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1 Wstep — ogolny przeglad postepowania w sprawie
uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia

Postepowania prowadzone przez Urzad w sprawie wygasniecia lub uniewaznienia
zarejestrowanego znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) sg zgrupowane pod
ogolnym tytutem ,postepowania w sprawie uniewaznienia Ilub stwierdzenia
wygasniecia” i sg prowadzone w pierwszej instancji przez Wydziat Uniewaznien.
Podstawowe zasady prowadzenia tego typu postepowan zawarte sg przede wszystkim
w art. 58-60 oraz art. 62 i 64 RZTUE, a takze art. 12—20 RDZTUE.

Postepowanie w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia wszczyna sie
poprzez ztozenie wniosku o0 stwierdzenie wygasniecia lub o uniewaznienie rejestracji
ZTUE (,wniosek o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia”). Urzad powiadamia
wiasciciela ZTUE o ztozeniu takiego wniosku, do ktéorego mozna uzyskaé dostep w
pliku elektronicznym dostepnym na stronie internetowej Urzedu. Wniosek o
uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia w odniesieniu do zgtoszenia ZTUE, ktory
nie zostat jeszcze =zarejestrowany, lub znaku towarowego, ktéry nie jest juz
zarejestrowany, jest niedopuszczalny.

Po otrzymaniu wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia Urzad
sprawdza, czy uiszczono odpowiednig opfate za  uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasniecia. Jesli nie wniesiono optaty, uznaje sig, ze wniosek nie zostat ztozony.

Nastepnie Urzad weryfikuje dopuszczalnos¢ wniosku. Istnieja dwa rodzaje brakéw w
zakresie dopuszczalnosci:

1. braki bezwzgledne: braki, ktérych nie mozna usungé po ztozeniu wniosku. Braki te
automatycznie skutkujg uznaniem wniosku za niedopuszczalny;

2. braki wzgledne: braki, ktére 'mozna usung¢ po ztozeniu wniosku. Urzgad wzywa
osobe wnoszgcg wniosek o uniewaznienie do usuniecia brakéw w niepodlegajgcym
przediuzeniu terminie. dwdch  miesiecy, ktérego niedotrzymanie skutkuje
odrzuceniem wniosku jako niedopuszczalnego.

Po uznaniu wniosku za ztozony Urzgd dokonuje wpisu zakwestionowanego ZTUE do
rejestru toczacych sie postepowan w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygashniecia (art. 111 ust. 3 lit. n) RZTUE). Ma to na celu poinformowanie oséb trzecich
o tego typu postepowaniach. Réwnolegle nastepuje otwarcie etapu spornego
postepowania, otrzymany wniosek 0 uniewaznienie wraz z innymi dokumentami
zostaje przekazany wtascicielowi ZTUE, a strony zostajg wezwane do przedstawiania
uwag (oraz w stosownych przypadkach dowodu uzywania).

Zwykle dopuszcza sie dwie rundy uwag, po ktérych czes¢ sporna zostaje zamknieta, a
Urzad jest gotowy do podjecia decyzji. Z chwilg, gdy decyzja staje sie prawomocnha
(tzn. nie zlozono odwotania przed uptywem terminu lub po zamknieciu postepowania
odwotawczego), Urzad dokonuje odpowiedniego wpisu do rejestru, zgodnie z art. 64
ust. 6 RZTUE.

Pod wieloma wzgledami postepowania w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia sg prowadzone zgodnie z takimi samymi lub analogicznymi procedurami,
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jak postepowania sprzeciwowe (np. w takich kwestiach, jak ugoda, wycofanie wniosku
o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia, korekta btedow i wygasniecie, terminy,
wiele uniewaznien lub wygasnie¢, zmiana stron, przywrécenie do stanu poprzedniego).
Wszystkie te kwestie opisano w odpowiednich czesciach Wytycznych, w szczegdlnosci
w czesci C: Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe. W niniejszej czesci
wytycznych skupiono sie wiec jedynie na tych aspektach postepowania w sprawie
uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia, ktére odrdzniajg je od postepowania
sprzeciwowego.

2 Whiosek o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia

21 Osoby uprawnione do zlozenia wniosku o uniewaznienie
lub stwierdzenie wygasniecia

Artykut 46 ust. 1 i art. 63 ust. 1 RZTUE

Urzad nie moze wszczynaé postepowania w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia z wiasnej inicjatywy, a jedynie po otrzymaniu wniosku od osoby trzeciej.

Whiosek o stwierdzenie wygasniecia lub o uniewaznienie, oparty na bezwzglednych
podstawach (art. 58 i 59 RZTUE), moze zostaé ztozony przez:

1. kazdg osobe fizyczng lub prawng, lub

2. kazdag grupe lub podmiot utworzony do celow reprezentacji interesow wytworcow,
producentow, ustugodawcéw, handlowcow lub konsumentéw, ktdére na podstawie
warunkow regulujgcego je ustawodawstwa posiadajg zdolnosé pozywania lub bycia
pozwanym we wtasnym imieniu.

W przypadku wnioskéw o stwierdzenie wygasniecia lub o uniewaznienie sktadanych w
oparciu o bezwzgledne podstawy wnioskodawca nie musi wykazywac¢ osobistego
interesu do wszczecia postepowania (08/07/2008, T-160/07, Color Edition,
EU:T:2008:261, § 22-26, potwierdzono 25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition,
EU:C:2010:92, § 37-40). Dzieje sie tak, poniewaz podczas gdy wzgledne podstawy
uniewaznienia zapewniajg ochrone intereséw witascicieli niektérych wczedniejszych
praw, bezwzgledne podstawy uniewaznienia i stwierdzenia wygasniecia majg na celu
ochrone interesu ogodlnego (w tym przypadku wygasniecia z powodu nieuzywania
znaku — interes ogolny zwigzany z wygasnieciem rejestracji znakéw towarowych, ktére
nie spefniajg kryterium uzywania) (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International,
EU:T:2013:284, § 17-18).

Z drugiej strony wnioski o uniewaznienie oparte na wzglednych podstawach (art. 60
RZTUE) moga by¢ sktadane wytgcznie przez osoby okreslone w art. 46 ust. 1 RZTUE
(w przypadku wnioskéw sktadanych na podstawie art. 60 ust. 1 RZTUE) lub przez
osoby uprawnione do wykonywania rzeczonych praw zgodnie z ustawodawstwem Unii
Europejskiej lub danego panstwa cztonkowskiego (w przypadku wnioskow sktadanych
na podstawie art. 60 ust. 2 RZTUE).
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Whnioski o stwierdzenie wygasniecia lub o uniewaznienie na podstawie art. 81, 82, 91
lub 92 RZTUE (zwtaszcza szczegdlne wygasniecie i bezwzgledne podstawy w
odniesieniu do znakéw wspdlnych i znakéw certyfikujgcych) sg sktadane na tych
samych zasadach dotyczacych uprawnienia, co wnioski o stwierdzenie wygasniecia lub
0 uniewaznienie sktadane na bezwzglednych podstawach (art. 74 ust. 3 RZTUE).

2.2 Whioski w formie pisemnej

Artykut 63 ust. 2 RZTUE

Whiosek o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia musi zosta¢ ztozony na pismie.
Nie ma obowigzku stosowania formularzy dostarczonych przez Urzad, pod warunkiem
ze spetnione zostaly wszystkie wymogi dopuszczalnosci. Korzystanie z oficjalnych
formularzy jest jednak wysoce zalecane. Wnioski o uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasniecia mozna sktadac drogg elektroniczng.

2.3 Ptatnosc¢

Artykut 63 ust. 2 i art. 180 ust. 3 RZTUE

Artykut 15 ust. 1iart. 18 ust. 2 RDZTUE

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci okreslono w Wytycznych, czes¢ A: Zasady
ogodlne, dziat 3: Ptatnosci z tytutu optat, kosztéw i naleznosci.

Whiosek o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia nie zostaje uznany za zatozony
do momentu uiszczenia stosownej optaty. Dlatego przed zbadaniem dopuszczalnosci
wniosku Urzad najpierw sprawdza, czy otrzymano odpowiednig ptatnosc.

W przypadku stwierdzenia braku ptatnosci Urzad wzywa wnioskodawce do uiszczenia
optaty w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy optata nie zostaje uiszczona w
przewidzianym - terminie, < Urzad powiadamia wnioskodawce, Zze wniosek o
uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia uwaza sie za niewniesiony. Optate
wniesiong po uptywie wyznaczonego terminu zwraca si¢ wnioskodawcy.

W ‘przypadku gdy Urzad otrzyma optate po uptywie wyznaczonego terminu, ale
wnioskodawca przedstawi dowdd potwierdzajgcy, ze przed uptywem tego terminu
nalezycie wydat instytucji bankowej dyspozycje przelewu kwoty ptatnosci w panstwie
cztonkowskim, zastosowanie bedzie miat art. 180 ust. 3 RZTUE, w tym obowigzek
dokonania ewentualnej doptaty (zob. Wytyczne, czes¢ A: Zasady ogdlne, dziat 3:
Ptatnosci z tytutu optat, kosztéw i nalezno$ci).

Data zgtoszenia wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia nie zalezy od
daty uiszczenia optaty, poniewaz obowigzujg tu przepisy art. 63 ust. 2 RZTUE, ktére
nie przewidujg zadnych konsekwencji w odniesieniu do daty zgtoszenia. Dlatego w
przypadku uiszczenia opfaty przed uptywem terminu okreslonego w art. 15 ust. 1
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RDZTUE uznaje sie, ze wniosek zostat ztozony, a datg zgtoszenia jest dzien, w ktérym
Urzad otrzymat pisemne o$wiadczenie.

Co do zasady optata za uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia jest optatg za
wniosek, nalezng z tytutu ztoZzenia wniosku niezaleznie od wyniku postepowania. Z
tego powodu w przypadku braku dopuszczenia wniosku optata nie zostaje zwrécona.

Optata za uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia nie zostaje rowniez zwrécona w
przypadku, gdy wniosek o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia zostanie
wycofany na jakimkolwiek etapie procedury.

W tym kontekscie jedynymi przepisami, ktére przewidujg zwrot optaty za uniewaznienie
lub stwierdzenie wygasniecia, sg art. 15 ust. 1 RDZTUE, stosowany tylko w
przypadkach, w ktérych wniosek uznaje sie za nieztozony w wyniku opoznionej
ptatnoéci, oraz art. 18 ust. 2 RDZTUE, ktory, stosujgc odpowiednio art. 9 ust. 4
RDZTUE, przewiduje zwrot 50% optaty za uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia
w przypadku wielu zgtoszen, pod warunkiem ze postepowanie zostato zawieszone
przed rozpoczeciem etapu spornego danego postepowania.

W przypadku wycofania wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia, gdy
deklaracja wycofania dotrze do Urzedu w tym samym dniu, co pierwotny wniosek,
optata zostanie jednak zwrocona.

24 Jezyki i ttumaczenie wniosku o uniewaznienie lub
stwierdzenie wygasniecia

241 Jezyk postepowania

Artykut 146 ust. 5-7 RZTUE

Artykut 15 ust. 2-3 RDZTUE

Whniosek o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie nalezy ztozy¢ w jednym z
pieciu jezykéw Urzedu. Zasady dotyczgce jezyka postepowania sg szczegoétowo
objasnione w Wytycznych, czes¢ A: Zasady ogdine, dziat 4: Jezyk postepowania.

Zgodnie z tymi zasadami w postepowaniu w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia istniejg przypadki, w ktorych wnioskodawca ma wybor miedzy dwoma
mozliwymi jezykami postepowania (pierwszym i drugim jezykiem zakwestionowanego
znaku, przy czym oba sg jezykami Urzedu), oraz przypadki, w ktorych istnieje tylko
jeden mozliwy jezyk postepowania (jezeli pierwszy jezyk nie jest jednym z pieciu
jezykéw Urzedu, jezykiem postepowania w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia moze byc tylko drugi jezyk zakwestionowanego znaku).

W przypadkach, w ktorych istnieje wybor, jezykiem postepowania jest jezyk wyraznie
wskazany we wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia lub, w przypadku
braku wyraznego wskazania, jezyk, w ktéorym ztozono wniosek o uniewaznienie lub
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stwierdzenie wygasniecia, pod warunkiem ze w obu przypadkach jest to jeden z
mozliwych jezykéw postepowania.

Jezeli wnioskodawca wybrat niewtasciwy jezyk postepowania, RZTUE dokonuje
rozréznienia miedzy dwoma rdéznymi scenariuszami: gdy niewtasciwy jezyk jest
jezykiem Urzedu i gdy niewtasciwy jezyk jest jednym z jezykéw urzedowych Unii
Europejskiej (ale nie Urzedu). W zaleznosci od tego, ktéry z powyzszych scenariuszy
ma zastosowanie, istniejg rézne konsekwencje i terminy dla wnioskodawcy przy
wyborze witasciwego jezyka postepowania i sktadaniu ttumaczenia wniosku o
uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia.

® Jezeli wniosek zostat ztozony w jezyku Urzedu, ktdry nie jest jednym z mozliwych
jezykdw postepowania, wnioskodawca z wiasnej inicjatywy musi ztozy¢ ttumaczenie
whniosku na pierwszy jezyk, pod warunkiem ze jest to jezyk Urzedu, lub na drugi
jezyk. Ttumaczenie musi zostac przedstawione w ciggu jednego miesigca od daty
zlozenia wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia, w przeciwnym
razie wniosek zostanie odrzucony jako niedopuszczalny (art. 146 ust. 7 RZTUE, art.
15 ust. 2i 3 RDZTUE).
Artykut 15 ust. 4 RDZTUE dotyczgcy wezwania wnioskodawcy do usuniecia brakéw
nie odnosi sie do art. 146 ust. 7 RZTUE; dlatego w takich przypadkach Urzad nie
przesyta pisma dotyczacego brakéw, ale czeka jeden miesigc od daty ztozenia
whniosku na ttumaczenie wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia.

e Jezeli jezyk wybrany przez wnioskodawce nie jest jezykiem Urzedu, wniosek
zostanie odrzucony jako niedopuszczalny. Zastosowanie ma art. 146 ust. 5 RZTUE,
ktéry wyraznie okresla, ze wniosek o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia
musi zosta¢ ztozony w jezyku Urzedu. Poniewaz wniosek nie zostat ztozony w
jezyku Urzedu, okres jednego miesigca na usuniecie brakow przewidziany w
art. 146 ust. 7 RZTUE nie ma zastosowania.

W przypadku gdy jezyk wybrany przez wnioskodawce nie jest jednym z mozliwych
jezykéw postepowania, wszelka korespondencja ze strony Urzedu w postepowaniu w
sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia jest prowadzona w pierwszym
jezyku zakwestionowanego znaku towarowego, pod warunkiem ze jest to jezyk
Urzedu, lub w drugim jezyku, jezeli pierwszy jezyk nie jest jednym z pieciu jezykow
Urzedu.

W _odniesieniu do stosowania urzedowych formularzy art. 146 ust. 6 RZTUE stanowi,
ze w przypadku korzystania z formularza udostepnionego przez Urzad mozna wypetnic
taki formularz w dowolnym jezyku urzedowym Unii Europejskiej, pod warunkiem ze
formularz, w zakresie elementéw tekstowych, jest wypetniony w jednym z jezykdw
Urzedu.

Jezeli wnioskodawca uzywa oficjalnego formularza w jezyku, ktéry nie moze byé
jezykiem postepowania, wszystkie elementy tekstowe sg w niewtasciwym jezyku i
wybrany zostat jezyk, ktory nie moze byC jezykiem postepowania, zastosowanie majg
powyzsze zasady: jezeli wybrany niewtasciwy jezyk jest jezykiem Urzedu,
wnioskodawca ma jeden miesigc na przedfozenie ttumaczenia z wtasnej inicjatywy;
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jezeli wybrany niewtasciwy jezyk nie jest jezykiem Urzedu, nie mozna usung¢ braku, a
wniosek zostaje uznany za niedopuszczalny.

24.2 Ttumaczenie dowodow wymaganych dla dopuszczalnosci

Artykut 15 ust. 4 i art. 16 ust. 2 RDZTUE

Jezeli wymagane sg dowody na poparcie wniosku w celu oceny dopuszczalno$ci
sprawy (np. dane dotyczgce wczesniejszego prawa, na ktérym oparty jest wniosek), a
dowody te nie sg w jezyku postepowania lub przettumaczone na ten jezyk, Urzad
wzywa wnioskodawce do usuniecia brakéw zgodnie z art. 15 ust. 4 RDZTUE
(02/03/2007, R 300/2006-4, ACTILON / ACTELION (fig.)). Nieusuniecie tego braku
spowoduje odrzucenie wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia jako
catkowicie lub czesciowo niedopuszczalnego (art. 15 ust. 4 i art. 16 ust. 2 RDZTUE).

2.5 Badanie dopuszczalnosci

Artykut 58, art. 60 ust. 4, art. 63 ust. 3 oraz art. 66 ust. 2 RZTUE

Artykuty 12, 15 i 16 RDZTUE

Po ustaleniu, ze nalezna optata zostata odpowiednio uiszczona, Urzad przeprowadza
badanie dopuszczalnosci wniosku.

W odroznieniu od postepowan 'sprzeciwowych nie obowigzuje okres ugodowy, a
wnioskodawca zobowigzany jest do przedstawienia dowoddéw dotyczgcych
uzasadnienia do czasu zamknigcia etapu spornego postepowania. Oznacza to w
szczegolnosci, ze w przypadku wniosku o uniewaznienie rejestracji w oparciu o
wzgledne podstawy razem z wnioskiem muszg by¢ ztozone dowdd istnienia, waznosci i
zakres ochrony wszystkich wczedniejszych praw oraz dowody uprawniajgce
whnioskodawce do . posiadania takich praw. Dokumenty te powinno sie w miare
mozliwo$ci przedstawi¢ razem z wnioskiem.

Badanie dopuszczalnosci obejmuje zaréwno bezwzgledne, jak i wzgledne wymagania.

Bezwzgledne wymogi dopuszczalnosci to wskazania i elementy, ktére muszg byc¢
uwzglednione we wniosku. Opisano je szczegétowo w pkt 2.5.1. Wnioskodawca nie
moze naprawi¢ uchybienia w zakresie spetnienia bezwzglednego wymagania
dopuszczalnosci. W  przypadku niespetnienia  bezwzglednego  wymagania
dopuszczalnosci Urzad uzna wniosek za niedopuszczalny.

Wzgledne wymogi dopuszczalno$ci to wskazania i elementy, ktére, ktére
wnioskodawca moze usungé. Opisano je szczegdtowo w pkt 2.5.2. Wnioskodawca
musi uzupetni¢ wszelkie wzgledne braki w zakresie dopuszczalnosci zgtoszone przez
Urzad w nieprzekraczalnym terminie dwoch miesiecy. Jezeli braki nie zostang
uzupetnione w wyznaczonym terminie, Urzad odrzuci wniosek o uniewaznienie lub
stwierdzenie wygasniecia jako niedopuszczalny.
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Elementéw wskazujgcych na bezwzgledng i wzgledng dopuszczalnosé nalezy szukac
nie tylko we wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia, ale rowniez w
zalgcznikach do niego (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 27-29). Te
same zasady obowigzujg w sytuacji, gdy wnioskodawca przedstawia dowdd w postaci
odniesienia do zrédta internetowego zgodnie z_art. 16 ust. 1 lit. b) lub ¢), zdanie drugie,
RDZTUE.

O ile wniosek o uniewaznienie oparty na wzglednych podstawach zostanie uznany za
dopuszczalny w odniesieniu do jednego wczedniejszego prawa, strony zostang o tym
odpowiednio powiadomione i postepowanie bedzie kontynuowane. Dopuszczalnosé
jakiegokolwiek innego wczesniejszego prawa jest badana na podzniejszym etapie
postepowania, jedli zajdzie taka potrzeba (np. jesli wczesniejsze prawo, ktdére uznano
za dopuszczalne, nie jest uzasadnione, zob. pkt 3.2., lub jezeli nie mozna w petni
uzasadni¢ wniosku o uniewaznienie na podstawie tego wczesniejszego prawa). To
samo dotyczy wnioskédw o0 uniewaznienie opartych zaréwno na podstawach
wzglednych, jak i bezwzglednych.

Kazda decyzja o odrzuceniu wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia
jako niedopuszczalnego jest rowniez przekazywana wtascicielowi ZTUE (art. 15 ust. 5
RDZTUE), przy czym wnioskodawca moze sie od niej jedynie odwotac.

2.5.1 Bezwzgledne wymagania dopuszczalnosci

W przypadku stwierdzenia bezwzglednych brakoéw dotyczacych dopuszczalnosci Urzad
wezwie wnioskodawce do przedstawienia uwag dotyczacych owych brakéw w ciggu
dwéch miesiecy. Jezeli po wystuchaniu wnioskodawcy Urzad podtrzyma zarzut
bezwzglednych brakéw dotyczacych dopuszczalnosci, podejmie decyzje o odrzuceniu
whniosku jako niedopuszczalnego. Wtasciciel ZTUE otrzyma kopie decyzji.

2.5.1.1 Zakwestionowany znak nie zostat jeszcze zarejestrowany

Whiosek ztozono w odniesieniu do ZTUE, ktory nie zostat jeszcze zarejestrowany.
Whiosek o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia mozna ztozy¢ jedynie w
sprawie zarejestrowanego ZTUE. Wniosek skfadany w sprawie niezarejestrowanego
jeszcze zgtoszenia jest przedwczesny (22/10/2007, R 284/2007-4, VISION / VISION).

25.1.2 Zakwestionowany znak juz nie istnieje
Whiosek sktadany jest w sprawie ZTUE, ktéory w momencie sktadania juz nie istnieje,

jako ze zrzeczono sie go, mingt czas jego obowigzywania, wygast lub uniewaznita go
ostateczna decyzja.
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2513 Powaga rzeczy osgdzonej

Artykut 63 ust. 3 RZTUE

Urzad lub sgd w sprawach unijnych znakéw towarowych, o ktérym mowa w art. 123
RZTUE, wydat wczesniej ostateczng decyzje dotyczgca wniosku o uniewaznienie lub
stwierdzenie wygasniecia lub powddztwa wzajemnego odnoszgcego sie do tego
samego przedmiotu sprawy i przyczyny powddztwa, w ktérym uczestniczg te same
strony i ktére zostato rozstrzygniete co do istoty sprawy, a decyzja stata sie ostateczna.

W celu uzyskania szczegotowych informacji na temat tych brakow dotyczacych
dopuszczalnosci zob. odnosny dziat w Wytycznych, czes¢ D: Uniewaznienie, dziat 2:
Przepisy prawa materialnego, pkt 5.

2514 Nowy wniosek przywotujgcy inne prawa, ktére mozna byto przywota¢ w
celu poparcia pierwszego wniosku

Artykut 60 ust. 4 RZTUE

W przypadkach uniewaznienia w oparciu o wzgledne podstawy, w ktorych
wnioskodawca posiada kilka wczesniejszych praw i ubiegat sie wczesniej o
uniewaznienie tego samego ZTUE (lub wnosit 0 powddztwo wzajemne) na podstawie
innego z owych wczesniejszych praw, na ktére mogt powota¢ sie w poprzednim
whniosku lub powddztwie wzajemnym.

W celu uzyskania szczegdétowych informacji na temat brakéw dotyczgcych

dopuszczalnosci zob. Wytyczne, czesé D: Uniewaznienie, dziat 2. Przepisy prawa
materialnego, pkt 4.5.2.

2515 Wygasniecie znaku z powodu jego nieuzywania — znak zostat
zarejestrowany na mniej niz 5 lat

Artykut 58 RZTUE

Whiosek o stwierdzenie wygasniecia oparty na nieuzywaniu znaku sktada sie w
przypadku znaku towarowego, ktory nie byt zarejestrowany od 5 lat w dniu ztozenia
owego wniosku.
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2516 Whiosek ztozony w nieprawidtowym jezyku

Artykut 146 ust. 5 RZTUE

Artykut 15 ust. 2-3 RDZTUE

Whiosek o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia nie jest sktadany na
urzedowym formularzu, nie jest réwniez sporzgdzany we wtasciwym jezyku zgodnie z
art. 146 RZTUE ani ttumaczony na taki jezyk w ciggu jednego miesigca od ztozenia
wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia. Bardziej szczegotowe
informacje mozna znalez¢ w pkt 2.4 powyze;j.

2517 Wskazanie zakwestionowanego znaku

Artykut 12 ust. 1 lit. a) RDZTUE

Whiosek o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia musi zawieraé numer
rejestracji ZTUE, w odniesieniu do ktérego wnosi sie o stwierdzenie wygasniecia lub
uniewaznienie oraz nazwe jego wtasciciela.

W celu uzyskania szczegdétowych informacji na  temat brakéw dotyczgcych
dopuszczalnosci zob. Wytyczne cze$¢ C: Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie
sprzeciwowe, pkt 2.4.1.1, poniewaz te same wyjasnienia i rozumowanie majg
zastosowanie do postepowania w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia.

2.5.1.8 Wskazanie podstaw

Artykut 12 ust. 1 lit. b) RDZTUE

Whniosek o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia musi zawieraC wskazanie
podstaw, na ktorych sie opiera, to znaczy wskazanie poszczegdlnych przepisow
RZTUE, ktére uzasadniajg wnioskowane uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia,

Whnioskodawca moze ograniczy¢é podstawy, na ktérych pierwotnie zostat oparty
wniosek, ale nie moze rozszerzy¢ zakresu wniosku przez odwotanie sie do
dodatkowych podstaw w toku postepowania.

Podstawy uzasadnienia wygasniecia i uniewaznienia nie mogg by¢ potgczone w
ramach jednego wniosku, ale muszg by¢ przedstawiane w oddzielnych wnioskach i
podlegajg oddzielnym optatom. Whniosek o stwierdzenie wygasniecia moze by¢ jednak
oparty na kilku podstawach stwierdzenia wygasniecia, natomiast wniosek o
uniewaznienie moze by¢ oparty zaréwno na fgcznych podstawach bezwzglednych, jak i
wzglednych.
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W celu uzyskania szczegdétowych informacji na temat brakéw dotyczgcych
dopuszczalnosci zob. Wytyczne cze$¢ C: Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie
sprzeciwowe, pkt 2.4.1.3, poniewaz te same wyjasnienia i rozumowanie majg
zastosowanie do postepowania w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia.

2519 Wskazanie wczes$niejszych znakéw/praw

W przypadkach, w ktérych wniosek o uniewaznienie jest oparty na wzglednych
podstawach (art. 60 RZTUE), musi on zawieraé¢ szczegéty dotyczgce prawa lub praw,
na ktorych jest oparty.

Artykut 60 ust. 1 RZTUE

Artykut 12 ust. 2 lit. a) RDZTUE

W przypadku bezwzglednych wymagan wskazujgcych, ktére dotyczg wczesniejszych
znakoéw/praw, przywotanych na podstawie art. 60 ust. 1 RZTUE, zob. Wytyczne, czes¢
C: Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe, pkt 2.4.1.2, jako ze postepowania w
sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia podlegajg tym samym zasadom
co sprzeciwy, poniewaz art. 12 ust. 2 lit. a) RDZTUE stosuje wymagania odpowiednio
art. 2 ust. 2 lit. b) RDZTUE.

Artykut 60 ust. 2 RZTUE

Artykut 12 ust. 2 lit. b) RDZTUE

Jesli chodzi o bezwzgledne wymagania wskazujgce dotyczgce wczesniejszych praw,
przywofane na podstawie art. 60 ust. 2 RZTUE, takie jak:

® prawo do nazwy (nazwiska);

® prawo do wizerunku;

® prawo autorskie;

® prawo wtasnosci przemystowej;

bezwzgledne wymagania wskazujace to:

® okreslenie rodzaju wczesniejszego prawa;

® przedstawienie wczesniejszego prawa;

® wskazanie, czy to wczesniejsze prawo istnieje w catej Unii, czy tez w jednym Ilub
wiekszej liczbie panstw czionkowskich, a w przypadku tej drugiej mozliwosci —
wskazanie tych panstw cztonkowskich.

25.2 Wzgledne wymogi dopuszczalnosci

Ponizej przedstawiono wzgledne wymogi dopuszczalnosci okreslone w art. 15 ust. 4
RDZTUE.
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25.21 Wskazanie wnioskodawcy lub petnomocnika

Artykut 12 ust. 1 lit. ¢) RDZTUE

Informacje na temat wskazania wnioskujgcego o uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasniecia, wyznaczenia zawodowego petnomocnika oraz warunkow, na jakich
wyznaczenie petnomocnika jest obowigzkowe, mozna znalez¢ w Wytycznych, czes¢ A:
Zasady ogolne, dziat 5: Strony postepowania i zawodowe petnomocnictwo, pkt 3 i 5.

W przypadku kilku wnioskodawcow wnioski o uniewaznienie oparte na wzglednych
podstawach podlegajg tym samym zasadom, co sprzeciwy (zob. Wytyczne, czes¢ C:
Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe). Przepisy te sg bezposrednio
powigzane z wymaganiami dotyczgcymi uprawnien, okreslonymi w art. 46 ust. 1 i
art. 63 ust. 1 RZTUE (zob. powyzej).

Z Kkolei w przypadku wnioskédw o uniewaznienie opartych na bezwzglednych
podstawach oraz wnioskow o stwierdzenie wygasniecia nie ~obowigzujg zadne
szczegoblne wymagania w odniesieniu do kilku wnioskodawcow, oprécz koniecznosci
wyraznego zaznaczenia tego faktu we wniosku.

Nalezy pamietaé, ze we wszystkich przypadkach, w ktérych wystepuje kilku
wnioskodawcéw, zastosowanie ma art. 73 RDZTUE i art. 18 ust. 2 i 3 RWZTUE
(wyznaczenie wspoélnego petnomocnika i ustalenie kosztow).

2522 Inne dane dotyczgce wczesniejszych znakow/praw

Artykut 12 ust. 2 lit. c) RDZTUE

Daty
Zastosowanie majg odpowiednio art. 2 ust. 2 lit. d) oraz e) RDZTUE.

W celu uzyskania szczegotowych informacji na temat brakéw dotyczgcych
dopuszczalnosci zob. odnosny dziat w Wytycznych, czes¢ C: Sprzeciw, dziat 1:
Postepowanie sprzeciwowe, pkt 2.4.2.1, poniewaz te same wyjasnienia i rozumowanie
majg zastosowanie do postepowania w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia.

Przedstawienie wczesniejszych znakéw/oznaczen

Zastosowanie ma odpowiednio art. 2 ust. 2 lit. f) RDZTUE.

W celu uzyskania szczegotowych informacji na temat brakéw dotyczacych
dopuszczalnosci zob. odnosny dziat w Wytycznych, cze$¢ C: Sprzeciw, dziat 1:
Postepowanie sprzeciwowe, pkt 2.4.2.2, poniewaz te same wyjasnienia i rozumowanie
majg zastosowanie do postepowania w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia.

Towary i ustugi

Zastosowanie ma odpowiednio art. 2 ust. 2 lit. g) RDZTUE.

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ D Strona 1467
Uniewaznienie

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=PL#d1e902-1-1
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:32017R1001&from=PL#d1e3045-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=PL#d1e2999-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&from=PL#d1e1295-37-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=PL#d1e902-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=PL#d1e399-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=PL#d1e399-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=PL#d1e399-1-1

Dziat 1 Postepowanie w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia

W celu uzyskania szczegdétowych informacji na temat brakéw dotyczgcych
dopuszczalnosci zob. odnos$ny dziat w Wytycznych, czes¢ C: Sprzeciw, dziat 1:
Postepowanie sprzeciwowe, pkt 2.4.2.3, poniewaz te same wyjasnienia i rozumowanie
majg zastosowanie do postepowania w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia.

25.2.3 Whiosek sktadany przez licencjobiorce lub osobe uprawniong przez
odpowiednie przepisy unijne lub krajowe

Artykut 12 ust. 2 lit. d) RDZTUE

Zaktada sie, ze wnioskodawca wystepuje jako wtasciciel wczesniejszego prawa, chyba
ze wskazano inacze;.

W celu uzyskania szczegétowych informacji na temat brakéw dotyczgcych
dopuszczalnosci zob. Wytyczne cze$¢ C: Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie
sprzeciwowe, pkt 2.4.2.5, poniewaz te same wyjasnienia i rozumowanie majg
zastosowanie do postepowania w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia.

Zastosowanie ma odpowiednio art. 2 ust. 2 lit. h) ppkt (iii) RDZTUE.

2524 Wezwanie do usuniecia brakéw

Artykut 15 ust. 4 i 5 RDZTUE

Zgodnie z art. 15 ust. 4 RDZTUE, jesli Urzad uzna, ze wniosek o uniewaznienie lub
stwierdzenie wygasniecia nie jest zgodny z art. 12 ust. 1 lit. ¢) lub art. 12 ust. 2 lit. ¢)
lub d) RDZTUE, wowczas wzywa wnioskodawce do usuniecia brakéw w okreslonym
terminie. Nalezy pamieta¢, ze dotyczy to tylko brakow zwigzanych z wymogami
dopuszczalnosci, a nie brakéw dotyczgcych wymogdéw uzasadnienia, ktére
wnioskodawca musi usungc z wiasnej inicjatywy (zob. pkt 3.2 ponizej).

Jesli braki nie zostang usuniete przed uptywem wyznaczonego terminu, Urzad wydaje
decyzje odrzucajgca wniosek z powodu niedopuszczalnosci. W przypadku gdy wniosek
0 uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia jest oparty na kilku podstawach lub
wczesniejszych prawach, a stwierdzone braki dotyczg tylko niektorych z nich, mozna
kontynuowaé postepowanie w odniesieniu do pozostatych podstaw lub wczesniejszych
praw, co do ktérych nie stwierdzono brakéw (czesciowa dopuszczalnosgé).

W kontekscie art. 15 ust. 4 RDZTUE fakt wezwania wnioskodawcy do usuniecia braku
nie moze skutkowaé rozszerzeniem zakresu postepowania (wczesniejsze prawa,
towary i ustugi itd.) okreslonego w pierwotnym wniosku.

Ponadto art. 15 ust. 4 RDZTUE ma zastosowanie wylgcznie do wykazu wzglednych
wymogow dopuszczalnosci zawartego w art. 12 RDZTUE. Braki dotyczace
bezwzglednych wymogoéw dopuszczalnosci nie sg objete art. 15 ust. 4 RDZTUE i nie
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mozna ich usungc¢ (ij. skutkujg odrzuceniem przedmiotowego wniosku ze wzgledu na
niedopuszczalnosé).

253 Opcjonalne wskazania

2.5.31 Zakres wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia

Artykut 12 ust. 1 lit. d) RDZTUE

Whiosek moze zawiera¢ wskazanie towarow i ustug, ktérych dotyczy, a w przypadku
braku takiego wskazania przyjmuje sie, ze wniosek dotyczy wszystkich towardéw i ustug
objetych zakwestionowang rejestracja.

Jesli wnioskodawca wskaze, ze wniosek dotyczy tylko niektérych towardw i ustug
objetych zakwestionowang rejestracjg, powinien sporzadzi¢ jasny wykaz takich
towarow lub ustug. Jesli tego nie uczyni, przyjmuje sie, ze wniosek dotyczy wszystkich
towardw i ustug objetych zakwestionowang rejestracja.

W celu uzyskania szczegétowych informacji na temat tego opcjonalnego wymogu zob.
Wytyczne, czes€¢ C: Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe, pkt 2.4.3.1,
poniewaz te same wyjasnienia i rozumowanie majg zastosowanie do postepowania w
sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia.

Whioskodawcy przystuguje prawo ograniczenia zakresu swojego wniosku poprzez
wykluczenie podkategorii towaréw lub: ‘ustug, ‘w odniesieniu do ktorych
zakwestionowany znak zostat zarejestrowany (zob. w odniesieniu do wnioskéw o
wygasniecie, wyrok z 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25).

2532 Uzasadnione oswiadczenie oraz dowody na jego poparcie

Artykut 12 ust. 4 RDZTUE

Zgodnie z art. 12 ust. 4 RDZTUE wniosek o uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasniecia moze tez zawiera¢ uzasadnione oswiadczenie dotyczgce powodow oraz
zawierajgce fakty i argumenty, na ktérych sie opiera, wraz z dowodami na ich poparcie.

Zaréwno uzasadnione oswiadczenie dotyczace powodow, jak i dowody na jego
poparcie sg opcjonalne na etapie sktadania wniosku o stwierdzenie wygasniecia lub
uniewaznienie. W przypadkach, w ktorych jest to konieczne dla uzasadnienia wniosku,
nalezy je przedstawi¢ przed uptywem okresu na uzasadnienie, ktérym jest zamkniecie
spornego etapu postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia lub uniewaznienia
(art. 16 ust. 1 RDZTUE). Dotyczg one istoty wniosku, nie jego dopuszczalnosci.
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2533 Whniosek o wyznaczenie wczesniejszego terminu stwierdzenia wygasniecia

Artykut 62 ust. 1 RZTUE

O wyznaczenie wczesniejszego terminu stwierdzenia wygasniecia mozna wnioskowaé
we wniosku o stwierdzenie wygasniecia (zob. réwniez Wytyczne, czes¢ D:
Uniewaznienie, dziat 2: Przepisy prawa materialnego, pkt 1.3.1). P6zniejszy wniosek w
tej sprawie musi zosta¢ odrzucony z powodu niedopuszczalnego poszerzenia zakresu
wstepnego wniosku.

2.6 Zawiadomienie o dopuszczalnosci wniosku i rozpoczeciu
etapu spornego postepowania

Artykut 64 ust. 1 RZTUE

Artykut 17 ust. 1 RDZTUE

Po stwierdzeniu dopuszczalno$ci wniosku o0 uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasniecia nastepuje otwarcie etapu spornego postepowania, a otrzymany wniosek o
uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia wraz z innymi® dokumentami zostaje
przekazany wiascicielowi ZTUE.

Powiadomienie o ztozeniu wniosku wystane do wtasciciela ZTUE zawiera wezwanie do
przedstawienia uwag (a w przypadku wniosku o stwierdzenie wygasniecia na
podstawie art. 58 ust. 1 lit. a) RZTUE — wezwanie do przedtozenia dowodu
rzeczywistego uzywania znaku; zob. art. 19 ust. 1 RDZTUE). W praktyce Urzad ustala
dwumiesieczny okres, podczas ktoérego wiasciciel ZTUE przedstawia pierwszag
odpowiedz na wniosek.

Zawiadomienie informujgce strony o uznaniu dopuszczalnosci wniosku o
uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia stanowi decyzje (zob., analogicznie do
postepowania sprzeciwowego, 18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649,
§ 42-53). Z uwagi na_to, ze decyzja ta nie kohczy postepowania, mozna sie od niej
odwotaé jedynie wraz z ostateczng decyzjg w tej sprawie (art. 66 ust. 2 RZTUE). Urzad
jest zatem zwigzany takg decyzjg i moze jg odwotaé wytgcznie, pod warunkiem ze
spetnione zostang wymagania dotyczgce uchylenia decyzji okreslone w art. 103
RZTUE. Oznacza to na przyktad, ze w przypadku braku dotyczacego dopuszczalnosci
odkrytego po wystaniu powiadomienia o ztoZzeniu wniosku po pierwsze, nalezy ustalic¢,
czy decyzja o dopuszczalnosci moze wcigz by¢ uchylona. Jesli jest to mozliwe, Urzad
wystosuje odnosne pismo w sprawie uzupetnienia brakdéw po uchyleniu wczesniejszej
decyzji o dopuszczalnosci.

Do uchylenia nie dojdzie, jesli przyczyna niedopuszczalnosci wystgpi po wstepnym
badaniu dopuszczalnosci (np. kiedy wnioskodawca spoza EOG straci petnomocnika i
nie wyznaczy nowego lub kiedy ma zastosowanie powaga rzeczy osgdzonej, poniewaz
wiasciwa decyzja stanie sie ostateczna w czasie postepowania w sprawie
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uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia). W takich przypadkach Urzad ponownie
przeprowadzi badanie dopuszczalnoéci i wystosuje odnosne pismo w sprawie
uzupetnienia brakoéw, nie uchylajgc wczesniejszej decyzji o dopuszczalnosci (ktéra w
momencie przyjecia nie zawierata zadnych btedéw).

3 Etap sporny

3.1 Wypetnienie wniosku

Artykut 64 RZTUE

Artykut 17 ust. 2 RDZTUE

Zgodnie z art. 64 ust. 1 RZTUE Urzgd moze wezwac strony do przedstawienia uwag
tak czesto, jak uzna to za konieczne. W praktyce oraz 'w celu unikniecia
niepotrzebnego przedtuzania postepowania Urzgd zwykle dopuszcza dwie rundy
skfadania uwag, przy czym zwykle na koniec uwagi sktada wtasciciel ZTUE (tj. wniosek
0 uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia — uwagi witasciciela ZTUE — uwagi
wnioskodawcy — uwagi wiasciciela ZTUE).

W  wyjatkowych okolicznosciach Urzgad moze jednak dopusci¢ kolejne rundy
przedstawiania uwag, zwtaszcza gdy w ostatniej rundzie ztozono dodatkowe istotne
dowody, ktére nie mogly by¢ ztozone wczesniej. Urzgd zwyczajowo ustala
dwumiesieczny okres, podczas ktérego strony przedstawig uwagi.

W przypadku wnioskéw o uniewaznienie opartych na wzglednych podstawach
wiasciciel ZTUE moze réwniez ztozy¢ wniosek o przedstawienie dowodu uzywania
wczesniejszych znakow towarowych, na ktorych opiera sie wniosek. Jesli wniosek jest
dopuszczalny, Urzagd wezwie wnioskodawce do przedstawienia dowodu (art. 64 ust. 2 i
3 RZTUE oraz art. 19 ust. 2 RDZTUE). W celu uzyskania dalszych wytycznych
odnosnie do wnioskéw o dowdd uzywania zob. pkt 3.4 ponize;j.

Po przedstawieniu przez strony uwag lub ewentualnego dowodu uzywania czesc
sporna zostaje zamknieta, a dokumentacja moze byC wykorzystana przy
podejmowaniu decyzji.

Jesli na dowolnym etapie postepowania jedna ze stron nie przedstawi uwag w
przewidzianym terminie, Urzad zamknie cze$¢ sporng postepowania i podejmie
decyzje na podstawie posiadanych dowodéw (art. 17 ust. 2 RDZTUE).

W przypadku zasad dotyczgcych terminéw, przedtuzen, powiadomien lub zmian stron
w toku postepowania itp. zob. Wytyczne, cze$¢ C: Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie
sprzeciwowe, poniewaz zasady te stosuje sie odpowiednio.
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3.2 Uzasadnienie

Artykut 16 i art. 17 ust. 2, 3 oraz ust. 4 RDZTUE

W przeciwienstwie do sprzeciwow nie ma limitu czasowego na skfadanie wniosku o
uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia. Co do zasady daje to wnioskujgcym o
uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia czas, ktérego potrzebujg, na
przygotowanie wniosku i zebranie wszystkich faktow, dowodow i argumentéw na jego
poparcie. W zwigzku z tym wnioskujgcy o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia
powinni przedstawi¢ na poparcie wniosku wszystkie fakty, dowody i argumenty wraz z
whioskiem. Dopiero po otrzymaniu wszystkich faktéw, dowoddéw i argumentéw na
poparcie wniosku witasciciel ZTUE moze przygotowaé obrone i moze dojs¢ do
znaczacej wymiany uwag podczas spornego etapu postepowania.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 RDZTUE wnioskujgcy o uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasniecia ma czas na przedstawienie faktow, dowodow i argumentow popierajgcych
wniosek do momentu zamkniecia czesci spornej postepowania. Uzasadnieniem tego
przepisu jest przyznanie wiekszej elastycznosci niz w przypadku postepowania
sprzeciwowego w celu skompletowania faktéw, dowodéw i argumentéw na poparcie
whniosku, zwtaszcza w odpowiedzi na wyzwania stojgce przed wiascicielem ZTUE,
zwazywszy, ze uniewaznienie Ilub stwierdzenie wygasniecia stanowi ostatnig
mozliwo$¢ zakwestionowania waznosci ZTUE (zob. tez pkt 2.5.1.4 powyzej). Ponadto
w najlepszym interesie wnioskujgcego o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia
lezy przedstawienie na poparcie wniosku wszystkich faktéw, dowodéw i argumentow
(w tym wszelkich niezbednych ttumaczen) wraz z wnioskiem. W przeciwnym razie
wnioskujgcy o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia ponosi ryzyko, ze jesli
wiasciciel ZTUE nie przedtozy uwag w odpowiedzi, etap sporny postepowania zostanie
zamkniety bez umozliwienia wnioskujgcemu o uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasniecia ztozenia jakichkolwiek dalszych wnioskéw. Wynika to z faktu, ze art. 17
ust. 2 RDZTUE stanowi, ze w. przypadku gdy Urzad wezwat strone do przedstawienia
uwag w wyznaczonym terminie, a strona ta nie przedstawita zadnych uwag w tym
terminie, Urzgd musi zamkna¢ sporny etap postepowania oraz wydac¢ orzeczenie w
sprawie stwierdzenia wygasniecia lub uniewaznienia na podstawie dowodow, jakimi
dysponuje.

W przypadku wniosku o stwierdzenie wygasniecia zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. a) RZTUE
ciezar przedstawienia dowodu rzeczywistego uzycia lub usprawiedliwionych powodow
nieuzywania ZTUE spoczywa na wiascicielu ZTUE, a zatem jest to jedyny przypadek,
gdy wnioskodawca nie ma obowigzku uzasadniania wniosku (art. 19 ust. 1 RDZTUE).

W przypadku wniosku o stwierdzenie wygasniecia zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. b) lub c)
RZTUE lub wniosku o uniewaznienie opartego na bezwzglednych podstawach zgodnie
z art. 59 RZTUE wnioskodawca ma obowigzek przedstawienia faktéw, argumentéw i
dowoddéw na poparcie podstaw, na ktorych oparty jest wniosek (art. 16 ust. 1 lit. a)
RDZTUE).
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W przypadku wniosku o uniewaznienie w oparciu o wzgledne podstawy zgodnie z
art. 60 ust. 1 RZTUE, wnioskodawca musi przedstawi¢ dowdd istnienia, waznosci i
zakres ochrony wczesniejszych praw oraz przedstawi¢ dowdd jego uprawnienia do
whniesienia wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia (art. 16 ust. 1 lit. b)
RDZTUE). W przypadku wymogéw dotyczgcych uzasadnienia wczedniejszych praw,
zob. Wytyczne, cze$¢ C: Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe, pkt 4.2 oraz
sekcje dotyczgcg postepowahn w sprawie uniewaznienia opartych na wzglednych
podstawach w Wytycznych, czes¢ D: Uniewaznienie, dziat 2: Przepisy prawa
materialnego. Jesli wczesniejsze prawo, ktdre uznano za dopuszczalne, nie zostato
uzasadnione, a istnieje inne wczesniejsze prawo, ktore zostato uzasadnione,
spetnienie bezwzglednych wymagan dopuszczalnosci sprawdza sie w odniesieniu do
takiego wczesniejszego prawa.

W przypadku wniosku o uniewaznienie w oparciu o wzgledne podstawy zgodnie z
art. 60 ust. 2 RZTUE wnioskodawca ma obowigzek przedstawi¢ dowdd nabycia,
trwania i zakres ochrony wczesniejszych praw oraz przedstawi¢ dowdd jego
uprawnienia do wniesienia wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia
(art. 16 ust. 1 lit. ¢) RDZTUE).

Ponadto w przypadku podstaw, na ktére powotano sie na mocy art. 60 ust. 1 lit. ¢) i d)
oraz art. 60 ust. 2 RZTUE, wnioskodawca musi okresli¢ przepisy prawa wtasciwego, na
ktére zamierza sie powotaé. Jezeli powotanym prawem jest prawo krajowe, musi on
rébwniez przedstawi¢ jego tres¢, przytaczajgc oficjalne publikacje odpowiednich
przepiséw lub orzecznictwa. We wszystkich przypadkach wnioskodawca musi
udowodnic, ze spetnia warunki nabycia i zakresu ochrony prawa wtasciwego, na ktore
sie powotuje. Zobacz Wpytyczne, cze$¢ C: Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie
sprzeciwowe, pkt4.2.4.3i14.2.4.4.

Jesli wnioskodawca nie przedstawi faktéw, argumentéw lub dowodéw wymaganych do
uzasadnienia wniosku, wniosek zostanie odrzucony jako bezzasadny (art. 17 ust. 3
RDZTUE).

3.2.1 Dowody dostepne online

3.211 Wczesniejsze zgtoszenia i rejestracje znakéw towarowych,
niezarejestrowane znaki towarowe oraz inne oznaczenia wykorzystywane
w obrocie handlowym, nazwy pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne
(art. 60 ust. 1 RZTUE)

Zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. b) RDZTUE w przypadku wnioskdw o uniewaznienie
opartych na wzglednych podstawach uniewaznienia wykazanych w art. 60 ust. 1
RZTUE, dowody wymagane do uzasadniania wniosku sg takie same jak dowody
wymagane w postepowaniach sprzeciwowych, jako ze stosuje sie odpowiednio art. 7
ust. 3 RDZTUE. Oznacza to takze, ze wnioskodawca w postepowaniach w sprawie
uniewaznienia moze opierac sie na uzasadnieniu online jako dowodzie zgtoszenia lub
rejestracji danych wczesniejszych praw oraz, w stosownych przypadkach, na
odpowiednich przepisach prawa krajowego.
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Jako ze praktyka powiadamiania Urzedu o zamiarze opierania sie na dowodach w
formie elektronicznej oraz okreslenie Zrodta online jest taka sama dla postepowan
sprzeciwowych, zob. Wytyczne, czes¢ C: Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie
sprzeciwowe, pkt 4.2, w ktérych wyjasniono przebieg ,formalnej deklaracji’, a
nastepnie, w celu okreslenia zrédta online, kazdy poszczegdlny punkt dotyczacy
kazdego rodzaju wczesniejszego prawa.

3.21.2 Prawo wiasnoséci przemystowej (art. 60 ust. 2 lit. d) RZTUE)

Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. ¢) zdanie drugie RDZTUE, jezeli dowody dotyczace
zgtoszenia lub rejestracji wczesniejszego prawa wilasnosci przemystowej majg
zosta¢ przekazane (zgodnie z art. 60 ust. 2 lit. d) RZTUE), w tym gdy dowody
dotyczgce tresci odpowiedniego prawa krajowego wymagane sg zgodnie z ta
podstawg oraz gdy takie dowody sg dostepne w zrédtach online uznanych przez
Urzad, wnioskodawca moze opiera¢ sie na uzasadnieniu online.

Opieranie sie na prawie wlasnosci przemystowej jest charakterystyczne dla
postepowan w sprawie uniewaznienia. Stosujgc jednak takg samg metode oraz
rozumowanie w przypadku postepowan sprzeciwowych, wnioskodawca musi formalnie
zadeklarowac¢ fakt opierania sie na uzasadnieniu online, zanim uptynie termin
uzasadniania. Dodatkowo Urzad zaakceptuje wskazanie publikacji urzedowych lub
pochodzgcych z krajowych baz danych w zakresie, w. jakim pochodzg z organow
rzgdowych lub urzedowych odpowiednich panstw czionkowskich oraz gdy sg one
bezptatne i publicznie dostepne. W celu identyfikacji prawa krajowego stosuje sie takie
same wymagania, jak przy niezarejestrowanych znakach towarowych lub innych
oznaczeniach wykorzystywanych. w obrocie handlowym (zob. Wytyczne, cze$¢ C:
Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe, pkt 4.2.4.3).

3.3 Ttumaczenia i zmiany jezyka w trakcie postepowan w
sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia

3.3.1 Zmiana jezyka

Artykut 146 ust. 8 RZTUE

Artykut 13 RDZTUE

Jezyk postepowania w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia na ogoét
okreslany jest przez wnioskodawce we wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasniecia i musi by¢ zgodny z art. 146 RZTUE. Zob. pkt 2.4.1 powyzej w celu
uzyskania bardziej szczegotowej informacji na temat wyboru jezyka postepowan w
sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia.

Strony postepowania w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia mogag
jednak uzgodni¢ takze, iz jezykiem postepowania bedzie inny urzedowy jezyk Unii
Europejskiej (art. 146 ust. 8 RZTUE).
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O uzgodnieniu nalezy poinformowac¢ Urzad w ciggu dwdch miesiecy od powiadomienia
wiasciciela ZTUE o wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia. Jezeli
wniosek nie zostat ztozony w tym jezyku, witasciciel ZTUE moze zazgda¢ od
wnioskodawcy ttumaczenia na dany jezyk. Urzad musi otrzymaé wniosek o
ttumaczenie w tym samym terminie dwoch miesiecy. W takim przypadku Urzad zwrdéci
sie do wnioskodawcy o przekazanie ttumaczenia wniosku na jezyk wybrany przez obie
strony w wyznaczonym do tego celu czasie.

W przypadkach, w ktérych o ttumaczenie zwrdcono sie formalnie, a nie zostanie ono
przekazane lub zostanie przekazane z opdznieniem, lub gdy wezwanie o zmiane
jezyka przekazano z opdznieniem (po uptywie dwdch miesiecy), jezyk postepowania
nie ulega zmianie (art. 13 RDZTUE).

3.3.2 Ttumaczenie dowodow uzasadniania przedstawionych przez
whnioskodawce

Artykut 16 ust. 2 RDZTUE

Artykut 24 i art. 25 ust. 1 RWZTUE

3.3.21 Dowdd zgtoszenia, Swiadectwa rejestracji lub odnowienia lub dokumenty
rownowazne oraz wszelkie przepisy wiasciwego prawa krajowego

Jezeli wniosek opiera sie na podstawach art. 60 ust. 1'i 2 RZTUE, dowody dotyczace
zgtoszenia, rejestracji lub przedtuzenia wczesniejszych znakéw lub praw, lub w
stosownych przypadkach tresci odpowiedniego prawa krajowego muszg byé
przekazane w jezyku danych postepowan lub powinny by¢ przettumaczone na jezyk
danych postepowan.

Whioskodawca przedstawia ttumaczenie z wiasnej inicjatywy w terminie jednego
miesigca od przediozenia takich dowodow. Ma to zastosowanie do wszystkich
dowodow przedstawianych przez wnioskodawce w toku postepowania w celu
zachowania zgodnosci z wymogami art. 16 ust. 1 lit. b) i c) RDZTUE, bez wzgledu na
to, czy zostaty przedtozone razem z wnioskiem, czy na pozniejszym etapie. Urzad nie
wysyta pisma w sprawie brakéw, dlatego przedtozenie ttumaczenia dowoddéw na
poparcie wniosku powinno by¢ inicjatywg wnioskodawcy.

Wymog przettumaczenia dowodow na poparcie uzasadnienia odnosi sie réwniez do
wskazanych przez wnioskodawce dowodow dostepnych online, w przypadku gdy jezyk
dowodow dostepnych online nie jest jezykiem postepowania. Wynika to z art. 16 ust. 2
RDZTUE, ktory stanowi, ze ,dowody dostepne online” muszg takze by¢ sporzgdzone w
jezyku postepowania lub dotgcza sie do nich ttumaczenie na ten jezyk.

W art. 25 ust. 1 RWZTUE wymaga sie, by ttumaczenie zachowato strukture i tresc
oryginalnego dokumentu. W przypadku ttumaczen dowodow na poparcie uzasadnienia
dostepnych online akceptowane sg ttumaczenia przediozone bez oryginatu, o ile
przettumaczony dokument jest prawidtowo zidentyfikowany.
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Kazdy dokument na poparcie wniosku, ktérego wnioskodawca nie przettumaczy na
jezyk postepowania w terminie okreslonym w art. 16 ust. 2 RDZTUE, Urzad uznaje za
niedostarczony i jako taki nie jest on brany pod uwage (art. 25 ust. 2 RWZTUE)
(05/03/2012, R 826/2010-4, MANUFACTURE PRIM 1949 (fig.), § 25).

3.3.2.2 Inne dowody

Wszystkie inne dowody przedstawione przez wnioskodawce celem uzasadnienia
whniosku, takie jak dowody wykazujace uzycie w obrocie handlowym lub dowody
renomy, bedg podlega¢ wymogom art. 24 RWZTUE, mianowicie bedg musiaty byé
przettumaczone tylko na jezyk postepowania na zgdanie Urzedu w okreslonym do tego
celu terminie.

3.3.3 Ttumaczenie uwag przedstawionych przez strony w toku
postepowania

Artykut 146 ust. 9 RZTUE

Artykut 25 ust. 2 lit. a) RWZTUE

W postepowaniu pisemnym przed Urzedem strona, ktéra przedstawia uwagi w jezyku
Urzedu, ktory to jezyk bedzie inny niz jezyk postepowania, musi ztozy¢ ttumaczenie
uwag w jezyku postepowania w ciggu jednego miesigca od daty przedstawienia uwag
(art. 146 ust. 9 RZTUE).

Urzad nie wzywa do przedstawienia tlumaczen i kontynuuje postepowanie.
Wymagane ttumaczenia przedstawiane sg z inicjatywy strony.

Jezeli strony nie wyjdg z inicjatywg przedstawienia ttumaczeh w terminie jednego
miesigca, Urzad uznaje uwagi za niedostarczone i w zwigzku z tym nie uwzglednia ich
podczas postepowania (art. 25 ust. 2 lit. a) RWZTUE).

Jesli strona przedstawia uwagi w jezyku Unii Europejskiej, kiory nie jest jezykiem
Urzedu, wowczas termin jednego miesigca na przettumaczenie uwag nie ma
zastosowania.. Uwagi od poczatku zostajg uznane za niedostarczone i nie bedg brane
pod uwage.

3.3.4 Ttumaczenie dowoddow przedstawionych przez wtasciciela ZTUE w
toku postepowania

Artykut 24 i art. 25 ust. 2 lit. a) RWZTUE

Dokumenty potwierdzajgce przedtozone przez wiasciciela ZTUE w toku postepowania
(z wyjatkiem dowodu uzywania — zob. ponizej) podlegajg wymogom art. 24 RWZTUE,
dlatego mogg by¢ przedtozone w kazdym jezyku urzedowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z tym przepisem witasciciel ZTUE nie jest automatycznie zobligowany do
przediozenia ttumaczenia, jednak Urzad moze zazada¢ od niego przedstawienia
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ttumaczenia w okreslonym terminie. Przy podejmowaniu decyzji w tej kwestii w
granicach swobody decyzyjnej Urzad uwzgledni charakter dowodéw oraz interesy
stron.

W przypadkach, w ktérych Urzad wzywa wiadciciela ZTUE do przedstawienia
ttumaczenia dowodow, a ten nie przedstawia wymaganego tlumaczenia w
przewidzianym terminie, nieprzettumaczone dokumenty nie sg brane pod uwage
(art. 25 ust. 2 lit. a) RWZTUE).

3.3.5 Ttumaczenie dowodu uzywania

Artykut 19 RDZTUE

Artykut 24 RWZTUE

Zgodnie z art. 19 ust. 1 RDZTUE (do ktérego stosuje sie odpowiednio art. 10 ust. 6
RDZTUE) oraz art. 19 ust. 2 RDZTUE (do ktérego bezposrednio stosuje sie art. 24
RWZTUE), dowody uzywania mogg by¢ przedtozone w kazdym jezyku urzedowym Unii
Europejskie;j.

Jezeli dowody uzywania nie sg przedstawione w jezyku postepowania, Urzgd moze
wezwaé strone do przediozenia ttumaczenia dowoddéw na jezyk postepowania w
terminie wyznaczonym przez Urzad. Przy podejmowaniu decyzji w tej kwestii w
granicach swobody decyzyjnej Urzad uwzglednia charakter dowoddw i interesy stron.
W przypadkach, w ktérych Urzad wzywa strone do przedstawienia ttumaczenia
dowodow, a ta nie przedstawia wymaganego ttumaczenia w przewidzianym terminie,
nieprzettumaczone dokumenty nie sg brane pod uwage.

Celem uzyskania dalszych informacji na temat ttumaczenia dowodu uzywania zob.
Wytyczne, cze$¢ C: Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe, pkt 5.6.

3.4 Whnioski o przedstawienie dowodu uzywania

Artykut 19 ust. 2 RDZTUE

Praktyke dotyczgcg wnioskdw o dowdd uzywania zgodnie z art. 64 ust. 2 lub 3 RZTUE
w przypadkach, w ktérych wtasciciel ZTUE chce wnioskowaé o dowdd uzywania
wczesniejszych znakow towarowych, na ktorych opiera sie wniosek o uniewaznienie,
dostosowano do postepowania sprzeciwowego (art. 10 ust. 1 RDZTUE). W
postepowaniu w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia wniosek o
przedstawienie dowodu uzywania musi zostac¢ ztozony przez wtasciciela ZTUE razem z
jego pierwszg odpowiedzia na wniosek, przed uptywem pierwszego terminu
wyznaczonego na przedstawienie uwag zgodnie z art. 17 ust. 1 RDZTUE.

Jesli wniosek o przedstawienie dowodu uzywania zostaje ztozony przez wiasciciela
ZTUE na podzniejszym etapie postepowania, wéwczas nie jest on uznany za
dopuszczalny.
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Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 2 RDZTUE w przypadkach, w ktérych wiasciciel ZTUE
chce wnioskowaé¢ o dowdd uzywania, musi to zrobi¢ za posrednictwem odrebnego
dokumentu. Przy okres$laniu, czym jest ,odrebny dokument”, zob. Wytyczne, cze$¢ C:
Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe, pkt 4.4.1, poniewaz majg zastosowanie
te same zasady.

Dodatkowe wytyczne na temat wnioskédw o dowdd uzywania znajdujg sie w
Wytycznych, czes¢ C: Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe, pkt 5.

4 Pozostate kwestie

4.1 Kontynuacja postepowania

Artykut 105 RZTUE

Zgodnie z art. 105 ust. 1 RZTUE kazda ze stron postepowania prowadzonego przed
Urzedem, ktéra uchybita terminowi wyznaczonemu przez Urzgd, moze na wniosek
uzyskaé zezwolenie na kontynuacje postepowania, z zastrzezeniem, ze wraz ze
ztozeniem wniosku o kontynuacje strona dokonata uchybionej czynnosci. Wniosek o
kontynuacje postepowania jest dopuszczalny jedynie wéwczas, gdy zostanie ztozony w
terminie dwdéch miesiecy od uptynigcia niedotrzymanego terminu, a jego ztozenie
uznaje sie tylko pod warunkiem wniesienia stosownej opfaty.

Przepis ten ma zastosowanie do kazdego postepowania prowadzonego przed
Urzedem. Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w Wytycznych, czesS¢ A: Zasady
ogodlne, dziat 1: Srodki komunikacii, terminy.

W postepowaniu w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia istnieje
mozliwo$¢ wniesienia o kontynuacje postepowania w odniesieniu do dowolnych
termindw w ramach ‘postepowania w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia (z wyjatkiem terminu na ztozenie odwotania okreslonego w art. 68 ust. 1
RZTUE).

4.2 Zawieszenia

Artykut 132 RZTUE

Artykut 71 RDZTUE

W kwestiach dotyczgcych zawieszenia zob. Wytyczne, czesé C: Sprzeciw, dziat 1:
Postepowanie sprzeciwowe (jednak z uwzglednieniem, ze w postepowaniu w sprawie
uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia nie ma okresu ugodowego). Stosuje sie
art. 71 RDZTUE.
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Gtébwna kwestia w postepowaniu w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia w tym zakresie odnosi sie do szczegdlnych zasad dotyczgcych
powigzanych powddztw rozpatrywanych przed sgdami w sprawach unijnych znakow
towarowych. Zgodnie z art. 132 ust. 2 RZTUE, jezeli nie wystepujg szczegodine
podstawy do kontynuacji postepowania, Urzad prowadzacy rozprawe w sprawie
wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia z wiasnej inicjatywy zawiesza
postepowanie po wystuchaniu stron lub na wniosek jednej ze stron po wystuchaniu
pozostatych stron, w przypadku gdy waznos¢ zakwestionowanego ZTUE jest juz
przedmiotem postepowania przed sgdem w sprawach unijnych znakéw towarowych z
powodu powddztwa wzajemnego.

W art. 132 ust. 2 RZTUE mowa jest réwniez o tym, ze w przypadku gdy jedna ze stron
postepowania przed sgdem w sprawach unijnych znakéw towarowych wystepuje z
odpowiednim wnioskiem, sad moze zawiesi¢ postepowanie po wystuchaniu
pozostatych stron w tym postepowaniu. W tym przypadku Urzad kontynuuje
prowadzone przed nim postepowanie.

Whiosek o zawieszenie postepowania na podstawie art. 132 ust. 2 RZTUE nalezy
poprze¢ odpowiednimi dowodami. Wnioski o zawieszenie sg uznawane za dotyczgce
postepowania i uwzgledniane zgodnie z art. 132 ust. 2 RZTUE jedynie w sytuacjach,
gdy odwotujg sie do zakwestionowanego ZTUE, lecz nie wtedy, gdy odwotujg sie do
innych zakwestionowanych ZTUE w réwnolegle toczacych sie postepowaniach w
sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia.

4.3 Zrzeczenie sie, wycofanie i zamkniecie postepowania

Artykut 57 ust. 2 RZTUE

Artykut 17 ust. 5, 6, 7 i 8 RDZTUE

4.3.1 Odstgpienie od zakwestionowanego znaku

Zasadniczo w. postepowaniu w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia
konsekwencje catkowitego zrzeczenia sie zakwestionowanego ZTUE (lub czesciowego
zrzeczenia sie obejmujgcego niektore towary lub ustugi, ktorych dotyczy wniosek o
uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia) sg podobne do tych, jakie wystepujg w
przypadku wycofania zgtoszenia ZTUE w postepowaniu sprzeciwowym.

W przeciwienstwie do konsekwencji wycofania zgtoszenia ZTUE konsekwencje
zrzeczenia sie zarejestrowanego ZTUE sg jednak inne niz skutki rozstrzygniecia co do
istoty sprawy, ktére powoduje zakonczenie postepowania. Wprawdzie zrzeczenie sie
ZTUE staje sie skuteczne dopiero z dniem rejestracji zrzeczenia, ale decyzja o
uniewaznieniu ZTUE wywotuje skutki od daty wczesniejszej — czy to od poczatku (w
przypadku uniewaznienia), czy od daty ztozenia wniosku o uniewaznienie lub
stwierdzenie wygasniecia albo daty ustalonej przez decyzje Urzedu wydang na
wniosek jednej ze stron zgodnie z art. 62 ust. 1 RZTUE (w przypadku wygasniecia). W
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rezultacie pomimo oswiadczenia o zrzeczeniu sie zakwestionowanego ZTUE
wnioskodawca moze nadal zastrzega¢ sobie uzasadniony interes w kontynuowaniu
postepowania w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia w celu uzyskania
rozstrzygniecia co do istoty sprawy (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt,
EU:C:2011:177, § 42-43; 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA (col.), § 25-27).

W praktyce w przypadku catkowitego lub czesciowego zrzeczenia sie ZTUE
podlegajgcego postepowaniu w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia,
gdy zrzeczenie sie wplywa na zakres postepowania, Urzad zawiesza rejestracje
zrzeczenia sie, jednoczesnie informujgc wnioskujgcego o uniewaznienie lub
stwierdzenie wygasniecia o zrzeczeniu sie i wzywajgc do poinformowania Urzedu, czy
wycofuje wniosek z uwagi na zadeklarowane zrzeczenie sie. Konsekwencje dla stron i
Urzedu zalezg nie tylko od odpowiedzi wnioskodawcy, ale rowniez od rodzaju danego
postepowania w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia, tzn. czy
dziatanie ma forme wniosku o stwierdzenie wygasniecia, czy wniosku o uniewaznienie.

4.3.11 Oczekujacy na rozpatrzenie wniosek o stwierdzenie wygasniecia

Jezeli w odpowiedzi na pismo z Urzedu wnioskodawca wycofuje wniosek o
stwierdzenie wygasniecia w wyniku zrzeczenia sie, zostaje ono odnotowane, a
postepowanie zamkniete bez rozstrzygniecia co do istoty sprawy. Wniosek zostaje
wycofany.

W przypadku gdy wnioskodawca nie odpowiada, zawieszenie zrzeczenia sie pozostaje
w mocy, a postepowanie w sprawie stwierdzenia wygasniecia jest kontynuowane do
uzyskania ostatecznego rozstrzygniecia co do istoty sprawy. Wnioskodawca nie musi
zastrzegacC sobie uzasadnionego interesu.

Po uprawomocnieniu sie decyzji co do  istoty sprawy zrzeczenie sie zostaje
odnotowane tylko dla tych towarow lub ustug, dla ktérych nie stwierdzono
ewentualnego wygasniecia zakwestionowanego ZTUE.

43.1.2 Oczekujgcy na rozpatrzenie wniosek o uniewaznienie

Jezeli w odpowiedzi na pismo z Urzedu wnioskodawca wycofuje wniosek o
uniewaznienie w wyniku zrzeczenia sie, zostaje ono odnotowane, a postepowanie
zamkniete bez rozstrzygniecia co do istoty sprawy. Wniosek zostaje wycofany.

W przypadku gdy wnioskodawca nie odpowiada ani nie zgtasza zadnego
uzasadnionego interesu, zrzeczenie sie zostanie odnotowane, a postepowanie w
sprawie uniewaznienia jest kontynuowane dla pozostatych towaréw lub ustug, ktérych
dotyczy wniosek o uniewaznienie i ktére nie zostaly usuniete przez ewentualne
czesciowe zrzeczenie sie. Jezeli poprzez zrzeczenie sie usunieto wszystkie sporne
towary, postepowanie w sprawie uniewaznienia zostaje zamkniete w drodze
stosownego zawiadomienia, bez rozstrzygniecia co do istoty sprawy. Rozpatrywanie
wniosku zostanie zakonczone z powodu zrzeczenia sie.

W przypadku gdy wnioskodawca odpowie i oswiadczy, ze ma uzasadniony interes w
uzyskaniu rozstrzygniecia co do istoty sprawy, Urzad rozpatruje sprawe. Zastrzezenie
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uzasadnionego interesu zostaje przyjete tylko w sytuacji, gdy wnioskodawca
udowadnia powdd, dla ktérego rozstrzygniecie co do istoty sprawy o uniewaznienie jest
wymagane, oraz powadd, dla ktérego zrzeczenie sie zakwestionowanego znaku nie jest
wystarczajgce. Zastrzezenia niepoparte dowodami ani wyjasnieniem powodu, dla
ktérego zrzeczenie sie znaku jest niewystarczajgce (w przeciwienstwie do stwierdzenia
uniewaznienia), sg odrzucane. Ponadto uzasadniony interes musi by¢ rzeczywisty,
bezposredni i aktualny. Wnioski oparte na mozliwych przysztych konfliktach lub
domniemanych konfliktach wynikajgcych z konwersji zakwestionowanego ZTUE na
krajowg rejestracje, sg odrzucane. Poniewaz sprawy, w ktérych zastrzezono
uzasadniony interes, obejmujg gtdwnie toczgce sie postepowania sgdowe, strona
zastrzegajgca dany interes musi wykaza¢ poszukiwane w postepowaniu
zados¢uczynienie. Wydziat Uniewaznien wyda formalng decyzje o odrzuceniu
zastrzezenia uzasadnionego interesu, utrzymujgc zawieszenie zrzeczenia sie do
czasu, gdy decyzja stanie sie prawomocna. Po uprawomocnieniu sie decyzji
postepowanie w sprawie uniewaznienia zostanie zamkniete bez decyzji co do istoty i
zrzeczenie sie zostanie odnotowane.

Jedynie w przypadkach, w ktérych wnioskodawca powotuje sie na uzasadniony interes
i gdy zostanie on dowiedziony przez wnioskodawce, Urzad utrzyma zawieszenie
zrzeczenia sie do czasu podjecia ostatecznej decyzji co do istoty sprawy. We
wszystkich innych przypadkach zrzeczenie sie zostaje odnotowane, a postepowanie w
sprawie uniewaznienia jest kontynuowane dla pozostatych towaréw lub ustug, ktérych
dotyczy uniewaznienie i ktore nie zostaty usuniete poprzez ewentualne czesciowe
zrzeczenie sie. Jezeli przez zrzeczenie sie usunieto wszystkie sporne towary,
postepowanie w sprawie uniewaznienia zostaje zamkniete bez rozstrzygniecia co do
istoty sprawy. Rozpatrywanie wniosku zostanie zakoriczone z powodu zrzeczenia sie.

4.3.1.3 Zrzeczenie sie poprzedza wniosek ‘0 uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasniecia

W przypadku gdy zrzeczenie sie stwierdzono przed ztozeniem wniosku o
uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia, ale w momencie sktadania wniosku
zrzeczenia sie nie wpisano jeszcze do rejestru, Urzad odnotowuje zrzeczenie sie oraz
wpisuje je do rejestru niezaleznie od skfadania jakichkolwiek pézniejszych wnioskéw o
uniewaznienie, w tym wnioskéw o stwierdzenie wygasniecia, kiedy wnioskodawca
WNOSi 0 Wyznaczenie wczesniejszego terminu zgodnie z art. 62 ust. 1 RZTUE.

Aby Urzad mogt zawiesi¢ wpis do rejestru dotyczacy zrzeczenia sie, jak wyjasniono
powyzej, musi ono zosta¢ stwierdzone po ztozeniu wniosku o uniewaznienie lub
stwierdzenie wygasniecia.

4314 Czesciowe zrzeczenie sie nie wptywa na stopieh uniewaznienia lub
stwierdzenia wygasniecia

Jezeli czesciowe zrzeczenie sie nie wptywa na jakiekolwiek ze spornych towaréw lub
ustug, rejestruje sie je tak, jak opisano w Wytycznych, czes¢ E: Czynnosci
wykonywane w _rejestrze, dziat 1: Zmiany w rejestracji, a wnioskodawca w
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postepowaniu w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia nie jest
informowany.

4315 Zrzeczenie sie sktadane w odrebnych dokumentach
Jezeli zgodnie z art. 17 ust. 7 RDZTUE w trakcie postepowania w sprawie

uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia wiasciciel ZTUE chce zrzec sie
zakwestionowanego znaku, musi to zrobi¢ za posrednictwem odrebnego dokumentu.

Przy okreslaniu, czym jest ,odrebny dokument”, zob. Wytyczne, cze$¢ C: Sprzeciw,
dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe, pkt 4.4.1, poniewaz majg zastosowanie te same
zasady.

4.3.2 Wycofanie wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia

Whioskujgcy o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia moze wycofa¢ wniosek na
dowolnym etapie postepowania. Urzad informuje wiasciciela ZTUE o wycofaniu i
zamyka postepowanie.

Wycofanie wniesionego odwotania (przed izbami odwotawczymi, Sadem Ilub
Trybunatem Sprawiedliwo$ci) oznacza, ze decyzja bedaca przedmiotem odwotania
staje sie ostateczna. W zwigzku z tym wniosek o uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasniecia nie moze juz pézniej zosta¢ wycofany.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczgcych wycofania wniosku o uniewaznienie
lub stwierdzenie wygasniecia po wydaniu decyzji przez Wydziat Uniewaznien, zob. na
zasadzie analogii, Wytyczne, czes¢ C: Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe,
pkt 6.2.2.3.

4.3.3 Zakwestionowany znak wygasa lub jest uniewazniany w toczgcych
sie rownolegle postepowaniach

Podobnie jak w przypadku procesu wyjasnionego w powyzszym pkt 4.3.1.2, gdzie
czes¢ spornych towardw i ustug (lub wszystkie sporne towary i ustugi) usuwana jest na
skutek ostatecznego wygasniecia zakwestionowanego ZTUE lub na skutek odmowy w
toczacych sie rownolegle postepowaniach w sprawie wygasniecia, Urzad informuje
wnioskodawce oraz wzywa go do poinformowania Urzedu, czy posiada uzasadniony
interes w uzyskaniu decyzji merytorycznej od daty wczes$niejszej. To samo dotyczy
sytuacji, o ktérej mowa w pkt 4.3.1.2, w ktérej wnioskodawca musi zastrzec oraz
udowodni¢ posiadanie uzasadnionego interesu.

W przypadku braku zastrzezenia lub udowodnienia posiadania uzasadnionego interesu
albo gdy zakwestionowany znak byt od poczatku uniewazniony w trakcie réwnolegtego
postepowania w sprawie uniewaznienia, postepowanie zostaje zamkniete bez
rozstrzygniecia co do istoty sprawy.

Whiosek zostaje zamkniety z powodu wygasniecia lub  uniewaznienia
zakwestionowanego znaku w toczgcej sie rownolegle sprawie.
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W przypadku gdy wygasniecie lub uniewaznienie w toczacym sie réwnolegle
postepowaniu nie usuwa wszystkich spornych towaréw, a nie zastrzezono ani nie
udowodniono posiadania uzasadnionego interesu, postepowanie jest kontynuowane
dla pozostatych towaréw lub ustug, ktérych dotyczy uniewaznienie i ktére nie zostaty
usuniete.

4.3.4 Decyzja o podziale kosztow

Artykut 109 ust. 4 i 6 RZTUE

Strona, ktéra konczy postepowanie poprzez wycofanie wniosku o stwierdzenie
wygasniecia lub wniosku o uniewaznienie, poprzez nieprzedtuzenie rejestracji ZTUE
lub poprzez zrzeczenie sie ZTUE, ponosi opfaty i koszty poniesione przez drugg strone
(art. 109 ust. 4 RZTUE), z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych wycofanie jest skutkiem
zrzeczenia sie (zob. pkt 4.3.1.1 oraz 4.3.1.2 powyzej), w ktérym to przypadku koszty
ponosi wtasciciel ZTUE.

Ponadto strony moga zaznaczyé, ze zrzeczenie sie lub wycofanie jest skutkiem
porozumienia, ktére zawarty, oraz ze decyzja w sprawie kosztéw nie jest konieczna.
Urzad nie wydaje decyzji w sprawie kosztow, jesli otrzyma' taki wniosek, podpisany
przez obie strony, wraz z wnioskiem o zrzeczenie si¢ lub wycofanie. Wniosek taki
moze by¢ rowniez ztozony w formie dwoch oddzielnych pism skierowanych do Urzedu.
Jezeli nie zaznaczono, czy strony dokonaty ‘uzgodnienh w sprawie kosztow, Urzad
bezzwtocznie podejmuje decyzje w sprawie kosztéw. Decyzja dotyczgca kosztow nie
jest zmieniana w przypadku, gdy strony dostarczg stosowne informacje po dacie
podjecia decyzji. Strony zadecydujg o przestrzeganiu umowy i ,niewykonaniu” decyzji
Urzedu w sprawie kosztéw.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat praktyki Urzedu dotyczacej

podziatu i ustalenia kosztéw w postepowaniu inter partes zob. Wytyczne, czes¢ C:
Sprzeciw, dziat 1: Postepowanie sprzeciwowe, pkt 6.5 oraz 6.6.

Artykut 15 ust. 5 RDZTUE

W przypadku gdy wniosek o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie odrzucony
jest w catosci jako niedopuszczalny w swietle art. 15 ust. 2, 3 lub 4 RDZTUE przed
powiadomieniem o wniosku zgodnie z art. 17 ust. 1 RDZTUE, nie podejmuje sie zadnej
decyzji w sprawie podziatu kosztéw.

4.4 Whioski o stwierdzenie wygasniecia i uniewaznienie tego
samego ZTUE

Jesli przedmiotem postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia oraz w sprawie
uniewaznienia jest ten sam ZTUE, Urzad w kazdym przypadku moze wedtug wtasnego
uznania podjg¢ decyzje, uwzgledniajgc zasady ekonomii postepowania i skutecznosci
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administracyjnej, czy jedno z postepowan nalezy zawiesi¢ do momentu zakonczenia
drugiego lub w jakiej kolejnosci powinny by¢ one prowadzone.

Jezeli na poczatku zostanie podjeta decyzja o catkowitej niewaznosci ZTUE (lub
czesciowej niewazno$ci, ale dla wszystkich towaréw/ustug objetych wnioskiem o
stwierdzenie wygasniecia), a nastepnie decyzja ta uprawomocni sie, réwnolegte
postepowanie w sprawie stwierdzenia wygasniecia zostaje automatycznie zamkniete,
poniewaz znika przedmiot postepowania. Urzad dokonuje ustalen w sprawie kosztow
wedtug wtasnego uznania (art. 109 ust. 5 RZTUE) — zwykle oznacza to, ze kazda ze
stron musi ponie$¢ wiasne koszty.

Uwzgledniajgc jednak rozne skutki stwierdzenia wygasniecia (ex nunc) i uniewaznienia
(ex tunc), po podjeciu pierwszej decyzji o catkowitym wygasnieciu ZTUE (lub
czesciowym wygasnieciu, ale dla wszystkich towardéw/ustug objetych wnioskiem o
uniewaznienie), Urzad informuje wnioskodawce o tej decyzji w momencie, gdy staje sie
ostateczna, i wzywa go do przedstawienia uwag na temat zamkniecia postepowania w
sprawie uniewaznienia. Jesli wnioskodawca wykaze, ze ma wystarczajgcy interes
prawny w uzyskaniu deklaratywnej decyzji o uniewaznieniu, postepowanie jest
kontynuowane.

4.5 Zakwestionowane rejestracje miedzynarodowe wskazujace
UE

Art. 190 ust. 2 oraz art. 198 RZTUE

Postepowanie w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia moze zostac
rowniez skierowane przeciwko rejestracjom ‘miedzynarodowym (RM) wskazujgcym
Unie Europejska. Wytyczne, czesé M: Znaki miedzynarodowe, zawierajg szczegotowe
zasady obowigzujgce w tych przypadkach (zwtaszcza w odniesieniu do daty ztozenia
wniosku oraz terminu przewidzianego na przedstawienie dowodu uzywania).

Whiosek o uniewaznienie lub' stwierdzenie wygasniecia RM moze zosta¢ ztozony po
dacie publikacji RM wskazujgcej Unie Europejskg w oficjalnym biuletynie wydawanym
przez Urzad (M.3.1. — Rejestracje miedzynarodowe wraz z ewentualnymi zmianami od
momentu publikacji zgodnie z art. 190 ust. 1 RZTUE).

W przypadku przedstawicieli WIPO reprezentujacych posiadaczy zakwestionowanych
RM, ktérzy spetniajg kryteria okreslone w art. 120 RZTUE, Urzad z zasady prowadzi z
nimi wszelkg korespondencje, niezaleznie od lokalizacji siedziby posiadacza RM.

Jesli przedstawiciel WIPO reprezentujgcy posiadacza RM nie spetnia kryteriow
okreslonych w art. 120 RZTUE, powiadomienie o wniosku o uniewaznienie lub
stwierdzenie wygasniecia zostaje wystane bezposrednio posiadaczowi RM, a kopia
zostaje przestana przedstawicielowi WIPO w celach informacyjnych.

Powiadomienie o wniosku o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia wzywa
réwniez posiadacza RM do powotania zawodowego pethomocnika zgodnie z art. 120
RZTUE w terminie dwoch miesiecy od daty otrzymania powiadomienia. W przypadku
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obowigzku posiadania petnomocnika (art. 119 ust. 2 RZTUE) w powiadomieniu
wskazane zostajg konsekwencje niespetnienia tego wymagania (tj. ze zadne
powiadomienia wystane przez posiadacza RM w toku postepowania nie bedag
uwzgledniane).

4.6 Przeniesienie

Artykut 21 ust. 1 i art. 21 ust. 2 lit. a) RZTUE

Artykut 20 RDZTUE

Jezeli spetnione sg warunki okreslone w art. 21 ust. 1 i ust. 2 lit. a) RZTUE,
wnioskujgcy o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia moze wnioskowa¢ o
przeniesienie ZTUE jako alternatywe do uniewaznienia. Podsumowujac, wnioskujacy o
uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia staje sie wifascicielem ZTUE, jezeli
roszczenie jest skuteczne. Przy rozpatrywaniu wniosku w . kontekscie procedury
dotyczacej uniewaznienia zgodnie z art. 60 ust. 1 lit. b) RZTUE stosuje sie zasady
takiego postepowania.

Przeniesienie moze mie¢ zastosowanie jedynie w przypadku wniosku o uniewaznienie
na podstawie art. 60 ust. 1 lit. b) RZTUE w zwigzku z art. 8 ust. 3 RZTUE, tj. w
przypadku gdy ZTUE zostaje zarejestrowany na rzecz nieupowaznionego agenta bez
zgody wiasciciela. W tych przypadkach wnioskodawca w postepowaniu w sprawie
uniewaznienia moze wnie$¢ wniosekalbo o uniewaznienie znaku (zgodnie z art. 60
ust. 1 lit. b) RZTUE), albo o przeniesienie ZTUE na wnioskodawce (zgodnie z art. 21
RZTUE i art. 20 ust. 1 RDZTUE).

W przypadku gdy w wyniku dziatah zakwestionowany ZTUE zostaje zachowany
czedciowo, poniewaz dziatania obejmowaly jedynie czes¢ towardw i ustug albo byty
czesciowo nieskuteczne, znak zostaje podzielony. Czesci nalezgcej do wnioskodawcy,
ktéry pomysinie przeszedt procedure, nadaje sie nowy numer rejestracyjny znaku
towarowego z nowym witascicielem, jego pethomocnikiem z postepowania w sprawie
uniewaznienia i wykazem towaréw i ustug, wzgledem ktérych roszczenie byto
skuteczne. Pozostate szczegdty znaku pozostajg takie same, jak w oryginalnym znaku.

4.6.1 Dopuszczalnos¢ wniosku

Podczas sktadania wniosku o uniewaznienie na podstawie art. 60 ust. 1 lit. b) RZTUE
w zwigzku z art. 8 ust. 3 RZTUE, wnioskujgcy o uniewaznienie lub stwierdzenie
wygasniecia musi wskaza¢ na formularzu poszukiwane zado$cuczynienie, ktére moze
mie¢ forme:

1. uniewaznienia; lub
2. przeniesienia zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. a) RZTUE.

Nie mozna wystgpi¢ z wnioskiem o przeniesienie tgcznie z wnioskiem o uniewaznienie
ZTUE w oparciu o te samg podstawe okreslong w art. 60. ust. 1 lit. b) RZTUE. W
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Dziat 1 Postepowanie w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia

przypadku gdy wnioskujgcy o uniewaznienie uczyni to nieumysinie, Urzad wzywa
wnioskodawce do wyboru jednego rodzaju zados$éuczynienia. Strona zostaje
poinformowana, ze w przypadku braku odpowiedzi Urzad zaktada, ze wnioskujgcy o
uniewaznienie chce otrzymaé zados¢uczynienie w formie przeniesienia (a nie
uniewaznienia).

4.6.2 Pierwszenstwo rozpatrywania wniosku o przeniesienie

Jezeli wnioskodawca powotuje sie na art. 60 ust. 1 lit. b) RZTUE, przy czym
poszukiwane zados¢uczynienie ma forme przeniesienia zakwestionowanego ZTUE, i
na art. 59 ust. 1 lit. a) RZTUE (rejestracja niezgodna z przepisami art. 7 RZTUE),
Urzad najpierw rozpatruje bezwzgledne podstawy uniewaznienia ze wzgledu na interes
publiczny lezacy u podstaw tego przepisu. W przypadku gdy bezwzgledna podstawa
uniewaznienia ma zastosowanie, Urzad nie moze udzieli¢ prawa do przeniesienia
ZTUE.

Jezeli wnioskodawca powotuje sie na art. 60 ust. 1 lit. b) RZTUE, przy czym
poszukiwane zadoséuczynienie ma forme przeniesienia zakwestionowanego ZTUE, i
na inng podstawe uniewaznienia (ij. ztg wiare zgodnie z art. 59. ust. 1 lit. b) RZTUE lub
inng wzgledng podstawe zgodnie z art. 60 ust. 1 lit. a), ¢).id) lub art. 60 ust. 2 RZTUE),
Urzad najpierw rozpatruje wniosek o przeniesienie. Alternatywne zadoscuczynienie
przewidziane w art. 21 ust. 2 lit. a) RZTUE stracitoby swdj pozyteczny skutek, jezeli
Urzad miatby prawo do uniewazniania ZTUE ‘wbrew woli wnioskodawcy. Ponadto
chociaz sytuacja prawna wnioskodawcy, ktory skutecznie przeszedt procedure, bytaby
znaczgco inna, jezeli zamiast przeniesienia ZTUE zostatby uniewazniony, sytuacja
prawna przegranego wtasciciela bytaby taka sama bez wzgledu na wynik.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat przeniesien w postepowaniach o
uniewaznienie zob. Wytyczne, cze$¢ D: Uniewaznienie, dziat 2: Przepisy prawa
materialnego.
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