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Trademark trolling jako przyklad zgloszenia
znaku towarowego w zlej wierze

Abstract: The subject of this paper relates to trademark trolling — a phenomenon,
which may have a negative impact on entrepreneurs and their businesses. A trademark
troll shall be defined as a person, who applies for registration of trade marks without
an actual intention to make a commercial use of them. A trademark troll’s objective is
to cause other enterpreneurs to pay for a license enabling to use those trade marks by
threatening them with a litigation.

The aim of the paper is to consider whether the Polish and the European Union’s leg-
islation guarantees the enterpreneurs a sufficient protection from trademark trolls. This
protection can be provided during the trade mark’s registration procedure initiated by
a trademark troll, mostly with the use of absolute ground for refusal to register a trade
mark, which is making an application in bad faith. Apart from that, negative effects of
trademark trolling can be decreased after the registration procedure — the registration
of trademark can be declared invalid by the Patent Office, whereas the possible trade-
mark troll’s legal action against the enterpreneur harmed by trolling could be dismissed
by the court, as the action would be contrary to the principles of social co-existence.

Keywords: Trademark trolling, registration of trademark, bad faith, European Union
law, Polish law, abuse of law, legal protection
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1. Zjawisko trademark trollingu i jego skutki

Pojecie trademark trolling nie wystepuje powszechnie w polskiej li-
teraturze prawniczej. Opisywane przez nie zjawisko nie stato sie jeszcze
przedmiotem obszernego orzecznictwa sadowego, prézno tez szukacé bez-
posrednich odniesien do niego w treSci ustawy Prawo wlasnosci prze-
myslowej'. Nie oznacza to jednak, ze tego rodzaju praktyki wymierzone
w cudza wlasno§é intelektualna lub dobra osobiste nie sa lub nie beda
kierowane przeciwko polskim przedsiebiorcom. Rodzi to potrzebe zwré-
cenia uwagi na te zachowania, aby zapobiec ich negatywnym skutkom.

W literaturze zagranicznej trademark trolling definiuje sie jako za-
chowanie polegajace na zglaszaniu oznaczen w celu uzyskania praw
ochronnych na znaki towarowe, jednakze bez rzeczywistego zamiaru
ich uzywania w celu oznaczania wtasnych towaréw lub ustug?. Trade-
mark troll zmierza do uniemozliwienia korzystania z zarejestrowanych
przez siebie znakéw towarowych innym uczestnikom obrotu. Jego dziala-
nia moga by¢ wymierzone zaroéwno w przedsiebiorcow, ktorzy korzystaja
z oznaczen stanowiacych przedmiot prawa ochronnego uzyskanego przez
trolla, jak tez w przedsiebiorcow, ktérzy mogliby w przyszlosci powziaé
zamiar prowadzenia dziatalnosci gospodarczej z wykorzystaniem takie-
go oznaczenia. Praktyka trolla zazwyczaj polega na kierowaniu wzgle-
dem nich wezwan do uiszczenia oplaty badz zawarcia odptatnej umowy
licencji na korzystanie ze znaku towarowego, z zastrzezeniem, ze W przy-
padku braku zaakceptowania stawianych warunkéw beda narazeni na
proces sadowy 1 zwigzane z nim koszty. Blizej charakteryzujac metody
dziatania trolli, wskazaé¢ mozna klasyczny trademark trolling stosowany
przez przedsiebiorce, ktéry aby utrudnié¢ dziatalno$é gospodarcza kon-
kurenta, podejmuje dzialania w celu rejestracji uzywanych przez niego
znakéw towarowych, oraz trademark squatting, polegajacy najczeéciej na
rejestracji przez dystrybutora handlujacego na rynku krajowym towara-
mi zagranicznego producenta oznaczen stosowanych przez tego kontra-
henta?.

! Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasno§ci przemystowej. Tekst jedn.
Dz.U. 2017, poz. 776 z p6zn. zm. [dalej: p.w.p.].

2 A.B. Folgers: The Seventh Circuit’s Approach to Deterring the Trademark Troll:
Say Goodbye to Your Registration and Pay the Costs of Litigation. Seventh Circuit 2007,
Vol. 3, s. 453, https://www.kentlaw.iit.edu/sites/ck/files/public/academics/jd/7cr/v3-1/fol
gers.pdf [Data dostepu: 31 grudnia 2017 r.].

3 Szerzej M. Ryba: Zjawisko trademark trollingu — problem, z jakim mogq zmierzyé
sie polscy przedsiebiorcy po zmianie procedury uzyskiwania prawa ochronnego na znak
towarowy. ,,Problemy Prawa Prywatnego Miedzynarodowego” 2017, T. 21, s. 111.
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Ofiarami trademark trollingu sa wiec w szczegolnosci przedsiebiorcy
dziatajacy pod okreélong firma, uzywajacy oznaczen zaréwno dla swo-
jego przedsiebiorstwa, jak 1 dla oferowanych towaréw 1 ustug, ktérych
to oznaczen z réznych powodéw nie rejestruja w krajowym urzedzie pa-
tentowym lub w Urzedzie Unii Europejskiej do spraw Wlasnosci Inte-
lektualnej [dalej: EUTPO] w celu uzyskania prawa ochronnego na znak
towarowy.

Trademark trolling jest zatem zachowaniem pasozytniczym, sprzecz-
nym z zasadami uczciwo$ci kupieckiej, zmierzajacym do czerpania nie-
uzasadnionych korzy$ci kosztem innych podmiotéw. Warto wiec zasta-
nowi¢ sie, czy polskie oraz unijne* prawo znakow towarowych zawieraja
odpowiednie instrumenty prawne, pozwalajace na skuteczng ochrone
przedsiebiorcéw przed niestusznymi skutkami trademark trollingu.

2. Ochrona przed trademark trollingiem
zmierzajaca do uniemozliwienia uzyskania
lub utrzymania prawa ochronnego na znak towarowy

Ochrona przedsiebiorcy narazonego na trademark trolling moze byé
realizowana na réznych plaszczyznach. W pierwszej kolejnosci warto
zwroci¢ uwage na podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na
znak towarowy zglaszany przez podmiot stosujacy trolling. Po wprowa-
dzeniu w zycie reformy polskiego prawa znakéw towarowych®, ktoérej
element stanowila istotna modyfikacja postepowania rejestracyjnego,
Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej [dalej: UPRP] w ramach tego
postepowania bada z urzedu tylko niektore spoérdéd negatywnych prze-
stanek udzielenia i utrzymania prawa ochronnego na znak towarowy

* Chodzi o dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z dnia
16 grudnia 2015 r., majacq na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich od-
noszacych sie do znakéw towarowych (Dz.Urz. UE z dnia 23 grudnia 2015 r., L 336,
s. 11nast.) [dalej: dyrektywa 2015/2436], ktéra z dniem 15 stycznia 2019 r. zastapita dy-
rektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r.
o identycznej nazwie (Dz.Urz. UE z listopada 2008 r., L. 299, s. 25 i nast.) [dalej: dyrek-
tywa 2008/95/WE], a takze rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
(Dz.Urz. UE z dnia 16 czerwca 2017 r., L 154, s. 1—99) [dalej: rozporzadzenie 2017/1001].

5 Zob. ustawe z dnia 11 wrzeénia 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo wlasno$ci prze-
mystowej. Dz.U. 2015, poz. 1615.
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(tzw. przeszkody bezwzgledne®). Przeszkody wzgledne sa za$ brane pod
uwage w przypadku wniesienia sprzeciwu przez podmiot uprawniony do
wezesniejszego znaku towarowego lub uprawniony z tytulu wezeéniej po-
wstalego prawa osobistego lub majatkowego’. Skutkiem tych zmian ma
by¢ w szczegdlnosci przyspieszenie postepowania rejestracyjnego®. Warto
jednoczeénie przypomnieé, ze model zakladajacy uwzglednianie z urzedu
wylacznie przeszkdd bezwzglednych przewidziany zostal rowniez w prze-
pisach przywolanego wczesniej rozporzadzenia 2017/1001 w sprawie zna-
ku towarowego Unii Europejskiej, wobec czego procedura uzyskiwania
obydwu kategorii praw wylacznych do znaku towarowego, odpowiednio
przed UPRP oraz EUIPO, zostata do pewnego stopnia ujednolicona.
Najistotniejszy dla tematyki trademark trollingu pozostaje w tym
wzgledzie fakt, ze w prawie polskim jako jedna z przeszkod bezwzgled-
nych ustanowiono zgloszenie oznaczenia w zlej wierze®. Udzielone juz

6 Przeszkody bezwzgledne wymienione zostaly enumeratywnie w art. 129! p.w.p.
Najkrécej ujmujac istote przeszkdd bezwzglednych, nalezy stwierdzié, ze dotycza one wad
zglaszanego oznaczenia tkwiacych w samej jego istocie, ktére uniemozliwiaja prawid-
towe spelnianie przez oznaczenie funkcji znaku towarowego (zwtaszcza funkeji odréznia-
jacej, pozwalajacej na odréznianie towardw i uslug jednego przedsiebiorstwa od towardéw
i ustlug innego przedsiebiorstwa). Zob. szerzej R. Skubisz, M. Mazurek: Wzgledne
podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. W: ,,System Prawa
Prywatnego”. T. 14B: Prawo wtasnosci przemystowej. Red. R. Skubisz. Warszawa 2017,
s. 725—1728.

" Przeszkody wzgledne wymienione zostaly enumeratywnie w art. 132! p.w.p.

8 K. Sztobryn: (Nie tylko) krytyczne spojrzenie na nowe przepisy ustawy prawo wia-
snosci przemystowej dotyczqce sprzeciwu wobec zgtoszenia znaku towarowego. ,,Przeglad
Prawa Handlowego” 2016, nr 8, s. 26—31. Autorka przywotuje statystyki Raportu Insty-
tutu Maxa Plancka, z ktérych wynika, ze ograniczenie aktywnos$ci krajowego urzedu pa-
tentowego do badania z urzedu wytacznie przeszkdd bezwzglednych nie ma decydujacego
wplywu na dynamike postepowania rejestracyjnego. W kontekscie oceny analizowanej
nowelizacji zob. réwniez: P. Kostanski, T. Marek: Wybrane zagadnienia nowelizacji
europejskiego prawa znakéw towarowych. ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellon-
skiego. Prace z Prawa Wtasno$ci Intelektualnej” 2015, z. 130, s. 99—100.

9 Zob. art. 129! ust. 1 pkt 6 p.w.p. W odniesieniu do przepiséw prawa unijnego war-
to zauwazy¢, ze dyrektywa nr 2008/95/WE traktowala zgloszenie znaku towarowego
w zlej wierze jako opcjonalna przeszkode dla uzyskania/podstawe do uniewaznienia pra-
wa ochronnego na znak towarowy, ktéra panstwa czlonkowskie mogty, ale nie musia-
ty wprowadzaé¢ do krajowych porzadkéw prawnych (zob. w szczegdlnosci art. 3 ust. 2 lit. d
oraz art. 4 ust. 4 lit. g tej dyrektywy). W przepisach nowej dyrektywy nr 2015/2436
okoliczno§é zgloszenia znaku towarowego w ztej wierze zostata juz uregulowana jako
obowigzkowa przestanka uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy, a ponad-
to — opcjonalnie dla ustawodawcéw krajowych — jako przestanka odmowy udzielenia
prawa ochronnego (zob. art. 4 ust. 2 dyrektywy). Zob. tez J. Kepinski: Jakie zmiany cze-
kajq prawo znakéw towarowych w swietle dyrektywy 2015/24362 W. ,,Experientia docet”.
Ksiega jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elzbiecie Traple. Red. P. Kostanski,
P. Podrecki, T. Targosz. Warszawa 2017, s. 525—542.
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prawo ochronne moze byé¢ tez z tej przyczyny uniewaznione. Ponadto
stosownie do art. 59 ust. 1 lit. b rozporzadzenia w sprawie znaku towa-
rowego Unii Europejskiej powyzsza okoliczno$é stanowi podstawe unie-
waznienia unijnego znaku towarowego.

Znaczenie, jakie nalezy przypisaé pojeciu ,zgloszenie znaku towaro-
wego w zle] wierze”, stanowi przedmiot dysput zaréwno na gruncie prawa
polskiego, jak 1 prawa unijnego. Nalezy takze pamietac¢ o jego wspo6lno-
towej genezie, jako ze pochodzi ono z pierwszej wspélnotowej dyrektywy,
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnosza-
cych sie do znakéw towarowych!l. Z tego tez wzgledu dla dokonania jego
wyktadni, na ktérej powinno by¢ oparte orzecznictwo krajowych sadéw
oraz Urzedu Patentowego, kluczowe znaczenie odgrywa orzecznictwo
Trybunalu Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej'? [dalej: TSUE].

W literaturze wskazuje sie, ze interpretujac pojecie ztej wiary, moz-
na odwolywacé sie do stanu psychicznego ocenianego podmiotu (zla wia-
ra w znaczeniu subiektywnym) lub do negatywnej oceny jego zachowa-
nia z perspektywy pozadanych norm etycznych (zla wiara w znaczeniu
obiektywnym)!®. Jesli chodzi o badanie ztej wiary zglaszajacego znak
towarowy, to trafne jest, moim zdaniem, podejScie, ktore uwzglednia za-
réwno potrzebe zestawienia zachowania zglaszajacego z zobiektywizowa-
nymi wzorcami postepowania w stosunkach zawodowych 1 handlowych,
jak réwniez wziecia pod uwage pobudek, ktérymi kierowal sie podmiot
dazacy do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy'. Do obydwu
tych sfer odwoluje sie w swoim orzecznictwie TSUE. Analizujac poéwie-
cone temu zagadnieniu orzecznicze wypowiedzi Trybunatu, nalezy wska-
zaé, ze dokonanie oceny, czy zglaszajacy znak towarowy dziatal w zlej
wierze, wymaga uwzglednienia wszelkich okolicznoéci towarzyszacych

10 Artykut 164 ust. 1 w zw. z art. 129 ust. 1 pkt 6 p.w.p.

I Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw
Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych 89/104/EWG. Dz.Urz.
WE z dnia 11 lutego 1989 r., L. 040, s. 1 1 nast.

12 Na te okoliczno§é uwage zwraca sam Trybunatl, podkres§lajac, ze pojecie zlej wia-
ry zglaszajacego znak towarowy stanowi autonomiczne pojecie prawa unijnego, ktére
powinno by¢ jednolicie rozumiane na terenie wszystkich panstw czlonkowskich. Zob.
wyrok Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 2013 r., C-320/12.
Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd v. Ankeneevnet for Patenter og Varemeerker.
ECLI:EU:C:2013:435, pkt. 20—29.

13 Zob. m.in. M. Witkowska, A. Michalak: Komentarz do art. 129" p.w.p. W: Prawo
wtasnosci przemystowej. Komentarz. Red. A. Michalak. 2016. LEGALIS, nb 52—54.

14 Zob. K. Szczepanowska-Kozlowska: Bezwzgledne przeszkody rejestracji zna-
ku towarowego. W: ,System Prawa Prywatnego”. T. 14B: Prawo wtasnosci przemystowej.
Red. R. Skubisz..., s. 693—694, ktéra powoluje sie na poglad M. Pilicha w odniesieniu
do klauzuli dobrej wiary, sformutowanej w Konwencji Narodéw Zjednoczonych z 1980 r.
o umowach miedzynarodowe] sprzedazy towarow.
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zgloszeniu. Nalezy m.in. ustalié, czy zgtaszajacy wiedzial lub powinien
wiedzieé, ze osoba trzecia uzywa juz identycznego lub podobnego ozna-
czenia dla towaréw identycznych lub podobnych do tych objetych zgto-
szeniem. Sama wiedza zglaszajacego o tym, ze w obrocie stosowane jest
juz podobne lub identyczne oznaczenie nie jest jednak wystarczajaca,
by przyjaé, ze dzialat on w zlej wierze'®. Konieczne jest réwniez wzie-
cie pod uwage zamiaru, ktérym kierowat sie zgltaszajacy, stopnia ochro-
ny prawnej, z ktorej korzystaja oznaczenia zgloszone do rejestracji, oraz
ewentualnego istnienia oznaczen z nimi kolidujacych (ich ochrona moze
wynikaé chociazby z faktu korzystania z oznaczenia przez podmioty
trzecie jeszcze przed zglaszajacym lub korzystania rownoleglego ze zgla-
szajacym), jak rowniez stopnia powszechnej znajomosci, ktéra charak-
teryzuje oznaczenie w chwili jego zgloszenia'®. W unijnym oraz polskim
orzecznictwie wskazuje sie nadto, ze w toku badania, czy zgloszenie na-
stapilo w ztej wierze, nalezy uwzglednié¢ réwniez takie okolicznoSci, jak:
skorzystanie z renomy cudzego oznaczenia lub jej zagrozenie, naruszenie
stosunku zaufania taczacego zglaszajacego z podmiotem trzecim, polega-
jace na zgloszeniu oznaczenia kolidujacego z oznaczeniem nalezacym do
tamtego podmiotu!”, pochodzenie zgloszonego oznaczenia i okolicznosci
jego uzywania, poczawszy od jego stworzenia, strategie handlowa, w ktoé-
ra wpisane jest dokonanie zgloszenia, chronologie wydarzen zwiazanych
z dokonaniem zgloszenia'® czy tez zamiar obejécia przez zglaszajacego
obowigzkéw umownych laczacych go z podmiotem trzecim!®. Badanie

1> Wyrok Trybunatu Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej z dnia 11 czerwca 2009 r.,
C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG v. Franz Hauswirth GmbH. Zb. Orz.
2009, s. 1-04893, pkt. 39—40. Na te okoliczno§¢ w polskiej doktrynie wskazywata m.in.
U. Prominska, podkreslajac, ze odwotanie sie do znaczenia ztej wiary w rozumieniu prze-
piséw prawa cywilnego mogtoby jedynie stanowi¢ punkt wyjécia dla wykladni przepiséw
p-w.p. Aby doszlo do zgloszenia znaku towarowego w zlej wierze, konieczne jest bowiem
zaistnienie dodatkowych okoliczno$ci, w szczegdlnoSci dokonanie zgloszenia w innym
celu niz stosowanie go do oznaczania swoich towaréw lub ustug. Zob. U. Prominska:
Znaki towarowe i prawa ochronne. W: M. du Vall, E. Nowinska, U. Prominska:
Prawo wtasnosci przemystowej. Warszawa 2011, s. 293.

6 Tbidem, pkt. 46—52.

17 Zob. m.in. wyrok Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia
20 listopada 2016 r., VI SA/Wa 1356/16. LEX nr 2270758 oraz wyrok Naczelnego Sadu
Administracyjnego z dnia 24 listopada 2010 r., IT GSK 1011/09. LEX nr 746025.

18 Zob. m.in. wyrok Sadu Unii Europejskiej z dnia 5 pazdziernika 2016 r., T-456/15.
Foodcare sp. z 0.0. v. Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnoséci Intelektualnej. ECLI:EU:
T:2016:597, pkt 28.

19 Tbidem, pkt 44. Szerzej o zachowaniach kwalifikowanych w polskim orzecznictwie
jako zgloszenie znaku towarowego w ztej wierze M. Kulikowska: Zgtoszenie wspélno-
towego znaku towarowego w zlej wierze. Glosa do wyroku TS z dnia 11 czerwca 2009 r.,
C-529/07. ,Glosa” 2010, nr 2, s. 79—86.
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wymienionych okoliczno$ci zmierza wiec do ustalenia, czy zglaszajacy
znak towarowy dziatal w zgodzie z powszechnie akceptowanymi stan-
dardami etycznego zachowania oraz uczciwymi praktykami handlowy-
mi, przy jednoczesnym uwzglednieniu zamiaru, ktorym kierowatl sie ten
podmiot. W szczegdlnosci oceni¢ nalezy, czy celem zglaszajacego byto
wylacznie uniemozliwienie korzystania z oznaczen innym przedsiebior-
com, bez zamiaru samodzielnego ich uzywania. Zamiar za$ — jako oko-
liczno§¢ subiektywna — podlega rekonstrukeji na podstawie ustalonych
obiektywnych okoliczno$ci zgtoszenia?’.

Trzeba jednoczesnie dodaé, ze zgodnie z unijnym orzecznictwem, cie-
zar wykazania okoliczno$ci éwiadczacych o zgloszeniu oznaczenia w zlej
wierze spoczywa na podmiocie, ktory wnosi o uniewaznienie prawa
ochronnego?. W polskim orzecznictwie 1 doktrynie podkresla sie row-
niez, ze okoliczno$§¢ ta wynika z domniemania dobrej wiary przyjetego
w art. 7 k.c.??

Odnoszac poczynione ustalenia do zjawiska trademark trollingu, kté-
re — jak sie przyjmuje — polega na zglaszaniu oznaczen w celu uzyska-
nia prawa ochronnego na znak towarowy wylacznie, aby uniemozliwi¢
korzystanie z oznaczenia przez inne podmioty (w szczegdlnosci przed-
siebiorcéw, ktérzy rozpoczeli korzystanie z oznaczenia przed jego zglo-
szeniem przez trolla) oraz osigganie korzysci finansowych z tytulu optat
licencyjnych, nalezy stwierdzi¢, ze takie zachowanie wypelnia znamio-
na zgloszenia znaku towarowego w zlej wierze w rozumieniu przyjetym
przez prawo unijne oraz implementujace je prawo polskie?.

20 Wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z dnia 11 czerwca 2009 r.,
C-529/07. Chocoladefabriken Lindt & Spriungli AG v. Franz Hauswirth GmbH. Zb. Orz.
2009, s. 1-04893, pkt 42 oraz m.in. wyrok Wojew6dzkiego Sadu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 24 maja 2011 r., VI SA/Wa 457/11. LEX nr 1094967.

21 Zob. m.in. wyrok Sadu Unii Europejskiej z dnia 5 pazdziernika 2016 r., T-456/15.
Foodcare sp. z 0.0. v. Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnos$ci Intelektualnej. ECLI:EU:T:
2016:597, pkt 23.

2 M.in. M. Andrzejewski, P. Kostanski: Komentarz do art. 131 p.w.p. W: Prawo
wtasnosci przemystowej. Red. P. Kostanski. 2014. LEGALIS, nb 10 oraz wyrok Woje-
wodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 r., VI SA/Wa
1388/07. LEGALIS nr 267102.

2 Zob. m.in.: wyrok Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej z dnia 11 czerwca
2009 r., C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG v. Franz Hauswirth GmbH.
Zb. Orz. 2009, s. 1-04893, pkt 44; wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia
24 listopada 2010 r., IT GSK 1011/09. LEX nr 746025; wyrok Wojewddzkiego Sadu Admi-
nistracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2011 r., VI SA/Wa 457/11. LEX nr 1094967.
Przywotane wyroki nie odnosza sie bezposérednio do zjawiska trademark trollingu, nie-
mniej jednak w treSci ich uzasadnien wyraznie wskazano, ze zgloszenie znaku towaro-
wego bez zamiaru jego uzywania w obrocie, a wytacznie w celu uniemozliwiania wejScia
na rynek innym podmiotom, stanowi przyklad zgloszenia oznaczenia w zlej wierze. Wo-
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Ustalenie ztej wiary w rozumieniu przepisOw unijnego prawa znakow
towarowych wymaga wiec zar6wno uwzglednienia okoliczno$ci subiek-
tywnych wystepujacych po stronie zglaszajacego, jak rowniez dokonania
oceny caloksztaltu okolicznosci zgloszenia w Swietle kryteriow odwotuja-
cych sie do zasad uczciwo$ci handlowej. Rodzi to pewien problem prak-
tyczny. Przeprowadzenie opisanego badania wymaga bowiem powziecia
przez Urzad Patentowy informacji, ktore nie beda wynikaty z tresci sa-
mego zgloszenia. Nawet fakt, ze zarejestrowano lub zgloszono z wczes-
niejszym pierwszenstwem znaki towarowe podobne do zglaszanego lub
identyczne ze zglaszanym nie bedzie wystarczajacy do stwierdzenia zlej
wiary. Konieczne byloby bowiem powziecie przez Urzad Patentowy in-
formacji pozwalajacych na ustalenie zamiaru zglaszajacego oraz innych
okoliczno$ci zgloszenia, co najczesciej wymagaloby przedstawienia ar-
gumentéw przez podmiot bedacy ofiara trademark trollingu?!. To za$
w obecnym ksztalcie procedury rejestracji znakéw towarowych moze na-
stapi¢ w przypadku zlozenia przez poszkodowanego przedsiebiorce wnio-
sku o uniewaznienie uzyskanego przez trolla prawa ochronnego na znak
towarowy lub — jeszcze w toku procedury rejestracyjnej — sprzeciwu
wobec zgloszenia albo uwag do zgloszenia w trybie art. 146! § 4 p.w.p.

W konteks$cie uwag do zgloszenia znaku towarowego warto podkreslic,
ze moga one obejmowac istnienie okoliczno$ci stanowiacych bezwzgledne
przestanki odmowy udzielenia prawa ochronnego (a wiec réwniez zglo-
szenie znaku w zlej wierze), a wystapi¢ z nimi moze nieograniczony krag
podmiotow. Osoba zglaszajaca uwagl nie staje sie jednak strona poste-
powania, a tym samym nie otrzyma od UPRP informacji o sposobie ich
rozpoznania?. Podobny tryb przewidziano w przepisach rozporzadzenia
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej?®.

Sprzeciw wobec zgloszenia znaku towarowego moze zapobiec udziele-
niu trademark trollowi prawa ochronnego na znak towarowy, przy czym
trzeba pamietac, ze termin na jego wniesienie wynosi trzy miesiace od
daty ogloszenia o zgloszeniu znaku towarowego w ,Biuletynie Urzedu
Patentowego”?’. Jezeli ofiara trollingu jest przedsiebiorca, ktory zanied-

jewddzki Sad Administracyjny w Warszawie w przywolanym wyroku z dnia 24 maja
2011 r. stwierdzil, ze takie zachowanie stanowi wrecz podstawowa forme zgloszenia zna-
ku w zlej wierze.

24 Problem ten dostrzezono w doktrynie. Zob. m.in. K. Sztobryn: (Nie tylko) kry-
tyczne spojrzenie..., s. 26.

% M. Witkowska: Komentarz do art. 146" p.w.p. W: Prawo wtasnosci przemystowej.
Red. P. Kostanski..., nb 3—4.

26 Zob. art. 45 rozporzadzenia 2017/1001.

2T Zob. art. 152% ust. 1 oraz art. 1527 ust. 1 p.w.p. Szerzej o procedurze rozpatrywa-
nia sprzeciwu M. Rutkowska: Uzyskanie oraz utrzymanie w mocy prawa ochronnego
na znak towarowy (zagadnienia wybrane). ,Monitor Prawniczy” 2016, nr 23, s. 1258.
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bal rejestracji uzywanych przez siebie oznaczen z powodu braku dosta-
tecznej wiedzy na temat prawa znakéw towarowych, to istnieje znaczne
prawdopodobienstwo, ze taka osoba nie monitoruje na biezaco zgloszen
znakow towarowych publikowanych w ,,Biuletynie Urzedu Patentowego”,
co jest niezbedne do powziecia wiedzy o tym, ze termin na wnieslenie
sprzeciwu rozpoczal swdj bieg. W kontek$cie podstaw sprzeciwu nalezy
wyjasnié, ze nie nalezy do nich okoliczno$¢ zgloszenia znaku towarowego
w zle] wierze. Podstawy te zostaly wskazane w art. 152Y ust. 1 p.w.p.?8
Przywolany przepis w analizowanym konteks$cie odsyta bowiem wylacz-
nie do wzglednych przestanek odmowy rejestracji znaku wymienionych
w art. 132! ust. 1—3 p.w.p., obejmujacych w szczegdlnosci kolizje z wezes-
niejszym zarejestrowanym znakiem towarowym?® albo z prawem osobi-
stym lub majatkowym przystugujacym wnoszacemu sprzeciw. Z uwagi
na fakt, ze ofiarg trademark trollingu jest przedsiebiorca, ktéry nie za-
rejestrowal swoich znakéw towarowych, sprzeciw z jego strony moze by¢
oparty w zasadzie na naruszeniu praw majatkowych 1 dobr osobistych
(chyba ze jego oznaczenie mogloby zostaé sklasyfikowane jako znak to-
warowy powszechnie znany). Sporne wérod przedstawicieli polskiej dok-
tryny jest jednak to, czy korzystanie z niezarejestrowanego oznaczenia
podlega takiej samej ochronie, jak prawa podmiotowe, o ktorych mowa
w powolanym art. 132! ust. 1 pkt 1 p.w.p. Kwestia ta bedzie jeszcze oma-
wiana w niniejszym artykule.

W przypadku niewniesienia sprzeciwu w ustawowym terminie lub
braku mozliwo$ci oparcia sie na ktérej$ ze wzglednych przestanek od-
mowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy ofiara trademark
trollingu powinna wystapi¢ z wnioskiem o uniewaznienie prawa ochron-
nego na podstawie art. 164 ust. 1 p.w.p.>° Zlozenie wniosku o uniewaz-
nienie prawa ochronnego na znak towarowy nie zostalo ograniczone zad-
na cezura czasowa. Wprawdzie, jak stanowi art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p.,
»,Z wnioskiem o uniewaznienie prawa ochronnego nie mozna wystapic
z powodu kolizji z wezeéniejszym znakiem badz naruszenia praw osobi-
stych lub majatkowych wnioskodawcy, jezeli przez okres pieciu kolejnych
lat uzywania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, bedac $wiado-
mym jego uzywania, nie sprzeciwiat sie temu”, niemniej jednak, zgodnie

28 Analogiczna sytuacja dotyczy sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego Unii
Europejskiej, co wynika z art. 46 ust. 1—2 rozporzadzenia 2017/1001 wskazujacego pod-
stawy wnoszenia sprzeciwu.

29 Wymog rejestracji nie dotyczy w tym kontekécie znaku powszechnie znanego, co
wynika z art. 132! ust. 1 pkt 5 p.w.p.

30 Uniewaznienie znaku towarowego Unii Europejskiej jest mozliwe zgodnie z podsta-
wami wymienionymi w art. 59—60 rozporzadzenia nr 2017/1001, ktére podobnie jak w pra-
wie polskim obejmuja zaréwno bezwzgledne, jak 1 wzgledne odmowy rejestracji znaku.
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z ust. 2 przywolanego artykulu, wskazanego wyzej ograniczenia nie sto-
suje sie w przypadkach, gdy uprawniony z tytulu prawa ochronnego na
znak towarowy uzyskal je, dziatajac w ztej wierze.

Jak juz wskazano, zar6wno w sprzeciwie, jak 1 we wniosku o unie-
waznienie prawa ochronnego poszkodowany przedsiebiorca bedzie mogt
powolaé sie na kolizje prawa ochronnego z przystugujacymi przedsie-
biorcy prawami osobistymi 1 majatkowymi. Wystapi ona wtedy, gdy
uzywanie zgloszonego znaku towarowego naruszatoby prawa podmioto-
we ofiary trollingu (przede wszystkim: prawo do firmy, dobra osobiste,
prawa autorskie oraz prawa wlasnos$ci przemystowej, np. prawo z reje-
stracji wzoru przemystowego®!). Tego rodzaju kolizje rozstrzyga sie zgod-
nie z zasada, ze priorytet nalezy nadaé ochronie prawa, ktére powstato
wezeénie). Tym samym w przypadku, w ktérym trademark troll zglositby
oznaczenie naruszajace prawo do firmy innego przedsiebiorcy, ktéry pod
ta firma prowadzi juz dziatalno$é gospodarcza, sprzeciw/wniosek o unie-
waznienie prawa ochronnego ztozony przez tego przedsiebiorce zastuguje
na uwzglednienie??,

Warto zwrécié uwage na problem kolizji znaku zglaszanego przez
podmiot bedacy trollem z oznaczeniem cudzego przedsiebiorstwa nie-
bedacego jednak firma w rozumieniu art. 43° § 1 k.c. oraz z niezare-
jestrowanym oznaczeniem, pod ktérym przedsiebiorca wprowadza do
obrotu towary lub oferuje ustugi. Oznaczenie przedsiebiorstwa, a takze
oznaczenia towarow oraz uslug podlegaja bowiem ochronie wynikajace]
z ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji®. Zachowania polegajace

31 Zob. m.in. M. Witkowska, A. Michalak: Komentarz do art. 132' p.w.p. W: Pra-
wo wlasnosci przemystowej. Red. P. Kostanski...,nb 4 oraz R. Skubisz, M. Mazurek:
Wzgledne podstawy..., s. 821—824.

32 Zob. wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2002 r., IT SA
3390/01. LEGALIS nr 54602.

33 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. Tekst jedn. Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1503 ze
zm. [dalej: u.z.n.k.]. Nalezy zwrécié szczegdlna uwage na dwa stypizowane w jej treSci
czyny nieuczciwej konkurencji. Jak stanowi art. 5 u.z.n.k., ,Czynem nieuczciwej konku-
rencji jest takie oznaczenie przedsiebiorstwa, ktore moze wprowadzi¢ klientéw w btad
co do jego tozsamoéci, przez uzywanie firmy, nazwy, godta, skrétu literowego lub innego
charakterystycznego symbolu wczeéniej uzywanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia
innego przedsigbiorstwa”. Zgodnie zas$ z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., ,,Czynem nieuczciwej kon-
kurencji jest takie oznaczenie towardéw lub ustug albo jego brak, ktére moze wprowa-
dzié klientéw w blad co do pochodzenia, iloSci, jakoéci, sktadnikéw, sposobu wykonania,
przydatnosci, mozliwo$ci zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech
towarow albo ustug, a takze zatajenie ryzyka, jakie wigze sie z korzystaniem z nich”,
Ustep 2 przywolanego przepisu stanowi natomiast, ze ,,Czynem nieuczciwej konkurencji
jest réwniez wprowadzenie do obrotu towaréw w opakowaniu mogacym wywotaé skutki
okreslone w ust. 1, chyba ze zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione wzgle-
dami technicznymi”.
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na stosowaniu oznaczen wprowadzajacych w blad stanowia bowiem czy-
ny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw przywotanej ustawy.
Nasuwa sie wiec pytanie, czy przedsiebiorcom korzystajacym z ochrony
stosowanych oznaczen wynikajacej z przepiséw u.z.n.k. przystuguja do
nich prawa podmiotowe. Gdyby tak byto, niezgloszone w celu uzyskania
prawa ochronnego na znak towarowy oznaczenia przedsiebiorstwa lub
towarow 1 uslug mozna byloby uznaé za przedmiot praw osobistych lub
majatkowych w rozumieniu art. 132! § 1 pkt 1 p.w.p. W takim przypad-
ku ofiara trademark trollingu zaréwno w sprzeciwie, jak 1 we wniosku
0 uniewaznienie prawa ochronnego udzielonego trollowi mogtaby sku-
tecznie powotaé sie nie tylko na naruszenie prawa do firmy, imienia, na-
zwiska, innych débr osobistych oraz praw wlasnoéci intelektualnej, lecz
réwniez na fakt wezedniejszego korzystania w obrocie z niezgloszonych do
Urzedu Patentowego oznaczen towardow, ustug lub przedsiebiorstwa. Kwe-
stia ta stanowi przedmiot rozbieznych ocen przedstawicieli nauki prawa.

Prezentowany jest poglad, ze udzielenie oznaczeniu przedsiebiorstwa
oraz oznaczeniu towardéw lub ustug ochrony prawnej w ramach delikto-
wego rezimu u.z.n.k. nie moze by¢ zréwnane z wykreowaniem nowego
prawa podmiotowego przyslugujacego w stosunku do tych oznaczen®:.
W celu jego uzasadnienia podkresla sie, ze odmienna ocena prowadzi-
laby de facto do przyznania korzystajacym z niezarejestrowanego ozna-
czenia prawa do wylacznego uzywania znaku towarowego, mimo braku
zgloszenia tego znaku do Urzedu Patentowego 1 wydania ostatecznej,
konstytutywnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego®. Wskazuje sie
ponadto na obowigzywanie w polskim prawie zasady numerus clausus
praw podmiotowych, do ktérej przelamania doszloby w przypadku przy-
jecia odmiennego pogladu®®.

Inne stanowisko zaklada, ze wobec udzielenia niezarejestrowanym
oznaczeniom ochrony na podstawie réownoleglego wzgledem p.w.p. rezi-
mu u.z.n.k. mozliwe jest wyodrebnienie prawa majatkowego, przestanke
powstania ktérego stanowl uzywanie oznaczenia w obrocie, natomiast
tres¢ pozwala uniemozliwi¢ innym podmiotom wykorzystywanie w dzia-
lalnoéci gospodarczej podobnych oznaczen dla podobnych towaréw lub
ustug®’. Jedna z réznic miedzy tym prawem a prawem ochronnym na

3 R. Skubisz, M. Mazurek: Wzgledne podstawy..., s. 826—830.

35 Tbidem.

36 Tbidem.

37 Zob. m.in. M. Trzebiatowski: Prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego
Jjako sktadnik przedsiebiorstwa (krytyka wyrokéw WSA i NSA w Warszawie). ,Rejent”
2009, s. 100—123; Idem: Prawo ochronne na znak towarowy. W: ,System Prawa Pry-
watnego”. T. 14B: Prawo wtasnosci przemystowej. Red. R. Skubisz..., s. 896—899. Sta-
nowisko to popieraja M. Witkowska, A. Michalak: Komentarz do art. 132* p.w.p....,
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znak towarowy stanowilaby za$§ mozliwo$é amortyzacji prawa ochronne-
go na znak towarowy na podstawie przepiséw ustaw o podatkach docho-
dowych?®®.

Nalezy zauwazy¢, ze na podstawie art. 4 ust. 4 lit. b dyrektywy
2008/95/WE panstwa czlonkowskie mogty wprowadzié przestanke odmo-
wy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy lub jego uniewaz-
nienia, dotyczaca kolizji miedzy znakiem zgloszonym a wczesniejszym
oznaczeniem niezarejestrowanym, jezeli na podstawie przepisOw prawa
krajowego oznaczenie niezarejestrowane uprawnia korzystajacy z niego
podmiot do zakazania uzywania przez inne podmioty pézniejszego zna-
ku towarowego. Nowa dyrektywa 2015/2436 w art. 5 ust. 4 lit. a zawie-
ra podobna norme prawng i umozliwia wprowadzenie opartej na niej
wzglednej przeszkody uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.
Z uwagl na wystepujace w nauce prawa watpliwosci dotyczace charakte-
ru praw do niezarejestrowanych oznaczen pozadane jest, aby przedmio-
towa kwestia zostata wyraznie rozstrzygnieta przez ustawodawce — jest
ona istotna réowniez dla ochrony przed trademark trollingiem.

Jednak nawet w przypadku przyjecia stanowiska, ze w sprzeciwie
lub wniosku o uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy nie
istnieje mozliwoé¢ skutecznego powolania sie na uprzednie korzystanie
W obrocie z niezarejestrowanego oznaczenia przedsiebiorca bedacy ofiara
trademark trollingu moze wystapi¢ wobec trolla z roszczeniami, o kto-
rych mowa w art. 18 u.z.n.k., w tym z roszczeniem o zaniechanie dalszych
dziatan niedozwolonych przez podmiot, ktéremu formalnie przystuguje
prawo ochronne na znak towarowy. Realizacja takiego roszczenia mog-
laby doprowadzi¢ do stanu, w ktérym trademark troll uprawniony z ty-
tutu prawa ochronnego na znak towarowy nie moze w praktyce korzy-
sta¢ ze znaku. Wyrok sadu powszechnego nie moze jednak uniewaznié
samego prawa ochronnego — w tym celu konieczne byloby wystapienie
z wnioskiem o jego uniewaznienie do UPRP. W orzecznictwie sadowym
uksztattowal sie poglad, ktéry obecnie mozna by uznaé za przewazaja-
cy®®, zgodnie z ktéorym udzielenie prawa ochronnego nie wylacza mate-
rialnoprawnej ochrony oznaczen wynikajacej z przepiséw u.z.n.k. Kwe-

nb 4 oraz J. Kepinski, M. Kepinski, I.LB. Nestoruk: Oznaczenia odrézniajqce. W:
»System Prawa Prywatnego”. T. 15: Prawo konkurencji. Red. M. Kepinski. Warszawa
2014, s. 206—207.

38 M. Trzebiatowski: Prawo ochronne..., s. 896—897.

39 Zob. w tym konteks$cie m.in. M. Kepinski: Komentarz do art. 5 u.z.n.k. W: Usta-
wa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Red. J. Szwaja. 2016. LEGALIS,
nb 39—47 oraz orzeczenia Sadu Najwyzszego: postanowienie z dnia 30 wrzesnia 1994 r.,
IIT CZP 109/94. OSNC 1995/1, poz. 18; wyrok z dnia 23 marca 2002 r., III CKN 777/00.
OSNC 2003/3, poz. 40 czy wyrok z dnia 23 pazdziernika 2008 r., V CSK 109/08. LEX
nr 479328.
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stia ta wcigz stanowi jednak przedmiot rozbieznych ocen w doktrynie.
Niektérzy jej przedstawiciele podaja w watpliwo$§¢ zasadno$é stanowi-
ska, w my§l ktérego kolizje miedzy podmiotowymi prawami wylacznymi
do znakow towarowych wynikajacymi z decyzji UPRP a podlegajacymi
ochronie deliktowej oznaczeniami uzywanymi w obrocie powinny by¢ roz-
strzygane wylacznie z uzyciem kryterium pierwszenstwa korzystania ze
znaku?’. Warto mie¢ na wzgledzie, ze wskazany wyzej dominujacy w ju-
dykaturze poglad moze zostaé¢ zakwestionowany z perspektywy orzecz-
nictwa TSUE, w ktorym przyjeto zalozenie, ze prawna ocena sposobu
korzystania z zarejestrowanego znaku towarowego powinna by¢ doko-
nywana wylacznie na podstawie przepiséw prawa znakéw towarowych?!.

Problem co do zakresu i sposobu ochrony niezarejestrowanych ozna-
czen nie wystepuje w przypadku znakdéw towarowych powszechnie zna-
nych w rozumieniu art. 132! ust. 1 pkt 5 p.w.p.*? Szczegdlna ochrona tych
znakéw przejawia sie w tym kontekécie w mozliwoSci wystgpienia ze
sprzeciwem lub wnioskiem o uniewaznienie kolidujacego prawa ochron-
nego na znak towarowy, nawet pomimo braku zarejestrowania w UPRP
znaku powszechnie znanego. W odréznieniu od innych znakéw niezare-
jestrowanych, okoliczno$¢ ta wynika wprost z przepisow ustawy, a tym
samym nie rodzi watpliwo§ci*s.

40 Zaproponowano, by korzystanie z formalnie chronionego znaku towarowego ko-
lidujacego z wczeéniejszym niezarejestrowanym oznaczeniem kwalifikowaé jako czyn
nieuczciwej konkurencji wtedy, gdy w stanie faktycznym sprawy zachodzity dodatkowo
przestanki pozwalajace uznac takie zachowanie za sprzeczne z dobrymi obyczajami w ro-
zumieniu art. 3 ust. 1 uw.z.n.k. Zob. m.in. M. Zuraw: Kolizje prawa ochronnego na znak
towarowy i niezarejestrowanego oznaczenia pochodzenia towaru. ,,Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellonskiego. Prace z Prawa Wlasno$ci Intelektualnej” 2006, z. 95, s. 204.

11 Zob. L. Zelechowski: Kolizja prawa ochronnego na znak towarowy i rezimu
ochrony oznaczen odrozniajqcych na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji — perspektywa w Swietle orzeczenia Trybunatu Sprawiedliwosci. W: ,,Experientia
docet”..., s. 778—789 w kontekscie wyroku TSUE z dnia 19 wrzeénia 2013 r. w spra-
wie C-661/11 Martin Y Paz Diffusion SA v. David Depuydt i Fabriek van Maroquinerie
Gauquie NV. ECLI:EU:C:2013:577.

42 Zgodnie za$ z art. 301 p.w.p., ,uprawniony do znaku towarowego powszechnie
znanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moze zadaé, z zastrzezeniem art. 165
ust. 1 pkt 3, zaprzestania uzywania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do
towardéw identycznych lub podobnych, gdy uzywanie takie moze wprowadzaé¢ odbiorcoéw
w blad co do pochodzenia towaru”. Odnoénie do wyktadni pojecia znaku powszechnie
znanego zob. m.in. M. Kubiak: Komentarz do art. 301 ustawy Prawo wtasnosci prze-
mystowej. W: Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz. Red. A. Michalak..., nb 1—3.

4 Jednocze$nie nalezy pamietaé¢ o réznicy miedzy znakami powszechnie znanymi
a znakami renomowanymi — te drugie podlegaja szczegdlnej ochronie tylko w przy-
padku ich zarejestrowania. Zob. wiecej M. Witkowska, A. Michalak: Komentarz do
art. 132" p.w.p...., nb 52—73.
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3. Inne formy ochrony prawnej przed trademark trollingiem

Do tej pory oméwione zostaly skrétowo instrumenty prawne moga-
ce zapobiec uzyskaniu lub utrzymaniu prawa ochronnego na znak to-
warowy przez podmiot stosujacy trademark trolling. Niemniej jednak
na skutek biernosci przedsiebiorcy bedacego ofiarg trollingu (zwigzanej
chociazby z brakiem wiedzy o tym, ze uzywane przez niego oznaczenia
zostaly zgloszone przez osobe trzecia) troll moze uzyskaé formalne pod-
stawy do kierowania roszczen wzgledem przedsiebiorcy kontynuujacego
uzywanie dotychczasowych oznaczen. Nalezy w tym miejscu przywolaé
art. 296 ust. 1 p.w.p., w ktérym wéréod roszczen przystugujacych z tytutu
naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy wymieniono roszcze-
nie o zaniechanie naruszania prawa ochronnego oraz wydanie bezpod-
stawnie uzyskanych korzy$ci, a w przypadku zawinionego naruszenia
réwniez roszczenie o naprawienie szkody — badz na zasadach ogdlnych,
badz przez zaplate sumy pienieznej odpowiadajacej oplacie licencyjne)
lub zaptate innego stosownego wynagrodzenia. W przypadku wytoczenia
przez podmiot stosujacy trademark trolling takiego powddztwa zasadne
bytoby podniesienie w toku procesu przez poszkodowanego trollingiem
przedsiebiorce zarzutu naduzycia przez powoda praw podmiotowych.
Przypomnijmy, ze przedmiotem niniejszej analizy sa stany faktyczne,
w ktorych powdd dochodzi roszczen w sytuacji, w ktérej uzyskane przez
niego prawo ochronne kwalifikuje sie do uniewaznienia przez Urzad Pa-
tentowy ze wzgledu na jego uzyskanie w ztej wierze. W tak wyraznych
przypadkach prawidlowe wydaje sie zastosowanie przez sad art. 5 Ko-
deksu cywilnego*! i oddalenie powddztwa?.

Jednoczesnie nalezy podkreslié, ze oddalenie powddztwa o zaplate
1 zaprzestanie naruszen z oczywistych wzgledéw nie doprowadzi do unie-
waznienia prawa ochronnego na znak towarowy. Pokrzywdzony trollin-
giem przedsiebiorca bedzie musial zlozy¢ w tym przedmiocie wniosek
do UPRP, przy czym jego skutecznosé¢ bedzie, rzecz jasna, uzalezniona
od skutecznego wykazania ztej wiary (lub wystapienia innej bezwzgled-
nej lub wzglednej przestanki odmowy udzielenia prawa ochronnego) po
stronie podmiotu uprawnionego.

4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny. Tekst jedn. Dz.U. 2017,
poz. 459 ze zm. [dalej: k.c.].

% Podobnie M. Kubiak: Komentarz do art. 258 ustawy Prawo wtasnosci przemysto-
wej. W: Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz. Red. A. Michalak..., nb 7— w kon-
tek$cie patent trollingu oraz Sad Okregowy w Lublinie w wyroku z dnia 31 lipca 2017 r.,
I C 758/16, http://orzeczenia.lublin.so.gov.pl — w kontek§cie copyright trollingu.
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Warto podkresli¢, ze polski ustawodawca nie zdecydowal sie na po-
wielenie funkcjonujacego w ramach systemu znakéw towarowych Unii
Europejskiej rozwigzania umozliwiajacego pozwanemu zgloszenie po-
wodztwa wzajemnego o stwierdzenie wygasdniecia lub uniewaznienie
prawa ochronnego. Mozliwo§é skorzystania z takiego $rodka ochrony
prawnej zachodzi w toku rozpoznawania pozwu opartego na twier-
dzeniu o naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy Unii Euro-
pejskiej*é. Tego rodzaju sprawy rozpoznawane sa w Polsce przez Sad
Okregowy w Warszawie, XXII Wydziat Unijnych Znakéw Towarowych
1 Wzoréow Wspdlnotowych. W tym konkretnym przypadku o stwier-
dzeniu wygasniecia albo o uniewaznieniu prawa ochronnego decydu-
je SO w Warszawie, a nie Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci In-
telektualnej (EUIPO). Jak wczeéniej wskazano, takiej mozliwosci nie
przewidziano jednak w odniesieniu do krajowych znakéw towarowych,
a zatem kompetencje do uniewaznienia krajowego znaku towarowego
uzyskanego przez podmiot stosujacy trademark trolling posiada wy-
lacznie UPRP.

Warto jednoczeénie pamietaé o niektérych ograniczeniach pra-
wa ochronnego na znak towarowy, ktére moga zapewnic¢ przedsie-
biorcom pewien zakres ochrony przed trademark trollingiem. Chodzi
zwlaszcza o prawa tzw. uzywacza uprzedniego uregulowane w art. 160
ust. 1 1 2 pw.p., a wiec prawa przedsiebiorcy, ktéry prowadzi lokalng
dziatalno$é gospodarcza w niewielkim rozmiarze oraz uzywa w dobrej
wierze oznaczenia, ktére nastepnie zostanie przedmiotem prawa ochron-
nego na znak towarowy ustanowionego na rzecz innego przedsiebiorcy.
Uzywacz uprzedni, na podstawie przywolanego przepisu, jest uprawnio-
ny do dalszego bezplatnego uzywania tego oznaczenia, w zakresie nie
wiekszym niz dotychczasowo*”. Ponadto, prawo ochronne na znak towa-
rowy nie uprawnia do zakazywania osobom fizycznym korzystania w ob-
rocie z ich nazwisk lub adreséw*s,

46 Zob. art. 128 rozporzadzenia nr 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Eu-
ropejskiej.

47 Warto dodaé, ze prawo uzywacza uprzedniego moze zostaé, na jego wniosek, wpi-
sane przez Urzad Patentowy do rejestru znakéw towarowych. Stanowi réwniez przed-
miot obrotu, przy czym moze zostaé przeniesione na inna osobe tylko wraz z przedsie-
biorstwem. Zob. szerzej J. Sitko: Komentarz do art. 160 p.w.p. W: T. Demendecki,
A. Niewegltowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec: Prawo wiasnosci przemystowej.
Warszawa 2015.

48 Zob. art. 156 ust. 1 pkt 1 p.w.p.
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4. Wnioski koncowe

Wspbtezeéni przedsiebiorcy, narazeni na stosowanie trademark trol-
lingu, dysponujg réznorodnymi érodkami prawnymi mogacymi stuzyé
przeciwdziataniu tymze praktykom. Wydaje sie, ze szczegdlnie podatni
na trademark trolling sa drobni przedsiebiorcy, ktérzy z uwagi na brak
dostatecznej S§wiadomosci prawnej moga nie dysponowac¢ wiedza na te-
mat tego, jak skutecznie chroni¢ swoja wlasnoéé intelektualna. Taka
wiedza dysponuja za$ trolle, w zwigzku z czym metody ich dzialania
sprowadzaja, sie przede wszystkim do préb sklonienia ofiary do zawarcia
niekorzystnej ugody badZ umowy licencyjnej. Unikajq za$ proceséw sado-
wych, w ktorych narazeni sa na porazke 1 obowigzek zwrotu kosztow po-
stepowania. Trzeba zauwazy¢, ze w praktyce trademark trolling czesto
bywa wymierzany rowniez w duzych przedsiebiorcéw, ktérzy — w zamys-
le trolla — byliby sklonni do zawarcia porozumienia w celu odblokowa-
nia mozliwo$ci funkcjonowania pod dotychczas stosowanymi oznaczenia-
mi na nowych rynkach?.

Wydaje sie, ze najistotniejsze dla wyeliminowania praktyk opisywa-
nych jako trademark trolling sa kampanie informacyjne zmierzajace do
upowszechnienia wérdod przedsiebiorcow (zwlaszcza matych) znajomosci
uprawnien, w ktére wyposazaja ich przepisy regulujace problematyke
znakéw towarowych, a takze ochrony prawa do firmy oraz do innych
oznaczen. Najlepszym sposobem unikniecia ,spotkania” z trademark
trollem jest bowiem skrupulatne zglaszanie wlasnych znakéw towaro-
wych w celu uzyskania praw ochronnych, a takze biezace monitorowanie
udostepnianych bezptatnie w wersji elektronicznej ,,Biuletynu Urzedu
Patentowego” oraz ,Biuletynu Znakéw Towarowych Unii Europejskie;”,
w ktorych publikowane sa wszystkie zgloszenia znakéw towarowych.
Jezeli jednak doszlo juz do uzyskania przez trademark trolla ochrony
na podstawie decyzji UPRP lub EUIPO, to konieczne jest skorzystanie
z nastepczych §rodkéw ochrony prawnej, obejmujacych w szczegélnosci
wniosek o uniewaznienie prawa ochronnego. Warto jednoczeénie pamie-
ta¢ o ochronie przyslugujacej na podstawie przepiséw u.z.n.k., jednak
z zastrzezeniem wyrazanych w nauce prawa watpliwosci dotyczacych
wzajemnych relacji miedzy normami tej ustawy a prawem znakow towa-
rowych.

Analizujac za$ ewentualne mozliwo$ci zmian legislacyjnych, ktére
utatwityby ochrone przed trademark trollingiem, nalezy wyjaénié, ze

49 Chodzi zwlaszcza o przypadki tzw. trademark squattingu, ktérych kilka przywo-
tuje 1 szerzej opisuje M. Ryba: Zjawisko trademark trollingu..., s. 118—122.
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zgodnie z zastosowanym przez unijnego prawodawce mechanizmem har-
monizacji przepiséw dotyczacych krajowych znakéw towarowych, prze-
widziany w dyrektywie 2015/2436 katalog podstaw odmowy rejestra-
¢ji oraz podstaw uniewaznienia prawa ochronnego na znak towarowy
ma charakter wyczerpujacy. Innymi slowy, ustawodawcy krajowi, poza
wyraznie wskazanymi w dyrektywie przypadkami, nie dysponuja swobo-
da w ksztaltowaniu przestanek odmowy rejestracji znakéw towarowych
lub uniewaznienia udzielonych na nie praw ochronnych®. To podejscie
ilustruje motyw 14. dyrektywy 2015/2436, zgodnie z ktérym ,,Podstawy
odmowy rejestracji lub uniewaznienia odnoszace sie do samego znaku
towarowego, w tym brak charakteru odrézniajacego, lub dotyczace koli-
zji pomiedzy znakiem towarowym a wczeéniejszymi prawami, powinny
by¢ wymienione w sposob wyczerpujacy, nawet jezeli niektoére z tych pod-
staw maja charakter opcjonalny dla panstw cztonkowskich i umozliwiaja,
1m utrzymanie tych podstaw w swoich przepisach lub ich wprowadzenie
do nich”. Tym samym w celu rozszerzenia ochrony przed trademark trol-
lingiem mozna postulowaé¢ skorzystanie przez ustawodawce krajowego
z mozliwoséci wyraznego wprowadzenia wzglednej przeszkody uzyska-
nia prawa ochronnego na znak towarowy, dotyczacej kolizji zgtaszanego
oznaczenia z uzywanymi uprzednio w obrocie oznaczeniami niezareje-
strowanymi, na co pozwala art. 5 ust. 4 lit. a dyrektywy 2015/2436. Po-
nadto, w celu utrudnienia praktyk klasyfikowanych jako trademark squ-
atting, ustawodawcy krajowl moga przewidzieé, ze wzgledna przeszkode
odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy stanowila be-
dzie mozliwo$§¢ wprowadzenia w btad w zwiazku z istnieniem wcze$niej-
szego znaku towarowego chronionego w innym kraju, pod warunkiem ze
w dacie zgloszenia zglaszajacy dziatal w zlej wierze®..

%0 Zob. m.in. wyrok Trybunatu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca
2013 r., C-320/12. Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd v. Ankenaevnet for Patenter og
Varemerker. ECLI:EU:C:2013:435, pkt. 41—42.

5 Artykut 5 ust. 4 lit. ¢ dyrektywy 2015/2436.



