Raport Prawny WTS Nr 8/2020

Znaki towarowe Unii Europejskiej a Brexit

W poprzednich raportach prawnych (zob. Raport Prawny Nr 6/2020 oraz Nr 7/2020)
pisaliSmy o wptywie Brexitu na przysztos¢ europejskiego Jednolitego Sgdu Patentowego.
Wystgpienie Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii P6inocnej z Unii Europej-
skiej i Europejskiej Wspdlnoty Energii Atomowej, ktore - stanowigc zwieniczenie rozcig-
gnietego w czasie serialu petnego politycznych potyczek oraz zawirowan - nastgpito 1 lu-
tego 2020 r., pocigga za sobg jednak szereg dalszych konsekwencji w zakresie problema-
tyki prawa wtasno$ci intelektualnej. Tym razem pragniemy przyjrze¢ sie uwazniej kwestii
unijnych znakéw towarowych, ktéra jest o tyle istotna, ze wedtug aktualnych ustalen od
dnia 1 stycznia 2021 r., kiedy to uptynie uzgodniony okres przejsciowy, ochrona unijnych
znakdéw towarowych nie bedzie juz obejmowata terytorium Zjednoczonego Krélestwa.
Warto przesledzi¢, jakie rozwigzania w tym zakresie przewiduje umowa o wystgpieniu
Zjednoczonego Krolestwa z UE, a takze nowelizacje wtasciwych brytyjskich ustaw.

Unijne znaki towarowe

Dla porzadku przedstawiamy ponizej podstawowe informacje na temat unijnych
znakow towarowych. Rezim prawny wiasciwy dla znakdéw towarowych Unii Europejskiej
ustanawia rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14
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czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej ZTUE). Zgodnie z
art. 1 ust. 1 ZTUE, unijny znak towarowy ma charakter jednolity; oznacza to, ze wywotuje
on ten sam skutek w catej Unii Europejskiej. Moze by¢ on zatem zarejestrowany, zbyty,
by¢ przedmiotem zrzeczenia sie lub decyzji w sprawie stwierdzenia wygasniecia lub unie-
waznienia prawa z rejestracji ze skutkiem dla catego jej terytorium. Zgtoszenia unijnego
znaku towarowego dokonuje sie w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualne;j
(art. 30 ust. 1 ZTUE) z siedzibg w Alicante w Hiszpanii. Ten sam organ odpowiada za jego
rejestracje (art. 6 ZTUE).

Przypomnijmy dla porzadku, ze znaki towarowe to oznaczenia stosowane w obrocie
dla potrzeb identyfikacji Zrédta pochodzenia towardéw lub ustug. Jak wynika z art. 4 ZTUE,
unijny znak towarowy moze sktadac sie z jakichkolwiek oznaczen i elementéw, pod wa-
runkiem jednak, ze umozliwiajg one:

a) odroznianie towardow lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towardéw lub ustug innych
przedsiebiorstw oraz

b) przedstawienie ich w rejestrze unijnych znakéw towarowych (zwanym dalej
srejestrem”) w spos6b pozwalajgcy witasciwym organom i odbiorcom na ustalenie jed-
noznacznego i doktadnego przedmiotu ochrony.

Ciagtosé ochrony

Podstawowg zasadg znajdujgcg zastosowanie do praw wiasnosci intelektualnej,
ktbra zostata sformutowana w art. 54 umowy o wystgpieniu Zjednoczonego Krélestwa z
UE z dnia 31 stycznia 2020 r., jest ciggto$¢ ochrony. Zgodnie z przywotanym przepisem,
Luprawniony do ktéregokolwiek z nastepujgcych praw wiasnosci intelektualnej, ktére zosta-
ty zarejestrowane lub udzielone przed zakonczeniem okresu przejsciowego, staje sie —
bez koniecznosci ponownego rozpatrzenia — uprawnionym do poréwnywalnego zareje-
strowanego i egzekwowalnego prawa wtasnosci intelektualnej w Zjednoczonym Krélestwie
na mocy prawa Zjednoczonego Krolestwa”, po czym wskazuje sie, ze przepis ten dotyczy
wiasnie uprawnionych z rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej, ale rdéwniez
uprawnionych z rejestracji wzoru wspolnotowego i posiadaczy wspolnotowego prawa do
ochrony odmian roslin.

Mozna zatem uznaé, ze 1 stycznia 2021 r. ochrona prawna, z jakiej korzystajg
uprawnieni z rejestracji unijnych znakdéw towarowych, ulegnie swoistemu rozdzieleniu:
zamiast prawa do unijnego znaku towarowego chronionego wczesniej na terytorium 28
panstw Unii Europejskiej, beda oni korzystaé z prawa do unijnego znaku towarowego
obejmujgcego 27 panstw Unii Europejskiej oraz - rbwnolegle - z prawa do krajowego zna-
ku towarowego w odniesieniu do terytorium Zjednoczonego Krolestwa.
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W niektérych opracowaniach wskazuje sie, ze dojdzie do tzw. ,klonowania” znakéw
towarowych. W rejestrze krajowych znakéw towarowych Zjednoczonego Krélestwa pro-
wadzonego przez brytyjski IPO (/ntellectual Property Office) automatycznie powstanie od-
powiednik dotychczas chronionego unijnego znaku towarowego, ktory bedzie posiadat
takg samg date zgtoszenia, rejestracji i pierwszenstwa (réwniez starszenstwa w odpo-
wiednich przypadkach) oraz jednakowy wykaz towarow i ustug.

IPO zapewni oznaczenie odpowiednich praw brytyjskich do takich ,pounijnych”
znakdw, ktére pozwoli na odrdznienie ich od istniejacych krajowych znakéw towarowych
Zjednoczonego Krélestwa. Kazdemu z odpowiednich praw zostanie przydzielony numer
sktadajacy sie z 8 cyfr oznaczenia unijnego znaku towarowego z prefiksem UK009.

Opt-out

Oczywidcie, przewidziane jest rowniez rozwigzanie na wypadek, gdy uprawniony ze
znaku unijnego nie bedzie diuzej zainteresowany zachowaniem ochrony znaku w Zjedno-
czonym Krolestwie. Istnieje mozliwos¢ opt-outu, rezygnacji ze ,sklonowanego” prawa -
bedzie ono wéwczas traktowane tak, jakby w Wielkiej Brytanii nigdy nie dokonano zgto-
szenia znaku ani jego rejestracji. Zgtaszanie deklaracji opt-out bedzie mozliwe dopiero po
1 stycznia 2021 roku. Po tej dacie administracja Zjednoczonego Krélestwa udostepni od-
powiedni formularz do wykorzystania w celu rezygnaciji z brytyjskiego odpowiednika unij-
nego znaku towarowego. Wprowadza si¢ zarazem wymog powiadomienia zainteresowa-
nych oséb trzecich, od czego uzalezniona jest skutecznos¢ opt-outu.

Skorzystanie z tej mozliwosci nie bedzie jednak mozliwe w odniesieniu do praw do
znakdw, jezeli doszto do ich uzycia lub jezeli byly one przedmiotem porozumienia (np.
umowy licencyjnej) lub tez wszczeto w zwigzku z nimi postepowanie sgdowe.

Procedura , klonowania” udzielonych praw

Procedura ta nie wymaga od uprawnionych podejmowania dodatkowych czynnosci
ani uiszczania optat. Jak bowiem wskazuje art. 55 ust. 1 umowy, zarejestrowanie, udziele-
nie lub objecie ochrong praw jest dokonywane nieodptatnie przez odpowiednie podmioty w
Zjednoczonym Krélestwie, przy wykorzystaniu danych dostepnych w rejestrach Urzedu
Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej i Komisji Europejskiej. Uprawnieni nie sg
zobowigzani do sktadania wniosku ani do podejmowania dziatan na podstawie zadnej sz-
czegOlnej procedury administracyjnej. Warto rébwniez odnotowaé, ze umowa postanawia,
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iz uprawnieni ze znaku towarowego Unii Europejskiego nie sg zobowigzani do posiadania
adresu do korespondencji w Zjednoczonym Krélestwie przez okres 3 lat po zakoriczeniu
okresu przejsciowego (art. 55 ust. 2). Zwolnienie z optat nie dotyczy optat o przedtuzenie
ochrony znaku.

Przedtuzanie ochrony

Przedtuzenie ochrony odpowiednich praw w Zjednoczonym Krélestwie bedzie regu-
lowane prawem brytyjskim: bedzie wiec nastepowaé w toku procedury prowadzonej przed
IPO. Uprawnieni, ktérzy sg zainteresowani zachowaniem ochrony znaku w dotychczaso-
wym zakresie terytorialnym, bedg zatem musieli uisci¢ niezaleznie optaty w Zjednoczonym
Krolestwie oraz w Unii Europejskiej. Przedtuzenie ochrony w unijnym porzadku prawnym
nie warunkuje automatycznie odpowiedniego jej przedtuzenia w porzadku brytyjskim.

Nalezy jednak podkresli¢, ze ,sklonowane” prawo brytyjskie zachowuje takg samg
date wygasniecia ochrony, jak prawo z rejestracji unijnego znaku towarowego. Obecnie w
brytyjskim systemie prawnym notyfikacja o zblizajgcym sig terminie wygasniecia rejestraciji
kierowana jest do podmiotu uprawnionego z szesciomiesiecznym wyprzedzeniem. Jezeli
wiec data wygasniecia ochrony przypada po 6 miesigcach liczgc od 1 stycznia 2021, ta
reguta zostanie zachowana.

Szczegoblna regulacja obejmie natomiast unijne znaki towarowe, ktdérych ochrona
wygasa w ciggu pierwszych 6 miesiecy od zakornczenia okresu przejsciowego: w tym wy-
padku ze wzgledu na ograniczenia czasowe notyfikacja zostanie skierowana do adresata
juz post factum: w dniu wygasniecia lub w pierwszym mozliwym terminie po tej dacie.
Mimo, ze ochrona znaku formalnie wygasnie, uprawniony bedzie mogt w ciggu 6 miesiecy
bez ponoszenia dodatkowych optat (poza optatami zwigzanymi standardowo z procedurg
przedtuzenia ochrony), skorzysta¢ z mozliwosci przedtuzenia ochrony.

Inne rozwigzanie przewidziane jest w odniesieniu do unijnych znakdéw towarowych,
ktérych rejestracja wygasa w ciggu 6 miesiecy poprzedzajgcych zakoriczenie okresu
przejsciowego. Przypomnijmy, ze zgodnie z art. 53 ust. 3 ZTUE, mozna z’rozyé wniosek i
uisci¢ optaty za przedtuzenie ochrony znaku unijnego w terminie szesciu miesiecy po wy-
gasnieciu jego rejestracji, pod warunkiem, ze w tym terminie sze$ciomiesiecznym uisz-
czona zostanie dodatkowa optata. IPO ,sklonuje” wiec znaki, ktorych rejestracja unijna
wygasta w drugim pétroczu 2020 r., ale w stosunku do ktorych nie uptynat jeszcze okres 6
miesigcy na wystgpienie ze spdznionym wnioskiem o przedtuzenie ochrony. Bedg one
miaty status ,wygaszonych”, a skuteczno$¢ przywrécenia im ochrony uwarunkowana be-
dzie podjeciem wiasciwych dziatann przed Urzedem Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Inte-
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lektualnej — w tym wypadku przedituzenie ochrony na terytorium Zjednoczonego Kroéle-
stwa nastgpi wiec automatycznie.

Skutek uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia prawa

Nalezy odnotowac, ze pomimo tego, ze dojdzie do wyodrebnienia ochrony ,sklono-
wanego” prawa obejmujgcej terytorium Zjednoczonego Krélestwa, pewne oddziatywania
pomiedzy rozdzielonymi blizniaczymi prawami sg w umowie wyraznie przewidziane. Cho-
dzi tu konkretnie o postepowania administracyjne lub sgdowe, ktore toczyty sie w Unii Eu-
ropejskiej w ostatnim dniu okresu przejSciowego. Jezeli dane postepowanie doprowadzi
do uniewaznienia prawa lub tez stwierdzenia jego wygasniecia, brytyjski odpowiednik ta-
kiego prawa réwniez ulegnie uniewaznieniu lub zostanie stwierdzone jego wygasniecie.
Co istotne, uniewaznienie lub wygasniecie staje sie skuteczne w Zjednoczonym Krolestwie
i w Unii Europejskiej w tej samej dacie. Umowa wprowadza jednak wyrazne zastrzezenie,
ze w okreslonych okolicznosciach Zjednoczone Krélestwo moze byé zwolnione z obowigz-
ku uniewaznienia lub stwierdzenia wygasnigcia tego prawa: bedzie to miato miejsce w sy-
tuacji, gdy podstawa uniewaznienia lub wygasniecia prawa do unijnego znaku towarowego
nie bedzie dotyczyta Zjednoczonego Krolestwa (art. 54 ust. 3 umowy).

Znaki towarowe niezarejestrowane przed uptywem okresu przejsciowego

Inny rezim prawny odnosi¢ sie bedzie do znakéw towarowych Unii Europejskie;,
ktére nie zostang zarejestrowane przed uptywem okresu przejsciowego. W tym wypadku
nie nastgpi automatyczne ,sklonowanie” zgtoszenia znaku do porzgdku brytyjskiego, a
zgtaszajacy bedzie musiat dokonac zgtoszenia znaku w Zjednoczonym Krélestwie, na co
bedzie miat 9 miesiecy od zakoriczenia okresu przejsciowego. Jak wskazuje art. 59 umo-
wy, jezeli dana osoba dokonata zgtoszenia unijnego znaku towarowego zgodnie z prawem
Unii Europejskiej przed zakoriczeniem okresu przejsciowego i w odniesieniu do tego zgto-
szenia potwierdzono date wptywu, osobie tej przystuguje - w zakresie takiego samego
znaku towarowego i w odniesieniu do towaréw lub ustug identycznych lub wchodzacych w
zakres jej zgtoszenia unijnego - prawo do dokonania zgtoszenia w Zjednoczonym Krole-
stwie w ciagu 9 miesiecy od zakoriczenia okresu przejéciowego z zachowaniem wcze-
Sniejszej daty zgtoszenia unijnego i prawa do powotfania sie na dowolne wazne pierw-
szenstwa brane pod uwage przy rozpatrywaniu zgtoszenia unijnego, jak rowniez na star-
szenstwa dotyczace Wielkiej Brytanii.
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Preferencyjne warunki uzywania znakéw towarowych
na terytorium Zjednoczonego Krolestwa

Jak wiadomo, nieuzywanie w sposob rzeczywisty znaku unijnego na terytorium Unii
Europejskiej w stosunku do towardw i ustug, dla ktérych uzyskat on ochrone, przez nie-
przerwany okres 5 lat po wydaniu decyzji o udzieleniu mu ochrony stanowi podstawe wy-
gasniecia jego ochrony. Postepowanie w sprawie jej wygasniecia prowadzone jest na
wniosek osoby trzecie;.

Brytyjskie odpowiedniki praw unijnych bedg miaty takg samg date rejestracji, jak
prawa do odpowiadajgcych im znakéw unijnych. Znaki unijne nie musiaty by¢ wczesniej
uzywane dla zachowania ich ochrony na terytorium Zjednoczonego Krélestwa; wystarcza-
fo, ze znaki te uzywane byly w sposob rzeczywisty w innym kraju Unii Europejskiej. Z
chwilg zakonczenia okresu przejsciowego takie brytyjskie odpowiedniki praw unijnych by-
tyby narazone na natychmiastowe ztozenie przez konkurentow wnioskdw o stwierdzenie
ich wygasniecia z tytutu nieuzywania na terytorium Zjednoczonego Krolestwa. Na oficjalnej
witrynie rzgdowej Zjednoczonego Krélestwa wskazuje sie, ze niepodjecie w tej sprawie
zadnej interwencji prawnej prowadzitoby do rezultatdbw niezamierzonych i niesprawiedliwy-
ch.

Postanowienie art. 54 ust. 5 lit.b umowy zapewnia niezbedne remedium: nie stwier-
dza sie wygasniecia brytyjskiego znaku towarowego ze wzgledu na to, iz odpowiadajgcy
mu znak towarowy Unii Europejskiej nie byt w sposéb rzeczywisty uzywany na terytorium
Zjednoczonego Krolestwa przed zakoriczeniem okresu przejsciowego, a kazde uzycie
znaku unijnego w Unii Europejskiej dokonane przed 1 stycznia 2021 r., niezaleznie od
tego, czy miato miejsce na terytorium Zjednoczonego Krolestwa, czy poza nim, bedzie
uznawane za uzycie znaku bedacego przedmiotem odpowiedniego brytyjskiego prawa. Co
wiecej, jezeli 5-letni okres nieuzywania brytyjskiego znaku ,pounijnego” badany w Zjedno-
czonym Krolestwie bedzie obejmowat czas sprzed zakoriczenia okresu przejsciowego,
brane pod uwage bedzie wczesniejsze ewentualne uzywanie znaku unijnego na terytorium
UE.

Renoma znakéw towarowych

Postanowienie art. 54 ust. 5 lit. ¢ umowy stanowi, ze wtasciciel znaku towarowego
Unii Europejskiej, ktory uzyskat renome tego znaku na terytorium Unii Europejskiej, jest
uprawniony do wykonywania w Zjednoczonym Krélestwie praw rownowaznych prawom
przewidzianym w art. 9 ust. 2 lit. ¢) ZTUE i art. 5 ust. 3 lit. a) dyrektywy (UE) 2015/2436 w
odniesieniu do odpowiedniego brytyjskiego znaku towarowego w oparciu 0 renome uzy-
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skang przez znak unijny na terytorium Unii Europejskiej do zakoriczenia okresu przejscio-
wego.

Postepowania sagdowe

Na zakonczenie nalezy jeszcze wskazac, ze tak dtugo, jak trwa okres przejsciowy,
brytyjskie sgdy dalej mogg wystepowaé w roli sgdéw unijnych prowadzac postepowania
dotyczgce naruszen znakoéw towarowych Unii Europejskiej. Podstawg rozstrzygnie¢ pozo-
staje ZTUE. Na oficjalnej witrynie rzgdowej Zjednoczonego Krélestwa znajduje sie infor-
macja, ze przewiduje sie, iz do dnia 1 stycznia 2021 r. tylko niewielka ilos¢ sposrod tych
postepowan nie zostanie jeszcze zakonczona. Nowe brytyjskie ustawodawstwo zapewnia
jednak, ze bedg one kontynuowane w taki sposéb, jakby Zjednoczone Krélestwo pozo-
stawato cztonkiem Unii Europejskiej, jednakze sgdowe rozstrzygniecia bedg wywieraé sku-
tek jedynie w odniesieniu do praw obowigzujgcych na terytorium Zjednoczonego Kréle-
stwa.
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