Postep technologiczny wymusit nowelizacje przepiséw dotyczacych znakéw
towarowych

16 marca 2019r. weszta w zycie nowelizacja ustawy prawo wiasnosci przemystowe;.
Zmiany dotyczg gtéwnie znakdéw towarowych. Zdaniem Ministerstwa Przedsiebiorczosci
i Technologii nowe przepisy pozytywnie wptyng na mozliwos¢ kreowania marki, zdobycia
przez nig przewagi konkurencyjnej i konkurowania na rynkach zagranicznych, a takze
spowodujg zmniejszenie biurokracji przed Urzedem Patentowym.

Zatozenia dyrektywy UE i konieczno$¢ zmiany krajowych przepiséw

Znaki towarowe stanowig instrument pozwalajgcy na odroéznienie produktéw od
konkurencji oraz wptywajg na ich innowacyjnos¢, co jest istotne w szczegolnosci z punktu
widzenia postepu technologicznego. Z uwagi na to, europejski ustawodawca zdecydowat
o uchwaleniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 majgcej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych.
Zamystem unijnego ustawodawcy byto utatwienie rejestracji tzw. znakéw
niekonwencjonalnych (np. smak, zapach, dzwiek, kolor), co jednak w praktyce - w zakresie
udzielenia prawa ochrony na takie znaki przed krajowym organem, moze okazac sie
niezwykle trudne z uwagi na koniecznos$¢ wywazenia intereséw podmiotéw zgtaszajgcych
znaki niekonwencjonalne z interesami ogoélnymi przejawiajgcymi sie w powszechnej
dostepnosci uzywania oznaczen takich jak kolor, dzwiek czy smak.

W celu implementacji przepiséw dyrektywy do polskiego porzadku prawnego w dniu 20
lutego 2019r. sejm uchwalit ustawe o zmianie ustawy Prawo witasnosci przemystowej,
ktéra nastepnie zostata zaakceptowana przez senat i podpisana przez Prezydenta RP.
Ustawa zostata ogtoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 15 marca 2019r. i weszta w zycie
w dniu nastepnym tj. w dniu 16 marca 2019r.

Zapach jako znak towarowy

Fundamentalng zmiang, jakg wprowadza dyrektywa (a w $lad za nig polski ustawodawca)
jest zmiana definicji znaku towarowego. Dotychczas konieczne byto aby znak towarowy
mozna byto przedstawi¢ w formie graficznej, co w aktualnych warunkach rynkowych jest
przestarzate. Nowe pojecie ,znaku towarowego” bedzie szerokie. Nie oznacza to jednak,
ze jako znak towarowy zostang zarejestrowane wszystkie oznaczenia. Przepisy wymagaja,
aby znak towarowy pozwalat na odréznianie towardw lub ustug jednego przedsiebiorstwa
od towardéw lub ustug innych przedsiebiorstw. Dodatkowo oznaczenia muszg zostac
przestawione w sposob jasny, precyzyjny, samodzielny, tatwo dostepny, zrozumiaty,
trwaty i obiektywny. Jesli przedstawienie oznaczenia dostarcza zadowalajgce gwarancje w
tym zakresie, nalezy dopusci¢ kazdg wtasciwg forme tego przedstawienia wykorzystujgca
ogoblnie dostepng technologie, a wiec niekoniecznie forme graficzng. Co ciekawe,
dotychczas na terenie Unii Europejskiej udato sie zarejestrowac jeden ,zapachowy” znak
towarowy ,The smell od fresh cut grass”, czyli zapach Swiezo skoszonej trawy do
oznaczania... pitek tenisowych. Czy po zmianie przepiséw przez Polskim Urzedem
Patentowym mozliwe bedzie zarejestrowanie np. zapachu bzu lub zapachu Swiezo
pieczonego chleba? Z pewnoscig bedzie to tatwiejsze niz dotychczas z uwagi na



wspomniang rezygnacje z koniecznosci przedstawiania znakéw w formie graficznej, co
w przypadku zapachu jest bardzo trudne a wrecz niemozliwe.

Zmniejszenie formalizmu przed Urzedem Patentowym

Kolejng zmiang, jakg wprowadza znowelizowana ustawa jest zmniejszenie formalizmu
przed Urzedem Patentowym i brak koniecznosci sktadania wniosku o przedtuzenie prawa
ochronnego na znak towarowy. Zgodnie z nowymi przepisami, prawo ochronne na znak
towarowy przedtuza sie na dalsze 10 lat, o ile zostanie uiszczona optata. W tym zakresie
nie bedzie konieczne réwniez wydanie decyzji przez Urzad Patentowy. Co wiecej, Urzad
Patentowy obowigzkowo poinformuje uprawnionego z prawa ochronnego na znak
towarowy o zblizajgcym sie termin uiszczenia optaty, nie pdzniej niz sze$¢ miesiecy przed
dniem, w ktérym uptywa poprzedni okres. Fakultatywnie - na wniosek uprawnionego
z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na wzor uzytkowy lub
prawa z rejestracji - takie ,przypomnienie” o uptywie terminu Urzgd Patentowy skieruje
na miesigc przed dniem w ktérym uptywa poprzedni okres. Pomimo tego, ze Urzad
Patentowy bedzie przypominat o koniecznosci dokonania optaty, uprawnieni powinni
sami kontrolowac terminy wygasniecia praw, gdyz ,spdznialscy”, ktdérzy nie wniosg
w terminie optaty nie bedg mogli powotywac sie na to, iz nie otrzymali informacji o uptywie
terminu od Urzedu.

W tabeli zaprezentowano najwazniejsze zmiany w przepisach prawa wiasnosci
przemystowej:

l.p. | Czego dotyczy zmiana? ~Stara” ustawa PWP ~Nowa"” ustawa PWP
1 Definicja znaku | Dotychczas  warunkiem | Rezygnacja z
towarowego koniecznym byto | koniecznosci
przedstawienie znaku | przedstawienia znaku
towarowego w formie | towarowego w formie
graficznej graficznej
2. | Nowy katalog znakéw | Znakiem towarowym | Znakiem  towarowym
towarowych moze by¢ w szczegdlnosci | moze byc wyraz

wyraz, rysunek, ornament, | wigcznie z nazwiskiem,
kompozycja kolorystyczna, | rysunek, litera, cyfra,
forma przestrzenna, w tym | kolor, forma
forma towaru lub | przestrzenna w tym
opakowania, a takze | ksztatt  towaru lub
melodia lub inny sygnat | opakowania, a takze

dZzwiekowy dzwiek, przy czym
katalog oznaczen jest
otwarty
3. | Sposéb przedtuzenia | Konieczne byto ztozenie | Brak koniecznosci
okresu prawa ochronnego | wniosku i wydanie decyzji | sktadania wniosku i
na znak towarowy przez Urzad Patentowy wydawania decyzji

przez Urzad Patentowy,
wystarczy uisci¢ optate




4. | Informowanie przez Urzad | Urzagd  Patentowy  nie | Urzad Patentowy
Patentowy o uptywie | informowat uprawnionych | bedzie  obowigzkowo
okresu o uptywie terminu informowat

uprawnionych o}
uptywie terminu
ochrony na znak
towarowy

Nowe przepisy korzystne dla uprawnionych

Zasadniczo wprowadzenie nowych przepiséw nalezy oceni¢ pozytywnie. Z pewnoscig
rozszerzenie definicji znaku towarowego bedzie sprzyja¢ powstawaniu rozpoznawalnych
marek oraz pozwoli na rejestrowanie znakdéw niekonwencjonalnych, ktérych rejestracja
na gruncie poprzednich przepiséw byta wrecz niemozliwa z uwagi na koniecznosc
przedstawienia znakow towarowych w formie graficznej. Z kolei wieksza rozpoznawalnos¢
marki to mozliwos¢ zwiekszenia mozliwosci konkurowania na rynku nie tylko krajowym,
lecz réwniez zagranicznym. Odformalizowanie procedury przedtuzenia prawa
ochronnego na znak towarowy, a takze wprowadzenie obowigzku przypomnienia przez
Urzad Patentowy o zblizajgcym sie uptywie tego okresu rowniez nalezy oceni¢ pozytywnie.
Czas pokaze, jakg wyktadnie przepisébw zastosujg uprawnione organy oraz sady,
w szczegblnosci w zakresie odpowiedzialnosci oséb, z ustug ktorych korzystano przy
naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy.
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