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Nina Jankowskat

Negocjacje jako spos6b rozwigzywania sporow

Wstep

Porozumienia dotyczgce praw wilasnosci przemystowej coraz czesciej
goszcza na naszych biurkach. W ostatnich latach zauwazamy upowszechnienie sie
sposoboéw polubownego rozstrzygania sporéw w konfliktach dotyczacych znakow
towarowych.

W Polsce co roku zgtasza sie okoto 13 tysiecy znakéw towarowych, a liczba
aktywnych praw na koniec roku 2020 wynosita 155 tysiecy. Liczba zgtoszen
przyjmowanych przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO)
jest jeszcze wieksza i wzrasta z roku na rok. W 2020 wynosita 177 tysiecy zgtoszen,
aw 2021 juz 197 tysiecy. Daje to ponad 2 miliony znakéw towarowych notowanych
przez EUIPO.

Zaskoczeniem z pewnoscia nie bedzie, ze rosnaca liczba zgtoszen wplywa na
zwiekszajgca sie liczbe prowadzonych sporéw. Im wiecej przeciez zgtoszen, tym
tatwiej zauwazy¢ podobne do siebie znaki towarowe.

Co moéwig statystyki

Do EUIPO wplywa S$rednio w miesigcu 1500 sprzeciwdw wobec zgtoszen
znakéw towarowych, co daje okoto 18 tysiecy sprzeciwdw rocznie. Ze statystyk
wynika, ze az 12 tysiecy sporOw rozstrzygana jest bez decyzji merytorycznej urzedu,
€0 0znacza, ze nawet do 66% sporéw rozstrzyga sie poprzez zawarcie porozumienia
miedzy stronami. Na przestrzeni réznych lat, procent wydawanych decyzji zmieniat
sie, natomiast od 2019 roku procent spraw kornczonych bez decyzji co do istoty
sporu znowu wzrasta.

Polski Urzad Patentowy zadeklarowat, ze w 2020 r. wniesiono 660 sprze-
ciwow wobec znakéw towarowych. To o 10% wiecej niz w roku ubieglym. Niestety
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polski urzad nie publikuje statystyk dotyczacych sposobOow zakornczenia sporow,
natomiast z rozmow przeprowadzonych przeze mnie z kolegami wynika, ze miedzy
40-65% spraw konczy sie zawarciem porozumienia. W sprawach prowadzonych
przeze mnie szacunek ten ksztaltuje sie na jeszcze wyzszym poziomie, wynoszgc
70% spraw. Do tej kalkulacji wigczytam 27 spraw sprzeciwowych z ostatnich lat.

Na podstawie tych szacunkéw, mozna wysung¢ wniosek o coraz czestszym
stosowaniu porozumien dotyczgcych praw wlasnosci przemystowej i uméw o koeg-
zystencji znakéw towarowych.

Polski Urzad Patentowy wspiera zawieranie porozumien

Wprowadzenie do procedury sprzeciwowej, zarobwno w polskim jak i w unij-
nym systemie prawnym, obowigzkowego okresu dwumiesiecznego na prébe
polubownego rozstrzygniecia sporu (tzw. cooling-off) wydaje sie by¢ rzeczywistg
zachetg do takiego dziatania.

Chociaz wyznaczanych przez Urzad Patentowy RP rozpraw jest coraz mniej,
z uwagi na ich catkowitg eliminacje z postepowania sprzeciwowego oraz wzrastajgcg
popularyzacje tego rodzaju postepowania w stosunku do zdewaluowania procedury
uniewaznienia i wygaszenia, Polski Urzad Patentowy, mobilizuje strony do podejmo-
wania préb ugodowego rozstrzygniecia nie tylko w postepowaniu sprzeciwowym ale
takze w sporach o uniewaznienie praw ochronnych. llekro¢ stawiam sie na rozpra-
wie, Kolegium Orzekajgce ds. Spornych zawsze dopinguje strony do podjecia
negocjacji. Nie spotkatam sie takze z problemami przedtuzenia terminéw rozpraw
Z uwagi na toczgce sie rozmowy miedzy stronami i mozliwo$¢ wypracowania ugodo-
wego rozstrzygniecia.

Korzysci jakich nie uzyska sie w postepowaniu przed urzedem

W przypadku podjecia decyzji o probie kooperacji i stworzenia wspolnego
stanowiska, strony moga dowolnie ksztattowa¢ warunki porozumienia. Jest to jedna
z dwoch najwiekszych przewag takiego rozwigzania w poréwnaniu do procedowania
przed organami wiasnosci intelektualnej. Za drugg z korzysci mozna uznaé pew-
nos¢, ze uzyskujemy konkretne i przewidywalne rozstrzygniecie, zgodne z ocze-
kiwaniami stron. Wszak kazdy doswiadczony praktyk, zgodzi sie ze stwierdzeniem,
ze nigdy nie mozna by¢ w 100% pewnym jaka decyzje podejmie organ.

Kolejne wartosci, jakie niesie za soba sporzadzenie ugody, to mozliwos¢
zredagowania i doprecyzowania ograniczen w wykazie towaréw i ustug oraz
wyrazenie w tym zakresie intencji stron. Czesto wykorzystywanym narzedziem jest
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mozliwos$¢ ustalenia pomiedzy zgtaszajgcym, a wnoszacym sprzeciw takiej redakcji
towaréw i ustug w wykazie, ktéra bedzie satysfakcjonujaca dla obu stron. Mozna
wprowadza¢ wylgczenia poprzez dodanie stow ,za wyjatkiem X", ,zadne z powyz-
szych nie dotyczy X", ,z wylgczeniem X" do wykazu spornego znaku. Zastosowanie
takich sformutowan, ktére precyzyjnie wyznacza granice zakresu ochrony znaku
towarowego, jest mozliwe tylko i wylgcznie w toku negocjacji miedzy stronami.
Odmiennie jest przeciez na drodze postepowania przed urzedem, gdzie urzad ma
jedynie mozliwos¢ odrzucenia lub dopuszczenia calego sformutowania zawartego
w wykazie znaku towarowego.

Sposobem rozwigzania sporu moze by¢ takze sporzadzenie ugody dotyczacej
zakreséw terytorialnych znakoéw towarowych. Sprawdza to sie szczegoélnie w przy-
padku, gdy jedna ze stron jest wtascicielem unijnego znaku towarowego. Rzadko
ktory wiasciciel znaku towarowego uzywa go we wszystkich krajach unijnych,
a czes¢ z nich nie podlega w ogdle jego zainteresowaniu. Zapewne wymaog uzywa-
nia w kazdym kraju unijnym bytby trudny do spetnienia i niejednokrotnie niekorzystny
ekonomiczne. Na szczes$cie nie ma obowigzku uzywania zarejestrowanego znaku
unijnego dla kazdego z krajéw cztonkowskich, a zasady sformutowane przez
Trybunat Sprawiedliwosci w sprawie Minimax (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145) zostaly dawno przyjete jako jedne z podstawowych wytycznych dla
oceny rzeczywistego uzywania zarejestrowanych znakéw towarowych.

Sporzadzenie porozumienia jest szczegOlnie korzystne, gdy strony toczg
rownolegle kilka sporéw. Oprécz oszczednosci finansowych, strony moga uksztat-
towa¢ swoje stosunki na przysztos¢ i od razu unikng¢ pézniejszych sporow na
innych terytoriach.

O czym jeszcze warto pamietac
przygotowujac porozumienie dotyczgce IP

W porozumieniach, zwtaszcza tych zawieranych miedzy podmiotami z r6z-
nych krajéw, nalezy pamieta¢ o doprecyzowaniu jezyka postepowania i sgdu
wlasciwego dla rozstrzygania potencjalnych sporéw wynikajgcych z danej umowy.

Nie mozna tez zapomnie¢ o wprowadzeniu klauzul potwierdzajacych, ze tres¢
porozumienia obowigzuje spotki powigzane i nakazie stosowania przez nie czynnos-
ci wynikajgcych z podpisanej umowy.

Zwracam roéwniez uwage na nakreslanie terminéw dla danych czynnosci,
przewidzianych dla realizacji celéow danej umowy. Polecam wdrazanie terminéw
dtuzszych niz pojawiajgce sie czasem w umowach zapiséw ,3 dni robocze”, majgc
na wzgledzie nie tylko sytuacje losowe, ale takze planowe urlopy os6b odpowie-
dzialnych.
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Kultura negocjacji okiem rzecznika

Rzecznicy patentowi, jako reprezentanci zawodéw zaufana publicznego, majg
w Polsce specjalny status i szczegdlny obowigzek etycznego Swiadczenia ustug.
Zgodnie z przyjetymi aktami prawa wewnetrznego, zasady te nalezy stosowac pro-
wadzgc negocjacje i sporzgdzajac wezwania wzywajgce strone przeciwng do
wykonania réznych czynnosci takich jak np. wezwania do wycofania ztozonego
zgtoszenia znaku towarowego. To w jaki spos6b zechcemy przekazaé pisemnie
naszg wiadomos¢ i jaki dobdr stownictwa zastosujemy, ma duzy wplyw na wynik
rozmow.

Jako pelhomocnik znalaztam sie kilka razy w sytuacji, gdy prowadzitam
negocjacje w sprawach z zagranicznym rzecznikiem patentowym, z ktérym wcze$-
niej wspotpracowatam. Z tym, ze uprzednio, zagraniczny petnomocnik zlecat mi
dokonywanie w imieniu innych podmiotéw zgtoszen w Polsce, a teraz dziataliSmy po
przeciwnych stronach. Musze przyzna¢, ze jest to bardzo cenne doswiadczenie.
W takim stanie rzeczy, stajemy sie bardziej empatyczni i w wiekszym stopniu zauwa-
zamy potrzeby drugiej strony. Ponadto przywigzujemy wtedy wieksza uwage do
jezyka i formy komunikatéw. Wczesniej wypracowane relacje daja nam zapewnienie,
ze obie strony beda dziata¢ fair, gdyz nie chca psué swoich relacji biznesowych
i niweczy¢ zbudowanego zaufania.

Uwazam za warto$ciowe znalezienie sie w takich odwréconych realiach, a co
wiecej pozwala to sprawdzi¢ sie réwniez przed samym sobg. Oprécz powyzszego,
prowadzenie sporu, gdy po drugiej stronie jest inny profesjonalny petnomocnik,
pozwala dostrzec, jak dziata nasza konkurencja, na co zwraca szczego6lng uwage.
Czasem mamy mozliwo$¢ zaobserwowania jakim jezykiem postuguje sie inny petno-
mocnik wobec swojego mocodawcy. Dzieki takiemu doswiadczeniu mozemy brac
z siebie wzajemnie przyktad.

Coraz czesciej jednak zdarza sie, ze do kregu rzecznikbw patentowych
prowadzacych spory dotyczace znakéw towarowych dotgczajg inne zawody
prawnicze. Mimo, ze wszyscy mamy doswiadczenia w zawieraniu ugéd, to jednak te
dotyczace whasnosci przemystowej sg dos¢ specyficzne.

Incydentalnie spotykatam sie z przypadkami, w ktérych zgtaszajacy nie
korzystat z zadnej profesjonalnej obstugi prawnej. Mozna powiedzie¢, ze gdy prowa-
dzimy negocjacje ze strong przeciwng, ktéra nie jest reprezentowana przez profes-
jonalnego petnomocnika, dziatamy jako rzecznik patentowy podwojnie, gdyz moze
nie jesteSmy zobowigzani do ttumaczenia toku postepowania i zagadnien procedu-
ralnych, ale czesto i tak to czynimy, aby negocjacje byty efektywniejsze i przebiegaty
ptynniej. Wazna rolg jakg odgrywa rzecznik w procesie rozwigzywania sporow jest
nie tylko studzenie emacji jakie towarzyszom stronom, ale takze dbanie o forme
i kulture negocjacji.
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Relacje interpersonalne pethomocnikéw
a rozmowy negocjacyjne

Wiele korzysci, takich jak podniesienie standardéw i kultury pracy oraz wzrost
poziomu wzajemnego zrozumienia petnomocnikbw z réznych krajow, wniosty
organizacje zrzeszajgce praktykow prawa wtasnosci intelektualnej. Dzieki uczestnic-
twu w stowarzyszeniach miedzynarodowych i eventach przez nie organizowanych
uzyskujemy niesamowitg mozliwos¢ wymiany doswiadczen i pogladow.

W moim odczuciu reprezentowany przez petnomocnikdw poziom kultury
osobistej i komunikacji jest wysoki. Wysoki jest réwniez poziom oczekiwanych
standardéw dotyczacych warunkéw opracowywanego porozumienia.

Zazwyczaj porozumienia zawierajg zapisy 0 koegzystencji znakéw towaro-
wych i o wzajemnym poszanowaniu swoich praw. Mys$le, ze stosowanie takich
klauzul, ktére moze czasem brzmig zbyt wydumanie, dobrze wptywa na zachowania
wilascicieli praw jak rowniez poszerza ich Swiadomos$c¢ prawna.

W mojej opinii, jako petnomocnicy powinnismy zacheca¢ do polubownego
rozwigzywania spraw.

Oczywiscie nie zawsze jest to wykonalne. Moze sie zdarzy¢, ze jedna ze
stron bedzie nieugieta w swoich zgdaniach i jedyng drogg pozostanie rozstrzygniecie
sporu przez urzad.

lle trwajg dobre negocjacje?

Mimo, ze nie mam jeszcze wielu lat doSwiadczenia, to zdarzalo mi sie
prowadzi¢ negocjacje, ktére przebiegaly sprawnie, w niecate dwa miesigce, ale
rowniez takie trwajgce kilka lat, przy ktérych dziatatam najpierw jako asystentka,
a potem juz jako rzecznik patentowy z uprawnieniami.

Co kraj to obyczaj. W Polsce zwyczajowo przyjete jest, ze kazda strona
ponosi swoje koszty postepowania i prowadzenia negocjacji, w Niemczech nato-
miast popularniejsze jest zwracanie kosztéw obstugi prawnej wnoszgcemu sprzeciw.

Zrozumienie przez prawo biznesowego podejscia

Ostatnim watkiem, jaki chciatabym poruszy¢ przy okazji dywagacji nad prowa-
dzeniem negocjaciji, jest kwestia spotkania sie dgazen biznesu z mysla prawnicza.

Osobie, ktéra nie miata doSwiadczenia w biznesie trudniej bedzie zrozumieé
mechanizmy kierujgce pragnieniami przedsiebiorcy. O ztozonosci omawianych
zagadnien i wystepowaniu wielu poziomoéw komunikacyjnych moze $wiadczy¢é sam
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fakt, ze pelnomocnik postuguje sie jezykiem prawniczym, a klient, w przypadku pracy
z docelowym klientem, a nie kancelariag, jezykiem biznesu. Jak wiemy, jezyki te nie
zawsze s spojne, dlatego rozumienie przez petnomocnika rynku i biznesowego
punktu widzenia swojego mocodawcy pozostaje nieocenianag wartoscia.

Zrodta danych statystycznych:
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