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Streszczenie: W przedmiotowym artykule autor analizuje rozwigzania procesu
cywilnego, tj. powodztwa szczegdlne o ustanie prawa ochronnego na znak towa-
rowy lub prawa z rejestracji wzoru przemystowego. Powodztwa te stanowia hy-
bryde powddztw wzajemnych oraz znanych z procedury spornej przed Urzgdem
Patentowym RP spraw o uniewaznicnia prawa ochronnego na znak towarowy
lub prawa z rejestracji wzoru przemystowego lub stwierdzenia wygasniecia prawa
ochronnego na znak towarowy. W kluczowej czesci artykutu autor przedstawia
brak precyzji nowych przepisow w zakresie zawieszania procesu cywilnego ze
wzgledu na toczace si¢ ,,analogiczne” post@powame przed Urzedem Patentowym
RP. W tym zakresie autor wskazuje na zagrozenia interpretacyjne nowych prze-
pisow, ktore mogy doprowadzi¢ do zb¢dnego wydtuzania procesu, a w konse-
kwengji narusza¢ konstytucyjng zasadg rzetelnego postepowania i prawa do roz-
poznania sprawy bez nieuzasadnionej zwloki. Ponadto autor postuluje de lege
Jerenda zmiang przepisow w ten sposob, by obowiazek zawieszenia postgpowania
cywilnego zachodzit jedynic wtedy, gdy zakresy zadan pozwu szczegélnego
1 wniosku do Urzedu Patentowego miatyby na sicbic realny wptyw. Na zakoncze-
nie autor przedstawia problematyke przestanek zdolnosci rejestracyjnej zaréwno
znakéw towarowych, jak 1 wzoréw przemystowych oraz przestanek stwierdzenia
wygasnigcia prawa ochronnego na znak towarowy. W tym zakresie zwraca szcze-
g6lna uwage na koniecznos$¢ stosowania przez sad przepiséw nie tylko obowiazu-
jacej ustawy Prawo wilasnosci przemystowej, ale takze uchylonych juz przepisow
zaréwno tej ustawy, jak 1 uchylonych aktow prawnych. Autor dokonuje wyjasnie-
nia, ze ustawowe przestanki zdolnosci rejestracyjnej praw witasnosci przemystowe;)
nalezy stosowa¢ wedtug przepiséw obowiazujacych w dniu zgloszenia konkretne-
go prawa wytacznego do ochrony.

Stowa kluczowe: znak towarowy, wzor przemystowy, uniewaznienie, wygasze-
nie, pozew wzajemny, pozew szczegolny.

ostgpowanie w sprawach wtasnosci intelektualnej zostatlo wprowadzone do
procesu cywilnego 1 lipca 2020 roku na mocy ustawy o zmianie ustawy —
Kodeks postgpowania cywilnego oraz niektorych innych ustaw (Ustawa
o zmianie ustawy, 2020, Dz. U. poz. 288.). Te nowe regulacje kodeksu postegpowa-
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nia cywilnego (Ustawa, 1964, 17 listopada, Dz. U. z 2019 r,, poz. 1460, ze zm.)
przyczynily si¢ do utworzenia nowych wydziatéw w sadach okregowych 1 apelacyj-
nych, ktoérych zadaniem jest kompleksowe rozpoznawanie spraw z zakresu wtasno-
$ci intelektualnej. W doktrynie niejednokrotnie postulowano bowiem potrzebe
wyodre¢bnienia sadow wiasnosci intelektualnej (por. Bator, 2011, s. 788-804), ktére
beda taczy¢ zardwno klasyczna wiedze¢ prawnicza, jak 1 specjalistyczne informacje
konieczne do rozstrzygania sporéw powstatych na gruncie wtasnosci przemystowe;j
czy prawa autorskiego.

Jednymi z najistotniejszych rozwiazan prawnych, ktére wystepuja w poste-
powaniu o ochrong¢ wilasnosci intelektualnej, sa powodztwa szczegdlne o ustanie
prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemystowe-
go. Powodztwa te stanowla odmiang powoddztwa wzajemnego, ktora rozni si¢ jed-
nak tym, ze musi zawiera¢ zadanie uniewaznienia prawa ochronnego na znak to-
warowy lub prawa z rejestracji wzoru przemystowego lub stwierdzenia
wygasnigcia prawa ochronnego na znak towarowy. Tak sprecyzowane powodztwo
szczegblne jest zatem hybryda znanych juz rozwigzan. Normodawca scala w niej
bowiem stosowane w postgpowaniu cywilnym powodztwo wzajemne oraz znane
ze spornej procedury administracyjnej postgpowanie o uniewaznienie prawa z re-
jestracji wzoru przemystowego lub o uniewaznienie, badZz o stwierdzenie wyga-
$nigcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy. Te ostatnie postgpowa-
nia byly dotychczas w kognicji Urzedu Patentowego RP, ktory dziatajac
w kolegialnych skfadach orzekajacych (zob. art. 279 p.w.p.), rozstrzyga spory m.in.
w zakresie uniewaznienia czy tez stwierdzenia wygasni¢cia prawa. Ustawodawca
stosuje te rozwiazania takze w procesie cywilnym, dajac pozwanemu mozliwo$c¢
zadania uniewaznienia prawa wytacznego lub stwierdzenia jego wygasniecia. Na-
lezy jednak podkresli¢, ze dotychczasowa $ciezka administracyjna — procedury
o uniewaznienie czy stwierdzenie wygasni¢cia prawa — pozostaje w kompetencjt
Urzedu Patentowego RP. Tym samym podmiot pozwany w procesie cywilnym
dysponuje dwiema $ciezkami (administracyjng i/lub cywilng) mogacymi prowa-
dzi¢ do ustania prawa wylacznego stanowiacego podstawe roszczen pozwu glow-
nego. Po pierwsze, moze on w dalszym ciagu zadaé uniewaznienia prawa wylacz-
nego na znak czy wzér w postgpowaniu kontradyktoryjnym przed Kolegiami
Orzekajacymi Urzedu Patentowego RP. Moze zadac takze stwierdzenia wygasnie-
cla prawa ochronnego na znak towarowy. W $wietle bowiem art. 255 ust. 1 pkt 1
1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (dalej —
p-wp.) to Urzad Patentowy RP dziatajac w trybie post¢powania spornego, roz-
strzyga sprawy o uniewaznienie prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oraz
stwierdzenie wygasniecia prawa ochronnego na znak towarowy. Co istotne, wnio-
skodawca nie jest w tym postgpowaniu ograniczony koniecznoscia wykazywania
interesu prawnego, ani co do zasady terminem zlozenia wniosku o uniewaznienie
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czy stwierdzenie wygasni¢cia prawa. Po drugie, moze wytoczy¢ powddztwo wza-
jemne w procesie cywilnym do sadu pozwu gléwnego (por. Zielinski, 2017, s. 151).
Warunkiem tego ostatniego jest jednak zawarcie w pozwie wzajemnym zadania
uniewaznienia prawa wylacznego na znak towarowy lub wzér przemystowy lub
tez stwierdzenia wygasni¢cia prawa ochronnego na znak towarowy. Pozew wza-
jemny zawierajacy takie zadanie nosi miano powodztwa szczegdlnego 1 jest obwa-
rowany rygorem zaréwno posiadania legitymacji procesowej, jak 1 wytoczenia ta-
kowego powddztwa w terminie okreslonym ustawa. W mysl bowiem art. 479'2 § 1
zd. 1 k.p.c. ,,Powddztwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku to-
warowego lub wzoru przemystowego jest dopuszczalne, jezeli obejmuje zadanie
uniewaznienia lub stwierdzenia wygasnigcia prawa ochronnego na znak towarowy
lub obejmuje zadanie uniewaznienia prawa z rejestracji wzoru przemystowego”.
Na marginesie warto takze zauwazy¢, ze w mysl art. 479'22§ 2 , Przepis § 1 stosuje
si¢ odpowiednio do zadania uniewaznienia lub stwierdzenia wygasnigcia prawa
ochronnego na wspoélny znak towarowy, wspolnego prawa ochronnego na znak to-
warowy, prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny, uznania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony mi¢dzynarodowego znaku towarowego,
a takze do zadania uniewaznienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej ochrony migdzynarodowego wzoru przemystowego”. Tym samym ma zasto-
sowanie do wszystkich kategorii normatywnych znakéw towarowych.

Do powddztw szczegolnych odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 204
k.p.c., ktory reguluje powoddztwo wzajemne 1 ktory jako srodek obrony pozwanego
ma dazy¢ nie tylko do oddalenia powddztwa gléwnego, ale takze do rozstrzygnie-
cia co do roszczenia zgloszonego w powodztwie szczegdlnym (zob. Telenga, 2003,
s. 288). W literaturze przedmiotu przyjmuje si¢ przy tym, ze ,,powodztwo wzajem-
ne ma zapobiega¢ rozbieznosci orzeczen sadowych w ocenie tego samego stanu
faktycznego, ma zaoszczedzi¢ czas sadowi 1 stronom procesowym przez umozli-
wienie rozstrzygniecia dwoch procesow rownoczesnie przy uzyciu materiatu pro-
cesowego raz zebranego; ma zaoszczedzi¢ w koncu wydatkow stronom, na ktoére
bylyby narazone w razie prowadzenia osobno dwoch proceséow i oddzielnego wy-
konywania zapadlych w tych procesach wyrokéw” (Siedlecki, Swieboda, 2001,
s. 208). Nalezy przy tym zauwazy¢, ze powodztwo wzajemne, a wigc takze po-
wobdztwo szczegdlne, winno spetnia¢ kumulatywnie kilka przestanck. Po pierwsze,
sprawa gtéwna musi by¢ zawista. Po wtére, musi zachodzi¢ identycznos¢ stron po-
stepowania cywilnego. Po trzecie, musi by¢ ztozone najpdzniej w odpowiedzi na
pozew, a jezeli jej nie ztozono — w sprzeciwie od wyroku zaocznego albo przy roz-
poczeciu pierwszego posiedzenia, o ktérym zawiadomiono albo na ktére wezwano
pozwanego. Po czwarte, roszczenie wzajemne jest w zwiazku z roszczeniem
powoda.
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Tym samym powddztwo szczegdlne — jako powddztwo wzajemne wytoczo-
ne w zakresie postgpowania w sprawie wlasnosci intelektualnej — obejmujace za-
danie uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracjt
wzoru przemystowego lub zadanie stwierdzenia wygasnigcia prawa ochronnego
na znak towarowy jest dopuszczalne, jezeli roszczenie wzajemne jest w zwiazku
z roszczeniem powoda. Innymi stowy, zadanie zawarte w powddztwie wzajemnym
musi dotyczy¢ znaku towarowego lub wzoru przemystowego w takim zakresie,
w jakim jest on podstawa roszczen zawartych w powodztwie gtéwnym.

Istotnym elementem powddztwa szczegélnego zawierajacego zadanie usta-
nia prawa wylacznego poza wymogami formalnymi, jakie przewidziano ogoélnie
dla pism procesowych oraz dla samego pozwu (zob. Szczerbowski, 2019, s. 179),
jest zawarcie w treSci pozwu numeru wpisu we wlasciwym rejestrze zwiazanym
z danym prawem ochronnym lub prawem z rejestracji. Do pozwu szczegdlnego
o ustanie prawa wylacznego konieczne jest takze dotaczenie wyciagu z wiasciwego
rejestru okreslajacego numer wpisu oraz informujacego o stanie prawnym udzie-
lonego prawa. Wyjatkowo nie trzeba sktada¢ wskazanego wyciagu z rejestru, jezeli
zostat on juz zataczony do pozwu gtéwnego.

Ponadto niezwykle wazne z punktu widzenia procesu cywilnego jest zacho-
wanie przepisanego terminu do ztozenia pozwu szczegélnego o ustanie prawa wy-
tacznego. Powodztwo wzajemne moze by¢ bowiem zlozone najpézniej w odpo-
wiedzi na pozew (zob. Zielinski, 2017, s. 150) lub w sprzeciwie od wyroku
zaocznego albo przy rozpoczgciu pierwszego posiedzenia. Podniesienie powodz-
twa wzajemnego po terminie skutkuje traktowaniem powddztwa wzajemnego
jako catkowicie odr¢bnego (samodzielnego). Klasyczne powddztwo wzajemne sad
powinien przekaza¢ do sadu wlasciwego, a jezeli sam jest dla niego wlasciwy —
rozpatrzy je jako oddzielna sprawe. Nieco odmiennie bedzie jednak traktowane
powddztwo szczegdlne o ustanie prawa wlasnosci przemystowej z art. 479'22 k.p.c.
ztozone po terminie. Nie moze by¢ ono bowiem powodztwem odrebnym (samo-
dzielnym) z uwagi na brak kognicji sadéw powszechnych do rozpoznawania po-
wodztw o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasnigcia prawa wytacznego zlozo-
nych poza trybem powddztwa wzajemnego. W takiej sytuacji zachodzi brak
pierwotnej, bezwzglednej (pozytywnej, por. Resich, 1966, s. 71) przestanki proce-
sowej, tj. brak drogi sadowej. Sad, do ktérego skierowano powoddztwo szczegdlne,
winien zatem pozew odrzuci¢.

Osobna kwestia jest natomiast to, ze pozwany moze w takiej sytuacji skorzy-
sta¢ z administracyjnej $ciezki prowadzacej do uniewaznienia czy stwierdzenia
wygasnigcia tego prawa. Winien to jednak uczyni¢ odre¢bnym wnioskiem ztozo-
nym do odpowiedniego organu, tj. Urzedu Patentowego RP.

Kolejna niezwykle istotna kwestia w zakresie powddztwa szczegélnego (wza-
jemnego) zawierajacego zadanie uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia pra-
wa wylacznego jest to, ze przed UPRP nie toczy si¢ juz sprawa o uniewaznienie
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lub stwierdzenie wygasnigcia (tego) prawa. W mysl bowiem art. 479'2¢ § 1 k.p.c.:
»W przypadku wytoczenia powddztwa, o ktérym mowa w art. 479'*, sad zwraca
si¢ do Prezesa Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z zadaniem udziele-
nia informacji, czy przed Urzedem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej toczy
si¢ juz sprawa o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasniecia prawa”. Wedtug zas
§ 3 wskazanego przepisu: ,Jezeli przed Urzedem Patentowym Rzeczypospolitej
Polskiej toczy si¢ sprawa o uniewaznienie lub stwierdzenie wygasnigcia prawa, sad
zawlesza postgpowanie do czasu prawomocnego zakonczenia postgpowania przed
Urzedem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej”.

Powyzsze przepisy nie sa jednak zbyt precyzyjne, nalezy bowiem zauwazy¢,
ze w ich $wietle kazde post¢powanie przed UPRP o uniewaznienie prawa na znak
towarowy czy wzor bedacy takze przedmiotem zadania w powddztwie szczegdl-
nym stanowi przeszkode do prowadzenia sprawy cywilnej. Mozna przyjal, ze ratio
legis analizowanych przepisow jest niedopuszczalno$¢ rozpoznawania takiej samej
sprawy (lis pendens) w dwoéch roznych procedurach (administracyjnej 1 cywilnej).
Problem w tym, ze wedtug interpretacji literalnej wskazanych przepisow sad powi-
nien zawiesi¢ postgpowanie cywilne do czasu prawomocnego zakonczenia poste-
powania przed UPRP takze w sytuacji, gdy spor toczy si¢ z wniosku innego pod-
miotu 1 jest oparty na odmiennej podstawie prawnej oraz faktycznej. Co wigcej,
sad powinien wediug tych przepiséw zawiesi¢ postgpowanie nawet w sytuacji, gdy
zadanie uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy skierowane do
UPRP dotyczy czg¢sci towardow (ustug) innych niz towary, w zakresie ktorych opar-
te jest zadanie zawarte w pozwie szczegélnym. Tym samym wnioseck do UPRP
o uniewaznienie w cz¢$cl prawa ochronnego na znak towarowy oraz zadanie
uniewaznienia w cz¢$cl prawa (zawarte w pozwie wzajemnym) na ten sam znak
towarowy moga by¢ diametralnie odmiennymi zadaniami niewplywajacymi wza-
jemnie na siebie. W takiej sytuacji zawieszanie postgpowania cywilnego z uwagi
na niemajace na nie wptywu inne postgpowanie administracyjne byloby sprzeczne
z zasada rzetelnego postgpowania i prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasad-
nionej zwloki ukonstytuowane w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP (Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Wydaje sie zatem stuszne, by analizowane przepisy interpretowac w ten sposob, ze
sad zawiesi postgpowanie cywilne, ale tylko w sytuacji, gdy zadanie zawarte w po-
zwie szczegbdlnym bedzie przynajmniej czgSciowo tozsame z tym zawartym we
wniosku do UPRP.

Za taka interpretacja wydaje si¢ przemawiaé takze tres¢ art. 479'% k.p.c.,
w my$l ktorego: ,,Sad zawiesza postgpowanie z urzedu, jezeli toczy si¢ inne poste-
powanie cywilne obejmujace zadanie, ktérego dotyczy wytaczane powddztwo
wzajemne”. Istotne w tym przepisie jest sformutowanie, Zze inne postgpowanie cy-
wilne musi obejmowac swoim zakresem zadanie zawarte w pozwie wzajemnym.
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Innymi stowy, zakres zadania w tym innym postgpowaniu cywilnym must ,,konsu-
mowac” w calosci (lub chociaz w czesci) zakres zadania zawartego w powddztwie
wzajemnym. W takiej sytuacji dochodzi bowiem do zawistosci takiej samej sprawy
w innym postgpowaniu. Tym samym nie powinno budzi¢ watpliwosci, ze intencja
ustawodawcy w obu przepisach bylo zawieszenie przez sad postgpowania, ale tyl-
ko wtedy, gdy to inne postgpowanie (cywilne czy administracyjne) jest przynam-
niej cz¢sSciowo tozsame 1 moze mie¢ wpltyw na wynik sprawy.

Warto takze zwrdci¢ uwage na pewien brak precyzji analizowanych przepi-
sow art. 479'%° § 11§ 3 k.p.c., ktory ujawni si¢ wtedy, gdy pozew wzajemny i wnio-
sek do UPRP beda obejmowaé¢ dwa oddzielne zadania stwierdzenia wygasnigcia
prawa ochronnego na ten sam znak towarowy. O ile wniosek o uniewaznienie pra-
wa wytacznego na znak czy wzor (po jego uwzglednieniu) zawsze ma skutek ex tunc
od dnia zgtoszenia znaku czy wzoru do ochrony, o tyle zadanie stwierdzenia wyga-
$nigcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy odnosi skutek ex func,
ale nie wcze$niej niz po upltywie 5 lat nieuzywania tego znaku. Okres tego nieuzy-
wania moze si¢ rozpocza¢ dopiero po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa.
Mozna bowiem stwierdzi¢ wygasniecie prawa ochronnego w dowolnym dniu cza-
sookresu, ktorego bieg moze si¢ rozpoczaé najwczesniej 5 lat po dniu wydania de-
cyzji o udzieleniu prawa, a skonczy¢ w dniu ztozenia wniosku lub pozwu szczegdl-
nego. W takiej sytuacji to wnioskodawca (we wniosku do UPRP) lub pozwany
(w pozwie wzajemnym) moze wskaza¢ konkretng date, z jakg zada, by organ czy
sad stwierdzit wygasnigcie tego prawa. Zaréwno Urzad Patentowy, jak 1 sad sa
przy tym zwiazani podstawa zadania. Oznacza to, ze nie moga wygasi¢ prawa
z inna data niz wskazana we wniosku lub pozwie wzajemnym. Zatem dwie, z po-
zoru takie same, sprawy toczace si¢ pomiedzy nawet tymi samymi stronami, opar-
te na tych samych podstawach prawnych, ale w dwodch réznych postgpowaniach
(administracyjnym 1 cywilnym) nie musza zawiera¢ identycznych zadan o stwier-
dzenie wygasnigcia tego samego prawa ochronnego. Ten sam podmiot moze
w jednym postgpowaniu zadaé stwierdzenia wygasni¢cia prawa na znak towarowy
np. z dniem 1 stycznia 2020 roku, w drugiej za$§ procedurze ten sam podmiot
moze zazadaé stwierdzenia wygasniecia tego samego prawa juz z inng data, np.
z dniem 1 stycznia 2015 roku. W konsekwencji decyzja UPRP o stwierdzeniu wy-
gasnigcia prawa nie zawsze bedzie ,.konsumowac” (temporalnie) wyrok sadu w za-
kresie tego samego prawa ochronnego. W konsekwencji decyzja UPRP nie musi
mie¢ wptywu na zakres roszczen rozstrzyganych w procesie cywilnym.

W takiej sytuacji zawieszanie postgpowania cywilnego, do czasu zakoncze-
nia procedury spornej przed UPRP, doprowadzitoby do nadmiernej przewlekto$ci
postgpowania cywilnego, ktére po jego podjeciu i tak musiatoby toczy¢ si¢ dalej
1 rozstrzygnac podobne, lecz nieidentyczne zadanie. Wydaje si¢ zatem stuszny po-
stulat, by przepisy art. 479'* § 11 § 3 k.p.c byly interpretowane w nastepujacy
sposob: nie kazde postgpowanie przed UPRP o stwierdzenie wygasniecia prawa
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ochronnego czy uniewaznienie prawa wyltacznego stanowi podstawe do zawiesze-
nia postgpowania cywilnego. O tym, czy postgpowanie cywilne nalezy zawiesic,
powinien oceni¢ sad na podstawie analizy obu spraw (cywilnej 1 administracyjne;j)
w kontekscie zakresu zadan stron postgpowan oraz podstaw faktycznych 1 praw-
nych. Innymi stowy, sad powinien oceni¢ zakres w podobny sposéb jak przy ocenie
res wdicata czy lis pendens.

Powyzszej oceny sad powinien dokonac raz po ztozeniu pozwu wzajemne-
go. Stuszne wydaje si¢ jednak postulowanie, by oceng t¢ sad powtarzat kazdorazo-
wo, gdy powezmie informacje o zmianie zakresu zadania w postegpowaniu admini-
stracyjnym. W tym ostatnim istnieje bowiem mozliwo$¢ modyfikowania zadania
az do momentu wydania decyzji. Tym samym moze doj$¢ do sytuacji, ze mimo
roznych zadan pierwotnych (np. w zakresie daty wygaszenia prawa) w postgpowa-
niu cywilnym 1 administracyjnym zadanie w postgpowaniu administracyjnym zo-
stanie tak zmodyfikowane, ze ostatecznie oba zadania b¢da jednak identyczne. Sy-
tuacja taka bylaby niepozadana, gdyz toczylyby si¢ dwa postgpowania (cywilne
1 administracyjne), ktérych zakres bylby identyczny. Nalezy zatem postulowaé de
lege ferenda, by przepis powyzszy zmieni¢ w ten sposob, ze sad zawiesi postepowa-
nie cywilne tylko wtedy, gdy zakresy zadan zawarte we wniosku do UPRP i1 w po-
zwie wzajemnym beda miec na siebie wptyw. Nalezatoby przy tym rozwazy¢ nato-
zenie na UPRP obowiazku informowania sadu o kazdorazowej zmianie zakresu
zadania we wniosku o stwierdzenie wygasni¢cia czy uniewaznienia prawa.

W podobnym tonie nalezy interpretowaé takze tres¢ art. 479'*¢ § 4 k.p.c.
Wedtug tego przepisu: ,,Sad odrzuca pozew wzajemny o stwierdzenie wygasnigcia
lub uniewaznienie prawa, jezeli decyzja wydana przez Urzad Patentowy Rzeczy-
pospolitej Polskiej, dotyczaca tego samego przedmiotu sprawy, w tym podstawy
powodztwa wzajemnego, stata si¢ prawomocna”. Wydaje si¢ zatem stuszne twier-
dzenie, ze istnieja sytuacje, w ktorych sad nie odrzuca pozwu wzajemnego mimo
wydania przez UPRP decyzji. Nie kazda prawomocna decyzja UPRP stwierdzaja-
ca wygasnigcie prawa ochronnego na znak towarowy dotyczy bowiem tego same-
go przedmiotu sprawy (w tym podstawy powodztwa wzajemnego). Nie kazda pra-
womocna decyzja UPRP jest bowiem tozsama z zadaniem zawartym w pozwie
wzajemnym o stwierdzenie wygasniecia tego samego prawa. Jak juz wskazano po-
wyzej, moze okazaé sig, ze oba zadania (cywilne 1 administracyjne) stwierdzenia
wygasnigcia tego samego prawa dotyczyly dwoch diametralnie réznych dat,
a przeciez czasookres pomigdzy tymi datami moze by¢ istotny z punktu widzenia
dalszego rozpoznawania sprawy cywilnej z powoddztwa gtéwnego. W takiej sy-
tuacji odrzucenie powddztwa wzajemnego pozbawitoby pozwanego mozliwosci
obrony w zakresie czasookresu, co do ktérego mogtby zadaé stwierdzenia wyga-
$nigcia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy bedacy podstawa po-
zwu pierwotnego. Tym samym to na sadzie spoczywa obowiazek sprawdzenia, czy
przedmioty spraw sa tozsame, a wigc dotycza tego samego prawa ochronnego
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1 obejmuja identyczny zakres zadania zaréwno w zakresie towarow (ustug), jak
1 daty stwierdzenia wygasnigcia. Powyzsze sad winien uczyni¢, by nie pozbawia¢
strony mozliwosci obrony, jaka jest zakres zadania zawartego w pozwie
wzajemnym.

Wazna kwestia w powddztwach szczegdlnych jest takze podstawa zadania
uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy. Ma ona bowiem plaszczy-
zn¢ wspolna z zadaniami podnoszonymi w trybie spornym przed Urz¢dem Paten-
towym. taczy je zakres przestanek materialno-prawnych. Zgodnie z trescia art.
479'% k.p.c. w sprawach powéddztw wzajemnych przepisy o uniewaznieniu lub
stwierdzeniu wygasni¢cia prawa, regulowane ustawa p.w.p., stosuje si¢ w zakresie,
w jakim nie sa one sprzeczne z przepisami o powodztwie wzajemnym. Pozew wza-
jemny, ztozony jako powoddztwo szczeg6lne, musi zatem bazowaé na przestankach
zdolnosci rejestracyjnej znaku towarowego czy wzoru przemystowego lub na prze-
stankach stwierdzenia wygasni¢cia prawa ochronnego na znak towarowy. Wszyst-
kie one zostaly szeroko stypizowane w ustawie p.w.p.

Uwzglednienie przez sad zadania zawartego w pozwie szczegolnym, ktore-
go nastgpstwem jest uniewaznienie prawa wylacznego na znak towarowy lub wzoér
przemystowy, jest wyjatkowym przypadkiem ustania ochrony tego prawa. Jest to
bowiem o tyle specyficzna forma wyeliminowania tego prawa, ze polega na catko-
witym uznaniu tej ochrony za niebyta. Uniewaznienie prawa wyltacznego na sku-
tek uznania zadania zawartego w pozwie szczegblnym rodzi zatem skutek ex tunc.
Po uniewaznieniu przez sad prawa nalezy przyjac, ze prawo to nie istnialo od sa-
mego poczatku (zob. Kotarba, 2005, s. 130), byto bowiem ,wadliwe” juz od dnia
jego zgloszenia (por. Grzegorczyk, 2007, s. 64; Kisielewicz, 2008, s. 93).

W przypadku uznania takiego zadania (wyartykulowanego w pozwie szcze-
gblnym) odpada takze podstawa roszczen zawartych w pozwie gléwnym, a opar-
tych na uniewaznianym prawie ochronnym. Uwzglednienie powddztwa szczegol-
nego w zakresie znaku towarowego czy wzoru przemystowego stanowiacego
podstawe roszczen pozwu gléwnego eliminuje bowiem zadanie pozwu gtéwnego
w zakresie tego konkretnego znaku towarowego czy wzoru przemystowego. Jezeli
sad uzna, ze prawo wytaczne nigdy nie istniato, to nie mozna dochodzi¢ roszczen
o naruszenie tego nieistniejacego prawa.

W postepowaniu cywilnym o uniewaznienie prawa wylacznego (pozew wza-
jemny), nalezy stosowacé przepisy p.w.p. w zakresie, w jakim nie s one sprzeczne
z przepisami o powddztwach szczegdlnych (zob. art. 479'%° k.p.c). Tym samym
prawo wyltaczne moze by¢ uniewaznione w catosci lub czesci, gdy w powddztwie
wzajemnym pozwany wykaze, ze prawo ochronne nie spetniato w dniu zgloszenia
ustawowych warunkéw wymaganych do uzyskania tego prawa. Uniewaznienie
prawa wylacznego moze mie¢ bowiem miejsce tylko woéwczas, gdy w dniu zglosze-
nia znaku czy wzoru nie zostaly spelnione przestanki wymagane do jego
zarejestrowania.
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Pozwany wytaczajac powodztwo szczegdlne (wzajemne), musi oprocz swoje-
go zadania wskazaé przepis prawa, na ktéorym je opiera. W zakresie powodztwa
wzajemnego zawierajacego zadanie uniewaznienia prawa wylacznego ustawodaw-
ca stosuje bowiem zwiazanie sadu podstawa prawna tego zadania. W $wietle art.
479" k.p.c.: ,Sad jest zwiazany podstawa prawna uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasnigcia prawa wskazana przez powoda wzajemnego”. Przepis ten stanowi
poniekad kalke podobnego, stosowanego w postgpowaniu spornym. Urzad Paten-
towy RP rozpoznajac wniosek o uniewaznienie prawa, jest bowiem zwiazany pod-
stawa prawna wskazana przez wnioskodawce (zob. art. 255 ust. 4 p.w.p.). Rozwia-
zanie to stanowi odstepstwo od zasady wra novit curia, w mysl ktorej to sad winien
dokona¢ subsumcji stanu faktycznego do adekwatnego przepisu prawa.

Co niezwykle istotne, podstawe zadania wskazana w pozwie szczegélnym
muszg stanowi¢ przepisy, ktoére obowiazywaty w dniu zgloszenia negowanego zna-
ku towarowego czy wzoru przemystowego. Tym samym podstawe zadania o unie-
waznienie prawa wylacznego moga stanowi¢ nieobowiazujace juz przepisy p.w.p.
(np. art. 132) czy tez ustaw uchylonych wiele lat temu (np. o znakach towarowych).
Zgodnie bowiem z trescig art. 315 ust. 3 zd. 1 p.w.p.: ,,Ustawowe warunki wyma-
gane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia si¢
wedtug przepiséw obowiazujacych w dniu zgloszenia wynalazku, wzoru uzytkowe-
go, znaku towarowego albo topografii uktadéow scalonych w Urzedzie Patento-
wym”. Innymi stowy, sad winien zbadaé przestanki zdolnosci rejestracyjnej obo-
wiazujace w dniu zgloszenia ocenianego znaku czy wzoru, nawet jezeli regulujace
je przepisy zostaly juz uchylone. Warto jednak podkresli¢, Ze w znacznej mierze
pokrywaja si¢ one z przestankami zdolnosci rejestracyjnej obowiazujacymi w ak-
tualnej wersji p.w.p. Tym samym podstawami prawnymi zadania uniewaznienia
prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy zawartymi w powodztwie
szczegOlnym winny by¢ tak samo jak w postgpowaniu przed UPRP przestanki
zdolnosci rejestracyjnej. W mysl bowiem art. 164 ust. 1 p.w.p.: ,,Prawo ochronne
na znak towarowy moze by¢ uniewaznione na wniosek, w catosci lub czedci, jezeli
nie zostaly spetnione warunki, wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn,
o ktéorych mowa w art. 129' lub w przypadku istnienia wcze$niejszego prawa,
o ktorym mowa w art. 132" ust. 1-3”. Katalog przestanek mogacych by¢ podstawa
uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy stanowi zatem numerus clau-
sus. Wymogi te zostaly podzielone na przeszkody bezwzgledne 1 przeszkody
wzgledne. W zakresie przeszkod bezwzglednych ustawodawca uregulowat je w art.
129" ust. 1 p.w.p. Z kolei wzgledne przestanki zdolnosci rejestracyjnej stypizowat
wart. 132! p.wp.

Podobnie jak w przypadku znakéw towarowych pozew wzajemny moze za-
wiera¢ takze zadanie uniewaznienia prawa z rejestracji wzoru przemystowego.
W Swietle bowiem art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 117 ust. | p.w.p. prawo z reje-
stracji wzoru przemystowego moze zosta¢ uniewaznione w catosci lub czesci na
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wniosek kazdego, kto wykaze, Ze nie zostaty speinione warunki wymagane do uzy-
skania prawa. quajaCc uniewaznienia prawa z rejestracji wzoru przemystowego,
pozwany w powddztwie wzajemnym wskazuje zatem konkretne przestanki, ktore
w jego ocenie winny uzasadnia¢ uniewaznienie ex func prawa, na ktorym zasadza
si¢ pozew gtowny. Przestanki mogace stanowi¢ zadanie uniewaznienia prawa z re-
jestracji wzoru przemystowego bedace podstawa powddztwa wzajemnego obejmu-
ja przede wszystkim: nowo$¢, indywidualny charakter lub wykazanie, ze ,,wyko-
rzystanie wzoru przemysfowego narusza cudze prawa osobiste lub majatkowe”
(Sienczylo-Chlabicz, 2012, s. 288). Przy czym tymi najczestszymi materialno-
prawnymi przestankami uniewaznienia prawa z rejestracji wzoru przemystowego
sa te uregulowane w art. 102, art. 103 oraz art. 104 p.w.p. Ponadto zarzutem, kto-
ry moze stanowi¢ podstawe zadania powodztwa wzajemnego jest regulacja art. 74
p-w.p. W sSwietle tego przepisu w razie zgloszenia wzoru przemystowego albo uzy-
skania praw z rejestracji wzoru przemystowego przez osob¢ nieuprawniona, rze-
czywisty uprawniony moze zadaé¢ umorzenia postgpowania albo uniewaznienia
prawa z rejestracji.

Poza powyzszymi zarzutami zadania uniewaznienia praw wyltacznych moz-
liwe jest takze zadanie stwierdzenia wygasniecia prawa ochronnego na znak towa-
rowy. Jednym z najcz¢stszych powodéw tego zadania jest zarzut nieuzywania zna-
ku towarowego. Nieuzywanie znaku towarowego moze bowiem skutkowad, we
wskazanych w p.w.p. sytuacjach, stwierdzeniem wygasniecia tego prawa. Odpo-
wiednie przepisy zostaly unormowane w art. 169 ust. 1 p.w.p. Warto jednak pod-
kresli¢, ze nie wszystkie przestanki tam regulowane moga by¢ podstawa zarzutu
pozwu szczeg6lnego. Przestanka stwierdzenia wygasnigcia prawa ochronnego na
znak towarowy stypizowana w art. 169 ust. 1 pkt 4 p.w.p. nie powinna mie¢ bo-
wiem zastosowania w post¢gpowaniu cywilnym. W mysl tego przepisu prawo
ochronne na znak towarowy wygasa na skutek wykreslenia z wtasciwego rejestru
podmiotu majacego osobowo$¢ prawna, ktéremu przystugiwato prawo ochronne
na znak towarowy. Analizujac powyzszy przepis, nalezy zauwazy¢, ze przestanka
w nim wskazana jest jednocze$nie przestanka braku zdolnosci sadowej powoda.
Wykreslenie z wlasciwego rejestru podmiotu majacego osobowo$¢ prawna (powo-
da), ktéremu przystugiwato prawo ochronne na znak towarowy, jest bowiem bra-
kiem przestanki pozytywnej, ktéra warunkuje dopuszczalno$¢ rozpoznania sprawy
cywilnej. Innymi stowy, nie ma potrzeby rozpoznawac zarzutu z pozwu wzajem-
nego opartego na wykresleniu powoda z rejestru, gdy stanowi to przestank¢ wa-
runkujaca rozpoznanie sprawy cywilnej jako takie;.

Na zakonczenie tytulowej analizy warto zauwazy¢, ze w mysl art. 479'%8 § 1
k.p.c.: ,,Odpis prawomocnego wyroku uniewazniajacego prawo lub stwierdzajace-
go wygasnigcie prawa, od ktérego nie przystuguje skarga kasacyjna, sad nie-
zwlocznie przesyta Urzedowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej w celu doko-
nania wpisu do wlasciwego rejestru oraz przekazania powiadomienia do Biura
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Mig¢dzynarodowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo wilasnosci przemystowej”. Przepis powyzszy nakiada zaréwno na
sad, jak 1 na Urzad Patentowy RP obowiazek zachowania prawdziwosci tresci jaw-
nych rejestrow znakéw towarowych 1 wzoréw przemystowych. Domniemywa si¢
bowiem, ze wpisy w tych rejestrach sa nie tylko prawdziwe, ale takze to, 1z kazde-
mu jest znana ich tres¢ (zob. art. 228 ust. 4 p.w.p.). W konsekwencji oba organy
(sad 1 UPRP) winny wspdtpracowac tak, by tresé rejestrow w zakresie ,,unicestwia-
nego” prawa byta zgodna z istniejacym stanem faktycznym i prawnym (zob. Rza-
zewska, 2010, s. 1011).

Rekapitulujac, nalezy zauwazy¢, ze problematyka przenikania si¢ procesu
cywilnego 1 postgpowania administracyjnego zar6wno w zakresie zadania unie-
waznienia wskazanych praw wylacznych, jak 1 zadania stwierdzenia wygasnigcia
prawa ochronnego na znak towary jest niezwykle interesujaca. Te nowe regulacje
stanowia dobry kierunek rozwoju sadownictwa powszechnego. Niemniej jednak
nalezy dostrzec wskazane powyzej braki ich precyzji. Stuszny wydaje si¢ zatem po-
stulat stosowania nowych przepisow tak, by kategoria sadownictwo wtasnosci inte-
lektualnej spetnita poktadane w niej nadzieje.
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Particular complaints concerning cessation of industrial property rights

Abstract: In the present article the author analyses new institutions of civil law,
le. particular complaints concerning cessation of protection rights for a trade
mark or registration rights for an industrial model. These complaints constitute a
hybrid of mutual complaints and of cases concerning invalidation of protection
rights for a trade mark or registration rights for an industrial model or
declaration of expiry of protection rights for a trade mark. In the key part of the
article the author presents lack of precision of new regulations concerning
suspension of civil proceedings due to similar proceedings pending before the
Patent Office of the Republic of Poland. In this respect, the author presents the
new regulations interpretation risk, which may lead to unnecessary lengthening
of court proceedings in consequence infringing the constitutional principle of
honest proceedings and the right to have your case recognized without
unjustifiable delay. Besides, the author postulates such de lego ferenda change of
regulations that the obligation to suspend civil proceedings will take place only,
when the scopes of requests of the particular complaint and the request to the
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Patent Office will influence each other. At the end, the author presents issues of
premises of registration capacity both trade marks and industrial models and
premises for declaration of expiry of protection rights for a trade mark. In this
respect he gives particular attention to the necessity for application by courts not
only the regulations of the presently in force act Industrial property law, but also
already repealed provisions of the said act as well as repealed other laws. The
author explains that statutory conditions of registration capacity of industrial
property rights should be applied according to laws in force at the date of
application for protection of the given exclusive right.

Keywords: trademark, industrial design, invalidation, extinction, counterclaim,
special claim.



