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Abstrakt. W artykule zostata przedstawiona problematyka dotyczaca znaku towarowego, ktéry odrdznia
towary i ustugi tego samego rodzaju pochodzace od réznych przedsiebiorcow. Wspotczesnie prawa do
posiadania znakéw towarowych odgrywajg ogromna role, stajac sie podstawa do budowania wizerunku
i reputacji firmy. Faktycznie jest to bardzo cenny sktadnik majatku przedsiebiorstwa. Jednoczesnie jego
rejestracja to istotny element promocji przedsiebiorstwa, niektérych towaréw tego przedsiebiorstwa lub
Swiadczonych ustug. Po stosunkowo dtugim okresie stabilizacji prawa regulujacego problematyke ochrony
znakéw towarowych w ostatnim okresie zostaty dokonane zmiany, ktére maja utatwic przedsiebiorcom
sposéb uzyskania praw wytacznych, tym samym dostosowano przepisy do wymogow Unii Europejskiej.
Stowa kluczowe: znak towarowy, prawo ochronne na znak towarowy.

Abstract: The article presents the issue of a trademark that distinguishes goods and services of the same
type that come from different entrepreneurs. Nowadays, the rights to possess trademarks play a great
role, becoming the basis for building the company’s image and reputation. In fact, it is a very valuable
asset of the company’s property. At the same time, its registration is an important element of the company
promotion, considering some of the company’s goods or services provided. After a relatively long period
of stabilization concerning the law regulating the issue of trademark protection, recently changes have
been made to make easier for entrepreneurs to obtain exclusive rights, thereby adapting the regulation
to the requirements of the European Union.

Keywords: trademark, protection law on trademark.
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Wstep

Wspolczesnie ogromng kariere robig takie pojecia jak innowacyjnosé, gospo-
darka oparta na wiedzy, kapital intelektualny, wlasnos¢ intelektualna czy tez dobra
niematerialne. Z tego wzgledu nowe wyzwania staja takze przed zarzadzaniem,
gdzie od kilku lat méwi si¢ juz o zarzadzaniu 2.0 (Gonciarski 2015, s. 33). Te pojecia
s3 nierozerwalnie zwigzane ze wspodlczesna gospodarka — gospodarka XXI wieku.
Charakteryzuje si¢ ona duza dynamikg rozwoju i korzysta z szeroko rozumianego
rezultatu pracy intelektualnej czlowieka, czyli dobr intelektualnych lub inaczej débr
niematerialnych. W tym zakresie wykorzystuje si¢ wynalazki, wzory uzytkowe, wzory
przemysltowe, znaki towarowe, oznaczenie geograficzne i sporadycznie topografie
ukladow scalonych. Przedsigbiorstwa wykorzystujg takze utwory — te tradycyjne,
rozumiane jako tekst, oraz te wspolczesne, jak utwory audiowizualne, a takze pro-
gramy komputerowe i bazy danych.

Dla wspolczesnego przedsiebiorstwa to wlasnie znaki towarowe majg ogromne
znaczenie i z tego wzgledu wymagaja ochrony przed ich nieuprawnionym wyko-
rzystaniem poprzez czerpanie korzysci z niechronionych znakéw. W dziatalnosci
gospodarczej wiele sfer jest chronionych prawnie. Do tego obszaru niewatpliwie
mozna zaliczy¢ réwniez znaki towarowe, ktore ustawowo zostaly jasno zdefiniowane,
posiadaja proste zasady ochrony i rzadza si¢ czytelnymi, przejrzystymi i stosunkowo
stabilnymi przepisami prawnymi. W rzeczywistosci umozliwiaja odréznianie znaj-
dujacych sie w handlu towaréw oraz ustug oferowanych przez réznych przedsiebior-
cow, stanowigc tym samym podstawe do budowania wizerunku i reputacji marki.

Przez dtugi czas przepisy byly stabilne, niewiele nowelizacji dotyczyto kwestii
zasadniczych, jednak w ubieglym roku dokonano istotnych zmian w procedurze
przyznawania praw wyltacznych. Dotychczasowy system badawczy zastapiono sys-
temem sprzeciwowym, ktéry w opinii ekspertow ma ufatwi¢ proces ubiegania sig¢
o ochrone. Na gruncie polskiego prawa ta procedura zostala wprowadzona po raz
pierwszy i z tego wzgledu wymaga ona przyblizenia w celu jej efektywnego wyko-
rzystania w praktyce. Obecny stan prawny takze wskazuje na to, ze te zmiany nie
koncza problematyki ochrony znakéw towarowych, ale rozpoczynajg stosunkowo
dtugi i Zzmudny proces tworzenia nowoczesnego prawa, ktore ma szanse pojawic sie za
kilka lat, zmieniajac przy tym calg filozofie zwigzang z ochrong znakéw towarowych.

Znaki towarowe posiadaja dla gospodarki ogromne znaczenie — dajg przedsie-
biorstwu kolejne narzedzie pozwalajace wykorzysta¢ inne mozliwosci budowania jego
renomy. Bardzo czgsto od zrozumienia mechanizmoéw rzadzacych zasadami ochrony
zalezy, czy mozliwosci te zostang wykorzystane w sposob wlasciwy i z korzysciag dla
przedsigbiorstwa. Problematyka ta zostata przedstawiona w artykule, ktéry ma przy-
blizy¢ podstawowg wiedze z zakresu znakdéw towarowych, a takze aktualne zasady
postepowania sprzeciwowego, ktore obowigzuja po zmianie przepiséw prawnych
z pierwszej polowy ubieglego roku.
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1. Rodzaje znakow towarowych podlegajacych ochronie

Znakiem towarowym jest kazde oznaczenie, ktére mozna przedstawi¢ w sposob
graficzny, jezeli bedzie nadawalo si¢ do odrdznienia towaréw jednego przedsigbiorcy
od tego samego rodzaju towardw innych przedsiebiorstw. Jako znak towarowy moze
by¢ zgloszony do ochrony rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma
przestrzenna, w tym przykladowo forma towaru lub jego opakowania, a takze
melodia lub inny sygnatl dZzwiekowy (Rybinski, 2007, s. 36).

Z punktu widzenia praktycznego znak towarowy ma identyfikowa¢ produkty lub
ustugi konkretnego przedsigbiorcy. Faktycznie umozliwia on odréznianie znajduja-
cych si¢ w handlu towar6éw lub ustug oferowanych przez réznych przedsigbiorcow,
stanowigc tym samym podstawe do budowania wizerunku i reputacji marki. Samo
pojecie znaku towarowego i towaréw ma szersze znaczenie i odnosi si¢ miedzy
innymi do wyrobéw przemystowych, rzemieslniczych ptodéw rolnych, produktéw
naturalnych, jak woda, mineraly, a takze ustugi (Ustawa z 2003 r. art. 120, ust. 3).

Powszechnie stosuje si¢ zamiennie pojecie marka i znak towarowy, chociaz te
okreslenia nie s3 tozsame. Marka jest pojeciem o wiele szerszym. Giéwnie jest to
wizerunek i warto$¢, jaka jest wywotywana u klientéw, poniewaz klient jako naj-
wazniejsza warto$¢ dla przedsiebiorstwa preferuje konkretne towary (Krzepicka,
2014, s. 182). To samo oczywiscie dotyczy ustug. Z punktu widzenia organizacji
marka przeklada si¢ na jej warto$¢ i wzrost efektow dziatalnosci, co w perspektywie
czasowej skutkuje umacnianiem si¢ organizacji i jej dziatalnoscig w przysztosci.
Promocja marki i jej upowszechnianie dokonuje si¢ poprzez identyfikatory tworzone
w procesie wizualizacji marki. Wlasnie jednym z takich identyfikatoréw jest znak
towarowy (Kotarba, 2005, s. 45).

Wystepujace w obrocie znaki towarowe mozna podzieli¢ na kilka rodzajow:
stowne, graficzne i stowno-graficzne:

o Znaki slowne to wyraz, zdanie, slogan. Najbardziej popularne z nich to:

McDonalds, Apple, Nike, iPhone, Sony, LG, Cherry i Coca-Cola.

+  Graficzne to rysunek lub ornament, przykladowo znak jabtuszka firmy Apple,
»muszelka” firmy Schell lub znak luksusowego samochodu marki Lexus.

o  Znaki stowno-graficzne to kombinacje elementéw stownych i graficznych,
co nie wyklucza mozliwosci zglaszania innych form znakéw towarowych,
np. przestrzennych, w tym ksztaltu towaru lub opakowania, a takze dzwig-
kowych, np. melodia lub inny sygnal dzwiekowy, czy tez ich kombinacji,
np. znak towarowy zawierajacy zaréwno stowo, grafike, jak i okreslong
przestrzen. Kryteria te spelnia butelka Coca-Coli i flakon perfum Pierre
Cardin Centaure. Do tej kategorii mozna zaliczy¢ tez tréjramienng gwiazde
Mercedesa, wszystkim znany ,,celownik’, jak réwniez figurke Michelin, czy



198 J. Rybirski

tez baton Toblerone z tréjkatnymi kawalkami czekolady przypominajacymi
szczyt gory Matterhorn’.

Z definicji znaku towarowego wynika, ze katalog ten nie zostal zamkniety,
pozostawiajac zglaszajacym granice swobody. Ustawodawca okreslit jednak, ze naj-
wazniejsze przy kwalifikowaniu, czy oznaczenie spetnia ustawowe przestanki, jest
tylko to, ze powinno posiada¢ charakter odrézniajacy oraz mozliwos¢ jego przed-
stawienia w formie graficznej. W tym miejscu trzeba doda¢, ze w praktyce znak
towarowy jest laczony z towarem, ale w taki sposéb, ze pozwala odréznic¢ towary
tego samego rodzaju pochodzace od réznych przedsigbiorcow (E. Nowinska, U. Pro-
minska, M. du Vall, 2003, s. 183 i nast.). Warunek ten jest konieczny do przyznania
prawa ochronnego na znak towarowy. Z interpretacji ww. przepisu wynika miedzy
innymi, ze znak towarowy widzimy i styszymy. Widzimy znaki stowne utworzone
z liter, liczb, slogandéw, sléw, ktére wpisuja sie w nasza dotychczasowa wiedze,
jak rowniez takie, ktore moga stanowi¢ catkowita abstrakcje i tez beda spelniaty
te kryteria. Sg one spelniane réwniez przez znaki dzwigkowe, poniewaz mozna je
przedstawi¢ w postaci nut, jak réwniez znaki zapachowe przedstawione graficznie
w postaci symbolu - struktury zwigzku chemicznego (Kotarba, 2000, s. 45).

Znaki towarowe mozna podzieli¢ takze wedlug podmiotu, ktdry ich uzywa.
Mozna wyro6znic:

— znaki fabryczne — uzywane przez producentéw. W tej kategorii znajduja

sie wszystkie produkty AGD, wyroby komputerowe, elektronika itp.;

— znaki ustlugowe - uzywane przez podmioty, ktdre tylko swiadcza ustugi;

— znaki handlowe - uzywane przez sprzedawcow, jak Ikea.

Z tego podzialu nalezy wyrézni¢ znaki towarowe, ktére zawieraja nazwe pod-
miotu gospodarczego lub jego znaczng czes¢, poniewaz te okresla si¢ nazwa znaku
firmowego (Kotarba, 2000, s. 43).

Do podstawowych poje¢ z zakresu znakow towarowych nalezg ich funkcje,
ktore kazdy znak towarowy spetnia. W literaturze przedmiotu najczesciej wyrdznia
sie trzy funkcje, z ktérych tylko pierwsza wynika wprost z ustawy, natomiast dwie
pozostale traktowane sg jako funkcje pochodne i tak kazdy znak towarowy spelnia
nastepujace funkgje:

o Funkcja oznaczenia pochodzenia - odréznia towary lub ustugi jednego
przedsigbiorcy od tego samego rodzaju towaréw i ustug innego przed-
siebiorcy. Funkcja ta wynika wprost z ustawy i wskazuje pochodzenie
towarow, informujac kupujacego, ze wszystko, co kupil, opatrzone tym
znakiem pochodzi od tego samego producenta lub ustugodawcy. Tym
samym pozwala te towary badz ustugi odrézni¢ od innych, podobnych.

Tak szerokie okreslenie tej kategorii znakéw spowodowalo, Ze czesto wymienia si¢ podzial znakow
towarowych na znaki towarowe stowne i stowno-graficzne, a takze graficzne, przestrzenne, stow-
no-graficzno-przestrzenne, hologramy, dzwigkowe znaki towarowe, pozycyjne znaki towarowe,
zapachowe oraz melodie lub inne sygnaly dzwiekowe.
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o  Funkcja gwarancyjna, ilosciowa — jest to funkcja wtorna, ktéra dopiero po
pewnym czasie pokazuje, Ze nabywca moze oczekiwa¢ podobnej, czgsto
wysokiej jakosci od towaréw opatrzonych konkretnym znakiem. Nabywca
czesto oczekuje takiej gwarancji jakosci.

o  Funkcja reklamowa - jest kolejng funkcja wtorng niewynikajaca wprost
z ustawy, ale bardzo czesto zacheca ona nabywce do kupowania produktow
oznaczonych okres§lonym znakiem, bardzo czgsto wplywa na ich decyzje
o kolejnym zakupie (A. Adamczak, M. du Vall, 2010, s. 151). Funkcja
reklamowa miedzy innymi sprawia, ze sprzedawany jest stary samochdd,
a wladciciel przesiada si¢ do nowego, najczesciej tej samej marki.

2. Mozliwosci zgloszenia znaku towarowego do ochrony

Zgloszony do ochrony znak towarowy po spelnieniu wszystkich kryteriow
formalnych jest chroniony prawnie. W rezultacie zglaszajacy uzyskuje monopol na
swoja korzys¢. W praktyce gospodarczej interesy przedsigbiorcy chronione sg prawem
w wielu obszarach, jednak ochrona znakéw towarowych jest stosunkowo prosta,
poniewaz rzadza nig czytelne, przejrzyste i stosunkowo stabilne zasady?. Biorac je
pod uwage, zawsze warto dbac¢ o swoje interesy, poniewaz niezarejestrowany znak
moze by¢ przejety przez konkurencje i to niezaleznie od inwestycji np. w reklame,
jaka poczynil juz przyszty uprawniony.

Prawo z rejestracji znaku towarowego — prawo ochronne przystuguje uprawnio-
nemu, np. osobie fizycznej lub przedsigbiorcy, jednak dopuszcza sie jego rejestracje
przez grupe uprawnionych i przez organizacje zrzeszajaca inne podmioty lub innych
przedsigbiorcow. W zaleznosci od rodzaju znaku i charakteru podmiotéw, ktore
ubiegaja si¢ o prawo ochronne, mozna wyrdznic:

— Indywidualny znak towarowy, ktdry jest udzielany wylacznie na rzecz

jednego podmiotu uprawnionego.

—  Wspdlne prawo ochronne, ktére uzywane jest przez kilka osob, jak row-
niez kilku przedsigbiorcéw, ktérzy wspolnie go zglosili, pod warunkiem,
ze uzywanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na
celu wprowadzenia odbiorcéw w blad, w szczegolnosci co do charakteru,
przeznaczenia, jako$ci, wlasciwosci lub pochodzenia towaréw (Ustawa
72003 r. art. 122, ust. 1).

Na gruncie prawa krajowego podstawowym aktem prawnym regulujacym ochrone znakéw
towarowych jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (DzU z 2003
r, nr 119, poz. 1117 z pdzn. zm.). Swoje zrédla ma ona jednak w miedzynarodowym systemie
ochrony prawnej, jego trzech podstawowych filarach, do ktorych zalicza si¢: konwencj¢ paryska,
porozumienie madryckie i protokét do tego porozumienia oraz porozumienie TRIPS.
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Wspdlny znak towarowy jest przeznaczony do uzywania go przez organizacj¢
posiadajaca osobowo$¢ prawng, pod warunkiem, Ze zostala ona powolana
do reprezentowania intereséw przedsigbiorcow. Prawo ochronne zostaje
przyznane tylko na rzecz organizacji. Natomiast zasady uzywania w obrocie
wspodlnego znaku towarowego przez organizacje i zrzeszone w niej inne
podmioty okresla regulamin przyjety przez t¢ organizacje. W przypadku
zgloszenia takiego znaku do Urzedu Patentowego RP nalezy takze zalaczyc¢
regulamin wspdlnego znaku towarowego (Ustawa z 2003 r. art. 136, ust. 2).
Wspdlny znak towarowy gwarancyjny jest przeznaczony do uzywania
przez przedsigbiorcow, ktorzy stosuja sie do regulaminu przyjetego przez
organizacje posiadajaca osobowo$¢ prawng, na rzecz ktérej znak ten zostat
zarejestrowany. W tym przypadku organizacja, na rzecz ktérej taki znak
zarejestrowano, nie moze go uzywac sama. Prawo to przystuguje jedynie
przedsiebiorcom, ktorzy spelniaja kryteria zawarte w regulaminie stosowania
tego znaku. Ustawowym obowigzkiem takiej organizacji jest umozliwienie
korzystania z tego znaku przedsigbiorcom, co w praktyce oznacza, ze bez
waznych powoddéw nie mozna odmdwic prawa do korzystania z tego znaku.
W tym wypadku, podobnie jak w odniesieniu do wspdlnego znaku towa-
rowego, do zgloszenia takiego znaku w Urzedzie Patentowym RP nalezy
takze zalaczy¢ regulamin wspdlnego znaku towarowego gwarancyjnego
(Ustawa z 2003 r. art. 137, ust. 2).

Planujac zgloszenie znaku towarowego do ochrony, zawsze nalezy dokona¢
analizy dziatalno$ci firmy pod katem jej zasiggu dzialania i planéw na przysztosc.
Prawo ochronne, jakie uzyska zgtaszajacy, ma zakres terytorialny, co skutkuje tym,
ze towary oznaczone takim znakiem beda chronione jedynie na terenie tego teryto-
rium. Wedlug przepiséw prawa zglaszajacy ma do wyboru kilka mozliwosci, ktére
w jakiej$ czesci powinny by¢ spdjne ze strategia rozwoju firmy i tak:

Procedura krajowa — dokonujac zgloszenia w polskim Urzedzie Patento-
wym, zglaszajacy bedzie miat ochrone tylko na terenie RP, czyli jednego
panstwa. Ta procedura powinna by¢ wybierana przez tych, ktérzy chca
mie¢ ochrone tam, gdzie jest ona faktycznie potrzeba, czyli w kraju, oraz
$wiadomie nie chcg ochrony poza granicami. W tym wypadku do zalet tej
procedury naleza stosunkowo niskie koszty zgloszenia.

Procedura regionalna — jest zwigzana z ubieganiem si¢ o ochron¢ we
wlasciwym urzedzie regionalnym. Znak towarowy bedzie wtedy chro-
niony we wszystkich krajach cztonkowskich tego terytorium. W sto-
sunku do przedsigbiorcéw z Polski bedzie to ochrona w Unii Europejskiej.
W takim wypadku zgloszenie znaku towarowego przesylane jest
do Urzedu Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO)
w Alicante (Avenida de Europa 4, E-03008 Alicante, Hiszpania
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Centrum informacyjne: +34 965 139 100). Przyznanie ochrony to zwiek-
szenie terytorium ochrony o pozostate kraje Unii Europejskie;j’.

o Procedura migdzynarodowa, inaczej zwana systemem madryckim, to proce-
dura zgloszenia znaku towarowego w Biurze Miedzynarodowym Swiatowej
Organizacji Intelektualnej (WIPO) z siedziba w Genewie. Zgloszenia zawsze
dokonuje si¢ za posrednictwem Urzedu Patentowego RP. Moze to zrobi¢
kazda osoba fizyczna lub prawna, w tym réwniez przyktadowo przedsie-
biorstwa majace siedzibe w Polsce. Warunkiem ubiegania si¢ o ochrone
miedzynarodowg jest uzyskanie jej w kraju pochodzenia.

3. Przeszkody udzielenia prawa ochronnego
na znaki towarowe

Definicja znaku towarowego wydaje sie¢ bardzo szeroka, jednak biorgc pod uwage
funkgje, jaka pelni znak towarowy, okreslono, ze oznaczenie powinno posiada¢ dwa
elementy: charakter odrézniajacy oraz mozliwo$¢ przedstawienia go w formie gra-
ficznej. Juz z tego stwierdzenia wynika, Ze znamion odrézniajacych nie beda posiadaty
konkretne pojedyncze kolory, cyfry, litery, nazwy wlasne oraz oznaczenia opisujace
towar?. Praktyka stosowania przepiséw jednak pokazuje, ze pomimo stosunkowo
precyzyjnych uregulowan w tym zakresie popelnia si¢ wiele oczywistych btedow.
Bardzo czg¢sto zglaszajacy postuguje sie oznaczeniem rodzajowym lub opisowym,
wskazujac rodzaj towaru, jego pochodzenie, jakos¢, warto$¢, sposob wytwarzania,
sklad oraz funkcje i przydatnos¢ — dane te spetnia etykieta produktu. Ponadto uzywa
si¢ mylacych oznaczen, ktére wprowadzajg kupujacych w btad. Czestym uchybieniem
przepisom jest rejestracja symboli Rzeczypospolitej Polskiej, jak godio, barwy lub
hymn, bez przedstawienia zgody wtasciwego organu panstwa, a Urzad Patentowy
RP odmoéwi rejestracji znaku towarowego, ktory na przyklad zawiera heraldyczny
wizerunek godta Polski (www.uprp, data dostepu 6.10.2017).

Ustawowo przestanki odmowy rejestracji znakow towarowych zostaly podzie-
lone na bezwzgledne i wzgledne. Nie udziela si¢ prawa ochronnego na oznaczenie
(przestanki bezwzgledne), ktore:

— nie moze by¢ znakiem towarowym;

3 Ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej dotyczy wszystkich panstw cztonkowskich,

panstw stowarzyszonych z Unig we wspolnym obszarze gospodarczym i panstw, ktére do Unii
Europejskiej wstapia.

W praktyce stosowania przepiséw o ochronie znakéw towarowych znane sg bardzo ciekawe
przypadki ochrony, chociazby rejestracje zapachu $wiezej trawy dla piteczek do tenisa, koloru
pomaranczowego dla jednej z sieci telefonii komoérkowej, a takze ,,ryku lwa” dla wytwdrni filmowej
Metro-Goldwyn-Mayer i sygnalu dzwigkowego firmy Nokia.
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nie nadaje si¢ do odrdéznienia w obrocie towardw, dla ktérych zostato
zgloszone;

sklada si¢ wylacznie z elementéw mogacych stuzy¢ w obrocie do wskazania
w szczegolnosci rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakosci, ilosci, wartosci,
przeznaczenia, sposobu wytwarzania, sktadu, funkcji lub przydatnosci;
sklada si¢ wylacznie z elementéw, ktore weszty do jezyka potocznego lub sa
zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
stanowi ksztalt towaru, ktdry jest uwarunkowany wylacznie jego natura,
jest niezbedny do uzyskania efektu technicznego lub zwigksza znacznie
wartos$¢ towaru;

zostalo zgloszone w zlej wierze;

jest sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
zawiera elementy bedace symbolem, w szczeg6lnosci o charakterze religij-
nym, patriotycznym lub kulturowym, ktérego uzywanie obrazatoby uczucia
religijne, patriotyczne lub tradycje narodowa;

zawiera symbol RP (godto, barwy lub hymn), znak sit zbrojnych, organi-
zacji paramilitarnych lub sit porzadkowych, reprodukcje polskiego orderu,
odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej badz
innego oficjalnego lub powszechnie uzywanego odznaczenia i odznaki,
w szczegdlnosci administracji rzadowej lub samorzadu terytorialnego, albo
organizacji spolecznej obejmujacej caty kraj lub jego znaczna czes¢;
zawiera symbol (herb, flage lub godlo) obcego panstwa, nazwe, skrot
nazwy, badz symbol (herb, flaga, godlo) organizacji miedzynarodowej lub
przyjete w obcym panstwie urzedowe oznaczenie, stempel kontrolny lub
gwarancyjny, jezeli zakaz taki wynika z uméw miedzynarodowych;
zawiera urzegdowo uznane oznaczenia przyjete do stosowania w obrocie,
w szczegllnosci znaki bezpieczenstwa, cechy legalizacji w zakresie, w jakim
mogloby to odbiorcéw wprowadzi¢ w btad co do jego charakteru;

ze swej istoty moze odbiorcéw wprowadzi¢ w biad, w szczegdlnosci co do
charakteru, jakosci lub pochodzenia geograficznego towaru;

stanowi chroniong nazwe odmiany roélin i odnosi si¢ do odmiany roslin
tego samego lub pokrewnego gatunku;

w odniesieniu do wyrobow alkoholowych taki znak zawiera element geo-
graficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu, gdy Urzad Patentowy uzna
go za wprowadzajacy odbiorcéw w blad;

zawieraja element geograficzny prawdziwy w sensie dosfownym co do tery-
torium, regionu, lub miejsca, z ktorego towar pochodzi, a ktéry mogltby
wprowadza¢ odbiorcow w blad, ze pochodzi on z innego slynacego
z danych wyrobow terenu. W przypadku harmonicznych oznaczen geo-
graficznych ochrona moze by¢ przyznana pod pewnymi warunkami;
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s3 identyczne lub podobne do zarejestrowanego oznaczenia pochodzenia,
nazwy pochodzenia, okreslenia tradycyjnego dla wina lub oznaczenia
geograficznego napoju spirytusowego, ktorych ochrona jest przewidziana
na podstawie przepisow prawa i w zakresie w nich przewidzianym (Ustawa
22003 r., art. 129%).

Katalog wzglednych przeszkdd udzielenia prawa ochronnego zostal rowniez
okreslony w przepisach. Podstawe sprzeciwu wobec zgloszenia moze stanowic¢ znak:

ktérego uzywanie narusza prawa osobiste lub majatkowe 0s6b trzecich;
identyczny ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono praw ochronnych
z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla identycznych
towarow;

identyczny lub podobny do znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa
ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla
towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadze-
nia odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia
znaku zgloszonego ze znakiem wczesniejszym;

identyczny lub podobny do znaku renomowanego, na ktéry udzielono prawa
ochronnego z wcze$niejszym pierwszenstwem na rzecz innej osoby dla
jakichkolwiek towar6w, jezeli uzywanie zgtoszonego znaku bez uzasadnio-
nej przyczyny mogloby przynies¢ zglaszajacemu nienalezng korzys¢ lub by¢
szkodliwe dla odrézniajacego charakteru badz renomy znaku wczesniejszego;
identyczny lub podobny do znaku towarowego, ktéry przed datg, wedlug
ktérej oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania prawa ochronnego, byt
w Polsce powszechnie znany i uzywany do oznaczania towaréw identycz-
nych lub podobnych, w przypadku gdy zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcéw w btad (Ustawa z 2003 r., art. 1321).

4. Zgloszenie znaku towarowego w celu uzyskania ochrony

Aby uzyska¢ ochrong znaku towarowego, zglaszajacy wypelnia stosowne doku-
menty i przesyla je do Urzedu Patentowego RP (Rozporzadzenie z 2002 r.,$§ 4).
Przepisy w tym zakresie regulujg kilka kwestii formalnych, pozostawiajac sto-
sunkowo duzy margines swobody zglaszajacym. Jedno zgloszenie moze dotyczy¢
tylko jednego znaku, rozumianego jako jedno zestawienie koloréw. Ponadto takie
zgloszenie, oprécz okreslenia znaku, powinno wskazywac towary, dla ktérych ten
znak jest przeznaczony”. Przy zgloszeniu wspdlnego znaku towarowego, wspolnego

5

Formalnie zgtoszenie znaku towarowego powinno zawiera¢ podanie (formularz jest dostepny na

stronach UPRP), fotografi¢ lub odbitke znaku towarowego, dwa egzemplarze informatycznych
noé$nikéw danych przy zgloszeniu znaku towarowego dzwiekowego, dowdd uiszczenia optaty,
dowdd pierwszenstwa lub oswiadczenie zgtaszajacego o podstawie korzystania z pierwszenstwa
(jezeli takie posiada), a takze dokumenty stwierdzajace uprawnienia do uzywania niektérych
oznaczen (ich wykaz zostat okreslony w art. 129! ust. 1 pkt 9-11 ustawy).
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znaku towarowego gwarancyjnego lub zgloszenia znaku w celu uzyskania wspdlnego
prawa ochronnego nalezy dolaczy¢ regulamin uzywania znaku (Ustawa z 2003 r.
art. 138, ust. 1).

Sama procedura uzyskiwania ochrony przed Polskim Urzedem Patentowym
zostala zmieniona 15 kwietnia ubiegtego roku. Powodem takiej decyzji byto dosto-
sowanie przepiséw prawa krajowego do systemu rozwigzan przyjetych w wiekszosci
panstw Unii Europejskiej, a takze tych stosowanych w ramach rejestracji wspdlno-
towego znaku towarowego. Nowelizacja kwietniowa wprowadzila catkowicie nowy
model postepowania przy udzielaniu praw ochronnych i to nie tylko w zakresie
dotyczacym procedury, lecz takze w zakresie przestanek odmowy rejestracji znaku
towarowego (www.uprp, data dostepu 5.10.2017 r.).

Przed wprowadzaniem zmian polski system uzyskiwania ochrony znakéow
towarowych opierat si¢ na systemie badawczym. Oznaczalo to, ze kazde zgloszenie,
ktére zostalo przystane do Urzedu Patentowego RP, kolejno podlegato badaniu
formalnoprawnemu i merytorycznemu. Eksperci Urzedu badali w pierwszej kolej-
nosci prawidtowos¢ zgloszenia wniosku, a dalej bezwzgledne i wzgledne przestanki
udzielenia prawa ochronnego. Badano znamiona odroézniajace zglaszanych ozna-
czen, mozliwo$¢ naruszenia praw osob trzecich i wprowadzenia odbiorcéw w blad
oraz umieszczania na znakach towarowych niedozwolonych symboli i oznaczen.
Badaniu podlegato réwnoczes$nie podobienstwo zglaszanego oznaczenia do tych,
ktore juz uzyskaly takie prawa. Tak szczegdtowe badania wykonywane dotad urze-
dowo nalezalo traktowac jako przejaw dbatosci o wszystkich, zaréwno przysztych
konsumento6w, jak i uprawnionych z wczesniejszym pierwszenstwem, poniewaz
taki znak mégtby narusza¢ ich prawa na terytorium Polski (Kotarba, 2012, s. 84).

Nowe przepisy w tym zakresie zmienily to, zZe nie beda podejmowane badania
w zakresie wystepowania wzglednych przeszkdéd do rejestracji zgtoszonego znaku
towarowego. W praktyce moze to oznacza¢, ze ochrona moze zosta¢ udzielona
nawet na oznaczenie identyczne, ale wcze$niej zgloszone, lub na oznaczenie bardzo
podobne. Badane bedg tylko przestanki bezwzgledne, czyli te, ktére wynikaja wprost
z art. 129. Nastepnie zgloszenie bedzie publikowane po stwierdzeniu, Ze naruszen
w tym wzgledzie nie stwierdzono. Publikacja ukaze si¢ w ,,Biuletynie Urzedu Paten-
towego” i bedzie zawierata informacje o zgloszeniu znaku towarowego do ochrony.

Dalsza procedura to wnoszenie sprzeciwéw przez uprawnionych z wezesniejszym
pierwszenstwem. Warunkiem wniesienia takiego sprzeciwu jest zdaniem wnoszacego
sprzeciw wystepowanie jednej z przestanek wymienionych w przyczynach stanowia-
cych wzgledne przeszkody do uzyskania rejestracji. Termin wnoszenia sprzeciwu
zostal ustawowo okreslony na trzy miesigce od daty ogloszenia. Sktadajacy sprzeciw
powoluje sie na wczesniejsze prawa, ktére moga by¢ naruszone przez rejestracje zglo-
szonego znaku. W dalszym ciagu procedury przewidziano mozliwo$¢ polubownego
rozstrzygniecia sprzeciwu w okresie dwoch miesiecy z mozliwoscia wydluzenia tego
terminu do pot roku, lecz za zgoda stron. W procedurze przewidziano okres ugodowy



Znaki towarowe i prawa ochronne na znaki towarowe 205

i postepowanie sporne, ktdrego zadaniem bedzie rozwianie wszelkich watpliwosci
przed ostatecznym podjeciem decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. W przypadku
gdy strony nie dojda do porozumienia, Urzad Patentowy RP wydaje decyzje, bedac
zwigzany podstawg prawng i faktyczng przedstawiong przez zainteresowane strony®.

Wdrazajac nowy system udzielania ochrony na znaki towarowe, Urzad Paten-
towy RP w trosce o zglaszajacych na swoich stronach internetowych umiescit wska-
zowki typu: zgloszenie krok po kroku. Jednak najwazniejsze bedzie samodzielne
monitorowanie wszystkich nowych zgloszen w celu wykrycia z wyprzedzeniem
ewentualnych kolizji wystepujacych w zwigzku z wprowadzeniem nowych zasad
uzyskiwania praw wyltacznych na znaki towarowe.

Zglaszajacym w zwigzku z tym zaleca sie:

Sprawdzenie, czy istniejg identyczne lub podobne znaki towarowe do tego,
ktory ma by¢ przedmiotem zgloszenia. Takiego sprawdzenia mozna dokonaé
samodzielnie w bazach Register Plus lub TMview. Zadanie to mozna takze
zleci¢ wyspecjalizowanej kancelarii rzecznikéw patentowych.

Dokona¢ zgloszenia znaku towarowego, wypetniajac podanie, zgodnie
z oznaczeniami w jego tekscie oraz wykaz towaréw lub ustug, dla ktérych
znak ma by¢ uzywany wedlug klasyfikacji nicejskiej TMClass, a takze wnies¢
oplate.

Zgloszenie zostanie opublikowane w bazie Register Plus w terminie do
dwodch miesiecy.

W przypadku gdy nie zostang stwierdzone przeszkody do rejestracji, zglo-
szenie zostanie opublikowane w ,,Biuletynie Urzedu Patentowego”
Wnoszenie sprzeciwu w terminie trzech miesiecy od daty ogtoszenia’.
Niezaleznie od braku sprzeciwu lub w przypadku wydania ostatecznej decyzji
w sprawie sprzeciwu Urzad wydaje decyzje o udzieleniu prawa ochronnego
lub odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.
Uzyskanie prawa poprzez otrzymanie decyzji to obowiazek wniesienia
przez zglaszajacego stosownej oplaty.

Ostatnim etapem jest publikacja faktu udzielenia prawa w ,Wiadomosciach
Urzedu Patentowego”

Procedura zwigzana z postegpowaniem sprzeciwionym jest nowoscia na gruncie polskiego prawa

wlasno$ci przemystowej, w zwiazku z tym praktyka jej stosowania pokaze, jak to funkcjonuje
w rzeczywistoéci. Niemniej jednak, niezaleznie od dotychczasowych przepiséw, méwi si¢ o moz-
liwosci opracowania zupelnie nowej ustawy poswieconej tylko znakom towarowym. Ustawa ta
miataby wejs¢ w zycie w 2019 lub 2020 r. i zawiera¢ wszystkie regulacje, w tym réwniez uwagi
dotyczace aktualnego funkcjonowania przepiséw w praktyce.

Od 15 kwietnia ubiegtego roku wniosek o uniewaznienie bedzie mogt ztozy¢ kazdy w przypad-

ku, gdy nie zostaly spelnione warunki, okreslane jako przyczyny bezwzgledne, natomiast tylko
uprawniony z wczesniejszego prawa w przypadku, gdy podstawa wniosku bedzie naruszenie tego
prawa.
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Po raz kolejny podkresla si¢ takze stale i profesjonalne monitorowanie wszyst-
kich zgtoszen znakéw towarowych w procedurze krajowej, systemie wspolnotowym
i systemie miedzynarodowej rejestracji (www.uprp, data dostepu 5.10.2017).

5. Prawo ochronne na znaki towarowe

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa si¢ prawo wylacznego uzywania
znaku towarowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Fakt ten podlega wpisowi do rejestru znakéw towarowych. Taki
znak moze by¢ wyrdzniany poprzez umieszczenie w jego sasiedztwie litery R wpisanej
w okrag (°). Prawo ochronne jest udzielane na okres dziesigciu lat z mozliwoscig jego
przedtuzenia o kolejne okresy dziesigcioletnie. Ustawowo zostaty okreslone zasady
przedluzania ochrony, z takim wyliczeniem, ze wniosek w sprawie przedtuzenia
powinien by¢ zlozony przed uptywem terminu, jednak nie wcze$niej niz jeden rok,
a nie pdzniej niz sze$¢ miesiecy po uplywie terminu (w tym wypadku wraz z dodat-
kowa oplatg zamieszczong w tabeli oplat). Bardzo wazny w tych regulacjach jest
fakt, ze termin ten nie podlega przywrdceniu (Ustawa z 2003 r. art. 153, ust. 1i 2).

Uprawniony do znaku towarowego ma szereg uprawnien, do ktérych mozna
zaliczy¢:

o  Umieszczanie tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub
ich opakowaniach, oferowanie i wprowadzanie tych towaréw do obrotu, ich
import lub eksport oraz sktadowanie w celu oferowania i wprowadzania do
obrotu, jak rowniez oferowanie lub $wiadczenie ustug pod tym znakiem.

o Umieszczanie znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem
towaréw do obrotu lub ze §wiadczeniem ustug.

o Postugiwanie sie nim w celu reklamy (Ustawa z 2003 r., art. 154).

Istotnym uprawnieniem jest réwniez prawo do udzielania innej osobie upo-
waznienia do uzywania znaku towarowego poprzez zawarcie umowy licencyjne;j.
Licencjobiorca moze udzieli¢ sublicencji na uzywanie tego znaku, lecz tylko w zakre-
sie, w jakim udzielono mu upowaznienia. Ponadto licencjobiorca moze wskazac,
ze korzysta z licencji na uzywanie znaku towarowego poprzez umieszczenie ozna-
czenia ,lic” w s3siedztwie znaku towarowego®. Pozostale przepisy dotyczace zna-
kéw towarowych bazujg na identycznych zasadach, ktére reguluja ochrong innych
przedmiotéw ochrony wlasnosci przemystowe;j.

Uniewaznienie znaku towarowego zawsze odbywa si¢ na wniosek juz nie ,,kazdej
osoby, ktéra ma w tym interes prawny’, jak wynikalo to z art. 164, lecz z dniem 15
kwietnia 2016 r. prawo to rozdzielono na podstawy wnioskowania. Kazda osoba

8 W przypadku zawierania uméw licencyjnych na znaki towarowe beda mialy zastosowanie ogélne

przepisy cytowanej juz ustawy prawo wlasnoséci przemystowej, art. 76 oraz art. 78 i art. 79.
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moze wnie$¢ wniosek o uniewaznienie w przypadku niespelniania przestanek
bezwzglednych, natomiast gdy naruszono przestanki wzgledne, z tego prawa moze
korzysta¢ jedynie uprawniony z tego prawa (Ustawa z 2003 r., art. 164). Z takim
wnioskiem moze réwniez wystapi¢ Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
lub Prezes Urzedu Patentowego RP, jak rowniez moze przystapi¢ do toczacego si¢
postepowania w sprawie.

Prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek:

o Uplywu okresu, na ktéry prawo zostalo udzielone.

o Zrzeczenia si¢ prawa przez uprawnionego przed Urzedem Patentowym, za
zgoda os6b, ktérym to prawo przystuguje. W tym wypadku istnieje moz-
liwo$¢ zrzeczenia si¢ tego prawa w stosunku do niektérych towarow, dla
ktdérych prawo zostalo udzielone (ograniczenie wykazu towaréw) (Ustawa
22003 r., art. 168, ust. 1, pkt 2).

Ustawodawca okreélit rowniez, ze prawo to wygasa na skutek nieuzywania
zarejestrowanego znaku towarowego. Termin ten zostal okreslony na pig¢ lat po
uzyskaniu decyzji o udzieleniu prawa, chyba ze uprawniony wykaze wazne powody
jego nieuzywania. Jako kolejny pow6d wygasniecia prawa ochronnego wymieniono
utrate znamion odrdzniajacych, przez to, ze na skutek dzialan lub zaniedban upraw-
nionego staly si¢ w obrocie zwyczajowym okresleniem - sktadajacym si¢ wylacznie
z elementéw do oznaczania rodzaju towardw, jakosci, ilodci, ceny itp. Przyczyna
wygasniecia prawa ochronnego moze by¢ dziatanie uprawnionego lub za jego zgoda,
ktoére moze wprowadza¢ odbiorcow w blad, w szczegdlnosci co do charakteru, wla-
$ciwosci lub pochodzenia geograficznego towaru. Wreszcie ostatnig przestanka jest
zakonczenie dzialalnosci gospodarczej podmiotu, ktéremu przystugiwalo prawo
ochronne na znak towarowy® (Ustawa z 2003 r. art. 169, ust. 1).

Podsumowanie

Sposréd wszystkich dobr niematerialnych we wspdlczesnej gospodarce znaki
towarowe zajmuja szczegélne miejsce. Spowodowane jest to miedzy innymi tym,
ze przedsigbiorcy zaczynajg dostrzega¢ posiadanie znaku towarowego, zarejestro-
wanego na ich korzys¢, jako bardzo cennego sktadnika majatku przedsiebiorstwa.
Ponadto zarejestrowany znak staje si¢ niejako automatycznie istotnym elementem
promocji przedsigbiorstwa, niektoérych towaréw tego przedsiebiorstwa lub swiad-
czonych uslug. Z tego wzgledu sama rejestracja oznaczenia i ochrona znakéw
towarowych zaczyna odgrywaé ogromna role. Ma ona zapewni¢ ochrone przed

9 W wypadku zakoriczenia dziatalno$ci gospodarczej taka podstawa prawna bedzie wykreslenie go

z wlasciwego rejestru prowadzenia dzialalnodci gospodarcze;j.
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naruszeniami ze strony osob trzecich, jak rowniez uniemozliwi¢, aby osoby trzecie
czerpaly korzysci finansowe z ich wykorzystywania.

W praktyce gospodarczej interesy przedsigbiorcy chronione sg prawem w wielu
obszarach, jednak ochrona znakéw towarowych staje sie stosunkowo prosta z tego
wzgledu, ze jest oparta o czytelne, przejrzyste i stosunkowo stabilne zasady. Biorac
pod uwage fakt, ze oznaczeniem, ktére moze uzyska¢ ochrone, jest kazde nadajace
sie do odroéznienia towardw i ustug jednego przedsigbiorcy od tego samego rodzaju
towarow i ustug innego przedsigbiorcy, mozliwosci zgtaszajacych sa bardzo duze.
Jedyne kryterium to odrdznianie i koniecznos¢ ich przedstawienia w formie gra-
ficznej. Juz z zaprezentowanego podzialu wystepujacych w obrocie znakéw towa-
rowych wynika, Ze ten pozornie prosty podzial w praktyce oznacza wiele réznych
mozliwosci. W zasadzie nie ma watpliwosci co do odrdznienia znakéw stownych
i graficznych. Natomiast znaki stowno-graficzne to praktycznie wiele réznych
mozliwosci ich przedstawienia. W tej kategorii wystepuja wiec znaki przestrzenne,
hologramy, stowno-graficzno-przestrzenne, dzwiekowe znaki towarowe, pozycyjne
znaki towarowe, zapachowe oraz melodie lub inne sygnaly dzwigkowe.

Dla przedsigbiorcy wiedza z zakresu mozliwosci ochrony znakéw towarowych
staje sie bardzo istotna. Obecnie wystepuja procedury ochrony w trybie krajowym,
ktore obejmuja tylko obszar Polski, tryb miedzynarodowy to obszar Unii Europej-
skiej, natomiast najszersze mozliwo$ci ochrony daje rejestracja miedzynarodowa.
Zmiany przepiséw z ubieglego roku wprowadzity ujednolicenie zasad ubiegania si¢
o ochrong, tzn. problematyke w zakresie postepowania przed Urzedem Patentowym
RP na etapie ubiegania si¢ o prawo wylaczne. Obowiazujace obecnie przepisy wpro-
wadzily tryb sprzeciwowy, ktory ma utatwi¢ proces ubiegania si¢ o prawo wylaczne,
a takze skrdci¢ czas oczekiwania na uzyskanie tego prawa.

Zmiany w tym zakresie wskazuja, ze jest to dopiero poczatek nowelizacji pro-
blematyki ochrony znakéw towarowych i wydaje sie, ze na pelne wprowadzenie
przepiséw przedsigbiorcy beda musieli poczekac jeszcze kilka lat. W wielu $rodo-
wiskach naukowych méwi si¢ wprost o wprowadzeniu catkowicie nowych regu-
lacji w postaci odrebnej ustawy, ktora w perspektywie 2-3 lat przejetaby w catosci
udzielanie prawa do znakéw towarowych, tym samym wytaczajac te problematyke
z istniejacej ustawy o prawie wlasnosci przemystowe;.

LITERATURA

[1] Apamczak A.,pu VALL M. (red.), Ochrona wlasnosci intelektualnej, Wyd. Uniwersytecki O$rodek
Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

[2] Gonciarskl W., Lentrepreneuriat innovant a lere de la technologie web 2.0, ,Nowoczesne Systemy
Zarzgdzania’, nr 10, 2015.

[3] Kortarsa W., Ochrona wlasnosci przemystowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymo-
gow Unii Europejskiej i Swiatowej Organizacji Handlu, Wyd. Instytut Organizacji i Zarzadzania
»Orgmasz”, Warszawa 2000.



Znaki towarowe i prawa ochronne na znaki towarowe 209

KoTtarBa W., Ochrona wiedzy w Polsce, Wyd. Instytut Organizacji i Zarzadzania ,,Orgmasz’,
Warszawa 2005.

Kotarsa W.,, Ochrona wlasnosci intelektualnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2012.

KRZEPICKA A., Obstuga klienta podstawg rynkowego sukcesu firmy, ,Nowoczesne Systemy Za-
rzadzania’, nr 9, 2014.

NowiNska E., PRomiNska U, bu VALL M., Prawo wlasnosci przemystowej, Wyd. LexisNexis,
Warszawa 2003.

Rozporzadzenie z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgloszen znakéw
towarowych, DzU nr 115, poz. 998 z pdzn. zm.

RYBINSKI J., System zarzgdzania innowacjami w resorcie obrony narodowej, Wyd. WAT, Warszawa
2007.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2003 r. prawo wlasnosci przemystowej (DzU z 2003 r., nr 119, poz.

1117 z pézn. zm.).

NETOGRAFIA
http://www.uprp.pl/dokumentacja-zgloszeniowa/Lead05,171,1745,4,index,pl,text/_data dostepu
(5.10.2017).

http://www.uprp.pl/procedura-miedzynarodowa/Lead05,33,1794,4,index,pl,text/_data dostepu
(5.10.2017)



