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Dziat 2 Konwersja

1 Wstep

Konwersja jest procesem zmiany zgtoszenia lub rejestracji znaku towarowego Unii
Europejskiej (ZTUE) w co najmniej jedno zgtoszenie krajowe. Gtéwne cechy konwersji
zostaty zdefiniowane w art. 139-141 RZTUE i w art. 22 i 23 RWZTUE. Jedli ZTUE
przestanie istnie¢, w zaleznosci od szczegdlnej przyczyny tego stanu mozna dokonac
jego konwersji na znaki towarowe wazne w niektérych panstwach cztonkowskich.
Konwersja jest szczegdlnie przydatna przy rozstrzyganiu ewentualnych probleméw
dotyczacych jednolitego charakteru ZTUE. Przyktadowo jesli wystepuje problem z
zarejestrowaniem ZTUE tylko w jednym kraju lub w kilku krajach ze wzgledu na
bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji lub wskutek sprzeciwu wynikajgcego z
wczedniejszego prawa waznego tylko w jednym kraju lub w kilku krajach, zgtaszajgcy
ZTUE moze wnies¢ o konwersje ZTUE na pojedyncze zgtoszenia krajowego znaku
towarowego w krajach, ktérych te podstawy nie dotycza.

System ZTUE opiera sie na zasadzie komplementarnosci systemu znakow towarowych
Unii Europejskiej z systemami krajowych znakéw towarowych. Systemy te sg ze sobg
w duzym stopniu powigzane poprzez procedury zastrzezenia starszenstwa i konwersiji.
System funkcjonuje w taki sposéb, ze wczedniejsza data zgtoszenia rejestracji prawa
bedzie zawsze przewazac¢ na terytorium, na ktérym obowigzuje, bez wzgledu na to, czy
rejestracja znaku towarowego jest wynikiem krajowego zgtoszenia, miedzynarodowego
wskazania czy zgtoszenia ZTUE (15/07/2008, R_1313/2006-G, CARDIVA (fig.) /
CARDIMA (fig.); 22/09/2008, R 207/2007-2, RESTORIA / RESTORIA, § 34).

Konwersja jest procesem dwuczesciowym, obejmujgcym w pierwszej czesci uiszczenie
opfaty za konwersje i rozpatrzenie przez Urzgd wniosku o konwersje, za$ w drugiej
czesci procedure konwersji jako takiej w urzedach krajowych. W zaleznosci od
przepiséw prawa krajowego znak towarowy poddany konwersji zostanie bezzwiocznie
zarejestrowany lub poddany krajowej procedurze badania, rejestracji i sprzeciwu,
przeprowadzanej w taki-.sam sposéb jak w przypadku zwyktego zgtoszenia krajowego
znaku towarowego.

W przypadku wskazania UE w rejestracji miedzynarodowej (RM) i w przypadku
wycofania i odrzucenia wskazania lub gdy przestato ono wywotywac¢ skutki prawne
istnieje réwniez mozliwos¢ ztozenia wniosku o konwersje na zgtoszenie krajowego
znaku towarowego w jednym, kilku lub wszystkich panstwach cztonkowskich lub na
po6zniejsze wskazanie panstw cztonkowskich w systemie madryckim.

Konwersji RM wskazujgcej UE nie nalezy myli¢ z ,przeksztalceniem”, ktore jest
srodkiem: prawnym wprowadzonym na podstawie protokotu madryckiego (PM) w celu
ztagodzenia skutkdw piecioletniego okresu zaleznosci i ,centralnego ataku”
(uniewaznienia podstawowego znaku) wynikajgcego z porozumienia madryckiego
(zob. art. 6 ust. 3 PM). Przeksztalcenie umozliwia zmiane zaatakowanego znaku
miedzynarodowego w bezposrednie zgtoszenie ZTUE, ale nie umozliwia konwersji
wskazania UE na zgtoszenia krajowe. Wiecej informacji dotyczgcych przeksztatcenia
zawierajg Wytyczne, czes¢ M: Znaki miedzynarodowe.
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2 Konwersja ZTUE i RM wskazujacej UE

21 Konwersja ZTUE

Artykut 139 ust. 1, art. 140 ust. 1 i art. 159 RZTUE

Artykut 22 lit. e) i f) i art. 35 ust. 1 RWZTUE

Zgtaszajgcy ZTUE lub wiasciciel zarejestrowanego ZTUE moze wnies¢ o konwersje
swojego zgtoszenia ZTUE Ilub zarejestrowanego ZTUE. Wniosek moze dotyczyé
konwersji na zgtoszenia krajowego znaku towarowego w jednym, kilku lub we
wszystkich panstwach cztonkowskich. Jezeli chodzi o Belgie, Luksemburg i Niderlandy,
termin ,zgtoszenia krajowego znaku towarowego” obejmuje zgtoszenia znakéw
towarowych z krajéw Beneluksu, a ,urzad krajowy” to Urzad Wtasnosci Intelektualnej
Panstw Beneluksu.

Konwersja jest mozliwa w nastepujgcych przypadkach (,podstawy konwersji”):

e gdy zgtoszenie ZTUE zostato ostatecznie odrzucone przez Urzad (art. 139 ust. 1
lit. a) RZTUE) w wyniku decyzji opartej o bezwzgledne lub wzgledne podstawy
odmowy rejestracji w procedurze badania lub w toku postepowania sprzeciwowego;

® gdy zgtaszajgcy wycofat zgtoszenie ZTUE (art. 49, art. 139 ust. 1 lit. a) RZTUE);

e gdy zgtoszenie ZTUE uznano za wycofane, to znaczy w przypadku nieuiszczenia
optat klasowych w wymaganym terminie po dokonaniu zgtoszenia (art. 41 ust. 5,
art. 139 ust. 1 lit. a) RZTUE);

e gdy rejestracja ZTUE przestata wywotywa¢ skutki prawne (art. 139 ust. 1 lit. b)
RZTUE), to znaczy w nastepujgcych okolicznosciach:

o w przypadku waznego zrzeczenia sie rejestracji ZTUE (art. 57 RZTUE);

o w przypadku nieprzedtuzenia rejestracji ZTUE (art. 53 RZTUE);

o w przypadku uniewaznienia rejestracji ZTUE przez Urzad lub przez sad w
sprawach unijnych znakéw towarowych (art. 62 i 128 RZTUE);

o gdy prawa wiasciciela wpisu do rejestru ZTUE zostaty uchylone przez Urzad lub
sad ZTUE (art. 62 RZTUE), z wyjgtkiem przypadku uchylenia z powodu
nieuzywania, chyba ze znak byt rzeczywiscie uzywany zgodnie z prawem
obowigzujgcym w panstwie czionkowskim, w odniesieniu do ktérego ztozono
wniosek o konwersje (art. 139 ust. 2 ZTUE) (zob. pkt 4.1 ponizej).

2.2 Konwersja RM wskazujacej UE

Posiadacz RM wskazujgcej UE moze ztozy¢ wniosek o konwersje wskazania UE:

® na zgloszenia krajowego znaku towarowego w jednym, Kkilku lub wszystkich
panstwach cztonkowskich;
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® na pozniejsze wskazanie jednego lub kilku panstw czionkowskich bedacych
stronami porozumienia madryckiego lub protokotu madryckiego (,opting-back” —
opcja zwrotna), pod warunkiem ze dane panstwo czionkowskie byto strong obu
traktatéw nie tylko w momencie skfadania wniosku o konwersje, ale rowniez w dacie
wskazania UE;

® na zgtoszenia krajowego znaku towarowego w niektorych panstwach cztonkowskich
i pozniejsze wskazania innych panstw czionkowskich. To samo panstwo
cztonkowskie mozna wskazac wytgcznie raz.

Konwersja RM jest mozliwa w nastepujgcych przypadkach (,podstawy konwers;ji”), gdy
wskazanie UE w RM przestato wywiera¢ skutki prawne:

® gdy Urzad lub sgd w sprawach unijnych znakéw towarowych uniewaznit skutki RM
wskazujgcej UE (art. 198 RZTUE, art. 34 RWZTUE);

® gdy ograniczenie wykazu towaréw i ustug dla UE wpisano do rejestru
miedzynarodowego (zasada 25 ust. 1 lit. a) pkt (ii) i zasada 27 ust. 1 rozporzadzenia
na mocy protokotu) (zob. pkt 6.2.7 ponizej oraz Wytyczne, czes¢ M: Znaki
miedzynarodowe, dziat 3: EUIPO jako wskazany urzgd, pkt 3.8: Ograniczenie
wykazu towardéw i ustug); (“8);

e gdy odstgpienie od wskazania UE wpisano do rejestru miedzynarodowego
(zasada 25 ust. 1 lit. a) pkt (iii), zasada 27 ust. 1 rozporzadzenia na mocy
protokotu);

® gdy WIPO poinformowata Urzad, ze RM w_ UE nie zostata przediuzona, przy
zatozeniu, ze uptynat termin karencji odnosnie do przedtuzenia (zasada 31 ust. 4
lit. b) rozporzadzenia na mocy protokotu);

e gdy Urzad ostatecznie odrzucit RM wskazujgcg UE (art. 78 ust. 5 lit. b) i )
RDZTUE, art. 33 ust. 2 lit. b) i ¢) RWZTUE);

e gdy czesciowe Ilub catkowite wykreSlenie RM wpisano do rejestru
miedzynarodowego (zasada 25 ust. 1 lit. @) pkt (v), zasada 27 ust. 1 rozporzadzenia
na mocy protokotu);

Whniosek o konwersje moze by¢ ziozony dla wszystkich lub niektorych towardéw lub
ustug, do ktérych odnoszg sie wymienione powyzej akty lub decyzje.

Jesli wymienione powyzej akty lub decyzje odnoszg sie tylko do niektérych towarow i
ustug bedgcych przedmiotem zgtoszenia lub rejestracji, wniosek o konwersje moze
dotyczy¢ tylko tych konkretnych towaréw lub ustug lub ich czesci.

Whniosku o konwersje typu ,opcja zwrotna” mozna nie sktadac:

e gdy wykreslenie RM, calkowite Ilub czesciowe, wpisano do rejestru
miedzynarodowego (zasada 25 ust. 1 lit. a) pkt (v), zasada 27 rozporzadzenia na
mocy protokotu); w takim przypadku w odniesieniu do towaréw i ustug objetych
wykresleniem mozliwa jest wytgcznie konwersja krajowa;

® gdy nie odnowiono RM dla wszystkich wskazanych umawiajgcych sie stron, a okres
karencji na odnowienie uptyngt (zasada 31 ust. 4 lit. a) rozporzgdzenia na mocy
protokotu);

78 rozporzgdzenie na mocy protokotu odnoszace sie do porozumienia madryckiego o miedzynarodowe;j rejestracji
znakow (obowigzujace od dnia 1 lutego 2020 r.)
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e gdy wykreslono RM, poniewaz zgtoszenie podstawowe, nastepujgca po nim
rejestracja lub rejestracja podstawowa utracity moc (zasada 22 rozporzgdzenia na
mocy protokotu); w takich przypadkach w odniesieniu do towaréw i ustug
podlegajacych wykresleniu dostepne jest jedynie przeksztatcenie (art. 9 quinquies
protokotu madryckiego).

3 Waznos¢ zgloszenia ZTUE jako warunek konwersji

Artykut 139 ust. 1 RZTUE

W przypadku skfadania wniosku o konwersje na podstawie zgtoszenia ZTUE,
konwersja bedzie mozliwa tylko w przypadku, gdy zgtoszenie ZTUE jest wazne (zob.
Wytyczne, cze$¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 2: Formalnosci).

4 Okolicznosci wykluczajgce konwersje

Artykut 93, art. 139 ust. 2, art. 140 ust. 1, 314 oraz art. 202 ust. 6, 71 9 RZTUE

Konwersja nie moze nastgpi¢ w nastepujgcych okolicznosciach:

® co do zasady, w przypadku gdy stwierdzono wygasniecie zarejestrowanego ZTUE
lub RM wskazujgcej UE z powodu nieuzywania (zob. pkt 4.1 ponizej); lub

e w przypadku gdy okreslona podstawa zaprzestania istnienia zgtoszenia ZTUE lub
zarejestrowanego ZTUE lub RM wskazujgcej UE wyklucza rejestracje tego samego
znaku towarowego w danym panstwie cztonkowskim (zob. pkt 4.2 ponizej). Dlatego
whniosek o konwersje odrzuconego ZTUE nie zostanie dopuszczony w odniesieniu
do panstwa czionkowskiego, do ktdrego majg zastosowanie podstawy odmowy,
uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia; lub

® bez uszczerbku dla przepisow art. 139 ust. 2 RZTUE, w przypadku gdy konwersja
dotyczy zgtoszenia unijnego znaku certyfikujgcego lub zarejestrowanego unijnego
znaku certyfikujgcego, a prawo krajowe danego panstwa czionkowskiego nie
przewiduje rejestracji znakéw gwarancyjnych lub certyfikujgcych na podstawie
art. 28 dyrektywy (UE) 2015/2436 zblizajgcej ustawodawstwa panstw czionkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych.

Nawet w przypadku, gdy podstawg konwersji jest wycofanie zgtoszenia, jezeli
wycofanie ma miejsce w terminie przewidzianym na wniesienie odwofania po wydaniu
decyzji 0 odrzuceniu znaku ze wzgledu na podstawe wykluczajgca rejestracje w danym
panstwie cztonkowskim, a takze nie wniesiono odwotania, wniosek o konwersje
zostanie odrzucony.

Nawet w przypadku, gdy podstawg konwersji jest zrzeczenie sie rejestracji, jesli
zrzeczenie sie bedzie miato miejsce w terminie przewidzianym na wniesienie
odwotania po wydaniu decyzji stwierdzajgcej wygasniecie ZTUE lub RM na podstawie
nieuzywania znaku lub decyzji o odrzuceniu znaku ze wzgledu na podstawe
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wykluczajgca rejestracje w danym panstwie czionkowskim, a takze nie wniesiono
odwotania, wniosek o konwersje zostanie odrzucony (zob. pkt 4.3 ponizej).

4.1 Wygasniecie praw na podstawie nieuzywania znaku

Artykut 139 ust. 2 lit. a) RZTUE

Pierwszym powodem wykluczenia konwersji jest stwierdzenie wygasniecia praw
wiasciciela ZTUE lub posiadacza RM na podstawie nieuzywania znaku.

Konwersja nie jest mozliwa w przypadku stwierdzenia wygasniecia praw wiasciciela
ZTUE lub posiadacza RM na podstawie nieuzywania znaku, chyba ze uzywanie ZTUE
lub RM mozna uznaé za rzeczywiste uzywanie w rozumieniu ustawodawstwa panstwa
cztonkowskiego, dla ktérego wiasciciel wnioskowat o konwersje.

Whnioskujgcy o konwersje nie bedzie mogt wysuwac. pozniejszych zarzutéw
dotyczgcych istoty sprawy. Na przyktad w przypadku stwierdzenia wygasniecia ZTUE z
powodu nieuzywania wnioskujacy o konwersje nie moze powotywaé sie przed
Urzedem na argument, ze jest w stanie udowodni¢ uzywanie znaku w okreslonym
panstwie cztonkowskim.

Wynika to z faktu, ze Urzad nie jest w stanie dokonaé oceny uzywania ZTUE na
podstawie przepisow poszczegdlnych panstw cztonkowskich UE.

Artykut 139 ust. 2 lit. a) RZTUE moze jednak mie¢ zastosowanie, gdy wiasciciel ZTUE,
co do ktérego podjeto decyzje o wygasnieciu, przedstawi, wraz z wnioskiem o
konwersje, dowody z urzedowego zrodta — takie jak orzeczenie krajowe —
stwierdzajgce rzeczywiste uzywanie. znaku zgodnie z prawem panstwa
cztonkowskiego, w odniesieniu do ktérego wnosi sie o konwersje. Jednakze konwersja
jest dozwolona tylko wtedy, gdy spetnione sg nastepujgce wymagania:

® przedstawienie znaku towarowego w materiale dowodowym (np. orzeczeniu
krajowym) i zarejestrowany. ZTUE muszg by¢ identyczne;

® towary i ustugi, dla ktérych stwierdzono uzywanie na poziomie krajowym, muszg byc¢
objete ZTUE, co do ktérego stwierdzono wygasniecie (zob. réwniez pkt 6.2.7
ponizej);

® odpowiedni okres uzywania w postepowaniu w sprawie stwierdzenia wygasniecia
przed Urzedem i okres, dla ktorego uzywanie zostato stwierdzone w materiale
dowodowym (np. orzeczenie krajowe), muszg sie pokrywac lub przynajmniej w
pewnym stopniu nachodzi¢ na siebie.
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4.2 Podstawy odmowy ograniczone do jednego panstwa
czionkowskiego lub obejmujace catag UE

Artykut 139 ust. 2 lit. b) i art. 140 ust. 4 RZTUE

Drugi powdd wykluczajgcy konwersje jest zwigzany z podstawami odmowy,
stwierdzenia wygasniecia (z przyczyn innych niz nieuzywanie znaku) lub
uniewaznienia. Ma on zastosowanie, w przypadku gdy w decyzji Urzedu lub sgdu w
sprawach unijnych znakéw towarowych wyraznie stwierdzono, ze podstawa odmowy,
stwierdzenia wygasniecia lub uniewaznienia ma zastosowanie w odniesieniu do
danego panstwa cztonkowskiego i uniemozliwia konwersje w odniesieniu do tego
panstwa cztonkowskiego (05/03/2009, R 1619/2008-2, ORANGE (col.), § 23-24).

Przyktady

e Jedli bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji dotyczg tylko jednego jezyka,
konwersja nie bedzie mozliwa w odniesieniu do panstw czionkowskich, w ktorych
ten jezyk jest jezykiem urzedowym. Przyktadowo, jesli przytoczono bezwzgledne
podstawy odmowy rejestracji w odniesieniu do odbiorcow anglojezycznych,
konwersja nie bedzie miata miejsca w odniesieniu do Irlandii i Malty (zob. art. 140
ust. 4 RZTUE).

e Jesli bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji dotyczg tylko jednego panstwa
cztonkowskiego, co moze wynika¢ z faktu, ze dany znak towarowy jest opisowy lub
wprowadza w bigd tylko w pewnym panstwie cztonkowskim, ale nie w innych
panstwach czionkowskich (zob. Wytyczne, cze$¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen,
dziat 4: Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji), konwersja nie bedzie mozliwa
w odniesieniu do takiego panstwa cztonkowskiego, ale mozna o nig wnioskowa¢ w
stosunku do wszystkich panstw cztonkowskich, dla ktérych nie stwierdzono istnienia
podstaw do odmowy.

® Jesli zgtoszenie ZTUE lub RM wskazujgca UE odrzucono w postepowaniu
sprzeciwvowym na podstawie wczesniejszego krajowego znaku towarowego w
danym panstwie czionkowskim, konwersja nie zostanie przeprowadzona w takim
panstwie cztonkowskim. Jesli sprzeciw oparto na kilku wcze$niejszych prawach w
réznych panstwach cztonkowskich, ale na mocy ostatecznej decyzji odrzucono
zgtoszenie ZTUE Ilub RM wskazujgcg UE na podstawie tylko jednego z takich
wczesniejszych praw, mozna ztozy¢ wniosek o konwersje w odniesieniu do
pozostatych panstw cztonkowskich. Na przyktad, jezeli sprzeciw na podstawie
prawa krajowego Francji, Wtoch i Irlandii jest skuteczny w odniesieniu do prawa
krajowego Irlandii oraz nie istnieje analiza pozostatych wczesniejszych praw,
konwersja nie zostanie przeprowadzona w Irlandii, ale mozna jg przeprowadzi¢ we
Wioszech i we Francji (oraz we wszystkich pozostatych panstwach cztonkowskich)
(16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/20086,
T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124).

® Zgodnie z art. 140 ust. 4 RZTUE, stosowanym przez analogie do RM wskazujgcych
UE zgodnie z art. 202 ust. 8 RZTUE, jesli zgtoszenie ZTUE odrzucono Iub
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rejestracje ZTUE uniewazniono w oparciu o wzgledne podstawy z uwagi na
wczeéniejszy ZTUE Ilub inne prawo wilasnosci przemystowej Unii Europejskiej,
skutkiem tego bedzie uniemozliwienie konwersji w catej Unii Europejskiej, nawet
jesli prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje tylko w niektérych krajach
Unii.
W przypadku gdy w postepowaniu w sprawie uniewaznienia uniewazniono ZTUE lub
RM wskazujacg UE na podstawie art. 59 ust. 1 lit. b) RZTUE (,dziatanie w ztej wierze”),
skutkuje to wykluczeniem konwersji w catej Unii Europejskie;j.

4.3 Wycofanie/zrzeczenie sie po wydaniu decyz;ji

Jesli zgtaszajgcy wycofa zgtoszenie ZTUE lub witasciciel zrzeknie sie ZTUE badz
posiadacz odstgpi od wskazania UE przed uprawomocnieniem sie decyzji (tzn. w
terminie przewidzianym na wniesienie odwotania), a nastepnie ztozy wniosek o
konwersje znaku na krajowe znaki towarowe w niektorych lub we wszystkich
panstwach cztonkowskich, do ktérych majg zastosowanie podstawy odmowy,
stwierdzenia wygasniecia lub uniewaznienia, wniosek o dokonanie konwersji zostanie
odrzucony w stosunku do takich panstw cztonkowskich.

Jezeli zgtaszajgcy, wtasciciel lub posiadacz wniesie odwotanie, a nastepnie wycofa lub
ograniczy odrzucone zgtoszenie lub zrzeknie sie, ‘czesciowo lub w catosci,
uniewaznionego lub wygastego ZTUE lub wskazania, a nastepnie zlozy wniosek o
konwersje, wycofanie, ograniczenie lub zrzeczenie sie zostanie przekazane wtasciwiej
Izbie i moze zosta¢ zawieszone w oczekiwaniu na wynik postepowania odwotawczego
(24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 43; 22/10/2010,
R 463/2009-4, MAGENTA (col.), § 25-27; 07/08/2013, R 2264/2012-2, SHAKEY’S).
Dopiero po rozpatrzeniu wniosku o wycofanie, ograniczenie lub zrzeczenie sie
konwersja zostanie przekazana jako dopuszczalna we wszystkich panstwach
cztonkowskich, ktorych dotyczy wniosek o konwersje lub w ktérych odmdwiono
konwersji, w zaleznosci od wyniku sprawy (zob. réwniez Wytyczne, cze$é D:
Uniewaznienie, dziat 1. Postepowanie w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia oraz czes€é E: Czynnoéci wykonywane w rejestrze, dziat 1: Zmiany w
rejestraciji).

Informacje na temat zawieszenia rejestracji zrzeczen w toku postepowan w sprawie
uniewaznienia lub stwierdzenia wygasniecia znajdujg sie w Wytycznych, czes¢ D:
Uniewaznienie, dziat 1: Postepowanie w sprawie uniewaznienia lub stwierdzenia
wygasniecia, pkt 4.3.
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4.4 Uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie podstaw
wykluczajgcych konwersje

Artykut 140 ust. 1iart. 3 RZTUE

Urzad podejmie decyzje, czy wniosek o konwersje spetnia warunki okresSlone w
rozporzadzeniach oraz we wszelkich prawomocnych decyzjach (dotyczgcych czesci
operacyjnej i uzasadnienia) stanowigcych podstawy do konwersiji.

Jesli wystgpi jedna z podstaw wykluczajgcych konwersje, Urzgd odméwi przekazania
whniosku o konwersje do odpowiedniego urzedu krajowego lub w przypadku konwersji
typu ,opcja zwrotna”, odméwi przekazania wniosku o konwersje do WIPO w celu
pozniejszego wskazania panstw cztonkowskich, w odniesieniu do ktérych konwersja
zostata wykluczona. Mozna wnie$¢ odwotanie od tej decyz;ji.

5 Wymagania formalne dotyczace wniosku o konwersje

5.1 Termin

Whiosek o konwersje mozna wnies¢ w terminie trzech miesiecy. Data rozpoczecia tego
terminu zalezy od podstaw konwersji.

Powyzszy termin nie moze zostac przedtuzony.

Ponadto nie mozna wnioskowa¢ o kontynuacje postepowania dla tego terminu (art. 105
ust. 2 RZTUE). Co do zasady mozliwe jest jednak przywrécenie do stanu
poprzedniego.

5.1.1 Rozpoczecie terminu w przypadku powiadomienia przez Urzad

Artykut 139 ust. 4 RZTUE

W przypadku gdy zgtoszenie ZTUE uznaje sie za wycofane, wniosek o konwersje
mozna ztozy¢ w terminie trzech miesiecy od daty odpowiedniego powiadomienia przez
Urzad.

Powiadomienie bedzie zawarte w piSmie powiadamiajgcym o utracie praw.

51.2 Rozpoczecie terminu w pozostatych przypadkach

Artykut 139 ust. 5i 6 RZTUE

We wszystkich pozostatych przypadkach termin trzech miesiecy na wniesienie wniosku
0 konwersje rozpoczyna sie automatycznie, to znaczy:

Wytyczne dotyczace rozpatrywania spraw przez Urzad Uwagi ogdlne, Czes¢ E Strona 1566
Czynnosci wykonywane w rejestrze

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e5466-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e3969-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e3969-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e5398-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL#d1e5398-1-1

Dziat 2 Konwersja

® w przypadku wycofania zgtoszenia ZTUE — w dniu otrzymania przez Urzad wniosku
o wycofanie;

e w przypadku zrzeczenia sie ZTUE — w dniu wpisania zrzeczenia sie do rejestru
ZTUE, to znaczy w dniu, w ktérym zrzeczenie stato sie skuteczne zgodnie z art. 57
ust. 2 RZTUE;

® w przypadku ograniczenia lub odstgpienia od ochrony RM w UE - w dniu
zarejestrowania przez WIPO takiego ograniczenia lub odstgpienia, zgodnie z
zasadg 27 ust. 1 lit. b) WR,;

® w przypadku nieprzedtuzenia rejestracji ZTUE — w dniu nastepujgcym po ostatnim
dniu terminu sktadania wnioskow o przedtuzenie, zgodnie z art. 53 ust. 3 RZTUE,
tzn. w terminie szes$ciu miesiecy po wygasnieciu ochrony;

e w przypadku nieprzediuzenia RM waznego w UE — w dniu nastepujgcym po
ostatnim dniu terminu, w ktérym przedtuzenie przez WIPO bylo wcigz mozliwe,
zgodnie z art. 7 ust. 4 porozumienia madryckiego;

e w przypadku odrzucenia zgtoszenia ZTUE Ilub RM wskazujgcej UE — w dniu
uprawomochienia sie decyzji o odrzuceniu;

e w przypadku uniewaznienia Ilub stwierdzenia wygasniecia ZTUE Iub RM
wskazujgcej UE — w dniu uprawomocnienia sie decyzji Urzedu lub wyroku sgdu w
sprawach unijnych znakéw towarowych.

Decyzja Urzedu staje sie prawomocna:

e w przypadku nieztozenia odwofania przed uptywem dwumiesiecznego terminu na
whniesienie odwotania, zgodnie z art. 68 RZTUE;

e w przypadku podjecia decyzji przez Izbe Odwotawczg — po zakonczeniu terminu
odwotania do Sadu lub, w stosownych przypadkach, z chwilg wydania prawomocnej
decyzji Trybunatu Sprawiedliwosci.

Decyzja sgdu w sprawach unijnych znakoéw towarowych staje sie prawomocna:

® w przypadku nieztozenia odwotania — po uptywie terminu na wniesienie odwofania
okreslonego w prawie krajowym;

® we wszystkich pozostatych przypadkach — z chwilg wydania prawomocnej decyzji
sgdu w sprawach unijnych znakow towarowych ostatniej (drugiej lub trzeciej)
instanciji.

Przyktadowo  jesli ZTUE odrzucono decyzjg Urzedu w oparciu o bezwzgledne

podstawy odmowy rejestracji, o czym Urzad powiadomit 11.11.2011, decyzja stata sie

prawomocna 11.01.2012. Termin trzech miesiecy na sktadanie wnioskéw o konwersje

uptywa 11.04.2012.
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5.2 Whiosek o konwersje

Artykut 140 ust. 1 RZTUE

Artykut 65 ust. 2 lit. a) i b) RDZTUE

Whniosek o konwersje nalezy wnie$¢ do Urzedu. Formularz online znalezé mozna na
stronie internetowej Urzedu pod adresem: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/forms-
and-filings

Formularz ,Wniosek o konwersje rejestracji miedzynarodowej ze wskazaniem UE”
znajduje sie na stronie internetowej Urzedu pod adresem: https://euipo.europa.eu/
ohimportal/pl/international-application-forms. Formularz ten mozna wykorzystaé
réwniez do celéw konwersji typu ,opcja zwrotna”. Urzad przesle WIPO dane dotyczgce
konwersji w formacie elektronicznym.

Korzystanie z formularzy udostepnionych przez Urzad umozliwia Urzedowi pobranie
istotnych informacji dotyczacych ZTUE bedacego przedmiotem konwersji i danych
dotyczgcych wnioskodawcy i pethomocnika z bazy danych, a nastepnie przekazanie
ich wraz z formularzem konwersji wyznaczonym urzedom.

Artykut 140 ust. 1 RZTUE

Artykut 22 RWZTUE

Whnioskodawcy lub ich petnomocnicy muszg przedstawi¢ nastepujgce informacje
(art. 22 RWZTUE):

® nazwe (imie i nazwisko) i adres wnioskujgcego o konwersje, tzn. zgtaszajgcego lub
wiasciciela ZTUE lub posiadacza RM;

® numer akt zgtoszenia ZTUE lub numer rejestracji ZTUE lub RM;

® wskazanie podstawy wniosku o konwersje:

o w przypadku wniosku o konwersje w nastepstwie wycofania zgtoszenia nalezy
wskaza¢ date wycofania;

o w- przypadku wniosku o konwersje w nastepstwie nieprzedtuzenia rejestracji
nalezy wskazac date wygasniecia ochrony;

o w przypadku wniosku o konwersje w nastepstwie zrzeczenia sie ZTUE nalezy
wskaza¢ date wpisu zrzeczenia sie do rejestru;

o w przypadku wniosku o konwersje w nastepstwie czes$ciowego zrzeczenia sie
nalezy wskazac towary lub ustugi, dla ktérych ochrona ZTUE wygasta, a takze
date wpisu czesciowego zrzeczenia sie do rejestru;

o w przypadku wniosku o konwersje w nastepstwie ograniczenia nalezy wskazac
towary lub ustugi, dla ktérych ochrona zgtoszenia ZTUE wygasta, a takze date
ograniczenia;

o w przypadku wniosku o konwersje z uwagi na fakt, ze znak przestat wywotywac
skutki prawne w wyniku decyzji sgdu w sprawach unijnych znakéw towarowych,
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nalezy wskaza¢ date uprawomocnienia sie decyzji oraz nalezy przedstawi¢ kopie
tej decyzji, ktéra moze by¢ sporzadzona w jezyku wydania decyzji;

o w przypadku wniosku o konwersje z uwagi na fakt, ze w prawomocnej decyzji
Urzad odméwit RM wskazujgcej UE, nalezy wskaza¢ date decyzji;

o w przypadku wniosku o konwersje z powodu stwierdzenia niewaznosci skutkow
RM wskazujgcej UE przez Urzad lub sad w sprawach unijnych znakéw
towarowych nalezy wskaza¢ date uprawomocnienia sie decyzji Urzedu lub
wyroku sgdu w sprawach unijnych znakéw towarowych wraz z zatgczeniem Kopii
wyroku;

o w przypadku wniosku o konwersje z powodu odstgpienia od wskazania UE lub
wycofania go przed WIPO nalezy wskaza¢ date dokonania wpisu przez WIPO;

o w przypadku wniosku o konwersje z powodu nieprzedtuzenia RM wskazujgce;j
UE i z zastrzezeniem, ze uptynat okres karencji dla przedtuzenia, nalezy wskazaé
date wygasniecia ochrony;

® wskazanie panstwa cztonkowskiego lub panstw cztionkowskich, dla ktérego wnosi
sie o konwersje. W przypadku RM nalezy wskaza¢ rowniez, czy wnioskuje sie o
konwersje na zgtoszenie krajowe dla danego panstwa cztonkowskiego czy na
wskazanie panstwa cztonkowskiego na mocy porozumienia madryckiego lub
protokotu madryckiego. Jezeli chodzi o Belgie, Niderlandy i Luksemburg wniosek o
konwersje mozna ztozyC wytgcznie dla wszystkich trzech krajow tgcznie, nie
osobno. Formularz konwersji udostepniony przez Urzad umozliwia jedynie fgczne
wskazanie Belgii, Niderlandéw i Luksemburga. Jezeli wnioskodawca wskaze jedno z
tych trzech panstw, Urzad uzna, ze ‘wniosek dotyczy konwersji dla Belgii,
Niderlandéw i Luksemburga i przekaze wniosek do Urzedu Wiasnosci Intelektualnej
Panstw Beneluksu;

® jezeli wniosek nie dotyczy wszystkich towarow lub ustug, dla ktérych ztozono
zgtoszenie lub dla ktérych zarejestrowano ZTUE, wskazanie, ze dotyczy on
wytgcznie czesci towardw i ustug, dla ktérych ztozono lub zarejestrowano zgtoszenie
wraz ze wskazaniem towarow i ustug, dla ktérych wnioskuje sie o konwersje;

® informacje, ze wniosek o konwersje dotyczy réznych towardw i ustug w réznych
panstwach cztonkowskich wraz ze wskazanie odpowiednich towaréw i ustug dla
kazdego panstwa cztonkowskiego.

We wniosku o konwersje mozna rowniez wyznaczy¢ petnomocnika wystepujgcego
przed wyznaczonym urzedem krajowym poprzez zaznaczenie odpowiednich pdl w
zatgczniku do formularza konwersji. To wyznaczenie jest dobrowolne i nie ma
znaczenia dla procedury konwersji w Urzedzie. Bedzie ono jednak pomocne dla
urzedow krajowych, poniewaz po otrzymaniu wniosku o konwersje bedg mogty
niezwtocznie skontaktowac sie z petnomocnikiem upowaznionym do wystepowania
przed.danym urzedem (zob. pkt 6 ponizej).
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5.3 Jezyk

Art. 146 ust. 6 i art. 206 RZTUE

W przypadku wniosku o konwersje w odniesieniu do zgtoszenia ZTUE wniosek nalezy
ztozy¢ w jezyku zgtoszenia ZTUE lub w drugim jezyku wskazanym w tym zgtoszeniu.

W przypadku wniosku o konwersje w odniesieniu do RM wskazujgcej UE przed
wydaniem oswiadczenia o udzieleniu ochrony na podstawie art. 79 RDZTUE, wniosek
nalezy ztozy¢ w jezyku miedzynarodowego zgtoszenia do WIPO lub w drugim jezyku
wskazanym w takim zgtoszeniu.

Art. 146 ust. 6 i art. 206 RZTUE

W przypadku wniosku o konwersje w odniesieniu do rejestracji ZTUE wniosek mozna
ztozy¢ w jednym z pieciu jezykow Urzedu.

W przypadku wniosku o konwersje w odniesieniu do RM wskazujgcej UE po wydaniu
oswiadczenia o udzieleniu ochrony wniosek mozna ztozy¢ w jednym z pieciu jezykow
Urzedu, z wyjatkiem konwersji typu ,,opcja zwrotna”, dla ktérej wniosek nalezy ztozy¢ w
jezyku angielskim, francuskim lub hiszpanskim.

Jezeli jednak wniosek o konwersje skfada sie przy uzyciu formularza udostepnianego
przez Urzad na podstawie art. 65 RDZTUE, formularz moze zosta¢ wypetniony
w jednym z jezykdéw urzedowych Unii, z ‘zastrzezeniem, ze elementy tekstowe sg
wypetnione w jednym z jezykoéw Urzedu. Dotyczy to w szczegolnosci wykazu towarow i
ustug w przypadku wniosku o czesciowg konwersje. W przypadku czesciowej konwersji
typu ,opting-back” wykaz towardw i ustug musi by¢ sporzadzony w jezyku angielskim,
francuskim lub hiszpanskim.

54 Optlaty

Artykut 140 ust. 1i 3, art. 180 ust. 3 RZTUE oraz pkt 23 zatgcznika | A do RZTUE

Whiosek o konwersje, w tym wniosek o konwersje RM wskazujacej UE, podlega
optacie w wysokosci 200 EUR. Whniosek nie bedzie uznany za ziozony przed
uiszczeniem opfaty za konwersje. Oznacza to, ze opfate za konwersje nalezy uisci¢ w
przewidzianym terminie trzech miesiecy. Optate dokonang po uptywie powyzszego
terminu uzna sie za wniesiong w terminie, jesli wnioskodawca przedstawi dowdd
potwierdzajacy, ze dokonat wptaty do banku lub zlecit ptatno$é przelewem w panstwie
cztonkowskim przed uptywem terminu trzech miesiecy, i jesli w momencie dokonania
ptatnosci uiscit doptate wynoszacg 10% catkowitej naleznej kwoty (zob. Wytyczne,
cze$¢ A: Zasady ogdine, dziat 3: Ptatnosci z tytutu optat, kosztdw i naleznosci).
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6 Rozpatrywanie wnioskow przez Urzad

6.1 Etapy procedury i uprawnienia

Artykut 140 RZTUE

Artykut 23 RWZTUE

Urzad rozpatruje wnioski o konwersje w ramach nastepujgcych etapéw:

® rozpatrzenie wniosku;
® publikacja wniosku; oraz
® przekazanie wniosku do wyznaczonych urzedow.

6.2 Rozpatrywanie wniosku

Rozpatrywanie wniosku o konwersje przez Urzad dotyczy takich aspektéw, jak:

e optaty

® termin

* jezyk

® Kkryteria formalne
® podstawy

® petnomocnictwo

® czesciowa konwersja.

6.2.1 Optaty

Art. 140 ust. 3 i art. 202 ust. 6 RZTUE

Urzad sprawdzi, czy optata za konwersje zostata uiszczona w przewidzianym terminie.

W przypadku gdy optata za konwersje nie zostata uiszczona we wtasciwym terminie,
Urzad powiadomi wnioskodawce, ze wniosek o konwersje uznaje sie za niewniesiony.
Optaty uiszczone po terminie zostang zwrécone.

6.2.2 Termin

Art. 140 ust. 3 i art. 202 ust. 6 RZTUE

W przypadku gdy wniosek o konwersje uznaje sie za ztozony z uwagi na uiszczenie
opfaty za konwersje we wlasciwym terminie (zob. pkt 6.2.1 powyzej), Urzad zbada, czy
whiosek ztozono w terminie trzech miesiecy.
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Jezeli wniosku o konwersje nie ztozono w odpowiednim terminie, ale optate wniesiono
terminowo, Urzad odrzuci wniosek jako niedopuszczalny. Uiszczone optaty nie zostang
zwrocone.

6.2.3 Jezyk

Art. 146 ust. 6 i art. 206 RZTUE

Urzad sprawdzi, czy wniosek o konwersje zostat wniesiony we wtasciwym jezyku.

W przypadku gdy wniosek o konwersje ztozono w jezyku, ktéry nie jest jednym z
jezykéw przyjetych w procedurze konwersji (zob. pkt 5.3 powyzej), Urzad wysle do
wnioskodawcy pismo w sprawie brakéw i okre$li termin, w ktérym moze on skorygowac
wniosek o konwersje. W przypadku braku odpowiedzi ze strony wnioskodawcy wniosek
nie bedzie rozpatrywany i zostanie uznany za niewniesiony. Uiszczone optaty nie
zostang zwrocone.

6.2.4 Kryteria formalne

Artykut 22 lit. b), d) i e) RWZTUE

Urzad sprawdzi, czy wniosek spetnia wymogi formalne okreslone w rozporzadzeniach
dotyczacych ZTUE (zob. pkt 5 powyzej).

W przypadku gdy wnioskujgcy o konwersje nie wykorzystat formularza konwersji
udostepnionego przez Urzad i w: przypadku gdy brak dotyczy niezaznaczenia przez
wnioskodawcy elementéw, o ktérych mowa w art. 22 lit. b), d) lub e) RWZTUE,
wnioskodawca zostanie wezwany do’ uzupetnienia brakujgcych informacji albo w
przypadku gdy informacje te mogg by¢ w tatwy sposéb uzyskane z danych, do ktérych
Urzad ma dostep, uzna sie, ze Urzad upowazniono do udostepnienia wyznaczonym
urzedom odpowiednich wyciggow z bazy danych Urzedu.

6.2.5 Podstawy

Artykut 139 ust. 2 i art. 202 ust. 8 RZTUE

Urzad sprawdzi:

® czy istnieje jedna z podstaw do konwersji, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej;

e czy istnieje jedna z podstaw do wykluczenia konwersji okreslona w pkt 4 powyzej;

e w przypadku konwersji typu ,opcja zwrotna” — czy wskazanie danego panstwa
cztonkowskiego w zgtoszeniu miedzynarodowym byto mozliwe w dacie RM;

e w przypadku czesciowej konwersji — czy towary i ustugi, ktérych ma dotyczyé¢
konwersja, byly czescig i nie wykraczaty poza zakres towardw i ustug ZTUE lub RM
wskazujgcej UE w momencie wygasniecia lub utraty waznosci znaku (zob. pkt 6.3
ponizej);
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® w przypadku czesciowej konwersji, w ktérej czes¢ ZTUE lub RM wskazujgcej UE
zostaje wazna — czy towary i ustugi, ktérych ma dotyczyé konwersja, pokrywajg sie z
towarami i ustugami, dla ktérych znak pozostaje wazny (zob. pkt 6.3 ponizej).

Celem ostatnich dwéch etapdéw badania jest unikniecie konwersji wiekszej liczby lub
szerszej kategorii towardw i ustug, niz odrzucone lub uniewaznione.

W przypadku gdy wniosek o konwersje nie spetnia zadnego z pozostatych
obowigzkowych elementoéw i wskazan, o ktorych mowa w pkt 4 i 5.2 powyzej, Urzad
przedle wnioskodawcy pismo w sprawie brakow i okresli termin, w ktérym zgtaszajgcy
moze skorygowacC wniosek o konwersje. W przypadku braku odpowiedzi ze strony
wnioskodawcy wniosek nie bedzie rozpatrywany i zostanie uznany za niewniesiony.
Uiszczone optaty nie zostang zwrocone.

6.2.6 Petnomocnictwo

Art. 119 ust. 3 iart. 120 ust. 1 RZTUE

Artykut 74 ust. 1-3 RDZTUE

Zastosowanie majg ogodlne zasady dotyczace petnomochictwa (zob. Wytyczne,
cze$¢ A:. Zasady ogdlne, dziat 5: Zawodowe petnomocnictwo). Whnioskujgcy o
konwersje moze wyznaczy¢ nowego lub dodatkowego petnomocnika (prawnika
praktyka lub zawodowego petnomocnika Urzedu) do procedury konwersiji.

Jakiekolwiek upowaznienie do dziatania w imieniu - zgtaszajgcego lub wiasciciela
dotyczy wytgcznie dziatania przed Urzedem. Przepisy danego kraju regulujg, czy
petnomocnik wyznaczony do wystepowania przed Urzedem moze wystepowac przed
urzedem krajowym w zwigzku z pozniejszym Krajowym zgtoszeniem oraz czy musi on
przedstawi¢ dodatkowe upowaznienie.

6.2.7 Czesciowa konwersja

Artykut 139 ust. 1 RZTUE

Artykut 22 lit. e) RWZTUE

W przypadku gdy wniosek o konwersje dotyczy tylko niektérych towardow i ustug lub
réznych towaréw i ustug dla réznych panstw czionkowskich (,czesciowa konwersja”),
Urzad zbada, czy towary i ustugi, ktérych dotyczy wniosek o konwersje, sg objete
zakresem towarow i ustug, do ktorych ma zastosowanie podstawa konwersji. W
przypadku tej oceny zastosowanie majg takie same kryteria, jak w przypadku
podobnych sytuacji proceduralnych, takie jak ograniczenie zgtoszenia lub czesciowe
odrzucenie w postepowaniu sprzeciwowym.

W przypadku czesciowego odrzucenia zgtoszenia lub czesciowego uniewaznienia
badz stwierdzenia wygasniecia rejestracji wniosek o konwersje moze dotyczyc¢ jedynie
towaréw lub ustug, ktérych dotyczy odrzucone zgtoszenie lub uniewazniona lub
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wygasta rejestracja, ale nie towaréw lub ustug, dla ktérych zgtoszenie lub rejestracja
zachowujg waznosc.

W przypadku ograniczonego zgtoszenia lub czes$ciowego zrzeczenia sie rejestracji
wniosek o konwersje moze dotyczy¢ jedynie towaréw lub ustug, ktérych dotyczy
ograniczenie lub czesciowe zrzeczenie sie, ale nie towaréw lub ustug, dla ktérych
zgtoszenie lub rejestracja zachowujg waznos¢. W przypadku gdy ograniczenie lub
czesciowe zrzeczenie sie nastgpi po podjeciu decyzji, nalezy jednak odwota¢ sie do
pkt 4.3 powyze;j.

Whioskodawca musi zaznaczyé w powyzszych przypadkach towary i ustugi, ktorych
dotyczy wniosek o konwersje. Wyrazenie ograniczenia przez negacje, np. za pomocg
wyrazeh typu ,napoje, z wyjatkiem (...)", jest dopuszczalne w takim samym stopniu, w
jakim tego typu wyrazenie jest dopuszczalne przy sktadaniu lub ograniczaniu
zgtoszenia ZTUE badz czesciowym zrzeczeniu sie rejestracji ZTUE (zob. Wytyczne,
czesc¢ B: Rozpatrywanie zgtoszen, dziat 3: Klasyfikacja).

6.3 Publikacja wniosku i wpis do rejestru

Artykut 111 ust. 3 lit. p) i art. 140 ust. 2 RZTUE

Po akceptacji wniosku o konwersje, ktéry uznano za ztozony z uwagi na uiszczenie
wymaganej optaty i z zastrzezeniem, ze wniosek dotyczy konwersji opublikowanego
zgtoszenia ZTUE Ilub zarejestrowanego ZTUE, Urzad dokona wpisu w rejestrze
znakdéw towarowych Unii Europejskiej, odnotowujac otrzymanie wniosku o konwersje.

Artykut 140 ust. 2 RZTUE

Po zakonczeniu rozpatrywania wniosku o konwersje i uznaniu, ze jest on prawidtowy,
Urzad zarejestruje i opublikuje wniosek w Biuletynie ZTUE. Wniosek o konwersje nie
zostanie jednak opublikowany, jezeli przestano go przed opublikowaniem zgtoszenia
ZTUE zgodnie z art. 44 RZTUE.

Artykut 140 ust. 1 i 2 RZTUE

Artykut 23 RWZTUE

Whniosek o konwersje publikuje sie dopiero po zakohczeniu rozpatrywania wniosku
przez Urzad i uznaniu, ze jest on prawidtowy oraz po uiszczeniu wymaganej optaty.

Artykut 23 RWZTUE

Publikacja wniosku o konwersje musi zawiera¢ wskazania, o ktérych mowa w art. 23
RWZTUE, oraz, jesli nie dotyczy RM wskazujgcej UE, musi zawiera¢ odniesienie do
wczesniejszej publikacji w Biuletynie ZTUE i date wniosku o konwersje.
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Artykut 40 ust. 1 i art. 202 ust. 5,6, 71 8 RZTUE

Artykut 23 RWZTUE

Wykazy towaroéw i ustug, ktorych dotyczy wniosek o konwersje, nie zostang
opublikowane, jezeli konwersja dotyczy RM wskazujgcej UE.

6.4 Przekazanie wniosku wyznaczonym urzedom

Artykut 140 ust. 3i 5 oraz art. 141 ust. 1 RZTUE

Po zakonczeniu rozpatrywania wniosku o konwersje i uznaniu, ze jest on prawidiowy,
Urzad bezzwiocznie przekazuje wniosek wyznaczonym urzedom. Przekazanie
odbedzie sie niezaleznie od tego, czy dokonano juz wymaganej publikacji.

Urzad przesle kopie wniosku o konwersje wyznaczonym urzedom i udostepni im
wycigg ze swojej bazy danych zawierajgcy dane, o ktérych mowa w art. 111 ust. 2
RZTUE, dotyczace poddanych konwersji ZTUE lub RM. Centralny urzad zajmujacy sie
ochrong witasnosci przemystowej, ktoremu przekazywany jest wniosek o konwersje,
moze uzyska¢ od Urzedu wszelkie dodatkowe informacje dotyczace wniosku, ktére
umozliwig wydanie decyzji w sprawie krajowego znaku towarowego bedgcego
rezultatem konwersji przez ten urzad.

Artykut 140 ust. 5 RZTUE

Jednoczesnie Urzad poinformuje wnioskujgcego o konwersje o dacie przekazania
wniosku do wyznaczonych urzedow.

W przypadku konwersiji typu/,opcja zwrotna” WIPO rozpatrzy wniosek jako pdzniejsze
wskazanie zgodnie z zasadg 24 ust. 6 i ust. 7 WR.

W przypadku gdy wyznaczonym urzedem jest urzad krajowy, wynikiem konwersji
bedzie krajowe zgtoszenie lub krajowa rejestracja.

Artykut 141 ust. 3 RZTUE

Zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcego w danym panstwie cztonkowskim
wniosek o konwersje moze podlegaé¢ jednemu z ponizszych wymogéw lub wszystkim
tym wymogom:

® uiszczenie optaty za zgtoszenie krajowe;

® ziozenie ttumaczenia wniosku i zatgczonych do niego dokumentéw na jeden z
jezykdbw urzedowych danego panstwa czionkowskiego; w szczegdlnosci w
przypadku wniosku o konwersje ztozonego przed publikacjg ZTUE, urzad krajowy
bedzie zwykle wymagac ttumaczenia wykazu towardw i ustug;

® wskazanie adresu do doreczen w danym panstwie cztonkowskim;
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® dostarczenie przedstawienia znaku w liczbie egzemplarzy okre$lonej przez dane
panstwo czionkowskie.

Krajowe przepisy dotyczgce powotania krajowego petnomocnika pozostajg w mocy. W
przypadku skorzystania z opcji wskazania w formularzu konwersji petnomocnika do
celébw procedur przed konkretnym urzedem krajowym, krajowy urzgd bedzie
upowazniony do komunikowania sie bezposrednio z takim petnomocnikiem i nie bedzie
konieczne dostarczanie oddzielnego powiadomienia w sprawie powotania krajowego
petnomocnika.

Artykut 141 ust. 2 RZTUE

Whniosek o konwersje nie moze by¢ poddany formalnym wymogom ustawodawstwa
krajowego, ktére sg rozne od lub dodatkowe w stosunku do wymagan przewidzianych
w rozporzgdzeniach dotyczacych ZTUE.

7 Skutki konwersji

Artykut 139 ust. 3 RZTUE

W kazdym panstwie czlonkowskim zgtoszenie krajowego znaku towarowego
wynikajgce z konwersji bedzie korzysta¢ z daty zgtoszenia lub z daty pierwszenstwa,
jesli wystepuje, zgtoszenia ZTUE, a takze ze starszenstwa wczesniejszego znaku
towarowego majgcego skutek w tym panstwie czionkowskim zastrzezonego dla
zgtoszenia lub rejestracji ZTUE na mocy art. 39 lub 40 RZTUE. Informacje na temat
konwersji ZTUE na zgtoszenia krajowych znakéw towarowych w nowych panstwach
cztonkowskich mozna znalez¢ w Wytycznych, czes¢ A: Zasady ogdélne, dziat 9:
Rozszerzenie.

W przypadku konwersiji typu ,opcja zwrotna” zgtoszenie miedzynarodowe wynikajgce z
pbézniejszego wskazania panstwa cztonkowskiego zgodnie z zasadg 24 ust. 6 lit. e) i
zasadg 24 ust. 7 WR bedzie korzysta¢ z pierwotnej daty RM wskazujacej UE, tzn. z
faktycznej daty RM (w tym, jesli wystepuje, daty pierwszenstwa), albo daty
pozniejszego wskazania UE.

Nie istnieje jednak zharmonizowana procedura dotyczgca rozpatrywania ZTUE
poddanych konwersji w urzedach krajowych. Jak wspomniano we wprowadzeniu,
procedura konwersji jest procesem dwuczesciowym, ktérego druga czes¢, czyli sama
procedura konwersji, odbywa sie w urzedach krajowych. W zaleznosci od przepiséw
prawa krajowego znak towarowy po konwersji zostanie bezzwtocznie zarejestrowany
badz poddany krajowej procedurze badania, rejestracji i sprzeciwu, tak jak zwykte
zgtoszenie krajowego znaku towarowego.

Uznaje sie, ze zgtoszenia krajowe wynikajace z konwersji wczesniejszego (zgtoszenia)
ZTUE wchodzg w zycie z chwilg ztozenia waznego wniosku o konwersje. W zwigzku z
tym w toku postepowan sprzeciwowych prawa takie uznaje sie za prawidiowo
wskazane do celéw dopuszczalnosci zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. b) pkt (i) RDZTUE, jesli
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osoba wnoszgca sprzeciw wskazata numer podlegajgcego konwersji ZTUE lub jego
zgtoszenia oraz kraje, dla ktérych zwrécita sie o konwersje.

Jesli w toku postepowania sprzeciwowego lub w toku postepowania w sprawie
uniewaznienia w oparciu o wzgledne postawy odmowy zgtoszenie ZTUE (lub ZTUE),
na ktérym oparty jest sprzeciw, przestanie istnie¢ lub wykaz towaréw i ustug zostanie
ograniczony, ale jednoczesnie ztozony zostanie wniosek o konwersje, postepowanie
sprzeciwowe lub postepowanie w sprawie uniewaznienia moze by¢ kontynuowane.
Jest tak z uwagi na fakt, ze rejestracje krajowych znakéw towarowych wynikajgce z
konwersji zgtoszenia ZTUE (lub ZTUE) mogg stanowi¢ podstawe postepowania
sprzeciwowego lub postepowania w sprawie uniewaznienia pierwotnie wniesionego na
podstawie tego zgtoszenia lub rejestracji ZTUE (15/07/2008, R 1313/2006-G, cardiva
(fig.) / cardima (fig.)) (zob. rowniez Wytyczne, czes¢ C: Sprzeciw, dziat 1:
Postepowanie sprzeciwowe, pkt 4.2.2.2).
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