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Przedsiebiorca
bedzie sam monitorowal
znaki towarowe .

15 kwietnia 2016 r.

Od tego dnia zmieni sie spos6b uzyskiwania ochrony na polskie
znaki towarowe. Urzad Patentowy RP nie bedzie juz badat, czy nowo
zgtoszony znak towarowy pozostaje w kolizji z wczesniej zarejestrowany-
mi. Obowigzek ten zostaje przeniesiony na wiascicieli zarejestrowa-
nych znakow. Przedsiebiorca, chcac uniknaé¢ zarejestrowania przez kon-
kurenta znakéw identycznych lub podobnych do swoich, powinien:

na biezaco monitorowac W razie potrzeby

nowe zgtoszenia wptywajace w odpowiednim terminie
do UP RP whnies¢ sprzeciw

UWAGA!

Termin na zgtoszenie sprzeci-
wu jest krotszy: 3 miesigce
od momentu

publikacji w BIP
(wczesniej byto
6 miesiecy)

(dane w tys.)
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Przedsiebiorca bedzie musiat sam ="
pilnowac znakow towarowych =t
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15 kwietnia 2016 r. zmieni sie sposob uzyskiwania ochrony na polskie znaki towarowe, Tego dnia wchodzi w zycie ustawa
z 11 wrzesnia 2015 r. zmieniajgca ustawe - Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. poz. 1615). Wbrew pozorom nowela wprowadzi zmiany
istotne nie tylko dla tych, ktorzy planuja rejestracje znakéw towarowych, lecz takze dla tych, ktorzy z takiej ochrony juz korzystaja.
Po pierwsze istotny wplyw na ich sytuacje bedzie miato to, Ze Urzad Patentowy nie bedzie juz miat obowiazku badania, czy nowo zglo-
szony znak towarowy pozostaje w kolizji ze znakami istniejagcymi. Obowigzek ten zostaje przeniesiony na wlascicieli zarejestrowanych
znakow. Efekt? Przedsiebiorca, chcac uniknaé zarejestrowania przez konkurenta znakow identycznych lub podobnych do swoich, musi
pawid na biezaco monitorowaé nowe zgloszenia wplywajace do urzedu i w razie potrzeby w odpowiednim terminie wnies¢ sprzeciw. A to
oznacza dodatkowe koszty.

rs;::a; rtawny Po drqgig nowe}izacja rozszerza takze krgg p9dmiqt6w upramfnionych do zlo?eqia wniosku o wygasniecie zna]su towarowego wskutek
w Prakty- Jego nieuzywania, W tej sytuacji po 15 kmetmg kom_eczne moze byc ustanowienie wevgnqtrznych prqcedur {najgggycp na gelu groma-
ce IP&TMT dzenie materialéw potwierdzajacych rzeczywiste uzywanie znakow towarowych. Jak sie przygotowac¢ do zmian i jakie dzialania podjac
—— W nowej sytuacji prawnej?

Zakrzewski

Palinka sp. k.
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Rewolucja w procedurze rejestracji
irozstrzygania kolizji przed Urzedem Patentowym

< Zgtoszenia trzeba monitorowaé samodzielnie

Zgtoszenia znakéw towarowych, ktére wptyng do Urzedu Patentowego poczawszy od
15 kwietnia 2016 r., nie bedg badane z urzedu pod katem ewentualnych kolizji. Urzad
Patentowy nie powiadomi réwniez w zaden sposéb wtascicieli wczesniejszych znakéw
o zaistnieniu takiej potencjalnej kolizji.

Urzad zarejestruje go, nawet jesli istnieje juz identyczny lub podobny znak zareje-
strowany przez inng osobe. Odmowa rejestracji ze wzgledu na kolizje ze znakiem zgtoszenie decyzja UP
zarejestrowanym wczes$niej nastapi tylko w przypadku sprzeciwu wtasciciela wczesniej-
szego znaku. Dotychczas wniesienie sprzeciwu byto mozliwe po wydaniu przez Urzad
Patentowy decyzji o zarejestrowaniu nowego znaku.

Nowelizacja obliguje przedsiebiorcow do indywidualnego monitorowania zgtaszanych
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znakéw towarowych. o~ o~ o~ o~ o~ o~
Zmieni sig rowniez termin na wniesienie sprzeciwu. Dotychczas przedsigbiorcy mieli na Is [/ \ \ \ [ \ \ k
to sze$¢ miesiecy, po nowelizacji jedynie trzy miesigce, liczac od daty zgtoszenia znaku —
towarowego (art. 152'7 znowelizowanej ustawy — Prawo witasnosci przemystowej). Jesli
nikt nie wniesie sprzeciwu w odpowiednim terminie, UP zarejestruje znak towarowy.
Moze wiec dojs¢ do sytuacji, w ktorej chronione sg identyczne znaki towarowe zareje-

badanie pod katem ogtoszenie o rejestracji decyzja UP
kolizji ze znakami znaku (6 miesiecy W sprawie
wczesniejszymi na sprzeciw) sprzeciwu

mozliwy sprzeciw
znaku o rejestracji znaku osoby trzeciej
towarowego (lub odmowa
do UP w razie stwier-
l dzenia kolizji)
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strowane na rzecz dwoch réznych przedsiebiorcow.

Jakie dziatania powinien podjaé przedsiebiorca

Monitorowanie nowych zgtoszen znakéw towarowych moze sie odbywaé na dwa
sposoby.

Sposéb 1. Przedsiebiorca samodzielnie sprawdza publikacje Urzedu Patentowego
pod katem kolizji ze swoimi znakami. Wigze sie to z koniecznoscig przeszkolenia
i oddelegowania pracownika lub/oraz zakupem specjalistycznego oprogramowa-
nia.

Spos6b 2. Alternatywnym rozwigzaniem jest skorzystanie z ustug profesjonalnych
kancelarii prawnych zajmujacych sie ochrong wtasnosci intelektualnej. Co istotne,
nie musi to by¢ kancelaria rzecznika patentowego. Uprawnienia i kompetencje
radcéw prawnych, adwokatéw i rzecznikéw patentowych sg w zakresie ochrony
znakéw towarowych takie same. Profesjonalista bedzie w stanie od razu ocenic,
jakie sg szanse powodzenia ewentualnego sprzeciwu, oraz udzieli¢ przedsiebiorcy
odpowiedniego wsparcia w tym zakresie.

< Stwierdzenia wygasniecia znaku moze zadaé kazdy

Kolejng istotng zmiana jest rozszerzenie kregu podmiotéw, ktére moga ztozyc

do Urzedu Patentowego wniosek o stwierdzenie wygasniecia znaku towarowego.
Zgodnie z prawem znak towarowy wygasa m.in., jezeli nie jest rzeczywiscie
uzywany przez nieprzerwany okres pieciu lat od dnia rejestracji (art. 169 ust. 1 pkt 1
prawa wtasnosci przemystowej). Regulacja ta ma wyeliminowac praktyke ubiegania
sie o rejestracje znaku jedynie w celu uniemozliwienia jego rejestracji przez konku-
rentéw. Dotychczas z wnioskiem o stwierdzenie wygasniecia znaku towarowego

z uwagi na jego nieuzywanie mogta wystapic jedynie osoba dysponujaca interesem
prawnym (np. osoba majgca zamiar sama uzywac takiego znaku). Sposob
rozumienia interesu prawnego budzit liczne watpliwosci i byt ré6znie oceniany

W orzecznictwie.

Ustawodawca zdecydowat, ze od 15 kwietnia 2016 r.:

- z wnioskiem o stwierdzenie wygasniecia znaku towarowego moze wystapi¢ kazdy,
bez koniecznosci wykazania interesu prawnego (znowelizowany art. 169 ust. 2 prawa
wtasnosci przemystowej);

- zarzut braku rzeczywistego uzywania znaku bedzie mozna podnie$¢ rowniez
podczas postepowania sprzeciwowego, o ktérym mowa powyzej (art. 152'7 ust. 4
prawa wtasnosci przemystowej).

Jak mozna sie bronic i jakie podjac dziatania zabezpieczajace

Z jednej strony przedsiebiorca powinien by¢ w kazdej chwili przygotowany na
zarzut braku rzeczywistego uzywania znaku towarowego. Z drugiej strony prost-
sze stato sie umniejszanie monopolu prawnego konkurentéw poprzez sktadanie
odpowiednich wnioskéw o stwierdzenie wygasniecia.

Ciezar wykazania, ze znak byt rzeczywiscie uzywany, spoczywa na jego wtascicielu.
Konieczne staje sie wiec zgromadzenie i w razie potrzeby okazanie odpowiednich
dowoddw na te okoliczno$é. Wbrew pozorom czesto nie jest to zadanie proste.
Najbardziej problematyczna moze by¢ sytuacja, w ktérej przedsiebiorca posiada

i uzywa wielu réznych znakéw towarowych w réznych konfiguracjach (stownych,
stowno-graficznych, graficznych). Dodatkowo pojecie rzeczywistego uzywania
znaku towarowego nie zostato zdefiniowane w ustawie. Urzad Patentowy korzysta
w tym zakresie z dorobku orzecznictwa i doktryny prawa.

Dlatego przedsiebiorcy powinni przeprowadzi¢ audyty, dzieki ktérym ustalg,

czy posiadane znaki towarowe sg rzeczywiscie uzywane w rozumieniu prawa.
Konieczne wydaje sie réwniez ustanowienie wewnetrznych procedur doku-
mentowania rzeczywistego uzywania znakéw (m.in. poprzez archiwizowanie
okreslonych dokumentow). ©@
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mozliwy sprzeciw decyzja UP
znaku osoby trzeciej o rejestracji znaku
towarowego (lub odmowa,
do UP jesli uwzgledniono
sprzeciw)
ogtoszenie o zgtoszeniu decyzja UP
znaku (3 miesigce W sprawie
na sprzeciw) sprzeciwu
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LEIYENNTTE Grozi nam lawina sprzeciwow.
To cena za przyspieszenie procedur rejestracji

Jednym z powodéw wprowadzenia omawianej nowelizacji byla cheé
zwiekszenia konkurencyjnosci polskiego systemu ochrony znakéw to-
warowych wzgledem réwnolegle istniejgcego systemu europejskiego.
Podkreslano, ze w systemie europejskim, w ktorym urzad europejski
- Urzad Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM), ktory od 23 marca
2016 r. zmienil nazwe na Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci In-
telektualnej (EUIPO) - nie przeprowadza badania pod katem Kkolizji
ze znakami wcze$niejszymi, czas oczekiwania na uzyskanie decyzji
W sprawie rejestracji znaku towarowego jest zdecydowanie krotszy.
W Polsce na decyzje czeka sie obecnie okolo roku.

Urzad Patentowy spodziewa sie skrocenia czasu rozpatrywania zgto-
szen znakéw towarowych co najmniej o potowe. Nie jest jednak jasne,
czy i jak nowelizacja przyjmie sie w polskich warunkach, a w szcze-
golnosci czy cel, jakim jest skrécenie czasu oczekiwania na decyzje,
faktycznie zostanie osiagniety.

Wydaje sie, ze o ile nowelizacja rzeczywiscie w sposob znaczacy odciazy
urzednikéw badajacych nowe zgloszenia znakéw towarowych, o tyle
moze takze doprowadzi¢ do lawinowego wzrostu spraw sprzeciwowych.,
W rezultacie moze to doprowadzi¢ do skutkéw wrecz odwrotnych od
zamierzonych. Od decyzji w sprawie sprzeciwu stuzy bowiem odwota-
nie do kolegium orzekajacego do spraw spornych Urzedu Patentowego
(tzw. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). Od decyzji w sprawie
tego odwolania stronie stuzy z kolei skarga do wojewoddzkiego sadu
administracyjnego, a od wyroku tego sadu - skarga kasacyjna do Na-
czelnego Sadu Administracyjnego. A zatem w przypadku wniesienia
sprzeciwu przez konkurenta, cho¢by catkowicie bezzasadnego, okres
oczekiwania na decyzje w sprawie rejestracji znaku moze trwac wie-
le lat, czyli znacznie dluzej niz obecnie. Sprzeciw moze wiec zostac
wykorzystany przez uczestnikéw obrotu jako instrument shuzacy
do blokowania rejestracji znakéw towarowych przez konkurentéw.

Rekomendowane dzialania dla przedsiebiorcéw - wlascicieli
znakow towarowych:
= monitorowanie nowych zgloszen znakéw towarowych

w Urzedzie Patentowym,
= dokumentowanie rzeczywistego uzywania swoich znakow
towarowych. ©®
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