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Invalidity of a Trademark as a Reason
for Suspension of Civil Law Proceedings

The purpose of the article is to discuss the problem of the trademark protection in

Polish law. This protection takes place in civil law proceedings. It may be impeded

if the defendant begins to challenge the validity of the trademark. The court can-

not decide on the validity of the trademark; the decision on the invalidation of

the trademark may be taken only by the Patent Office. For this reason, the court

should suspend the civil law proceedings which can last for long time. Therefore,

in Polish law, following the example of EU law, consideration should be given to

the possibility of determining the validity of a trademark also by a court, if such

a need occurs during the civil law proceedings.
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1. Wprowadzenie

Znak towarowy stanowi pola-
czenie oznaczenia i towaru
(ustugi), ktére stuzy do odréznia-
nia jednorodnych towaréw (ustug)
réznych podmiotéw". Istota i zna-
czenie znaku towarowego ujawnia
sie w zwigzku produktem, z przed-
siebiorstwem i w koncu - z szeroko
rozumiang aktywnoscia gospo-

1 E. Wojcieszko-Gluszko (w:) System
Prawa Prywatnego, t. 14c: Prawo
wlasnosci przemystowej, wyd. 1, War-
szawa 2017, s. 473.

2019

darczg®. Samo istnienie oznacze-
nia nie prowadzi do powstania
uprawnienia. Dopiero przyzna-
nie prawa ochronnego w drodze
decyzji administracyjnej przez
Urzad Patentowy sprawia, ze po
stronie uprawnionego powstaje
monopol na uzywanie i zarob-
kowe korzystanie ze znaku towa-
rowego. Prawo to podlega ochro-
nie, ale juz nie w postepowaniu
administracyjnym przed Urze-
dem Patentowym, tylko przed

2 Tamze,s. 474.
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sadem powszechnym w procesie cywilnym. Duali-
styczny model ochrony powoduje krzyzowanie si¢
kompetencji sadow i Urzedu Patentowego w trakcie
sporu o naruszenie prawa ochronnego. Pojawienie
sie w procesie kwestii zastrzezonej dla Urzedu Paten-
towego, ktora jest np. rozstrzygniecie o niewaznos$ci

$ci podejmowane przez strong, aby nie sankcjonowac
jej nieuczciwego dziatania®. Na tym koricza sie jednak
istniejace po stronie sadu instrumenty, pozwalajace
na zwalczanie naduzywania uprawnien procesowych
przez uczestnikdéw postepowania. Problem naduzy-
wania przez strony instytucji procesowych nie uszed!

Pozwany, aby zdoby¢ argumenty na rzecz zawieszenia

postepowania cywilnego, moze celowo podnosic

zarzut niewaznosci prawa ochronnego lub inicjowac

postepowania o stwierdzenie jego niewaznosci.

prawa do znaku towarowego, powinno prowadzi¢ do

zawieszenia postepowania cywilnego. Pozwany, aby

zdoby¢ argumenty na rzecz zawieszenia postepowa-
nia cywilnego, moze celowo podnosi¢ zarzut niewaz-
noéci prawa ochronnego lub inicjowaé postepowania

o stwierdzenie jego niewaznosci. Sytuacja ta moze sta-
nowi¢ pole do naduzy¢, w szczegolnoéci jesli pozwany
nie jest zainteresowany szybkim wydaniem wyroku,
spodziewajac si¢ niekorzystnego zakonczenia sprawy.
W obecnie obowigzujacym porzadku prawnym brak
jest skutecznych instrumentdéw, ktére pozwolity na

zwalczanie takich zachowan.

Kodeks postepowania cywilnego w art. 3 wyraza
generalng dyrektywa skierowang do stron procesu,
nakazujgcg im, aby ich dziatania byly zgodne z dobrymi
obyczajami. Obowigzek dokonywania czynnoéci pro-
cesowych zgodnie z dobrymi obyczajami nie ma jednak
istotnego, praktycznego znaczenia i nie daje sedziemu
skutecznego instrumentu oddziatywania na strony
w procesie®. W orzecznictwie wskazuje sie, ze podty-
pem dziatania sprzecznego z dobrymi obyczajami jest
naduzycie uprawnien procesowych przez strone*. Sad
w przypadku takiego dzialania moze poming¢ czynno-

3 M. Manowska (w:) M. Manowska (red.), Kodeks postepowania
cywilnego, t. 1: Komentarz do art. 1-505, art. 3, nb. 5.

4 Zob. uchwata Sadu Najwyzszego z dnia 11 grudnia 2013 r.,
IIT CZP 78/13, LEX nr 1506348.
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jednak uwagi ustawodawcy. Projektowana zmiana
kodeksu postepowania cywilnego z 8 stycznia 2019
roku® wprowadza definicje naduzycia prawa proce-
sowego wskazujac, ze uczestnikom postepowania nie
wolno czynic¢ uzytku niezgodnego z celem, dla ktérego
je ustanowiono’. Nowelizacja przepisow procedury
cywilnej ma prowadzi¢ do ograniczenia sytuacji, w kto-
rej strona podejmuje dziatania na podstawie i w grani-
cach prawa, nie zmierzajac jednak do celu, dla ktorego
dana instytucja zostala ustanowiona®. Postuzenie sie
klauzulg generalng naduzycia prawa procesowego ma
da¢ podstawe do nalozenia na strong sankcji finansowej
przez wymierzenie grzywny, obciazenie kosztami pro-
cesu lub zwiekszenie ich wysokosci albo podwyzszenie
stopy zasadzonych odsetek®. Innym sposobem radzenia

5 Zob.wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 27 lipca 2018 r., V CSK
384/17, LEX nr 2525421.

6 Rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks poste-
powania cywilnego oraz niektérych innych ustaw, druk
nr 3137 z dnia 8 stycznia 2019 r.

7 Art. 4. Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postepo-
wania stronom i uczestnikom postgpowania nie wolno czynic¢
uzytku niezgodnego z celem, dla ktérego je ustanowiono

(naduzycie prawa procesowego).

o]

Rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks poste-
powania cywilnego oraz niektérych innych ustaw, druk

nr 3137 z dnia 8 stycznia 2019 roku, s. 30.

o

Tamze, s. 34.



sobie z naduzyciem prawa procesowego we wskazanej
kwestii byloby zlikwidowanie obowiazujacego w pol-
skim prawie dualizmu ochrony i dopuszczenie pozwu
wzajemnego o uniewaznienie prawa ochronnego oraz
przekazanie rozpatrywania spraw z zakresu wlasnosci
intelektualnej wyspecjalizowanym sagdom™.

2. Prejudycjalny charakter decyzji organu
administracji publicznej dla procesu
cywilnego

Sad rozpatrujacy sprawe cywilng moze zawiesi¢
postepowanie z urzedu lub na wniosek stron''. W przy-
padku zawieszenia z urzedu moze ono mie¢ charakter
obligatoryjny'? lub fakultatywny. Przestanki fakulta-
tywnego zawieszenia postepowania z urzedu zostaly
wskazane w art. 177 kodeksu postepowania cywilnego
(dalej k.p.c.)®. Dogmatyka prawa dzieli je na przyczyny
wynikajgce z prejudycjalnego charakteru orzeczenia,

10 Nalezy wskaza¢, ze przedmiotem prac Rady Ministrow jest
projekt zmiany kodeksu postepowania cywilnego i niektd-
rych innych ustaw z dnia 21 marca 2019 (UD 497), na mocy
ktorego mialyby zosta¢ powotane wyspecjalizowane sady
wlasnosci intelektualnej, a takze umozliwienie powodztwa
wzajemnego o uniewaznienie prawa ochronnego, co pro-
wadzilby do wyeliminowania w znacznym stopniu naduzy¢
prawa procesowego, ktérych przyczyng jest istnienie w pol-
skim porzagdku prawnym dualizmu systemu ochrony prawa
wlasnoéci intelektualnej.

11 Podstawy zawieszenia postepowania na wniosek stron zostaty
wskazane w art. 176 k.p.c. iart. 178 k.p.c.

12 Przestanki obligatoryjnego zawieszenia postepowania przez
sad z urzedu zostaty wskazane wart. 174 § 1 k.p.c.

13 Art. 177 k.p.c. jako podstawy fakultatywnego zawieszenia
procesu cywilnego przez sad z urzedu wymienia uzaleznienie
wyniku sprawy od: rezultatu innego toczacego si¢ postepowa-
nia cywilnego, tresci uprzedniej decyzji organu administracji
publicznej; wyniku postepowania toczgcego sie przed Trybu-
natem Konstytucyjnym albo Trybunalem Sprawiedliwosci
Unii Europejskiej, wystapienia osoby trzeciej z interwencja
gléwna przeciwko wszystkim stronom procesu; ujawnienia
si¢ czynu, ktérego ustalenie w drodze karnej lub dyscypli-
narnej mogloby wywrzeé wplyw na rozstrzygniecie sprawy
cywilnej. Pozostale dwie przyczyny zawieszenia postepowania
wymienione wart. 177 k.p.c., tj. niestawiennictwo stron oraz
wskazanie zlego adresu pozwanego, nie maja charakteru

prejudycjalnego wzgledem przedmiotu postepowania.
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majacego zapas¢ w innym postepowaniu oraz bezczyn-
nos¢ stron™. Decyzja 0 zawieszeniu, z uwagi na dyspozy-
tywny charakter powolanego przepisu, zostala oddana
swobodnemu uznaniu sagdu'®. Nie oznacza to jednak
zupelnej dowolnosci. Zgodnie z jednolitg linig orzecz-
nicza Sadu Najwyzszego, przed wydaniem postanowie-
nia w przedmiocie zawieszenia postepowania, sagd ma
obowigzek rozwazenia wszystkich okolicznosci sprawy,
przez co podjeta decyzja ma by¢ celowa w konkretnej
sytuacji procesowej'®. W nauce prawa wskazuje sie, ze
zawieszenie postepowania zawsze bedzie uzasadnione,
jesli jego dalsze prowadzenie skutkowatoby wydaniem
dwoch sprzecznych rozstrzygnie¢, uniemozliwiajacych
wzajemne wykonanie". Dzialanie sadu, mieszczace sie
w zakresie jego wladzy dyskrecjonalnej, bedzie zatem
podlegac ocenie z punktu widzenia celowosci podjetej
decyzji procesowej'®. Odmowa zawieszenia procesu
w sytuacji tego wymagajacej nie jest jednak odrebnie
zaskarzalna, moze natomiast stanowi¢ uchybienie uza-
sadniajace wniesienie srodka odwotawczego, a takze
podstawe skargi kasacyjnej, jezeli miato istotny wplyw
na wynik sprawy'’. Zawieszenie bedzie celowe, gdy

14 E. Stefanska (w:) M. Manowska (red.), Kodeks postepowania
cywilnego. Komentarz, t. 1, wyd. 3, Warszawa 2015, art. 177,
nb. 1-3.

15 Zob. postanowienie Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z dnia
16 kwietnia 2012 r., I ACz 654/12, Lex nr 1164098; gdzie
wskazano, ze zawieszenie postepowania z przyczyn wymie-
nionych wart. 177 k.p.c. nastepuje z urzedu, niezaleznie od
inicjatywy stron. Nie ma wigc znaczenia, czy przeciwnik
procesowy strony inicjujacej zawieszenie mial mozliwos¢
ustosunkowania sie do wniosku.

16 Zob. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 14 stycznia 2009 1, IV
CSK 358/08, Lex nr 603181.

17 A. Laskowska-Hulisz (w:) A. Marciniak, K. Piasecki (red.),
Kodeks postepowania cywilnego, t. 1: Komentarz do art. 1-366,
wyd. 7, Warszawa 2016, art. 177, nb. 8.

18 Zob. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 14 wrzesnia
1967 r., 1 PZ 52/67, Lex nr 6211; zob. postanowienie Sadu
Najwyzszego z dnia 14 pazdziernika 1980 r., IV PZ 62/80,
Lex nr 1671958; zob. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 10 lipca
2002 r., IT CKN 826/00, Lex nr 146172; zob. wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 24 lutego 2006 r., IT CSK 141/05, Lex
nr 201027.

19 Zob. wyrok Sagdu Najwyzszego z dnia 4 grudnia 1998 r., I PKN
486/98, Lex nr 38787.
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do rozpoznania sprawy cywilnej konieczne stanie si¢
wydanie uprzednio konstytutywnego orzeczenia o cha-
rakterze prejudycjalnym?’. W rozumieniu art. 177 k.p.c.
oznacza to istnienie potrzeby wydania orzeczenia, sta-
nowigcego przedsad dla rozpoznawanej sprawy>". Tres¢
tego orzeczenia, posrednio przez powagg rzeczy osagdzo-
nej, ksztaltuje przyszte rozstrzygniecie w zawieszonym
postepowaniu®’. Spoczywanie procesu ze wzgledu na
kwestie prejudycjalng nie wynika zatem z zasad eko-
nomii procesowej czy podobienstwa okoliczno$ci fak-
tycznych oraz podstawy prawnej dwoch spraw, ale od
zaleznoéci rozstrzygniecia sprawy zawistej od wyniku
innego sporu®. Decyzja o zawieszeniu ma przeciwdziala¢
blednemu merytorycznie rozpoznaniu sprawy cywilnej**.
W judykaturze zwraca si¢ uwage, aby doszto do
zawieszenia na podstawie art. 177 § 1 pkt. 1-4 k.p.c.,
orzeczenie o charakterze prejudycjalnym ma stanowic¢
niezbedny element stanu faktycznego, konieczny dla
wydania rozstrzygnigcia w postepowaniu majacym ulec
zawieszeniu®’. Z tej przyczyny w nauce prawa rozroz-
nia si¢ dwa rodzaje prejudycjalnosci: sensu stricto, gdy
dana sprawa nie jest mozliwa do rozstrzygniecia przez
sad we wlasnym zakresie oraz sensu largo, kiedy taka
szansa istnieje*®. W pierwszym przypadku zawieszenie
postepowania powinno by¢ obligatoryjne, orzeczenie
o charakterze prejudycjalnym stanowi bowiem element
stanu faktycznego rozpatrywanej sprawy”’, z uwagi
na swoj konstytutywny charakter®®. Orzecznictwo

20 P. Grzegorczyk (w:) T. Erecinski (red.), Kodeks postgpowa-
nia cywilnego. Komentarz, t. 1: Postgpowanie rozpoznawcze,
wyd. 5, Warszawa 2016, art. 177, nb. 6.

21 Tamze, nb. 6.

22 Zob. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 16 listopada 2012 r.,
III CSK 42/12, Lex nr 1293774.

23 Zob. postanowienie Sagdu Najwyzszego z dnia 9 lipca 1962 .,
1C 82/62, Lex nr 1633518.

24 A.Jakubecki, Prejudycjalnosé w postepowaniu cywilnym,

»Nowe Prawo” 1982, nr 7-8, s. 94.

25 Zob. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 6 listopada
1953 1., 1 C 1449/53, Lex nr 1633565.

26 A.Jakubecki, Prejudycjalnosé..., dz. cyt.s. 98.

27 Tamze, s. 99; A. Laskowska, Zawieszenie sgdowego poste-
powania rozpoznawczego w sprawach cywilnych, Warszawa
2009, s. 184.

28 Zob. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 30 wrzesnia 2010 r.,
I CSK 680/09, Lex nr 622200.
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co do zasady nie formuluje jednak tak kategorycz-
nych wytycznych dotyczacych zawieszenia postepo-
wania w sytuacji, gdy tres¢ innego orzeczenia stanowi
konieczny element podstawy rozstrzygniecia sprawy
cywilnej. Wskazuje sie raczej na dopuszczalno$¢, a nie
obligatoryjnos¢ zawieszenia procesu na podstawie
art. 177 k.p.c.”’. Poglad przeciwny, zgodnie z ktérym
zawieszenie postepowania cywilnego jest obowiazkowe,
kiedy w innym postepowaniu ma zapa$¢ konstytutywna
decyzja, bedaca prejudykatem dla wyroku sadu, zostat
wyrazony przez Sad Najwyzszy w wyroku z 30 wrzes-
nia 2010 roku®’. W przywotanym orzeczeniu wskazano,
ze niedopuszczalno$é rozstrzygniecia w postepowaniu
cywilnym kwestii nalezacej do drogi administracyjnej
zachodzi, jesli decyzja administracyjna dotyczaca wias-
nie tej kwestii bedzie miata konstytutywny charakter
i tym samym stanowi konieczny element formalnego
lub merytorycznego rozstrzygniecia w postepowaniu
sagdowym, prejudycjalnie je poprzedzajac, wéwczas
zawieszenie postepowania sagdowego jest obligatoryjne™.
Wrydaje sig, ze jest to, jak do tej pory, jedyna tak sta-
nowcza wypowiedz Sadu Najwyzszego, podkreslajaca
potrzebe automatycznego zawieszenia procesu cywil-
nego w przypadku wystapienia kwestii prejudycjal-
nej w wezszym znaczeniu. Powolane w uzasadnieniu
przedmiotowego orzeczenia wczesniejsze wyroki Sadu
Najwyzszego nie sa tak kategoryczne®”. Prowadzone
w nich rozwazania nie wykluczajg mozliwosci zawie-
szenia postepowania ze wskazanych przyczyn. Decyzje
pozostawiajg uznaniu sadu rozpatrujacego dang sprawe.
Zaprezentowana w wyroku Sadu Najwyzszego z dnia
30 wrzesnia 2010 roku wykladnia art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.
wydaje si¢ réwniez nie korespondowac z treécig samego
przepisu, ktéry ma charakter dyspozytywny. Jednakze
sad powszechny nie moze traci¢ z pola widzenia oko-
licznosci, ze jest zwiazany ostateczng decyzja o cha-
rakterze konstytutywnym, tj. tworzaca stan prawny,

29 Zob. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 15 listopada 2012 r.,
V CSK 525/11, Lex nr 1276234.

30 Zob. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 30 wrzeénia 2010 r.,
I CSK 680/09, Lex nr 622200.

31 Tamze.

32 Zob. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 27 kwietnia 2006 r.,
I CSK 22/06, Lex nr 490438; zob. wyrok Sadu Najwyzszego
z dnia 5 grudnia 1995 r., III CRN 50/95, Lex nr 24941.



ktéry musi zosta¢ uwzgledniony jako element stanu
faktycznego w rozstrzyganej sprawie®, przez co nie
wolno mu samemu rozstrzygna¢ kwestii prejudycjal-
nej dla celéw toczacego si¢ procesu®. A zatem mozli-
wos¢ zawieszenia postepowania zachodzi, gdy decyzja
administracyjna ma prejudycjalne znaczenie w sprawie
cywilnej, a sad powszechny nie moze rozstrzygnaé
kwestii nalezacej do drogi postepowania administra-
cyjnego, z uwagi na niedopuszczalnos$¢ drogi sadowej
w postepowaniu cywilnym?®®.

Istota art. 177 k.p.c., jak juz wskazano, jest pozo-
stawienie decyzji o zawieszeniu w gestii wladzy dys-
krecjonalnej sagdu. W orzecznictwie sformutowano
kryteria, ktorymi sad powinien si¢ kierowa¢ przy
podejmowaniu decyzji o zawieszeniu. Kryterium
takim w szczegolnosci jest warunek celowosci. Za
trafne nalezy uzna¢ stanowisko Sadu Najwyzszego,
w ktorym zostat wyrazony poglad o bezwzglednie
dyspozytywnym charakterze art. 177 k.p.c. W wyroku
z dnia 24 lutego 2006 roku podkreslono, ze jezeli roz-
strzygniecie rozpoznawanej sprawy zalezy od decy-
zji, jaka moze zapas¢ w innej sprawie, sad powinien
ocenié, czy nalezy zawiesi¢ postepowanie®. Z tresci
art. 177 k.p.c. wynika bowiem, ze ustawodawca pozo-
stawil ocene takiej sytuacji sadowi, a nie nakazal auto-
matycznie zawieszaé postepowanie®. Wydaje sie, ze
w przypadku zawieszenia procesu w oparciu o art. 177
§ 1 pkt 3 k.p.c. rozstrzygajacym winno pozostawaé
kryterium celowo$ciowe. Takie podejécie pozwala
organowi sagdowemu rozpatrujgcemu sprawe prze-
ciwdziata¢ dzialaniom stron, ktore dgzg do przewtoki
postepowania cywilnego. Odmowa zawieszenia pro-
cesu nie powoduje jednak, zZe sad nabywa uprawnienie
do samodzielnego rozstrzygniecia kwestii prejudycjal-
nej, kiedy jej rozpatrzenie jest zastrzezone dla drogi
postepowania administracyjnego. Kontynuowanie

33 Zob. uchwata Sadu Najwyzszego z dnia 29 czerwca 1995 r.,
II PZP 2/95, Lex nr 23538.

34 A. Laskowska-Hulisz (w:) Kodeks Postgpowania..., dz. cyt.,
art. 177, nb. 16.

35 Zob. postanowienie Sagdu Najwyzszego z dnia 25 lutego
2009 r., II CSK 501/08, Lex nr 528129.

36 Zob.wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 24 lutego 2006 r., Il CSK
141/05, Lex nr 201027.

37 Tamze.
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procesu przed sadem nalezy odczytywad za uznanie,
ze wydane rozstrzygniecie, mimo braku zawieszenia,
nie doprowadzi do powstania w obrocie prawnym
dwoch ze sobg sprzecznych orzeczen.

3. Znaczenie decyzji o uniewaznienie
prawa do znaku towarowego dla procesu
cywilnego

Podstawe zawieszenia postepowania cywilnego
wymieniona w art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. stanowi uza-
leznienie rozstrzygniecia sprawy cywilnej od uprzed-
niej decyzji organu administracji publicznej. Sady
powszechne sa bowiem zobowigzane do respektowania
stanéw prawnych wytworzonych decyzjami organéw
administracyjnych, ktére prowadza do ustanowienia,
zmiany lub zniesienia stosunku prawnego®®. Do tej
kategorii aktéw prawnych nalezy zaliczy¢ decyzje
Urzedu Patentowego o przyznaniu prawa wytacznego
do znaku towarowego, a takze o jego uniewaznieniu®.
Istota ochrony udzielanej przez organ patentowy jest
powstanie po stronie uprawnionego monopolu do uzy-
wania znaku towarowego i czerpania z niego korzysci
majatkowych. Dochodzenie roszczen z tytulu narusze-
nia tego prawa nastepuje jednak w postepowaniu przed
sadem powszechnym. W procesie cywilnym decyzja
Urzedu Patentowego stanowi element stanu faktycz-
nego rozstrzyganej sprawy*’. Uprawniony, ktory szuka
ochrony musi wykaza¢ bezprawnos¢ dziatan podej-
mowanych przez podmioty trzecie oraz dowies¢, ze
to jemu przystuguje prawo wylaczne, bedace przed-
miotem naruszenia. Aby udowodni¢ ostatnia z wymie-
nionych okolicznosci, jako dowdd nalezy przedtozy¢

38 P.Grzegorczyk (w:) Kodeks postepowania. .., dz. cyt., art. 177,
nb. 13.

39 Zob. uchwata Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia
23 kwietnia 2008 r., IT GPS 1/08, Lex nr 368907 i w niej
zawarta argumentacja na rzecz deklaratywnego charak-
teru decyzji o wygaszeniu prawa ochronnego. Stanowisko
krytyczne R. Skubisz, M. Trzebiatowski, Prawo wlasnosci
przemystowej - decyzja administracyjna - data wygasniecia
prawa ochronnego na znak towarowy. Glosa do uchwaty NSA
zdnia 23 kwietnia 2008 r., II GPS 1/08, ,,Orzecznictwo Sadéw
Polskich” 2009, nr 1, s. 15-21.

40 A.Jakubecki (w:) R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego,
t. 14c: Prawo wlasnosci przemystowej, wyd. 1, Warszawa 2017,
s.638.
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$wiadectwo ochronne, z ktérego wynikajg uprawnie-
nia w zakresie prawa do znaku towarowego. Decyzja
Urzedu Patentowego wiaze sad rozpatrujacy sprawe
o naruszenie, w zakresie zawartego w niej rozstrzyg-
niecia o przyznaniu powodowi prawa wylacznego*'.

powddztwo winno ulec oddaleniu. Decyzja o unie-
waznieniu prawa ochronnego do znaku towarowego
wywoluje bowiem skutek ex tunc. Stwierdzenie nie-
waznosci decyzji o przyznaniu prawa ochronnego
zmienia stan faktyczny sporu toczonego przed sagdem

Posluzenie sie zarzutem niewaznosci prawa

ochronnego lub zainicjowanie przez strone

pozwang postepowania o uniewaznienie znaku

towarowego zmusza sad do rozpatrzenia,

w toku sprawy cywilnej, kwestii stanowiacej

z mocy prawa domene¢ Urzedu Patentowego.

Sytuacja ta nie wyklucza jednak, zZe pozwany w toku
procesu o naruszenie prawa do znaku towarowego
moze swobodnie dobiera¢ srodki obronne, wtacza-
jac w to podniesienie zarzutu niewaznosci prawa
ochronnego przystugujacego powodowi. Postuzenie
sie tym instrumentem lub zainicjowanie przez strone
pozwang postepowania o uniewaznienie znaku towa-
rowego, zmusza sad do rozpatrzenia, w toku sprawy
cywilnej, kwestii stanowiacej z mocy prawa domene
Urzedu Patentowego. Jedli decyzja o przyznaniu prawa
do znaku towarowego okazalaby sie niewazna, na
przyktad na skutek jej pézniejszego uniewaznienia,

41 Sad nie jest jednak zwigzany ostateczng decyzja Urzedu
Patentowego w sprawie rejestracji znaku towarowego, jesli
chodzi o oceng faktéw stanowigcych jednoczesnie podstawe
rozstrzygniecia sporu cywilnego; zob. wyrok Sadu Najwyz-
szego z dnia 17 czerwca 2004 ., V CK 280/04, Lex nr 137679.
Jest zatem mozliwe udzielenie prawa ochronnego na ozna-
czenie podobne do istniejacego z uwagi na niedostrzezenie
przez Urzad Patentowy podstaw do odmowy rejestracji;
zob. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 30 wrzesnia
1994 1., III CZP 109/94, Lex nr 4115. W stanie prawnym ist-
niejacym po 15 kwietnia 2016 roku sytuacja ta jest jeszcze
bardzie prawdopodobna, gdyz Urzad Patentowy nie bada

wzglednych przeszkdd rejestracji.
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powszechnym, eliminuje okoliczno$¢ polegajaca na ist-
nieniu prawa powoda, w obrebie ktérego miato dojs¢ do
naruszenia. Z tych wzgledéw rozstrzygniecie Urzedu
Patentowego stanowi prejudykat dla sagdu cywilnego.
Przeto rozwazenia wymaga to, jaki wplyw na prze-
bieg procesu cywilnego i ewentualne jego zawieszenie
wywoluje podniesienie zarzutu niewaznoéci prawa
ochronnego, ewentualnie zainicjowanie postepowa-
nia przed organem patentowym o jego uniewaznienie.

4. Zawieszenie procesu cywilnego z uwagi
na niewaznos¢ prawa ochronnego

Z literalnego brzmienia art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. zdaje
sie wynika¢, ze samo zgloszenie zarzutu niewaznosci
prawa wylacznego nie daje podstawy do zawieszenia
postepowania cywilnego. Stan spoczywania procesu
moze wywola¢ sytuacja, w ktdrej tres¢ rozstrzygniecia
sadu powszechnego jest zalezna od uprzedniej decyzji
organu administracyjnego. Kiedy takie postepowanie
nie zostalo wszczete, wowczas nie mozna przyjaé, ze
wyrok sadu cywilnego pozostaje zalezny od tresci
decyzji administracyjnej. Z chwila ztozenia wniosku
o uniewaznienie prawa ochronnego, niezaleznie czy
inicjatorem jest strona procesu cywilnego czy osoba
trzecia, spetniona zostaje przestanka wymieniona



wart. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.; rozstrzygniecie sprawy
cywilnej zaczyna zaleze¢ od uprzedniej decyzji organu
administracji publicznej. W tej sytuacji sad powinien
rozwazy¢, czy istniejg podstawy do zawieszenia poste-
powania cywilnego. Nie ma on bowiem kompeten-
¢ji Urzedu Patentowego, aby méc ocenié, czy prawo
ochronne zostalo przyznane btednie i winno podlega¢
uniewaznieniu, a w konsekwencji na tej podstawie
oddali¢ powddztwo. Powstaje jednak pytanie, w jakim
zakresie sad powszechny pozostaje wtadny dokona¢
oceny samego zarzutu niewaznosci prawa ochronnego
i powotanych na te okolicznos¢ dowodow. W szczegdl-
nosci, gdy postepowanie przed Urzedem Patentowym
nie zostalo jeszcze zainicjowane. Zarzut niewaznosci
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idacych komplikacji, gdy pozwany nie wystapi z wnio-
skiem do Urzedu Patentowego o uniewaznienie znaku
towarowego. Majac na uwadze spor toczacy si¢ przed
sagdem powszechnym, jest on podmiotem posiada-
jacym interes prawny do wystapienia z takim zada-
niem. Bierno$¢ pozwanego tworzytaby jednak sytuacje,
w ktorej mogtby on doprowadzi¢ do uniemozliwienia
uzyskania przez powoda efektywnej ochrony prawnej,
przeciagajac postepowanie sadowe o czas potrzebny
Urzedowi Patentowemu do wydania decyzji w przed-
miocie uniewaznienia znaku towarowego. Nie mozna
wykluczyé, ze takie zachowanie naruszajacego, beda-
cego pozwanym moze stanowic¢ element z gory zato-
zonej taktyki procesowej*’. Odwleczenie wydania

Zarzut niewaznosci prawa ochronnego

sam w sobie nie stanowi przestanki hamujacej

rozpoznanie zgloszonego roszczenia.

prawa ochronnego, sam w sobie nie stanowi przestanki
hamujacej rozpoznanie zgloszonego roszczenia. Sad
nie moze powstrzymac si¢ od zbadania sprawy i odda-
li¢ powodztwo jako przedwczesne, zaslaniajac sie
koniecznoscig uprzedniej weryfikacji waznosci prawa,
na podstawie ktérego pow6d domaga sie ochrony**.
Przedstawiong sytuacj¢ mozna rozwiaza¢ na dwa spo-
soby. Sad moze zawiesi¢ postepowanie i zobowigzacd
pozwanego do wystapienia z wnioskiem do Urzedu
Patentowego o uniewaznienie prawa ochronnego. Po
bezskutecznym uptywie wskazanego terminu, sad
musialby jednak sam zwrdci¢ sie do organu patento-
wego o wydanie decyzji. Mozliwe wydaje si¢ rowniez
inne rozwigzanie, pozwalajace unikna¢ zawieszenia
procesu. Sad w przypadku podniesienia zarzutu nie-
waznoéci prawa ochronnego, rozstrzygnalby jego
zasadnos$¢ w granicach prowadzonego postgpowania.
Pierwsza propozycja nie budzi zastrzezen dogma-
tycznych, ale w praktyce moze prowadzi¢ do daleko

42 Zob. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 2 marca 2017 r.
V CZ 15/17, Lex nr 2278332.

wyroku stanowiloby korzys¢ po stronie pozwanego,
zwlaszcza gdy powodowi nie udzielono na poczatku
postepowania zabezpieczenia roszczenia. Wydaje sie,
ze majac na wzgledzie konstytucyjne prawo do sadu,
organy sgdowe rozstrzygajace spory o naruszenie
prawa ochronnego winny przeciwdziala¢ takim prak-
tykom. Opisane zachowanie pozwanego stanowiloby
jaskrawy przyktad naduzycia prawa do obrony w pro-
cesie, w szczegolnosci, ze dzialanie takie zazwyczaj
podejmowane byloby w zlej wierze. Trudno bowiem
wyobrazi¢ sobie stan, w ktérym pozwany, przeko-
nany o swych racjach nie dazylby do jak najszybszego
wydania korzystnego dla siebie rozstrzygniecia. Sad,

43 Przeciwne zapatrywanie wyrazil M. Trzebiatowski, Zawie-
szenie postepowania o naruszenie prawa wlasnosci przemy-
stowej ze wzgledu na postepowanie o jego uniewaznienie (na
tle orzecznictwa), ,Przeglad Sadowy” 2015, nr 7-8, s. 68;
autor wskazuje, Ze zarzutu niewaznosci znaku towarowego,
ze wzgledu na jego doniostos¢ i ewentualny skutek w postaci
zawieszenia procesu, nie powinno sie traktowac jako elementu

zwyklej walki na argumenty czy taktyki procesowej.
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aby przeciwdziata¢ takim praktykom procesowym,
w granicach prowadzonej sprawy, powinien dokonaé
oceny zarzutu pozwanego dotyczacego niewaznos$ci
prawa ochronnego**. W szczeg6lnosci, gdy pozwany
zaniechat zlozenia wniosku do Urzedu Patentowego.
Stanowisko to zdaje si¢ znajdowa¢ oparcie w orze-
czeniu Sadu Najwyzszego z dnia 19 wrzesnia 1986
roku*®. Wyrazono w nim poglad, ze sad powszechny
jest wladny dokona¢ ustalen w przedmiocie zastrze-
zonym dla Urzedu Patentowego, gdy pozwany nie
skorzysta z przystugujacych mu uprawnien. W péz-
niejszym wyroku Sad Najwyzszy wykluczyt jednak
mozliwos¢ badania zarzutu niewaznosci prawa ochron-
nego z powodu wyltacznej kognicji Urzedu Patento-
wego w tym zakresie, stwierdzajac, ze okolicznos¢ ta
nie zawsze musi stanowi¢ podstawe do zawieszenia
postepowania*®. Dlatego wydaje sie, ze sad rozpatru-

44 Zob. postanowienie Sad Najwyzszy z dnia 23 sierpnia 1990 r.,
1CZ 106/90, Lex nr 3664. Na mocy powotanego postano-
wienia Sad Najwyzszy stwierdzil, jeszcze na gruncie nieobo-
wigzujacej juz ustawy o wynalazczosci, ze sad prowadzacy
postepowanie o zaniechanie naruszenia patentu (art. 57 ust. 1
ustawy o wynalazczosci z dnia 19 pazdziernika 1972 r. - tekst
jedn.: Dz.U.z 1984 r., nr 33, poz. 177) jest wladny rozpozna¢
zarzut pozwanego, ze prowadzona przez niego produkcja nie
jest objeta patentem udzielonym powodowi, nie uzasadnia
to zawieszenia postepowania i odestania stron na droge
postepowania spornego przed Urzedem Patentowym w celu
uzyskania decyzji, o ktérej mowa w art. 114 ust. 1 pkt 6
w zwigzku z art. 19 ustawy o wynalazczo$ci. Ustalenia, czy
produkcja prowadzona przez pozwanego jest objeta patentem
udzielonym powodowi, dokonuje samodzielnie sad rozpo-
ZNajacy sprawe.

45 Zob. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 19 wrzeénia 1986 r.,
IV PR 286/86, Lex nr 470982. Sad Najwyzszy w przywolanym
wyroku, jeszcze na gruncie nieobowigzujacej juz ustawy
o wynalazczosci, uznal wszak, ze Urzad Patentowy jest naj-
bardziej kompetentnym organem dla dokonania wyktadni
tre$ci dokumentu patentowego, w tym zastrzezen patento-
wych okreslajacych zakres udzielonej ochrony. Prowadzi to
do wniosku, ze sad dokonuje samodzielnie ustalen w tym
przedmiocie tylko woéwczas, gdy pozwany nie wykorzysta
przystugujgcych mu w tym zakresie uprawnien z art. 114
ust. 1 pkt 6 ustawy o wynalazczosci.

46 Zob. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 2 marca 2017 r., V CZ
15/17, Lex nr 2278332.
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jacy sprawe o naruszenie prawa do znaku towarowego
powinien ustosunkowac¢ si¢ do zarzutu niewaznosci
prawa ochronnego, chocby z tego wzgledu, aby zba-
da¢ czy argumenty pozwanego sa na tyle doniosle, ze
moga prowadzi¢ do uniewazniania decyzji o udzieleniu
prawa wylacznego. Ocena zarzutu niewaznosci prawa
do znaku towarowego winna by¢ jednak dokony-
wana jedynie od strony negatywnej. W konsekwencji
sad moze uznad, ze zarzut ten jest pozbawiony pod-
staw i dalej procedowa¢ lub uzna¢, iz jest on zasadny
i zawiesi¢ postepowanie, a nawet zwrocic si¢ samemu
w tej sprawie do Urzedu Patentowego. Nalezy pod-
kresli¢, ze sad w tej sytuacji nie rozpatrywalby czy
prawo ochronne zostalo przyznane wadliwe, ale czy
argumenty podnoszone przez pozwanego s3 na tyle
uzasadnione, ze przyznanie racji powodowi mogloby
prowadzi¢ do wydania wyroku sprzecznego z ewen-
tualna decyzja Urzedu Patentowego. Niepozadanym
wydaje si¢ bowiem, aby w obrocie prawnym istnialo
orzeczenie wydane w oparciu o decyzje, ktéra zostata
nastepnie uniewazniona. Zawieszenie postepowania
w oparciu o art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. ma wlasnie temu
przeciwdzialaé. Przy czym nie moze ono nastepowac
automatycznie, gdy tylko pozwany zgtosi zarzut nie-
waznosci prawa ochronnego udzielonego powodowi.
Inaczej art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. stalby si¢ wygodnym
instrumentem tamujacym proces, czynigc ochrone
uprawnionego, w przypadku naruszenia prawa wylacz-
nego, mocno iluzoryczng. Zapatrywanie to wydaje si¢
mie¢ swe uzasadnienie w wyroku Sadu Najwyzszego
z dnia 2 marca 2017 roku, w ktérym zauwazono, ze
sad nie moze uchyli¢ si¢ od obowigzku rozpatrzenia
kwestii dotyczacych istoty sprawy, choéby te mogly
i powinny zosta¢ powolane w postgpowaniu przed
Urzedem Patentowym®’. Mozliwo$¢ wystapienia prze-
stanki hamujgcej proces nie zwalnia sagdu od zbadania
materialnej podstawy roszczenia, do chwili rozstrzyg-
niecia sprawy przed Urzedem Patentowym, co bedzie
przesadza¢ w przyszlosci o istnieniu samego roszcze-
nia*®. Dlatego sad, podejmujac decyzje procesowg co
do dalszego prowadzenia postepowania powinien
oceni¢ doniosto$¢ zarzutu pozwanego i rozstrzyg-
na¢, czy w $wietle przedstawionych faktéw i dowo-

47 Tamze.

48 Tamze.



déw celowym jest jego zawieszenie. Niemniej jednak,
zgodnie z decyzja Urzedu Patentowego, ktorej waz-
noé¢ pozwany moze kwestionowa¢, prawo ochronne
przystuguje nadal powodowi, uniewazni¢ moze je
wylacznie organ patentowy. Dziatanie sadu polega-
jace na ustosunkowaniu si¢ do wniosku o zawieszenie
postepowania, z powodu niewaznosci znaku towaro-
wego, nie wptywa na skuteczno$¢ prawa ochronnego.
Kolejnym przyktadem naduzywania instytucji
zawieszenia procesu w sprawach z zakresu prawa
wlasnosci intelektualnej jest sytuacja, w ktdrej pozwany,
przewidujac wytoczenie przeciwko niemu powodztwa
o naruszenie znaku towarowego, wystapi wczeéniej do
Urzedu Patentowego z wnioskiem o uniewaznienie
naruszanego prawa ochronnego. Dla naruszajacego,
wniosek o uniewaznienie prawa ochronnego, stanowi
narzedzie do uzyskania argumentéw na rzecz przy-
szlego zawieszenia procesu cywilnego. Spoczywanie
procesu bedzie bowiem lezalo, w wiekszym stopniu,
w jego interesie. Postepowanie przed Urzedem Paten-
towym moze zatem stac si¢ jedynie instrumentem
oddzialywania na przebieg procesu cywilnego, w celu
jego paralizowania. Pozwany bedzie mogt wowczas nie
tylko podnie$¢ zarzut niewaznoéci znaku towarowego,
ale réwniez wskazad, ze poczynil juz kroki, aby przed-
miotowe prawo ochronne wygasi¢. Tego typu taktyka
procesowa jest czesto spotykana w sprawach z zakresu
wlasnosci intelektualnej. W szczegdlnoséci pod nazwa
»strategia torpedy”, ktora polega na wszczynaniu poste-
powania o stwierdzenie nienaruszenia patentu w celu
udaremnienia wszczecia powodztwa w innych krajach
Unii Europejskiej o jego naruszenie*’. Stad tez warto
sie zastanowi¢, czy dualistyczny model ochronny praw
wlasnosci przemystowej obowiazujacy w polskim
porzadku prawnym jest rozwigzaniem optymalnym.

5. Sprzeciwowy model rejestracji znakow
towarowych, a problem zawieszenia
postepowania z powodu niewaznosci prawa
ochronnego

Z dniem 15 kwietnia 2016 roku zmianie ulegt kra-
jowy system udzielania prawa ochronnego na znaki
towarowe®’. Pelng weryfikacje zgtoszenia, polega-

49 M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 432.
50 Dz.U. 2015 poz. 1615.
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jaca na badaniu, czy nie zachodzg wzgledne lub bez-
wzgledne przeszkody rejestracji, zastapiono modelem,
nazywanym w dogmatyce prawa ,,sprzeciwowym”.
Wskutek nowelizacji Urzad Patentowy na etapie reje-
stracji oznaczenia sprawdza tylko istnienie bezwzgled-
nych® przeszkod w udzieleniu prawa ochronnego®.
Nie bada juz z urzedu istniejacych znakéw towarowych
i znaku stanowigcego przedmiot zgtoszenia. W prze-
szloéci znaki te byly ze soba poréwnywane, nawet
mimo niezachodzenia mi¢dzy nimi stosunku konku-
rencji®®. Tak szeroka weryfikacje wnioskéw uzasad-
niano potrzebg zagwarantowania ochrony podmiotom
uprawnionym z wczesniej zarejestrowanych znakéw
towarowych. Prawa te moglyby zosta¢ naruszone,
gdyby dokonano rejestracji oznaczenia powodujacego
konfuzj¢*. Poprzednio obowiazujacy model, z jego
daleko idgcg kontrola, mial réwniez zabezpieczaé kon-
sumentow przed wprowadzaniem w btad przez mylace

51 Nalezy jednak zwrdcic¢ uwageg, iz zgodnie z nowo wprowadzo-
nym ust. 6 art. 146 p.w.p. dla zgloszenia znaku towarowego
podlegajacego ogtoszeniu Urzad Patentowy sporzadza zawia-
domienie o istnieniu identycznych lub podobnych znakéw
towarowych z wezesniejszym pierwszenstwem, przeznaczo-
nych do oznaczania takich samych lub podobnych towaréw
i przekazuje je zglaszajacemu. Nie mozna wiec definitywnie
twierdzi¢, iz wzgledne przeszkody udzielenia prawa ochron-
nego na znak towarowy nie sg w ogéle przedmiotem bada-
nia Urzedu Patentowego bez wniesienia sprzeciwu wobec
zgloszenia; tak: M. Lampart, Prawo wlasnosci przemystowej.
Komentarz do zmian wprowadzonych ustawq z dnia 11 wrzes-
nia 2015 r. 0 zmianie ustawy - Prawo wlasnosci przemysto-
wej, Warszawa 2016, art. 146, nb. 1. W tym kontekscie na
uwage zastuguje wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2007 roku, w ktorym sad uznal, ze brak
jest podstaw do zawieszenia postepowania w trybie art. 177
k.p.c. skoro powéd od dtuzszego czasu wiedzial, iz podmiot
konkurencyjny dokonuje rejestracji patentu i do zakoncze-
nia procedury w sprawie jego udzielenia nie uczynil nic, aby
przeciwdziata¢ udzieleniu prawa patentowego konkurentowi;
zob. wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia
2007 r., I ACa 819/06, Lex nr 516527.

52 Katalog bezwzglednych przyczyn odwotawczych wymienia
art. 129 p.w.p.

53 K.Mania, Domena internetowa jako przedmiot polubownego
rozstrzygania sporéw, Warszawa 2016, s. 84.

54 Tamze.
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znaki towarowe uzywane w obrocie®”. Na skutek nowe-
lizacji, wzgledne przeszkody rejestracji sa brane pod
uwage w procesie rejestracji nowego oznaczenia, jesli
uprawniony z wczes$niejszego prawa ochronnego lub
podmiot, ktérego prawa osobiste lub majgtkowe zostaty
naruszone, wniesie sprzeciw wobec rozpatrywanego
zgloszenia. W konsekwencji oceng, czy wobec nowego
znaku towarowego zachodza wzgledne przeszkody
rejestracji, oddano tylko zainteresowanym podmio-

6. Podsumowanie i wnioski de lege ferenda
Zmiana przepisow regulujacych rejestracje znakow
towarowych rzuca nowe $wiatto na problem zawiesze-
nia postepowania cywilnego na skutek kwestionowa-
nia waznosci prawa ochronnego. Obecnie w obrocie
prawnym funkcjonujg znaki towarowe uzyskane wedle
poprzednich zasad, jak i te, wobec ktérych nie kon-
trolowano istnienia wzglednych przeszkdd rejestracji.
Wydaje sie, ze z uwagi na obnizony poziom weryfika-

Rozwijzanie wzorowane na prawie europejskim

Z pewnoscia usprawnialoby krajowe postepowanie

cywilne, eliminujac ryzyko uzywania zarzutu

niewaznosci oraz wniosku o zawieszenie

postepowania jako instrumentu do paralizowania

postepowania o naruszenie prawa ochronnego.

tom®®. Urzad Patentowy na etapie zgloszenia nie ocenia
juz ryzyka zaistnienia konfuzji migdzy istniejacymi
oznaczeniami a nowym znakiem towarowym w celu
eliminowana potencjalnych pdl konfliktu w obrocie
gospodarczym®”. Nowy model przyznawania praw
ochronnych zwigksza zatem prawdopodobienstwo
wystepowania naruszen wskutek rejestracji oznaczen
podobnych i konkurencyjnych wzgledem juz istnie-
jacych. Niesie rowniez za sobg obnizenie pewnosci
uzyskiwanych praw, ktore obecnie moga by¢ czesciej
przedmiotem postepowania w sprawie uniewaznienia
znaku towarowego z powodu ograniczenia zakresu
kontroli zgloszen rejestracyjnych®®.

55 Tamze,s. 85.

56 K.Sztobryn, (Nie tylko) krytyczne spojrzenie na nowe przepisy
ustawy prawo wlasnosci przemystowej dotyczgce sprzeciwu
wobec zgloszenia znaku towarowego, ,,Przeglad Prawa Han-
dlowego” 2016, nr 8, s. 29.

57 Tamze,s. 29.

58 Tamze.
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cji, w stosunku do praw ochronnych przyznanych po
dniu 15 kwietnia 2016 roku, istnieje wigksze prawdo-
podobienstwo zasadnosci zarzutu niewaznosci takiego
prawa. Niewatpliwie bedzie ono jeszcze rosto, gdy
decyzje o przyznaniu prawa wylacznego nie poprze-
dzito postepowanie ze sprzeciwu. Zmiana modelu
rejestracji znakéw towarowych stanowi jednoczes$nie
dostosowanie porzadku krajowego do prawa Unii
Europejskiej. Wydaje si¢ jednak, ze zostata ona prze-
prowadzona w sposob niepelny. Prawo unijne wypra-
cowalo jednolity model rozwigzywania problemu
pojawienia sie zarzutu niewaznosci prawa ochronnego,
dopuszczajac wniesienie powodztwa wzajemnego
o0 uniewaznienie wzoru wspdlnotowego® i unijnego

59 Art. 24 ust. 1 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia
12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych (Dz.Urz.
UE L2002, nr 3, str. 1) wskazuje, ze wzor wspolnotowy uwaza
si¢ za niewazny na wniosek ztozony w urzedzie, zgodnie

z postepowaniem wedlug tytutéw VIi VIIlub z pow6dztwa



znaku towarowego®® przed sad rozpatrujacy sprawe
z naruszenia prawa ochronnego. Rozwigzanie wzoro-
wane na prawie europejskim z pewnoscia usprawnia-
toby krajowe postepowanie cywilne, eliminujgc ryzyko
uzywania zarzutu niewaznoéci oraz wniosku o zawie-
szenie postepowania, jako instrumentu do paralizo-
wania postepowania o naruszenie prawa ochronnego.
Regulacja unijna eliminuje réwniez ryzyko sytua-
¢ji, w ktorej sad powszechny prowadzitby postepo-
wanie i orzek! o naruszeniu prawa, ktdre zostaloby
nastepnie uniewaznione. W przypadku zgloszenia
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o uniewaznieniu prawa ochronnego®. Widzimy zatem,
ze w orzecznictwie unijnym réwniez dostrzezono
problem potencjalnego przedluzenia postepowania
w sprawie ochrony znakéw towarowych w przypadku
podnoszenia zarzutu niewaznosci tego prawa. Oddanie
do rozstrzygniecia jednej jak i drugiej kwestii temu
samemu organowi wydaje si¢ rozwiazaniem jednak
bardziej efektywnym od nadal obowigzujacego w pol-
skim prawie modelu dualistycznego.

W obecnym stanie prawnym podstawowym zada-
niem sadu rozstrzygajacego sprawe o naruszenie prawa

Podstawowym zadaniem sadu rozstrzygajacego

sprawe o naruszenie prawa wylacznego jest

dazenie do unikniecia sprzecznosci miedzy

jego ocena, a ocena Urzedu Patentowego.

powodztwa wzajemnego o uniewaznienie unijnego
prawa ochronnego sad jest zobowiazany najpierw zba-
da¢ te kwestie, a nastepnie orzec co do naruszenia®.
Nie oznacza to jednak, ze sad rozpatrujacy obydwie
sprawy musi wstrzymac sie az do uprawomocnienia
sie orzeczenia w przedmiocie uniewaznienia. Moze
on bowiem obie sprawy rozpozna¢ réwnoczesnie, co
pozwoli unikna¢ przewlekto$ci postepowania®. Prze-
wlekto$¢ mogtaby wystapic¢ na skutek wnoszenia bez-
przedmiotowych $rodkéw odwotawczych, tylko w celu
opo6znienia wystapienia prawomocnosci orzeczenia

wzajemnego przez sad do spraw wzoréw wspolnotowych
W postepowaniu o naruszenie.

60 Art.59iart. 60 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. UE L z dnia
16 czerwca 2017 r.) dopuszcza wystgpienie z roszczeniem
wzajemnym w ramach procesu o naruszenie znaku towa-
rowego, ktorego przedmiotem jest zagdanie uniewaznienia
wspolnotowego znaku towarowego.

61 Zob. wyrok TSEU z dnia 19 pazdziernika 2017 r., C-425/16,
Lex nr 2376845.

62 Tamze.

wylacznego wydaje si¢ dazenie do unikniecia sprzecz-
nosci miedzy jego oceng, a oceng Urzedu Patentowego
w sytuacji, w ktorej pozwany zglasza zarzut niewaznosci
znaku towarowego lub wnosi o zawieszenie procesu
z powodu toczgcego sie postepowania o uniewaznie-
nie. Ustawodawca nie wyposazyt sadow powszechnych
w skuteczne instrumenty do zwalczania dziatan stron,
chcacych przewlekac proces cywilny z wyzej wskaza-
nych wzgledéw. Zawieszenie postepowania w sprawie
naruszenia, do czasu wydania decyzji przez Urzad
Patentowy, nie moze nastepowac automatycznie, inaczej
staloby sie polem do naduzy¢ ze strony pozwanych®.
Prowadziloby réwniez do faktycznego pozbawienia
sadu mozliwoéci rozstrzygniecia sprawy, czyli istotnej
kompetencji z punktu widzenia ochrony indywidual-
nych intereséw podmiotéw prawa cywilnego®. Nalezy

63 Tamze.

64 B. Czachorska-Jones (w:) J. Szwaja, A. Szajkowski (red.),
System prawa whasnosci intelektualnej, t. 3: Prawo wynalazcze,
‘Warszawa 1990, s. 315.

65 Zob. uchwala Sadu Najwyzszego z dnia 23 lipca 2008 r., ITI
CZP 52/08, Lex nr 408406. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze
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zgodzi¢ si¢ z pogladem, ze konstytutywna decyzja
administracyjna jest zdarzeniem prawnym i jako fakt
wchodzi w sklad podstawy faktycznej procesu, zatem
sad nie moze na potrzeby postepowania cywilnego kre-
owat faktow®®. Totez w przypadku zgloszenia zarzutu
niewaznosci prawa ochronnego, czy tez juz trwajacego
postepowania o uniewaznienie sagd musi bra¢ pod
uwage okolicznos¢, ze decyzja, w oparciu o ktérg ma
wydac rozstrzygniecie, moze zosta¢ usunigta z obrotu
prawnego ze skutkiem ex tunc. Wyrok wydany w opar-
ciu o wygaszone prawo ochronne bedzie wadliwy.
Nadto przepisy postepowania cywilnego uniemozli-
wiajg zakwalifikowanie takiej decyzji administracyjnej,
wydanej po uprawomocnieniu si¢ orzeczenia sagdowego,
jako podstawy skargi o wznowienie postepowania®’.
Nietrudno sobie wowczas wyobrazié, ze byly pozwany,
ktéry musial zaptaci¢ odszkodowanie zasagdzone na
podstawie wadliwego wyroku wystapi o odszkodowa-
nie do Skarbu Panstwa. Ustawodawca, pozostawiajac
dualizm ochrony prawnej w sprawach z zakresu prawa
wlasnosci przemyslowej, przynajmniej w zakresie nie-
waznoéci praw wylaczonych, doprowadzit do sytuacji,
w ktorej sady powszechne maja do rozwigzania zadanie
przypominajace kwadrature kota. Zmiana krajowych
regulacji na wzor unijnych i dopuszczenie powodztwa
wzajemnego o uniewaznienie znaku towarowego stano-
wilyby krok we wtasciwg strong. Wartym rozwazenia
byloby réwniez utworzenie osobnych wydzialéw, czy
tez sekcji w ramach istniejacych juz jednostek, powo-
tanych wylacznie do rozstrzygania spraw dotyczacych
prawa wlasnoéci intelektualnej. Naprzeciw potrzeby
obrotu prawnego wychodzi rzadowy projekt zmiany
kodeksu postepowania cywilnego, ktéry ma powotaé
do zycia w sadach okregowych wydzialy do spraw
wlasnoéci intelektualnej®®. Nowelizacja kodeksu prze-

przywolana uchwala zapadta w sprawie rozpatrywanej na
podstawie przepiséw ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentéw przez co dla sporéw wyniktych na tle ustawy prawo
wlasnosci przemystowej moze stanowic jedynie wskazowke
interpretacyjng.

66 A.Jakubecki (w:) System prawa..., dz. cyt., s. 646.

67 Zob. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 18 lutego 2016 r., II
CSK 282/15, Lex nr 1991181.

68 Projekt Rady Ministréw zmiany kodeksu postepowania
cywilnego i niektérych innych ustaw z dnia 21 marca 2019 r.
(UD 497).
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widuje réwniez wprowadzenie postepowania odreb-
nego, regulujacego spory wynikle na tle powyzszych
kwestii oraz likwidacje dualizmu systemu ochrony
praw wlasnosci intelektualnej. Projektowana zmiana
dopuszcza powodztwo wzajemne o uniewaznienie
prawa ochronnego®. Zaproponowane zmiany wydaja
si¢ zmierza¢ w dobrym kierunku, natomiast z ich
szczegdlowq oceng trzeba sie wstrzymac az do chwili
przedlozenia ostatecznego projektu ustawy.
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