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Praktyczne aspekty przedtuzania
praw ochronnych na znaki towarowe

Od 16.03.2019 r. ulegta zmianie procedura przedfuzania praw ochronnych na
znaki towarowe. Zmiany stanowig implementacje dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/2435 z 16.12.2015 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych'.

Niniejsza publikacja nie stanowi naukowej analizy wprowadzonych zmian.
Sygnalizuje jedynie pewne ufatwienia i utrudnienia zwigzane ze zmianami w ustawie
z 30.06.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej? z punktu widzenia Urzedu Patento-
wego, uprawnionego, a przede wszystkim z punktu widzenia zawodowego petnomoc-
nika pragnacego nalezycie reprezentowac interesy klienta.

Przywotana powyzej nowelizacja wprowadza miedzy innymi nastepujgce zmiany:

e Urzad Patentowy informuje o zblizajgcym sie wygasnieciu prawa ochron-

nego na znak towarowy,

* nie jest konieczne sktadanie wniosku o przedfuzenie prawa,

e Urzad Patentowy nie wydaje decyzji o przedfuzeniu prawa.

Zgodnie z art. 224 ust. 2" i 23 p.w.p., Urzad Patentowy informuje uprawnio-
nego z prawa ochronnego na znak towarowy o zblizajagcym sie terminie uiszczenia
optaty za dalszy okres ochrony nie p6zniej niz na szes¢ miesiecy przed dniem, w ktérym
uptywa poprzedni okres ochrony, ale nieotrzymanie przez uprawnionego informacgji
o uptywajacym okresie pozostaje bez wptywu na ocene zachowania przez uprawnio-
nego terminu na uiszczenie optaty. Przepisy te stanowig implementacje art. 49 ust. 2
dyrektywy, w ktérym czytamy, ze urzad powiadamia wtasciciela znaku towarowego
0 wygashieciu rejestracji co najmniej szes¢ miesiecy przed tym wygasnieciem i nie ponosi
odpowiedzialnosci za niepodanie takich informacji.

1 Dz.Urz. UEL336,s. 1.
2 Dz.U.z 2017 r. poz. 776 ze zm. (dalej: p.w.p.).
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W praktyce Urzad Patentowy przesyta informacje o zblizajgcym sie terminie
wygasniecia prawa ochronnego listem zwyktym. Forma taka niesie ze sobg dwa zagro-
zenia. Po pierwsze, Urzad Patentowy moze przeoczy¢ termin i nie ponosi za to odpowie-
dzialnosci. Po drugie, przesytki nierejestrowane moga nie dotrze¢ do adresata.

Praktyke takg réznie mogg oceniac¢ wszystkie zainteresowane osoby. Ze strony
Urzedu Patentowego stwarza ona koniecznos¢ wysytania znacznej ilosci listow. Wigze
sie to ze znacznym nakfadem pracy i okreslonymi zauwazalnymi kosztami. Niewat-
pliwie praktyka taka skutkuje wiekszg iloscig przedtuzen praw ochronnych i wiekszymi
wptywami do budzetu.

Co najmniej czes¢ uprawnionych zyska na nowych regulacjach. Dotyczy to
przede wszystkim tych osdb, ktére dziatajg bez petnomocnikéw. Dozorowanie dziesie-
cioletniego terminu przedtuzenia prawa ochronnego jest wbrew pozorom trudne dla
nieprofesjonalistow. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, ze prawo ochronne
nalezy w ogole przedtuzac. Dla innych osdb nie jest mozliwe zapisanie przypomnienia
w kalendarzu lub jakimkolwiek urzadzeniu stwarzajgcym takie mozliwosci. Prawdo-
podobnie telefon, w ktérym zapiszemy przypomnienie o koniecznosci przedtuzenia
prawa ochronnego, zostanie w ciggu dziesieciu lat wymieniony na nowszy. W przypadku
przedsiebiorstw mamy do czynienia z takimi sytuacjami, gdy osoba odpowiedzialna za
sprawy zwigzane ze znakami towarowymi zmienia prace i swiadomos¢ koniecznosci
przedtuzania praw odchodzi razem z nig. Oczywiscie zdarza sie, ze po pewnym czasie
uprawnieni przypominajg sobie o tym, ze nalezatoby zainteresowac sie swoim znakiem
towarowym. Nastepuje wtedy poszukiwanie dokumentow i informacji dotyczacych
statusu znaku towarowego. Dziatania takie jednak nie pokrywaja sie z terminami prze-
dtuzenia praw ochronnych. Z reguty nastepuja dfugo przed terminem przedtuzenia lub
krétko po wydtuzonym terminie na przediuzenie prawa. Dlatego nie sposéb nie dojrzec
pozytywnych skutkow regulacji.

Inaczej sytuacja wyglada z punktu widzenia zawodowych petnomocnikow.
Nierozsgdne wydaje sie zrezygnowanie z dotychczasowego sposobu dozorowania
termindéw. Fakt braku odpowiedzialnosci Urzedu za dostarczenie powiadomieniu o wyga-
$nieciu prawa ochronnego nie moze zdejmowac takiego obowigzku z petnomocnika.
Jezeli petnomocnik zaznaczyt w umowie, ze nie bedzie informowat o terminie przedtu-
zenia prawa ochronnego, to po otrzymaniu takiej informacji z Urzedu ma obowigzek
informacje taka przekazac.

Zawodowy petnomocnik zawsze dgzy do uzyskania od uprawnionego jasnej
informacji na temat przedtuzenia prawa ochronnego. Informacja takg moze by¢ zlecenie
przeprowadzenia takiej procedury, informacja o rezygnacji lub czasami informacja o tym,
ze uprawniony sam dokonat przedtuzenia prawa.

Intencjg petnomocnika powinno by¢ zawsze dziatanie w interesie klienta.
Czasami nalezy go broni¢ przed jego wtasng niewiedzg i r6znymi pomystami, ktére
mogg mu szkodzic.

Zdarza sie rowniez, ze uprawniony zmienia siedzibe i nie powiadamia petno-
mocnika o tym fakcie. Wtedy petnomocnik prébuje nawigzac¢ kontakt, wykorzystujac
rézne srodki. Poszukuje sie strony internetowej zawierajgcej kontakt i dane adresowe.
Bardzo pomocny bywa dostep do CEIDG oraz wyszukiwarki KRS.

Urzad Patentowy nie podejmie sie z oczywistych wzgledéw poszukiwania
uprawnionego. Zmiana siedziby skutkuje w takim przypadku brakiem powiadomienia
o zblizajgcym sie terminie wygasniecia prawa ochronnego.
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Petnomocnik spotyka sie jeszcze z problemem wynikajgcym z powielaniem sie
ustug. Niewatpliwie wykonuje on ustuge dozorowania terminu przedtuzenia prawa
ochronnego. Podobng czynnos$¢ wykonuje Urzad Patentowy. Powstaje zatem niebez-
pieczenstwo zarzutu, ze petnomocnik, wykonujac podobne dziatania do Urzedu, dziata
w celu osiggniecia zysku. Nowelizacja wymusza w zwigzku z tym wyjasnienie klientom
wszelkich zawitosci zaistniatej sytuacji. Rozmowy moga byc¢ trudne w przypadku klientow
cechujacych sie nadmierng podejrzliwoscia.

Zmiane dotyczacg informowania o zblizajgcym sie terminie wygasniecia prawa
nalezy ocenia¢ pozytywnie. Pewne trudnosci po stronie Urzedu Patentowego i petno-
mocnikéw nie mogg przestaniac korzysci ptyngcych dla uprawnionych. Nalezy pamietac,
ze to oni maja byc¢ beneficjentami praw wyfacznych, a Urzad i petnomocnicy petfnig
stuzebng role w ochronie wtasnosci przemystowe;j.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 dyrektywy 2015/2435, rejestracje znaku towarowego
przedtuza sie na wniosek wtasciciela znaku towarowego lub osoby upowaznionej usta-
wowo lub umownie pod warunkiem uiszczenia optat za przedtuzenie. Panstwa czton-
kowskie mogg przewidzie¢, ze wptyw optat za przedtuzenie uznaje sie za stanowigce
taki wniosek. Ustawodawca w Polsce przyjat rozwigzanie uproszczone — bez skfadania
whiosku. Znalazto to swoje odzwierciedlenie w art. 153 ust. 3 p.w.p.

Brak koniecznosci sktadania wniosku stanowi niewatpliwie utatwienie dla
kazdej ze stron postepowania. Jednakze sktadanie wniosku o przedtuzenie prawa nie
wigzato sie ze szczegdlnym naktadem pracy. Zmiana przepiséw powoduje, ze prze-
dtuzanie prawa ochronnego na znak towarowy odbywa sie za wytagcznym posrednic-
twem systemu bankowego. Komunikacja za pomoca systemu bankowego jest uftomna,
poniewaz miejsce na korespondencje jest bardzo ograniczone.

Ponadto, w przypadku wczesniejszej procedury komunikacja z Urzedem odby-
wata sie za pomocg wptaty i wniosku. W przypadku wystapienia jakichkolwiek rozbiez-
nosci Urzad wyjasniat sprawe. W przypadku dokonania jedynie przelewu bankowego
ryzyko niewykrycia pomytki jest wieksze. Przyktadowo, gdy uprawniony posiada dwa
prawa ochronne na znaki towarowe zgtoszone jednoczesnie lub w krotkim odstepie
czasu, z ktorych chce przedtuzyc tylko jedno, to w przypadku wystapienia btedu w tytule
przelewu, nie jest mozliwe wykrycie pomytki. Szanse zaistnienia takiej sytuacji sg trudne
do oszacowania.

Przepis art. 153 ust. 4 p.w.p. przewiduje mozliwos¢ wezwania do ztozenia
wyjasnien w wyznaczonym terminie. Wezwania te bedg najczesciej dotyczyty sytuacji,
w ktérych wptacono niewtasciwg kwote lub osoba wptacajgca nie jest uprawnionym lub
petnomocnikiem. Najczesciej wezwania takie bedg ujawniac przeksztatcenia spotek oraz
sytuacje, gdy dziatalnos¢ prowadzona jest przez kilka powigzanych spoétek posiadajgcych
wspolne dziaty zajmujace sie obstugg finanséw.

Bardziej skomplikowane moze by¢ przedtuzenie prawa jedynie dla czesci
towardéw lub ustug. Urzad Patentowy podaje, ze wptacajacy powinien w tytule przelewu
optaty za ochrone wskazac numery klas towardéw i ustug, dla ktérych ma zostac przedtu-
zona ochrona. W przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy dodatkowo, jednoczesnie
z wnoszong optata, nadesta¢ do Urzedu Patentowego pismo wyjasniajace.

Pewien sceptycyzm do wiernosci przekazu tresci zawartych w tytule przelewu
swoje zrédto ma najprawdopodobniej w czasach, gdy przelewy wypetniato sie recznie.
W tym czasie wpisanie w tytule przelewu , przedtuzenie prawa ochronnego na znak
towarowy R-..."” konczylo sie z reguty wptywem do Urzedu przelewu z tytutem przelewu
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.przedtuzenie prawa” lub ,przedtuzenie”. Dlatego tytut przelewu nalezato zaczynac od
numeru. Jezeli Urzad Patentowy miat jakiekolwiek watpliwosci, to przynajmniej wiedziat,
jakiego przedmiotu wtasnosci przemystowej dotyczy wpftata.

Obecnie przelewy elektroniczne dajg niewatpliwie wieksze szanse na odwzoro-
wanie wszystkich tresci. Nie wystepuje juz pracownik ,,cenzurujgcy” tytut przelewu. Przy
przelewach elektronicznych wystepuja jednak przektamania, ktére prawdopodobnie sg
skutkiem niekompatybilnosci systeméw informatycznych bankow. Zdarzajg sie czesto
przektamania dotyczace polskich liter lub ré6znych symboli. Przektamania te nie unie-
mozliwiajg odczytania tresci.

Urzad Patentowy wskazuje, ze w szczegdlnych przypadkach przedtuzania prawa
ochronnego jedynie dla czesci towardw i ustug nalezy jednoczesnie z optatg przestac
pismo wyjasniajace. Jednoczesnos¢ pisma i przelewu wymagataby doprecyzowania.
Trudne jest bowiem sprawienie, by pismo i przelew dotarty do Urzedu , jednoczesnie”.
Mozna liczy¢, ze Urzad bedzie uznawat za jednoczesne pisma i przelewy przychodzace
w odstepie kilku, a nawet kilkunastu dni. W przeciwnym wypadku bedzie musiat wzywac
do ztozenia wyjasnien.

Zmiany dotyczace braku koniecznosci sktadania wniosku moga mie¢ pozytywny
skutek dla Urzedu, uprawnionych i petnomocnikéw. Jak przy kazdej zmianie dotyczacej
postepowania, nalezy zachowad szczegdlng uwage. Wydaje sie, ze razem ze zmniejsze-
niem nakfadu pracy zmniejsza sie margines btedu.

Najbardziej kontrowersyjng zmiang jest brak wydawania decyzji o przedtuzeniu
prawa ochronnego. Przedtuzenie prawa ochronnego na znak towarowy jest czym innym
niz przedtuzenie patentu, prawa ochronnego na wzér uzytkowy lub prawa z rejestracji
wzoru przemystowego. Przedfuzenie prawa ochronnego na znak towarowy stanowi
bowiem zmiane pierwotnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Jezeli prawo
ochronne na znak towarowy udzielane jest na dziesiec¢ lat, to przedtuzenie tego prawa
obejmuje okres po uptywie okresu, na ktéry prawo zostato udzielone. Inaczej jest w przy-
padku pozostatych praw — kazda optata przedtuza prawo w ramach okresu, na ktéry
to prawo zostato udzielone.

Rozstrzygniecie, czy zmiana decyzji bez wydania decyzji powinna mie¢ miejsce
i czy przedtuzenie zgodne z nowaq procedurg nalezy traktowac jako milczace zatatwienie
sprawy powinny by¢ przedmiotem oddzielnych rozwazan o charakterze naukowym.

Brak decyzji o przedtuzeniu prawa ochronnego stwarza koniecznos¢ samodziel-
nego skontrolowania, czy prawo zostato rzeczywiscie przedtuzone. Konieczne wydaje
sie przegladanie ,Wiadomosci Urzedu Patentowego”. Trudnos$¢ polega na tym, ze nie
wiemy, w ktérym numerze informacja o przedtuzeniu zostanie zamieszczona. Informacje
0 przedtuzeniu prawa mozemy uzyskac rowniez w bazie Register Plus, ale w tym przy-
padku takze nie znamy terminu jej umieszczenia.

Najwiekszg trudnoscia wynikajaca z niewydawania przez Urzad Patentowy
decyzji o przedtuzeniu prawa ochronnego bedzie dowodzenie istnienia prawa. Najbar-
dziej wiarygodnym dowodem obowigzywania prawa ochronnego zaréwno wczesniej,
jak i obecnie jest wyciag z rejestru znakéw towarowych. Wyciag bowiem najlepiej
ujawnia stan prawny znaku, wskazujac jednoznacznie, ze prawo jest w mocy.

W praktyce jako dowéd obowigzywania prawa ochronnego wystarczyto swia-
dectwo ochronne, a w przypadku starszych znakéw swiadectwo ochronne z ostatnig
decyzjg o przedtuzeniu prawa ochronnego. Obecnie mozliwe jest dowodzenie istnienia
prawa na podstawie swiadectwa i publikacji w ,Wiadomosciach Urzedu Patentowego”.
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Planujac skierowanie pozwu, w ktérym nastepuje powotanie sie na prawo
wiasnosci przemystowej, konieczne jest przedstawienie wyciggu z rejestru znakéw towaro-
wych. Niestety ztozenie wniosku oraz otrzymanie wyciggu trwa pewien czas. W przypadku
spraw niecierpigcych zwtoki rozsadne jest przedstawienie posiadanych dokumentow
z adnotacja, ze wycigg zostanie ztozony niezwfocznie po otrzymaniu go z Urzedu.

Najlepszym rozwigzaniem dla uprawnionych i petnomocnikéw jest wpro-
wadzenie oficjalnego rejestru dostepnego online. Rejestr taki bytby niewatpliwym
utatwieniem dla uprawnionych i ich petnomocnikéw. Rejestr online stanowitby réwniez
najpetniejszg realizacje jawnosci zawartej w art. 228 ust. 3 p.w.p.

Zmiany w procedurze przedtuzania praw ochronnych na znaki towarowe
stanowiag wyzwanie dla wszystkich zainteresowanych stron. Ocene tych zmian nalezy
odfozy¢ do momentu, gdy bedzie mozna zobaczy¢ ich skutki. W okresie przejsciowym
nie nalezy kierowac sie rutyng i zachowywac szczegdélng ostroznos¢.
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