art. 5 ust. 3i 5 RDZTUE

Po uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu Urzad bada dopuszczalno$¢ wszystkich
wniesionych sprzeciwow. Badanie dopuszczalnosci obejmuje zaréwno bezwzgledne,
jak i wzgledne wymagania.

Bezwzgledne wymagania dopuszczalnosci to wskazania i elementy, ktére muszg
by¢ uwzglednione w sprzeciwie lub przedstawione przez osobe wnoszacg sprzeciw z
wiasnej inicjatywy w terminie na wniesienie sprzeciwu; okreslono je w art. 146 ust. 5 i
art. 7 RZTUE i art. 2 ust. 2 lit. a)-c) RDZTUE. Jesli osoba wnoszgca sprzeciw nie
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

usunie z witasnej inicjatywy bezwzglednych brakéw dotyczgcych dopuszczalnosci w
terminie na wniesienie sprzeciwu, sprzeciw zostanie odrzucony jako niedopuszczalny.

Wzgledne wymagania dopuszczalnosci to wskazania i elementy, ktére — o ile nie
zostang przedstawione w terminie na wniesienie sprzeciwu — spowodujg wezwanie
przez Urzad do usuniecia brakow, zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. d)-h) RDZTUE. W
zawiadomieniu wyznacza sie osobie wnoszgcej sprzeciw niepodlegajgcy przedituzeniu
termin dwoch miesiecy na usuniecie brakow. Jezeli osoba wnoszaca sprzeciw nie
usunie wzglednych brakéw dopuszczalnosci w wyznaczonym terminie, Urzgd odrzuci
sprzeciw jako niedopuszczalny.

Osoba wnoszgca sprzeciw nie musi przedkfada¢ uzasadnionego oswiadczenia ani
dowodow na jego poparcie wraz ze sprzeciwem (art. 2 ust. 4 RDZTUE), ale moze to
zrobi¢ pozniej, na etapie spornym postepowania (art. 7 ust. 1 RDZTUE) (zob. pkt 4.1 i
4.2).

Podczas oceny dopuszczalnosci sprzeciwu Urzagd musi opierac sie wytgcznie na tresci
zawartej w dokumentach przedtozonych przez osobe wnoszgcg sprzeciw w terminie na
whniesienie sprzeciwu (21/07/2014, R 1573/2013-4, OKAY / O-KEY (fig.)).

Elementoéw wskazujgcych na bezwzgledng i wzgledng dopuszczalnos$¢ nalezy szukac
nie tylko w sprzeciwie, lecz takze w zatgcznikach i innych - dokumentach przedtozonych
w terminie na wniesienie sprzeciwu. Te same zasady obowigzujg w sytuacji, gdy osoba
wnoszgca sprzeciw przedstawia dowod w postaci odniesienia do zrédta internetowego
zgodnie z art. 7 ust. 3 RDZTUE.

Jesli sprzeciw zostanie uznany za dopuszczalny w odniesieniu do jednego
wczedniejszego prawa, strony zostang o tym odpowiednio powiadomione i
postepowanie bedzie kontynuowane. Dopuszczalno$¢ jakiegokolwiek innego
wczesniejszego prawa jest badana na pozniejszym etapie postepowania, jesli zajdzie
taka potrzeba (np. jesli wczeéniejsze prawo, ktdre uznano za dopuszczalne, nie jest
uzasadnione, zob. pkt 4.2. ponizej, lub jezeli nie mozna w petni uzasadni¢ sprzeciwu
na podstawie tego wczesniejszego prawa).

Kazda decyzja o odrzuceniu  sprzeciwu jako niedopuszczalnego jest rowniez
przekazywana zgtaszajgcemu ZTUE (art. 5 ust. 6 RDZTUE), przy czym osoba
wnoszgca sprzeciw moze sie od niej jedynie odwotaé.

241 Bezwzgledne wymagania dopuszczalnosci

Artykut 2 ust. 2 lit. a)—c) oraz art. 5 ust. 3 RDZTUE

Artykut 94 ust. 1 RZTUE

Bezwzgledne braki w zakresie dopuszczalnosci mogg zosta¢ usuniete jedynie z
inicjatywy osoby wnoszgcej sprzeciw w trakcie trzymiesiecznego terminu do wniesienia
sprzeciwu; w przeciwnym razie sprzeciw jest niedopuszczalny. Zanim podjeta zostanie
decyzja dotyczgca dopuszczalnosci sprzeciwu osobe wnoszgcg sprzeciw wzywa sie do
ustosunkowania sie do kwestii niedopuszczalnosci.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

2411 Wskazanie zaskarzonego zgtoszenia ZTUE

Artykut 2 ust. 2 lit. a) oraz art. 5 ust. 3 RDZTUE

Numer zgtoszenia i nazwa (imie i nazwisko) zglaszajacego sg obowigzkowymi
elementami do celdow wskazania zaskarzonego zgtoszenia ZTUE.

Jesli na przyktad wskazany numer zaskarzonego zgtoszenia nie odpowiada wskazanej
nazwie (imieniu i nazwisku) zgtaszajacego, Urzad decyduje, czy mozna bez zadnych
watpliwosci ustali¢, o ktére zgtoszenie ZTUE chodzi. Jesli nie wskazano nazwy (imienia
i nazwiska) zgtaszajgcego, mozna jg znalez¢ w systemie informatycznym Urzedu.

Data publikacji jest opcjonalnym wskazaniem, ktére pomaga w ponownym
sprawdzeniu wskazania zgtoszenia ZTUE. Jesli taka data nie jest podana, zgtoszenie
ZTUE mozna ustali¢ na podstawie innych wskazan.

Sprzeciw moze dotyczy¢ tylko jednego zgtoszenia ZTUE.

2412 Wskazanie wczesniejszych znakow lub praw

Sprzeciw, ktéry nie zawiera wskazania wczesniejszego znaku lub prawa lub ktory
opiera sie na wczesniejszym znaku lub prawie, ktére nie sg chronione w Unii
Europejskiej, jest niedopuszczalny (z wyjatkiem sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 8
ust. 3 RZTUE, zob. pkt 4.2.4.5). Jako Zze wczesniejsze znaki lub prawa, na ktére sie
powotano, muszg zosta¢ zidentyfikowane w terminie na wniesienie sprzeciwu,
sprzeciw jest niedopuszczalny w zakresie, w jakim osoba wnoszgca sprzeciw opiera
sie na znakach lub prawach, ktére zostang zidentyfikowane po uptywie tego terminu.

Przywotane prawa, ktére nie sg wczesniejsze

Artykut 8 ust. 2 i art. 46 ust. 1 RZTUE

Sprzeciw opiera sie niekiedy na jednym znaku lub na wiekszej liczbie znakéw bgdz na
innych prawach, ktére nie sg wczesniejsze od zgloszenia ZTUE. Ustalenia, czy
przynajmniej jedno z praw, na ktore sie powotano, jest wczesniejsze, dokonuje sie na
etapie badania dopuszczalnosci.

Aby przywotane prawo byto wczesniejsze, musi mie¢ date zgtoszenia Iub
pierwszenstwa wczesniejszg niz data zaskarzonego zgtoszenia ZTUE. W przypadku
konfliktu pomiedzy znakiem krajowym a zgtoszeniem ZTUE godzina i minuta
zgtoszenia znaku krajowego nie ma znaczenia dla ustalenia, ktory znak jest
wczesdniejszy (22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157). Jezeli zastrzezono
pierwszenstwo, nalezy rowniez uwaznie zbadaé, w jakim stopniu wykaz towardw i
ustug, na ktérych opiera sie sprzeciw, pokrywa sie z wykazem towaréw i ustug znaku,
ktorego pierwszenstwo zastrzezono. Wiecej informacji mozna réwniez znalez¢ w
Whytycznych, czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 2: Formalnosci, pkt 11.

Jezeli jedyny przywotany znak towarowy nie jest wczesniejszy lub jezeli wszystkie
przywotane znaki towarowe nie sg wczeéniejsze, Urzad informuje osobe wnoszgca
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

sprzeciw o niedopuszczalnosci i wzywa jg do ustosunkowania sie do tej kwestii, zanim
podjeta zostanie decyzja w sprawie niedopuszczalnosci.

Jesli sprzeciw opiera sie na wiecej niz jednym prawie, z ktorych jedno jest
wczesdniejsze, a pozostate pdzniejsze, Urzad powiadamia o dopuszczalnosci sprzeciwu
na podstawie prawa wczesniejszego.

Wczesniejsze rejestracje lub zgtoszenia znakéw towarowych na podstawie art. 8 ust. 2
lit. a)ib) RZTUE

Artykut 2 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz art. 5 ust. 3 RDZTUE

Art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 5 oraz art. 8 ust. 2 lit. a) i b) RZTUE

Takimi prawami sg rejestracje lub zgtoszenia znakow towarowych Unii Europejskiej,
rejestracie miedzynarodowe wskazujgce Unie Europejskg, krajowe rejestracje lub
zgtoszenia znakow towarowych lub te dokonane w krajach Beneluksu (w tym byte
znaki towarowe Unii Europejskiej, w przypadku ktérych wniesiono-o konwersje) oraz
rejestracje miedzynarodowe wywierajgce skutki w panstwie czionkowskim, na ktére
powotano sie na podstawie art. 8 ust. 1 lub art. 8 ust. 5 RZTUE.

Bezwzglednymi elementami wskazujgcymi w przypadku wczesniejszych rejestracji lub
zgtoszen znakow towarowych sa:

® numer rejestracji/zgtoszenia;

o Uznaje sie, ze zgloszenia krajowe wynikajgce z konwersji wczesniejszego
(zgtoszenia) ZTUE wchodzg w zycie z chwilg ztozenia waznego wniosku o
konwersje. Takie prawa sg prawidtowo wskazane do celow dopuszczalno$ci, jesl
osoba wnoszgca sprzeciw wskazata numer podlegajgcego konwersji ZTUE lub
jego zgtoszenia oraz kraje, dla ktérych zwrdcita sie o konwersje.

® \Wskazanie, ze wczesniejszy znak towarowy jest przedmiotem rejestracji lub
zgtoszenia.

® \Wskazanie panstwa czionkowskiego, w tym kraju Beneluksu, w ktorym
wczesdniejszy znak towarowy zostat zarejestrowany/zgtoszony, badz wskazanie, ze
znak jest ZTUE.

o Jesli w sprzeciwie nie wskazano panstwa czionkowskiego, lecz dotgczono do
niego Swiadectwo, uznaje sie, ze panstwo cztonkowskie zostato prawidtowo
wskazane, nawet jesli Swiadectwo nie jest sporzgdzone w jezyku postepowania.
Na tym etapie postepowania nie zgda sie ttumaczenia swiadectwa. W przypadku
Swiadectwa rejestracji miedzynarodowej zaktada sie, ze sprzeciw dotyczy
danego znaku we wszystkich panstwach cztonkowskich lub krajach Beneluksu
wskazanych na tym S$wiadectwie. Rejestracja podstawowa jest jednak
niezaleznym wczesniejszym prawem, na ktére mozna sie powotywac oddzielnie.

Brak powyZzszych wskazan oznaczac bedzie niedopuszczalnos¢ danego prawa.

Starszenstwo zastrzezone w odniesieniu do ZTUE moze zosta¢ uwzglednione w
rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. a) RZTUE, o ile witasciciel tego ZTUE zrzekt sie
wczesniejszego znaku lub zezwolit na jego wygasniecie w rozumieniu art. ust. 39 ust. 3
RZTUE, a osoba wnoszgca sprzeciw przedstawita na to dowody.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

W takim przypadku osoba wnoszgca sprzeciw musi oprze¢ ten sprzeciw na znaku
towarowym Unii Europejskiej, wyraznie zastrzegajgc w trzymiesiecznym terminie do
whniesienia sprzeciwu, ze znak krajowy wcigz istnieje w oparciu o starszenstwo
zastrzezone w zgtoszeniu ZTUE. Nalezy ustali¢ wyrazny zwigzek pomiedzy
wskazanym ZTUE a wczesniejszym znakiem towarowym, ktorego starszenstwo
zostato zastrzezone w zgtoszeniu ZTUE. W terminie wyznaczonym zgodnie z art. 7
ust. 1 RDZTUE osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢ dostateczne dowody
pochodzgce od administracji, ktéra krajowy znak towarowy zarejestrowata,
potwierdzajgce, ze wiasciciel zrzekt sie tego krajowego znaku towarowego lub zezwolit
na jego wygasniecie zgodnie z art. 39 ust. 3 RZTUE.

Wczesniejsze powszechnie znane znaki towarowe na podstawie art. 8 ust. 2 lit. c)
RZTUE

Artykut 2 ust. 2 lit. b) ppkt (i) i (ii) oraz art. 5 ust. 3 RDZTUE

Artykut 8 ust. 2 lit. ¢) RZTUE

Artykut 8 ust. 2 lit. c) RZTUE chroni znaki powszechnie znane w rozumieniu art. 6 bis
konwencji paryskiej. Moze to by¢ rejestracja lub wniosek o rejestracje, znak
niezarejestrowany lub znak, ktéry nie jest zarejestrowany na terytorium, na ktérym —
jak sie twierdzi — znak jest powszechnie znany (bez wzgledu na rejestracje na
terytorium pochodzenia).

Bezwzglednymi wskazaniami sg:

e wskazanie panstwa czionkowskiego, w ktorym = jak sie twierdzi — znak jest
powszechnie znany;

® przedstawienie znaku. W przypadku znakéw stownych nalezy wskazaé stowo
tworzgce dany znak. W przypadku znakow graficznych i innych wymaga sie
przedstawienia znaku (w kolorze, o ile ma to zastosowanie) w postaci uzywanej i
zastrzezonej jako powszechnie znana. Jesli ponadto sprzeciw jest oparty na
zarejestrowanym znaku towarowym, lecz brakuje przedstawienia znaku
powszechnie znanego, Urzad zakfada, ze w przypadku obu znakéw chodzi o to
samo oznaczenie, a 0soba wnoszgca sprzeciw zastrzega, ze zarejestrowany znak
jest powszechnie znany (17/10/2007, R 160/2007-1, QUART / Quarto).

Brak powyzszych wskazan oznaczac¢ bedzie niedopuszczalnos¢ danego prawa.

Znaki towarowe zgtoszone przez agenta na podstawie art. 8 ust. 3 RZTUE

Artykut 2 ust. 2 lit. b) ppkt (iii) oraz art. 5 ust. 3 RDZTUE

Artykut 8 ust. 3 RZTUE

Sg to zaskarzone zgtoszenia ZTUE, w odniesieniu do ktérych osoba wnoszaca
sprzeciw twierdzi, ze zglaszajacy, jako osoba powigzana 2z agentem lub
petnomocnikiem osoby wnoszgcej sprzeciw, wystgpit o rejestracje znaku(-o6w) bez jej
zgody.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

Bezwzglednymi wskazaniami w odniesieniu do wczesniejszych rejestracji/zgtoszen
znakéw towarowych sa:

® wskazanie terytorium, na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony;

® przedstawienie wczesniejszego znaku (w kolorze, w stosownych przypadkach);

® wskazanie, ze wczesniejszy znak towarowy jest przedmiotem rejestracji lub
zgtoszenia;

® numer rejestracji/zgtoszenia.

Bezwzglednymi wskazaniami w odniesieniu do wcze$niejszych niezarejestrowanych
znakdéw towarowych sa:

e wskazanie terytorium, na ktérym wczes$niejszy znak towarowy jest chroniony;
® przedstawienie wczesniejszego znaku (w kolorze, w stosownych przypadkach).

Przedstawienie znaku (w kolorze, w stosownych przypadkach) jest wymagane jedynie
wtedy, gdy wczesniejszy znak towarowy wiasciciela jest znakiem niezarejestrowanym,
jako ze w takim przypadku nie mozna podaé numeru rejestracji, ktéry pozwolitby jasno
wskazaC wczesniejszy znak. W przypadku niezarejestrowanych znakdéw stownych
nalezy wskazac¢ stowo tworzgce dany znak. W przypadku niezarejestrowanych znakéw
graficznych lub innych nalezy uwzgledni¢ przedstawienie znaku w formie uzywanej i
zastrzezonej przez witasciciela. Zob. réwniez Wytyczne, czes¢ C: Sprzeciw, dziat 3:
Dokonywanie zgtoszen przez agentéw bez zgody wiasciciela znaku towarowego (art. 8
ust. 3 RZTUE).

Brak powyzszych wskazan oznaczaé bedzie niedopuszczalnos¢ danego prawa.

Wczeshiejsze niezarejestrowane znaki i wczesniejsze oznaczenia uzywane w obrocie
handlowym na podstawie art. 8 ust. 4 RZTUE

Artykut 2 ust. 2 lit. b) ppkt (iv) oraz art. 5 ust. 3 RDZTUE

Artykut 8 ust. 4 RZTUE

Kategoria ta obejmuje oznaczenia niezarejestrowane, ktére sg uzywane jako znaki
towarowe, oraz wiele roéznych wczesniejszych praw, takich jak prawa do nazwy
przedsiebiorstwa, nazwy handlowej, tytutdw chronionych dziet literackich/artystycznych
oraz oznaczen objetych ochrong przed bezprawnym uzywaniem nazwy (,passing off”).

Bezwzglednymi wskazaniami sa:

e wskazanie rodzaju lub charakteru prawa;

o Charakter prawa determinuje zakres sprzeciwu i mozliwosci obrony
zgtaszajgcego. ,Nazwa handlowa”, ,nazwa przedsiebiorstwa”, ,ochrona przed
bezprawnym uzywaniem nazwy”, ,tytut chronionego dzieta literackiego/
artystycznego” sg mozliwymi do zaakceptowania wskazaniami charakteru praw.
Nie mozna natomiast zaakceptowa¢ ogdinikowych okreslehA typu ,prawo
zwyczajowe” czy ,nieuczciwa konkurencja® bez wskazania konkretnego
charakteru prawa. Lista ta nie jest wyczerpujgca.

o Dopuszczalny jest sprzeciw oparty na prawie, ktére nie moze by¢ wczesniejszym
prawem zgodnie z art. 8 ust. 4 RZTUE, np. prawie autorskim lub wzorze
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

przemystowym. Po rozpoczeciu postepowania taki sprzeciw zostanie jednak
odrzucony co do istoty;

® wskazanie pahstwa cztonkowskiego, w ktorym twierdzi sie, ze prawo istnieje;
® przedstawienie wczesniejszego prawa (w kolorze, w stosownych przypadkach).

Brak powyzszych wskazan oznaczac bedzie niedopuszczalnos¢ danego prawa.

Chroniona nazwa pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne na podstawie
art. 8 ust. 6 RZTUE

Artykut 2 ust. 2 lit. b) ppkt (v) oraz art. 5 ust. 3 RDZTUE

Artykut 8 ust. 6 RZTUE

Na podstawie art. 8 ust. 6 RZTUE sprzeciw moze opiera¢ sie na wczesniejszej
chronionej nazwie pochodzenia Iub wczesniejszym chronionym oznaczeniu
geograficznym. Bezwzglednymi wskazaniami sa:

e wskazanie charakteru prawa, a mianowicie chronionej nazwy pochodzenia lub
chronionego oznaczenia geograficznego;

® wskazanie terytorium, na ktérym — jak sie twierdzi — chroniona nazwa pochodzenia
lub chronione oznaczenie geograficzne sg objete ochrong, a mianowicie Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;

® przedstawienie chronionej nazwy pochodzenia Ilub @ chronionego oznaczenia
geograficznego (tylko stownego).

Brak powyzszych wskazan oznaczac¢ bedzie niedopuszczalnos¢ danego prawa.

2413 Wskazanie podstaw

Artykut 2 ust. 2 lit. ¢) oraz art. 5 ust. 3 RDZTUE

Artykut 46 ust. 3 RZTUE

Sprzeciw, w ktérym nie wskazano podstaw, jest niedopuszczalny, chyba ze ten brak
zostat usuniety przed uptywem terminu do wniesienia sprzeciwu. Wynika z tego
réwniez, ze sprzeciw jest niedopuszczalny w zakresie, w jakim osoba wnoszgca
sprzeciw opiera sie na jakichkolwiek dalszych podstawach sprzeciwu przedstawionych
po uptywie terminu na wniesienie sprzeciwu.

Wskazanie podstaw powinno obejmowaé oswiadczenie o spetnieniu stosownych
wymagan okreslonych w art. 8 RZTUE. Argumenty i dowody przedstawiane sg
dobrowolnie na tym etapie postepowania.

W szczegdlnosci uznaje sie, ze podstawy zostaty prawidtowo wskazane, jesli
zaznaczono odpowiednie pole wyboru na formularzu sprzeciwu lub jesli mozna to
wywnioskowaé z argumentdédw osoby wnoszgcej sprzeciw przedstawionych w terminie
do wniesienia sprzeciwu. W obu przypadkach sprzeciw jest dopuszczalny, jezeli
istnieje mozliwo$¢ jasnego wskazania podstaw w terminie do wniesienia sprzeciwu.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

Zanim sprzeciw zostanie odrzucony, nalezy uwaznie przeanalizowac caty sprzeciw i
inne przedtozone dokumenty — podstawy muszg by¢ jednoznacznie jasne, przy czym
nie ma znaczenia, czy podstawy sa wskazane na formularzu sprzeciwu, w
zatgcznikach do niego czy w towarzyszgcych mu dokumentach.

242 Wzgledne wymagania dopuszczalnosci

Artykut 2 ust. 2 lit. d)—h) oraz art. 5 ust. 5 RDZTUE

Braki wzgledne oznaczajg braki, ktére mozna usung¢ po uptywie terminu do wniesienia
sprzeciwu. Urzad wzywa osobe wnoszacg sprzeciw do usuniecia brakéw w terminie
dwoch miesiecy od otrzymania zawiadomienia o brakach. Jesli braki zostang usuniete,
sprzeciw uznaje sie za dopuszczalny; jesli nie, sprzeciw odrzuca sie ze wzgledu na
niedopuszczalnosé.

24.21 Daty

Artykut 2 ust. 2 lit. d) i e) oraz art. 5 ust. 5 RDZTUE

Daty, ktére nalezy wskaza¢é w sprzeciwie, obejmujg date zgtoszenia oraz date
rejestracji i date pierwszenstwa wczesniejszego znaku, jezeli daty te sg dostepne.

Wymaganie to dotyczy nastepujacych praw:

® wczesniejszych zgtoszen lub rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej lub
wczedniejszych zgloszen Ilub rejestracji  krajowych Iub miedzynarodowych
przywotanych na podstawie art. 8 ust. 1 lit. a) lub b) RZTUE;

® wczesniejszych znakéw przywotanych na podstawie art. 8 ust. 3 RZTUE, jesli sa
zarejestrowane;

® wczesniejszych znakow cieszgcych sie renomg przywotanych na podstawie art. 8
ust. 5 RZTUE.

W sprzeciwie opartym na chronionych nazwach pochodzenia lub chronionych
oznaczeniach geograficznych nalezy wskazaé¢ date ztozenia wniosku o rejestracje lub,
jezeli ta data nie jest dostepna, date, od ktérej obowigzuje ochrona.

Powyzsze wskazania mogg mie¢ znaczenie dla wyeliminowania ewentualnych btedow
przy identyfikacji wyzej wspomnianych wczesniejszych znakéw/oznaczen. Wystarcza,
aby elementy te znajdowaty sie w zatgczonej dokumentaciji.

2422 Przedstawienie wczesniejszych znakow

Artykut 2 ust. 2 lit. f), art. 5 ust. 5 oraz art. 63 ust. 3 RDZTUE

Wzgledne wymaganie dopuszczalnosci polegajgce na przedstawieniu znaku na
podstawie art. 2 ust. 2 lit. f) RDZTUE dotyczy wczes$niejszych zgtoszen lub rejestracji
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

krajowych lub miedzynarodowych znakéw towarowych przywotanych na podstawie
art. 8 ust. 1 lub art. 8 ust. 5 RZTUE.

Jezeli w sprzeciwie nie uwzgledniono przedstawienia znaku, osoba wnoszgca sprzeciw
jest powiadamiana o tym braku. Urzad wzywa réwniez do wyraznego przedstawienia
znaku, jesli przedstawienie to jest niekompletne lub nieczytelne. Jesli osoba wnoszgca
sprzeciw nie dotrzyma wyznaczonego dwumiesiecznego terminu, sprzeciw wniesiony
na podstawie wczesniejszego prawa odrzuca sie jako niedopuszczalny.

Jesli znak jest znakiem stownym, stowo, ktore tworzy ten znak musi zosta¢ wskazane
W sprzeciwie.

Jesli znak jest znakiem graficznym, trojwymiarowym/przestrzennym lub innym,
wymaga sie przedstawienia znaku w zgtoszonej lub zarejestrowanej postaci.

Jezeli znak podlega ochronie jako znak w kolorze, wymaga sie przedstawienia znaku w
kolorze. Nawet jesli przedstawienie takiego znaku w kolorze nie jest dostepne w
oficjalnych publikacjach wtasciwego organu rejestracji, poniewaz w danej chwili organ
ten nie publikowat znakéw w kolorze, nadal wymaga sie przedstawienia znaku w
kolorze, ktére odpowiada zastrzezonym kolorom. Dzieje sie tak, gdyz w celu
wskazania znaku w kolorze jako podstawy wniesienia sprzeciwu nalezy przedstawic
znak w kolorze (niekoniecznie z oficjalnego zrédta). Z drugiej strony przedstawienie
dowodéw na istnienie takiego znaku (z oficjalnego zrodia) jest kwestig uzasadnienia,
ktérg opisano szczegdtowo w pkt 4.2.3.6 ponizej (25/10/2018, T-359/17, ALDI / ALDO
(fig.), EU:T:2018:720, § 43-44; 04/06/2019, C-822/18 P, ALDI / ALDO (fig.),
EU:C:2019:466, odwotanie oddalono).

Jesli sprzeciw lub zatgczone do niego dokumenty zawierajg wskazanie (dostepne w
jezyku postepowania lub przettumaczone na jezyk postepowania), ze wczesniejszy
znak jest w kolorze, lecz nie przedstawiono w nich znaku w kolorze, Urzad powiadamia
o tym braku. Jesli osoba  wnoszgca sprzeciw nie dotrzyma wyznaczonego
dwumiesiecznego terminu, sprzeciw wniesiony na podstawie wczesniejszego prawa
odrzuca sie jako niedopuszczalny.

2423 Towary i ustugi

Artykut 2 ust. 2 lit. g) oraz art. 5 ust. 5 RDZTUE

Artykut 2 ust. 2 lit. g) RDZTUE stanowi, ze sprzeciw musi zawiera¢ wskazanie towaréw
i ustug, na ktorych opiera sie sprzeciw, w jezyku postepowania w odniesieniu do kazdej
z podstaw. Dotyczy to wszystkich rodzajéw wczesniejszych praw.

Sprzeciw moze dotyczy¢ wszystkich towardéw i ustug, dla ktérych wczesniejszy znak
zostat zarejestrowany lub zgtoszony, bgdz niektorych z nich.Te towary i ustugi muszg
by¢é wymienione w jezyku postepowania.

Jesli liczba towardw i ustug, na ktérych opiera sie sprzeciw, jest mniejsza od liczby
towaréw i ustug, dla ktérych znak zostat zarejestrowany, nie zachodzi potrzeba
wskazania tych, na ktoérych nie opiera sie sprzeciw, jako ze sg one nieistotne dla
przebiegu postepowania.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

Wskazanie numeru (lub numeréw) klasy (klas) lub odniesienie do ,wszystkich towaréw
i ustug, dla ktérych wczeéniejszy znak jest zarejestrowany” jest akceptowane jako
wystarczajgce wskazanie towardow i ustug w odniesieniu do wczesniejszych praw, na
ktérych opiera sie sprzeciw, o ile zatgczone jest swiadectwo rejestracji lub wyciag z
urzedowego zrodta, zawierajgce wykaz towardw i ustug objetych tym znakiem
(Swiadectwo rejestracji lub wycigg muszg by¢ sporzgdzone w jezyku postepowania lub
przettumaczone na taki jezyk bgdz oparte na kodach krajowych lub kodach INID, aby
jasno wskazywac¢ odpowiednie numery klas).

Jesli uzyto wskazania takiego jak ,sprzeciw opiera sie na wszystkich towarach w
klasie 9” i nie zalgczono Swiadectwa w jezyku postepowania, Urzad zazgda wykazu
towaréw sporzadzonego w jezyku postepowania. Tego rodzaju wskazanie mozna
przyjaC jedynie, jesli osoba wnoszgca sprzeciw odpowie, Ze jest wiascicielem
rejestracji, w ktérej oznaczenie opisane jest jako zarejestrowane dla ,wszystkich
towarow w klasie 9”.

Ponadto w przypadku gdy osoba wnoszgca sprzeciw wskazata na formularzu
sprzeciwu ,wszystkie towary i ustugi, dla ktorych wcze$niejsze prawo jest
zarejestrowane”, ale nastepnie wymienita jedynie ,czes¢” tych towardéw i ustug (w
stosunku do dotgczonego do formularza sprzeciwu Swiadectwa rejestracji lub wyciggu
z urzedowego zrédta), Urzad — aby rozwigza¢ sprzecznos¢ informaciji zawartych w
sprzeciwie — zaktada, ze sprzeciw opiera sie na ,wszystkich towarach i ustugach, dla
ktérych wczesniejsze prawo jest zarejestrowane”.

Nawet jesli osoba wnoszaca sprzeciw nie wskazata lub wskazata w niejasny sposéb
towary/ustugi, na ktoérych oparty jest sprzeciw, wystarcza zatgczone swiadectwo
rejestracji w jezyku postepowania. Zaktada sie wtedy, ze sprzeciw opiera sie na
towarach i ustugach wymienionych w swiadectwie. Jesli jednak Swiadectwo jest
sporzgdzone w innym jezyku niz jezyk postepowania lub nie zostato zatgczone, nalezy
zawiadomi¢ o tym braku.

Jesli sprzeciw opiera sie na ,wszystkich identycznych/podobnych towarach i ustugach”,
nalezy zwrocic¢ sie o uscislenie tego okreslenia, jako ze nie jest ono dostatecznie jasne,
aby wskazaé podstawe sprzeciwu.

W przypadku sprzeciwéw opartych na wczesniejszych niezarejestrowanych znakach
towarowych lub prawach osoba wnoszgca sprzeciw musi wskazaé¢ dziatania handlowe,
w toku ktorych takie znaki lub prawa sg uzywane.

Szczeqgolne aspekty: sprzeciw wobec rejestracji miedzynarodowej wskazujacej UE

Do celéw badania dopuszczalnosci sprzeciwdw wobec rejestracji miedzynarodowych
wskazujgcych UE okre$lenie numeru (numerdw) klasy (klas) jedynie w sprzeciwie nie
wystarcza do okreslenia towardw i ustug, na ktorych opiera sie sprzeciw. Jesli sprzeciw
opiera sie na wszystkich lub niektorych towarach i ustugach, dla ktérych wczeséniejsze
znaki zostaly zarejestrowane lub zgtoszone, nalezy sporzadzi¢ wykaz takich towardéw i
ustug w jezyku postepowania sprzeciwowego. Wykaz musi obejmowac wszystkie
towary lub ustugi objete danym znakiem lub co najmniej te, na ktérych opiera sie
Sprzeciw.
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2424 Wczesdniejszy znak cieszacy sie renomag: zakres terytorialny renomy

Jezeli osoba wnoszaca sprzeciw powotuje sie na art. 8 ust. 5 RZTUE na podstawie
krajowego znaku towarowego, Urzad zaktada, ze renoma jest zastrzezona dla
terytorium, na ktérym wczes$niejszy krajowy znak towarowy jest objety ochronag.

Jezeli osoba wnoszaca sprzeciw powotuje sie na art. 8 ust. 5 RZTUE na podstawie
miedzynarodowego znaku towarowego, bedzie musiata wskazacC terytoria, w
odniesieniu do ktorych twierdzi, ze jej znak cieszy sie renomg. W przypadku braku
takiego wskazania Urzad zaktada, ze zastrzega sie renome na wszystkich terytoriach,
na ktérych wczesniejszy znak towarowy jest objety ochrona.

Jesli wczesniejszy znak jest ZTUE, nie wymaga sie zadnych wskazan, poniewaz
uznaje sie, ze renoma jest zastrzegana w odniesieniu do UE.

24.2.5 Wskazanie osoby wnoszgcej sprzeciw

Artykut 2 ust. 2 lit. h) ppkt (i) RDZTUE

Artykut 2 ust. 1 lit. b) RWZTUE

Informacje na temat wskazania osoby wnoszgcej sprzeciw mozna znalez¢ w
Wytycznych, cze$¢ A: Zasady ogdlne, dziat 5: Strony postepowania i zawodowe
petnomocnictwo, pkt 3.

Zmiana wtasdciciela (przeniesienie wczesniejszego znaku) przed wniesieniem
sprzeciwu

Jesli wczesdniejszy znak zostat przeniesiony. przed wniesieniem sprzeciwu, nalezy
rozrézni¢ pomiedzy sprzeciwami opartymi na wczesniejszym ZTUE i sprzeciwami
opartymi na zarejestrowanym (lub zgtoszonym) krajowym znaku towarowym.

Sprzeciw oparty na wczes$niejszym ZTUE

Sprzeciw oparty na unijnej rejestracji lub unijnym zgtoszeniu moze by¢ wniesiony przez
nastepce prawnego wiasciciela ZTUE jedynie wtedy, gdy spetnione sg warunki
okreslone w art. 20 ust. 12 RZTUE, tj. osoba wnoszgca sprzeciw zlozyta wniosek o
wpisanie przeniesienia do rejestru przed wniesieniem sprzeciwu. Art. 20 ust. 12
RZTUE stanowi, ze w przypadku koniecznosci przestrzegania terminéw w kontaktach z
Urzedem nastepca prawny moze skfadaé¢ odpowiednie oswiadczenia do Urzedu po
otrzymaniu przez ten Urzad wniosku o wpis do rejestru przeniesienia znaku
towarowego.

Osoba wnoszgca sprzeciw udziela takich informacji wedle wlasnego uznania i nie sg
one weryfikowane przez Urzgd podczas badania dopuszczalnosci. Jesli jednak osoba
wnoszgca sprzeciw wspomni w uzasadnieniu sprzeciwu, ze jest nowym wtascicielem
(lub uzyje podobnego okreslenia), Urzad musi jg wezwa¢ do wskazania daty przestania
lub wptyniecia do Urzedu wniosku o wpis do rejestru przeniesienia znaku towarowego.

Sprzeciwy oparte na rejestracji krajowej lub zgtoszeniu krajowym
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

Sprzeciw oparty na rejestracji krajowej lub zgtoszeniu krajowym moze by¢ wniesiony
przez ,dotychczasowego” wiasciciela lub przez nastepce prawnego, jako ze panhstwa
cztonkowskie stosujg rézne praktyki w zakresie wpisywania przeniesienia do krajowego
rejestru znakow towarowych jako warunku powotywania sie na prawa wynikajgce z
rejestraciji.

W niektorych przypadkach sprzeciw wniosta osoba A, ale w wyniku przeniesienia
wczesniejszego znaku, na ktérym opiera sie sprzeciw, wtascicielem znaku stata sie
osoba B. Jako Zze osoba A moze wcigz figurowa¢ w rejestrze jako wiasciciel, Urzad
uznaje za wazny wniesiony przez nig sprzeciw, mimo ze osoba ta nie jest juz
wiascicielem wczesniejszego znaku.

Jesli sprzeciw wniosta osoba B, a z kopii Swiadectwa rejestracji wynika, ze
wiascicielem wczesniejszego znaku jest osoba A, sprzeciw przyjmuje sie jako
dopuszczalny przy zatozeniu, ze wczesniejszy znak zostat przeniesiony na osobe B
przed wniesieniem sprzeciwu. Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu (np. dowdd
przeniesienia przed wniesieniem sprzeciwu) musi jednak zosta¢ udowodnione w
terminie przewidzianym na uzasadnienie.

2426 Wskazywanie uprawnien

Artykut 46 ust. 1 RZTUE

Artykut 2 ust. 1i art. 2 ust. 2 lit. h) pkt (iii) RDZTUE

Pojedyncza osoba wnoszgca sprzeciw

Sprzeciw mogg wnies¢ osoby okreslone ponizej.

® Sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 1 lub 5 RZTUE moze zosta¢ wniesiony przez
wtasciciela wczesniejszego znaku lub przez licencjobiorce, pod warunkiem ze jest
on upowazniony przez wiasciciela.

® Sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 3 RZTUE moze zosta¢ wniesiony wytgcznie przez
wiasciciela wczesniejszego znaku.

® Sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 4 RZTUE moze zostaé wniesiony przez
wilasciciela wczesniejszego znaku Ilub osobe upowazniong na mocy
obowigzujacych przepiséw do wykonywania tego prawa.

® Sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 6 RZTUE moze zosta¢ wniesiony wylgcznie przez
osobe upowazniong na mocy obowigzujacych przepiséw do wykonywania praw
do wczesdniejszego oznaczenia geograficznego.

Osoba wnoszgca sprzeciw nie musi wskazywac¢ swoich uprawnien, jesli jest
witascicielem wczesniejszego znaku lub prawa, na ktérym oparty jest wnoszony przez
nig sprzeciw. Jezeli osoba wnoszgca sprzeciw jest upowaznionym licencjobiorca lub
osoba upowazniong na mocy obowigzujacych przepiséw, musi ztozy¢ stosowne
oswiadczenie i okreslic podstawe swoich uprawnien (np. umowa licencyjna,
szczegolne upowaznienie od wiasciciela, konkretny przepis obowigzujgcego prawa).
Jezeli podstawa uprawnienia nie zostata okreslona, Urzad wezwie osobe wnoszgca
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

sprzeciw do uzupetnienia tego braku. Jezeli braki nie zostang uzupetnione, sprzeciw
zostanie odrzucony jako niedopuszczalny w odniesieniu do danego wczesniejszego
znaku lub prawa.

W przypadku gdy wczesniejszy znak posiada wiecej niz jednego wiasciciela
(,wspotwtasnosé”) lub gdy wezesdniejsze prawo moze by¢ wykonywane przez wigcej niz
jedng osobe, sprzeciw moze zosta¢ wniesiony przez kazdg z nich. Nie jest zatem
konieczne, aby wszyscy wspotwiasciciele lub osoby upowaznione wspdlnie wnosity
sprzeciw. Tylko jedna z nich musi wnie$¢ sprzeciw, aby unikngé niepotrzebnych
komplikacji wynikajgcych ze scenariuszy ,wielu o0sOb wnoszacych sprzeciw”, w
szczegolnosci gdy sprzeciw opiera sie na wiecej niz jednym wczesniejszym znaku lub
prawie (zob. ponizej).

Wiele oséb wnoszacych sprzeciw

Jesli sprzeciw wnosi kilka oséb, jest to mozliwe tylko wowczas, gdy wszystkie te
osoby sg upowaznione do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do wszystkich
wczesniejszych znakdw lub praw.

Po pierwsze, nalezy wyjasni¢ indywidualne uprawnienia kazdej z oséb wnoszgcych
sprzeciw w odniesieniu do kazdego wczesniejszego znaku towarowego lub prawa.

W przypadku braku jakiegokolwiek wskazania uprawnienia, kilka osob wnoszgcych
sprzeciw uznaje sie za wspobtwiascicieli, stosujgc zasade, zgodnie z ktorg jedynie
licencjobiorcy i osoby upowaznione na mocy obowigzujgcych przepiséw muszag
wskaza¢ swoje uprawnienie (art. 2 ust. 2 lit. h) pkt (i) RDZTUE). Jezeli
domniemanemu prawu wifasno$ci lub innemu wskazanemu uprawnieniu przeczag
dowody dotgczone do sprzeciwu lub powotane w sprzeciwie (np. dowody online
wykazujg, ze jedna z osOb wnoszacych sprzeciw nie jest ,wtascicielem” jednego z
wczesniejszych znakow) lub szczegdlny powdd lub podstawa sprzeciwu (np.
oznaczenia geograficzne na  podstawie art. 8 ust. 6 nie majg ,whascicieli”;
slicencjobiorca” nie jest uprawniony do powotywania sie na art. 8 ust. 3 RZTUE),
woéwczas o0soby wnoszgce sprzeciw zostang wezwane do wyjasnienia swoich
indywidualnych uprawnien do kazdego z wczesniejszych znakow lub praw.

Jezeli wnoszacy sprzeciw: nie uzupetnia brakéw dotyczgcych wskazania ich
indywidualnych uprawnien, sprzeciw zostanie uznany za niedopuszczalny w
odniesieniu do wczesniejszych znakéw lub praw, do ktérych ich uprawnienia nie
zostaly wyjasnione.

Po drugie, nalezy sprawdzi¢ wspélne uprawnienie osoby wnoszgcej sprzeciw, a
mianowicie, czy spetnia ono szczegolny wymdg ustanowiony w art. 2 ust. 1 RDZTUE.
Jezeli na podstawie wskazanych uprawnieh osoby wnoszgce sprzeciw nie moga
zosta¢ uznane za ,wiele 0s6b wnoszacych sprzeciw”, zostang wezwane do
uzupetnienia braku (zazwyczaj do dokonania wyboru, z ktérg z oséb wnoszgcych
sprzeciw postepowanie bedzie kontynuowane — zob. ponizej). Ponizej znajdujg sie
przyktady dopuszczalnych i niedopuszczalnych scenariuszy relacji miedzy wieloma
osobami wnoszgcymi sprzeciw.

Dopuszczalny
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

Wczesniejsze znaki towarowe |1 2
Wspoétwiasciciele A/B A/B
Wczesniejsze prawa 1 2
Osoby uprawnione A/B A/B
Wczesniejsze znaki towarowe | 1 2
Wriasciciel A A
Licencjobiorca B B
Wczesniejsze znaki towarowe |1 2
Wriasciciel A B
Licencjobiorca B A
Wczesniejsze znaki towarowe |1 2
Wriasciciel A A
Wspoétwiasciciel B (brak)
Licencjobiorca (brak) B
Niedopuszczalne

Wczesniejsze znaki towarowe | 1 2
Wiasciciele A B

Osoby wnoszgce sprzeciw zostang poproszone o wskazanie, czy postepowanie
powinno by¢ kontynuowane z udziatem A jako jedynej osoby wnoszgcej sprzeciw
wytgcznie na podstawie pierwszego wczesniejszego znaku, czy z udziatem B jako
jedynej osoby wnoszgcej sprzeciw wytgcznie na podstawie drugiego wczesniejszego
znaku. Sprzeciw nie bedzie juz uwazany za oparty na wczesniejszym znaku osoby
wnoszgcej sprzeciw, ktéra nie bierze juz udziatu w postepowaniu.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

Wczesniejsze znaki towarowe |1 2

Wiasciciele A/B A

Osoby wnoszgce sprzeciw zostang poproszone o wskazanie, czy postepowanie
powinno by¢ kontynuowane z udziatem A jako jedynej osoby wnoszgcej sprzeciw na
podstawie obu wczesniejszych znakéw, czy z udziatem oséb A i B jako wieloma
osobami wnoszgcymi sprzeciw na podstawie tylko pierwszego znaku. W tym ostatnim
przypadku sprzeciw nie bedzie juz uwazany za oparty na drugim wczesniejszym
znaku.

Wczesniejsze znaki towarowe |1 2
Wiasciciel A A
Licencjobiorca B brak

Osoby wnoszgce sprzeciw zostang poproszone o wskazanie, czy postepowanie
powinno by¢ kontynuowane z udziatem A jako jedynej osoby wnoszgcej sprzeciw na
podstawie obu wczesniejszych znakéw, czy z udziatem oséb A i B jako wieloma
osobami wnoszgcymi sprzeciw na podstawie tylko pierwszego znaku. W tym ostatnim
przypadku sprzeciw nie bedzie juz uwazany za oparty na drugim wczesniejszym
znaku.

Jezeli osoby wnoszgce sprzeciw nie usung brakéw dotyczacych ich wspélnego
uprawnienia, sprzeciw zostanie uznany za niedopuszczalny w catosci.

24.2.7 Zawodowe petnomocnictwo

Artykuty 1191 120 RZTUE

Artykut 2 ust. 2 lit. h) ppkt (ii) oraz art. 73 RDZTUE

Art. 2 ust. 2 lit. h) ppkt (ii) RDZTUE stanowi, ze jesli osoba wnoszgca sprzeciw
wyznaczyta petnomocnika, musi poda¢ jego nazwe (imie i nazwisko) i adres
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) RWZTUE.

Jesli osoba wnoszgca sprzeciw ma obowigzek posiadania petnomocnika zgodnie z
art. 119 RZTUE, brak wyznaczenia petnomocnika bgdz wskazania jego nazwy (imienia
i nazwiska) lub adresu miejsca prowadzenia dziatalnosci stanowi niedopetnienie
wzglednego wymagania dopuszczalnosci. Urzad wzywa wtedy osobe wnoszacg
sprzeciw do wyznaczenia petnomocnika lub wskazania jego nazwy (imienia i nazwiska)
oraz adresu, a jesli osoba wnoszgca sprzeciw tego nie uczyni, sprzeciw odrzucany jest
jako niedopuszczalny.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

Aby uzyskac wiecej informacji na temat zawodowych petnomocnikéw, w tym na temat
wymogu, by osoby wnoszgce sprzeciw majgce siedzibe poza EOG wyznaczyty
petnomocnika, komunikacji z pethomocnikami oraz wspodlnych petnomocnikéw, zob.
Wytyczne, czes¢ A: Zasady Ogodlne, dziat 5: Strony postepowania i zawodowe
petnomocnictwo, pkt 1, 5i 6.

24.2.8 Podpis

Artykut 63 ust. 1 lit. a) RDZTUE

Sprzeciw musi by¢ podpisany przez osobe wnoszgcg sprzeciw lub petnomocnika, jesli
jest przez niego sktadany.

W przypadku sprzeciwu wniesionego za pomocg srodkéw elektronicznych wskazanie
imienia i nazwiska wysytajgcego uznaje sie za rownowazne podpisowi.

Wiecej informacji na temat podpiséw mozna znalez¢ w Wytycznych, cze$é A: Zasady
ogodlne, dziat 1: Srodki komunikacji, terminy, pkt 3.1.4.

24.2.9 Wzgledne wymagania dopuszczalnosci: sankcje

Artykut 5 ust. 5 RDZTUE

W przypadku niedopetnienia wzglednych wymagan dopuszczalnosci osoba wnoszgca
sprzeciw lub jej petnomocnik ma dwa miesigce na usuniecie brakéw. Termin ten nie
podlega przedtuzeniu.

Jesli brak nie zostat usuniety w terminie, sprzeciw odrzuca sie jako niedopuszczalny, a
jesli brak dotyczy niektérych wczesniejszych praw, informuje sie osobe wnoszgca
sprzeciw, ze sprzeciw zostat dopuszczony, ale bez uwzglednienia danych
wczesniejszych praw.

243 Opcjonalne wskazania

24.3.1 Zakres sprzeciwu

Artykut 2 ust. 2 lit. i) RDZTUE

Sprzeciw moze zawiera¢ wskazanie towardw i ustug, ktérych dotyczy, a w przypadku
braku takiego wskazania przyjmuje sie, ze sprzeciw dotyczy wszystkich towardw i
ustug objetych zgtoszeniem znaku towarowego, wobec ktérego zostat wniesiony.

Jesli osoba wnoszgca sprzeciw wskaze, ze sprzeciw dotyczy tylko niektorych towardw i
ustug objetych zgtoszeniem ZTUE, musi ona sporzadzi¢ jasny wykaz tych towardéw lub
ustug.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

Zakres sprzeciwu jest poprawnie wskazany, jesli towary sg konkretnymi towarami
objetymi zakresem szerszego terminu uzytego w zakwestionowanej specyfikacji (np.
sprzeciw dotyczy spodni, a zgtoszenie ZTUE - odziezy, w takim przypadku
zakwestionowanymi towarami sg spodnie). Jesli jednak osoba wnoszgca sprzeciw
uzyta dwuznacznego sformutowania, np. ,sprzeciw dotyczy wszystkich towarow
podobnych do...”, jezeli towary osoby wnoszgcej sprzeciw sg zastepowane towarami
zgtaszajgcego lub jezeli jakiekolwiek inne wskazanie nie pozwala jasno okreslic
zakwestionowanych towardw i ustug, sprzeciw uznaje sie za skierowany przeciwko
wszystkim towarom i ustugom objetym spornym znakiem

Ponadto w przypadku gdy osoba wnoszaca sprzeciw wskazata na formularzu
sprzeciwu ,niektére towary i ustugi objete spornym znakiem”, ale nastepnie wymienita
,wszystkie” towary i ustugi w sprzeciwie lub w zatgcznikach, Urzad — aby rozwigzac¢
sprzecznos¢ informacji zawartych w sprzeciwie — zaklada, ze sprzeciw dotyczy
~wszystkich towardw i ustug”.

24.3.2 Uzasadnione oswiadczenie dotyczgce powodow

Artykut 2 ust. 4 RDZTUE

,<Uzasadnione oswiadczenie” oznacza wszelkie fakty i argumenty, na ktorych opiera sie
sprzeciw, jak rowniez wszelkie dowody na poparcie sprzeciwu.

Jest ono nieobowigzkowe przy wnoszeniu sprzeciwu. Moze by¢ zawarte w sprzeciwie,
ale mozna je rowniez przedstawi¢ po uptywie okresu ugodowego (art. 7 ust. 1
RDZTUE). Takie oswiadczenie dotyczy istoty sprzeciwu, a nie jego dopuszczalnosci.

2.5 Zawiadomienie o dopuszczalnosci sprzeciwu i rozpoczeciu
etapu spornego postepowania

Artykut 517, art. 6 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2i 9 RDZTUE

Decyzja nr EX-20-9 dyrektora wykonawczego Urzedu z dnia 3 listopada 2020 r. w
sprawie komunikacji elektroniczne;j

Urzad powiadamia strony, jezeli dany sprzeciw uznano za dopuszczalny.
Zawiadomienie to stanowi decyzje (18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649,
§ 42-53). Z uwagi na to, ze decyzja ta nie konczy jednak postepowania, mozna sie od
niej odwotac jedynie wraz z ostateczng decyzjg w tej sprawie (art. 66 ust. 2 RZTUE).
Urzad jest zatem zwigzany takg decyzjg i moze jg odwota¢ wytgcznie, pod warunkiem
ze spetnione zostang wymagania dotyczgce uchylenia decyzji okreslone w art. 103
RZTUE.

W tym samym zawiadomieniu Urzgd powiadamia strony, ze etap sporny postepowania
uwaza sie za wszczety dwa miesigce po otrzymaniu tego zawiadomienia. Ponadto w
powiadomieniu wyznacza sie osobie wnoszgcej sprzeciw termin na przedstawienie
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

faktow, dowodow i argumentdw na poparcie sprzeciwu, a zgtaszajgcemu termin na
ustosunkowanie sie do przedstawionych faktéw, dowoddw i argumentow.

W praktyce zamiast ustala¢ odrebne dwumiesieczne terminy (dwa miesigce na okres
ugodowy, dwa miesigce na uzupetnienie sprzeciwu, dwa miesigce na ustosunkowanie
sie do sprzeciwu) osoba wnoszgca sprzeciw ma cztery miesigce na uzupetnienie
sprzeciwu, natomiast zglaszajgcy ma sze$é¢ miesiecy na ustosunkowanie sie do
sprzeciwu, od daty otrzymania zawiadomienia. Osoby wnoszgce sprzeciw muszg
zatem pamietaé, ze termin do uzupetnienia sprzeciwu nie wynosi dwa miesigce od
zakonczenia okresu ugodowego, lecz cztery miesigce od dnia otrzymania
zawiadomienia. Podobnie zgtaszajgcy musza pamietaé, ze termin do ustosunkowania
sie do sprzeciwu nie wynosi dwa miesigce od uptywu terminu ustalonego dla strony
wnoszacej sprzeciw, lecz szeS¢ miesiecy od dnia otrzymania zawiadomienia. W
kazdym wypadku Urzad wskazuje w zawiadomieniu konkretne daty, ktére muszg by¢
przestrzegane przez strony.

Po uzupetnieniu sprzeciwu po dacie zawiadomienia, lecz przed uptywem
wyznaczonego osobie wnoszacej sprzeciw terminu czterech miesiecy, dodatkowe
materialy przekazywane sg zgtaszajgcemu bez zmiany terminu na ustosunkowanie sie
do sprzeciwu. Jesli jednak dodatkowe materiaty wptyng do Urzedu w terminie, ktory nie
pozwala na ich przekazanie zgtaszajgcemu w terminie wyznaczonym osobie
wnoszacej sprzeciw, dodatkowe materialy zostang przekazane zglaszajgcemu z
wyznaczeniem nowego terminu dwdch miesiecy na ustosunkowanie sie do sprzeciwu.
Bieg takiego dwumiesiecznego terminu rozpoczyna sie od daty otrzymania
zawiadomienia o dodatkowych materiatach, co zawsze ma na celu zapewnienie
zgtaszajgcemu petnych dwdch miesiecy na przygotowanie odpowiedzi.

W  przypadku roéznych s$rodkow komunikacji ze stronami, terminy okresSlone w
powiadomieniu o0 rozpoczeciu spornego etapu postepowania ustala sie wedtug
,wolniejszego” srodka komunikacji. Dlatego tez, jezeli powiadomienie Urzedu zostanie
wystane pocztg lub kurierem do jednej ze stron, ale drogg elektroniczng do drugiej, ta
ostatnia otrzyma réwniez 10 dodatkowych dni, do ktorych jest uprawniona pierwsza
strona (zamiast 5 dodatkowych dni naleznych w przypadku powiadomienia drogg
elektroniczng), tak aby terminy wyznaczone na rozpoczecie spornego etapu
postepowania byty zbiezne dla obu stron. Wiecej informacji na temat komunikacji z
Urzedem mozna znalezé w Wytycznych, cze$é A: Zasady ogdlne, dziat 1: Srodki
komunikacji, terminy.

Jesli sprzeciw opiera sie na wczesniejszym znaku towarowym zarejestrowanym lub
zgtoszonym w kolorze, Urzad zapewnia dostarczenie zgtaszajgcemu przedstawienia
znaku w kolorze. W niektérych przypadkach moze to oznaczaé wysyike pocztg.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

3 Okres ugodowy

3.1 Wyznaczanie okresu ugodowego

Artykut 6 ust. 1 RDZTUE

Jezeli orzeczono, Zze sprzeciw jest dopuszczalny, Urzad wysyta stronom
powiadomienie, informujgc je rowniez, ze etap sporny postepowania uznaje sie za
wszczety dwa miesigce po otrzymaniu powiadomienia.

Ten dwumiesieczny okres stuzy jako tak zwany okres ,ugodowy” przed rozpoczeciem
spornego etapu postepowania. W okresie tym strony zacheca sie do negocjowania
porozumienia w celu polubownego rozstrzygniecia sprzeciwu. Jesli spetnione s3g
pewne warunki, optata za sprzeciw zostanie zwrocona (patrz pkt 6.2.1.2 1 6.2.2.1).

3.2 Przedtuzenie okresu ugodowego

Artykut 146 ust. 5-7 i 9 RZTUE

Artykut 6 ust. 1 RDZTUE

Okres ugodowy moze zosta¢ przedtuzony do maksymalnie 24 miesiecy, jesli obie
strony ztozg wniosek o przedtuzenie tego okresu przed jego uptywem. Urzad przedtuza
okres o0 22 miesigce bez wzgledu na wnioskowany okres przedtuzenia.

Nie mozna oming¢ ograniczenia czasu trwania okresu ugodowego do 24 miesiecy w
drodze ztozenia wspodlnego wniosku o jego zawieszenie na czas negocjacji. O takie
zawieszenie mozna ubiegac sie po uptywie okresu ugodowego.

Warunkiem przedtuzenia okresu ugodowego jest:

® Podpisany wniosek obu stron, ktéry moze mie¢ posta¢ dwoch osobnych wnioskéw
lub ' wspodlnego wniosku. Nie wymaga sie wskazania powodu przedtuzenia;

® \Wniosek musi by¢ sporzgdzony w jezyku postepowania lub ztozony w jednym z
jezykéw Urzedu. W takim przypadku strony muszg jednak przedstawi¢ z wiasnej
inicjatywy ttumaczenie w terminie jednego miesigca od ztozenia wniosku. Urzad nie
wzywa do przedstawienia ttumaczenia wniosku o przedtuzenie;

® whniosek ten nalezy ztozy¢ przed uptywem okresu ugodowego. Jakikolwiek wniosek
ztozony po tym terminie zostanie odrzucony. Okresu ugodowego nie przedtuza sie
rowniez wtedy, gdy jedna ze stron ztlozy wniosek w terminie, a druga strona po
terminie.

Nalezy rozrozni¢ pomiedzy wnioskiem o przedtuzenie okresu ugodowego a wnioskami
o0 przedtuzenie terminu Ilub zawieszenie. Jesli wniosek o0 przedtuzenie jest
niedopuszczalny z uwagi na to, ze zostat ztozony po terminie lub nastgpito juz
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

przediuzenie okresu ugodowego, traktuje sie go jako wniosek o zawieszenie, o ile
spetnione zostaty stosowne warunki.

Przedtuzenia udziela sie na okres 24 miesiecy od daty rozpoczecia okresu ugodowego.
Procedura ta pozwala unikng¢ wielokrotnego przedtuzania, jednoczesnie zapewniajgc
stronom maksymalng swobode decydowania 0 momencie przejscia do spornego etapu
postepowania.

Kazda ze stron moze nastepnie zakonczyé przedtuzony okres ugodowy (rezygnacja),
wyraznie wskazujgc to na pismie.

Zgoda drugiej strony nie ma znaczenia.

Gdy jedna ze stron rezygnuje przed uptywem przedtuzonego okresu ugodowego,
Urzad potwierdza ten fakt obu stronom i wyznacza date wygasniecia okresu
ugodowego na dwa tygodnie po wspomnianym zawiadomieniu. Sporny etap
postepowania rozpoczyna sie nastepnego dnia po tej dacie. W tym samym
zawiadomieniu wskazuje sie nowe terminy dla uzasadnienia sprzeciwu i odpowiedzi
zgtaszajgcego, ktore wynoszg odpowiednio dwa i cztery miesigce od zakonczenia
okresu ugodowego.

Rezygnacja jest nieodwracalna. Nie przyjmuje sie rezygnacji w ostatnim miesigcu
przed rozpoczeciem postepowania.

4 Etap sporny

4.1 Uzupetnienie sprzeciwu

Osoba wnoszgca sprzeciw moze przedstawi¢ dodatkowe fakty, dowody i argumenty na
poparcie sprzeciwu w terminie dwoch miesiecy po uptywie okresu ugodowego.

W tym samym terminie 0osoba wnoszaca sprzeciw musi dowiesc¢ istnienia, waznosci i
zakresu ochrony swoich przywotanych wczes$niejszych praw oraz przedstawi¢ dowdd
swojego uprawnienia do wniesienia sprzeciwu.

Przedstawione osobie wnoszgcej sprzeciw zgdanie stanowi ogélne wezwanie do
uzupetnienia dokumentacji w rozumieniu art. 7 RDZTUE. Urzad nie wskazuje
charakteru ani rodzaju materiatdw koniecznych do uzupetnienia akt (tak wyraznie
stanowi art. 8 ust. 9, zdanie drugie, RDZTUE). Osoba wnoszgca sprzeciw sama
decyduje, jakie materiaty chce przedstawic.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

4.2 Uzasadnienie

Artykut 46 RZTUE

Artykut 7 oraz art. 8 ust. 1 RDZTUE

Uzasadnienie okreslone jest w art. 7 ust. 2 RDZTUE i dotyczy dowodu istnienia,
waznosci i zakresu ochrony wczedniejszego znaku lub wczesniejszego prawa, a takze
uprawnienia do wniesienia sprzeciwu.

Po powiadomieniu stron o dopuszczalnosci sprzeciwu, osoba wnoszgca sprzeciw ma 2
miesigce na uzupetnienie swoich akt, liczgc od zakonczenia okresu ugodowego. W
szczegoblnosci osoba wnoszgca sprzeciw musi dowies¢ istnienia, waznosci i zakresu
ochrony swoich przywotanych wczeéniejszych praw oraz swojego uprawnienia do
whniesienia sprzeciwu. Jezeli ma to znaczenie z punktu widzenia sprzeciwu, osoba
wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢ rowniez dowody dotyczgce renomy,
wzmocnionego charakteru odrézniajgcego oraz innych kwestii majgcych wptyw na
zakres ochrony jej wczedniejszych praw.

Przedstawione przez osobe wnoszgcg sprzeciw fakty i argumenty na poparcie
sprzeciwu oraz dowody dotyczgce zgtoszenia lub rejestracji wczesniejszych praw lub
dotyczgce tresci odpowiednich przepisow krajowych muszg by¢ sporzadzone w jezyku
postepowania lub musi im towarzyszy¢ tlumaczenie. Ttumaczenie musi zostaé
przedtozone w terminie ustalonym dla sktadania dokumentu oryginalnego, tj. w terminie
ztozenia uzasadnienia. Ttumaczenie nalezy dotaczyé do dowodow w jezyku
oryginalnym; samego ttumaczenia nie uznaje sie za wystarczajgce. Wszelkie inne
dowody, ktére nie zostaly sporzgdzone w: jezyku postepowania, muszg zostac
przettumaczone wytgcznie wtedy, gdy zazada tego Urzad. Zob. wiecej szczegdtow w
pkt 4.3.1 ponizej.

Jezeli dowody dotyczgce zgtoszenia lub rejestracji wczesniejszych praw lub dowody
dotyczgce tresci odpowiednich przepiséw krajowych sg dostepne w zrédtach online
uznanych przez Urzad, osoba wnoszgca sprzeciw moze formalnie os$wiadczyé
Urzedowi, ze opiera sie na takich dowodach. Urzad nie sprawdza z wtasnej inicjatywy
uzasadnienia jakichkolwiek praw w zrédtach online, w przypadku gdy osoba wnoszgca
sprzeciw nie wykazata wyraznie i bezwarunkowo zamiaru oparcia sie na dowodach
dostepnych w zrodtach online.

Nalezy zauwazyc, ze nawet jezeli osoba wnoszgca sprzeciw formalnie o$wiadcza, ze
dowody dostepne w zrédtach online mogg by¢ wykorzystywane, obowigzkiem osoby
wnoszacej sprzeciw jest sprawdzenie, czy zrodla online odzwierciedlajg
najdoktadniejsze i najbardziej aktualne istotne informacje. Ponadto w przypadku gdy po
ztozeniu takiego oswiadczenia osoba wnoszgca sprzeciw nadal przedktada dowody
materialne, nie odwotujgc formalnie swojego poprzedniego oswiadczenia, a dowody
dostepne w zrédtach online sg sprzeczne z dowodami materialnymi, obowigzujg
najnowsze aktualne dowody.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 781
Sprzeciw

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e2276-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=PL#d1e625-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=PL#d1e707-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=PL#d1e625-1-1

Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

Osoba wnoszaca sprzeciw moze ztozy¢ oswiadczenie w dowolnym momencie przed
uptywem terminu na uzasadnienie. W przypadku braku formalnego oswiadczenia (w
tym w przypadku wycofania takiego oswiadczenia) sprzeciw nalezy odrzuci¢ jako
nieuzasadniony, jezeli w odpowiednim terminie nie zostang przedstawione Zzadne
dowody materialne.

Jesli osoba wnoszgca sprzeciw nie dowiodta istnienia co najmniej jednego
wczesniejszego prawa, sprzeciw jest odrzucany jako bezzasadny.

Jesli wczesniejsze prawo, ktére uznano za dopuszczalne, nie zostato uzasadnione na
etapie uzasadnienia, a istnieje inne wczesniejsze prawo, ktére zostato uzasadnione,
sprawdza sie spetnienie bezwzglednych wymagan dopuszczalnosci w odniesieniu do
takiego wczesniejszego prawa.

Informacje na temat przedktadania dokumentéw potwierdzajgcych mozna znalez¢ w
Wytycznych, cze$¢ A: Zasady ogdlne, dziat 1: Srodki komunikacii, terminy.

4.2.1 ZTUE i zgtoszenia ZTUE

Jesli wczesniejszy znak lub wczesniejsze zgtoszenie jest ZTUE, osoba wnoszgca
sprzeciw nie musi przedktada¢ zadnych dokumentow dotyczacych istnienia i waznosci
(zgtoszenia) ZTUE. Badanie uzasadnienia przeprowadzane jest z urzedu w oparciu o
informacje zawarte w bazie danych Urzedu.

4.2.2 ZTUE i zgtoszenia ZTUE poddane konwersiji

Artykut 139 ust. 1 RZTUE

W tej czesci omowiono jedynie szczegodlne aspekty konwersji w postepowaniu
sprzeciwowym. Dalsze informacje na temat konwersji mozna znalez¢ w Wytycznych,
czed¢ E: Czynnosci wykonywane w rejestrze, dziat 2: Konwersja.

4221 Sprzeciw oparty na ZTUE lub zgtoszeniu ZTUE podlegajgcym konwers;ji

Uznaje sie, ze zgtoszenia krajowe wynikajace z konwersji wczesniejszego ZTUE lub
zgtoszenia ZTUE wchodzg w zycie z chwilg ztozenia waznego wniosku o konwersje.
Takie prawa sg prawidtowo uzasadnione na podstawie art. 7 ust. 2 RDZTUE, jesli
osoba wnoszgca sprzeciw wskazata numer ZTUE lub zgtoszenia ZTUE podlegajgcego
konwersiji oraz kraje, dla ktérych zwrdcita sie o konwersje.

4222 Sprzeciw oparty na (zgtoszeniu) ZTUE p6zniej poddanym konwersji

Jesli w toku postepowania sprzeciwowego zgtoszenie ZTUE (lub ZTUE), na ktérym
oparty jest sprzeciw, przestanie istnie¢ (bgdz wykaz towaréw i ustug zostanie
ograniczony), ale ztozony zostanie wniosek o konwersje, postepowanie moze byé
kontynuowane. Jest tak z uwagi na fakt, ze rejestracje krajowych znakéw towarowych
wynikajgce z konwersji zgtoszenia ZTUE mogg stanowi¢ podstawe postepowania
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sprzeciwowego pierwotnie wniesionego na postawie tego zgloszenia ZTUE
(15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.)).

W takim przypadku Urzad zwrdci sie na piSmie do osoby wnoszgcej sprzeciw o
poinformowanie Urzedu, czy utrzymuje ona sprzeciw w zwigzku z wycofaniem,
zrzeczeniem sie lub odrzuceniem wczesniejszych zgtoszen lub rejestracji ZTUE i czy
zamierza ona oprze¢ sie na zgtoszeniach krajowych wynikajgcych z konwersji
wczesniejszego ZTUE. Jezeli osoba wnoszaca sprzeciw nie poinformuje Urzedu w
wyznaczonym terminie o zamiarze powofania sie na zgtoszenia krajowe, sprzeciw
zostaje odrzucony jako bezzasadny.

Dowdd istnienia wczesniejszych zgtoszen krajowych musi zosta¢ przedtozony przez
osobe wnoszgca sprzeciw niezwiocznie po tym, jak stanie sie dostepny.

4.2.3 Zarejestrowane lub zgtoszone znaki towarowe inne niz ZTUE

Artykut 7 ust. 2 lit. a) ppkt (i) i (i) RDZTUE

Aby uzasadni¢ wcze$niejszg rejestracje lub wczesniejsze zgtoszenie znaku
towarowego, osoba wnoszgca sprzeciw musi przediozy¢ Urzedowi dowody takiej
rejestracji lub takiego zgtoszenia. Urzad przyjmuje’ jako dowdd zgtoszenia lub
rejestracji wczesniejszych znakow nastepujgce dokumenty:

e Swiadectwa wydawane przez wtasciwe organy rejestracyjne;
® wyciagi z oficjalnych baz danych wtasciwych organéw rejestracyjnych; oraz
® wyciagi z oficjalnych biuletynéw wiasciwych organdw rejestracyjnych.

Jak wspomniano powyzej, osoba wnoszgca sprzeciw moze zamiast tego zwrdcié sie
do Urzedu, by ten skorzystat z dostepu do niezbednych informacji w odniesieniu do
tego znaku towarowego w odpowiedniej urzedowej internetowej bazie danych (zob.
pkt 4.2.3.2 ponizej).

4.2.3.1 Swiadectwa wydane przez wiasciwy organ urzedowy

Waznym dowodem jest wydane przez urzad krajowy lub WIPO (jesli sprawa dotyczy
rejestracji miedzynarodowej) $wiadectwo rejestracji lub najnowsze $Swiadectwo
przediuzenia rejestracji, z ktérego wynika, ze wczesniejszy znak towarowy zachowuje
waznos¢ po uplywie wyznaczonego osobie wnoszgcej sprzeciw terminu na
uzasadnienie sprzeciwu. Samo S$wiadectwo przedtuzenia nie jest jednak
wystarczajgce, jesli nie zawiera wszystkich niezbednych danych, ktére okreslajg zakres
ochrony wczes$niejszego znaku. W celu poznania dalszych wymagan dotyczgcych
dowodu przedtuzenia zob. pkt 4.2.3.4 ponizej.

Jesli sprzeciw opiera sie na zgtoszeniu, osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢
dowody na zilozenie zgtoszenia w urzedzie krajowym lub, jesli zgtoszenie jest
miedzynarodowe, w WIPO. Kiedy wczesniejsze zgtoszenie przejdzie w rejestracje,
osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢ dowdd rejestracji. Jesli po etapie spornym
postepowania osoba wnoszgca sprzeciw przedstawi dowody, ze zgtoszenie krajowe
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faktycznie przeszto w rejestracje przed uptywem terminu okreslonego w art. 7 ust. 1
RDZTUE, wczesniejszy znak jest odrzucany jako bezzasadny zgodnie z art. 8 ust. 7
RDZTUE. Swiadectwo zgtoszenia nie wystarcza jako dowdd rejestracji znaku
towarowego. Innymi stowy, nie moze stuzy¢ do udowodnienia istnienia rejestracji znaku
towarowego.

Konieczne jest uwazne sprawdzenie swiadectw, poniewaz w niektorych przypadkach
istnieje zaledwie kilka réznic miedzy formularzem zgloszenia a $wiadectwem
rejestraciji.

4.2.3.2 Wyciggi z urzedowych baz danych

Urzad przyjmuje, jako dowdd zgtoszenia lub rejestracji znakéw krajowych, wyciggi z
oficjalnych internetowych baz danych wtasciwych organdéw rejestracyjnych panstw
cztonkowskich oraz, jako dowdd rejestracji miedzynarodowych, wyciagi z bazy
danych Madrid Monitor WIPO. Woyciggi z nieoficjalnych baz danych nie sa
dopuszczalne.

Ponadto Urzad przyjmuje jako dowody w przypadku zaréwno znakéw krajowych, jak
i rejestracji miedzynarodowych, wyciggi uzyskane za posrednictwem portalu Urzedu
TMview (https://www.tmdn.org/tmview/welcome). Wyciggi' wygenerowane przez
TMview odzwierciedlajg informacje uzyskane bezposrednio od witasciwych organéw
rejestracyjnych, a zatem kwalifikujg sie one jako dokumenty réwnowazne ze
Swiadectwami rejestracji wydanymi przez wtasciwe organy rejestracyjne w rozumieniu
art. 7 ust. 2 lit. a) RDZTUE (analogicznie 06/12/2018, T-848/16, V (fig.) / V (fig.) et al.,
EU:T:2018:884, § 59-61, 70).

O ile wyzej wspomniane wyciggi z bazy danych mozna uzyska¢ i zatgczy¢ do wniosku
osoby wnoszgcej sprzeciw, bardziej dogodne jest odwotanie do odpowiedniego zrédta
dostepnego online zgodnie z art. 7 ust. 3 RDZTUE. Kazde ogodle odniesienie do
ktérejkolwiek z wyzej wymienionych oficjalnych internetowych baz danych jest
dopuszczalne; bezposredni link do zrodfa internetowego nie jest wymagany. Dla oséb
wnoszacych sprzeciw za pomocg e-formularza zgtoszeniowego Urzedu w sprawie
sprzeciwu, roszczenie o uzasadnienie znakéw poprzez odniesienie do odpowiedniej
internetowej bazy danych (przez Tmview) jest ustawione domysinie.

Osoby wnoszgce sprzeciw muszg doktadnie sprawdzi¢, czy dana oficjalna internetowa
baza danych jest aktualna i czy zawiera wszystkie istotne informacje niezbedne do
udowodnienia waznosci i zakresu ochrony wcze$niejszego znaku powotanego w
sprzeciwie. Jesli wycigg z urzedowej bazy danych lub bazy danych dostepnej w
internecie nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, osoba wnoszgca sprzeciw
musi uzupetni¢ brakujgce informacje za pomocg innych dokumentéw z urzedowego
zrédta. Przyktady tej sytuacji pokazano ponize;j.

® \Wyciggi z baz danych nie zawierajg niekiedy wykazu towarow lub ustug. W takim
przypadku osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢ dodatkowy dokument (np.
publikacje w urzedowym biuletynie), w ktérym znajduje sie wykaz towardw i ustug.

® W przypadku znakéw graficznych wyciagi z bazy danych czasami przedstawiajg
obraz na osobnej stronie. W zwigzku z tym, gdy wnoszgcy sprzeciw przedtozy
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wycigg jako dowdd w przypadku znaku graficznego, musi upewni¢ sie, ze
przedstawienie znaku widnieje na tej samej stronie. JeSli nie, nalezy ztozy¢
dodatkowy dokument/strone z obrazem. Taki dokument moze pochodzi¢ z samej
bazy danych (z reprodukcjg przedstawienia na osobnej stronie, ktéra po wydruku
lub zapisaniu, np. jako plik pdf, zawiera wskazanie zrédta) lub z innego urzedowego
zrodfa (takiego jak publikacja w urzedowym biuletynie). Nie wystarcza skopiowanie
przedstawienia z bazy danych i umieszczenie go w sprzeciwie za pomocg srodkow
elektronicznych lub innych.

® Jesli jezykiem postepowania jest jezyk angielski i jezeli urzad krajowy zapewnia
réwniez angielskg wersje wyciggu, co do zasady ttumaczenie nie jest wymagane.
Jesli chodzi natomiast o wykaz towardéw lub ustug, w przypadku gdy wyciag zawiera
jedynie nagtéwki klas wraz ze wskazaniem, ze odwofanie do nagtéwka klasy nie
musi odzwierciedla¢ towardéw lub ustug chronionych znakiem towarowym, osoba
wnoszgca sprzeciw zawsze musi przedstawi¢ oryginalny wykaz w oryginalnym
jezyku (z urzedowego zrodta), a jesli nie sg w nim podane nagtéwki klas, rowniez
jego doktadne ttumaczenie na jezyk angielski. Tlumaczenia takie sg réwniez
wymagane, jezeli osoba wnoszgca sprzeciw opiera sie na dowodach dostepnych w
zrédtach online uznanych przez Urzad, jezeli dowody te lub ich czes¢ (zwtaszcza
wykaz towardw i ustug) nie zostaty sporzadzone w jezyku postepowania.

4.2.3.3 Wyciagi z urzedowych biuletynéw wtasciwych krajowych urzedow ds.
znakoéw towarowych i WIPO

We wszystkich panstwach czionkowskich zgtoszenia i/lub rejestracje znakéw
towarowych publikowane sg w urzedowym biuletynie. Kopie publikacji sg akceptowane,
o ile w dokumencie (lub dotgczonych do niego uwagach osoby wnoszgcej sprzeciw)
wskazano zrédto publikacji. W przypadku braku takiego wskazania uznaje sie, ze
dokument nie jest dostatecznym dowodem waznosci znaku.

Ponadto kopia publikacji zgtoszenia nie wystarcza jako dowodd rejestracji znaku
towarowego. Innymi stowy, nie moze stuzy¢ do udowodnienia istnienia rejestracji znaku
towarowego.

Urzad akceptuje pierwszg publikacje rejestracji miedzynarodowej przez WIPO jako
dostateczny dowdd rejestraciji, cho¢ urzedy krajowe mogg jeszcze odméwié rejestracii
znaku w terminie nastepnych 12—18 miesiecy. Urzad zwrdci sie do osoby wnoszgcej
sprzeciw o przedstawienie dowoddw przyznania ochrony rejestracji miedzynarodowej
(gdy nie zgdano uzasadnienia online) tylko woéwczas, gdy (i) zgtaszajgcy kwestionuje
ochrone przedmiotowego znaku na danym terytorium w odniesieniu do niektérych
towarow i ustug lub (ii) Urzgd zamierza podtrzymac sprzeciw na podstawie rejestracji
miedzynarodowej (lub jej konkretnego rozszerzenia terytorialnego). Niedostarczenie
takich dowoddéw spowoduje uznanie rejestracji miedzynarodowej (lub jej konkretnego
rozszerzenia terytorialnego) za nieuzasadnionag.
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4234 Dowody na przedtuzenie

Znaki towarowe sg rejestrowane na okres 10 lat od daty zgtoszenia; rejestracja moze
by¢ przedtuzona na kolejne dziesiecioletnie okresy (art. 48 dyrektywy (UE) 2015/2436,
wdrozony w odpowiednich przepisach krajowych).

Jesli rejestracja wygasa przed uptywem terminu na uzasadnienie, osoba wnoszgca
sprzeciw musi przedtozy¢ swiadectwo przedtuzenia rejestracji lub réwnowazny
dokument, aby dowies$¢, ze okres ochrony znaku towarowego jest dtuzszy niz ten
termin lub przedtuzony okres wyznaczony na uzasadnienie sprzeciwu. Informacje takie
muszg by¢ dostepne w zrédle uznanym przez Urzad, jezeli osoba wnoszgca sprzeciw
sie na nie powotywata. Liczy sie data wygasniecia rejestracji, a nie mozliwo$¢
przedtuzenia rejestracji znaku w szesciomiesiecznym okresie karencji na podstawie
konwencji paryskiej.

Jezeli wezesdniejsze prawo, na ktérym opiera sie sprzeciw, wygasa po uptywie terminu
wyznaczonego przez Urzad na uzasadnienie sprzeciwu, sprzeciw nie zostaje
automatycznie odrzucony z powodu braku dalszych informacji lub dowodéw ze strony
osoby wnoszgcej sprzeciw. Zamiast tego do osoby wnoszgcej sprzeciw wysytane jest
powiadomienie, w ktérym wzywa sie jg do przedstawienia dowodu przedtuzenia, ktory
nastepnie przekazuje sie zgtaszajgcemu (05/05/2015, T-715/13 Castello (fig.) /
Castell6 y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 68 et seq.).

Jezeli nie ma odpowiednich dowodow na przedtuzenie, sprzeciw oparty na tym
wczesniejszym prawie zostanie oddalony jako nieuzasadniony.

4.2.3.5 Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu

Artykut 46 ust. 1 lit. a) RZTUE

Artykut 2 ust. 2 lit. h) ppkt (iii) oraz art. 7 ust. 2 RDZTUE

Osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢ dowody dotyczgce jej uprawnienia, jak
wskazano w sprzeciwie (zob. pkt 2.4.2.6 powyzej).

Pojedyncza osoba wnoszgca sprzeciw

Jesli osobg wnoszgcg sprzeciw jest B, a z kopii $wiadectwa rejestracji wynika, ze
wlascicielem wczesniejszego znaku jest A, sprzeciw jest odrzucany jako
nieuzasadniony, chyba ze osoba wnoszgca sprzeciw przedstawi dowody przeniesienia
i — o ile zostato to dokonane — jego wpisania do odpowiedniego rejestru albo wykaze,
ze A i B sg tym samym podmiotem prawnym, ktory jedynie zmienit nazwe. Réznica w
formie prawnej moze, w zaleznosci od jurysdykcji, oznaczaé rézne osoby prawne.

Jesli osoba wnoszaca sprzeciw jest licencjobiorcg wiasciciela znaku towarowego,
wycigg z rejestracji zazwyczaj zawiera informacje o dacie rejestracji licencji. Nie
wszystkie jednak panstwa czionkowskie ewidencjonujg licencje w swoich rejestrach. W
kazdym przypadku do osoby wnoszgcej sprzeciw nalezy udowodnienie, ze jest
licencjobiorcg i zostata upowazniona przez wiasciciela znaku towarowego do
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wniesienia sprzeciwu. Upowaznienia tego nie mozna domniemywac¢ na podstawie
statusu licencjobiorcy (16/05/2019, T-354/18, SKYFi /SKY et al., EU:T:2019:33,
§ 21-26). Nie obowigzujg ograniczenia co do rodzaju dowoddw, jakie mozna
przediozy¢ na poparcie takiego upowaznienia. Wyrazne upowaznienie ze strony
wiasciciela znaku towarowego, np. w postaci umowy licencyjnej, uznaje sie za
wystarczajgce, jesli wskazano w nim upowaznienie do wniesienia sprzeciwu.

Zgodnie z art. 25, 26 i 29 RZTUE Urzad rejestruje i publikuje licencje na ZTUE (zob.
Wytyczne, czes¢ E: Czynno$ci wykonywane w rejestrze, dziat 3: ZTUE i ZWW jako
przedmiot wiasno$ci, rozdziat 2: Licencje, prawa rzeczowe, wszczecie egzekucii,
postepowanie upadtosciowe, postepowanie w sprawie roszczenia dotyczgcego
uprawnienia lub podobne postepowanie). Jesli wczesniejszy znak towarowy jest ZTUE,
rejestracja licencji sama w sobie stanowi wystarczajgcy dowod na to, ze osoba
wnoszgca sprzeciw posiada status licencjobiorcy. Z drugiej strony, osoba wnoszgca
sprzeciw nadal bedzie musiala przedstawi¢ dowody na to, ze jest uprawniona do
wniesienia sprzeciwu. Jesli upowaznienie osoby wnoszgcej sprzeciw do wniesienia
sprzeciwu moze zosta¢ udowodnione na podstawie dokumentu uprzednio
przedtozonego Urzedowi, zgodnie z art. 25 ust. 5 RZTUE, osoba wnoszgca sprzeciw
nie jest zobowigzana do przediozenia tego samego dokumentu w pézniejszym
sprzeciwie. Niemniej osoba wnoszgca sprzeciw musi- konkretnie powota¢ sie na
dokument i postanowienie, ktére dowodzi jej upowaznienia do wniesienia sprzeciwu,
oraz wyraznie je wskaza¢ (numer rejestracyjny licencji, data i tytut dokumentu, numer
odpowiedniej klauzuli itp.). Po zidentyfikowaniu dokument ten zostanie wigczony do akt
sprawy i przekazany zgtaszajgcemu do przedstawienia uwag.

Wiele oséb wnoszgcych sprzeciw

W przypadku wielu os6b wnoszgcych sprzeciw muszg one indywidualnie udowodnic
swoje uprawnienie do kazdego z wczesniejszych znakéw lub praw, na ktére powotujg
sie w sprzeciwie. Jezeli jedna z nich nie udowodni swojego uprawnienia w odniesieniu
do ktéregokolwiek z wczesniejszych znakoéw lub praw, sprzeciw zostanie odrzucony
jako nieuzasadniony w odniesieniu do tej osoby wnoszacej sprzeciw. Sprzeciw bedzie
kontynuowany w odniesieniu do drugiej osoby wnoszgcej sprzeciw i jej wczesniejszych
znakow lub praw.

Na przyktad wnoszgca sprzeciw osoba A wskazata i udowodnita, ze jest wiascicielem
obu wczesniejszych - znakéw. Wnoszgca sprzeciw osoba B wskazata, ze jest
wspoétwiascicielem pierwszego wczesniejszego znaku i licencjobiorcg drugiego.
Udowodnita ona; ze jest wspoétwiascicielem pierwszego wczesniejszego znaku, ale nie
przedstawita ‘{dowodu potwierdzajgcego jej status licencjobiorcy w odniesieniu do
drugiego znaku. Jako Zze osoba B nie udowodnita swojego uprawnienia w odniesieniu
do jednego z wczesniejszych znakdw, sprzeciw zostanie odrzucony w odniesieniu do
osoby B dla wszystkich jej wczesniejszych znakéw. Dzieje sie tak dlatego, ze osoby
wnoszgce sprzeciw nie spetniajg juz wymogu ,wielu oséb wnoszgcych sprzeciw” w
rozumieniu art. 2 ust. 1 RDZTUE (zob. pkt 2.4.2.6 powyzej). Niemniej sprzeciw moze
byé kontynuowany w odniesieniu do osoby A i jej wczesniejszych znakow.
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4.2.3.6 Weryfikacja dowodow

Urzad sprawdza, czy dane o znaku towarowym zadeklarowane w sprzeciwie znajdujg
odzwierciedlenie w przedtozonym materiale dowodowym, jako oficjalnym
dokumencie pochodzgcym od wtasciwego organu rejestracyjnego lub w dowodach
dostepnych online ze zrédta uznanego przez Urzad, jesli osoba wnoszgca sprzeciw
powotata sie na nie.

Sprawdzone zostang ponizsze szczegdty dotyczgce dowoddw (31):

® organ wydajacy;

® numer zgtoszenia [210] lub rejestracji [111] (w niektérych krajach numery te roznig
lub réznity sie);

e zakres terytorialny rejestracji miedzynarodowych (tj. kraje, w ktérych znak jest
chroniony i dla jakich towaréw/ustug);

® daty zgtoszenia [220], pierwszenstwa [300] i rejestracji [151] (w niektorych krajach,
np. Francji, daty zgtoszenia i rejestracji sg takie same na swiadectwie);

® przedstawienie oznaczenia [531, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591];

Jesli wczesniejszy znak jest w kolorze, osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawic
dowody pochodzgce z oficjalnego zrédta zawierajgce kolorowg reprodukcje znaku.

Jezeli osoba wnoszaca sprzeciw zaznaczyta w sprzeciwie, ze wczesniejszy znak jest
kolorowy, ale przedstawia dowody prezentujgce czarno-biate przedstawienie znaku,
sprzeciw oparty na tym wczesniejszym prawie zostanie oddalony jako nieuzasadniony
(25/10/2018, T-359/17, ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 45; 04/06/2019,
C-822/18 P, ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, odwotanie oddalone; 27/03/2019,
T-265/18, Formata (fig.) / Formata (fig.) et al., EU:T:2019:197, § 48-53).

Jedynym wyjatkiem jest sytuacja, w ktérej przedstawienie znaku towarowego w
kolorze nie jest dostepne w oficjalnych publikacjach wfasciwego organu
rejestracyjnego, poniewaz we witasciwym momencie w czasie ten organ nie publikowat
jeszcze znakdw w kolorze. Dzieje sie tak zazwyczaj, gdy oficjalny materiat dowodowy
dostepny w zrédtach' online. zawiera czarno-biate przedstawienie znaku wraz z
zastrzezeniem koloru wskazujgcym kolory stowami. W takim przypadku, niezaleznie od
czarno-biatego ‘przedstawienia znaku towarowego, znak zostanie uznany za dowod
posiadania koloru, o ile oznaczenia koloréw (dostepne w jezyku postepowania lub
przettumaczone na ten jezyk) odpowiadajg kolorom znaku wskazanym w sprzeciwie. W
rzadkich przypadkach, gdy oficjalne dowody dostepne w zrédtach online zawierajg
czarno-biate przedstawienie znaku wraz z ogdlnym zastrzezeniem koloru (np. jako
,zastrzezenie kolorystyczne”), ale bez wskazania koloréw stowami, réwniez zostanie to
zaakceptowane (o ile zastrzezenie to jest dostepne w jezyku postepowania lub
przettumaczone na ten jezyk).

Powyzszy wyjatek nie obejmuje sytuacji, w ktérej dostepne w oficjalnych publikacjach
odpowiedniego organu rejestracyjnego jest nie przedstawienie w kolorze jako takie, ale
przedstawienie, ktére zawiera kolory w stowach i ich rozmieszczenie w obrebie

31 Liczby w nawiasach kwadratowych oznaczajg standardowe kody INID (zob. pkt 4.3.1 ponize;j).
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znaku (np. za pomocg strzatek). Takie przedstawienie, nawet jesli z technicznego
punktu widzenia jest czarno-biate, bedzie uznawane za ,przedstawienie w kolorze”, a
osoba wnoszgca sprzeciw musi dostarczy¢ ttumaczenie wskazan koloréw na jezyk
postepowania. Wskazania w ramach przedstawienia dotyczgce koloréw i ich
rozmieszczenia nie bedg uznawane za cze$¢ przedstawienia jako takiego, lecz za
elementy wptywajgce na zakres ochrony znaku.

Jezeli osoba wnoszgca sprzeciw nie zaznaczyta w sprzeciwie, ze wczesniejszy znak
jest kolorowy, ale przedstawia dowody prezentujgce znak w kolorze, sprzeciw oparty
na tym wczes$niejszym prawie zostanie oddalony jako nieuzasadniony.

e towary i ustugi objete znakiem [511];

® data wygasniecia rejestracji (o ile jest podana);

e wiasciciel [731, 732];

® inne wpisy w rejestrze wpltywajgce na status prawny lub proceduralny bgdz zakres
ochrony znaku (np. ograniczenie, przedtuzenie, przeniesienie, postepowanie w toku,
rejestracja znaku ze wzgledu na uzyskanie charakteru odrozniajgcego w
nastepstwie uzywania itd.).

4.2.4 Uzasadnienie innych podstaw i podstawa sprzeciwu

4241 Znaki powszechnie znane

Artykut 8 ust. 2 lit. c) i art. 46 ust. 1 lit. a) RZTUE

Artykut 7 ust. 2 lit. b) RDZTUE

Woczesdniejszy znak powszechnie znany jest znakiem towarowym, ktéry jest
powszechnie znany w panstwie cztonkowskim w znaczeniu, w jakim okreslenie
.powszechnie znany” zostato uzyte w art. 6bis konwencji paryskiej. Taki znak moze byé
niezarejestrowany, lecz moze rowniez by¢ zarejestrowany.

Osoba wnoszgca sprzeciw musi ' wykazac, ze jest wiascicielem wczesniejszego znaku
towarowego, ktory stat sie powszechnie znany na odnosnym terytorium w odniesieniu
do towarow i ustug, na ktorych opiera sie sprzeciw. Musi tez przedstawi¢ dowody
wskazujgce, ze znak jest powszechnie znany.

Jesli osoba wnoszgca sprzeciw powotuje sie na zarejestrowany znak towarowy i
zastrzega, ze ten sam znak w tym samy kraju jest znakiem powszechnie znanym,
generalnie uznaje sie to za dodatkowe twierdzenie, ze zarejestrowany znak uzyskat
wysoce odrozniajgcy charakter w nastepstwie uzywania.

Osoby wnoszace sprzeciw czesto mylg znaki ,powszechnie znane” ze znakami
,Cieszgcymi sie renomg” na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE. W zaleznosci od wskazanej
podstawy sprzeciwu sprawe nalezy rozpatrywaé na podstawie art. 8 ust. 2 lit. ¢) lub
art. 8 ust. 5 RZTUE. Zob. réwniez Wytyczne, czes¢ C:. Sprzeciw, dziat 5: Znaki
towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE).
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4242 Znaki towarowe cieszgce sie renomg

Artykut 8 ust. 5 i art. 46 ust. 1 lit. a) RZTUE

Artykut 7 ust. 2 lit. f) RDZTUE

Sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE oparty jest na wczesniejszym znaku
towarowym cieszgcym sie renoma.

W takich przypadkach wczesniejszy znak towarowy jest zarejestrowanym znakiem
towarowym. Osoba wnoszaca sprzeciw musi zatem przedstawi¢ swiadectwa rejestracji
itp. lub oprzec sie na dowodach dostepnych w zrédtach online, jak okreslono powyzej.

Aby dowies¢ zasadnosci swojego stanowiska na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE, osoba
wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢ dowody renomy. Musi ponadto argumentowac
lub wykazac¢, ze wykorzystanie znaku bedgcego przedmiotem zaskarzonego
zgtoszenia ZTUE spowodowatoby nieuczciwe wykorzystanie lub dziatanie na szkode
charakteru odrézniajgcego lub renomy wczesniejszego *znaku towarowego, bagdz
wskazaC wysokie prawdopodobieAstwo takiego obrotu spraw w normalnych
warunkach.

Wiecej szczegotowych informacji — zob. Wytyczne, czeS¢ C: Sprzeciw, dziat 5: Znaki
towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE).

4243 Niezarejestrowane znaki towarowe lub inne oznaczenia uzywane w obrocie
handlowym

Artykut 8 ust. 4 i art. 46 ust. 1 lit. ¢) RZTUE

Artykut 7 ust. 2 lit. d) RDZTUE

Sprzeciwy wnoszone na podstawie art. 8 ust. 4 RZTUE opierajg sie na wczesniejszych
niezarejestrowanych znakach towarowych lub innych oznaczeniach uzywanych w
obrocie handlowym regulowanym przywotanym prawem wiasciwym.

Osoba wnoszgca sprzeciw musi okresli¢ przepisy prawa witasciwego, na ktére
zamierza ‘sie powotacC. Jezeli przywotanym prawem jest prawo krajowe, osoba
wnoszaca sprzeciw musi rowniez przedstawi¢ tres¢ tego prawa, przytaczajgc oficjalne
publikacje odpowiednich przepiséw lub orzecznictwa.

Osoba wnoszgca sprzeciw musi nastepnie udowodni¢, ze spetnia warunki nabycia i
zakresu ochrony powotanego prawa witasciwego. W szczegdlnosci osoba wnoszgca
sprzeciw musi przedstawi¢ dowody istnienia wczesniejszego prawa i zakresu jego
ochrony oraz dowie$¢, ze jest wiascicielem takiego prawa lub jest upowazniona na
mocy prawa wilasciwego do korzystania z takiego prawa. W przypadku
niezarejestrowanych praw osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢ dowdd nabycia
ochrony w drodze uzywania zgodnie ze standardem uzywania wymaganym na mocy
prawa wiasciwego. W przypadku zarejestrowanych praw (np. nazw przedsiebiorstw)
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wymagany jest dowdd rejestracji. Ponadto osoba wnoszgca sprzeciw musi wykazac,
ze na podstawie prawa wtasciwego moze zakazaC uzywania poOzniejszego znaku
towarowego.

Osoba wnoszgca sprzeciw musi takze przedstawi¢ dowody na uzywanie oznaczenia w
obrocie handlowym o znaczeniu wiekszym niz tylko lokalne.

Jezeli dowody dotyczgce zgtoszenia lub rejestracji oznaczenia objetego zastrzezeniem
lub dowody dotyczace tresci odpowiedniego prawa krajowego sg dostepne w zrédtach
online uznanych przez Urzad, osoba wnoszgca sprzeciw moze dostarczy¢ takie
dowody przez odwofanie do takiego zrédta. Aby udowodni¢ istnienie
zarejestrowanych praw, Urzad przyjmie kazde odniesienie do internetowej bazy
danych wtasciwego organu rejestracyjnego, ktéra jest publicznie dostepna i bezptatna,
o ile srodowisko wyszukiwania jest w jezyku postepowania.

W celu wykazania tresci prawa krajowego akceptowane bedzie odniesienie do
dowolnej internetowej bazy danych, o ile zawiera ona oficjalny tekst prawny
pochodzacy od rzadu lub organu urzedowego danego panstwa czionkowskiego, jest
publicznie dostepna, bezptatna, a jej srodowisko wyszukiwania jest w jezyku
postepowania. W tym wzgledzie przydatnym Zrodtem jest baza danych WIPO Lex
(dostepna pod adresem: wipolex.wipo.int), poniewaz zawiera ona zestawienie
oficjalnych tekstéw aktéw prawnych dotyczacych wtasnosci intelektualnej w jezyku
oryginalnym, otrzymanych od zainteresowanych panstw czionkowskich lub z innych
sprawdzonych zrodet (zob. Wytyczne, czes¢ C: Sprzeciw, dziat 4: Niezarejestrowane
znaki towarowe i inne oznaczenia uzywane w obrocie handlowym (art. 8 ust. 4
RZTUE), pkt 4.2.1), pod warunkiem Zze $rodowisko wyszukiwania jest zbiezne z
jezykiem postepowania.

Ponadto, jezeli oryginalny tekst prawa nie jest w jezyku postepowania, jego
ttumaczenie musi by¢ rowniez dostepne we wskazanym zrodle internetowym lub
nalezy je przedtozy¢ oddzielnie w terminie przewidzianym na uzasadnienie sprzeciwu
(zob. pkt 4.3.1.1).

Wiecej szczegdtowych informacji — zob. Wytyczne, cze$¢ C: Sprzeciw, dziat 4:
Niezarejestrowane znaki towarowe i inne oznaczenia uzywane w obrocie handlowym
(art. 8 ust. 4 RZTUE).

4244 Oznaczenia geograficzne

Artykut 8 ust. 6 oraz artykut 46 ust. 1 lit. d) RZTUE

Artykut 7 ust. 2 lit. e) RDZTUE

Sprzeciwy wnoszone na podstawie art. 8 ust. 6 RZTUE opierajg sie na wczesniejszych
oznaczeniach geograficznych i nazwach pochodzenia podlegajgcych obowigzujgcym
przepisom, na ktore sie powotano.

Aby uzasadni¢ te prawa, osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢c Urzedowi
dowody istnienia i zakresu ochrony przedmiotowego oznaczenia geograficznego oraz
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udowodni¢, ze jest uprawniona na mocy obowigzujgcych przepiséw do wykonywania
praw wynikajgcych z oznaczenia geograficznego. Ponadto musi wykaza¢, ze moze
zakazac uzywania pozniejszego znaku towarowego.

W celu udowodnienia istnienia i zakresu ochrony oznaczenia geograficznego osoba
wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢ odpowiednie dokumenty wydane przez wiasciwy
organ, potwierdzajgce, ze dane oznaczenie geograficzne =zostalo zgtoszone,
zarejestrowane lub przyznane (jezeli zostato przyznane w drodze administracyjnej
innej niz rejestracja). Dowody muszg potwierdza¢ wszystkie dane szczegotowe
dotyczgce oznaczenia geograficznego, w tym:

chroniong nazwe;

informacje, ze jest ono chronione jako oznaczenie geograficzne;

konkretne towary objete ochrong;

informacje, ze istniato ono przed datg pierwszenstwa zakwestionowanego znaku;
dowdd posiadania uprawnienia, a mianowicie dowdd, ze na mocy obowigzujgcych
przepisow beneficjentowi oznaczenia geograficznego przystuguje bezposrednie
prawo do wniesienia powodztwa przeciwko bezprawnemu uzytkowaniu.

Osoba wnoszgca sprzeciw moze przedstawi¢ te dowody, odnoszgc sie do internetowej
bazy danych wtasciwego organu, ktora jest publicznie dostepna i bezptatna, o ile
srodowisko wyszukiwania jest w jezyku postepowania. W przypadku oznaczen
geograficznych chronionych w Unii Europejskiej (w tym oznaczen geograficznych
panstw trzecich chronionych na szczeblu UE na mocy umow dwustronnych i
wielostronnych) wystarczy odnies¢ sie do portalu Urzedu Glview. Glview zawiera
informacje uzyskane bezposrednio od Komisji Europejskiej, a zatem kwalifikuje sie jako
oficjalne Zzrodto (zob. pkt 4.2.3.2). Obowigzkiem osoby wnoszgcej sprzeciw jest
sprawdzenie, czy wskazane zrodto internetowe zawiera wszystkie niezbedne
informacje i jest aktualne, a jesli' nie, "przedtozenie dodatkowych dowodow
pochodzacych z oficjalnego zrodta uzupetniajacych brakujgce informacje. Jezeli na
przyktad baza danych nie zawiera wystarczajgcych informacji na temat uprawnienia
osoby wnoszgcej sprzeciw do wykonywania praw wynikajgcych z oznaczenia
geograficznego, nalezy przedtozy¢ dalsze dokumenty, takie jak krajowe akty prawne
przyznajgce osobie wnoszacej sprzeciw prawo do egzekwowania oznaczenia
geograficznego w przypadku bezprawnego wykorzystywania.

Ponadto osoba wnoszgca sprzeciw, aby udowodnié, ze jest uprawniona do zakazania
uzywania pozniejszego znaku towarowego na podstawie stosownych przepiséw, musi
wskazac¢ obowigzujgce przepisy prawa, na ktdre zamierza sie powotac. Jezeli prawem,
na ktore sie powoluje, jest prawo krajowe, musi ona rowniez przedstawi¢ jego tresg¢,
przytaczajgc oficjalne publikacje odpowiednich przepiséw lub orzecznictwa, lub
odnoszac sie do zrodta internetowego uznanego przez Urzad (zob. pkt 4.2.4.3). Osoba
wnoszgca sprzeciw musi réwniez udowodnié, ze sprawa spetnia wszystkie warunki
dotyczgce zakresu ochrony okreslone w odpowiednich przepisach.

Aby uzyskac wiecej informac;ji, zob. Wytyczne, czes¢ C: Sprzeciw, dziat 6: Oznaczenia
geograficzne (art. 8 ust. 6 RZTUE).
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

4245 Znak zgtoszony przez agenta lub petnomocnika

Art. 8 ust. 3 oraz art. 46 ust. 1 lit. b) RZTUE

Artykut 7 ust. 2 lit. ¢) RDZTUE

Dotyczy to sytuacji, w ktorej agent lub petnomocnik witasciciela znaku towarowego
sktada w Urzedzie zgtoszenie do rejestracji tego znaku towarowego. Wiasciciel moze
sprzeciwi¢ sie zgtoszeniu dokonanemu przez nielojalnego zgtaszajgcego.

Osoba wnoszgca sprzeciw musi dowies¢ prawa wtasnosci do znaku towarowego i daty
jego nabycia. Poniewaz znak towarowy moze byC zarejestrowanym lub
niezarejestrowanym znakiem towarowym, osoba wnoszgca sprzeciw moze
przedstawi¢ dowdd rejestracji w dowolnym miejscu na sSwiecie lub dowdd nabycia
prawa w nastepstwie uzywania. Osoba wnoszgca sprzeciw musi przedtozyé réwniez
dowody dotyczgce zwigzku tgczgcego jg z agentem/petnomocnikiem.

Aby uzyskaC¢ wiecej informacji, zob. Wytyczne, czes€¢ C: Sprzeciw, dziat 3:
Dokonywanie zgloszen przez agentow bez zgody wiasciciela znaku towarowego (art. 8

ust. 3 RZTUE).

425 Niezgodnos$¢ z wymogami w zakresie uzasadnienia

Artykut 46 ust. 4 RZTUE

Artykut 7 oraz art. 8 ust. 1i 7 RDZTUE

Urzad wyznacza osobie wnoszgcej sprzeciw dwumiesieczny termin na uzupetnienie
sprzeciwu poprzez przedstawienie faktéw, dowoddéw i argumentdéw na poparcie
sprzeciwu (,termin na uzasadnienie”), liczagc od dnia, w ktérym etap sporny
postepowania sprzeciwowego uznaje sie za rozpoczety. Termin ten moze zostaé
przediuzony na podstawie art. 68 RDZTUE lub, jezeli nie zostanie dotrzymany, osoba
wnoszgca sprzeciw moze wystgpi¢é o przywrécenie niedotrzymanego terminu na
warunkach okreslonych w art. 104 RZTUE (przywrécenie do stanu poprzedniego) lub
art. 105 RZTUE (kontynuacja postepowania).

Artykut 8 ust. 1 RDZTUE stanowi, ze jesli osoba wnoszgca sprzeciw nie przediozyta
dowodoéw przed uptywem terminu na uzasadnienie lub przedtozone dowody sa
jednoznacznie nieistotne lub jednoznacznie niewystarczajace, aby spetni¢ wymogi
okreslone w art. 7 ust. 2 RDZTUE w odniesieniu do wczesniejszych praw, sprzeciw
odrzuca sie jako bezzasadny.

Jezeli zadne z wczesniejszych praw, na ktérych opiera sie sprzeciw, nie zostato
uzasadnione, Urzgd zamyka etap sporny postepowania bez wzywania zgtaszajgcego
do przedstawienia uwag w odpowiedzi na sprzeciw. Urzad nie jest zobowigzany do
informowania osoby wnoszgcej sprzeciw o tym, jakie fakty lub dowody mogty zostaé
przedstawione (17/06/2008, T-420/03 BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 76). Nastepnie
sprzeciw zostaje odrzucony na podstawie art. 8 ust. 1 RDZTUE.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

Wynika z tego, ze w przypadku gdy osoba wnoszgca sprzeciw nie przedstawita
zadnych dowodéw, sprzeciw zostaje odrzucony. Nalezy uznaé, ze nie przedstawiono
zadnego dowodu, jezeli dowodom nie towarzyszy ttumaczenie na jezyk postepowania,
poniewaz taki nieprzettumaczony dowdd nie moze zosta¢ uwzgledniony na podstawie
art. 7 ust. 4 zdanie ostatnie RDZTUE.

Przedstawione dowody sg ,jednoznacznie nieistotne”, jezeli ze wzgledu na swdj
charakter nie mogg stuzy¢ ustaleniu waznosci i istnienia wczesniejszego prawa, na
ktére powotano sie w sprzeciwie (na przyktad jezeli dowodzg istnienia wczesniejszego
prawa, na ktére nie powotano sie w sprzeciwie). Przedstawione dowody sg
.Jjednoznacznie nieistotne”, jezeli nie spetniajg formalnych wymogéw uzasadnienia.

Po uplywie terminu na uzasadnienie Urzad przeprowadza wstepne badanie
uzasadnienia. Jezeli osoba wnoszgca sprzeciw przedstawita dowody dotyczgce
przynajmniej jednego z wczesniejszych praw przywotanych w sprzeciwie, ktérych to
dowodow nie mozna uzna¢ za ,ednoznacznie nieistotne” lub ,jednoznacznie
niewystarczajgce”, Urzad kontynuuje etap sporny postepowania, przekazujgc
zgtaszajgcemu uwagi osoby wnoszgcej sprzeciw i wzywajgc go do ustosunkowania sie
do nich.

Jezeli po dalszym badaniu akt dowody przedstawione w terminie na uzasadnienie
nadal sg uznawane za niewystarczajace do spetnienia wymogow okreslonych w art. 7
ust. 2 RDZTUE, sprzeciw zostaje odrzucony w odniesieniu do tego wczes$niejszego
prawa na podstawie art. 8 ust. 7 RDZTUE.

Ponadto poniewaz wstepne sprawdzenie uzasadnienia ogranicza sie do ustalenia
jednego uzasadnionego wczesniejszego prawa, ha podstawie ktéorego mozna
kontynuowacé postepowanie, jezeli sprzeciw nie moze by¢ w petni utrzymany w oparciu
o to uzasadnione wczesniejsze prawo, wymagane jest doktadniejsze zbadanie akt w
odniesieniu do pozostatych wczesniejszych praw. Jezeli badanie to wykaze, ze dowody
odnoszace sie do tych wczesniejszych praw nie istniejg, sg jednoznacznie nieistotne,
jednoznacznie niewystarczajgce lub niewystarczajgce do spetnienia wymogow
okreslonych w art. 7 ust. 2, sprzeciw zostaje rowniez odrzucony w odniesieniu do tych
praw na podstawie art. 8 ust. 7 RDZTUE.

4.2.6 Fakty i dowody przedstawione po terminie na uzasadnienie

Artykut 95 ust. 2 RZTUE

Artykut 8 ust. 5 RDZTUE

Wszystkie fakty i dowody, na ktérych osoba wnoszgca sprzeciw opiera swoj sprzeciw,
muszg zostac¢ przedstawione w terminie na uzasadnienie okreslonym w art. 7 ust. 1
RDZTUE. Wszelkie fakty i dowody przedstawione po terminie na uzasadnienie sg
zatem spoznione.

Jezeli jednak osoba wnoszgca sprzeciw przedstawi fakty lub dowody na poparcie
sprzeciwu po terminie na uzasadnienie, Urzad moze uwzgledni¢ takie fakty lub
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

dowody, korzystajgc z przystugujacej mu swobody decyzyjnej na podstawie art. 95
ust. 2 RZTUE, z zastrzezeniem warunkow okreslonych w art. 8 ust. 5 RDZTUE.

W tym kontekscie nalezy oceni¢, po pierwsze, czy Urzad moze skorzysta¢ ze
swobody decyzyjnej, a po drugie, w jaki sposob nalezy z tej swobody skorzystac, {j.
czy dopuscié, czy odrzucic¢ takie spéznione fakty lub dowody.

4.2.6.1 Czy Urzad moze skorzysta¢ ze swobody decyzyjnej

Zgodnie z art. 8 ust. 5 zdanie pierwsze RDZTUE Urzad moze skorzysta¢ z
przystugujgcej mu swobody decyzyjnej, jezeli spdznione fakty lub dowody uzupetniajg
majgce znaczenie fakty lub dowody przedstawione w terminie przez osobe wnoszaca
sprzeciw (,wstepne fakty lub dowody”).

Oczywiste jest zatem, ze zadna swoboda decyzyjna nie przystuguje, jesli spdéznione
fakty lub dowody dotyczg przytoczonego wczesniejszego prawa lub przytoczonej
podstawy sprzeciwu, w odniesieniu do ktoérych nie wniesiono zadnych wstepnych
dowodéw w terminie na uzasadnienie. To samo ma zastosowanie w odniesieniu do
faktow.

W przypadku przedstawienia pewnych wstepnych faktéw lub dowodéw Urzad moze
jednak skorzysta¢ z przystugujgcej mu swobody decyzyjnej, dopuszczajgc spdznione
fakty lub dowody jedynie wtedy, gdy spetnione sg nastepujgce warunki:

® wstepne dowody przedstawione w terminie na uzasadnienie majg znaczenie i nie sg
jednoznacznie niewystarczajgce; oraz

® spozniony fakt lub dowdd odnosi sie ‘do tego samego wymogu prawnego, do
ktérego odnosi sie wstepny fakt lub dowaod.

Swiadectwa rejestracji, ktére nie zawierajg wszystkich informacji niezbednych do
ustalenia istnienia, zakresu lub waznosci wczesniejszego znaku, co do zasady uznaje
sie za dowody jednoznacznie niewystarczajgce, poniewaz wymagana tres¢ jest
precyzyjnie i wyczerpujgco okreslona w rozporzgdzeniach.

Urzad ustala, czy spézniony: fakt lub dowdd odnosi sie do tego samego wymogu
prawnego, do ktérego odnosi sie wstepny fakt lub dowdd, tylko wtedy, gdy oba zbiory
dokumentéw odnoszg sie do tego samego wczedniejszego znaku oraz — na tej samej
podstawie — do tego samego wymogu.

Zadna swoboda decyzyjna nie przystuguje Urzedowi w przypadkach, gdy Urzad
poinformowat strony, ze sprzeciw zostanie odrzucony jako bezzasadny na podstawie
art. 8 ust. 1 RDZTUE. W takich przypadkach postepowanie zostanie wznowione tylko
wtedy, gdy osoba wnoszgca sprzeciw zazgda kontynuowania postepowania zgodnie z
art. 105 RZTUE lub przywrécenia do stanu poprzedniego zgodnie z art. 104 RZTUE.

Wiecej informacji na temat kontynuowania postepowania mozna znalezé w
Wytycznych, cze$é A: Zasady ogdlne, dziat 1: Srodki komunikacji, terminy. Wiecej
informacji na temat przywrocenia do stanu poprzedniego mozna znalez¢é w
Wytycznych, czes¢ A: Zasady ogolne, dziat 8: Przywrécenie do stanu poprzedniego.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

4.2.6.2 Czy nalezy dopuscic¢, czy odrzuci¢ spoznione fakty lub dowody

Do celéw skorzystania ze swobody decyzyjnej Urzad musi uwzgledni¢ w szczegdlnosci
etap postepowania oraz to, czy fakty i dowody sg dowodami prima facie, czy moga
one mie¢ znaczenie dla wyniku sprawy oraz czy istniejg istotne przyczyny
spbznionego przedtozenia faktu lub dowodow.

e Etap postepowania wskazuje stopien zaawansowania postepowania w momencie
przedtozenia spoznionych dowodow.

® Spodznione dowody majg prima facie znaczenie, jezeli wydajg sie mie¢ wpltyw na
ocene i wynik sprawy.

® |[stotne przyczyny zazwyczaj polegajg na tym, ze dowody uzupetniajgce nie byty
jeszcze dostepne przed uptywem terminu na uzasadnienie. Mogg istnie¢ inne
istotne przyczyny.

Czynniki te sg wspotzalezne. Im pdzniejszy etap postepowania, tym mocniejszy musi
by¢ powdd spéznionego przedtozenia lub wieksze znaczenie dowodow. W zwigzku z
tym dodatkowe fakty lub dowody mogg zosta¢ zaakceptowane, jezeli prima facie mogg
mie¢ znaczenie dla wyniku sprawy i sg przedstawiane na wczesnym etapie
postepowania wraz z uzasadnieniem, dlaczego sg przedkfadane na tym etapie
postepowania.

Moga istnie¢ inne istotne przyczyny. Zamiar przedtuzenia postepowania poprzez
czesciowe przedstawienie dowodow (taktyczne opdznianie postepowania przez
strony), o ile okolicznosci sprawy pozwalajg na wyciggniecie takiego wniosku,
przemawia przeciwko dopuszczeniu spoznionych dowodéw. Ponadto fakt, Ze wymogi,
ktére nalezy udowodnié, sg szczegotowo okreslone w przepisach, lub ze Urzad
wyraznie zwrocit uwage osoby wnoszgcej sprzeciw na te wymogi, przemawia
przeciwko dopuszczeniu spéznionych dowodéw.

Naturalne trudnosci zwigzane z uzyskaniem dowoddéw nie sg same w sobie
uzasadniong przyczyng spoznionego przedfozenia dowodow.

4.26.3 Traktowanie sp6znionych dowodow w postepowaniu

Fakty lub dowody otrzymane po uptywie wyznaczonego terminu sg przekazywane
drugiej stronie w celach informacyjnych bez wskazania, czy zostaty przyjete, czy tez
nie, i sg badane na pdzniejszym etapie przy podejmowaniu decyzji. Postepowanie jest
wznawiane, a druga runda wymiany uwag przeprowadzona zostaje w stosownych
przypadkach, tj. jezeli Urzagd rozwaza przyjecie spéznionych faktow lub dowodéw, a
zgtaszajgcy nie miat jeszcze mozliwosci przedstawienia swoich uwag na ich temat.

Skorzystanie przez Urzad ze swobody decyzyjnej musi by¢ uzasadnione w decyzji w
sprawie sprzeciwu. W przypadku gdy dowody wstepne sg same w sobie wystarczajgce
do udowodnienia przywotanych wczesniejszych praw i podstaw sprzeciwu nie ma
jednak potrzeby rozpatrywania sp6znionych dowodéw dodatkowych.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

4.3 Ttumaczenie / zmiana jezyka w toku postepowania
sprzeciwowego

Zgodnie z ogolnymi zasadami okreslonymi w art. 146 ust. 9 RZTUE i art. 24 RWZTUE
warunkiem przyjecia wigkszo$ci wnioskéw sktadanych przez strony w toku
postepowania sprzeciwowego jest ich sporzadzenie w jezyku postepowania. Do
réznych dokumentow stosujg sie jednak rézne zasady.

4.3.1 Ttumaczenie faktéw, dowodow i argumentéw przedtozonych przez
osobe wnoszgcg sprzeciw w celu uzupetnienia dokumentacji

Artykut 7 ust. 4 i 5 oraz art. 8 ust. 1 RDZTUE

Artykut 25 ust. 1 RWZTUE

Na podstawie art. 24 RWZTUE nalezy dokonaé rozréznienia miedzy 1) dowodami
potwierdzajgcymi Swiadectwa zgtoszenia, rejestracji lub przedtuzenia . rejestracji lub
rownowazne dokumenty oraz wszelkimi przepisami wiasciwego prawa krajowego, 2)
innymi dowodami przedstawionymi na poparcie sprzeciwu oraz 3) faktami i
argumentami przedstawionymi przez osobe wnoszgcg sprzeciw w celu uzupetnienia
dokumentacji sprawy.

4.3.1.1 Tlumaczenie dowodow potwierdzajgcych swiadectwa zgtoszenia, rejestracji
lub przedtuzenia rejestracji lub rownowaznych dokumentdéw oraz wszelkich
przepisow wiasciwego prawa krajowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 RDZTUE wszelkie swiadectwa zgtoszenia, rejestracji lub
przedtuzenia rejestracji lub dokumenty réwnowazne, jak réwniez wszelkie przepisy
wiasciwego prawa krajowego dotyczgce nabycia praw i zakresu ochrony praw,
przedstawiane przez osobe wnoszgcg sprzeciw na poparcie sprzeciwu, muszg byé
sporzgdzone w jezyku postepowania lub musi im towarzyszyé ttumaczenie na ten
jezyk. Tlumaczenia takie osoba wnoszaca sprzeciw musi przedtozyé z wilasnej
inicjatywy i w terminie na uzasadnienie sprzeciwu. Uwzglednia sie jedynie dokumenty
ztozone i przettumaczone w tym terminie.

Wymaog przettumaczenia dowoddéw na poparcie uzasadnienia odnosi sie réwniez do
wskazanych przez osobe wnoszacg sprzeciw dowodoéw dostepnych w zrodtach online,
w przypadku gdy jezyk dowoddw dostepnych w zrédtach online nie jest jezykiem
postepowania. Wynika to z art. 7 ust. 4 RDZTUE, ktéry stanowi, ze ,w tym dowody
dostepne online [...] muszg [takze] by¢ sporzgdzone w jezyku postepowania lub
dotfgcza sie do nich ttumaczenie na ten jezyk”.

Art. 25 ust. 1 RWZTUE wymaga, by ttumaczenie odtwarzato strukture i tresc
oryginalnego dokumentu. W przypadku ttumaczeh dowoddédw dostepnych w zrédtach
online akceptowane sg ttumaczenia przedtozone bez oryginatu, o ile przettumaczony
dokument jest prawidtowo zidentyfikowany.
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Urzad nie uznaje informacji udzielonych w jezyku postepowania w sprzeciwie lub w
dokumentach do niego dotgczonych bgdz ztozonych pézniej (np. wyjasnienie podstaw,
wykaz wczesniejszych znakéw itd.) za wazne ttumaczenie dokumentu rejestracji, np.
Swiadectwa rejestracji, nawet jesli takie informacje zostaty przyjete do celéw badania
dopuszczalnosci. Tlumaczenie musi mie¢ charakter samoistny i nie moze byé
kompilacjg fragmentéw innych dokumentow.

Art. 25 ust. 1 RWZTUE stanowi, ze osoba wnoszaca sprzeciw moze wskazac, ze
jedynie czesci dokumentu sg istotne, dlatego ttumaczenie moze by¢ ograniczone tylko
do tych czesci.

W tlumaczeniu mozna jednak poming¢ nieistotne wskazéwki administracyjne (np.
poprzednie przeniesienie wilasnosci, ktére nie wplywa na sprzeciw, wpisy
administracyjne dotyczace optat itp.), ktére nie majg znaczenia dla sprawy. Przepisy
art. 25 ust. 1 RWZTUE nie oznaczajg, ze osoba wnoszgca sprzeciw ma swobode
uznania co do podjecia decyzji o niettumaczeniu elementébw wymaganych w
rozporzadzeniu, w szczegolnosci wymienionych w art. 7 ust. 2 RDZTUE, ktére sg
wymagane do uzasadnienia wczesniejszych praw. Jezeli rozporzgdzenie stanowi, ze
dany element musi zosta¢ udowodniony, tak jak ma to miejsce w przypadku istnienia,
waznosci, zakresu ochrony wczesniejszych praw oraz uprawnienia do wniesienia
sprzeciwu, a te konkretne czesci dowodu nie sg przettumaczone, sprzeciw moze
zostac odrzucony jako nieuzasadniony.

Urzad uznaje, ze ttumaczenie nagtéwkow informacyjnych na wyciggach/swiadectwach
(np. ,data ztozenia”, ,zastrzezenie koloru” itd.) nie jest konieczne, o ile sa
identyfikowane za pomocg standardowych kodow INID lub krajowych.

Wykaz kodéw INID wraz z objasnieniami znajduje sie na stronie internetowej WIPO
jako zatgcznik 1 do normy ST.60 (,Recommendation concerning bibliographic data
relating to marks” [Rekomendacja dotyczgca danych bibliograficznych w odniesieniu do
znakow]). Osoba wnoszgca sprzeciw nie musi przedstawia¢ objasnienia kodow.

Jesli sprzeciw dotyczy jedynie niektorych towaréw i ustug objetych wczesniejszym
prawem, wystarczy przedtozy¢ ttumaczenie wykazu tylko tych towaréw i ustug, na
ktorych opiera sie sprzeciw.

Gdy caty oryginalny dokument sporzgdzony jest w jezyku postepowania z wyjgtkiem
wykazu towaréw i ustug, wowczas nie ma koniecznosci przedktadania kompletnego
ttumaczenia z zachowaniem struktury oryginalnego dokumentu. W takim przypadku
dopuszczalne jest przedstawienie ttumaczenia wykazu towaréw i ustug bedacych
podstawg sprzeciwu osobno w sprzeciwie, w dokumentach dotgczonych do niego lub
przedstawionych podzniej w trakcie terminu na uzasadnienie sprzeciwu. To samo
dotyczy wyciggow/swiadectw zawierajgcych kody INID lub krajowe, jesli ttumaczenia
na jezyk postepowania wymaga jedynie wykaz towarow i ustug. W przypadku gdy
osoba wnoszgca sprzeciw przedstawia cze$ciowe ttumaczenie wykazu tych towardw i
ustug, na ktérych opiera sie sprzeciw, jedynie towary i ustugi objete ttumaczeniem
zostang uznane za wiasciwie uzasadnione. Towary i ustugi, ktére nie zostaty
przettumaczone, nie zostang uwzglednione.
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Jezeli dowody z oficjalnego zrodta zawierajg przedstawienie wczesniejszego znaku w
kolorze wraz z kolorowymi oznaczeniami, ttumaczenie kolorowych oznaczen na jezyk
postepowania nie jest obowigzkowe.

Urzad przyjmuje zwykite ttumaczenia sporzgdzone przez dowolng osobe. Urzad
zazwyczaj nie korzysta z uprawnienia, aby wymagac¢ poswiadczenia przez ttumacza
przysiegtego, chyba ze istniejg powazne watpliwosci co do doktadnosci lub tresci
ttumaczenia. Jezeli petnomocnik dotgczy oswiadczenie, ze ttumaczenie jest zgodne z
oryginatem, Urzad z zasady nie bedzie tego kwestionowaé. Urzad akceptuje nawet
zapisane odrecznie na kopiach oryginalnych $Swiadectw wyjasnienia dotyczace
znaczenia poszczegoélnych wpisbw w jezyku postepowania, o ile sg kompletne i
czytelne.

Wyciggébw z komercyjnych baz danych nie uznaje sie za wazne tumaczenie
urzedowego dokumentu, chyba ze odtwarzajg strukture i tres¢ oryginatu.

Jezeli ttumaczenie nie powiela struktury i tresci dowodow z internetowej bazy danych,
na ktére powotuje sie na podstawie art. 7 ust. 3 RDZTUE, osoba wnoszgca sprzeciw
zostanie poproszona, zgodnie z art. 97 ust. 1 lit. b)-c) RZTUE, o przedtozenie fizycznej
kopii oryginalnego wyciggu z bazy danych lub odpowiedniego wyjasnienia rozbieznosci
(np. ze w miedzyczasie zmienita sie struktura bazy danych). W przypadku braku
takiego dowodu lub jezeli dowdd wykazuje rozbieznos¢ miedzy przedstawionym
ttumaczeniem a oryginalnym wyciggiem w odniesieniu do struktury i tresci,
wczesniejszy znak towarowy uznaje sie za nieuzasadniony.

4.3.1.2 Ttumaczenia dowodow przedstawionych w celu uzasadnienia sprzeciwu
innych niz Swiadectwa zgtoszenia, rejestracji lub przedtuzenia rejestraciji lub
réwnowazne dokumenty, lub przepisy wtasciwego prawa krajowego

Art. 7 ust. 4 RDZTUE odnosi sie rowniez do wymagan dotyczacych jezyka majgcych
zastosowanie do dowodéw przedstawianych przez osobe wnoszacg sprzeciw w celu
uzasadnienia sprzeciwu innych niz Swiadectwa zgtoszenia, rejestracji lub przedtuzenia
rejestracji lub rownowazne dokumenty, oraz przepisy wtasciwego prawa krajowego.
Takie dowody obejmujg na przyktad dowdd renomy (art. 8 ust. 5 RZTUE) i dowdd
uzywania o znaczeniu wiekszym niz lokalne (art. 8 ust. 4 RZTUE).

Jesli dowody przedstawiono w jezyku UE, ktory nie jest jezykiem postepowania, Urzad
moze zgodnie z art. 24 RWZTUE z witasnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek
zgtaszajgcego wezwaé strone wnoszgcg sprzeciw do przedstawienia ttumaczenia
dowodu na jezyk postepowania w wyznaczonym terminie. Takie wymagania dotyczace
jezyka odzwierciedlajg wymagania majgce zastosowanie do dowodu uzywania. Ten
system jezykowy stanowi odzwierciedlenie systemu stosowanego w przypadku
dowodu uzywania; w zwigzku z tym zasady dotyczace ttumaczenia dowodu uzywania
majg réwniez zastosowanie do wyzej wymienionego dowodu potwierdzajgcego
uzasadnienie (zob. pkt 5.6 ponizej).
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4.3.1.3 Ttumaczenia faktéw i argumentéw przedtozonych przez osobe wnoszacg
sprzeciw w celu uzupetnienia dokumentac;ji

Urzad moze uwzgledni¢ fakty i argumenty przedtozone przez osobe wnoszgcg
sprzeciw na poparcie sprzeciwu tylko wtedy, gdy sg one przedstawione w jezyku
postepowania lub gdy towarzyszy im tlumaczenie przedtozone w terminie
przewidzianym na uzasadnienie. Osoba wnoszgca sprzeciw nie jest wzywana przez
Urzad do przedstawienia ttumaczenia, lecz musi przesta¢ to ttumaczenie z wilasnej
inicjatywy. Jezeli w wyznaczonym terminie nie przedtozono zadnego ttumaczenia lub
przedtozono jedynie cze$ciowe ttumaczenia, czesci dokumentéw przedtozonych na
pismie, ktére nie zostaly przettumaczone na jezyk postepowania, nie sg brane pod
uwage na podstawie art. 7 ust. 5 RDZTUE.

Artykut 7 ust. 4 i 5 oraz art. 8 ust. 1 RDZTUE

Jesli przedtozone dokumenty nie sg sporzgdzone w jezyku postepowania, muszg by¢
przettumaczone w terminie ustalonym dla skfadania dokumentu oryginalnego, a
mianowicie w terminie na uzasadnienie sprzeciwu.

W przeciwnym razie skutek prawny jest taki, ze przedtozone na pismie dokumenty lub
ich czesci, ktére nie zostaty przettumaczone w tym terminie, nie sg brane pod uwage.
Jesli jednak brak ttumaczenia dotyczy dokumentow dowodzacych istnienia i waznosci
wczesniejszego prawa, sprzeciw nalezy niezwiocznie oddali¢ jako bezzasadny.

43.2 Ttumaczenie dodatkowych uwag i innych wnioskow

Artykut 146 ust. 9 RZTUE

Artykut 8 ust. 2, 41 6 RDZTUE

Zgodnie z art. 146 ust. 9 RZTUE pierwsza odpowiedz zgtaszajgcego lub odpowiedz
osoby wnoszgcej sprzeciw na uwagi zgtaszajgcego moze byé sporzgdzona w
dowolnym z jezykow Urzedu.

Nalezy zauwazy¢, ze jesli pierwsza odpowiedz zgtaszajgcego lub reakcja na nig ze
strony osoby wnoszacej sprzeciw nie jest w jezyku postepowania, lecz w jednym z
jezykéw Urzedu, dokument nie jest brany pod uwage, chyba ze zgtaszajgcy lub osoba
wnoszgca sprzeciw przedstawita jego ttumaczenie na jezyk postepowania w terminie
jednego miesigca od daty doreczenia oryginatu Urzedowi. Strony nie sg wzywane
przez Urzad do przedstawienia ttumaczenia, lecz muszg uczyni¢ to z wiasnej
inicjatywy.

Przykiad 1

Jezykiem sprzeciwu jest jezyk angielski i zgtaszajgcy ma ustosunkowaé sie do
sprzeciwu w terminie do 26.06.2017 r. Jesli dnia 20.06.2017 r. zgtosi uwagi do
sprzeciwu w jezyku niemieckim, ttumaczenie musi przedstawi¢ w terminie do
20.07.2017 r. Jesli ttumaczenie zostanie przedstawione do 20.07.2017 r., nalezy wzigé
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pod uwage zaréwno oryginat, jak i ttumaczenie, mimo ze pierwotny termin na
zgtoszenie uwag uptynat 26.06.2017 r.

Przyktad 2

Jezykiem sprzeciwu jest jezyk angielski i zgtaszajacy ma ustosunkowac sie do
sprzeciwu w terminie do 26.06.2017 r. Jesli dnia 18.05.2017 r. zgtosi uwagi do
sprzeciwu w jezyku niemieckim, ttumaczenie musi przedstawi¢ w terminie do
18.06.2017 r. Jednak z uwagi na to, ze termin uptywa dopiero 26.06.2017 r.,
zgtaszajgcy moze przedstawiaé dokumenty do tego dnia, nawet jesli nie przedtozyt
ttumaczenia do 18.06.2017 r. Jesli ttumaczenie zostanie przedtozone w pdzniejszym
czasie, ale przed uptywem terminu, Urzad uznaje to ttumaczenie za wazne uwagi
przedstawione w jezyku postepowania w wyznaczonym terminie.

Artykut 25 ust. 2 RWZTUE

Jesli zadne ttumaczenie nie zostato przedtozone lub jezeli ttumaczenie wptyneto po
uptywie stosownego terminu, Urzad uznaje, ze uwagi nie wptynety i nie bierze ich pod
uwage.

PowyZzsze rozwazania majg zastosowanie do innych wnioskow ztozonych w toku
postepowania sprzeciwowego (np. wnioskow o przedtuzenie, wnioskéw o zawieszenie,
wnioskéw o przedstawienie dowodu uzywania, wnioskéw o przywrdcenie do stanu
poprzedniego lub kontynuacje postepowania, wycofanie sprzeciwu).

4.3.3 Ttumaczenie dokumentoéw potwierdzajgcych innych niz uwagi

Artykut 24 i art. 25 ust. 2 RWZTUE

Zgodnie z art. 24 RWZTUE wszystkie dowody, z wyjatkiem tych, ktére osoba wnoszaca
sprzeciw zobowigzana jest przedstawi¢ w terminie wyznaczonym na uzasadnienie
sprzeciwu, mogg by¢ przediozone w dowolnym z jezykéw urzedowych Unii
Europejskiej. Dowody dotyczg wszystkich dokumentow poza uwagami zgtoszonymi
przez strony po  uptywie terminu wyznaczonego osobie wnoszacej sprzeciw na
uzupetnienie dokumentacji.

Przyktadowymi dowodami sg katalogi, artykuty z czasopism, decyzje sgddéw krajowych
lub podpisane umowy, przedktadane przez zgtaszajgcego wraz z uwagami w
odpowiedzi na sprzeciw.

W przypadku takich dowoddw ttumaczenie jest konieczne jedynie je$li zazgda go
Urzad z wtasnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek drugiej strony. Strony nie sg
zatem automatycznie zobowigzane do dostarczenia ttumaczenia.

Co do zasady nie zada sie ttumaczenia z urzedu. Istotne jednak jest, aby strona
bedagca adresatem dokumentéw byta w stanie zrozumieé ich tres¢. Jesli kwestia ta
budzi watpliwosci lub jest kwestionowana przez adresata dokumentoéw, Urzad Zzada
przedtozenia ttumaczenia w wyznaczonym terminie.
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Art. 25 ust. 2 RWZTUE bedzie miat zastosowanie wytgcznie wtedy, gdy Urzad zazada
ttumaczenia, przy czym ma to taki skutek, ze ttumaczenie przedtozone po uptywie
terminu musi zosta¢ odrzucone. Podobnie oryginat dokumentu, dla ktérego
ttumaczenie przedtozono po uptywie terminu lub w ogdle nie przedtozono ttumaczenia,
réwniez musi zosta¢ odrzucony.

Wraz z wezwaniem do ztozenia ttumaczenia Urzad poucza zainteresowang strone, ze
to do tej strony nalezy ocena koniecznosci przettumaczenia wszystkich przedtozonych
dowodow. Przedmiotowe dokumenty zostang uwzglednione jedynie wtedy, gdy
przedstawiono ich ttumaczenie lub gdy ich znaczenie jest oczywiste bez wzgledu na
elementy stowne.

Przyktad

W przypadku decyzji sgdu krajowego moze wystarczyC przettumaczenie tylko
fragmentow majgcych znaczenie dla postepowania sprzeciwowego.

43.4 Zmiana jezyka w trakcie postepowania sprzeciwowego

Artykut 146 ust. 8 RZTUE

Artykut 3 RDZTUE

Zgodnie z art. 146 ust. 5 RZTUE sprzeciw nalezy wnie$¢ w jednym z jezykéw Urzedu.
Zgodnie z art. 146 ust. 8 RZTUE strony postepowania sprzeciwowego mogg jednak
postanowi¢ zmieni¢ jezyk postepowania /i wybra¢ dowolny jezyk urzedowy Unii
Europejskiej.

Jesli strony postanowig zmieni¢ jezyk postepowania, wowczas sg zobowigzane, na
podstawie art. 3 RDZTUE, poinformowaé¢ o tym Urzad przed rozpoczeciem etapu
spornego postepowania sprzeciwowego. Urzad nie przyjmuje wniosku o zmiane jezyka
po rozpoczeciu etapu spornego.

Zgodnie z art. 3 RDZTUE, jezeli osoba wnoszgca sprzeciw i zgtaszajgcy postanowig
zmieni¢ jezyk postepowania przed rozpoczeciem etapu spornego postepowania,
zgtaszajgcy moze zazadaé od osoby wnoszgcej sprzeciw ttumaczenia sprzeciwu na
ten jezyk. Innymi stowy, osoba wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢ ttumaczenie
sprzeciwu tylko na zgdanie zgtaszajgcego. Wniosek o ttumaczenie musi wptyngé przed
rozpoczeciem etapu spornego postepowania. W przypadku gdy ttumaczenie nie
zostanie przedstawione lub jesli zostanie przedstawione z opodznieniem, jezyk
postepowania zostanie zmieniony na wnioskowany jezyk.

Jezeli wniosek o ttumaczenie sprzeciwu zostat ztozony w terminie, Urzad wyznaczy
osobie wnoszacej sprzeciw termin, w ktorym nalezy przedtozy¢é ttumaczenie,
wynoszacy jeden miesigc od uptywu okresu ugodowego. W przypadku gdy
ttumaczenie nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione po uptywie wyznaczonego
terminu, jezyk postepowania nie zmienia sie.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

4.4 Whioski i inne kwestie zwigzane z dokumentami

4.4.1 Ograniczenie, wycofanie i wnioski o przedstawienie dowodu
uzywania sktadane w odrebnych dokumentach

Artykut 8 ust. 8 i art. 10 ust. 1 RDZTUE

Jezeli zgtaszajacy chce wycofaé lub ograniczy¢ zakwestionowane zgtoszenie, musi to
zrobi¢ za posrednictwem odrebnego dokumentu, czyli w oddzielnym wniosku lub
oddzielnym zatgczniku do wniosku. Wnioski potaczone w uwagi nie bedg rozpatrywane
i nie bedg przyjmowane, nawet jesli znajdg sie w oddzielnym dziale, punkcie lub
kategorii i nawet jesli pojawig sie na pierwszej lub ostatniej stronie uwag.

To samo dotyczy wnioskéw o przedstawienie dowodu uzywania wczesniejszego znaku
na podstawie art. 47 ust. 2 lub 3 RZTUE. Sg one dopuszczalne jedynie wtedy, gdy
zostajg ztozone jako bezwarunkowy wniosek w odrebnym dokumencie w terminie
wyznaczonym przez Urzgd na podstawie art. 8 ust. 2 RDZTUE (28/06/2021,
R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limits (fig.) / Diesel et al., § 54).

Urzad udostepnit w tym celu konkretne opcje ,e-dziatania” w User Area na stronie
internetowej Urzedu. W  przypadku, gdy  wycofanie Ilub ograniczenie
zakwestionowanego zgtoszenia lub wniosek 0 dowdd uzywania zostajg ztozone
poprzez wybdr odpowiedniej opcji e-dziatania, automatycznie wygenerowane
zgtoszenie zostanie uznane za réwnowazne 2z wnioskiem ztozonym w formie
oddzielnego dokumentu, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen.

Whiosek, nawet jesli zostanie zauwazony,  zostanie odrzucony, jesli nie zostat
przedtozony ,oddzielnie”, jak okreslono powyzej. Urzad potwierdzi przyczyne
odrzucenia w odmowie i odmowa ta bedzie decyzjg tymczasowa, od ktorej przystuguje
odwotanie wraz z decyzjg co do istoty sprawy.

442 Nieczytelne dokumenty

Artykut 63 ust. 3 RDZTUE

W przypadku gdy powiadomienie otrzymane za pomocg $rodkéw elektronicznych jest
niekompletne lub nieczytelne lub Urzad ma uzasadnione watpliwosci co do doktadnosci
przekazanych danych, Urzad powiadamia o tym nadawce i wzywa go — w terminie,
ktéry mu wyznacza — do ponownego przestania oryginatu lub przekazania oryginatu
lub przestania podpisanego oryginatu pocztg lub kurierem.

Jezeli wymog ten zostanie spetniony w wyznaczonym terminie, data doreczenia
nowego przekazu uwazana jest za date otrzymania pierwotnego powiadomienia.

Szczegotowe informacje mozna znalezé w Wytycznych, cze$¢ A: Zasady ogoine,
dziat 1: Srodki komunikacii, terminy.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

4.4.3 Brak zwrotu oryginalnych dokumentéw

Oryginalne dokumenty wigczane sg do akt sprawy i nie mogg by¢é zwrdécone osobie,
ktora je ztozyta.

Strona moze jednak za opfatg uzyskaé¢ poswiadczony lub nieposwiadczony odpis
oryginatu. Szczegdtowe informacje znajdujg sie na stronie internetowej Urzedu w
czesci zatytutowanej ,Inspection of files and copies” (Wglad akt i odpisow).

444 Informacje poufne

Artykut 114 ust. 4 RZTUE

W pewnych przypadkach strony moga zwrdci¢ sie do Urzedu o zachowanie poufnosci
niektérych dokumentéw nawet w stosunku do drugiej strony postepowania. Mimo ze
Urzad moze chroni¢ poufnos¢ dokumentéw w stosunku do oséb trzecich (wglad do
akt), w zadnym przypadku nie moze tego uczyni¢ w stosunku do drugiej strony
postepowania inter partes.

Kazda strona postepowania ma zawsze prawo do obrony. Oznacza to, ze powinna
mie¢ peten dostep do wszystkich materiatéw przedstawionych przez drugg strone.

Z powyzszego wynika, ze wszystkie materiaty przedstawione przez strone muszg by¢
ujawnione drugiej stronie postepowania. Urzad ma obowigzek przekazania drugiej
stronie wszystkich otrzymanych materiatéw. Je$li zatem jedna ze stron wniesie o
zachowanie poufnosci okreslonych dokumentow bez wskazania, ze chodzi o osoby
trzecie, Urzad przyjmuje, ze tak wiasnie jest i przekazuje dokumenty drugiej stronie
oraz oznacza je jako poufne w aktach elektronicznych.

Jesli w toku postepowania sprzeciwowego wptyng dokumenty z prosbg o zachowanie
ich poufnosci inter partes, Urzad powinien pouczy¢ strone je skiladajacg o braku
mozliwosci zachowania poufnosci w stosunku do drugiej strony postepowania.

W tym celu wysytane jest pismo z jasng informacjg dla strony sktadajgcej, ze ma wybor
pomiedzy ujawnieniem dokumentow i ich wycofaniem. To strona wybiera, ktora z tych
mozliwosci jest odpowiednia w jej przypadku, i informuje o tym Urzad.

W razie potwierdzenia poufnosci dokumenty nie sg przesytane drugiej stronie, ale i nie
sg brane pod uwage. Oznacza si¢ je jako poufne w aktach elektronicznych.

Dokumenty, ktére strona chce, aby zostaly uwzglednione bez udostepniania osobom
trzecim, mozna przekazac¢ drugiej stronie, ale jednoczesnie oznacza sie je jako poufne
w aktach elektronicznych.

W przypadku braku odpowiedzi strony w wyznaczonym terminie dokumenty nie sg
przesytane drugiej stronie i nie sg brane pod uwage. Oznacza sie je jako poufne w
aktach elektronicznych.

Wiecej informacji na temat zastrzezen poufnosci mozna znalezé w Wytycznych,
czes$é E: Czynnosci wykonywane w rejestrze, dziat 5: Wglad do akt, pkt 5.1.3.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

4.4.5 Odwotania do dokumentéw lub dowodéw z innych postepowan

Strony mogg w swoich uwagach odnie$¢ sie do dokumentéw Iub dowodow
przedstawionych w ramach innych postepowan, np. dowodéw uzywania
przedstawionych w ramach innego sprzeciwu.

Wiecej informacji na temat sposobu identyfikacji tych dokumentéw lub przedmiotéw
oraz rozpatrywania tych wnioskow przez Urzad mozna znalez¢ w Wytycznych,
cze$¢ A, dziat 1: Srodki komunikadii, terminy,pkt 3.1.7.

4.5 Pézniejsze wymiany

Artykut 8 ust. 2, 4, 61 9 RDZTUE

Artykut 24 i art. 25 ust. 2 RWZTUE

Urzgd wzywa zgtaszajgcego do przedstawienia uwag w terminie wyznaczonym
zgodnie z art. 8 ust. 2 RDZTUE.

Whnioskowi zgtaszajgcego o przedstawienie dowodu uzywania wczesniejszego prawa
moze, lecz nie musi, towarzyszy¢ jednoczesne wniesienie uwag dotyczgcych podstaw,
na ktérych opiera sie sprzeciw. W tym przypadku uwagi mogg by¢ wniesione fgcznie z
uwagami zgtaszanymi w odpowiedzi na dowdd uzywania.

W stosownych przypadkach Urzgd moze wezwac strony do ograniczenia uwag do
okreslonych kwestii. W takim przypadku strona moze podnies¢ pozostate kwestie na
pozniejszym etapie postepowania.

Gdy zgtaszajgcy przedstawit swoje uwagi, 0sobie wnoszgcej sprzeciw wyznaczany jest
ostateczny termin na odpowiedz, o ile Urzad uzna to za konieczne. Sporny etap
postepowania jest nastepnie z reguty zamykany i sprzeciw gotowy jest do
rozstrzygniecia.

Urzad moze jednak umozliwi¢ jeszcze jedng wymiane uwag. Taka sytuacja moze miec
miejsce, gdy sprawa dotyczy ztozonych kwestii lub gdy osoba wnoszaca sprzeciw
podniosta nowa kwestie, ktéra zostaje dopuszczona do postepowania. W takim
przypadku zgtaszajgcemu nalezy umozliwi¢ przedstawienie odpowiedzi. Urzagd moze
wedtug witasnego uznania zdecydowaé, czy osobie wnoszacej sprzeciw nalezy
zezwoli¢ na kolejng runde wymiany uwag (np. jesli zgtaszajacy podnosi nowe kwestie
takie jak wspotistnienie znakdéw, niewaznos¢ wczesniejszego prawa lub umowa miedzy
stronami).

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 805
Sprzeciw

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=PL#d1e707-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&from=PL#d1e1576-37-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&from=PL#d1e1583-37-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=PL#d1e707-1-1

Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

4.6 Uwagi oséb trzecich

Artykut 45 RZTUE

Komunikat nr 2/09 prezesa Urzedu z dnia 9 listopada 2009 r.

Osoby trzecie mogg wnosi¢ uwagi, w ktérych wyjasniajg powody, dla ktérych
zgtoszenie ZTUE nie moze byC zarejestrowane na mocy art. 5 RZTUE lub na mocy
bezwzglednej podstawy wskazanej w art. 7 RZTUE. Szczegdtowe informacje mozna
znalez¢ w Wytycznych, cze$¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 4: Bezwzgledne
podstawy odmowy rejestracji oraz czesS¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 1:
Procedura.

Kazdy moze przedtozy¢é uwagi osdb trzecich; nawet osoba wnoszgca sprzeciw ma do
tego prawo. Powinna jednak uczynic¢ to w sposéb, z ktérego jasno wynika, ze chodzi o
uwagi oséb trzecich. Zgodnie z wyzej wspomnianym komunikatem Prezesa Urzedu
uwagi 0sob trzecich muszg by¢ sktadane osobno. W praktyce jednak (30/11/2004,
R 735/2000-2, Serie A (fig.) / LEGA PALLAVOLO SERIE A) wymdg ,osobnego
ztozenia” uznaje sie za spetniony, gdy uwagi sg w jasny sposob oddzielone od podstaw
i argumentow na poparcie sprzeciwu, nawet je$li znajdujg sie w tym samym
dokumencie. Jesli osoba wnoszgca sprzeciw wyraznie zaznaczy, ze sktada uwagi na
podstawie art. 45 RZTUE, takie uwagi zostang rozpatrzone nawet wtedy, gdy nie sg
osobno ztozone. Jesli jednak w swoich ztozonych uwagach osoba wnoszgca sprzeciw
argumentuje, ze zgtoszenie ZTUE powinno byto zosta¢ odrzucone na podstawie art. 5 i
7 RZTUE, ale nie powotuje sie w zaden sposob na art. 45 RZTUE, takie uwagi nie
beda uznawane za uwagi 0sob trzecich na podstawie art. 45 RZTUE.

Jesli osoba wnoszgca sprzeciw przedstawi uwagi osob trzecich, Urzad rozwaza, czy
takie uwagi poddajg w watpliwos¢ mozliwos¢ rejestracji zgtoszenia ZTUE, czy tez majg
zosta¢ przekazane zgtaszajgcemu wytgcznie do celéw informacyjnych.

Jesli uwagi rodzg powazne watpliwosci, Urzad zawiesza postepowanie sprzeciwowe
do czasu podjecia decyzji odnosnie takich uwag. Jesli uwagi nie rodzg powaznych
watpliwosci (fj. gdy. zostaty przekazane zgtaszajgcemu wytgcznie do celdw
informacyjnych) lub nie wptywajg na zakwestionowane towary/ustugi, postepowanie
sprzeciwowe nie jest zawieszane. Jesli zachodzi potrzeba zawieszenia postepowania
sprzeciwowedo, zawieszenie jest skuteczne od daty zgtoszenia przez Urzad
zastrzezenia na podstawie art. 7 RZTUE i trwa do czasu podjecia ostatecznej decyzji.
W przypadku wptynigcia uwag osob trzecich w trzymiesiecznym terminie do wniesienia
sprzeciwu Urzad zajmuje sie najpierw kwestig dopuszczalnosci sprzeciwu, a po
powiadomieniu o decyzji w kwestii dopuszczalnosci postepowanie sprzeciwowe
podlega zawieszeniu.

W przypadku zamkniecia postepowania ze wzgledu na uwagi osob trzecich optata za
sprzeciw nigdy nie jest zwracana, jako ze rozporzgdzenia nie zawierajg przepisow
dotyczacych takiego zwrotu (zob. art. 6 ust. 5 RDZTUE).
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

5 Procedura dotyczgca wniosku o przedstawienie
dowodu uzywania

5.1 Dopuszczalnosé¢ wniosku o przedstawienie dowodu
uzywania

Zgodnie z art. 47 ust. 2 RZTUE nalezy wykaza¢ uzywanie wczesniejszego znaku
jedynie wtedy, gdy zgtaszajgcy ztozy wniosek o przedstawienie dowodu uzywania.
Instytucja dowodu uzywania funkcjonuje zatem na zasadzie s$rodka obrony
zglaszajacego w postepowaniu sprzeciwowym.

Urzad nie moze pouczy¢ zgtaszajgcego o0 mozliwosci ziozenia wniosku o
przedstawienie dowodu uzywania, ani go do tego wezwaé. Z uwagi na neutralnosé
Urzedu w postepowaniu sprzeciwowym do stron nalezy przedstawienie stanu
faktycznego i argumentéw oraz obrona swoich stanowisk (zob. art. 95 ust. 1 zdanie
drugie RZTUE). Z powyzszego wynika, ze zgtaszajgcy moze réwniez ograniczy¢ swoj
wniosek o przedstawienie dowodu uzywania do jednego lub kilku wczesniejszych
znakoéw, na ktére sie powotuje (nawet jezeli wszystkie podlegatyby wymogowi
rzeczywistego uzywania), lub tylko do kilku towarow lub ustug, na ktérych oparty jest
sprzeciw. W takim przypadku Urzad bedzie wymagat od wnoszgcego sprzeciw, aby
udowodnit rzeczywiste uzywanie znaku ‘w ramach ograniczonego zakresu
whioskowanego przez zgtaszajgcego.

Artykut 47 ust. 2 RZTUE nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wnoszacy sprzeciw, z
wiasnej inicjatywy, sklada <‘dokumenty dotyczgce uzywania przywotanego
wczesniejszego znaku towarowego (na przyktad w celu wykazania poprawionego
charakteru odrézniajgcego zgodnie z art. 8 ust. 1 RZTUE, powszechnie znanego
charakteru zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. ¢) RZTUE lub renomy zgodnie z art. 8 ust. 5
RZTUE). Urzad nie bada z wtasnej inicjatywy kwestii rzeczywistego uzywania, chyba
ze zgtaszajacy ZTUE ztozy wniosek o przedstawienie dowodu uzywania. W takich
przypadkach nie ma, co do zasady, nawet znaczenia, czy dowody przedstawione przez
osobe wnoszgcyg sprzeciw wskazujg jedynie na okreslony rodzaj lub sposéb uzywania
badz na uzywanie tylko niektorych z towardw lub ustug, dla ktérych wczesniejszy znak
zostat zarejestrowany.

511 Termin wniosku

Whiosek o przedstawienie dowodu uzywania musi by¢é wniesiony w pierwszym
terminie, w jakim zgtaszajgcy zobowigzany jest ustosunkowac¢ sie do sprzeciwu (art. 10
ust. 1iart. 8 ust. 2 RDZTUE).

Niemniej jednak Urzad przyjmuje rowniez wnioski o przedstawienie dowodu uzywania
ztozone w okresie ugodowym lub podczas dwumiesiecznego okresu przyznanego
osobie wnoszgcej sprzeciw na uzasadnienie sprzeciwu. Jezeli wniosek o
przedstawienie dowodu uzywania jest dopuszczalny, Urzgd wzywa osobe wnoszgcag
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

sprzeciw do przedstawienia dowodu uzywania, zapewniajgc jej na to zawsze co
najmniej dwa miesigce.

5.1.2 Woczesniejszy znak towarowy zarejestrowany na okres nie krotszy niz
5 lat (znak poza ,okresem karenc;ji”)

Wiasciciel musi rozpoczac€ rzeczywiste uzywanie znaku w ciggu S lat od jego rejestracji
(art. 18 ust. 1 RZTUE). Wiascicielowi przystuguje jednak ,okres karencji” wynoszacy 5
lat od rejestracji, podczas ktérego nie mozna wymagaé od niego wykazania uzywania
znaku, aby moc sie na niego powotywac. W trakcie ,okresu karencji” zwykfa formalna
rejestracja zapewnia znakowi petng ochrone. Po uptywie tego okresu wtasciciel znaku
moze mie¢ obowigzek udowodnienia rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku.

W przypadku sprzeciwéw wniesionych wobec zgtoszen ZTUE, od osoby wnoszgce;j
sprzeciw mozna wymagac¢ udowodnienia rzeczywistego uzywania, jesli w dniu
zgtoszenia lub w dniu zastrzezenia pierwszenstwa (32) zgtoszenia ZTUE, wcze$niejszy
znak towarowy byt zarejestrowany przez okres nie krotszy niz 5 lat (art. 47 ust. 2
RZTUE).

W przypadku sprzeciwéw wnoszonych przeciwko rejestracjom miedzynarodowym
wskazujacym UE od osoby wnoszgcej sprzeciw mozna wymaga¢ udowodnienia
rzeczywistego uzywania, jezeli z datg rejestracji RM (kod INID 151) lub z datg
zastrzezenia pierwszenstwa (kod INID 300) lub, w zaleznosci od przypadku, z datg
pozniejszego wskazania Unii Europejskiej (kod INID 891) (33), wczesniejszy znak byt
zarejestrowany od co najmniej pieciu lat.

Jezeli wczedniejszy znak towarowy -znajduje sie nadal w okresie karencji na
nieuzywanie, wszelkie wnioski o przedstawienie dowodu uzywania zostang odrzucone.
Dzieje sie tak nawet wowczas, gdy zgtaszajgcy twierdzi, ze wczesniejszy znak
towarowy zostat zgtoszony -z zamiarem obejscia ograniczenia okresu karenciji,
poniewaz takie twierdzenie nie moze by¢ rozpatrywane w postepowaniu w sprawie
sprzeciwu (19/10/2017, T-736/15, SKYLITE (fig.) / SKY et al., EU:T:2017:729, § 20-28;
16/05/2019, T-354/18, SKYFi / SKY et al., EU:T:2019:33, § 41-43, 46-48).

5.1.21 Wczesniejsze ZTUE

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 47 ust. 2 RZTUE datg decydujgcg dla ustalenia, czy znak
towarowy zostat zarejestrowany na okres nie krotszy niz 5 lat w danym dniu, jest data
rejestracji wczesniejszego ZTUE, tj. data wpisu ZTUE do rejestru opublikowana
zgodnie z art. 111 ust. 2 lit. 0) RZTUE pod kodem INID 151. Jezeli od daty rejestracji
wczesdniejszego ZTUE do wiasciwej daty uptyneto co najmniej pie¢ lat, zgtaszajgcy
(lub, w przypadku spornej RM, posiadacz) jest uprawniony do ztozenia wniosku o
przedstawienie dowodu uzywania.

32w przypadku sprzeciwéw wniesionych przed 23.03.2016 wiasciwg datg jest data publikacji.
Dla sprzeciwéw wniesionych przed 23.03.2016 r. wtasciwg datg jest data pierwszej publikacji spornej RM lub
pozniejszego wskazania w biuletynie ZTUE.
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5122 Wczesniejsze rejestracje miedzynarodowe wskazujgce Unie Europejskg

W przypadku wczesniejszych rejestracji miedzynarodowych wskazujgcych Unie
Europejska, data drugiej publikacji oznaczenia UE zgodnie z art. 190 ust. 2 RZTUE
wyznacza poczatek obliczania piecioletniego okresu karencji dotyczgcego nieuzywania
(art. 203 RZTUE). Data ta odpowiada dacie publikacji oznaczenia UE w czesci M.3.1
biuletynu ZTUE.

5.1.2.3 Woczesniejsze znaki krajowe

W przypadku znakoéw krajowych ,data zakonczenia procedury rejestracji’, przewidziana
w art. 16 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/2436, stuzy do obliczania momentu rozpoczecia
biegu 5-letniego okresu karencji dotyczgcego nieuzywania. Data ta jest ustalana przez
kazde panstwo czionkowskie zgodnie z jego witasnymi przepisami proceduralnymi
(14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 26-28).

Niektore panstwa cztonkowskie przewidujg w szczegolnosci postepowanie w sprawie
sprzeciwu po rejestracji (34). W przypadku tych krajowych znakéw towarowych ,data
rejestracji” nie moze by¢ datg wtasciwg do obliczania piecioletniego okresu karenc;ji.
Zamiast tego piecioletni okres liczy sie od daty, w ktdrej uptynagt termin na wniesienie
sprzeciwu wobec tego znaku, lub — jezeli zgtoszono sprzeciw — od dnia, w ktérym
decyzja konczaca postepowanie sprzeciwowe stata sie prawomocna lub w ktérym
sprzeciw wycofano (art. 16 ust. 2 dyrektywy (UE) 2015/2436, wdrozonej w
odpowiednim ustawodawstwie krajowym).

Zgodnie z art. 16 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/2436 panstwa czionkowskie sg
zobowigzane do wpisania do rejestru daty rozpoczecia biegu 5-letniego okresu. Do
czasu, gdy informacje te stang sie tatwo dostepne w odpowiednich oficjalnych bazach
danych znakoéw towarowych, odpowiednie daty w poszczegdlnych jurysdykcjach
mozna sprawdzi¢ w tabeli w zatgczniku do niniejszego dziatu. Urzgd bedzie opierat sie
na informacjach zawartych w tej tabeli w celu ustalenia, czy wniosek o dowdd
uzywania w odniesieniu do konkretnego krajowego znaku towarowego jest
dopuszczalny.

51.2.4 Weczesniejsze rejestracje miedzynarodowe wskazujgce panstwo
cztonkowskie

Artykut 16 ust. 3 dyrektywy (UE) 2015/2436 stanowi, ze dla miedzynarodowych
rejestracji ze skutkiem w panstwie cztonkowskim wtasciwy piecioletni okres liczy sie od
daty, w ktérej uptynat termin na odmowe tego znaku lub na wniesienie sprzeciwu
wobec niego. W przypadku wniesienia sprzeciwu lub podniesienia zarzutu opartego na
bezwzglednych lub wzglednych podstawach odmowy, okres ten liczy sie od dnia, w
ktorym decyzja konczgca postepowanie w sprawie sprzeciwu stata sie prawomocna,

34 Niemcy, Austria, Finlandia, Szwecja, totwa i w przypadku znakéw zarejestrowanych w trybie ,procedury
przyspieszonej”, w krajach Beneluksu.
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lub dnia, w ktérym prawomocne stato sie orzeczenie dotyczace bezwzglednych lub
wzglednych podstaw odmowy, lub dnia, w ktérym sprzeciw wycofano.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. a) i b) protokotu madryckiego wyznaczone urzedy majg 12 lub
18 miesiecy od daty zawiadomienia o wskazaniu na wydanie wstepnej odmowy. Jesli
panstwo cztionkowskie nie zostato wskazane w zgtoszeniu miedzynarodowym, lecz w
drodze pdzniejszego wskazania, termin 12 lub 18 miesiecy rozpoczyna bieg od daty
zawiadomienia wyznaczonych urzedoéw o poOzniejszym wskazaniu. Jezeli Biuro
Miedzynarodowe nie zostanie powiadomione o wstepnej odmowie w obowigzujgcym
terminie, uznaje sie, Ze rejestracja miedzynarodowa jest chroniona we wskazanym
panstwie (zasada milczgcej zgody, art. 4 ust. 1 protokotu madryckiego).

Panstwami cztonkowskimi, ktére stosujg 12-miesieczny termin na wydanie wstepnej
odmowy na mocy protokotu w przypadku wystepowania w charakterze wyznaczonej
strony, s3: Beneluks, Republika Czeska, Niemcy, Hiszpania, Francja, Chorwacja,
totwa, Wegry, Austria, Portugalia, Rumunia i Stowenia.

Panstwami cztonkowskimi, ktore stosujg 18-miesieczny termin na wydanie wstepnej
odmowy na mocy protokotu w przypadku wystepowania w charakterze wyznaczonej
strony, sg: Dania, Estonia, Irlandia, Grecja, Litwa, Finlandia i Szwecja.

Butgaria, Wtochy, Cypr, Polska i Stowacja stosujg obowigzujgcy termin 12 lub 18
miesiecy w przypadku wystepowania w charakterze wyznaczonej strony w zaleznosci
od tego, czy (i) dany kraj zostat wyznaczony (lub pézniej wyznaczony) przed czy po 1
wrzesnia 2008 r., i czy (ii) urzad pochodzenia zwigzany jest przepisami zaréwno
porozumienia, jak i protokotu (termin: 12 miesiecy), czy tez tylko protokotu (termin: 18
miesiecy).

Zob. przegladowa tabela ponizej:

Wyznaczony kraj (3%) Kraj pochodzenia Termin wydania odmowy

Beneluks, Republika Czeska, Wszystkie umawiajgce sie strony

Niemcy, Hiszpania, Francja,
[Stan na 1 marca 2022 r.: 109

Chorwacja, totwa, Wegry,
cztonkow] (36)

Austria, Portugalia, Rumunia i
Stowenia (Bez wzgledu na to, czy s3g 12 miesigcy
(Panstwa © czlonkowskie  UE stronami porozumienia !

bedace stronami zaréwno protokotu, czy  tez  samego

porozumienia, jak i protokotu) protokotu)

35 Malta nie nalezy do systemu madryckiego.
Petny wykaz panstw czionkowskich bedacych stronami porozumienia madryckiego i protokotu madryckiego —
zob.: http://www.wipo.int/export/sites/wwwi/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf.
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Wyznaczony kraj (3%) Kraj pochodzenia Termin wydania odmowy
Wszystkie umawiajgce sie strony
Dania, Estonia, Irlandia, Grecja, |[Stan na 1 marca 2022 r.. 109
Litwa, Finlandia, Szwecja cztonkow]
bedace stronami  jedynie | stronami porozumienia [
protokotu) protokotu, czy tez samego
protokotu)
Butgaria, Wiochy, Cypr, Polska, Wszystkie umawiajgce sie strony
Stowacja; je$li wskazane Ilub
i [Stan na 1 marca 2022 r.: 109
poézniej wskazane przed
01/09/2008 (37) czionkow]
18 miesiecy
(Panstwa cztonkowskie UE, ktore (Bez wzgledu na to, czy sg
. . stronami porozumienia i
sg stronami zaréwno
porozumienia, jak i protokotu i protokofu, czy tez  samego
wybraty przedtuzony termin) protokotu)
Panstwa bedagce stronami
Butgaria, Cypr, Polska, Stowacja, | zarbwno porozumienia, ~ jak i
Witochy, jesli wskazane lub | protokotu 12 miesiecy
pozniej wskazane po 01.09.2008 [Stan na 1 marca 2022 r: 55
r. .
czionkow]
(Panstwa cztonkowskie UE, ktore
. . Panstwa bedgce stronami
sg stronami zarowno | - .
porozumienia, jak i protokotu i Jedynie protoko 18 miesiecy
wybraty przedtuzony termin) [Stan na 1 marca 2022 r.. 54
czionkow]

Aby ustali¢, czy wczesniejsza rejestracja miedzynarodowa wskazujgca panstwo
cztonkowskie podlega: wymogowi udowodnienia uzywania, Urzad sprawdza najpierw,
czy dane oznaczenie nie oczekuje na wstepng odmowe ochrony lub czy nie
odméwiono jej na mocy ostatecznej decyzji. Jezeli wstepna odmowa jest w toku,
procedura rejestracji nie moze by¢ jeszcze uznana za zakohczong. Jezeli wstepna
odmowa zostata potwierdzona decyzjg ostateczng, odpowiednie oznaczenie nie moze
by¢ brane pod uwage jako podstawa sprzeciwu w zakresie, w jakim zostato odrzucone.

Nastepnie Urzad sprawdza, czy zostato wydane o$wiadczenie o przyznaniu ochrony.
Jesli tak, Urzad z urzedu uzna date publikacji oswiadczenia o przyznaniu ochrony
w Dzienniku WIPO (wskazang kodem INID 450 pod odpowiednig pozycjg wyciggu z

35

ot Malta nie nalezy do systemu madryckiego.

Data wejscia w zycie art. 9sexies ust. 1 lit. b) protokotu, na mocy ktérego nieskuteczne sg wszelkie oswiadczenia
na podstawie art. 5 ust. 2 lit. b) lub c) protokotu (przedtuzenie terminu na zawiadomienie o wstgpnej odmowie)
pomiedzy umawiajgcymi sie stronami zwigzanymi zaréwno porozumieniem, jak i protokotem.
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bazy danych Madrid Monitor) za date poczgtkowg obliczania piecioletniego okresu
karencji (zasada 18 ter ust. 1 i 2 rozporzgdzenia na mocy protokotu odnoszgcego sie
do porozumienia madryckiego).

W przypadku gdy nie zostato wydane oswiadczenie o udzieleniu ochrony, Urzad z
urzedu uzna date uptywu terminu na zgloszenie odmowy za date poczgtkowg
obliczania piecioletniego okresu karencji. Date te oblicza sie poprzez dodanie
odpowiedniego 12- lub 18-miesiecznego okresu, zgodnie z powyzszymi zasadami, do
daty powiadomienia o miedzynarodowej rejestracji lub jej pdzniejszym wyznaczeniu, od
ktorej to daty rozpoczyna sie bieg terminu na powiadomienie o odmowie (wskazanej
kodem INID 580 pod odpowiednig pozycjg wyciagu z bazy danych Madrid Monitor, zob.
zasada 18 ust. 1 lit. a) pkt (iii) rozporzgdzenia na mocy protokotu odnoszgcego sie do
porozumienia madryckiego).

Tylko wtedy, gdy jest to decydujgce dla ustalenia, czy wczesniejszy znak podlega
wymogowi udowodnienia uzywania, osoba wnoszgca sprzeciw moze powotaé sie na
date pézniejsza niz ta, ktérg Urzad uwzglednit z urzedu (np. gdy wyznaczone panstwo
wybrato okres nawet dluzszy niz 18 miesiecy na powiadomienie o odmowie na
podstawie sprzeciwu zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. ¢) protokotu madryckiego lub gdy
wszystkie procedury dotyczgce ochrony znaku przed wyznaczonym Urzedem zostaty
zakonczone po wydaniu o$wiadczenia o udzieleniu ochrony, na podstawie zasady 18
ter ust. 4 rozporzgdzenia na mocy protokotu odnoszgcego sie do porozumienia
madryckiego). Dotyczy to rowniez sytuacji, w ktérej zgtaszajgcy lub posiadacz chciatby
powota¢ sie na date wczesniejszg niz te daty (np. date nastepujaca po terminie na
whniesienie sprzeciwu, w przypadku gdy nie wniesiono sprzeciwu — zob. art. 16 ust. 3
dyrektywy (UE) 2015/2436). Niezbite dowody na poparcie tych twierdzen nalezy
przedtozy¢ Urzedowi.

51.2.5 Podsumowanie obliczania poczatku biegu okresu karenc;ji

Wczesniejszy znak Poczatek biegu piecioletniego okresu karencji

Znak towarowy UE (ZTUE) Data rejestracji.

Data drugiej ponownej publikacji wskazania UE w

Rejestracja miedzynarodowa wskazujgca UE o )
czesci M.3.1 biuletynu ZTUE.

Data zakonczenia procedury rejestracji, jak
Znak krajowy okreslono w przepisach krajowych (zob. tabela w

zatgczniku).

Domys$lnie, data publikacji oswiadczenia o
Rejestracja miedzynarodowa wskazujaca ) T
. . przyznaniu ochrony w Dzienniku WIPO (kod INID
panstwo cztonkowskie o .
450 odpowiedniej pozyciji).
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51.3 Whniosek musi by¢ bezwarunkowy, wyrazny i jednoznaczny.

Whiosek zgtaszajgcego jest formalnym oswiadczeniem, ktére wywotuje powazne skutki
proceduralne.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 RDZTUE wniosek musi by¢ bezwarunkowy. Sformutowania
typu ,jesli osoba wnoszgca sprzeciw nie ograniczy swoich towaréw/ustug w klasach X
lub Y, zazgdamy dowodu uzywania”, ,jesli Urzad nie odrzuci sprzeciwu ze wzgledu na
brak prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, zazgdamy dowodu uzywania” lub
Jesli Urzad uzna za stosowne, osoba wnoszgca sprzeciw jest wzywana do
przedstawienia dowodu uzywania swojego znaku towarowego”’, majg charakter
twierdzeh warunkowych lub pomocniczych, a zatem nie stanowig skutecznego zgdania
dowodu uzywania (26/05/2010, R 1333/2008-4, RFID SOLUTIONS (fig.) / rfid (fig.)).

Ponadto wniosek musi by¢ wyrazny i jednoznaczny. Wniosek o przedstawienie
dowodu uzywania musi by¢ wyrazony za pomocg kategorycznych sformutowan. Jako
ze problem uzywania lub nieuzywania moze przybiera¢ wiele réznych postaci (np.
powotywanie sie na wiekszy odrdzniajgcy charakter wczesniejszego znaku lub jego
zakwestionowanie), same uwagi zgtaszajgcego dotyczgce uzywania lub nieuzywania
znaku osoby wnoszgcej sprzeciw nie bedg dostatecznie wyrazne i nie mogg stanowic
waznego wniosku o dowdd rzeczywistego uzywania (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air,
EU:T:2005:102).

Przyktady

Dostatecznie wyrazny i jednoznaczny wniosek:

® Wnosze, aby osoba wnoszgca sprzeciw przedstawita dowod uzywania...”;

e Wzywam Urzad do wyznaczenia terminu na przedstawienie przez osobe wnoszacg
sprzeciw dowodu uzywania...”;

® _Niniejszym kwestionuje sie uzywanie wczesniejszego znaku...”;

® Niniejszym podaje sie w watpliwos¢ uzywanie wczesniejszego znaku zgodnie z
art. 47 RZTUE”;

e Zgtaszajgcy podnosi zarzut nieuzywania” (05/08/2010, R 1347/2009-1, CONT@XT/
CONTXTA).

Niedostatecznie wyrazny i jednoznaczny wniosek:

e _Osobawnoszgca sprzeciw uzywata znaku wytgcznie dla...”;

e Osoba wnoszgca sprzeciw nie uzywata znaku dla...”;

® _Brakuje dowodéw na to, ze osoba wnoszaca sprzeciw kiedykolwiek uzywata
znaku...”;

e [N]ie mozna zasadnie powotywac sie na wczesniejsze rejestracje osoby wnoszgcej
sprzeciw w odniesieniu do zgtoszenia [ZTUE]", jako ze ,nie przedstawiono informaciji
lub dowodow dotyczacych uzywania (...)" (22/09/2008, B 1 120 973).

Nie tylko wniosek, lecz takze zakres wniosku muszg by¢ jasno okreslone i
jednoznaczne. Urzad przyjmie wniosek wytgcznie dla towarow i ustug wymienionych w
specyfikacji wczesniejszego znaku, na podstawie ktdérego wniesiono sprzeciw. Ponizej
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przedstawiono przyktady, w ktérych zakres wniosku nie jest jasno okreslony i
jednoznaczny:

® Whnioskuje, aby wnoszgcy sprzeciw udowodnit rzeczywiste uzywanie
wczesniejszego znaku dla towaréw zglaszanych w zakwestionowanym znaku
towarowym” — zgfaszajgcy nie moze wnioskowaé¢ o to, aby wnoszgcy sprzeciw
udowodnit uzywanie towaréw zgtaszajgcego (zob. np. 24/09/2008, R 1947/2007-4,
HOKAMP/HOLTKAMP, § 20);

e \Wnioskuje, aby wnoszgcy sprzeciw udowodnit rzeczywiste uzywanie
wczedniejszego znaku dla towardw, ktére sg identyczne Ilub podobne do
zgtaszanych towaréw” — nie mozna okresla¢ zakresu wniosku przez odniesienie do
towardéw zgtaszajgcego i zakres wniosku nie moze podlegac interpretacii;

® Whnioskuje, aby wnoszacy sprzeciw udowodnit rzeczywiste uzywanie spodni i
koszul’ — w przypadku gdy towary objete wczes$niejszym znakiem to ubrania,
obuwie i nakrycia gfowy. Zakres jasno okreslonego wniosku nie moze podlegaé
interpretacji. Ani od Urzedu, ani od wnoszgcego sprzeciw nie wymaga sie
okreslenia, czy dany przedmiot miesci sie w szerszej kategorii specyfikacji
wczesniejszego znaku towarowego. Ponadto nie mozna wymagaé, aby wnoszgcy
sprzeciw udowodnit uzywanie konkretnego przedmiotu w ramach danej kategorii,
poniewaz moze on udowodni¢ rzeczywiste uzywanie tej kategorii poprzez inne
przedmioty mieszczace sie w tej kategorii (zob. np. 24/09/2008; R 1947/2007-4,
HOKAMP/HOLTKAMP, § 23; 07/07/2009, R 1294/2008-4, ORDACTIN/Orthangin,
§ 16; 08/10/2010, R 1316/2009-4, miha bodytec/bodytec, § 18).

Urzad odrzuci wniosek o przedstawienie dowodu uzywania, jezeli zakres wniosku nie
jest wyraznie okreslony i jednoznaczny.

5.1.4 Whiosek ztozony w odrebnym dokumencie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 RDZTUE wniosek o przedstawienie dowodu uzywania musi
zosta¢ ztozony w odrebnym dokumencie. Dalsze informacje znajdujg sie w pkt 4.4.1

powyzej.

5.1.5 Interes zgtaszajgcego, aby w pierwszej kolejnosci zajgc sie
dowodem uzywania

Zgodnie z art. 10 ust. 5 RDZTUE wniosek o przedstawienie dowodu uzywania moze
by¢ ztozony w tym samym czasie, co uwagi. Pierwsze uwagi zgtaszajgcego moga
ograniczac¢ sie do ztozenia wniosku o przedstawienie dowodu uzywania. Na sprzeciw
zgtaszajgcy musi odpowiedzie¢ w ramach drugich uwag, czyli gdy ma mozliwos¢
ustosunkowania sie do przedstawionego dowodu uzywania. Moze to réwniez uczynié,
gdy tylko jedno wczes$niejsze prawo podlega wymogowi uzywania, jako ze nie nalezy
zobowigzywaé zgtaszajgcego do dzielenia swoich uwag.

Jezeli zgtaszajgcy ograniczy sie do ziozenia wniosku o przedstawienie dowodu
uzywania w terminie wyznaczonym na przedstawienie uwag dotyczgcych sprzeciwu,
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ale wniosek ten jest niedopuszczalny, Urzad zamyka etap sporny postepowania bez
zapewnienia zgtaszajgcemu kolejnej mozliwosci przedstawienia uwag (zob. pkt 5.1.6).

5.1.6 Konsekwencje niedopuszczalnego wniosku o przedstawienie
dowodu uzywania

Jezeli niedopuszczalnemu wnioskowi o przedstawienie dowodu uzywania towarzyszag
uwagi dotyczace sprzeciwu, Urzad informuje strony o niedopuszczalnosci wniosku i
kontynuuje postepowanie, nie wzywajgc osoby wnoszgcej sprzeciw do przedstawienia
dowodow uzywania wczesniejszych znakow.

W przypadku gdy niedopuszczalnemu wnioskowi o przedstawienie dowodu uzywania
nie towarzyszg uwagi dotyczace sprzeciwu, Urzad informuje strony o
niedopuszczalnosci wniosku i zamyka etap sporny postepowania. Urzad moze jednak
wydtuzy¢ termin okreslony w art. 8 ust. 2 RDZTUE, jesli niedopuszczalny wniosek
zostat ztozony przed uptywem terminu wyznaczonego zgtaszajacemu, lecz Urzad zajat
sie nim dopiero po uptywie tego terminu. Biorgc pod uwage fakt, Zze oddalenie wniosku
o przedstawienie dowodu uzywania po uptywie terminu wyrzgdzitoby nieproporcjonalng
szkode interesom zgtaszajgcego, Urzad wydtuzy termin o liczbe dni, jaka pozostata do
jego konca w chwili ztozenia wniosku przez strone. Praktyka ta opiera sie na zasadach
dobrej administraciji.

Jesli wniosek jest niedopuszczalny tylko w odniesieniu do niektérych wczesniejszych
znakow, na ktérych opiera sie sprzeciw (np. gdy niektére z wczesniejszych znakéw
podlegajg obowigzkowi udowodnienia rzeczywistego uzywania, ale inne nie), Urzad
wyraznie ogranicza wezwanie osoby wnoszacej sprzeciw do przedstawienia dowodu
uzywania wczesniejszych znakow, ktére podlegajg obowigzkowi udowodnienia
rzeczywistego uzywania.

5.2 Wyrazne wezwanie przez Urzad

Jesli wniosek zgtaszajgcego w sprawie dowodu uzywania jest wazny, Urzad wyznacza
osobie wnoszgcej sprzeciw termin dwoch miesiecy na przedstawienie dowodu
uzywania lub wykazanie istnienia usprawiedliwionych powodéw nieuzywania. Podjecie
decyzji w sprawie uzywania w sytuacji braku wyraznego wezwania przez Urzad do
przedstawienia dowodu uzywania stanowi istotne naruszenie proceduralne, nawet jesli
whiosek zgtaszajgcego jest jasny, osoba wnoszgca sprzeciw go rozumie i przedstawia
zgdane dowody uzywania (28/02/2011, R 16/2010-4, COLORPLUS, § 20; 19/09/2000,
R 733/1999-1, AFFINITE / AFFINAGE).

W przypadku gdy wniosek o przedstawienie dowodu uzywania wptyngt w okresie
ugodowym i zostat przekazany osobie wnoszacej sprzeciw w tym okresie, termin na
przedstawienie dowodu uzywania bedzie taki sam jak na przedstawienie pierwszych
lub uzupetniajgcych dowodow, argumentow i stanu faktycznego. Termin ten ulega
automatycznie przedtuzeniu w przypadku wydtuzenia okresu ugodowego.
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Jesli wniosek wptynat do Urzedu przed uptywem terminu na przedstawienie lub zmiane
stanu faktycznego, dowoddéw i argumentow oraz zostat rozpatrzony w tym terminie,
termin do przedstawienia stanu faktycznego, dowodéw i argumentéw jest przediuzany,
aby zbiec sie z dwumiesiecznym terminem na przedstawienie dowodu uzywania.

5.3 Reakcja osoby wnoszacej sprzeciw: przedstawienie
dowodu uzywania

5.3.1 Termin na przedstawienie dowodu uzywania

Urzad wyznacza wnoszgcemu sprzeciw termin dwoch miesiecy na przedstawienie
dowodu uzywania. Osoba wnoszgca sprzeciw moze zwrdci¢ sie o wydtuzenie terminu
zgodnie z art. 68 RDZTUE. Do takich wnioskow zastosowanie majg zwykte praktyki
w zakresie przedtuzania terminéw (zob. pkt 7.2.1 ponizej).

Artykut 10 ust. 2 RDZTUE wyraznie stanowi, ze jezeli strona wnoszgca sprzeciw nie
przedstawi dowodu uzywania w terminie, Urzad odrzuca sprzeciw.

Nalezy rozrozni¢ trzy scenariusze:

® Przy ocenie dowodu uzywania nalezy automatycznie uwzgledni¢ wszelkie dowody
przedstawione przez osobe wnoszgcg sprzeciw. w dowolnym momencie
postepowania przed uptywem terminu na przedstawienie dowodu uzywania, nawet
przed ztozeniem przez zgtaszajgcego wniosku o przedstawienie dowodu uzywania.

e Osoba wnoszgca sprzeciw nie przedstawita w terminie zadnego wskazania lub
dowodu badz Zzadnego istotnego wskazania lub dowodu: przedstawienie
istotnych wskazan lub dowodu uzywania po raz pierwszy po uptywie terminu
skutkuje odrzuceniem sprzeciwu, a Urzad nie ma w tym wzgledzie uprawnien do
dziatania w uznaniowy sposob. Artykut 10 ust. 2 RDZTUE jest zasadniczo
przepisem proceduralnym iz jego brzmienia wynika, ze jezeli w terminie
wyznaczonym przez Urzad nie zostanie przedstawiony zaden dowdd uzywania
danego znaku, sprzeciw musi zosta¢ automatycznie odrzucony. Jednakze jeSli
sprzeciw opiera sie réwniez na innych wczesniejszych znakach, ktére nie podlegajg
wymogowi przedstawienia dowodu uzywania, postepowanie bedzie kontynuowane
w-oparciu o te wczesniejsze znaki.

e Osoba wnoszgca sprzeciw przediozyta istotne wskazania lub dowody w terminie
i przedstawia dodatkowe wskazania lub dowody po uptywie terminu. Urzad moze
uwzgledni¢ dowody przediozone po terminie, korzystajac ze swobody uznania
przyznanej mu w art. 95 ust. 2 RZTUE.

W tym kontekscie nalezy oceni¢, po pierwsze, czy Urzgd moze skorzysta¢ ze
swobody uznania, a jezeli tak, to po drugie, w jaki sposéb nalezy z tej swobody
skorzysta¢, tj. czy dopusci¢, czy odrzuci¢ takie spdznione fakty lub dowody.

Zgodnie z art. 10 ust. 7 RDZTUE Urzad musi skorzysta¢ z przystugujacej mu
swobody uznania, jezeli wskazania lub dowody przedtozone po uptywie terminu
jedynie uzupetniajg, wzmacniajg i wyjasniajg wczesniejsze istotne dowody
przedstawione w terminie w celu wykazania spetnienia tego samego wymogu
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prawnego ustanowionego w art. 10 ust. 3 RDZTUE, a mianowicie okreslenia
miejsca, czasu, zakresu i charakteru uzywania znaku towarowego, ktérego dotyczy
sprzeciw, dla towaréw lub ustug, w odniesieniu do ktorych jest on zarejestrowany
oraz co do ktérych wniesiono sprzeciw. Wynika z tego, ze Urzad nie moze korzystac
ze swobody uznania, jezeli dowody przedtozone po uptywie terminu stuzg
dowiedzeniu istnienia wymogu prawnego, w odniesieniu do ktérego nie
przedstawiono zadnych wstepnych dowoddw. Na przyktad jezeli w odpowiednim
terminie nie przedtozono zadnych wskazan ani dowoddéw dotyczacych miejsca
uzywania, wszelkie dowody przedstawione w tym wzgledzie po tym terminie muszg
zostac odrzucone.

Korzystajgc ze swobody uznania, Urzgd musi uwzgledni¢ w szczegdélnosci etap
postepowania oraz to, czy fakty lub dowody sg dowodami prima facie mogacymi
mie¢ znaczenie dla wyniku sprawy oraz czy istniejg istotne przyczyny
spbznionego przedtozenia faktow lub dowodow.

Czynniki te sg wspotzalezne. Im pdzniejszy etap postepowania, tym mocniejszy
musi by¢é powdd spdznionego przedtozenia lub wieksze znaczenie dowoddéw. W
zwigzku z tym dodatkowe wskazania lub dowody mogag zostaé zaakceptowane,
jezeli na pierwszy rzut oka mogg mieC znaczenie dla wyniku sprawy i s3g
przedstawiane na wczesnym etapie postepowania wraz z uzasadnieniem, dlaczego
sg przedkfadane na tym etapie postepowania.

Moga istnieC inne istotne przyczyny. Zamiar przedtuzenia postepowania poprzez
czesciowe przedstawienie dowodow (taktyczne opdznianie postepowania przez
strony), o ile okolicznosci sprawy pozwalajg na wyciggniecie takiego wniosku,
przemawia przeciwko dopuszczeniu spéznionych dowodéw.

Naturalne trudnosci zwigzane z uzyskaniem dowoddéw nie sg same w sobie
uzasadniong przyczyng spoznionego przedfozenia dowodow.

Urzad w nalezyty sposob uzasadnia powody, dla ktérych odrzuca lub uwzglednia w
decyzji ,dodatkowe dowody”.

5.3.2 Srodki dowodowe

53.21 Zasady

Dowody uzywania nalezy przedstawi¢ w uporzgdkowany sposob.

Artykut 95 ust. 1 RZTUE stanowi, ze ,w postepowaniu odnoszgcym sie do wzglednych
podstaw odmowy rejestracji Urzad ogranicza sie w tym badaniu do stanu faktycznego,
dowodow i argumentéw przedstawionych przez strony”. Przedstawione dowody muszg
byé wystarczajgco jasne i precyzyjne, aby umozliwi¢ drugiej stronie skorzystanie z
prawa do obrony, a Urzedowi przeprowadzenie badania bez koniecznosci uciekania sie
do zewnetrznych lub dodatkowych informaciji.

Zasadniczo Urzad nie moze przedstawia¢ argumentéw w imieniu zadnej ze stron ani
nie moze wciela¢ sie w role osoby wnoszacej sprzeciw lub jego doradcy poprzez
podejmowanie prob znalezienia i wskazania wsréd przedstawionych dokumentow
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informaciji, ktére mégtby uzna¢ za dowdd uzywania. Oznacza to, ze Urzad nie powinien
starac¢ sie poprawic prezentacji dowodoéw Zzadnej ze stron.

Uporzgdkowanie dowoddw nalezy do obowigzkoéw strony. Art. 10 ust. 4 RDZTUE
stanowi, ze dowody uzywania musi zosta¢ przedtozone zgodnie z art. 55 RDZTUE,
ktory okresla podstawowg strukture i format dowodow pisemnych. Przepis ten
oznacza, ze w przedtozonych dokumentach nalezy wyraznie wskazaé¢ dowody i
argumenty podniesione przez strony, aby zapewni¢ w ten sposob szybki przebieg
postepowania.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat wymagan dotyczacych formatu
i struktury zatgcznikédw do dokumentdéw oraz zalecen dotyczgcych struktury dowodow
pisemnych nalezy zapozna¢ sie z Wytycznymi, cze$é A: Zasady ogdlne, dziat 1: Srodki
komunikaciji, terminy, pkt 3.1.3.

Urzad przesyta osobie wnoszgcej sprzeciw zalecenia i wymogi dotyczgce dowodow
pisemnych okreslone w art. 55 ust. 2 RDZTUE wraz z informacjg o ztozonym przez
zgtaszajgcego wniosku o przedstawienie dowodu uzywania.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 RDZTUE dowody muszg by¢ przedstawione zgodnie z art. 55
ust. 2 oraz art. 63 i 64 RDZTUE i co do zasady ograniczone do przedtozenia
dokumentéw oraz przedmiotdw majgcych znaczenie dowodowe, takich jak:
opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogtoszenia prasowe oraz
oswiadczenia pisemne, o ktérych mowa w art. 97 ust. 1 lit. f) RZTUE. Art. 10 ust. 4
RDZTUE dopuszcza rowniez badania rynkowe oraz wskazania znaku w wykazach i
publikacjach stowarzyszen danej branzy jako wiasciwe srodki dowodowe (14/03/2011,
B 1582 579; 18/06/2010, B 1 316 134).

Cenniki i katalogi sg przyktadami ,materiatéw pochodzacych bezposrednio od strony”.
Roczne raporty i sprawozdania przedsiebiorstwa rowniez zaliczajg sie do tej kategorii.

Artykut 10 ust. 4 RDZTUE nalezy odczytywa¢ w zwigzku z art. 64 RDZTUE. Oznacza
to, ze zalgczniki do dokumentdow mozna sklada¢ na nosnikach danych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi okreslonymi przez dyrektora wykonawczego. Niemnigj
jednak materiaty, ktérych nie mozna zeskanowaé lub skserowaé (np. przedmioty
fizyczne), nie mogg zosta¢ uwzglednione, chyba ze zostaty przedstawione w dwdéch
egzemplarzach'w celu przekazania jednego drugiej stronie.

Wymaoég przedtozenia dowodu uzywania zawsze powoduje powstanie pytania o
wartos¢ dowodowa przedstawionych materiatéw. Dowody musza by¢ przynajmniej w
pewnym stopniu wiarygodne. Urzad ogodlnie przyjmuje, ze materiaty przedstawione
przez osoby trzecie majg wyzszg wartos¢ dowodowg niz te pochodzgce od samego
wiasciciela lub jego petnomocnika. Szczegdlny problem stwarza powotywanie sie przez
osobe wnoszgcg sprzeciw na wewnetrzne wydruki lub hipotetyczne badania badz
zamowienia. W przypadku jednak gdy materiaty muszg by¢ regularnie udostepniane
opinii publicznej lub wladzom zgodnie z przepisami prawa, np. prawem spétek lub
regulaminem gietdy papierow wartosciowych, i mozna zatozy¢, ze podlegajg urzedowej
weryfikacji, ich wartos¢ dowodowa jest z calg pewnoscig wyzsza niz w przypadku
zwyktych, ,osobistych” materiatéw przedstawionych przez osobe wnoszacg sprzeciw
(zob. tez ponizej w pkt 5.3.2.3 Oswiadczenia).
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5.3.2.2 Odwotania

Osoba wnoszgca sprzeciw moze skorzysta¢ z ustalen urzeddéw i sgdow krajowych w
réwnolegtych postepowaniach. Urzad nie jest wprawdzie zwigzany ustaleniami
urzeddéw i sadow krajowych, ale bierze je pod uwage i mogg one wptywaé na jego
decyzje. Urzad musi mie¢ mozliwos¢ sprawdzenia, jakiego rodzaju dowody
doprowadzity do podjecia danej decyzji na szczeblu krajowym. Urzad bierze pod
uwage ewentualne roznice wymogow proceduralnych i materialnych przy
wystepowaniu przed danym organem krajowym (25/08/2003, R 1132/2000-4,
VANETTA / VIENNETTA (fig.), § 16; 18/10/2000, R 550/1999-3, (DUKE) (fig.) / DUKE,
§ 23).

Osoba wnoszaca sprzeciw moze odwota¢ sie do materiatdw przedstawionych jako
dowody uzywania w poprzednich postepowaniach przed Urzedem. Urzad akceptuje
takie odwotania pod warunkiem, ze osoba wnoszgca sprzeciw wyraznie wskaze
materiaty, na ktére sie powotuje, i postepowanie, w ramach ktérego zostaty
przediozone. Jesli odwotanie nie zawiera dostatecznego wskazania odnosnych
materiatow, Urzad wzywa osobe wnoszgcg sprzeciw do wyraznego wskazania lub
przedstawienia takich materiatéw (30/11/2010, B_1 080 300). Dalsze informacje na
temat warunkow klasyfikacji odpowiedniego materiatu znajdujg sie w pkt 4.4.5.

Ciezar przedstawienia dowodu uzywania spoczywa na osobie wnoszacej sprzeciw, a
nie na Urzedzie lub zgtaszajgcym. Samo wskazanie strony internetowej, na ktorej
Urzad moze znalez¢ dodatkowe informacije, jest zatem niewystarczajgce, jako ze nie
dostarcza Urzedowi dostatecznych informacji na temat miejsca, charakteru, czasu i
zakresu uzywania (31/10/2001, B 260 192). Wiecej informacji na temat dowodow
pochodzacych z Internetu — zob. Wytyczne, czesé¢ C: Sprzeciw, dziat 5: Znaki
towarowe cieszgce sie renomg (art. 8 ust. 5 RZTUE), pkt 3.1.4.4.

53.23 Oswiadczenia

Wskazane srodki dowodowe takie jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury,
zdjecia lub reklamy prasowe nie stanowig szczegdlnego problemu, natomiast nalezy
zastanowi¢ sie gtebiej nad oswiadczeniami, o ktérych mowa w art. 97 ust. 1 lit. f)
RZTUE.

Osoba wnoszgca sprzeciw nie ma obowigzku ztozenia oswiadczenia z mocg przysiegi
w sprawie sprzedazy dokonanej z uzyciem wczesniejszego znaku towarowego. Do
decyzji strony wnoszgcej sprzeciw nalezy wybor postaci dowodéw, ktére uzna za
odpowiednie do wykazania rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku
towarowego w danym okresie (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).

Celem oswiadczenia z mocg przysiegi jest przedstawienie faktéw lub wyjasnien
dotyczgcych dokumentdéw potwierdzajgcych, a nie przedstawienie opinii prawnej
(06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 56).

Rozréznienie pomiedzy dopuszczalnoscig a istotnoscig (wartoscia dowodowa)
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

Znaczenie oswiadczen jest szeroko dyskutowang kwestig. Nalezy w tym wzgledzie
wyraznie rozrézni¢ pomiedzy dopuszczalnoscig a wartoscig dowodowg materiatéw.

Jesli chodzi o dopuszczalnosé, w art. 10 ust. 4 RDZTUE wyraznie wymienia sie
pisemne oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 97 ust. 1 lit. f) RZTUE, jako
dopuszczalny dowdd uzywania. Artykut 97 ust. 1 RZTUE wskazuje na srodki
udostepniania dowodow, wsrdéd ktérych znajdujg sie pisemne oswiadczenia,
dokonywane pod przysiega lub potwierdzone, lub inne oswiadczenia majgce podobny
skutek zgodnie z prawem panstwa, w ktérym sporzgdzono takie oswiadczenia. Nalezy
zatem oceni¢, czy ztozone oswiadczenie stanowi odwiadczenie w rozumieniu art. 97
ust. 1 lit. f) RZTUE. Skutkdbw pisemnego os$wiadczenia nalezy szukac w
ustawodawstwie krajowym jedynie w przypadkach, w ktdérych oswiadczenie nie zostato
dokonane pod przysiegq lub nie jest potwierdzone (07/06/2005, T-303/03, Salvita,
EU:T:2005:200, § 40; potwierdzony wyrokiem z 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX,
EU:T:2014:1045, § 49). W razie watpliwosci co do tego, czy os$wiadczenie jest
dokonane pod przysiegg lub potwierdzone, ciezar dowodu spoczywa na osobie
wnoszacej sprzeciw. W przeciwnym razie odwiadczenia nie uznaje sie za oswiadczenie
w rozumieniu art. 97 ust. 1 lit. f) RZTUE.

Artykut 97 wust. 1 lit. f) RZTUE nie wskazuje, kto powinien podpisywac takie
oswiadczenia, dlatego nie ma powodow, aby uznac, ze oswiadczenia podpisane przez
same strony postepowania nie sg objete tym przepisem (16/12/2008, T-86/07, Deitech,
EU:T:2008:577, § 46).

Z przepisow RZTUE, RDZTUE i RWZTUE nie wynika, aby wartos¢ dowodowg
dowodow uzywania znaku, w tym oswiadczeh z mocg przysiegi, nalezato ocenia¢ w
Swietle ustawodawstwa panstwa cztonkowskiego (28/03/2012, T-214/08, Outburst,
EU:T:2012:161, § 33; 09/12/2014, T-278/12 PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 53).
Warto$¢ dowodowa os$wiadczenia zalezy ‘przede wszystkim od wiarygodnosci
zawartych w nim informacji.. W' szczegdlnosci nalezy zatem wzigé pod uwage
pochodzenie dokumentu, okolicznosci jego sporzadzenia, dla kogo jest przeznaczony,
a nastepnie na podstawie jego tresci zadac sobie pytanie, czy wydaje sie on sensowny
i wiarygodny (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).

Jesdli chodzi o wartosé dowodowag tego rodzaju dokumentéw, Urzad zgodnie z
utrwalonym orzecznictwem rozréznia pomiedzy oswiadczeniami pochodzgcymi od
samej osoby wnoszacej sprzeciw lub jej pracownikdéw a oswiadczeniami pochodzacymi
z niezaleznych zrodet (09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51;
06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 54).

Oswiadczenia wiasciciela lub jego pracownikéw

Oswiadczeniom pochodzgcym od wiasciciela wczesniejszego znaku (wydanym przez
same zainteresowane strony lub ich pracownikéw) przypisuje sie zazwyczaj mniejsze
znaczenie niz dowodom z niezaleznych zrédet. Wynika to z faktu, ze osobisty interes
strony w sprawie moze w mniejszym lub wiekszym stopniu wptywac¢ na jej punkt
widzenia (11/01/2011, R_490/2010-4, BOTODERM / BOTOX, § 34; 27/10/2009,
B 1 086 240, 31/08/2010, B 1 568 610).
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

Takie oswiadczenie nie moze samo w sobie stanowié¢ wystarczajacego dowodu
rzeczywistego uzywania (09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 54).
Nie oznacza to jednak, ze takie oswiadczenia sg catkowicie pozbawione wartosci
dowodowej (28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 30). Nalezy unikaé
uogolnien, jako ze dokladna warto$¢ takich oswiadczen zawsze zalezy od konkretnej
formy i zawartosci.Oswiadczenia zawierajgce szczegotowe i konkretne informacje majg
wyzszg wartos¢ dowodowg niz oswiadczenia bardzo ogolne i sformutowane pokrotce.

Ostateczne rozstrzygniecie zalezy od ogolnej oceny dowodow w kazdym
indywidualnym przypadku. Ogdlnie rzecz biorgc, konieczne sg dodatkowe materiaty w
celu udowodnienia uzywania, jako ze oswiadczeniom nalezy przypisaé¢ nizszg wartos¢
dowodowg niz dowodom fizycznym (etykiety, opakowania itd.) lub pochodzgcym z
niezaleznych zrodet. Duze znaczenie ma zatem moc dowodowa dodatkowych
przedstawionych materiatdw. Nalezy oceni¢, czy dodatkowe materialy stanowig
wystarczajgce potwierdzenie tresci oswiadczenia z mocg przysiegi (lub na odwrot).
Fakt, ze dany urzad krajowy stosuje okreslong praktyke w zakresie oceny tego rodzaju
dowodu uzywania, nie oznacza, ze ma ona rowniez zastosowanie w postepowaniu
dotyczgcym znakéw towarowych Unii Europejskiej (07/06/2005, T-303/03, Salvita,
EU:T:2005:200, § 41 et seq.).

Zmiana wiasciciela po dacie zgtoszenia ZTUE lub dacie pierwszenstwa zgtoszenia
ZTUE moze sprawi¢, ze oswiadczenia nowych wiascicieli bedg niewazne, jako ze
generalnie nie posiadajg oni bezposredniej ~wiedzy pozwalajgcej dokonywaé
oswiadczen na temat uzywania znaku przez poprzedniego wtasciciela (17/06/2004,
R 16/2004-1, REPORTER / REPORTER).

W przypadku przeniesienia wiasnosci nowy wiasciciel moze natomiast powotaé sie na
uzywanie znaku przez poprzednika (lub poprzednikow) w okresie karencji. Uzywanie
znaku przez poprzednika mozna wykaza¢ w oparciu o przedstawione przez niego
dowody, a jesli nie ma z nim kontaktu — za pomocg innych wiarygodnych materiatow,
np. informacji z ewidencji handlowe;j.

Oswiadczenia os6b trzecich

Oswiadczeniom (takim jak np. sondaze) pochodzgcym z niezaleznych zrédel, np.
ekspertdw, organizacji zawodowych, izb handlowych, dostawcdow, klientéw lub
partnerow biznesowych osoby wnoszgcej sprzeciw, przypisuje sie wyzszg wartosé
dowodowg (19/01/2011, R 1595/2008-2, FINCONSUM ESTABLECIMIENTO
FINANCIERO DE CREDITO / FINCONSUMO (fig.), pkt 31).

Praktyka ta jest zgodna z orzecznictwem w sprawie Chiemsee (04/05/1999, C-108/97
& C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230), w ktorej Trybunat wskazat odpowiednie
dowody Swiadczgce o nabyciu przez znak charakteru odrézniajacego na rynku. Choé
nabycie charakteru odrézniajgcego nie jest samo w sobie réwnoznaczne z
rzeczywistym uzywaniem, obejmuje ono dowody uzywania oznaczenia na rynku. Z
tego wzgledu mozna przez analogie postuzy¢ sie orzecznictwem dotyczacym
charakteru odrozniajgcego.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

Oswiadczenia wydane przez strony nie sg ,dowodami osob trzecich”, wszelkie inne
dowody, np. ankiety, oSwiadczenia izb handlowych, organizacji zawodowych lub
ekspertéw, sg natomiast dowodami pochodzgcymi od osob trzecich.

54 Reakcja zgtaszajgcego
5.4.1 Przekazywanie dowoddw

Urzad przekazuje zgtaszajgcemu komplet dowoddéw uzywania otrzymanych od osoby
WNOSZgCej Sprzeciw.

Urzad zazwyczaj wyznacza zgtaszajgcemu termin dwéch miesiecy na ustosunkowanie
sie do dowodu uzywania (i sprzeciwu).

542 Brak dowododw lub brak istotnych dowodow

Urzad moze jednak niezwtocznie zamkngC postepowanie, jesSli w wyznaczonym
terminie osoba wnoszgca sprzeciw nie przedstawita zadnych dowodéw lub
przedstawione dowody sa ewidentnie nieistotne, co wptywa na wszystkie
wczedniejsze rejestracje znaku towarowego. Praktyka ta ma -na celu unikniecie
kontynuowania postepowania, jesli jego rozstrzygniecie jest przesgdzone, czyli
wiadomo, ze zakohczy sie odrzuceniem sprzeciwu ze wzgledu na brak dowodu
uzywania (zasada ekonomii postepowania i dobrej administraciji).

W przypadku gdy tylko niektore z wczesniejszych znakdéw podlegajg wymogowi
przedstawienia dowodu uzywania, a osoba wnoszaca sprzeciw nie przedstawi zadnych
dowodow lub dowody te sg w sposob oczywisty nieistotne, zgtaszajacy zostanie
wezwany do przedstawienia uwag do sprzeciwu w odniesieniu do pozostatych
wczesniejszych znakdw, niezaleznie od tego, czy ograniczyt swoje pierwsze uwagi do
zgdania przedstawienia dowodu uzywania, czy tez przedstawit réwniez wstepne uwagi
do sprzeciwu.

We wszystkich pozostatych przypadkach dowody sg przekazywane zgtaszajgcemu,
ktory ma dwa miesigce na ustosunkowanie sie do nich. Urzad nie moze poinformowaé
osoby wnoszacej sprzeciw, ze dostatecznos¢ dowoddw budzi watpliwosci, ani nawet
wezwaé jej do uzupetnienia dowoddw w takich przypadkach. Takie dziatania bytlyby
wbrew = zasadzie bezstronnosci Urzedu w postepowaniu kontradyktoryjnym
(01/08/2007, R 201/2006-4, OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19).

54.3 Brak reakcji zgtaszajgcego

Jesli zgtaszajagcy nie zareaguje w wyznaczonym terminie, Urzad wydaje decyzje na
podstawie przedtozonych dowoddéw. Brak odpowiedzi ze strony zgtaszajgcego nie
oznacza, ze akceptuje on przedstawione materiaty jako dostateczny dowod uzywania
(07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 79).

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 822
Sprzeciw

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/R0201%2F2006-4
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/303%2F03

Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

544 Formalne wycofanie wniosku

Jesli zgtaszajgcy zareaguje na dowdd uzywania, formalnie wycofujgc wniosek o jego
przedstawienie, sprawa staje sie niebyta. Jest bowiem rzeczg logiczng, ze zgtaszajgcy
jako osoba inicjujgca odno$ng procedure powinien mie¢ mozliwos¢ zakonczenia tej
czesci postepowania w drodze formalnego wycofania swojego wniosku (21/04/2004,
R 174/2003-2, SONNENGARTEN / SOMMERGARTEN, § 23).

5.5 Dalsze dziatania osoby wnoszacej sprzeciw

Osoba wnoszaca sprzeciw ma prawo ustosunkowac sie do uwag zgtaszajgcego. Ma to
szczegoblne znaczenie w przypadkach, w ktérych rozstrzygniecie sprawy moze opieraé
sie czesciowo na argumentacji zgtaszajgcego, ze dowody nie wskazujg na uzywanie
znaku.

Izba Odwotawcza uznata, ze nieumozliwienie osobie wnoszacej sprzeciw

przedstawienia swoich uwag w takim przypadku stanowi istotne naruszenie zasad
proceduralnych (28/02/2011, R 16/2010-4, COLORPLUS, § 20).

Dalsze informacje na temat przedstawiania dodatkowych dowoddéw znajdujg sie w
pkt 5.3.1 powyzej.

5.6 Jezyki w postepowaniu dotyczacym dowodu uzywania

Zgodnie z art. 10 ust. 6 RDZTUE, jezeli dowody przedstawione na podstawie
ustepdw 1, 2 i 3 nie sg w jezyku postepowania sprzeciwowego, Urzagd moze wezwaé
osobe wnoszgcg sprzeciw do przedstawienia w wyznaczonym przez Urzad terminie
ttumaczenia tych dowodow na ten jezyk.

To, czy osoba wnoszgca sprzeciw powinna przedstawi¢ ttumaczenie dowodu uzywania
na jezyk postepowania, zalezy od uznania Urzedu. W ramach przystugujgcej mu
swobody uznania Urzad bierze pod uwage interesy obu stron.

Nalezy pamietac, ze ttumaczenie przedstawionych dowodéw na jezyk postepowania
moze by¢ bardzo kosztowne i ktopotliwe dla osoby wnoszacej sprzeciw.

Z drugiej strony zgtaszajgcy ma prawo znac tresc¢ przedstawionych dowodow, aby moc
broni¢ “swoich intereséw. Zgtaszajgcy musi bezwzglednie mie¢ mozliwo$¢ oceny
zawartosci dowoddéw przedstawionych przez osobe wnoszacg sprzeciw. Nalezy tu
wzig¢ pod uwage charakter wniesionych dokumentow. Na przyktad mozna uznac¢, ze
,standardowe” faktury i probki opakowan nie wymagajg ttumaczenia, aby mogty by¢
zrozumiate dla zgtaszajgcego (15/12/2010, T-132/09, Epcos, EU:T:2010:518, § 51 et
seq.; 30/04/2008, R _1630/2006-2, DIACOR / DIACOL PORTUGAL, § 46 et seq.
(odwotanie 24/01/2017, T-258/08, DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22); 15/09/2008,
R 1404/2007-2 & R 1463/2007-2, FAY (fig) / FAY & CO, § 26 et seq.).

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 823
Sprzeciw

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/174%2F2003
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/R0016%2F2010-4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=PL#d1e785-1-1
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/T-132%2F09
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1630%2F2006
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/T-258%2F08
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/R1404%2F2007-2
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1463%2F2007

Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

Jesli zgtaszajgcy wyraznie zazgda tlumaczenia dowoddéw na jezyk postepowania i
uzasadni swoje zgdanie (zob. art. 10 ust. 6 RDZTUE w zwigzku z art. 24 RWZTUE),
Urzad co do zasady wzywa osobe wnoszgcg sprzeciw do przedstawienia ttumaczenia.
Dopuszcza sie jednak mozliwos¢ odrzucenia wniosku zgtaszajgcego, jesli wydaje sie
przesadny lub wrecz stanowi naduzycie w $wietle oczywistego charakteru
przedstawionych dowodow.

Jesli Urzad zada ttumaczenia dowoddw, osoba wnoszgca sprzeciw ma dwa miesigce
na jego dostarczenie. Jesli przedstawione dowody uzywania sg bardzo obszerne,
Urzad moze wyraznie wezwaé osobe wnoszgcg sprzeciw do przettumaczenia jedynie
tych czesci, ktére jej zdaniem wystarczajg do wykazania rzeczywistego uzywania
znaku w odno$nym okresie. Ocena konieczno$ci ttumaczenia catosci przedtozonego
materialu dowodowego nalezy zasadniczo do osoby wnoszgcej sprzeciw. Dowody sg
uwzgledniane, o ile zostaly przettumaczone lub nie wymagajg wyjasnien bez wzgledu
na ich elementy tekstowe.

Jezeli osoba wnoszgca sprzeciw przedstawi dowod uzywania w jezyku innym niz jezyk
postepowania w terminie wyznaczonym na przedstawienie dowodu uzywania, a
nastepnie z wilasnej inicjatywy przedstawi ttumaczenie tego dowodu na jezyk
postepowania po uptywie tego terminu, dowody te zostang uwzglednione i przekazane
zgtaszajgcemu w celu zajecia stanowiska. Zasada ta ma zastosowanie, nawet jesli
Urzad nie wezwat osoby wnoszgcej sprzeciw do przedstawienia ttumaczenia, a
zgtaszajgcy nie wnidst jeszcze zastrzezeh do przedstawionych dowodéw.

6 Zakonczenie postepowania

6.1 Ugoda

Artykut 47 ust. 4 RZTUE

Artykut 6 ust. 2 RDZTUE

Strony majg swobode decydowania o sposobie zakonczenia postepowania
sprzeciwowego. Podczas gdy mogg wycofaé sprzeciw, mogg tez zwrdcic sie do Urzedu
0 zamkniecie sprawy bez podania konkretnych powodéw. Wystarczy poinformowanie o
zawartej na piSmie i podpisanej umowie stron, ktdra nie musi zawiera¢ uzasadnienia.
Urzad nastepnie podejmuje kroki w celu zamkniecia postepowania w oparciu o takg
umowe.

Informacje na temat zwrotu optat i decyzji w sprawie kosztow w przypadku ugody
znajdujg sie w stosownym ustepie ponizej.

Urzad moze, jezeli uzna to za stosowne, wezwaé strony do zawarcia ugody. Zaréwno
Urzad, jak i strony mogg zatem zainicjowac procedure ugodows.

W tym celu Urzad moze wydaé propozycje ugody. Jako ze co do zasady Urzad nie
moze (ani nie chce) zastepowaé stron, dziatania podejmuje w bardzo rzadkich
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przypadkach, w ktérych ugoda wydaje sie pozgdanym rozwigzaniem i istniejg
przestanki, by uznag¢, ze postepowanie mozna zakohczy¢ w drodze ugody.

Na wyrazny wniosek stron Urzad moze rowniez zapewni¢ pomoc w prowadzeniu
negocjacji, na przyklad wystepujac w charakterze mediatora lub dostarczajgc

potrzebnych Srodkéw rzeczowych. Catos¢ kosztow ponoszg strony. Ugoda moze byé
poprzedzona wnioskiem o zawieszenie.

6.2 Ograniczenie i wycofanie

Artykut 66 ust. 1, art. 71 ust. 3, art. 146 ust. 6 lit. a), art. 146 ust. 9 oraz art. 109 RZTUE

Artykut 6 ust. 2, 314 RDZTUE

6.2.1 Ograniczenie i wycofanie zgtoszenia ZTUE

Artykut 49 RZTUE

Artykut 6 ust. 5 RDZTUE

Zgtaszajgcy moze wycofaé zgtoszenie znaku towarowego lub’ ograniczyé zawarty w
nim wykaz towardéw lub ustug na dowolnym etapie postepowania sprzeciwowego.

Whnioski takie nalezy sktada¢ jako oddzielne dokumenty, jak okreslono powyzej w
pkt4.4.1.

Ograniczenie i wycofanie musi by¢ jednoznaczne i bezwarunkowe. Braku reakcji ze
strony zgtaszajgcego ZTUE w trakcie postepowania w zadnym przypadku nie uznaje
sie za milczace wycofanie zgtoszenia.

Warunkowe lub dwuznaczne wycofanie lub ograniczenie nie moze by¢ zaakceptowane
i jest przekazywane drugiej stronie wytgcznie do celdéw informacyjnych, przy czym
informuje sie strony, ze to wycofanie lub ograniczenie nie bedzie brane pod uwage.

Urzad nie akceptuje ograniczen warunkowych. Na przyktad zglaszajgcy moze
utrzymywac¢ w uwagach przedstawionych w odpowiedzi na sprzeciw, ze oznaczenia nie
sg podobne, ale dodawa¢, ze ograniczy wykaz towardow i ustug objetych zgtoszeniem
ZTUE, jesli ekspert uzna znaki za podobne. W takim przypadku ograniczenie jest
niemozliwe do zaakceptowania i nalezy pouczyC zgtaszajgcego, ze ograniczenie musi
by¢ jednoznaczne i bezwarunkowe.

Jezeli ograniczenie jest niedopuszczalne, przynajmniej w ograniczonym zakresie,
Urzad zwrdci sie do zgtaszajgcego o uzupetnienie brakow. Jezeli zgtaszajgcy uzupetni
braki, ograniczenie zostanie wpisane wraz z datg ztozenia pierwszego wniosku. Jezeli
zgtaszajgcy nie uzupetni brakdéw, ograniczenie zostanie odrzucone w catosci, a
postepowanie bedzie kontynuowane na podstawie pierwotnego wykazu towarow i
ustug (Wytyczne, czesé B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 3: Klasyfikacja, pkt 5.3.5).
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Osoba wnoszgca sprzeciw zostanie poinformowana o wyzej wymienionych
procedurach.

Jesli osoba wnoszgca sprzeciw go wycofa po zgtoszeniu niemozliwego do
zaakceptowania ograniczenia, wycofanie nie jest brane pod uwage, jesli jednoznacznie
odnosi sie do takiego ograniczenia. Gdy ograniczenie stato sie mozliwe do
zaakceptowania, osoba wnoszgca sprzeciw jest informowana o nowym wykazie
towardw i ustug oraz otrzymuje nowy termin na potwierdzenie wycofania sprzeciwu.

Jesli ograniczenie jest mozliwe do zaakceptowania, zgtaszajgcemu przesytane jest
potwierdzenie.

Ograniczenie lub wycofanie powoduje rézne skutki w zaleznosci od fazy postepowania,
jak opisano ponizej.

Dalsze informacje na temat ograniczeh zgtoszenia ZTUE mozna znalez¢ w
Wytycznych, cze$¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 3: Klasyfikacja, pkt 5.3 i cze$¢ B:
Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 1: Procedura, pkt 5.1 5.2.

6.2.1.1 Wycofanie lub ograniczenie przed badaniem dopuszczalnosci

Ograniczenie obejmujace cato$¢ sprzeciwu / wycofanie

W przypadku wycofania zgtoszenia ZTUE lub jego ograniczenia do towaréw i ustug,
ktére nie zostaty zakwestionowane, przed wydaniem zawiadomienia o dopuszczalnosci
sprzeciwu zamyka sie postepowanie sprzeciwowe i zwraca sie opfate za sprzeciw.
Innymi stowy, w takich przypadkach rozpatrzenie wycofania lub ograniczenia ma
pierwszenstwo przed dopuszczalnoscig sprzeciwu.

Nie podejmuje sie decyzji w sprawie kosztéw.

Ograniczenie nieobejmujgce catosci sprzeciwu

Jesli ograniczenie moze wcigz zawieraC zakwestionowane towary i ustugi,
przeprowadza sie badanie dopuszczalnosci.

Osobe wnoszacag sprzeciw zawiadamia sie o0 ograniczeniu wraz z zawiadomieniem o
dopuszczalnosci ~badz zawiadomieniem o niedopetnieniu bezwzglednego Iub
wzglednego warunku dopuszczalnosci.

W przypadku wycofania sprzeciwu optata za sprzeciw jest zwracana, nawet jesli
stwierdzone braki sg niemozliwe do usuniecia.

Pismo osoby wnoszacej sprzeciw nie musi zawiera¢ bezposredniego odwofania do
ograniczenia, o ile zostato otrzymane nie pdzniej niz w dniu ograniczenia dokonanego
przez zgtaszajgcego.

Nie podejmuje sie decyzji w sprawie kosztéw.

6.2.1.2 Ograniczenie i wycofanie zgtoszenia ZTUE przed zakoriczeniem okresu
ugodowego

Ograniczenie obejmujace catos$é sprzeciwu / wycofanie

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 826
Sprzeciw

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

Jesli nie ma watpliwosci, ze ograniczenie obejmuje catos¢ sprzeciwu, lub w przypadku
wycofania zgtoszenia ZTUE, strony sg powiadamiane o tym fakcie i postepowanie
zostaje zamkniete. Osobie wnoszgcej sprzeciw zwracana jest oplata za sprzeciw.

Nie podejmuje sie decyzji w sprawie kosztéw.

Ograniczenie nieobejmujgce catosci sprzeciwu / wycofanie

Jesli nie ma pewnosci, czy ograniczenie obejmuje catos¢ sprzeciwu, lub jesli
ograniczenie nie obejmuje catosci sprzeciwu, osoba wnoszgca sprzeciw wzywana jest
do poinformowania Urzedu o zamiarze utrzymania lub wycofania sprzeciwu. Strony sg
powiadamiane o jej odpowiedzi. Opfata za sprzeciw jest zwracana osobie wnoszacej
sprzeciw w przypadku jego wycofania.

Nie podejmuje sie decyzji w sprawie kosztéw.

O ile ograniczenie zgtaszajgcego =zostanie otrzymane przed uptywem okresu
ugodowego, optata za sprzeciw zostanie zwrocona, nawet jedli nastepnie sprzeciw
zostanie wycofany, a postepowanie zostanie zamkniete po uptywie okresu ugodowego.

Ponadto, jesli wycofanie sprzeciwu wptynie do Urzedu, zanim urzedowe
zawiadomienie o ograniczeniu zostato przestane osobie wnoszgcej sprzeciw, uznaje
sie, ze wycofanie zostalo dokonane w wyniku ograniczenia i optata za sprzeciw
réwniez podlega zwrotowi.

Pismo osoby wnoszacej sprzeciw nie musi zawiera¢ bezposredniego odwotania do
ograniczenia, o ile zostato otrzymane nie p6zniej niz w dniu ograniczenia dokonanego
przez zgtaszajgcego.

Pierwsza reakcja osoby wnoszacej sprzeciw na zawiadomienie nie ma znaczenia, jesli
deklaracje wycofania ztozy pdzniej.
Przyktady

® Osoba wnoszgca sprzeciw nie odpowiedziala w wyznaczonym terminie, lecz
nastepnie wycofata sprzeciw w okresie ugodowym (ktéry zostat przedtuzony).

e Osoba wnoszgca sprzeciw udzielita odpowiedzi, w ktdrej podtrzymata sprzeciw, ale
nastepnie go wycofata w przedtuzonym okresie ugodowym.

6.2.1.3 Ograniczenie i wycofanie zgtoszenia ZTUE po zakonczeniu okresu
ugodowego

Ograniczenie obejmujace catos$é sprzeciwu / wycofanie

Jesli nie ma watpliwosci, ze ograniczenie obejmuje catos¢ sprzeciwu, lub w przypadku
wycofania zgtoszenia ZTUE, strony sg powiadamiane o tym fakcie i postepowanie
zostaje zamkniete.

Urzad podejmuje decyzje w sprawie kosztow, chyba ze strony przedstawig
porozumienie w tej sprawie. Informacje na temat podziatu kosztow znajdujg sie w
pkt 6.5.3 ponize;.

Ograniczenie nieobejmujace catosci sprzeciwu / wycofanie
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Jesli nie ma pewnosci, czy ograniczenie obejmuje catos¢ sprzeciwu, lub jesli
ograniczenie nie obejmuje catosci sprzeciwu, osoba wnoszgca sprzeciw wzywana jest
do poinformowania Urzedu o zamiarze utrzymania lub wycofania sprzeciwu. Strony sg
powiadamiane o jakiejkolwiek odpowiedzi. W przypadku utrzymania sprzeciwu
postepowanie jest kontynuowane. W przypadku wycofania sprzeciwu postepowanie
sprzeciwowe zostaje zamkniete. Jezeli osoba wnoszgca sprzeciw najpierw utrzymuje
go, a nastepnie wycofuje, traktuje sie to jako wycofanie sprzeciwu zgodnie z pkt 6.2.2.2
ponizej.

Urzagd podejmuje decyzje w sprawie kosztow, chyba ze strony przedstawig
porozumienie w tej sprawie. Informacje na temat podziatu kosztéw znajdujg sie w
pkt 6.5.3 ponize;.

6.2.1.4 Ograniczenie i wycofanie zgtoszenia ZTUE po podjeciu decyziji

W nastepstwie decyzji Wielkiej lzby Odwotawczej z 27/09/2006, R 331/2006-G,
Optima, Urzad akceptuje ograniczenie i wycofanie, ktére wptyneto po podjeciu decyzji
w sprawie sprzeciwu w terminie przewidzianym na wniesienie odwotania, nawet jesli
odwotanie nie zostato wniesione.

Oznacza to, ze Urzad przyjmuje do wiadomosci wycofanie i zamyka sprawe.
Potwierdzenie wycofania przesytane jest stronom (przy czym takie powiadomienie nie
zawiera decyzji w sprawie kosztéw). Czes¢ pierwotnej decyzji dotyczgca kosztéw
zachowuje waznos¢ i moze by¢ egzekwowana przez strone wygrywajacg, chyba ze
osiggniete zostanie inne porozumienie. Baza danych Urzedu jest aktualizowana o
informacje dotyczgce wycofania zgtoszenia ZTUE.

Dalsze informacje mozna znalez¢ w Wytycznych, czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen,
dziat 1: Procedura, pkt 5.1 oraz czes¢ E: Czynnos$ci wykonywane w rejestrze, dziat 2:
Konwersja, pkt 4.3.

Zgtoszenie ZTUE nie moze zosta¢ wycofane po uprawomocnhieniu sie decyzji o
odrzuceniu zgtoszenia ZTUE w catosci.

Jesli decyzja przewiduje odrzucenie sprzeciwu, zgtoszenie mozna w dowolnym czasie
wycofac lub ograniczyc.

Wycofanie wniesionego odwotania (przed Izbami Odwotawczymi, Sgdem lub
Trybunatem Sprawiedliwosci) oznacza, ze decyzja bedaca przedmiotem odwotania
staje sie ostateczna. W zwigzku z tym zakwestionowane zgtoszenie ZTUE nie moze
zostac juz pozniej wycofane.

6.2.1.5 Jezyk

Artykut 146 ust. 6 lit. a) RZTUE

W toku postepowania sprzeciwowego ograniczenie moze zosta¢ ztozone w pierwszym
lub w drugim jezyku zgtoszenia ZTUE.
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W przypadku gdy ograniczenie nie obejmuje catego sprzeciwu i jest ztozone w
pierwszym jezyku zgtoszenia ZTUE, ktéry nie jest jezykiem postepowania, takie
ograniczenie jest przekazywane osobie wnoszgcej sprzeciw wraz z wezwaniem do
poinformowania Urzedu o zamiarze utrzymania lub wycofania sprzeciwu. Osoba
wnoszgca sprzeciw moze wniesc¢ zastrzezenie do jezyka, w ktdrym sporzgdzone jest
ograniczenie, i zazgda¢ ttumaczenia na jezyk postepowania. Urzgd wtedy zapewnia
ttumaczenie.

Jesli mozliwe do zaakceptowania ograniczenie ztozone jest w pierwszym i drugim
jezyku, ekspert winien wprowadzi¢ ograniczenie w obu jezykach do bazy danych
Urzedu oraz wyda¢ zgtaszajgcemu potwierdzenie nowego wykazu towarow i ustug w
tych jezykach.

6.2.2 Wycofanie sprzeciwu

Osoba wnoszgca sprzeciw moze go wycofaé na dowolnym etapie postepowania.

Wycofanie sprzeciwu musi by¢ jednoznaczne i bezwarunkowe. Warunkowe lub
dwuznaczne wycofanie nie moze by¢ zaakceptowane i jest przekazywane
zgtaszajgcemu wytgcznie do celdéw informacyjnych, przy czym informuje sie strony, ze
wycofanie to nie bedzie brane pod uwage.

Jesdli osoba wnoszgca sprzeciw wycofa go niezaleznie od ograniczenia zgtoszenia
ZTUE, mozliwe sg trzy scenariusze w zaleznos$ci od statusu sprzeciwu. Informacje na
temat skutkbw wycofania sprzeciwu z powodu ograniczenia zgtoszenia ZTUE mozna
znalez¢ w pkt 6.2.1.1-6.2.1.3 powyzej.

6.2.2.1 Wycofanie sprzeciwu przed zakonczeniem okresu ugodowego

Jesli sprzeciw zostat wycofany przed zakohczeniem okresu ugodowego, strony sag
powiadamiane o tym fakcie. Inaczej niz w przypadku wycofania sprzeciwu po
ograniczeniu zgtoszenia ZTUE w trakcie okresu ugodowego (zob. pkt 6.2.1.2 powyzej),
Urzad nie zwraca opfaty za sprzeciw i nie wydaje decyzji w sprawie podziatu kosztow.

6.2.2.2 Wycofanie sprzeciwu po zakonczeniu okresu ugodowego

Jesli sprzeciw zostat wycofany po zakonczeniu okresu ugodowego, strony sg
powiadamiane o tym fakcie. Optata za sprzeciw nie jest zwracana. Urzad podejmuje
decyzje w sprawie kosztéw, chyba ze strony przedstawig porozumienie w tej sprawie.
Informacje na temat podziatu kosztéw znajduja sie w pkt 6.5.3 ponize;j.

6.2.2.3 Wycofanie sprzeciwu po podjeciu decyzji

W nastepstwie decyzji Wielkiej lzby Odwotawczej z 27/09/2006, R 331/2006-G,
Optima, Urzad akceptuje wycofanie sprzeciwu, ktdre wptyneto po podjeciu decyzji w
sprawie sprzeciwu w terminie przewidzianym na wniesienie odwofania, nawet jesli
odwofanie nie zostato wniesione.
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Oznacza to, ze Urzad przyjmuje do wiadomosci wycofanie i zamyka sprawe.
Potwierdzenie wycofania przesytane jest stronom, przy czym takie powiadomienie nie
zawiera decyzji w sprawie kosztow. Cze$¢ pierwotnej decyzji dotyczgca kosztéw
zachowuje waznos¢ i moze by¢ egzekwowana przez strone wygrywajgcg. Baza
danych Urzedu jest aktualizowana o informacje dotyczgce wycofanego sprzeciwu i
zgtoszenie przekazywane jest do rejestraciji.

Wycofanie wniesionego odwotania (przed Izbami Odwotawczymi, Sgdem lub
Trybunatem Sprawiedliwosci) oznacza, ze decyzja bedaca przedmiotem odwotania
staje sie ostateczna. W zwigzku z tym sprzeciw nie moze zosta¢ juz pozniej
wycofany.

Dalsze informacje na temat wycofania w trakcie postepowania odwotawczego mozna
znalez¢ w Wytycznych, czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 1: Procedura, pkt 5.1.

6.2.2.4 Jezyk

Artykut 146 ust. 9 RZTUE

Wycofanie sprzeciwu musi by¢ sporzgdzone w jezyku postepowania. Jezeli wycofanie
zostato wniesione w jezyku niebedgcym jezykiem postepowania, ttumaczenie nalezy
przediozy¢ w ciggu jednego miesigca od daty ztozenia oryginatu dokumentu. W
przeciwnym razie wycofanie zostaje odrzucone.

6.2.3 Wycofanie wycofania/ograniczenia

Strona moze wycofa¢ uprzednio ztozone wycofanie/ograniczenie, wytgcznie jesli pismo
wycofujgce wczesniejsze wycofanie/ograniczenie wptynie do Urzedu w tym samym
dniu co pierwszy wniosek (zob. rowniez Wytyczne, czes¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen,
dziat 1: Postepowanie w ' sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia,
pkt 5.2.1).

6.3 Decyzja co do istoty sprawy

Decyzja co do istoty sprawy jest podejmowana dopiero po przedtozeniu przez strony
wszystkich wymaganych dokumentéw i nalezy w niej rozwazy¢ jedynie te kwestie lub
wczesniejsze prawa, ktdére majg znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy.

Istniejg dwa wyjatki, ktére majg miejsce, gdy:

® wczesniejsze prawo nie zostato udowodnione;
e wczesniejsze prawo przestato istniec.
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6.3.1 Brak udowodnienia wczesniejszego prawa

Artykut 8 ust. 1 RDZTUE

Jedli dowody na istnienie, waznos¢ i zakres ochrony nie zostaty prawidtowo
przedstawione w odniesieniu do jakichkolwiek przywotanych wcze$niejszych praw,
sprzeciw zostaje odrzucony niezwtocznie po uptywie terminu wyznaczonego osobie
wnoszgcej sprzeciw na uzupetnienie dokumentaciji.

Jesli jednak istnienie, waznos¢ i zakres ochrony przynajmniej jednego wczesniejszego
prawa zostaty udowodnione, postepowanie jest kontynuowane na normalnych
zasadach, przy czym nieuzasadnione prawa nie sg brane pod uwage w ostatecznej
decyzji co do istoty sprawy.

6.3.2 Wczesniejsze prawo przestato istnie¢

Jesli w toku postepowania wczesniejsze prawo przestanie istnie¢ (np. ze wzgledu na
stwierdzenie niewaznosci lub brak przedtuzenia), ostateczna decyzja nie moze opiera¢
sie na takim prawie. Sprzeciw mozna utrzymaé jedynie w odniesieniu do
wczesniejszego prawa, ktore jest wazne na dzien podjecia decyzji. Wynika to z faktu,
ze wymog odmowy rejestracji znaku towarowego, w przypadku zastosowania
ktérejkolwiek z podstaw sprzeciwu, jest sformutowany w czasie terazniejszym w art. 8
RZTUE, co wymaga obecnosci konfliktu w momencie jpodejmowania decyzji. Nie ma
znaczenia powod, dla ktérego wczesniejsze prawo przestato istniec.

Urzad nie ma mozliwosci wykrycia uniewaznienia wczesniejszego prawa poza ZTUE.
Jesli jednak jedna ze stron poinformuje Urzad o takim uniewaznieniu, nalezy
przestucha¢ drugg strone — moze sie zdarzy¢, ze sprzeciw nie bedzie mégt zostac
rozpatrzony na podstawie tego wczesniejszego prawa.

Przed podjeciem decyzji Urzad sprawdza, czy w miedzyczasie nie zaistniaty warunki
ku przedtuzeniu powotanego wczesniejszego prawa. Jesli tak, Urzad wzywa osobe
wnoszgcyg sprzeciw do przedstawienia dowoddw na przedtuzenie rejestracji znaku. Ma
to zastosowanie nawet wowczas, gdy znak objety jest okresem karencji na
przediuzenie w stosownych przypadkach. Jesli osoba wnoszgca sprzeciw nie
przedstawi dowodu, sprzeciw nie bedzie mégt zosta¢ rozpatrzony na podstawie tego
wczesniejszego prawa.

Przed podjeciem decyzji Urzad moze rowniez sprawdzi¢ dokumenty znajdujgce sie w
aktach, aby sprawdzi¢, czy przywotane wczes$niejsze prawo jest przedmiotem
krajowego postepowania po rejestracji. Jesdli tak, Urzagd wzywa osobe wnoszgca
sprzeciw do przedstawienia dowoddéw ostatecznego wyniku postepowania krajowego.
Jezeli osoba wnoszgca sprzeciw przedstawi dowody wskazujgce, ze postepowanie
krajowe nadal jest w toku, Urzad moze zawiesi¢ postepowanie sprzeciwowe do czasu
wydania ostatecznej decyzji w postepowaniu, ktére doprowadzito do zawieszenia.
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6.4 Zwrot opftat

6.4.1 Sprzeciw uznany za niewniesiony

Artykut 46 ust. 3 iart. 181 ust. 1 RZTUE

Artykut 5 ust. 1 RDZTUE

Jesli sprzeciw uznaje sie za niewniesiony ze wzgledu na to, ze optata za sprzeciw
zostata uiszczona czesciowo lub po uptywie terminu (zob. pkt 2.2.2 powyzej),
uiszczona opfata, wraz z ewentualng opfatg dodatkowg, musi zostaé zwrécona osobie
Wnoszgcej sprzeciw.

6.4.1.1 Sprzeciw i wycofanie sprzeciwu wniesione w tym samym dniu

Optata za sprzeciw jest zwracana w przypadku jego wycofania w tym samym dniu, w
ktérym zostat wniesiony.

6.4.1.2 Zwrot po ponownej publikacji

Jesli po ponownej publikacji zgtoszenia ZTUE w czesci A.2. Biuletynu wynikajgcej z
btedu Urzedu ,osoba wnoszgca sprzeciw na podstawie pierwszej publikaciji” chce
wycofa¢ sprzeciw wskutek ponownej publikacji, postepowanie nalezy zamkngé. Jako
ze Urzad popetnit btgd przy pierwszej publikacji, optata za sprzeciw podlega zwrotowi.

6.4.2 Zwrot ze wzgledu na wycofanie/ograniczenie zgtoszenia ZTUE

Artykut 6 ust. 2, 3,4 i 5 RDZTUE

6.4.2.1 Zgtoszenie ZTUE wycofane/ograniczone przed zakonczeniem okresu
ugodowego

Jesli zgtaszajgcy wycofa zgtoszenie ZTUE lub wszystkie towary i ustugi, ktérych
dotyczy sprzeciw, przed okresem ugodowym lub w jego trakcie, postepowanie
sprzeciwowe ‘jest zamykane, nie podejmuje sie decyzji w sprawie podziatu kosztow,
a optata za sprzeciw podlega zwrotowi (zob. pkt 6.2.1.1 1 6.2.1.2 powyzej).

6.4.2.2 Sprzeciw wycofany wskutek ograniczenia zgtoszenia ZTUE w okresie
ugodowym

Jezeli w okresie ugodowym zgtaszajgcy wycofa niektére towary i ustugi, ktérych
dotyczy sprzeciw, Urzad wzywa osobe wnoszacg sprzeciw do okreslenia, czy
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podtrzymuje sprzeciw (i, jesli tak, w stosunku do ktérych pozostatych towaréw i ustug),
czy go wycofuje ze wzgledu na ograniczenie.

Jesli sprzeciw zostanie nastepnie wycofany, postepowanie sprzeciwowe jest
zamykane, nie podejmuje sie decyzji w sprawie podziatu kosztéw, a optata za sprzeciw
podlega zwrotowi (zob. pkt 6.2.1.116.2.1.2 powyzej).

6.4.3 Wiele sprzeciwow i zwrot 50% opfaty za sprzeciw

Artykut 9 ust. 4 RDZTUE

W niektorych szczegolnych przypadkach wniesienia wielu sprzeciwdw istnieje
mozliwo$¢ zwrotu osobie wnoszgcej sprzeciw 50% optaty za sprzeciw. Jak
przedstawiono w ponizszym przyktadzie, spetnione muszg by¢ dwa warunki:

® jedno z postepowan sprzeciwowych zostato zakonczone wskutek odrzucenia
zaskarzonego zgtoszenia ZTUE w réwnolegtym postepowaniu sprzeciwowym. Na
przyktad wobec zgtoszenia ZTUE X wniesiono cztery sprzeciwy A, B, C i D (osoby
wnoszgce sprzeciw A, B, C i D) i takie zgtoszenie zostato odrzucone ze wzgledu na
sprzeciw A,

® pozostate sprzeciwy (B, C i D) zostaly zawieszone przed rozpoczeciem etapu
spornego (z uwagi na dokonane w ramach wstepnego badania ustalenie, ze
zachodzi duze prawdopodobienstwo odrzucenia w catosci zgtoszenia ZTUE X ze
wzgledu na sprzeciw A).

W takim przypadku osoby wnoszgce sprzeciw B, C i D otrzymujg zwrot 50% optaty za
sprzeciw.

6.4.4 Brak zwrotu optaty za sprzeciw

6.4.4.1 Wycofanie sprzeciwu przed zakonczeniem okresu ugodowego z innych
powoddéw niz ograniczenie

Artykut 6 ust. 3,4 i 5 RDZTUE

Jesli osoba wnoszgca sprzeciw wycofata go przed uptywem okresu ugodowego,
a zgtoszenie ZTUE nie byto przedmiotem ograniczenia, Urzad nie zwraca opfaty za
sprzeciw i nie' wydaje decyzji w sprawie podziatu kosztéw (zob. pkt 6.2.2.1 powyzej).

6.4.4.2 Wczesniejsze wycofanie przez osobe wnoszgcg sprzeciw

Artykut 6 ust. 315 RDZTUE

Optata nie podlega zwrotowi, jesli sprzeciw zostat wycofany, zanim zgtaszajgcy
ograniczyt zgtoszenie (zob. pkt 6.2.1.1 i 6.2.1.2 powyzej). Ponadto jesli zgtaszajgcy
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wycofatl zgtoszenie po wycofaniu sprzeciwu (np. w reakcji na wycofanie sprzeciwu),
optata nie jest zwracana.

Taka sama zasada ma zastosowanie w przypadku, gdy zgtaszajgcy ograniczyt
zgtoszenie w nastepstwie czesciowego wycofania sprzeciwu.

6.4.4.3 Ugoda miedzy stronami przed rozpoczeciem postepowania

Artykut 6 ust. 2, 41 5 RDZTUE

Jesli chodzi o zwrot optaty za sprzeciw, w art. 6 ust. 5 RDZTUE mowa jest o takiej
mozliwosci jedynie w przypadku wycofania lub ograniczenia zgtoszenia ZTUE. Optata
podlega zatem zwrotowi, jesli postepowanie zakonczone jest porozumieniem, w ktérym
wspomina sie¢ o wycofaniu lub ograniczeniu zgtoszenia ZTUE. W pozostatych
przypadkach optata za sprzeciw nie jest zwracana.

6.44.4 Zakonczenie postepowania z innych powodéw

Artykuly 7, 45 i art. 119 ust. 2 RZTUE

Artykuty 5 i 6 RDZTUE

W przypadku odrzucenia zgtoszenia na podstawie:

e art. 7 RZTUE (odrzucenie zgtoszenia ' w oparciu o bezwzgledne podstawy, z
inicjatywy Urzedu lub ze wzgledu na uwagi 0sob trzecich) lub
e art. 119 ust. 2 RZTUE (petnomocnictwo w przypadku zgtaszajgcych spoza EOG),

opfata za sprzeciw nie jest zwracana, jako ze Zadna z tych sytuacji nie zostata
wskazana w RDZTUE jako powéd zwrotu optaty.

6.5 Decyzja o podziale kosztow

6.5.1 Przypadki, w ktérych wymagana jest decyzja w sprawie kosztow

Artykut 109 RZTUE

Artykut 6 ust. 4 RDZTUE

Decyzja w sprawie kosztow podejmowana jest w ramach postepowania
sprzeciwowego po zakonhczeniu okresu ugodowego, tj. po rozpoczeciu i zakonczeniu
spornego etapu postepowania.

W przypadku podjecia decyzji co do istoty sprawy postanowienie o podziale kosztéw
podawane jest na kohcu takiej decyzji. We wszystkich pozostatych przypadkach, w
ktérych wydziat sprzeciwéw zamknagt sprawe, decyzja w sprawie kosztéw wydawana
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jest wraz z pismami o zamknigciu, chyba ze strony poinformowaty Urzad o zawarciu
porozumienia w sprawie kosztow.

6.5.2 Przypadki, w ktérych nie podejmuje sie decyzji w sprawie kosztéw
Decyzja w sprawie kosztéw nie jest podejmowana w przypadku postepowania
zamknietego przed okresem ugodowym lub w jego trakcie.

6.5.2.1 Porozumienie w sprawie kosztow

Artykut 109 ust. 6 RZTUE

Urzad nie podejmuje decyzji w sprawie kosztéw, jesli strony zakohczyly postepowanie
sprzeciwowe w drodze ugody, ktéra obejmuje rozliczenie kosztéw. Taka sama zasada
obowigzuje, gdy Urzad otrzymat podpisang przez obie strony informacje o zawarciu
umowy w sprawie kosztow. Takg informacje mozna réwniez przesta¢ Urzedowi w
drodze dwdch osobnych pism. Informacja musi wplynaé, zanim Urzad potwierdzi
zakonczenie postepowania.

Jesli strony zakonczg postepowanie w drodze ugody, ugoda nie musi obejmowac
kwestii kosztéw. W przypadku braku wskazania, czy strony porozumiaty sie w sprawie
kosztow, Urzad niezwtocznie wydaje decyzje w /sprawie kosztow wraz z
potwierdzeniem wycofania/ograniczenia. Jesli strony poinformujg Urzad, ze zawarty
porozumienie w sprawie kosztéw po wycofaniu/ograniczeniu, Urzad nie zmienia
wydanej decyzji w sprawie kosztéw. Przestrzeganie umowy i ,niewykonanie” decyzji
Urzedu w sprawie kosztéw pozostawia sie uznaniu stron.

6.5.2.2 Informacje od ,potencjalnie wygrywajgcej strony”

Jesli strona, ktéra bylaby uprawniona do otrzymania zwrotu kosztéw zgodnie z
0gollnymi zasadami opisanymi w pkt 6.5.3 ponizej, poinformuje Urzad o zgodzie na
poniesienie przez kazdg ze stron wilasnych kosztoéw, decyzja w sprawie podziatu
kosztéw nie jest konieczna. Urzad wstrzymuje sie od wydania decyzji w sprawie
kosztow w kazdym przypadku, w ktérym ,strona potencjalnie wygrywajgca” poinformuje
go. 0 zgodzie na podziat kosztow, nawet jesli ,strona przegrana” nie potwierdzi zgody
na takie rozwigzanie. Przed wydaniem decyzji nalezy zatem uwaznie zapoznac sie z
ostatnimi pismami obu stron.

Jesli jednak taki wniosek przedstawi Urzedowi strona przegrana, zostanie on po prostu
przestany drugiej stronie, a decyzja w sprawie kosztow bedzie podjeta z urzedu na
normalnych zasadach.
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6.5.3 Typowe przypadki, w ktérych podejmuje sie decyzje w sprawie
kosztow

Artykut 109 RZTUE

Obowigzuje ogodlna zasada, ze strona, ktéra przegrata proces lub zakonczyta
postepowanie w drodze wycofania zgtoszenia ZTUE (w catosci lub czesciowo) lub
wycofania sprzeciwu, obcigzana jest opfatami, ktére poniosta druga strona, oraz
wszystkimi poniesionymi kosztami niezbednymi do celéw postepowania.

Jesli obie strony czesciowo przegraty proces, nalezy postanowi¢ o innym podziale
kosztéw. Zasadniczo zasada stusznosci wymaga, aby kazda strona ponosita wiasne
koszty.

Strone, ktora zakonczyta postepowanie, uznaje sie za poddajgcg sie strone. Nie ma
przy tym znaczenia hipotetyczne rozstrzygniecie sprawy, gdyby decyzja co do istoty
sprawy okazata sie konieczna.

W typowych przypadkach rozstrzygniecie jest nastepujace.

® Zgtaszajgcy wycofat zgtoszenie lub ograniczyt je do towardw i ustug, ktérych
sprzeciw nie dotyczy (czesciowe wycofanie). W takim przypadku koszty ponosi
zgtaszajgcy.

® Sprzeciw zostatl wycofany po okresie ugodowym przez osobe, ktéra go wniosta,
cho¢ zgtoszenie ZTUE nie =zostatlo ograniczone w odniesieniu do
zakwestionowanych towarow i ustug. W takim przypadku koszty ponosi osoba
wnhoszgca Ssprzeciw.

® Sprzeciw zostat wycofany w nastepstwie ograniczenia zgtoszenia (28/04/2004,
T-124/02 & T-156/02, Vitataste, EU:T:2004:116, § 56). Co do zasady kazda strona
ponosi wtasne koszty.

Zasada stuszno$ci moze jednak wymaga¢ innego podziatu kosztow (np. jesli
zgtoszenie zostato ograniczone tylko w bardzo niewielkim stopniu).

Urzad nie uwzglednia argumentow stron dotyczgcych tego, kto powinien poniesé
koszty.

6.5.4 Sprawy, w ktorych nie doszto do wydania orzeczenia

6.5.4.1 Wiele sprzeciwow

Odrzucenie zgtoszenia ZTUE w catos$ci

Jesli zgtoszenie ZTUE jest przedmiotem wielu sprzeciwdw, ktérych Urzad nie zawiesit
zgodnie z art. 9 ust. 2 RDZTUE, a jeden z tych sprzeciwow prowadzi do odrzucenia
zgtoszenia ZTUE, Urzad nie podejmuje zadnych dziatan w sprawie pozostatych
sprzeciwow do czasu uptywu terminu na wniesienie odwotania.

Jesli nie wniesiono odwotania w tym terminie, Urzgd zamyka pozostate postepowania
sprzeciwowe i nie dochodzi do wydania orzeczenia w sprawie.
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W takim przypadku ustalenie kosztow lezy w gestii dzialu ds. obstugi sprzeciwéw
(art. 109 ust. 5 RZTUE). Urzad nie jest w stanie wskazac¢ ,strony wygrywajacej i
przegrywajgcej’, a nie mozna wymagac, aby zgtaszajgcy pokryt koszty kilku innych
0s6b wnoszgcych sprzeciw, jesli zostat wskazany jako przegrywajgcy w decyzji co do
istoty jednej ze spraw. Z tego wzgledu, zgodnie z zasadg stusznosci, kazda strona
zostanie wezwana do poniesienia wlasnych kosztow.

Czesciowe odrzucenie zgtoszenia ZTUE

W przypadku wniesienia wielu sprzeciwow, ktore czesciowo dotyczg tych samych
towardw i ustug objetych spornym znakiem towarowym, decyzja w sprawie sprzeciwu
podjeta jako pierwsza moze wptynaé na rozstrzygniecie pozostatych sprzeciwow.

Przyktad

Sprzeciw A dotyczy klasy 1, a sprzeciw B klas 1 i 2 zaskarzonego zgtoszenia ZTUE. W
pierwszej kolejnosci podjeta zostaje decyzja w sprawie sprzeciwu A, ktéra przewiduje
odrzucenie zaskarzonego zgtoszenia dla klasy 1. Gdy o decyzji zostajg powiadomione
strony sprzeciwu A, sprzeciw B musi zosta¢ zawieszony do czasu uprawomocnienia
sie decyzji w sprawie sprzeciwu A. Gdy decyzja uprawomaocni sie, osoba wnoszgca
sprzeciw B wzywana jest do poinformowania Urzedu, czy zamierza utrzymac, czy tez
wycofac sprzeciw z uwagi na zmiane wykazu towarow. Jesli osoba wnoszaca sprzeciw
go wycofa, sprawa jest zamykana.

W takiej sytuacji, o ile zamkniecie sprawy nastgpito po rozpoczeciu etapu spornego
postepowania, Urzad wydaje decyzje w sprawie podziatu kosztow zgodnie z art. 109
ust. 3 RZTUE. Osoba wnoszgca sprzeciw wycofata go w nastepstwie czesciowego
odrzucenia spornego znaku towarowego. W tym zakresie osoba wnoszgca sprzeciw
jest strong wygrywajgcg w postepowaniu. Jednakze zakres sprzeciwu byt szerszy od
zakresu czesciowego odrzucenia znaku towarowego. W tym zakresie zgtaszajgcy/
wiasciciel rowniez odnidst sukces w postepowaniu. W efekcie, zgodnie z zasadg
stusznosci, kazda strona powinna poniesé wiasne koszty.

Jesli sprzeciw zostanie utrzymany przez osobe, ktéra go wniosta po czesciowym
odrzuceniu, postepowanie jest kontynuowane, a o kosztach rozstrzyga sie na
normalnych zasadach w ostatecznej decyzji co do istoty sprawy.

6.5.4.2 Odrzucenie zgtoszenia z uwagi na bezwzgledne podstawy lub formalnosci

Zgtoszenie ZTUE moze by¢ odrzucone w trakcie postepowania sprzeciwowego w
oparciu o bezwzgledne podstawy odmowy (nha podstawie uwag osob trzecich, art. 45
RZTUE lub z urzedu w przypadku ponownego otwarcia sprawy) lub ze wzgledu na
formalnosci (np. brak petnomocnika zgtaszajgcego spoza EOG wbrew art. 119 ust. 2
RZTUE).

Gdy odrzucenie staje sie ostateczne, postepowanie sprzeciwowe zamykane jest w
drodze zawiadomienia.

W takiej sytuacji stosuje sie nastepujgca praktyke odnosnie do kosztow.
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

Jesli odrzucenie staje sie ostateczne po wygasnieciu okresu ugodowego, decyzja w
sprawie podziatu kosztow podejmowana jest na podstawie art. 109 ust. 5 RZTUE. Jesli
taka sama sytuacja powstanie przed rozpoczeciem etapu spornego postepowania, nie
podejmuje sie decyzji w sprawie kosztéw.

6.5.4.3 Laczenie sprzeciwow

Artykut 9 RDZTUE

Dalsze informacje na temat fgczenia postepowan mozna znalez¢ ponizej w pkt 7.4.3
Laczenie sprzeciwow.

W przypadku gdy wspélny sprzeciw zostaje przyjety w catosci, zgtaszajgcy powinien
zosta¢ obcigzony optatami za sprzeciw poniesionymi przez kazdg osobe wnoszacg
sprzeciw, ale tylko jednokrotnymi kosztami petnomocnictwa. Jesli zgtaszajgcy jest
strong wygrywajgca, poniesione przez niego koszty petnomocnictwa sg przyznawane
jednokrotnie, przy czym kazda z oséb wnoszgcych sprzeciw ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu takich kosztéw. Zasada stusznosci moze wymagac innego podziatu kosztow. W
przypadku odniesienia czesciowego sukcesu w postepowaniu lub z innych,
podyktowanych zasadg stusznosci powoddéw, kazda strona ‘powinna ponies¢ wiasne
koszty.

6.54.4 Znaczenie okreslenia ,ponies¢ wiasne koszty”
Pojecie ,kosztéw” obejmuje optate za sprzeciw i koszty niezbedne do celdéw

postepowania, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1 RZTUE. W wiekszosci przypadkow
koszty obejmujg wynagrodzenie agenta w granicach skali okreslonej rozporzgdzeniem.

Sformutowanie ,kazda strona ponosi wtasne koszty” oznacza, ze zadnej stronie nie
przystuguje roszczenie wobec drugiej strony.

6.6 Ustalanie kosztow

Artykut 109, ust. 1,2, 7i 8 RZTUE

Artykut 18 RWZTUE

Jesli koszty ograniczajg sie do kosztéw petnomocnictwa i optaty za sprzeciw, decyzja
ustalajgca wysokos¢ kosztow zawarta jest w decyzji w sprawie podziatu kosztow (tj. co
do zasady w decyzji co do istoty sprawy), z wyjgtkiem przypadkow, w ktdrych strony
ponoszg koszty wiasne.

Oznacza to, ze w zdecydowanej wiekszosci przypadkéw nie bedzie konieczne osobne
ustalanie wysokosci kosztow.

Jedyne wyijatki to przypadki, w ktérych:
® odbylo sie postepowanie ustne;
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

® nieumyslnie pominieto ustalenie kosztéw w decyzji gtdwne;j.
6.6.1 Kwoty podlegajgce ustaleniu
Koszty, ktdre nalezy ponies¢, obejmuja: (i) optate za sprzeciw i (ii) koszty niezbedne do

celow postepowania, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1 RZTUE. S3 one ustalane w euro
bez wzgledu na walute, w ktérej strona zaptacita petnomocnikowi.

Optata za sprzeciw wynosi 320 EUR (jak okreslono w zatgczniku do RZTUE).

Podstawowe koszty postepowania obejmujg koszty petnomocnictwa, podrézy i
utrzymania. Jesli nie odbedzie sie rozprawa, zastosowanie majg jedynie koszty
petnomocnictwa.

Jesli chodzi o koszty petnomocnictwa, kwota zwrotu ograniczona jest do 300 EUR.
Dotyczy to zarobwno osoby wnoszgcej sprzeciw, jak i zgtaszajgcego, o ile byli
reprezentowani w postepowaniu sprzeciwowym przez zawodowego petnomocnika w
rozumieniu art. 120 ust. 1 RZTUE, bez wzgledu na to, czy koszty te zostaty
rzeczywiscie poniesione. Stronie wygrywajgcej, ktéra “byla reprezentowana na
dowolnym etapie postepowania przez zawodowego petnomocnika, lecz nie korzystata
Z jego ustug na dzieh podjecia decyzji w sprawie kosztéw, rowniez przystuguje
przyznanie kosztéw bez wzgledu na to, kiedy w trakcie postepowania przestata
korzystac z ustug zawodowego petnomocnika.

Koszty petnomocnictwa w odniesieniu do pracownikéw, nawet jesli sg to pracownicy
innego przedsiebiorstwa powigzanego gospodarczo, nie podlegajg zwrotowi i nie sg
ustalane. Takie koszty nie sg rozpatrywane w decyzji w sprawie kosztow.

Dalsze informacje na temat petnomocnictwa mozna znalez¢ w Wytycznych, czes¢ A:
Zasady ogolne, dziat 5: Strony postepowania i zawodowe petnomocnictwo.

W przypadku tgczenia sprzeciwow na podstawie art. 9 ust. 1 RDZTUE, gdy sprzeciwy
zostang rozstrzygniete pozytywnie, Urzad ustala obie (lub wszystkie) optaty za
sprzeciw (po jednej za kazdy sprzeciw), ale tylko jedng optate za petnomocnictwo.

Jesli chodzi o koszty postepowania w sprawie sprzeciwu, podejmuje sie jedng decyzje
w sprawie podziatu i ustalenia kosztéw dla catego postepowania.

Jesli decyzja jest uniewazniona przez izby odwotawcze i przekazana do wydziatu
sprzeciwow, wydziat ten musi ponownie rozstrzygngé sprawe oraz w zwyczajowy
sposob ustalic wysokos¢ kosztéw.

Jesli ta decyzja jest ponownie przedmiotem odwotania (i nie zostaje przekazana po raz
drugi do ponownego rozpatrzenia), izba odwotawcza w zwyczajowy sposéb ustala
wysokos¢ kosztéw i podejmuje decyzje w sprawie kosztow.

6.6.2 Procedura w przypadku ustalenia kosztow w ramach gtéwnej decyzji

Jesli decyzja ustalajgca wysoko$¢ kosztéw zawarta jest w decyzji w sprawie podziatu
kosztéw, nie wymaga sie przedstawienia zadnych rachunkéw lub dowodéw. Urzad wie,
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

ze optata za sprzeciw zostata wniesiona, a jesli strone reprezentuje petnomocnik,
kwota 300 EUR musi by¢ przyznana bez wzgledu na dowody.

Nie zachodzi zatem koniecznos¢ korespondencji ze stronami w sprawie ustalenia
wysokosci kwoty. Ustalenie wysokosci kwoty odbywa sie automatycznie.

6.6.3 Procedura w przypadku koniecznosci osobnego ustalenia kosztow

W rzadkich przypadkach, w ktorych zachodzi konieczno$é¢ osobnego ustalenia
wysokosci kosztow (w tym jesli nieumysinie nie ustalono wysokosci kosztow, w ktérym
to przypadku zainteresowana strona musi spetni¢ stosowne wymagania), zastosowanie
majg nastepujgce wymogi proceduralne:

® dopuszczalnosc,
° dowody.

6.6.3.1 Dopuszczalnos¢

Whiosek o ustalenie kosztéw jest dopuszczalny przez okres dwoéch miesiecy po
uprawomochieniu sie decyzji, w stosunku do ktérej wymaga sie ustalenia wysokosci
kosztéw.

6.6.3.2 Dowody

Do przyznania kosztow optaty za sprzeciw nie wymaga sie dowodow.

Do przyznania kosztow petnomocnictwa wedtug standardowej stawki wystarczajgce
jest oswiadczenie peinomocnika, ze koszty te zostaly poniesione. Co wiecej, w
przypadku przedstawienia rachunku wystarcza, aby opiewat co najmniej na kwote
podlegajgcg zwrotowi, i nie ma znaczenia, czy jest wystawiony na strone
postepowania, jako ze ztozenie rachunku jest rbwnoznaczne z poreczeniem.

W odniesieniu do wszystkich innych kosztow (wystepujgcych w bardzo rzadkich
przypadkach) wymaga sie rachunku oraz dowoddéw potwierdzajgcych, przy czym
wystarcza, ze uprawdopodobniajg one poniesienie kosztow (a nie stanowig
petnoprawny dowdd).

6.6.4 Weryfikacja ustalonej wysokosci kosztéw

Jesli jedna ze stron nie zgadza sie z ustalong wysokoscig kosztow, moze ona wnies¢ o
weryfikacje decyzji w tej sprawie. Wniosek o weryfikacje musi zawiera¢ uzasadnienie i
nalezy go ztozy¢ w terminie jednego miesigca od daty doreczenia decyzji ustalajgcej
wysokosc¢ kosztow. Whniosek uznaje sie za ztozony pod warunkiem wniesienia optaty za
rozpatrzenie w wysokosci 100 EUR.

W procedurze weryfikacji nie ma kosztéw podlegajgcych zwrotowi (16/12/2004,
R 503/2001-4 BIOLACT / BIO).
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

7 Inne kwestie proceduralne

71 Korekta btedéw

Artykut 49 ust. 2 RZTUE

711 Korekta btedéw w sprzeciwie

W rozporzgdzeniach nie ma szczegolnych przepiséw dotyczgcych korekty btedow w
sprzeciwie. Zastosowanie przez analogie art. 49 ust. 2 RZTUE, ktéry odnosi sie do
zgtoszenia ZTUE, umozliwia korygowanie oczywistych pomytek w sprzeciwie.

Informacje na temat sprostowanh dotyczacych nazwy (imienia i nazwiska) i adresu
osoby wnoszgcej sprzeciw lub jej petnomocnika znajdujg sie¢ w Wytycznych, czes¢ A:
Zasady ogdlne, dziat 5: Strony postepowania i zawodowe petnomocnictwo, pkt 11.

7.1.2 Korekta btedow i pomytek w publikacjach

Artykut 44 ust. 3 RZTUE

W przypadku gdy opublikowane zgtoszenie zawiera btad lub pomytke popetnione przez
Urzad, Urzad poprawia taki btad lub pomytke z wiasnej inicjatywy lub na wniosek
zgtaszajgcego.

Sprostowania dokonane na podstawie tej zasady muszg byé publikowane. Jesli
sprostowanie dotyczy btedow, ktére nie majg wptywu na sprzeciw, jest ono
publikowane po zarejestrowaniu ZTUE. JeSli sprostowanie prowadzi do poszerzenia
wykazu towaréw lub ustug badz dotyczy przedstawienia znaku towarowego, bieg
rozpoczyna nowy termin do wniesienia sprzeciwu, ale wytgcznie w odniesieniu do
skorygowanych czesci.

Jesli sprzeciwy zostaty wniesione po ,pierwszej”’ publikacji zgtoszenia ZTUE, osoby
wnoszace sprzeciw nalezy poinformowa¢ o ponownej publikacji. Osoby wnoszgce
sprzeciw, ktére zakwestionowaty ,pierwszg” publikacje, nie muszg wnosi¢ nowego
sprzeciwu. Postepowanie musi zosta¢ zawieszone do czasu wygasniecia terminu do
whniesienia sprzeciwu po ,drugiej” publikacji.

Jesli ,osoba wnoszgca sprzeciw na podstawie pierwszej publikacji” pragnie wycofaé
swoj sprzeciw w nastepstwie ponownej publikacji, nalezy zamkng¢ postepowanie i
zwrdci¢ optate za sprzeciw (zob. pkt 6.4.1.2 powyzej).
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

7.2 Terminy

Artykut 101 i Artykut 146 ust. 9 RZTUE

Artykuly 63 i 68 RDZTUE

Terminy to element o zasadniczym znaczeniu dla przeprowadzenia uporzgdkowanego i
odpowiednio szybkiego postepowania. Stanowig one kwestie porzadku publicznego i
rygorystyczne ich przestrzeganie jest niezbedne dla zapewnienia jasnosci i pewnosci
prawa.

Ogodlne informacje na temat terminéw i kontynuacji postepowania mozna znalez¢ w
Wytycznych, cze$é A: Zasady ogdline, dziat 1: Srodki komunikacii, terminy.

7.21 Przedtuzanie terminéw w postepowaniu sprzeciwowym

7.21.1 Terminy podlegajgce i niepodlegajgce przedtuzeniu

Termin nie moze byé przediuzony, jesli jego dlugosé¢ okredlona jest w
rozporzadzeniach. Terminy niepodlegajgce przedtuzeniu to miedzy innymi:

® trzymiesieczny termin na wniesienie sprzeciwu (art. 46 ust. 1 RZTUE);

® trzymiesigeczny termin na wniesienie opfaty za sprzeciw (art. 46 ust. 3 RZTUE);

® miesieczny termin na wniesienie opfaty dodatkowej, jezeli wptata nastgpita po
terminie i nie przedstawiono dowodu na wydanie dyspozycji przelewu co najmniej
10 dni przed uptywem terminu ptatnosci (art. 141 ust. 3 RZTUE);

® dwumiesigczny termin na usuniecie brakow (art. 5 ust. 5 RDZTUE).

Diugo$¢ termindbw podlegajacych przedtuzeniu jest okreslana przez Urzad.
Przyktadem terminu podlegajgcego przedtuzeniu jest termin na przedstawienie uwag w
odpowiedzi na sprzeciw.

7.21.2 Wymagania dotyczgce wniosku
Nalezy zwrdoci¢é uwage, ze przedtuzenie okresu ugodowego podlega szczegdinym

zasadom. Szczegotowe informacje mozna znalezé powyzej w pkt 3.2 Przediuzenie
okresu ugodowego.

Whiosek o przedtuzenie musi spetnia¢ nastepujgce wymogi:

® musi istnie¢ mozliwos¢ przedtuzenia terminu;

® o przedtuzenie musi wnosic¢ zainteresowana strona;

® wniosek musi by¢ opatrzony podpisem (w przypadku ztozenia wniosku drogg
elektroniczng, wskazanie imienia i nazwiska wysytajgcego uznaje sie za
réwnowazne podpisowi);

® wniosek musi wptyng¢ do Urzedu najpdzniej ostatniego dnia obowigzywania
terminu;
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

® spetnione sg wymagania dotyczace jezyka, tj. jesli wniosek nie jest sporzgdzony w
jezyku postepowania, nalezy dostarczy¢ ttumaczenie w terminie jednego miesigca
od jego ztozenia; w przeciwnym razie wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Przediuzenie jest mozliwe jedynie wtedy, gdy wniosek zostat ztozony i otrzymany przed
uptywem pierwotnego terminu. Wniosek o przedtuzenie terminu, ktéry wptynat do
Urzedu po terminie, musi zosta¢ odrzucony.

Zasadniczo pierwszy wniosek o przedtuzenie terminu, ktéry wptynie w terminie, bedzie
uwazany za wiasciwy i zostanie rozpatrzony pozytywnie, co przedtuzy termin o okres
réwny pierwotnemu terminowi (lub krotszy okres, jesli o taki wnioskowano). Kazdy
kolejny wniosek o przedtuzenie tego samego terminu jest natomiast odrzucany, chyba
ze strona wnioskujgca odpowiednio wyjasni wyjgtkowe okolicznosci, ktére
uniemozliwity jej dotrzymanie pierwotnego i przedtuzonego terminu, oraz uzasadni
potrzebe kolejnego przediuzenia terminu. Ogdlnikowe lub niejasne wyjasnienia nie
uzasadniajg kolejnego przedtuzenia terminu. Wnioskowi muszg zawsze towarzyszy¢
dowody lub dokumentacja potwierdzajgca.

Z drugiej strony okolicznosci, na ktére zainteresowana strona ma wptyw, nie mogg
stanowi¢ ,wyjgtkowych okolicznosci”. Nie mozna do nich zaliczy¢ na przyktad dyskusiji
z ostatniej chwili z drugg strong, jest to bowiem okolicznos¢, na ktérg strony majg
wptyw.

Whiosek musi wnies¢ strona, ktérej termin dotyczy. Na przyktad jesli zgtaszajgcy ma
przedstawi¢ uwagi w odpowiedzi na sprzeciw, tylko on moze zwrocic sie o przedtuzenie
terminu na przedstawienie takich uwag.

Nie wyklucza to mozliwosci uzyskania przez strone sktadajgcg wniosek pisemnej
zgody drugiej strony na ztozenie wniosku. Zgoda udzielona przez drugg strone nie
odbiera jednak Urzedowi uprawnien ‘dyskrecjonalnych pozwalajgcych na takie
przediuzenie. W kazdym przypadku Urzad, korzystajgc ze swoich uprawnien
dyskrecjonalnych, nalezycie rozwazy zgode udzielong przez drugg strone.

W celu uwzglednienia zgody drugiej strony nie wystarczy, aby strona wnioskujgca
zapewnita Urzad, ze taka zgoda zostata udzielona. Druga strona musi wyrazi¢ swojg
zgode poprzez odrebne ztozenie oSwiadczenia lub podpisanie oswiadczenia strony
whnioskujgcej. W drugim przypadku, jezeli jest sktadana drogg elektroniczng, wskazanie
nazwiska nadawcy jest uwazane za rownowazne z jego podpisem; niemniej jednak
wymagany jest podpis drugiej strony, aby zgoda zostata przyjeta.

Wiecej informacji na temat przedtuzania terminbw mozna znalez¢ w Wytycznych,
cze$é A: Zasady ogodlne, dziat 1: Srodki komunikacii, terminy.

7.2.1.3 Przedtuzenie terminu przez Urzad z jego inicjatywy

Urzad moze przedtuzyC termin z wiasnej inicjatywy, jesli zaistnieje taka koniecznosc¢.
Na przyktad wniosek o przediuzenie terminu bez podania uzasadnienia wptynat do
Urzedu dwadziedcia dni przed uptywem terminu na przedstawienie uwag, ale zostat
rozpatrzony dopiero po uptywie tego terminu. Jako ze oddalenie wniosku po uptywie
terminu wyrzadzitoby nieproporcjonalng szkode interesom strony wnioskujgcej o
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przediuzenie terminu, Urzad przedtuza termin o liczbe dni, jaka pozostata do jego
konca w chwili ztozenia wniosku przez strone, czyli w tym konkretnym przypadku o 20
dni. Praktyka ta opiera sie na zasadach dobrej administraciji.

Jesli wniosek o przediuzenie terminu podlegajgcego przedtuzeniu zostat ztozony i
wptynat przed uptywem tego terminu, zainteresowanej stronie przedtuza sie termin o co
najmniej jeden dzieh, nawet jesli wniosek o przedtuzenie wptyngt ostatniego dnia
obowigzywania terminu.

7.3 Zawieszenie

Artykut 71 oraz art. 9 ust. 2 RDZTUE

Urzad moze zawiesi¢ postepowanie sprzeciwowe z urzedu albo na wniosek jednej ze
stron lub obu stron.

7.3.1 Zawieszenie na wniosek obu stron

Zgodnie z art. 71 ust. 2 RDZTUE, jezeli obie strony zlozg wniosek o zawieszenie
postepowania po uptywie okresu ugodowego, zawieszenie zostanie przyznane bez
koniecznosci uzasadnienia wniosku. W takim przypadku, bez wzgledu na dtugos¢
okresu zawieszenia wnioskowanego przez strony, pierwszego zawieszenia udziela sie
na okres szedciu miesiecy, przy czym daje sie stronom mozliwosé rezygnacji z
zawieszenia. Proces rezygnacji jest taki sam jak w przypadku przedtuzenia okresu
ugodowego: jesli jedna ze stron zrezygnuje, zawieszenie konczy sie 14 dni po
poinformowaniu stron. Postepowanie zostanie wznowione nastepnego dnia, a stronie,
ktorej termin w momencie zawieszenia nie uptynat, zostanie przyznany w catosci taki
sam okres. Niemozliwa jest rezygnacja w ostatnim miesigcu okresu zawieszenia, a
wszelkie wnioski w tej sprawie zostang odrzucone.

Wspdlny wniosek o zawieszenie nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, jesli wptynie w
okresie ugodowym, gdyz celem okresu ugodowego jest wiasnie zapewnienie ram
czasowych na potrzeby negocjacji przed rozpoczeciem etapu spornego postepowania.

Na wspolny wniosek stron zawieszenie zostanie przedtuzone, bez koniecznosci
uzasadniania wniosku.

Maksymalny czas trwania tego zawieszenia postepowania jest jednak ograniczony do
dwéch lat, jak stanowi art. 71 ust. 2 RDZTUE — ten czas trwania nalezy rozumie¢ jako
okres tgcznie dwdéch lat w toku postepowania.

Takie wspolne wnioski o przedtuzenie zawieszenia zostang rozpatrzone pozytywnie na
kolejne okresy 6 miesiecy (niezaleznie od okresu, o kitory wnioskujg strony, ale z
mozliwos$cig rezygnacji) lub na pozostaly czas, jezeli z tgcznego maksymalnego okresu
2 lat pozostato mniej niz 6 miesiecy. Wspdlny wniosek o zawieszenie zostanie
odrzucony jako niedopuszczalny, jezeli strony wykorzystaty w catosci maksymalnie 2
lata.
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7.3.2 Zawieszenie z urzedu lub na wniosek jednej ze stron

Urzad moze zawiesi¢ postepowanie sprzeciwowe z urzedu lub na wniosek jednej ze
stron w réznych okolicznosciach, na przykiad:

e gdy sprzeciw opiera sie na wniosku o rejestracje znaku towarowego (fgcznie z
konwersj3);

e gdy sprzeciw opiera sie na wniosku o rejestracje oznaczenia geograficznego lub
nazwy pochodzenia;

e gdy wczesniejsze prawo jest zagrozone (w przypadku sprzeciwu lub uniewaznienia);

e gdy uwagi przeditozone przez osoby trzecie wzbudzajg powazne watpliwoéci co do
mozliwosci zarejestrowania zgtoszenia ZTUE (zob. pkt 4.6 powyzej);

® gdy publikacja zaskarzonego zgtoszenia zawiera bfedy, ktére wymagajg ponownej
publikacji znaku towarowego;

® gdy w toku jest przeniesienie wczesniejszych ZTUE / zgtoszen ZTUE Iub
zakwestionowanych zgtoszeh ZTUE.

® brak zostat zgtoszony w zwigzku z ograniczeniem zakwestionowanego wniosku;

® brak zostat zgtoszony w zwigzku z zawodowym petnomocnictwem.

Nalezy zauwazy¢, ze w zadnym z powyzszych przypadkéw nie wystepuje obowigzek
zawieszenia postepowania. Urzad decyduje, czy zawieszenie jest uzasadnione
okolicznosciami danej sprawy. Decyzja lezy zatem w gestii Urzedu. Na prosbe jednej
ze stron, wniosek musi by¢ nalezycie uzasadniony. Negocjacje prowadzone miedzy
stronami nie stanowig wiasciwego uzasadnienia dla zawieszenia, o ktére wnioskuje
tylko jedna ze stron.

Postepowanie zostaje zwyczajowo zawieszone do czasu zakohczenia postepowania,
ktére skutkowato zawieszeniem. Nie ‘ma zastosowania ograniczenie dotyczgce
catkowitego czasu trwania zawieszenia okreslone w art. 71 ust. 2 RDZTUE.

7.3.2.1 Wyjasnienie podstawowej zasady, moment zawieszenia

Artykut 71 ust. 1 lit.a) i b) RDZTUE

Co do zasady sprzeciwow opartych na (i) zgtoszeniach lub (ii) wczesniejszych
prawach, ktére sg zagrozone, nie zawiesza sie z urzedu na poczatku postepowania.
Zaktada sie, ze w wiekszosci przypadkow zgtoszenie przechodzi w rejestracje, a
sprzeciw lub uniewaznienie w odniesieniu do wcze$niejszych praw mozna
rozstrzygna¢ w trakcie postepowania.

W takich przypadkach sprzeciw toczy sie, az mozliwe bedzie podjecie decyzji. Nalezy
rozwazy¢ prima facie, czy dane wczesniejsze prawo moze wptyng¢ na rozstrzygniecie
sprzeciwu. W przypadku uznania, ze sprzeciw zostanie przyjety lub odrzucony bez
wzgledu na rozstrzygniecie w sprawie wczesniejszego zagrozonego prawa,
postepowanie nie powinno by¢ zawieszone. Jesli natomiast zachodzi konieczno$é
uwzglednienia wczesniejszego zagrozonego prawa przy podejmowaniu decyzji w
sprawie sprzeciwu, postepowanie zostaje zawieszone, a w przypadku zgtoszenia
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krajowego lub zagrozonego wczeséniejszego znaku krajowego nalezy wezwac¢ osobe
wnoszgcyg sprzeciw do przedstawienia informacji o statusie zgtoszenia lub rejestraciji.
W przypadku wczesniejszych ZTUE Urzad dysponuje tymi informacjami.

Urzad moze jednak zawiesi¢ postepowanie wczeséniej, jesli wniosta o to jedna ze
stron, a wczesniejsze prawo jest zgtoszeniem lub jest zagrozone. Jesli wczesniejsze
prawo ma charakter krajowy, strony muszg przedstawi¢ dowody, ze prawo to napotkato
problemy. W takim przypadku wynik postepowania w sprawie wczesniejszego znaku
musi nies¢ pewne skutki dla sprzeciwu. Nalezy zatem wzigé pod uwage
prawdopodobne rozstrzygniecie sprzeciwu, aby podjgé decyzje w sprawie zawieszenia
— w szczegolnosci czy ostateczna decyzja w sprawie sprzeciwu nie moze zostac
wydana bez uwzglednienia wczesniejszego zgtoszenia lub wczesniejszej rejestracii.
Taka sytuacja zachodzi, gdy okolicznosci sprawy nie pozwalajg Urzedowi stwierdzi¢, ze
sprzeciw zostanie odrzucony (np. ze wzgledu na brak prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btgd) lub utrzymany (jako Ze istniejg inne wczesniejsze prawa, ktére
wystarczajg do odrzucenia spornego znaku w odniesieniu do wszystkich
zakwestionowanych towarow i ustug).

Jesli sprzeciw opiera sie na wniosku o rejestracje, wskazane moze by¢ zawieszenie
postepowania sprzeciwowego na podstawie art. 71 ust. 1 lit. a) RDZTUE w
oczekiwaniu na rejestracje wczesniejszego znaku osoby wnoszgcej sprzeciw. Jesli
jednak sprzeciw ma by¢ odrzucony z powodow formalnych lub merytorycznych,
zawieszenie bytoby pozbawione sensu, niepotrzebnie wydtuzajgc postepowanie.

Jesli nie mozna wzig¢ pod uwage innych wczesniejszych praw (bo nie istniejg lub nie
zostaty udowodnione) lub nalezy jednak wzig¢ pod uwage zgtoszenie lub rejestracje
(bo inne wczesniejsze prawa nie zapewniajg pozytywnego rozstrzygniecia sprzeciwu),
przed wydaniem decyzji o zawieszeniu nalezy oceni¢, czy sprzeciw zakonhczy sie
pozytywnym rozstrzygnieciem w oparciu o zgtoszenie. Postepowanie jest zawieszane
jedynie wtedy, gdy stwierdzono, ze wczesniejsze zgtoszenie, o ile przeksztaici sie w
rejestracje, doprowadzi do odrzucenia zaskarzonego zgtoszenia ZTUE w catosci lub w
czesci.

7.3.2.2 Wczesniejsze zgtoszenia lub rejestracje ZTUE

W tym przypadku sprzeciw opiera sie na zgtoszeniu, ale nie podlega zawieszeniu ze
wzgledu na istnienie innego wczesniejszego prawa (zarejestrowanego znaku
towarowego), w oparciu o ktére zaskarzone zgtoszenie moze zosta¢ odrzucone. Jesli
osoba wnoszgca sprzeciw nie udowodni tego wczesniejszego prawa, wczesniejsze
zgtoszenie zyskuje kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Jesli z
dokumentacji wynika, ze wczesniejsze zgtoszenie lub wczesniejsza rejestracja
napotkaty problemy, sprzeciw nalezy zawiesic.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 846
Sprzeciw

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=PL#d1e2901-1-1

Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

7.3.2.3 Wczesniejsze znaki krajowe/miedzynarodowe (zgtoszenia lub rejestracje/
prawa)

W takim przypadku kwestie zawieszenia podnoszg strony (zazwyczaj zgtaszajacy) i
nalezy przedstawi¢ dowody na to, ze wczesniejszy znak (zgtoszenie lub rejestracja/
prawo) napotkat problemy. Dowody muszg mieé¢ urzedowy charakter oraz jasno
wskazywaé postepowanie prowadzgce do zawieszenia i  poszukiwane
zadosc¢uczynienie. W szczegodlnosci dowody powinny jasno wskazywac¢ mozliwe skutki
w stosunku do wczesniejszego prawa, na ktorym opiera sie sprzeciw. W razie potrzeby
zainteresowang strone mozna wezwac do przedtozenia ttumaczenia dowodow.

Po otrzymaniu wniosku Urzad rozwaza, czy okolicznosci sprawy uzasadniajg
zawieszenie postepowania.

Jesli zadna ze stron nie podniesie kwestii zawieszenia, zastosowanie ma ogolna
zasada, w mys$| ktorej Urzad musi podjg¢ decyzje w sprawie zawieszenia jedynie
wtedy, gdy postepowanie dobiegto do kohca spornego etapu i nie-ma informacji, czy
zgtoszenie przeszio w rejestracije lub czy postepowanie ‘krajowe przeciwko
wczedniejszemu znakowi dobiegto korica. W takim przypadku nalezy wymagaé, aby
osoba wnoszgca sprzeciw poinformowata Urzad o statusie swojego wczesniejszego
zgtoszenia lub rejestraciji.

7324  Przyktady

Ponizej przedstawiono przyktady, w ktérych zgodnie z omowiong powyzej ogolng
praktykg sytuacja nie wymaga zawieszenia postepowania, ale Urzad moze to zrobi¢,
jesli uzna to za stosowne.

® Sprzeciw opiera sie na francuskim znaku towarowym i zgtoszeniu ZTUE, z ktérych
ani znak, ani zgtoszenie nie napotkato probleméw. Oba dotyczg tego samego
oznaczenia i tych samych towaréw, ktére sg mylgco podobne do spornego znaku
towarowego. Sprzeciw mozna zatem rozpatrywac¢ jedynie w oparciu o francuski
znak towarowy. Jesli prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd moze wystgpic¢
jedynie w panstwach czionkowskich innych niz Francja, solidniejszg podstawg
decyzji byloby zgtoszenie ZTUE, dlatego nalezy zawiesi¢ postepowanie w
oczekiwaniu na wynik tego zgtoszenia ZTUE.

o Wczesniejsze zgtoszenie nie ma zadnego znaczenia dla rozstrzygniecia, ale
zgtaszajgcy zwrocit sie o zawieszenie. Jesli wczesniejsze prawo jest zgtoszeniem
ZTUE, co do ktérego Urzad stwierdzit, ze napotkato problemy, lub — w przypadku
zgtoszenia krajowego — jesli zgtaszajgcy przedstawi dowody na problematycznos¢
zgtoszenia osoby wnoszgcej sprzeciw, postepowanie moze zosta¢ zawieszone.

Ponizej przedstawiono przyktady wczesniejszych krajowych znakéw towarowych
napotykajgcych problemy:

® zgtaszajgcy (lub osoba trzecia) wniost powoddztwo lub powddztwo wzajemne
dotyczgce uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia wczesniejszej rejestraci;
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® zgtaszajgcy (lub osoba trzecia) wniost powddztwo lub powddztwo wzajemne
dotyczgce przeniesienia na niego wczesniejszego prawa.

7.3.3 Wiele sprzeciwéw

Artykut 9 ust. 2 RDZTUE

Poza wyjatkowymi okolicznosciami, takimi jak sytuacja, w ktorej jeden sprzeciw
wyraznie prowadzi do odrzucenia spornego znaku obejmujgcego wszystkie towary i
ustugi, Urzad nie zawiesza drugiego postepowania.

7.3.3.1 Po odrzuceniu zgtoszenia ZTUE

Jesli zgtoszenie ZTUE zostaje nastepnie odrzucone wskutek ,aktywnego” sprzeciwu,
zawieszone sprzeciwy uznaje sie za umorzone z chwilg uprawomocnienia sie decyzji.
W przypadku uprawomocnienia sie decyzji nalezy poinformowac strony pozostatych
postepowan, zamkngé postepowanie w sprawie sprzeciwow zawieszonych na
wczesnym etapie (przed okresem ugodowym) i zwrdcié 50% optaty za sprzeciw kazdej
osobie wnoszgcej sprzeciw zgodnie z art. 9 ust. 4 RDZTUE.

Jesli wniesione zostato odwotanie od decyzji, sprzeciwy pozostajg zawieszone. Jesli
Izba Odwotawcza uchyli decyzje, pozostate postepowania sg niezwtocznie wznawiane
bez oczekiwania na uprawomocnienie sie takiej decyzji.

7.3.4 Aspekty proceduralne

W piSmie o zawieszeniu postepowania nalezy zawsze wskaza¢ dzien, w ktorym
zawieszenie staje sie skuteczne, ktory jest zazwyczaj dniem ztozenia waznego
wniosku.

7.3.41 Monitorowanie zawieszonych spraw

W przypadku gdy postepowanie jest zawieszone na czas nieokreslony, Urzad co szes¢
miesiecy monitoruje sprzeciw.

W przypadku gdy wczesniejsze prawo jest zgtoszeniem o rejestracje krajowg lub
zagrozong rejestracjg krajowg/miedzynarodowq, oczekuje sie, ze strony bedg
niezwtocznie informowac Urzad o wszelkich zmianach statusu postepowania majgcych
wplyw na zgtoszenie lub rejestracje oraz przedstawia¢ dowody na te okolicznosc.
Niemniej jednak Urzad bedzie co 6 miesiecy zapoznawat sie¢ z dowodami online,
o ktorych mowa w sprzeciwie. Jezeli okaze sie, ze toczgce sie postepowanie
dotyczgce wczesniejszego prawa zostato zakonczone, wznowi on postepowanie.
Ewentualnie zwrdéci sie do stron o przedstawienie aktualnych informac;i.
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7.34.2 Wznowienie postepowania

We wszystkich przypadkach strony sg informowane o wznowieniu postepowania oraz,
w stosownych przypadkach, o wszelkich biegngcych terminach. Kazdy termin, ktéry
biegt w momencie zawieszenia, zostaje ponownie wyznaczony w petnym wymiarze z
wyjatkiem okresu ugodowego, ktéry w zadnym wypadku nie moze przekroczy¢ 24
miesiecy zgodnie z art. 6 ust. 1 RDZTUE.

Postepowanie nalezy wznowi¢ z chwilg wydania ostatecznej decyzji w toku
postepowania krajowego lub zarejestrowania bagdz odrzucenia wczes$niejszego
zgtoszenia. Jesli decyzja podjeta w postepowaniu krajowym uniewaznia lub powoduje
cofniecie, wygasniecie lub przeniesienie wczesniejszego prawa 0soby wnoszgcej
sprzeciw, sprzeciw uznaje sie za bezzasadny w zakresie, w jakim opiera sie na takim
wczesniejszym prawie. Jesli wczesniejsze prawa, na ktérych opiera sie sprzeciw,
przestaty istnie¢, osobie wnoszgcej sprzeciw umozliwia sie wycofanie sprzeciwu. Jesli
tego nie uczyni, Urzad podejmuje decyzje o odrzuceniu sprzeciwu.

7.3.4.3 Obliczanie terminéw

Jesli zawieszenie ma obowigzywac na czas okre$lony, zawiadomienie Urzedu powinno
rowniez zawieraC wskazanie daty wznowienia postepowania i dziatan, jakie zostang
podjete po tej dacie. Jesli obie strony ztozg wniosek o zawieszenie ze wzgledu na
toczace sie negocjacje, zawieszenia zawsze udziela sie na sze$S¢ miesiecy bez
wzgledu na okres wnioskowany przez strony:.

Na przyktad jesli 30.01.2017 r. rozpatrzono wniosek o dwumiesieczne zawieszenie,
ktéry zostat podpisany i ztozony przez obie strony 15.01.2017 r. (pie¢ dni przed
uptywem terminu na uzupetnienie dokumentacji przez osobe wnoszacag sprzeciw, tj.
20.01.2017 r.), skutek bedzie nastepujgcy:

® Urzad zawiesi postepowanie sprzeciwowe na wniosek obu stron;

® zawieszenie bedzie skuteczne od 15.01.2017 r. (tj. od dnia wptyniecia do Urzedu
wniosku o zawieszenie) i wygasnie 15.07.2017 r,;

® postepowanie zostanie wznowione 16.07.2017 r. (po uptywie szesciu miesiecy bez
wzgledu na okres wnioskowany przez strony) bez dodatkowego powiadomienia ze
strony Urzedu;

e termin dla osoby wnoszgcej sprzeciw uptywa wtedy 15.09.2017 r. (osoba wnoszgca
sprzeciw ma petne dwa miesigce na uzupetnienie dokumentaciji);

e termin dla zgtaszajacego uptywa wtedy 15.11.2017 r. (petne dwa miesigce po
uplywie terminu wyznaczonego osobie wnoszacej sprzeciw).
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7.4 Wiele sprzeciwow

Artykut 9 RDZTUE

Wiele sprzeciwéw ma miejsce wtedy, gdy wniesione zostaly rézne sprzeciwy w
odniesieniu do tego samego zgtoszenia ZTUE.

W przypadku wniesienia wielu sprzeciwow nalezy wzig¢ pod uwage pewne dodatkowe
czynniki.

Po pierwsze, o ile nie ma powaznego opdznienia na etapie badania dopuszczalnosci w
odniesieniu do jednego ze sprzeciwdw, praktykg jest powiadomienie zgtaszajgcego o
dopuszczalnosci wszystkich sprzeciwoéw jednoczesnie. Po drugie, wniesienie wielu
sprzeciwow moze prowadzi¢ do zawieszenia niektorych z nich ze wzgledu na zasade
ekonomii postepowania. Po trzecie, ograniczenie dokonane przez zgtaszajgcego w
toku jednego z postepowan moze wptywac na pozostate sprzeciwy. Ponadto wzgledy
praktyczne mogg nakazywac podejmowanie decyzji w pewnej kolejnosci.

W niektorych okolicznosciach wiele sprzeciwéw mozna tgczyé i rozpatrywa¢ w ramach
jednego postepowania.

7.41 Wiele sprzeciwow i ograniczenia

W przypadku gdy wniesiono wiele sprzeciwdw, a zgtaszajgcy ograniczyt zakres
towaréw i ustug w jednym z postepowan sprzeciwowych, o fakcie tym nalezy
poinformowaé stosownym pismem pozostate osoby wnoszgce sprzeciw, o ile
ograniczenie dotyczy towaréw lub ustlug zakwestionowanych w pozostatych
sprzeciwach.

Osoby wnoszgcej sprzeciw nie trzeba jednak informowag, jesli nie zachodzi zwigzek
pomiedzy towarami/ustugami objetymi ograniczeniem a zakwestionowanymi towarami/
ustugami.

Przyktad: wniesiono cztery sprzeciwy wobec tego samego zgtoszenia ZTUE dla
towarow w klasach 3, 14, 18 i 25. Sprzeciwy dotyczg nastepujgcych klas:

Sprzeciw Zakres

Nr 1 Klasa 3

Nr 2 Klasa 25

Nr 3 Klasy 18 i 25
Nr 4 Klasy 14 i 25

Zgtaszajgcy dokonat ograniczenia w zakresie sprzeciwu nr 2, wykreslajac odziez i
nakrycia gtowy. Stosowne pisma nalezy réwniez wysfa¢ nie tylko w odniesieniu do
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sprzeciwu nr 2, lecz takze sprzeciwdéw nr 3 i 4. Zadne dziatania nie sg natomiast
wymagane w odniesieniu do sprzeciwu nr 1, jako ze ograniczenie nie dotyczy zakresu
zakwestionowanych w nim towarow.

7.4.2 Wiele sprzeciwow i decyzje

Na etapie podjecia decyzji w sprawie sprzeciwu nalezy wzig¢ pod uwage wszelkie inne
wielokrotne sprzeciwy w toku przeciwko temu samemu zgtoszeniu ZTUE. Przed
wydaniem rozstrzygniecia w sprawie sprzeciwu nalezy przeanalizowac, na jakim etapie
znajdujg sie postepowania w sprawie wielu sprzeciwdw, i w zaleznosci od sytuacji
podjg¢ decyzje Ilub zawiesi¢ sprzeciw. Obowigzuje ogdlna =zasada, ze
zakwestionowanych towardéw i ustug nie nalezy odrzuca¢ wiecej niz jednokrotnie w
réznych momentach w czasie. Ponizej przedstawiono trzy mozliwe sytuacje.

7.4.2.1 Mozliwosc¢ rozstrzygniecia nastgpita jednoczesnie dla wszystkich
sprzeciwow skierowanych przeciwko temu samemu zgtoszeniu ZTUE

Kolejnos¢ podejmowania decyzji zalezy od uznania eksperta. Nalezy jednak wzig¢ pod
uwage nastepujgce kwestie.

Jesli wszystkie sprzeciwy zostang odrzucone, decyzje mogg by¢ podjete w dowolnej
kolejnosci, jako ze odrzucenie sprzeciwu nie wplywa na zgtoszenie ZTUE. Nawet jesli
od jednej z decyzji miatoby by¢ wniesione odwotanie przed podjeciem pozostatych
decyzji, zawieszenie sprzeciwow nie wydaje sie by¢ wskazane, jako ze postepowanie
przed izbg odwotawczg moze by¢ czasochtonne.

Jesli kilka sprzeciwdw ma zakonczy¢ sie sukcesem w odniesieniu do pokrywajgcych
sie towardw i ustug, najpierw nalezy podjgc decyzje w sprawie sprzeciwu eliminujgcego
najwiekszg liczbe towaréw i ustug objetych zgloszeniem ZTUE (najszerszy zakres
sprzeciwu), a pozostate sprzeciwy zawiesi¢. Kiedy pierwsza decyzja uprawomocni sie,
nalezy skonsultowac sie pozostatymi osobami wnoszacymi sprzeciw, aby ustali¢, czy
chca utrzymag, czy wycofaé swoje sprzeciwy.

Zaktadajgc, ze sprzeciwy zostang utrzymane, rozstrzygany jest kolejny sprzeciw o
najszerszym zakresie i proces ten kontynuowany jest do momentu rozpatrzenia
wszystkich sprzeciwow.

W przypadku gdy dwa sprzeciwy majg taki sam zakres, przy podejmowaniu decyzji
zastosowanie majg zasady ogolne.

W przyktadzie przedstawionym powyzej w pkt 7.4.1 decyzje w pierwszej kolejnosci
nalezatoby podjg¢ w sprawie sprzeciwu nr 3 lub 4. Sprzeciw 1 nie dotyczy towardw i
ustug, ktére pokrywajg sie z towarami i ustugami objetymi innymi sprzeciwami, i
dlatego mozna go rozpatrywac niezaleznie.

Zatézmy, ze pierwsza decyzja jest podjeta w sprawie sprzeciwu nr 4 i zgtoszenie ZTUE

zostato odrzucone dla klas 14 i 25. W takim przypadku zachodzi koniecznos¢
zawieszenia sprzeciwow nr 2 i 3.
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Jesli nie wniesiono odwotania we wskazanym do tego celu terminie, sprzeciw nr 2
uwaza sie za umorzony, poniewaz stat sie bezprzedmiotowy. Strony sg o tym
informowane, a postepowanie sprzeciwowe jest zamykane. W takim przypadku uznaje
sie, ze postepowanie nie doprowadzito do wydania orzeczenia w rozumieniu art. 109
ust. 5 RZTUE. W efekcie rozstrzygniecie w przedmiocie kosztow zalezy od uznania
Urzedu. Jedli strony poinformujg Urzad, ze zawarty porozumienie w sprawie kosztéw,
Urzad nie podejmuje decyzji w sprawie kosztow. Co do zasady rozstrzyga sie, ze
kazda strona ponosi wtasne koszty.

74.2.2 Sytuacja, w ktérej jeden sprzeciw gotowy jest do rozstrzygniecia, a
postepowanie w sprawie pozostatych sprzeciwow wcigz znajduje sie na
etapie spornym

Jesli sprzeciw ma by¢ odrzucony, decyzja nie niesie zadnych skutkow dla toczgcych
sie postepowan w sprawie pozostatych sprzeciwow, jako Ze odrzucenie nie wplywa na
zgtoszenie ZTUE.

Jesli sprzeciw zostat przyjety, a w decyzji odrzuca sie w catosci zaskarzone zgtoszenie
ZTUE, nalezy zawiesi¢ toczgce sie postepowania w sprawie pozostatych sprzeciwéw
do czasu uprawomocnienia sie takiej decyzji. Jesli nie wniesiono odwotania we
wskazanym do tego celu terminie, wiele sprzeciwdw uznaje. sie¢ za umorzone,
poniewaz staly sie bezprzedmiotowe. Strony sg o tym informowane, a postepowanie
sprzeciwowe jest zamykane. W takim przypadku uznaje sie, ze postepowanie nie
doprowadzito do wydania orzeczenia w rozumieniu art. 109 ust. 5 RZTUE. W efekcie
rozstrzygniecie w przedmiocie kosztéw zalezy od uznania Urzedu. Jesli strony
poinformujg Urzad, ze zawarty porozumienie w sprawie kosztéw, Urzad nie podejmuje
decyzji w sprawie kosztéw. Co do zasady rozstrzyga sie, ze kazda strona ponosi
wiasne koszty.

Taka sama zasada ma zastosowanie, gdy w decyzji w sprawie sprzeciwu odrzucono
czes¢ towarow i ustug objetych zaskarzonym zgtoszeniem ZTUE, lecz wszystkie
towary i ustugi bedace przedmiotem wielu sprzeciwow.

W sytuacji natomiast, gdy w.decyzji w sprawie sprzeciwu odrzucono czes¢ towardw i
ustug objetych zaskarzonym zgtoszeniem ZTUE oraz cze$¢ towardw i ustug bedacych
przedmiotem wielokrotnych sprzeciwdw, zachodzi konieczno$¢ zawieszenia wielu
sprzeciwow. Zawieszenie trwa do czasu uprawomochienia sie decyzji. W takim
przypadku osoby wnoszgce wiele sprzeciwow wzywane sg do poinformowania Urzedu
o utrzymaniu lub wycofaniu sprzeciwu. W przypadku wycofania sprzeciwu
postepowanie jest zamykane, o czym informuje sie strony. Jesli postepowanie zostato
zamkniete po uptywie okresu ugodowego, Urzad rozstrzyga o kosztach zgodnie z
art. 109 ust. 3 RZTUE, decydujgc o poniesieniu wiasnych kosztéw przez kazdg ze
stron. Jesli strony poinformujg Urzad przed zamknieciem postepowania, ze zawarty
porozumienie w sprawie kosztéw, Urzad nie podejmuje decyzji w sprawie kosztéw.
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7423 Sytuacja, w ktorej co najmniej dwa sprzeciwy sg gotowe do rozstrzygniecia,
a postepowanie w sprawie pozostatych sprzeciwéw wcigz znajduje sie na
etapie spornym

Moze zdarzyé sie, ze niektdre sprzeciwy wobec zgtoszenia ZTUE sg gotowe do
rozstrzygniecia, a postepowanie w sprawie pozostatych sprzeciwdw wcigz znajduje sie
na etapie spornym. W takiej sytuacji stosuje sie kombinacje zasad opisanych w pkt 1 i
2. Mozliwos¢ podjecia decyzji lub koniecznoS¢ zawieszenia postepowan w sprawie
niektorych sprzeciwdw zalezy od rozstrzygniecia w danej sprawie i zakresu toczgcych
sie postepowan.

7.4.3 t gczenie sprzeciwéw

Artykut 9 ust. 1 RDZTUE

Art. 9 ust. 1 RDZTUE umozliwia Urzedowi rozpatrzenie wielu sprzeciwéw w ramach
jednego postepowania. O potgczeniu sprzeciwdw nalezy poinformowac strony.

Sprzeciwy mozna tgczy¢ na wniosek jednej ze stron, jesli sg skierowane przeciwko
temu samemu zgtoszeniu ZTUE. Prawdopodobienstwo potgczenia sprzeciwéw przez
Urzad jest wyzsze, jezeli dodatkowo zostaty wniesione przez te samg strone lub osoby
wnoszgce sprzeciw sg powigzane gospodarczo, np. sg nimi jednostka dominujaca i
jednostka zalezna. Sprzeciwy muszg znajdowac sie na tym samym etapie
postepowania.

Po podjeciu przez Urzad decyzji o potgczeniu sprzeciwdw nalezy sprawdzi¢, czy osoby
wnoszgce sprzeciw majg tego samego petnomocnika. Jesli nie, nalezy nakaza¢ im
wyznaczenie wspoélnego petnomocnika. Ponadto wczesniejsze prawa muszg byc
tozsame lub bardzo podobne. Jesli peinomocnicy nie odpowiadajg lub nie chcg
wyznaczy¢ jednego petnomocnika, sprzeciwy nalezy rozdzieli¢ i osobno rozpatrzy¢.

Jesli na jakimkolwiek etapie powyzsze warunki przestajg by¢ spetnione (np. nastgpito
przeniesienie na rzecz osoby trzeciej jedynego wczesniejszego prawa objetego
pofgczonymi sprzeciwami), sprzeciwy mozna rozdzielic.

W sprawie potgczonych sprzeciwdw podejmowana jest jedna decyzja, chyba ze zostaty
roztgczone przed jej wydaniem.
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7.5 Zmiana stron (przeniesienie, zmiana nazwy (imienia i
nazwiska), zmiana petnomocnika, przerwanie
postepowania)

7.51 Przeniesienie i postepowanie sprzeciwowe

7.5.1.1 Woprowadzenie i podstawowa zasada

Artykut 20 RZTUE

Przeniesienie lub cesja wczeéniejszego prawa oznacza zmiane wiasciciela takiego
prawa. Dalsze informacje mozna znalez¢ w Wytycznych, cze$¢ E: Czynnosci
wykonywane w rejestrze, dziat 3: ZTUE i ZWW jako przedmiot wtasnosci, rozdziat 1:
Przeniesienie.

Obowigzuje podstawowa zasada, ze nowy wiasciciel zastepuje poprzedniego
wiasciciela w postepowaniu. Praktyka Urzedu w zakresie przeniesien opisana jest w
pkt 7.5.1.2 (wczesniejsza rejestracja jest rejestracja ZTUE), 7.5.1.3 (wczesniejsza
rejestracja jest rejestracjg krajowg), 7.5.1.4 (wczes$niejsza rejestracja jest potgczeniem
rejestracji ZTUE i rejestracji krajowej) i 7.5.1.5 (przeniesienie zaskarzonego zgtoszenia
ZTUE w toku postepowania sprzeciwowego).

Przeniesienia mozna dokona¢ na kilka sposobéw, w tym w drodze nabycia
wczesniejszego znaku przez przedsiebiorstwo A od przedsiebiorstwa B, przejecia
przedsiebiorstwa C przez przedsigbiorstwo D (wraz ze znakami towarowymi),
przeksztatcenia przedsigbiorstw E i F w przedsiebiorstwo G (sukcesja uniwersalna) lub
nastepstwa prawnego (spadkobiercy zmartego wiasciciela stajg sie nowymi
wiascicielami). Powyzsze przyktady nie stanowig petnej listy.

Przeniesienie w toku postepowania sprzeciwowego moze powodowac zaistnienie kilku
sytuacji. W przypadku wczesniejszych rejestracji lub zgtoszen ZTUE, na ktérych opiera
sie sprzeciw, nowy wtasciciel moze stac sie strong postepowania (lub wnies¢ uwagi) po
wptynieciu do Urzedu wniosku o rejestracje przeniesienia, w przypadku wczesniejszych
krajowych ‘rejestracji  lub zgtoszeh natomiast wystarcza, aby nowy witasciciel
przedstawit dowdd przeniesienia.

7.51.2 Przeniesienie wczesniejszego ZTUE

Artykut 20 ust. 111 12 RZTUE

W odniesieniu do wczesniejszych ZTUE lub zgtoszeh ZTUE art. 20 ust. 11 RZTUE
stanowi, ze do momentu wpisania przeniesienia do rejestru nastepca prawny nie moze
powotywaé sie na prawa wynikajgce z rejestracji (zgtoszenia) ZTUE. W przypadku
koniecznosci przestrzegania terminéw w kontaktach z Urzedem nowy wiasciciel moze
jednak skfadaé¢ odpowiednie oswiadczenia do Urzedu po otrzymaniu przez ten Urzad
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wniosku o wpis do rejestru przeniesienia znaku towarowego i przed faktyczng datg
wpisu do rejestru owego przeniesienia.

Sprzeciw oparty tylko na jednym ZTUE

Jesli sprzeciw opiera sie tylko na jednym wczesniejszym ZTUE, ktory ulegt
przeniesieniu w toku postepowania sprzeciwowego, nowy witasciciel staje sie nowg
osobg wnoszgcg sprzeciw. Nowy witasciciel zastepuje dotychczasowego.

W tym celu dotychczasowy lub nowy wiasciciel musi poinformowa¢ Urzad o
przeniesieniu ZTUE, na ktorym opiera sie sprzeciw, i ztozyé wniosek o rejestracje
przeniesienia. Jak wspomniano wyzej, nowy wiasciciel moze sktada¢ oswiadczenia po
otrzymaniu przez Urzad takiego wniosku, do postepowania moze natomiast dotgczyé
jako strona dopiero po zarejestrowaniu przeniesienia.

W praktyce postepowanie moze by¢ kontynuowane, gdy Urzad zostat poinformowany o
wplynieciu wniosku o rejestracje. Rejestracja przeniesienia musi jednak nastgpi¢ przed
podjeciem decyzji w sprawie sprzeciwu. Jesli sprzeciw jest gotowy do rozstrzygniecia,
ale przeniesienie nie zostato zarejestrowane, postepowanie nalezy zawiesic.

Jesli nowy wiasciciel poinformuje Urzad, ze nie zamierza kontynuowa¢ postepowania,
sprzeciw uznaje sie za wycofany.

Czesciowe przeniesienie jedynego ZTUE, na ktérym opiera sie sprzeciw

W przypadku czesciowego przeniesienia dotychczasowy wiasciciel zachowuje prawo
do czesci wezesniejszego ZTUE, a nowy witasciciel nabywa prawo do innej jego czesci.
Do czesciowego przeniesienia zastosowanie majg te same zasady, co do przeniesienia
tylko jednej z kilku rejestracji ZTUE, na ktorych opiera sie sprzeciw, jak opisano w
punkcie bezposrednio ponizej.

Sprzeciw oparty na wiecej niz jednym wczesniejszym ZTUE

Jesli sprzeciw opiera sie na kilku wczes$niejszych ZTUE, ktore ulegly przeniesieniu na
rzecz tego samego nowego wiasciciela w trakcie postepowania sprzeciwowego,
sytuacja jest taka sama jak w wyzej opisanym przypadku sprzeciwu opartego na
pojedynczym ZTUE.

Sytuacja jest jednak inna, jesli przeniesienie dotyczy tylko jednego z wczesniejszych
ZTUE. W takim przypadku nowy witasciciel moze réwniez sta¢ sie osobg wnoszacg
sprzeciw, co oznacza, ze w efekcie bedg dwie osoby wnoszace sprzeciw. Nowe osoby
Wwnoszgce sprzeciw uznaje sie za ,wspotwnoszgcych sprzeciw”, co oznacza, ze Urzad
traktuje sprawe - na dotychczasowych zasadach, czyli jako jeden sprzeciw, lecz z
udziatem wiecej niz jednej osoby wnoszgcej sprzeciw. Ponadto Urzgd uznaje
pierwotnego petnomocnika za ,wspdlnego” petnomocnika obu o0so6b wnoszgcych
sprzeciw i nie wzywa nowej osoby wnoszacej sprzeciw do wyznaczenia nowego
petnomocnika. Nowa osoba wnoszgca sprzeciw moze jednak zawsze wyznaczyé
wiasnego petnomocnika.

Wspdlne petnomocnictwo nie oznacza, ze osoby wnoszgce sprzeciw nie mogag
wystepowac niezaleznie w zakresie, w jakim ich wcze$niejsze prawa sg niezalezne; na
przyktad jesli jedna z oséb wnoszacych sprzeciw zawrze ugode ze zgtaszajgcym,

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 855
Sprzeciw

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

sprzeciw uznaje sie za czesciowo wycofany w odniesieniu do wczesniejszych praw
nalezgcych do tej osoby.

Jesli jedna z os6b wspdtwnoszgcych sprzeciw zamierza sie wycofaé, takg decyzje
akceptuje sie bez wzgledu na cheé kontynuowania sprzeciwu przez drugg osobe
wnoszacg sprzeciw. W razie kontynuacji postepowanie opiera sie wylgcznie na
prawach osoby wnoszacej sprzeciw, ktéra nie wycofata sie. Nie podejmuje sie osobnej
decyzji w sprawie kosztow.

7.51.3 Przeniesienie wczesniejszej rejestracji krajowe;j

Sprzeciw oparty tylko na jednej rejestracji krajowej

Jesli sprzeciw opiera sie tylko na jednej wczeséniejszej rejestracii krajowej, ktora ulegta
przeniesieniu w toku postepowania sprzeciwowego, nowy witasciciel staje sie nowag
osobg wnoszgcg sprzeciw. Nowy wiasciciel zastepuje dotychczasowego.

W tym celu dotychczasowy lub nowy witasciciel powinien poinformowaé Urzad o
przeniesieniu wczesniejszej rejestracji krajowej, na ktérej opiera sie sprzeciw, i
przedstawi¢ stosowne dowody, tj. akt przeniesienia lub jakikolwiek inny dowdd
wskazujgcy na zgode stron na przeniesienie lub zmiane wtasnosci.

Urzad nie wymaga, aby nowy wiasciciel potwierdzit zamiar kontynuowania
postepowania. O ile dowdd przeniesienia jest w porzadku, nowy witasciciel staje sie
nowg osobg wnoszgca sprzeciw. Jesli poinformuje on Urzad o przeniesieniu, lecz nie
przedstawi na to (dostatecznych) dowodéw, postepowanie sprzeciwowe jest
zawieszane, a nowemu wiascicielowi wyznacza sie termin na przedstawienie dowodéw
przeniesienia.

Z uwagi na rézne praktyki krajowe nie zawsze istnieje obowigzek przedstawiania kopii
whniosku rejestracji przeniesienia ztozonego w urzedzie krajowym. W panstwach
cztonkowskich, w ktérych ‘przeniesienie musi zostaé zarejestrowane, aby byto
skuteczne wobec o0so6b trzecich, konieczne jest jednak jego zarejestrowanie przed
podjeciem decyzji w sprawie sprzeciwu. Jesli sprzeciw jest gotowy do rozstrzygniecia,
ale przeniesienie nie zostato zarejestrowane, postepowanie sprzeciwowe musi zostaé
zawieszone, a osobe wnoszgca sprzeciw wzywa sie do przedstawienia dowodu
rejestracji przeniesienia.

Jesli nowy witasciciel nie przedstawi wymaganego dowodu, postepowanie musi byé¢
kontynuowane z udzialem dotychczasowego wiasciciela. Je$li dotychczasowy
wiasciciel twierdzi, ze nie jest juz wiascicielem, sprzeciw staje sie bezzasadny,
poniewaz osoba wnoszgca sprzeciw przestata by¢ wilascicielem wczesniejszego
prawa. Dotychczasowego wiasciciela nalezy poinformowaé, ze sprzeciw zostanie
odrzucony jako bezzasadny, chyba Zze go wycofa.

Jesli nowy wilasciciel dostarczy wymagane dowody i poinformuje Urzad, ze nie
zamierza kontynuowaé postepowania, sprzeciw uznaje sie za wycofany.

Czesciowe przeniesienie jedynej rejestraciji krajowej, na ktérej opiera sie sprzeciw
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W przypadku czesciowego przeniesienia dotychczasowy wiasciciel zachowuje prawo
do czesci wczesniejszej rejestracji krajowej, a nowy wtasciciel nabywa prawo do innej
jej czesci. Do czesSciowego przeniesienia zastosowanie majg te same zasady, co do
przeniesienia tylko jednej z kilku rejestracji krajowych, na ktérych opiera sie sprzeciw,
jak opisano w punkcie bezposrednio ponize;.

Sprzeciw oparty na wiecej niz jednej wczesniejszej rejestracji krajowej

Jesli sprzeciw opiera sie na kilku wczesniejszych rejestracjach krajowych, ktére ulegty
przeniesieniu na rzecz tego samego nowego wiadciciela w trakcie postepowania
sprzeciwowego, sytuacja jest taka sama jak w wyzej opisanym przypadku
przeniesienia pojedynczego ZTUE, na ktérym oparty jest sprzeciw.

Sytuacja jest jednak inna, jesli przeniesienie dotyczy tylko jednego z wczesniejszych
krajowych praw. W takim przypadku nowy wiasciciel moze rowniez staé sie osobg
WNosz3acg sprzeciw, co oznacza, ze w efekcie bedg dwie osoby wnoszgce sprzeciw.
Nowe osoby wnoszgce sprzeciw uznaje sie za ,wspotwnoszgcych sprzeciw”, co
oznacza, ze Urzad traktuje sprawe na dotychczasowych zasadach, czyli jako jeden
sprzeciw, lecz z udziatem wiecej niz jednej osoby wnoszgcej sprzeciw. Ponadto Urzad
uznaje pierwotnego petnomocnika za ,wspdlnego” petnomocnika obu o0s6b
wnoszgcych sprzeciw i nie wzywa nowej osoby wnoszacej sprzeciw do wyznaczenia
nowego petnomocnika. Nowa osoba wnoszgca sprzeciw moze jednak zawsze
wyznaczy¢ wiasnego petnomocnika.

Jesli jedna z osob wspotwnoszgcych sprzeciw: zamierza sie wycofac, takg decyzje
akceptuje sie bez wzgledu na cheé¢ kontynuowania sprzeciwu przez drugg osobe
wnoszacg sprzeciw. W razie kontynuacji postepowanie opiera sie wylgcznie na
prawach osoby wnoszgcej sprzeciw, ktéra nie wycofata sie. Nie podejmuje sie osobnej
decyzji w sprawie kosztéw.

7514 Sprzeciw oparty na potgczeniu rejestracji ZTUE i rejestracji krajowych

Jesli sprzeciw opiera sie jednoczesnie na co najmniej jednej rejestracji ZTUE oraz co
najmniej jednej rejestracji krajowego znaku towarowego, a jeden z tych znakow ulegt
przeniesieniu na rzecz nowego wtasciciela w trakcie postepowania sprzeciwowego,
zastosowanie majg odpowiednio powyzsze zasady.

We wszystkich takich sytuacjach Urzad, po otrzymaniu informacji o przeniesieniu
wiasnosci, aktualizuje swojg baze danych poprzez wpisanie nowej osoby wnoszacej
sprzeciw / obu oséb wnoszacych sprzeciw, o czym powiadamia strony wytgcznie w
celach informacyjnych. Sam fakt przeniesienia wczesniejszych rejestracji nie
uzasadnia jednak wyznaczenia nowego terminu przedstawienia uwag lub innych
dokumentéw po uptywie pierwotnego terminu.

7.5.1.5 Przeniesienie zaskarzonego zgtoszenia ZTUE

Jesdli w trakcie postepowania sprzeciwowego zaskarzone zgtoszenie ZTUE zostato
przeniesione, sprzeciw ,podaza” za zgtoszeniem, tj. osoba wnoszgca sprzeciw jest
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informowana o przeniesieniu i postepowanie jest kontynuowane z udziatem nowego
wiasciciela zgtoszenia ZTUE i osoby wnoszgcej sprzeciw.

7.5.1.6 Czesciowe przeniesienie zaskarzonego zgtoszenia ZTUE

Artykut 14 ust. 2 RWZTUE

W przypadku czesciowego przeniesienia (zaskarzonego) zgtoszenia ZTUE Urzad
otwiera osobne akta dla nowej rejestracji (zgtoszenia) z nowym numerem rejestraciji
(zgtoszenia).

W takim przypadku, gdy przeniesienie zostato wpisane do rejestru i stworzony zostat
nowy numer zgtoszenia ZTUE, ekspert badajgcy sprzeciw réwniez tworzy nowe akta
sprzeciwu dla nowego zgtoszenia ZTUE, jako ze nie mozna rozpatrywaé sprzeciwu
dotyczgcego dwoch réznych zgtoszeh ZTUE.

Taka sytuacja zachodzi jednak jedynie wtedy, gdy cze$¢ pierwotnie
zakwestionowanych towaréw/ustug jest objeta dotychczasowym zgtoszeniem ZTUE, a
czes¢ nowym zgtoszeniem ZTUE. Przykfad: X wnidst sprzeciw wobec wszystkich
towardw objetych zgtoszeniem ZTUE Y dla kasy 12 urzgdzenia stuzgce do poruszania
sie na lgdzie i w powietrzu i dla klasy 25 odziez i obuwie. Zgtoszenie ZTUE Y zostato
czesciowo przeniesione i podzielone na zgtoszenie ZTUE Y dla urzgdzen stuzgcych do
poruszania sie na lgdzie i odziezy oraz zgtoszenie ZTUE Y dla urzgdzen stuzgcych do
poruszania sie w powietrzu i obuwia.

Artykuty 20 i 27 RZTUE

Jako ze osoba wnoszgca sprzeciw miata do uiszczenia tylko jedng opfate, nie jest
wymagane wniesienie drugiej optaty za nowy sprzeciw wynikly z podziatu zgtoszenia
ZTUE, poniewaz w momencie zgtoszenia sprzeciw byt skierowany tylko przeciwko
jednemu zgtoszeniu ZTUE.

Jesli chodzi o podziat kosztow, ekspert uwzglednia fakt, ze wniesiona zostata tylko
jedna optata za sprzeciw.

Ponadto, w 'zaleznosci od okolicznosci sprawy, istnieje mozliwoS¢ potgczenia
postepowan (np. jesli petnomocnik dla nowego i dotychczasowego zgtoszenia jest taki
sam).

7.5.2 Te same strony po przeniesieniu
Jesli w wyniku przeniesienia osoba wnoszgca sprzeciw i zgtaszajgcy stajg sie tymi

samymi osobami, sprzeciw staje sie bezcelowy i w zwigzku z tym jest zamykany z
urzedu.
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7.5.3 Zmiana nazwy

Jak wspomniano wyzej, zmiana nazwy (imienia i nazwiska) nie implikuje zmiany
wiasnosci.

754 Zmiana petnomocnika

Artykut 119 RZTUE

W przypadku zmiany petnomocnika w toku postepowania sprzeciwowego nalezy o tym
fakcie poinformowac¢ drugg strone, przesytajac jej kopie pisma i ztozone upowaznienie.

Szczegotowe informacje mozna znalez¢é w Wytycznych, czeS¢ A: Zasady ogoine,
dziat 5: Strony postepowania i zawodowe petnomocnictwo.

7.5.5 Przerwanie postepowania ze wzgledu na smier¢ lub brak zdolnosci
do czynnosci prawych zgtaszajgcego lub jego petnomocnika

Artykut 106 RZTUE

Artykut 72 RDZTUE

Artykut 106 RZTUE dotyczy przerwania postepowania. W ust. 1 tego artykutu
wyrdzniono trzy ponizsze sytuacje.

Postepowanie sprzeciwowe przed Urzedem przerywa sie:

1. gdy zgtaszajacy ZTUE zmart lub znajduje sie pod opieka opiekuna prawnego;

2. gdy wobec zgtaszajgcego ZTUE toczy sie postepowanie upadiosciowe lub inne
podobne postepowanie;

3. gdy petnomocnik zgtaszajgcego zmart lub w inny sposob utracit zdolno$¢ do
reprezentowania zgtaszajgcego. Wiecej informacji mozna znalez¢ w Wytycznych,
czes¢ A: Zasady ogolne, dziat 5: Strony postepowania i zawodowe pethomocnictwo.

Artykut 106 RZTUE odnosi sie jedynie do zgtaszajgcego i jego petnomocnika i nie
wspomina o innych stronach, np. osobie wnoszgcej sprzeciw. Z braku odpowiednich
przepisow Urzad stosuje te zasade jedynie w przypadku, gdy zgtaszajacy (lub jego
petnomocnik) nie jest w stanie kontynuowac postepowania. Jesli zatem, na przyktad,
osoba wnoszgca sprzeciw zostata postawiona w stan upadtosci, postepowanie nie jest
przerywane (nawet w przypadku gdy jest ona zglaszajgcym/wiascicielem
wczesniejszego (zgtoszenia) ZTUE). Brak pewnosci co do statusu prawnego osoby
wnoszgcej sprzeciw lub jej petnomocnika nie moze dziata¢ na szkode zgtaszajgcego.
W takim przypadku, gdy zawiadomienie =zostatlo zwrécone do Urzedu jako
niedoreczone, zastosowanie majg zwykte zasady dotyczgce zawiadomien publicznych.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 859
Sprzeciw

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e4764-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e3999-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=PL#d1e2956-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e3999-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e3999-1-1

Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

7.5.51 Smier¢ lub brak zdolnosci do czynno$ci prawnych zgtaszajgcego

W przypadku s$mierci zgtaszajgcego lub osoby upowaznionej przepisami prawa
krajowego do wystepowania w jego imieniu, ze wzgledu na brak zdolnosci do
czynnosci prawnych zgtaszajgcego, postepowanie przerywa sie jedynie na wniosek
petnomocnika zgtaszajgcego/upowaznionej osoby Ilub w przypadku rezygnaciji
petnomocnika.

7.5.5.2 Brak mozliwosci kontynuowania przez zgtaszajgcego postepowania przed
Urzedem ze wzgledu na przeszkody prawne (np. upadtos¢)

Artykut 106 ust. 1 lit. b) RZTUE

Artykut 72 ust. 3 RDZTUE

Artykut 106 ust. 1 lit. b) RZTUE ma zastosowanie od chwili, gdy strona postepowania
utracita kontrole nad postepowaniem, tj. utracita prawo do rozporzgdzania majagtkiem,
do czasu wyznaczenia likwidatora lub syndyka, ktéry z mocy prawa kontynuuje
reprezentowanie takiej strony.

Jesli zgtaszajgcego reprezentuje zawodowy petnomocnik, ktory nie zrezygnowat, nie
zachodzi koniecznos¢ przerwania postepowania. Urzad uznaje, ze petnomocnik
upowazniony jest do reprezentowania zgtaszajgcego do czasu otrzymania przeciwnej
informacji od samego petnomocnika, wyznaczonego syndyka lub sgdu zajmujgcego sie
danym powédztwem.

Jesli pethomocnik poinformuje Urzad o swojej rezygnacji, dalsze kroki podjete przez
Urzad zalezg od tego, czy pethomocnik wskaze réwniez osobe wystepujacg w
charakterze syndyka lub likwidatora.

® Jesli petnomocnik wskaze syndyka lub likwidatora, Urzad kontynuuje
korespondencje z tym syndykiem lub likwidatorem. Je$li w chwili upadtosci
zgtaszajgcego biegly terminy go dotyczgce, Urzad ponownie uruchamia bieg takich
terminéw. W _tym przypadku postepowanie jest zatem przerywane i natychmiast
wznawiane. Na przyktad jesli na dzieh upadtosci zgtaszajgcy miat wcigz dziesie¢ dni
na przedstawienie uwag, Urzad w nowym pismie do syndyka wyznacza nowy termin
dwdch miesiecy na przedstawienie uwag.

e Jezeli petnomocnik nie przekazat zadnych informacji na temat syndyka Ilub
likwidatora, Urzad nie ma innego wyboru niz ogtosi¢ przerwanie postepowania.
Zawiadomienie w tej sprawie przesytane jest bezposrednio zgtaszajgcemu
bedagcemu w stanie upadiosci oraz osobie wnoszacej sprzeciw. Cho¢ ustalenie
tozsamosci likwidatora nie nalezy do jego obowigzkéw, Urzad bedzie podejmowat
dalsze préby kontaktu ze zgtaszajgcym bedgcym w stanie upaditosci w celu
wznowienia postepowania. Cho¢ bowiem zgtaszajacy bedacy w stanie upadtosci nie
moze wykonywaé wigzgcych czynnosci prawnych, na ogét moze on wcigz odbieraé
korespondencje lub, jezeli nie moze, korespondencja jest doreczana automatycznie
syndykowi, o ile zostat wyznaczony. Urzad moze rowniez wzigé pod uwage
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pochodzgce od osoby wnoszgcej sprzeciw informacje na temat tozsamosci
syndyka.

Gdy zawiadomienie zostato zwrécone do Urzedu jako niedoreczone, zastosowanie
majg zwykte zasady dotyczgce zawiadomien publicznych.

Ztozone dokumenty dotyczgce wyznaczenia syndyka lub likwidatora nie muszg byc¢
ttumaczone na jezyk postepowania.

Po otrzymaniu informacji o tozsamosci syndyka lub likwidatora Urzgd wznawia
postepowanie od dnia, ktéry wskaze. Musi o tym poinformowac¢ drugg strone.
W przypadku braku tej informacji postepowanie zostanie przerwane.

Terminy, ktére nie uptynety przed datg przerwania postepowania, zaczynajg ponownie
bieg, liczgc od dnia wznowienia postepowania. Na przyktad, jesli postepowanie zostato
przerwane na dziesie¢ dni przed uptywem terminu na zilozenie uwag przez
zgtaszajgcego, bieg rozpoczyna nowy termin dwéch miesiecy, a nie dziesieciu dni,
jakie pozostaty na dzien przerwania postepowania. W celu wyjasnienia Urzad wysyta
stronom pismo w sprawie wznowienia postepowania, w ktérym okresla nowy termin.

7553 Smier¢ lub brak zdolnosci do czynno$ci prawnych petnomocnika
zgtaszajgcego

Artykut 106 ust. 1 lit. c) i art. 119 ust. 2 RZTUE

W przypadku, o ktérym mowa w art. 106 ust. 1 lit. ¢) RZTUE, postepowanie musi
zosta¢ przerwane, a nastepnie wznowione, gdy Urzad ofrzyma informacje o
wyznaczeniu nowego petnomocnika zgtaszajgcego ZTUE.

Przerwa moze trwa¢ do trzech miesiecy, a jesli petnomocnik nie zostanie wyznaczony
w tym terminie, Urzad wznawia postepowania. Urzad podejmuje nastepujgce kroki przy
wznawianiu postepowania:

® Jesli wyznaczenie petnomocnika jest wymagane na mocy art. 119 ust. 2 RZTUE,
jako ze zgtaszajgcy nie ma statego miejsca zamieszkania lub gtéwnego miejsca
prowadzenia dziatalno$ci na terytorium EOG, Urzad kontaktuje sie ze zgtaszajgcym
i informuje go, Ze jesli nie wyznaczy petnomocnika w wyznaczonym terminie,
zgtoszenie ZTUE zostanie odrzucone.

o Jesli wyznaczenie petnomocnika nie jest wymagane na podstawie art. 119 ust. 2
RZTUE, Urzad wznawia postepowanie i wysyta wszystkie pisma bezposrednio do
zgtaszajgcego.

W obu przypadkach wznowienie postepowania oznacza, ze wszelkie terminy biegngce
dla zglaszajgcego w momencie przerwania postepowania zaczynajg ponownie bieg,
liczac od dnia wznowienia postepowania.
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Zalacznik — Obliczanie okresu karencji na nieuzywanie
w przypadku znakéw krajowych

W ponizszej tabeli przedstawiono przepisy krajowe okreslajgce date rozpoczecia 5-
letniego okresu karencji na nieuzywanie znakédw krajowych (ostatnia ogdlna
aktualizacja w dniu 15 wrzesnia 2020 r.). Skroty ,TMA” lub ,IPL” zostaty uzyte jako
ogolne odniesienie do odpowiedniego aktu prawnego (ustawa o znakach towarowych
lub prawo witasnosci intelektualnej). W tabeli podano réwniez nagtéwki wyciggow
z krajowych baz danych, w ktérych mozna znalez¢ odpowiednig date.

Pans | Wiasciwe przepisy prawne | Odpowiedni nagtéwek w wyciagu Uwagi
two z urzedowej bazy danych

czton

kows
kie

Austr | Artykut 33a ust. 1a AT-TMA | Poczatek okresu uzywania

ia 5 lat po zakohczeniu (Fristbeginn fir Benutzung)

okresu na wniesienie
sprzeciwu lub po wydaniu
ostatecznej decyzji
w sprawie sprzeciwu, lub
po zamknigciu procedury

sprzeciwu (...)"
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Pans | Wiasciwe przepisy prawne | Odpowiedni nagtéwek w wyciagu Uwagi
two z urzedowej bazy danych
czion
kows
kie
Bene | Artykut 2.23bis ust. 1 BX-|Zwykie postepowanie | W przypadku rejestracji
luks | TMA rejestracyjne: przyspieszonej Beneluks
»(...) przez nieprzerwany | Data rejestracji (Inschrijvingsdatum / stosuje procedurg sprzeciwu
okres 5 lat od daty |Date de I'enregistrement) po rejestracji i diatego data
zakonczenia procedury p . . zakoficzenia procedury
) o rzyspieszone postepowanie rejestracji jest data
rejestracji (...) rejestracyjne: T .
widniejgca w osobnej
Artykut 2.23bis ust. 2 BX- Status przyspieszonej rejestracji | rubryce ,status rejestraciji
TMA (Status van spoedinschrijving /| przyspieszonej”.
»(...) okres pieciu lat (...)|Phase d’enregistrement accéléré)
liczy sie od dnia, w ktérym
znak towarowy nie moze juz
by¢ przedmiotem odmowy
z bezwzglednych przyczyn
lub sprzeciwu lub,
w przypadku wydania
odmowy lub  wniesienia
sprzeciwu, od dnia,
w ktérym decyzja uchylajgca
zastrzezenia Urzedu
z bezwzglednych przyczyn
lub konczaca postepowanie
w sprawie sprzeciwu stata
sie ostateczna lub sprzeciw
zostat wycofany”.
Bulg | Artykut 21 ust. 1) BG-TMA | Data rejestraciji (OaTa Ha
aria »(-..) W okresie pieciu lat od pervcTpauys)
daty rejestraciji (...)"
Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 863
Sprzeciw
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Dziat 1:

Postepowanie sprzeciwowe

Pans
two
czion
kows
kie

Wiasciwe przepisy prawne

Odpowiedni nagtéwek w wyciagu
z urzedowej bazy danych

Uwagi

Chor

wacj

Artykut 20 HR-TMA

»(...) przez okres 5 lat od
daty zakonczenia

procedury rejestracji (...)"
Artykut 47 ust. 1) HR-TMA

w(eer)
poprzedzajgcych

w okresie 5 lat
date
lub

prawa

dokonania zgtoszenia
date zastrzezenia
pierwszenstwa znaku
wczesniejszy
byt

rzeczywiscie uzywany (...),

towarowego
znak towarowy
wczesniejszy znak towarowy
byt zarejestrowany przez
okres nie krotszy niz 5 lat”.

Data rejestraciji

(Datum priznanja) (kod INID 151)

Cypr

Artykut 39 ust. 1 lit. a) CY-
TMA

a(er) pieciu
kolejnych lat od rejestracji

.y
Artykut 33 ust. 3) CY-TMA

w  okresie

,Znak towarowy (...) uwaza
sie
w

za | zarejestrowany

dniu zakonczenia

procedury rejestracji’.

Data
Eyypaeng)

rejestraciji (Huepopnvia

W TMview wiasciwg datg
nie jest ,Data rejestracji”
(ktéra zgodnie z poprzednia
definicja prawng pokrywata
sie z ,Datg zgtoszenia”).
Odpowiednia date mozna
czesto znalez¢ w sekdji
~Wpisy”, pod ,Opisem
wydarzenia”: Znak towarowy

zarejestrowany w dniu (...)".

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 864
Sprzeciw
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Dziat 1:

Postepowanie sprzeciwowe

Pans | Wiasciwe przepisy prawne | Odpowiedni nagtéwek w wyciagu Uwagi
two z urzedowej bazy danych
czion
kows
kie
Repu | Artykut 13 ust. 1) CZ-TMA Data rejestracji (Datum zapisu)
blika | )5 lat po rejestracii (...)" | (kod INID 151)
Czes
ka Artykut 28 ust. 1, 3 CZ-TMA
»(1) (...) Urzad dokona wpisu
znaku towarowego  do
rejestru wraz z podaniem
w nim daty rejestraciji (...)
(3) Wpis znaku towarowego
do rejestru staje sie
skuteczny od daty
rejestracji”.
Dani | Artykut 10c ust. 1 DK-TMA | Procedura rejestracji zakonczona | Znaki towarowe
a () przez nieprzerwany (Reg. procedure slut) zarejestrowane od dnia 1
okres 5 lat od daty stycznia 2019 r.:
zakonczenia procedury Data rejestraciji

rejestracji (...)"
Artykut 10c ust. 2 lit. i) DK-
TMA

,Procedure rejestracji uwaza

gdy
jest

sie za zakonczong,
znak towarowy

zarejestrowany (...)"

Znaki

zarejestrowane

towarowe
przed
dniem 1 stycznia 2019 r.:

W przypadku gdy nie
whiesiono sprzeciwu:
Pierwszy dzien po
zakonhczeniu okresu
whniesienia sprzeciwu.
w przypadku gdy

whiesiono sprzeciw:

a) data uprawomocnienia
sie decyzji konczacej
postepowanie w sprawie
sprzeciwu lub
b) data wycofania
sprzeciwu.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 865

Sprzeciw
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Dziat 1:

Postepowanie sprzeciwowe

Pans | Wiasciwe przepisy prawne | Odpowiedni nagtéwek w wyciagu Uwagi
two z urzedowej bazy danych
czion
kows
kie
Esto | Artykut 17 ust. 3) EE-TMA Data rejestracji (Registreerimise
nia o) od rejestracji kuupgev)

wczesniejszego znaku

towarowego uptyneto 5 lat”.
Finla | Artykut 46 FI-TMA Znaki towarowe zgtoszone na
ndia dzien lub w oczekiwaniu na

»(...) okres 5 lat liczy sie od

dnia, w ktérym znak
towarowy nie moze juz
by¢ przedmiotem
sprzeciwu, (...) jezeli
sprzeciw zostat wniesiony,
od dnia, w ktérym decyzja
konczaca postepowanie

w sprawie sprzeciwu stata

sie ostateczna lub
sprzeciw zostat
wycofany”.

zakonczenie procedury rejestraciji

w dniu 1 maja 2019 r.:

Data

okresu

rozpoczecia piecioletniego

uzywania (5 vuoden

kayttdmisajan alkamisaika)

Znaki
procedura rejestracji zakonczyta

towarowe, ktorych

sie przed 1 maja 2019 r.:

a) w_przypadku gdy nie wniesiono

sprzeciwu: Pierwszy dzien po dacie
,Data

zakonczenia mozliwosci wniesienia

podane;j w punkcie

sprzeciwu” (,Vaiteajan
paattymispaiva”)

b) 'w_ przypadku  wniesienia
sprzeciwu:

Zob. sekcja ,Zgtoszenia, odwotania

i sprzeciwy dotyczace znaku

towarowego” / LZdarzenie:
Sprzeciw” / ,Status: Zamkniety” /
,Data

liittyvat

statusu”  (,Tavaramerkkiin

hakemukset, valitukset,
vaitteet” / ,Tapahtuma”: ,Vaite” /
LTila”:

Tapahtumapaiva)

~Loppuunkasitelty” /

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 866
Sprzeciw
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Dziat 1:

Postepowanie sprzeciwowe

.Data, z ktérg znak
towarowy uwaza sie za
zarejestrowany,

w szczegolnoéci do celow
stosowania art. (...) L. 714-5,
jest dla francuskich znakéw
towarowych data ,,Bulletin
officiel de la propriété
industrielle”, w ktorym
rejestracja zostata

opublikowana”.

Enregistrement sans modification)

Pans | Wiasciwe przepisy prawne | Odpowiedni nagtéwek w wyciagu Uwagi
two z urzedowej bazy danych

czion

kows
kie

Fran |Artykut R 712-23 FR-IPL Historia / Rejestracja bez

cja modyfikacji (Historique /

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 867
Sprzeciw
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Dziat 1:

Postepowanie sprzeciwowe

Pans | Wiasciwe przepisy prawne | Odpowiedni nagtéwek w wyciagu Uwagi
two z urzedowej bazy danych
czion
kows
kie
Niem | Artykut 26 ust. 5) DE-TMA Znaki towarowe zgtoszone na|* Zob. sekcja ,Rodzaj
cy W przypadku gdy nie dzien 14 stycznia 2019 r.: procedury” / ,Postepowanie
whniesiono sprzeciwu: Poczatek okresu karencji dla W sprawie  sprzecwu —
. . . ~Wyswietlanie szczegotow”
»(...) 5 lat od dnia, w ktérym uzywania (Beginn der »
. (»Verfahrensart /
znak towarowy nie moze Benutzungsschonfrist)
~Widerspruchsverfahren” -
byé juz przedmiotem |Znaki towarowe zgloszone przed ,Details anzeigen”) (wiersz
sprzeciwu”. dniem 14 stycznia 2019 r.: .
z wpisem  dotyczacym
w przypadku gdy |a) w_przypadku gdy nie wniesiono | zamkniecia  postepowania
whiesiono sprzeciw: sprzeciwu _wobec wczesniejszego |w sprawie sprzeciwu, np.
(...) 5 lat od dnia, w ktérym znaku towarowego, a sprzeciw |,Postepowanie w sprawie
decyzja kofczaca wobec ZTUE oparty na tym|sprzeciwu - JZnak
postepowanie w sprawie wczesniejszym znaku towarowym | towarowy CzeSCciowo
sprzeciwu stata sie zostat wniesiony przed dniem 14 | uniewazniony
ostateczna lub sprzeciw stycznia 2019 r.: (sWiderspruchsverfahren” —
zostal wycofany”. Data wpisu do rejestru (Tag der ~Marke teilweise
Eintragung im Register) (kod geléscht’)) / -Data
INID 151) zakonczenia” (,Datum des
Abschlusses”)
b) jezeli nie wniesiono sprzeciwu
wobec  wczesniejszego znaku Artykut 158 DE-TMA
towarowego, a sprzeciw wobec | Przepisy przejsciowe
ZTUE oparty na tym ()
wczesniejszym znaku towarowym
zostat wniesiony w dniu 14 (5) Jezeli uzywanie znaku
stycznia 2019 r. lub pézniei: towarowego,  na - ktorym
opiera sie sprzeciw, jest
Pierwszy dzien po dacie ,Konca .
kwestionowane
okresu na wniesienie sprzeciwu” . .
w postepowaniu w sprawie
(EWT) (,Ablauf der . _
sprzeciwu wniesionym przed
Widerspruchsrist’) dniem 14 stycznia 2019 r.,
c) w_ przypadku gdy wniesiony | stosuje sie art. 26 i art. 43
zostat sprzeciw wobec | ust. 1 w wersji
wczesniejszego znaku towarowego: | obowigzujgcej do dnia 13
Data zakonczenia” stycznia 2019 r.”.
(LAbschlussdatum”) w szczegotach | Artykut 26 ust. 5 DE-TMA
dotyczacych sekcji ,Postgpowanie | (w wersji obowigzujgcej do
w sprawie sprzeciwu™ | dnia 13 stycznia 2019 r.):
(,Widerspruchsverfahren”) W zakresie, w jakim
uzywanie w okresie 5 lat od
Wytyczhe dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czesé éejestracu Jest rg%rzg%i 883
Sprzeciw w przypadkach, w ktoérych
wniesiono sprzeciw wobec
FINAL VERSION 1.0

rejestracji, date 3%?635/@9&?



Dziat 1:

Postepowanie sprzeciwowe

Pans
two
czion
kows
kie

Wiasciwe przepisy prawne

Odpowiedni nagtéwek w wyciagu
z urzedowej bazy danych

Uwagi

Grecj

Artykut 28 ust. 1) GR-TMA:

o)

wczesniejszy znak towarowy

pod warunkiem ze

byt zarejestrowany przez

co najmniej 5 lat (...)"

nd.

W Grecji nie istnieje zadna
oficjalna publiczna
internetowa baza danych
znakéw towarowych.

Oficjalne  informacje na

temat znakéw towarowych
$3
dostepne online wytgcznie

chronionych w Gregji

za posrednictwem TMview.

Odpowiednie informacje
mozna znalez¢ w TMview
pod  nagtowkiem ,Data
rejestracji”.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 869

Sprzeciw
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Dziat 1:

Postepowanie sprzeciwowe

»(...) W okresie 5 lat od daty
rejestracji (...)”

Artykut 64 ust. 1) HU-TMA

.Data decyzji w sprawie
rejestracji jest datg
rejestracji znaku
towarowego”.

Artykut 18 ust. 2) HU-TMA

»(...) w przypadku znaku
towarowego
zarejestrowanego

w »specjalnej procedurze
przyspieszonej« [art. 64/A
ust. 7] datg rejestracji jest

data:

a) po uplywie terminu
okreslonego w art. 61/B
ust. 1 [3-miesieczny termin
na zgtoszenie sprzeciwuj;

lub

b) w przypadku sprzeciwu,
kiedy decyzja w sprawie
sprzeciwu staje sie

ostateczna’.

musi by¢ uzywany

(Védjegyhaszndlat megkezdésére
nyitva allé6 oOtéves id6szak kezdd

idépontja)

Pans | Wiasciwe przepisy prawne | Odpowiedni nagtéwek w wyciagu Uwagi
two z urzedowej bazy danych

czion

kows
kie

Wegr | Artykut 18 ust. 1) HU-TMA Data rozpoczecia piecioletniego

y okresu, w ktérym znak towarowy

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 870
Sprzeciw
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Dziat 1:

Postepowanie sprzeciwowe

Pans
two
czion
kows
kie

Wiasciwe przepisy prawne

Odpowiedni nagtéwek w wyciagu
z urzedowej bazy danych

Uwagi

Irlan
dia

Artykut 16A ust. 1 [E-TMA

»(...) W okresie pieciu lat od
daty zakonczenia

procedury rejestracji (...)"
Artykut 45 ust. 5) IE-TMA

.Procedure rejestracji uwaza
sie za zakohczong w dniu
publikacji na mocy
poddziatu 4; data ta zostaje

wpisana do rejestru”.

Data publikacji rejestraciji

Odpowiednig date mozna
znalez¢ w TMview pod
LPublikacja” /
Publikacii:

,Data
publikacji” (tj. nie pod ,Datg

nagtéwkami
~Sekcja

Rejestracja” /

rejestracji”).

Witoc
hy

Artykut 24 ust. 1) IT-IPL

o(..) w ciggu 5 lat od

rejestracji’.

Data rejestracji (Data registrazione)

Wiadciwg  datg rejestracji

jest data pierwotnej

rejestracji znaku

towarowego.

totw

Artykut 26 LV-TMA

,1) (...) w ciggu 5 lat od
zakonczenia procedury

rejestraciji (...)”

lat

2) ()

biegnie od dnia, w ktérym

Okres pieciu
nie mozna juz wniesé
sprzeciwu wobec danego
lub,
zostat

znaku towarowego,

jezeli sprzeciw

whiesiony, od dnia

wydania decyzji
o zakonczeniu
postepowania w sprawie
lub

sprzeciwu jego

wycofaniu”.

Znaki
dniem 6 marca 2020 r.

towarowe zgloszone =z
oraz
ta datg i

zgloszone przed

zarejestrowane z dniem

20 wrzesnia 2020 r.:

Pierwszy dzieh po dacie w rubryce
,Data zakonczenia rejestracji” (Reg.
proceddras pabeigSanas datums)
(kod INID 451)

Znaki towarowe zgtoszone przed

6 marca 2020 r. oraz

zarejestrowane przed
20 wrzesnia 2020 r.:
Data rejestracji (Registracijas
datums) (kod INID 151)

Litwa

Artykut 20 LT-TMA

»(---) w okresie pieciu lat od

rejestracji (...)"

Data rejestracji (Registracijos data)
(kod INID 151)

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C

Sprzeciw

Strona 871
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Dziat 1:

Postepowanie sprzeciwowe

o)

jezeli znak towarowy nie jest

rejestracja wygasa,

rzeczywiscie uzywany przez

okres pieciu kolejnych lat”.
Artykut 268 ust. 5) PT-IPL

,Okres pieciu lat rozpoczyna

bieg od daty rejestracji”.

Pans | Wiasciwe przepisy prawne | Odpowiedni nagtéwek w wyciagu Uwagi
two z urzedowej bazy danych
czion
kows
kie
Malta | Artykut 26 ust. 1) MT-TMA Data rejestraciji (Data tar-
»(...) W okresie pieciu lat od Registrazzjoni)
daty zakonczenia | (kod INID 151)
procedury rejestracji (...)"
Artykut 56 ust. 4) MT-TMA
,PO zarejestrowaniu znaku
towarowego Comptroller
publikuje rejestracje
w  przewidziany  sposéb
i wydaje zgtaszajgcemu
Swiadectwo rejestracji”.
Pols | Artykut 169 ust. 1 pkt i) PL- | Data udzielenia prawa
ka PWP
o) w ciagu
nieprzerwanego okresu
pieciu lat, po dniu wydania
decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego (...)"
Portu | Artykut 268 ust. 1) PT-IPL Data wydania decyzji (Data do
galia Despacho)

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 872
Sprzeciw
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Dziat 1:

Postepowanie sprzeciwowe

Pans | Wiasciwe przepisy prawne | Odpowiedni nagtéwek w wyciagu Uwagi

two z urzedowej bazy danych

czion

kows

kie

Rum | Artykut 55 ust. 1 lit. a) RO- |Dla znakéw towarowych | Wdrozenie nowego

unia | TMA zgtoszonych na dzien 13 lipca | nagtéwka ,Data
2020 r.: zakonczenia procedury

o)

okresie 5 lat liczonym od

W  nieprzerwanym

dnia zakonczenia

procedury rejestraciji (...)”

Artykut 32 RO-TMA

»(1) OSIM [Panstwowy
Urzad ds. Wynalazkéw
i Znakow  Towarowych
z Rumunii] wpisuje do

rejestru znakéw towarowych
te znaki dopuszczone do

rejestraciji, dla ktorych

zakonczono procedure

rejestracji (...) W rejestrze

wpisuje sie date
zakonczenia procedury
rejestraciji.

(2) Procedure rejestracji

znaku towarowego uwaza

sie za zakonczong w dniu,

w  ktérym  zgloszenie
znaku towarowego
dopuszczone do

rejestracji nie moze by¢
juz przedmiotem
lub,

w przypadku gdy sprzeciw

sprzeciwu

zostal wniesiony, w dniu,

w ktorym decyzja

w sprawie sprzeciwu stata

sie ostateczna lub
sprzeciw zostat
wycofany”.

Data zakohczenia procedury
rejestraciji (Data inchidere
procedura)

Dla znakow towarowych

zgtoszonych przed dniem 13 lipca
2020 r.:

Data przyznania (Data acordare)

rejestracji” nadal nie zostato
zakonczone w momencie
ostatniej ogodlnej aktualizaciji

niniejszej tabeli.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 873
Sprzeciw
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Dziat 1:

Postepowanie sprzeciwowe

»(...) W okresie pieciu lat od
daty wpisu znaku do

rejestru (...)

(kod INID 151)

Pans | Wiasciwe przepisy prawne | Odpowiedni nagtéwek w wyciagu Uwagi
two z urzedowej bazy danych
czion
kows
kie

Stow | Artykut 7c ust. 1 SK-TMA Data rejestracji (Datum zapisu)
acja | .) w okresie pieciu lat od | (kod INID 151)

daty rejestracji  znaku

towarowego (...)"
Stow | Artykut 52.b ust. 1 SI-IPL Data rejestracji (Datum registracije)
enia

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ C Strona 874
Sprzeciw
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Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

Pans | Wiasciwe przepisy prawne
two
czion
kows

kie

Odpowiedni nagtéwek w wyciagu
z urzedowej bazy danych

Uwagi

Hisz | Artykut 39 ust. 1) ES-TMA

pania »(...) W okresie pieciu lat od

daty rejestracji (...)"
Artykut 39 ust. 2) ES-TMA

~rermin pieciu lat, o ktérym

mowa w poprzednim

sie
ktorym

ustepie, rozpoczyna

w dniu, w

znaku
sie
ostateczna. Date te wpisuje

rejestracja

towarowego staje

sie do rejestru znakow”.

Wytycz
Sprzeci

ne dotyczace rozpatrywania sy
W

Jezeli sprzeciw wobec zgtoszenia
ZTUE zostat wniesiony w dniu lub

po dniu 14 stycznia 2019 r:

a) w_przypadku gdy nie zostato

whniesione odwotanie od decyzji

pierwszej instancji dotyczgcej

rejestracji wczesniejszego znaku

towarowego:

1 miesiagc po dacie wskazanej
w lewej kolumnie ,Data” (,Fecha”)

JAkty
de

w  sekcji
(,Actos

~Wykonany

przetwarzania”
tramitacion”) /
akt” (»Acto de
tramitacion”) / ,PUBLIC.
CONCESION DE RESOL.
[DATA]".

F.

b) w_przypadku gdy wniesiono

odwotanie od decyzji pierwszej

instancji dotyczgcej rejestraciji

wczesniejszego znaku towarowego,

wW_wyniku czego znak ten zostat

przyznany:

2 miesigce po dacie wskazanej
w lewej kolumnie ,Data” (,Fecha”)
w  sekcji
(+Actos tramitacion”) /
~Wykonany akt” (+Acto de
tramitacion”) / ,PUBL. ESTIMAC.
RECURSO DE FECHA [DATA]" lub
,PUBL. DESESTIM. RECURSO DE
FECHA [DATA]” Ilub ,PUBL.
INADMIS. RECURSO DE FECHA

[DATA]".

Akty  przetwarzania”
de

c) w_ przypadku wniesienia do

Trybunatu odwotania od decyzji

hiszpanskiego urzedu krajowego

(OEPM) wydanej w drugiej instanciji,

dotyczagcej rejestracji

wczesniejszego znaku towarowego,

BBTARAY Ty ARl BRIR e, 5REsf

Mozliwe sg dalsze
scenariusze postepowania.
Dana strona moze zastrzec i
udowodni¢ inng wtasciwg
date, pod warunkiem ze ma
to wptyw na obowigzek
udowodnienia rzeczywistego

uzywania.

C Strona 875

FINAL

PrayZidily.

O ile osé@%ﬂ&%&fga sprzeciw nie

31/03/2022




Dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe

»(...) W okresie pieciu lat od
daty zakonczenia

procedury rejestracji’.

Pans | Wiasciwe przepisy prawne | Odpowiedni nagtéwek w wyciagu Uwagi
two z urzedowej bazy danych
czion
kows
kie
Szwe | Rozdziat 3, art. 2 SE-TMA Data skutecznosci prawnej (Dag for |[W  przypadku gdy nie
cja laga kraft) whiesiono sprzeciwu:

Pierwszy dzien po uptywie
trzymiesiecznego okresu na
whniesienie sprzeciwu
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